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Sachverhalt und Antrage

I. Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung vom 30. Mdrz 1994, mit der der gegen
die Erteilung des Patents 0 170 880, Anmeldenummer
85 108 206.5, mit dem Titel "Verfahren zur Herstellung
von Aminooxydase enthaltendem Material, bzw.
Aminooxydase, aus Mikroorganismen, solche Produkte und
deren Verwendung zum Abbau von Histamin in
Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln" aufgrund
des Artikels 100 a) und b) EPU eingelegte Einspruch
gemdf Artikel 102 (2) EPU zuriickgewiesen wurde. Der
dieser Entscheidung zugrundeliegende Anspruch 1, d. h.

Anspruch 1 in der erteilten Fassung, lautet wie folgt:

"l. Verfahren zum Abbau von Histamin in Nahrungsmitteln,
Getrédnken und/oder Futtermitteln durch Zusatz eines aus
Mikroorganismen gewonnenen D(-)-Aminooxydasepridparates,
dadurch gekennzeichnet, daf als Mikroorganismus ein
Lactobacillus eingesetzt wird, der aus Glucose, anderen
Zuckern oder anderen Kohlehydraten homofermentativ
Milchs&dure bildet, und das D(-)-Aminooxydaseprédparat
mindestens Teile der vom Zuchtmedium befreiten,

zerkleinerten Mikroorganismen enthdlt."

IT. In der mindlichen Verhandlung vor der Einspruchs-
abteilung hatte der Beschwerdegegner (Patentinhaber)
einen Hilfsantrag mit 9 Anspriichen vorgelegt. Anspruch 1
dieses Hilfsantrags lautete wie folgt:

"l. Verwendung eines Prdparates, das aus einem
Lactobacillus gewonnen ist, der aus Glucose, anderen
Zuckern oder anderen Kohlehydraten homofermentativ
Milchs&dure bildet, und D(-)-Aminooxidase und mindestens
Teile der vom Zuchtmedium befreiten, zerkleinerten
Mikroorganismen enthdlt, zum Abbau von Histamin in

Nahrungsmitteln, Getrédnken und/oder Futtermitteln."
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Bezliglich des Einwandes der mangelnden Nacharbeitbarkeit
der Lehre des Streitpatents (Artikel 83 EPU) in der
gesamten Breite des erteilten Anspruchs 1, ndmlich filir
jeden beliebigen Wein mit jedem beliebigen
Lactobacillusstamm, hat die Einspruchsabteilung in ihrer
Entscheidung ausgefiihrt, daR die von der Beschwerde-
fiihrerin (Einsprechenden) im Verlaufe des
Einspruchsverfahrens vorgelegten, diesen Umstand
belegenden Versuche durch die Gegenversuche des
Beschwerdegegners widerlegt worden seien. Zwar wurde
eingerdumt, daff die Durchfihrbarkeit fir Wein von der
Wahl bestimmter Mikroorganismen abhinge; diese Wahl

liege jedoch im Rahmen des fachmd&nnischen Koénnens.

Mit Eingabe vom 19. Januar 1998 hat der Beschwerdegegner
einen zweiten Hilfsantrag mit 9 Anspriichen eingereicht.
Anspruch 1 dieses Hilfsantrags lautet wie Anspruch 1 des
ersten Hilfsantrags mit der Ausnahme, daff zusdtzlich das
Kulturmedium fiir die Zichtung definiert ist. Das Merkmal
"... zum Abbau von Histaminen in Nahrungsmitteln,
Getrdnken und/oder Futtermitteln" ist weiterhin

enthalten.

Eine miindliche Verhandlung fand am 19. Mdrz 1998 statt.
Nach Diskussion, ob das Erfordernis des Artikels 83 EPU
erfiillt ist, verkiindete die Kammer nach Beratung
folgende Entscheidung: "Das Verfahren wird schriftlich

fortgesetzt."

Mit einer Mitteilung vom 7. April 1998 hat die Kammer
zur Aufkldrung der strittigen Frage der
Nacharbeitbarkeit des Anspruchs 1 in der beanspruchten
Breite beiden Parteien aufgegeben, unter denselben von
der Kammer festgelegten Versuchsbedingungen mit
denselben Lactobacillusstdmmen, identifiziert durch ihre
DSM-Hinterlegungsnummern, entsprechende Versuche

durchzufihren.
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Am 7. September 1998 reichte der Beschwerdegegner einen
Schriftsatz ein, in dem er erklédrte, daff die von der
Kammer aufgegebenen Versuche zu unterschiedlichen
Ergebnissen gefihrt hdtten. Es habe sich dabei gezeigt,
daf? ein Nacharbeiten der Lehre des Streitpatents "das
Einhalten bestimmter, sich der Einsprechenden offenbar
bisher noch nicht erschlossenen Rahmenbedingungen
voraussetzt". Der Beschwerdegegner hat es unterlassen,
gemdfs den Auflagen der Kammer durchgefiihrte Versuche

einzureichen.

Am 17. September 1998 reichte die Beschwerdefihrerin die
gemdft den Auflagen der Kammer durchgefiihrten Versuche

ein.

Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des Patents
0 170 880.

Der Beschwerdegegner beantragte Entscheidung nach
Aktenlage und somit, die Beschwerde zurilickzuweisen oder,
hilfsweise, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und
das Patent auf der folgenden Grundlage aufrecht-

zuerhalten:

a) Anspriiche 1 bis 9, eingereicht in der mindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung am
26. Januar 1994 (Hilfsantrag 1l); oder

b) Anspriiche 1 bis 9, eingereicht am 19. Januar 1998
(Hilfsantrag 2).
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Entscheidungsgriinde
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Die Beschwerde ist zuldssig.

Die am 17. September 1998 von der Beschwerdefiihrerin
eingereichten Ergebnisse von Versuchen, die unter den
von der Kammer in ihrer Mitteilung aufgegebenen
Bedingungen und mit den geforderten Lactobacillusstidmmen
durchgefihrt wurden, zeigen, daf das im erteilten
Anspruch 1 des Streitpatents definierte Verfahren bei
verschiedenen Weinen mit verschiedenen pH Werten nicht
zu dem beanspruchten Abbau von Histaminen fihrt. Der
Beschwerdegegner hat diesen Ergebnissen nicht
widersprochen. Gemdff dem erteilten Anspruch 1 erfolgt
ein Abbau von Histamin in "Getrdnken" unter Einsatz
eines beliebigen Lactobacillusstammes. Da Wein ein
Getrdnk ist, ist der Fachmann nicht in der Lage, die

Erfindung im gesamten beanspruchten Bereich auszufiihren.

Die Einspruchsabteilung hatte die Auswahl bestimmter
Lactobacillen zur Durchfihrung des beanspruchten
Verfahrens als im Rahmen des fachmidnnischen Kénnens
angesehen und mit dieser Begrﬁndung die Erfordernisse
des Artikels 83 EPU als erfiillt angesehen. Das
"fachmdnnische Kénnen" bedeutet im vorliegenden
Zusammenhang, aus einer groffen Zahl von bekannten,
homofermentativ Milchs&dure bildenden Lactobacillen,
reprédsentiert beispielsweise durch Hinterlegungen bei
anerkannten Hinterlegungsstellen, diejenigen zu suchen,
die gegebenenfalls die beanspruchten Bedingungen
erflillen. Die Kammer hat in ihrem Bescheid als Auflage
fiir das Durchfiihren der Versuche aus dem aktuellen
Katalog der Deutschen Sammlung filir Mikroorganismen (DSM)
zehn verschiedene, homofermentativ Milchsdure bildende
Arten der Gattung Lactobacillus ausgesucht. Gemdfs den
unwidersprochenen Versuchsergebnissen der

Beschwerdefihrerin erfiillt kein einziger dieser Stémme
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die beanspruchten Bedingungen. Dieser Umstand spricht
dagegen, dafs mit fachmd&nnischem Kénnen das

Offenbarungsproblem geldst werden kann.

Schlieflich weist die Kammer darauf hin, daf’ der
Beschwerdegegner mitgeteilt hat (siehe Absatz VII oben),
daf? das Nacharbeiten der Lehre des Streitpatents das
Einhalten bestimmter, nicht offenbarter Bedingungen

voraussetzt.

Das Streitpatent in seiner erteilten Fassung erfillt
somit nicht das Erfordernis des Artikels 83 EPU, weil es
nach Auffassung der Kammer keine ausreichenden Angaben
enthdlt, anhand derer ein Fachmann die Erfindung
innerhalb des gesamten beanspruchten Bereichs mit Hilfe
seines allgemeinen Fachwissens ausfiihren kann. Der
Hauptantrag des Beschwerdegegners ist daher

zuriickzuweisen.

Die jeweiligen Anspriiche 1 der Hilfsantrdge 1 und 2
enthalten, wie der erteilte, den Passus "...Abbau von
Histamin in Nahrungsmitteln, Getrdnken und/oder
Futtermitteln" (siehe Absdtze II und IV oben). Der
Kategorienwechsel von einem Verfahrensanspruch auf einen
Verwendungsanspruch &dndert nichts an der Beurteilung der
Offenbarung. Das gednderte Streitpatent mit den
jeweiligen Ansprichen 1 der Hilfsantrdge 1 und 2
entspricht somit aus den gleichen Griinden nicht den
Erfordernissen des Artikels 83 EPU. Die Hilfsantr&ge 1

und 2 sind daher ebenfalls zuriickzuweisen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent 0 170 880 wird widerrufen.
Die Geschidftsstellenbeamtin: Die Vorsitzende:

N Lecoanli

U. Kinkeldey

D. Spigarelli
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