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Auf die europdische Patentanmeldung 88 110 284.2 wurde
das europdische Patent Nr. 0 307 559 auf der Grundlage
von sieben Anspriichen erteilt. Der Anspruch 1 lautet wie
folgt:

*Verfahren zur Herstellung von bifidogenen Sduglings-
und Didtnahrungen, bei dem man Milch, Milchbestandteile
oder Milchprodukte von S&dugetieren in an sich bekannter
Weise adaptiert (der Muttermilch anpaft), dadurch
gekennzeichnet, daff man zur Erzielung der Bifidogenitdt
Sialinsdure von den Milchproteinen und deren
Abbauprodukten abspaltet.”

Die Anspriche 2 bis 7 sind von Anspruch 1 abhéngig.

Gegen die Patenterteilung legte der Beschwerdefiihrer
(Einsprechender) aufgrund des Artikels 100 a) EPU

Einspruch ein.

Der Beschwerdefiihrer stiitzte sich insbesondere auf die

folgenden Entgegenhaltungen:

D1: Dissertation Abstracts International, 37 (2) 679,
1976.

D2: Eur. J. Biochem, 43, 29-33, 1974.

Mit der Entscheidung vom 15. November 1993 wurde der
Einspruch gemidfs Artikel 102 (2) EPU zurickgewiesen. Im
Gegensatz zur Argumentation des Einsprechenden war die
Einspruchsabteilung der Auffassung, der beanspruchte
Gegenstand beruhe auf einer erfinderischen T&tigkeit.
Die zugrundeliegende Aufgabe sei die Bereitstellung
eines Verfahrens zur Herstellung von bifidogener

Sduglings- oder Didtnahrung, welche, verglichen mit dem

e
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Ausgangsprodukt, auch eine verminderte Antigenitdt
besitze. Die vorgeschlagene L&sung sehe die Abspaltung

der Sialinsdure von den Milchproteinen vor.

In der Entgegenhaltung D1, welche als nédchstliegender
Stand der Technik erachtet wurde, war eine Methode zur
Isolation von reiner Sialinsdure und Kasein Bifidus
Factor (KBF) aus Kasein beschrieben. Durch S&dure-
hydrolyse mit Schwefelsdure finde eine Abspaltung der
genannten Komponenten statt, anschlieffend folgten
Reinigungsschritte aller Komponenten. Eine Anwendung im
Bereich der Lebensmittel werde nur fir "food
applications" allgemein und nur fir das von Sialins&dure

befreite Kasein angegeben.

D1 beschreibe lediglich die mégliche Verwendung des
verbleibenden Kaseins nach der Behandlung fir
Lebensmittel, iiber die Eigenschaften des KBF oder einer
Mischung von verbleibendem Kasein und KBF wiirden aber
keine weiteren Aussagen getroffen. Dementsprechend sei
es nach D1 fraglich, ob die Kombination von Kasein mit
KBF iiberhaupt als Siduglings-/Di&tnahrung geeignet sei.
D1 schildere die Isolation von Sialinsdure und KBF von
Kasein. Durch S&urebehandlung wiirden beide Komponenten
gleichzeitig abgespalten. Es gebe aber keinen Hinweis
darauf, daR ein funktioneller Zusammenhang zwischen
besagter Sialinsdure und dem KBF bestehe. Das Kasein
werde nur als Quelle fiir beide Komponenten beschrieben.
Im Gegensatz dazu offenbare das Streitpatent, dafs erst
durch Abspaltung der Sdure die Bifidogenitédt erzielt
werde, d. h. ein ursdchlicher Zusammenhang zwischen der
Sdureabspaltung und der gewlinschten Eigenschaften
bestehe. Dementsprechend sei die Lésung des Problems der
Herstellung bifidogener S&duglingsnahrung durch
Abspaltung von besagter S&ure nicht nahegelegt. D1
beschreibe vielmehr die gleichzeitige Abtrennung eines
zweiten Bestandteils zusé&tzlich zum KBF, ohne zu

erkennen, daf besagte zweite Komponente erst die Ursache
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fir den bifidogenen Effekt und folglich essentiell fir
ein entsprechendes Verfahren sei. D1 schlage aber dem
Fachmann lediglich die Zugabe eines abgetrennten und
gereinigten KBF vor, der wesentliche Unterschied jedoch,
daf Sialinsdure abgespalten werden miisse, um den Effekt

zu erzielen, kénne nicht abgeleitet werden.

D2 behandele Bifidusfaktoren in humaner Milch. Dabei sei
durch Abspaltung von Sialinsdure aus Glyvkoproteinen oder
Oligosacchariden eine bifidogene Wirkung nachweisbar. Da
es sich in D2 nicht um die gegenstdndlich beanspruchten
tierischen Milchprodukte handele, die der humanen Milch
angepaft wirden, kdnne aufgrund der unterschiedlichen
chemischen Zusammensetzung von Frauen- bzw. tierischer
Milch, auf ein Naheliegen des im Streitpatent

beanspruchten Gegenstandes nicht geschlossen werden.

Es sei also nicht nachvollziehbar, daf die Lehre der
Entgegenhaltung D2 auch auf die Entgegenhaltung D1
angewandt werden kénne, da unterschiedliche

Ausgangsstoffe verwendet wirden.

Gegen diese Entscheidung hat der Beschwerdefihrer unter
Zahlung der vorgeschriebenen Geblihren Beschwerde erhoben
und die Beschwerdebegriindung eingereicht. Die

Beschwerdegegnerin nahm dazu Stellung.

Da beide Parteien eine miindliche Verhandlung beantragt
hatten, wurden sie zu einer Verhandlung am

11. August 1999 geladen. Die Beschwerdegegnerin zog den
Antrag zuriick und beantragte eine Entscheidung nach
Aktenlage. Der Beschwerdefiihrer informierte die Kammer,

dal er an der Verhandlung nicht teilnehmen werde.

Die miindliche Verhandlung fand am 11. August 1999 statt.
Keine der Parteien ist erschienen. Die Entscheidung der

Kammer wurde verkiindet.

cF
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Im schriftlichen Verfahren trug der Beschwerdefiihrer im

wesentlichen folgendes vor:

Ein VerstoR gegen Artikel 113 (1) EPU liege vor, weil
die von der Einspruchsabteilung im Bescheid vom

21. April 1993 mitgeteilte vorldufige Meinung eine
v6llig andere sei als die Begriindung der angefochtenen
Entscheidung, und weil die schlufendlich in der
Entscheidung aufgefiihrten Argumente in der mindlichen

Verhandlung nicht diskutiert worden seien.

Die Entgegenhaltung D1l beziehe sich auf die Herstellung
von Sialinsdure und Kasein Bifidusfaktor (KBF) und
dieser Faktor fithre zum Wachstum von L.bifidus. Darin
werde ein Verfahren zur Herstellung reiner Sialinsdure
und KBF beschrieben, in dem man Kasein mit S&ure
hydrolysiert. Dadurch sei eine direkte Verbindung
zwischen der Erzeugung der Sialinsdure und KBF zu
erkennen. Daher sei es fiir den Fachmann ohne weiteres
herleitbar, daR Bifidogenitidt dem Produkt Kasein nach

Abspaltung der Sialinsédure verliehen werde.

Entgegenhaltung D2 zeige u. a., daf die Sialinsdurereste
der Oligosacchariden aus humaner Milch diese gegen
Degradierung durch Bifidobakterien schiitzten und dadurch

deren Verwendung als Wuchsstoffe nicht ermdglichten.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) trug im

wesentlichen folgendes vor:

Sachlich sei der Antrag des Einsprechenden nicht
begriindet, weil bei der im Bescheid vom 21. April 1993
dargelegten Meinung der Einspruchsabteilung es sich um
eine vorliufige Meinung handelt. Eine miindliche
Verhandlung widre doch véllig iiberflissig, wenn die
Einspruchsabteilung oder auch eine Beschwerdekammer an

ihre vorlidufige Meinung gebunden wére.
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In der Entgegenhaltung D1 werde Uber das KBF ausgesagt,
daR dessen Peptidfraktion heterogen sei, wobei
vorwiegend-Peptide mit Molekulargewichten von mehr als
1000 bifidogen seien. Im Gegensatz zur Auffassung der
Einsprechenden lehre D1 nicht, daf diese Peptinfraktion
eine sialinsdurefreie Proteinfraktion sei. Dies-
beziigliche Ausfiihrungen fdnden sich in D1 nicht. D1
spreche lediglich davon, daR bei der dort beschriebenen
Hydrolyse sialinsidurefreies Kasein anfalle. Uber die

Bifidogenitdt dieses Kasein sei nichts ausgesagt.

Es sel somit in erster Ndherung erst einmal davon
auszugehen, daf die bei der dort beschriebenen Hydrolyse

erhaltene Sialinsdure von Kasein abgespalten werde.

Daher kénne D1 auch nicht entnommen, daf es - wie
erfindungsgemifl vorgeschlagen werde - erst durch die
Abspaltung der Sialins&ure von Kasein mdglich sei, dem

Proaukt Bifidogenitdt zu verleihen.

Entgegenhaltung D2 befasse sich mit Humanmilch. Die
beziiglich von Humanmilch gefaf’ten Erkenntnisse kénnten
nicht ohne weiteres auf zu adaptierende Kuhmilch

ibertragen werden.

Dabei sei auch zu berilicksichtigen, daff Humanmilch
bereits bifidogen sei. Die in Humanmilch untersuchten
nicht dialysierbaren stickstoffhaltigen Oligosaccharide
aus Humanmilch finden sich nicht in Kuhmilch. Die in
Zusammenhang mit derartigen Oligosaccariden gefundenen
Erkenntnisse, kénnten nicht auf Kuhmilch etc. iUbertragen
werden. Daher fiihrten auch die zwei Entgegenhaltungen D1
oder D2 alleine oder eine Kombination von D2 und D1

nicht zum Streitgegenstand.

Der Beschwerdefiihrer beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

europidischen Patents Nr. 0 307 559.

Y
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Die Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde

zurilickzuweisen.

Entscheidungsgriinde

2394.D

Die Beschwerde ist zuldssig.
Rechtliches Gehér, Artikel 113 (1) EPU

Nach Auffassung des Beschwerdefiihrers hat die
Einspruchsabteilung gegen Artikel 113 EPU verstofen,
indem sie ihre vorliufige Meinung, die im Bescheid vom
21. April 1993 zum Ausdruck gekommen war, nach der
mindlichen Verhandlung gedndert hat, ohne daf® er sich zu
den Griinden, auf die sich erst die angefochtene

Entscheidung stiitzte, &dufiern konnte.

Vorlidufige Meinungen sind nie bindend. Eine miindliche
Verhandlung dient dazu, die Argumente der Parteien in
konzentrierter Form darzulegen und zu diskutieren. Dies
bedeutet, dafR sich beide Parteien bei dieser Gelegenheit
zu den Argumenten der Gegenpartei &ufRern konnen,
entsprechend den Erfordernissen des Artikels 113 EPU.
Die Beschwerdegegnerin hatte schon in ihrem Brief vom
11. Marz 1993 ihre Argumente dargestellt, die die
Einspruchsabteilung dann in der angefochtenen
Entscheidung fiir sachdienlich hielt. Jeder Partei waren
somit alle Argumente bekannt. Jede Partei mufd wissen,
daf Argumente des Gegners das entscheidende Gremium
liberzeugen kénnen. Der Beschwerdefiihrer hatte auch
Gelegenheit, in der miindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung Stellung zu den Ausfiihrungen der
Beschwerdegegnerin zu nehmen. Somit kann die Kammer
keinen Verstof gegen das rechtliche Gehdr im Verfahren

vor der Einspruchsabteilung erkennen.
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Neuheit, Artikel 54 EPU

Die Beschwerdefiihrerin hatte den Antrag auf
Zurickweisung des Patents aufgrund mangelnder Neuheit
schon widhrend der miindlichen Verhandlung, die am

28. Oktober 1993 vor der Einspruchsabteilung
stattgefunden hat, zuriliickgenommen. Die Beschwerdekammer
ist ebenfalls der Meinung, daff der Gegenstand des

angefochtenen Patents als neu zu betrachten ist.
Erfinderische Tdtigkeit, Artikel 56 EPU

Es ist zu priifen, ob der Gegenstand des Anspruchs 1 im
Lichte des Offenbarungsgehalts der Entgegenhaltungen D1
und/oder D2 auf einer erfinderischen T&tigkeit beruht.

Ndchstliegender Stand der Technik

Der Siduglings- und Didtnahrungsmittelfachmann verfiigt
nicht nur iiber Kenntnisse iber die Bestandteile und
Herstellungsmdglichkeiten von Babynahrungsmitteln,
sondern auch iliber Kenntnisse iiber die Humanmilch.
Humanmilch und Sduglingsnahrungsmittel, die aus
Produkten anderer Séugetieré hergestellt werden,
enthalten viele gleiche oder dhnliche Bestandteile;
diese Ansicht wird durch Textblicher, wie z. B.

"Dr. Oetker, Lexikon Lebensmittel und Erndhrung, 1983,
645, Tabelle 17", gestiitzt.

Deswegen ist auch die Entgegenhaltung D2 in dem
vorliegenden Fall von Relevanz, obwohl sie sich mit
Humanmilch befafRt.

Der Fachmann wufte schon aus Entgegenhaltung D2, daf aus
der Humanmilch gewonnene Oligosaccharide nach einer
milden Schwefelsidurehydrolysierung mit nachfolgender

Neutralisierung oder nach Behandlung mit Neuraminidase
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eine hdhere L.bifidus-Aktivitdt hatten als die
unbehandelten Oligosaccharide. Diese hdhere Aktivitéat
war weder auf die freie Sialinsdure noch auf die
Neuraminidase zuriickzufiihren. Die genannte Entgegen-
haltung macht klar, daR die erhéhte Bifidogenitédt der
Abspaltung der Sialins&urereste von den Oligosacchariden
der Glykoproteine zuzuschreiben ist, da diese deren
Verwendung als Wuchsstoffe nicht erlaubt. Diese
Offenbarung der Entgegenhaltung D2 stellt nach Meinung
der Beschwerdekammer den ndchsteliegenden Stand der
Technik dar.

Die Aufgabe

Hinsichtlich der Offenbarung der Entgegenhaltung D2 ist

die Aufgabe wie folgt zu formulieren:

Es ist ein Verfahren zur Verfiigung zu stellen, das die
Bifidogenitdt der Milchproteine und deren Abbauprodukte

in Sduglings- und Didtnahrungen erzielt.
Die Lésung der Aufgabe

Zur Lésung dieser Aufgabe schlédgt Anspruch 1 vor,
Sialinsdure von den Milchproteinen und deren

Abbauprodukten abzuspalten.
Die Bewertung der erfinderischen T&dtigkeit

Aufgrund der engen (auch chemischen) Verwandtschaft
zwischen der Humanmilch und den Séuglingsnahrungsmitteln
hitte der Fachmann, von der Entgegenhaltung D2
ausgehend, um die zugrundeliegende technische Aufgabe zu
16sen, ohne weiteres wversucht, die Bifidogenitdt der
Milchproteine und ihrer Abbauprodukte (z. B. auch der
Oligosaccharide der Glykoproteine) durch Abspaltung der
Sialinsdurereste zu erzielen. Da es auch keine

Vorurteile oder besondere Bedenken gegen eine solche
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Behandlung gab, h&dtte der Fachmann diese Abspaltung nach
an sich bekannten Methoden (z. B. nach der Methode der
Entgegénhaitung D2) in Erwartung von technischem Erfolg
bzw. einer Verbesserung durchgefiihrt. Somit ist die
vorgeschlagene LOsung der Aufgabe gemdf Anspruch 1 als
naheliegend zu betrachten (Artikel 56 EPU).

Unter diesen Umst&dnden eriibrigt sich eine Diskussion der

Entgegenhaltung D1.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen.

Die Geschédftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:
M- Tulbram, - o

U. Bultmann - L. Galligani

L) by 20.0095
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