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Sachverhalt und Antréage

0199.D

Di e Beschwerdefihrerin ist Inhaberin des auf G undl age
von si eben Patentansprichen erteilten europdi schen
Patents Nr. 0 347 751 mt der Annel denunmer

89 110 871. 4.

CGegen die Patenterteilung |l egte die Beschwerdegegnerin
am 23. Dezenber 1993 Ei nspruch ein und beantragte,
gestut zt auf Artikel 100 a) EPU, den Wderruf des
Patents i mgesanten Unfang mt der Begrindung, dal3 der
CGegenstand des Patents wegen mangel nder Neuheit und
unabhéangi g davon auch wegen mangel nder erfinderischer
Tatigkeit nicht patentfahig sei.

I n der mindlichen Verhandl ung am 23. Novenber 1995 vor
der Ei nspruchsabteilung beantragte die Patentinhaberin
Aufrechterhal tung des Patents in gedndertem Unfang auf
G undl age ei nes Haupt antrags oder eines ersten oder

zweiten Hi |l fsantrags.

Anspruch 1 des Hauptantrags | autete:

"Stabile, kaltwasser-dispergierbare, pulverférmoge, mt
ei nem Schut zkol l oid stabilisierte bzw. umhillte
Praparate fettl 6slicher Substanzen, dadurch

gekennzei chnet, dall sie als Schutzkolloid Fischgel ati ne

ent halten.”

Di e Ei nspruchsabtei l ung gelangte in der in der
mindl i chen Ver handl ung am 23. Novenber 1995 verkindet en
Ent schei dung, die am 20. Dezenber 1995 zur Post gegeben
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wur de, zur Auffassung, dall weder der Gegenstand des
Haupt antrags noch di e Gegenst ande der beiden Hil fs-
antrage das Erfordernis der Neuheit in Sinne von
Artikel 54 (1) EPU erfillten und das Patent daher gendfR
Artikel 102 (1) EPU zu wi derrufen sei

Von den in der Einspruchsbegrindung angef idhrten sieben
Dokunment en wurde in der Entscheidung der Ei nspruchs-
abteilung | ediglich Bezug genonmen auf

Dokunment (1): Ki m Jacobsen, "M kroi ndkapsl et foder til
marine fiskelarver", 1987;
For schungsproj ect: Novo Industri A/'S &
Fi scheries Laboratory of the Danish
Uni versity of Technol ogy.

Von di esem Ori gi nal dokunent in dani scher Sprache wurde

i m Verl auf des Ei nspruchsverfahrens von der Ein-
sprechenden ei ne vol | st andi ge Ubersetzung in englischer
Sprache vorgel egt. Da di e Beschwerdefidhrerin kei nen

Ei nwand gegen di e englische Ubersetzung vorgebracht hat,
wird i mfol genden unter (1) auf di ese Ubersetzung Bezug

genonmren.

Zur Begriundung des Wderrufs des Patents fuhrte die

Ei nspruchsabteil ung i mwesentlichen fol gendes aus:

Dokurment (1) offenbare unter der Bezei chnung " NOVOGUF"

(vgl. insbesondere Abschnitte 5.6 und 6.5) bereits ein

Praparat, welches u. a. bestimmte fettl 6sliche

Subst anzen enthalte (vgl. auch Appendix |) und in Form
von M krokapsel n, deren Matrix aus ei nem Schut zkol | oi d

aus Fischgel ati ne bestehe, bereitgestellt werde. D eses

Praparat werde genmal3 Abschnitt 5.6.1 in stabiler
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pul verf6rm ger Form erhal ten und wei se auch die
Ei genschaft der Kal twasserdi spergi erbarkeit auf.

Nach Auffassung der Ei nspruchsabteilung werde in der
Beschrei bung des angegriffenen Patents (siehe

i nsbesondere Spalte 3, Zeilen 18 bis 44 und Spalte 4,
Zeilen 8 bis 14) zwar angedeutet, dal3 sich die bei der
Herstel l ung der Préaparate gemal3 Streit patent
gegebenenfal I s ei ngesetzten H | fsstoffe und Enul gatoren
wei t gehend von konventi onel | en Koazervationsmtteln und
fixi erend-quervernetzenden Mtteln, w e beispielsweise
demin (1) eingesetzten d utaral dehyd, unterschieden

j edoch seien Praparate, die solche Mttel enthielten,
vom Wortl aut der Patentanspriche des Streitpatents

kei nesfal |l s ausgeschl ossen.

Aus den Ei genschaften, welche die in (1) offenbarten

M kr okapsel n bei deren Verwendung als Futter far

Fi schl arven aufw esen, |iele sich einwandfrei auch auf
deren Kal twasserdi spergi erbarkeit schlielBen. Ein

t echni sches Merkmal , wel ches den CGegenstand genal3
Anspruch 1 des Hauptantrags vom ent gegengehal t enen St and
der Techni k unterschei de, sei jedenfalls nicht

er kennbar .

Die genmal3 erstem H | fsantrag zusatzlich ei ngefihrte
Zweckbest i nmung, wonach di e beanspruchten Préaparate "zur
menschl i chen Ernahrung” Verwendung finden sollen, kdnne
auch keinen Beitrag zu deren Abgrenzung gegenuber dem
Stand der Technik | eisten, da keine sicheren Anhalts-
punkte zu finden seien, wonach die in (1) vorgeschl agene
Ver wendung der bekannten M krokapseln als Fischfutter

deren Geni eRbarkeit fir den Menschen von vornherein

0199.D U
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ausschl i eBe. Auch dem Anspruch 1 gemal3 erstem
H | fsantrag fehle es daher an der erforderlichen
Neuhei t .

Das genmald zweitem Hi | fsantrag noch zusatzlich

ei ngef uhrte funktionelle Merkmal, wonach das
beanspruchte Préparat "durch normal e Sprihtrocknung oder
mttels des Starke-Catch-Verfahrens erhalten wrd",
kénnte nur dann zur Abgrenzung gegenuber dem Stand der
Techni k beitragen, falls aus der besonderen Art der
Trocknung not wendi gerwei se Produkte mt bestimmten,
gegenuber dem bekannten Produkt unterschiedlichen

t echni schen Merkmal en, bei spi el sweise in bezug auf die
Tei |l chengr63e, resultierten. Da sol che unterschiedliche
t echni sche Merkmal e weder erkennbar noch in irgendei ner
For m nachgewi esen worden seien, fehle es dem Anspruch 1
gemall zweitem Hi | fsantrag ebenfal ls an der
erforderlichen Neuheit.

I n Anbetracht dessen, dal3 bereits der erste Anspruch
aller drei Antrédge mt ei nem Neuheitsmangel behaftet
sei, sehe die Einspruchsabteil ung weder eine

Ver anl assung, di e Frage der nobglichen Neuheit weiterer
unabhangi ger oder abhangi ger Anspriche der einzel nen
Antréage zu erortern, noch zur Frage der erfinderischen

Tatigkeit in irgendei ner Form Stellung zu nehnen.

Am 20. Februar 1996 |l egte die Patentinhaberin gegen die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung Beschwerde ein, die
sie am19. April 1996 begrindete, und beantragte

Auf hebung der angefocht enen Ent schei dung und

Auf recht erhal tung des Patents in geandertem Unfang auf

Grundl age von 5 Pat ent ansprichen, von denen die

0199.D U
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unabhéangi gen Anspriche 1, 4 und 5 fol gendermafRen | auten:

"1. Stabile, kaltwasser-dispergierbare, pulverfdrm ge,
mt einem Schut zkol l oid stabilisierte bzw. unmhiullte
Préaparate fettl dslicher Substanzen, dadurch

gekennzei chnet, dall sie als Schutzkol | oid Fischgel ati ne,
aber nicht das Vernetzungsmittel @ utaral dehyd,
ent hal ten.

4. Verfahren zur Herstellung von Pré&paraten gemal3 ei nem
der Anspriche 1 bis 3, dadurch gekennzei chnet, dall man
ei ne waldri ge Emul sion der fettldslichen Substanz und des
Schut zkol | oi ds Fi schgel atine herstellt und diese
Enmul si on anschlieBend in ein Trockenpul ver Uberfdhrt.

5. Verwendung von Fi schgel atine zur Herstellung von
stabi | en kal twasser -di spergi erbaren, pul verfdrm gen
Praparaten fettl 6slicher Substanzen in Abwesenheit von
A ut ar al dehyd"

D e abhéangi gen Anspriche 2 und 3 sind auf besondere
Ausf Uhrungsfornmen der Préaparate gemald Anspruch 1

gerichtet.

I n der Beschwer debegrindung wurde dazu i m wesentlichen

ausgef Uhrt:

Der geltende Anspruch 1 unterscheide sich von der
urspriunglichen Fassung des Anspruchs 1 nicht nur durch
di e aus dem Anspruch 2 der Erstunterlagen Uber nomene
Ei nschr ankung auf ausschlielRlich "pul verfdrm ge"
Praparate, sondern auch durch das ei nschrankende

Mer kmal , wonach di e beanspruchten Préaparate "nicht das

0199.D U
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Vernet zungsm ttel d utaral dehyd enthalten”. Bei diesem
Mer kmal sow e dem korrespondi erenden Merkmal in

Anspruch 5 "in der Abwesenheit von d utaral dehyd" handl e
es sich um Di sclainer, die demim Ei nspruchsverfahren
zitierten Stand der Techni k gemald Dokurment (1) Rechnung
trigen, so dall das vorliegende Anspruchsbegehren nicht
gegen di e Bestinmungen von Artikel 123 (2) EPU ver st oRe.

Unt er dem Ausdruck "Vernetzungsmttel G utaral dehyd" se
nicht nur freies, unreagiertes G utaral dehyd, sondern
auch d utaral dehyd, das in eine Vernetzungs- oder
Koazervati onsreaktion, beispielswise mt Celatine,
verwi ckelt worden ist, zu verstehen. In den
beanspruchten Pré&aparaten befinde sich weder die eine
noch di e andere Form von d utaral dehyd. Hi ngegen erfol ge
die in (1) beschriebene Herstellung des Fischlarven-
futters, insbesondere von "NOVOGUF", ausschlieldlich
unter Verwendung von d utaral dehyd al s Vernet zungs-
mttel. Denrzufol ge sei der Gegenstand der Anspriche
gemald vorliegendem Antrag gegenuber der Lehre von (1)
kl ar abgegrenzt und es konne deshal b dahi ngestel It

bl ei ben, ob sich die Préaparate gemal3 Streitpatent auch
durch i hre stabilen, kaltwasser-dispergierbaren und

er ndhrenden Ei genschaften von demin (1) offenbarten

Fi schl arvenfutter unterschieden oder nicht. Durch die
vor genommenen Ander ungen stehe di e Neuheit des

vor |l i egenden Anspruchbegehrens jedenfalls auller Zweifel.

| m Beschei d der Kammer vom 22. Oktober 1997 wurde die
vor | aufi ge Ansicht vertreten, dall die vorliegende
Anspruchsfassung in formal er Hinsicht den Besti mmungen
des EPU geniige und in Anbetracht des im Verfahren

befi ndli chen Standes der Techni k auch das Erfordernis
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der Neuheit erfulle. Bei dieser Sachl age kdnne von ei ner
Zur ickverwei sung der Sache an die erste Instanz zur

wei t eren Ent schei dung ausgegangen wer den.

VIII. Mt der Eingabe vom 8. Januar 1998 hat di e Beschwerde-
gegnerin den Ei nspruch zurickgezogen, ohne sich im
Ver |l auf des Beschwerdeverfahrens zur Sache geduf3ert zu
haben.

I X. Di e Beschwerdefuhrerin erklarte sich in ihrer Eingabe
vom 9. Januar 1998 mt der im Bescheid der Kammer

angekindi gt en Vor gangswei se bei der Fortsetzung des

Ver f ahr ens ei nver st anden.

Ent schei dungsgr inde
1. Di e Beschwerde ist zul assig.
2. D e unabhéngi gen Anspriche 1 und 5 beruhen auf den

Ansprichen 1 und 9 der Erstunterlagen mt fol genden

Ander ungen

0199.D U
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(a) Die erste Anderung betrifft die Beschrankung der
Anspr iche auf pul verfdorm ge Praparate bzw. die
Verwendung von Fi schgel ati ne zur Herstellung
pul verf orm ger Praparate, so dal fl dssige
Préaparate, we in den Erstunterlagen, als
Al ternative nicht nmehr beansprucht werden. D ese
Beschr ankung wurde aus den ursprunglichen
abhangi gen Ansprichen 2 bzw. 10 ubernommen, die
bereits auf pul verform ge Substanzen als
bevor zugt e Ausf Uhrungsform der Erfindung
gerichtet waren

(b) Durch die im Verl aufe des Beschwerdeverfahrens als
wei t ere Anderung ei ngefiihrte Ausnahnmebesti nmung
(Di scl ai mer), wonach di e beanspruchten Préparate
"ni cht das Vernetzungsmttel G utaral dehyd
enthalten”, wird nunnehr auf Antrag der
Beschwer def ihrerin ein in (1) offenbarter, durch
t echni sche Merkmal e i m Si nne der Regel 29 (1) EPU
definierter Gegenstand - namich die Anwesenheit
des Vernetzungsmttels d utaral dehyd in
pul verf 6rm gen Pré&paraten fettl 6slicher
Subst anzen, die als Schutzkol |l oid Fischgel atine
enthalten - von der unfassenderen Lehre des

Anspruchs 1 ausgeschl ossen.

Di e Ei nfudhrung des Disclainers erscheint zur Kklaren
Abgrenzung der beanspruchten Pré&parate gegeniber dem
Stand der Technik erforderlich. Die Gundlage fir diesen
Di sclainmer findet sich einerseits in Dokunent (1), in
den Abschnitten 5.6.1 (Production: materials and net hod)
bis 5.6.2 (Anal yses of "NOVOGUF"), wo die Herstellung

der in (1) offenbarten M krokapsel n unter abschli eRender

0199.D U
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obligater Quervernetzung mt d utaral dehyd (siehe
i nsbesondere Seite 78, Zeilen 8 bis 10 und Zeilen 22 bis

23) ausdricklich offenbart ist.

Andererseits wird durch dieses Merkmal die in den
Erstunterl agen ent hal tene techni sche Lehre nicht

nodi fiziert, da die Verwendung von Vernetzungsm tteln,
bei spi el swei se von d ut aral dehyd, bei der Herstellung
der im Streitpatent beanspruchten Praparate von vorne
herein nicht vorgesehen war (siehe Seite 3, Zeile 10 bis
Seite 4, Zeile 22, Verfahrensanspriche 4 und 5,

Bei spi el e der Erstunterl| agen).

D e Kammer kann auch nicht erkennen, w e der
beansprucht e Gegenstand ohne unzunut bare Ei nschrankung
der techni schen Lehre des Streitpatents klarer und
knapper positiv fornmuliert werden konnte.

Di e obi gen Ausfuhrungen gelten sinngemald auch fir den
Di sclainmer "in Abwesenheit von d utaral dehyd" im

Ver wendungsanspr uch 5.

Di e abhéngi gen Anspriche 2 und 3 finden i hre G undl age

in den Ansprichen 3 und 4 der Erstunterl agen.

Der Verfahrensanspruch 4 ist, w e der urspriunglichen
Anspruch 5, auf ein Verfahren zur Herstellung von
Trockenpul ver beschrankt und enthdlt nunmehr einen

Verwei s auf die Anspriche 1 bis 3.

| nsgesam sind di e geanderten Anspriche als klar und
durch die Erstunterl agen ausrei chend gestitzt anzusehen

und entsprechen in dieser formalen H nsicht den

0199.D U
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Erforderni ssen der Artikel 84 und 123 (2) EPU. Diese
Beschrankung ist in Ubereinstimmng nmit den in den

Ent schei dungen T 0004/80 (ABI. EPA 4/1982, 149),

T 0384/91 (ABI. EPA, 1995, 745) und G 0001/93 (ABI. EPA,
1994, 541) niedergel egten G undséatzen fur die formale
Zul &ssi gkeit von nachtraglich in Patentanspriche

auf genommenen Di scl ai nern.

Da durch di e geanderten Anspriche der Schutzbereich
gegenuber dem Patent in der erteilten Fassung

ei ngeschrankt w rd, werden auch di e Besti mmungen des
Artikel 123 (3) EPU nicht verletzt.

Fur die Beurteilung der Neuheit des vorliegenden Antrags
scheint es zweckmali g zunachst von Kapitel 5 (Practica
Aspects) und hier insbesondere von den Abschnitten 5.1
(Preparation of mcrocapsules) und 5.1.1 (Materials and
met hod) auf den Seiten 72 bis 74 von (1) auszugehen, wo
di e Herstellung von M krokapsel n, deren Matrix aus

Cel atine besteht, nach der in (1) angewandten Mt hode
durch ei nfache Koazervation in allgeneiner Form
beschrieben wird (siehe auch Abbildung 5.1). Al's

ent schei dend i st anzusehen, dalR hier imersten Absatz
auf Seite 72, Zeilen 8 bis 10, und imzweiten vollen
Absatz auf Seite 73, Zeilen 8 bis 11, bereits darauf

hi ngewi esen wi rd, dalR die durch Koazervation der

Cel atine gebil deten M krokapseln vor ihrer Isolierung in
jedem Fall mt dem Vernetzungsmttel (crosslinking

agent) G utaral dehyd behandelt werden

In Abschnitt 5.6.1 auf den Seiten 77 bis 78 von (1) wird
das oben beschriebene Verfahren speziell fiar die

Herstel l ung von M krokapsel n, die unter dem Nanen

0199.D U
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"NOVOGUF" als Futter fiar Fischlarven dienen und im
Kernmaterial u. a. fettl dsliche Substanzen enthalten, im
Detail offenbart. Demmach werden 400 ml einer 25% gen
walri gen Losung von Fischgel atine unter Rihren mt einem
Magnetriuhrer mt 30 g der in Anhang 1 naher definierten,
konpl ett en Nahr st of f zusammenset zung (enthaltend u. a.
fettl 6sliche Substanzen, we die Vitamne A D, E oder

K, Carotinoi de, polyungesattigte Fettséuren) und 160 g

Fi schél verm scht. Nach dem Entl Gften im Vakuumw rd die
M schung unter RUhren zur Koazervation in 1500 ni

A ivenodl eingebracht und nach einer Verweilzeit von

10 Mnuten mt 40 mM 25% gem d ut aral dehyd verset zt.

Nach weiteren 30 M nuten Rihrzeit werden di e nunmehr
geharteten, quervernetzten (hardened) M krokapsel n durch
Zentrifugieren isoliert und fur ungefahr zehn Stunden an

der Luft getrocknet.

Bei dieser Herstellungsweise wird nicht tbersehen, dal3
di e M kroei nkapsel ung der Nahrstoffe mt Fischgel atine
nach den Angaben in (1) durch einfache Koazervation der
Fi schgel ati ne offensichtlich bereits bei m Rihren und
gegebenenfal | s Abkihl en der in Aivendl suspendierten
oder enul gi erten Zusammenset zung aus Fi schgel ati ne,
Nahr st of fen und Fi schél (vgl. Abbildung 5.1) und damt
vor dem Zusatz des Vernetzungsmttels Qd utaral dehyd
stattfindet, jedoch liegen die Mkrokapseln in diesem
St adi um kei neswegs al s pul verform ge Préparate vor, we
dies in den vorliegenden Ansprichen gefordert wi rd. Nach
der genmalR der Lehre von (1) obligaten Hartung (Quer-
vernet zung) mt d utaral dehyd enthalten die isolierten
und getrockneten M krokapseln, bzw. das Praparat
"NOVOGUF", aber unweigerlich das Vernetzungmtte

d ut aral dehyd. Di e Kamrer kann sich der Auffassung der

0199.D Y
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Beschwer def threrin anschliel3en, wonach vom Wrtl aut des
Anspruchs 1 ("nicht das Vernetzungsmttel d utaral dehyd
enthalten") nicht nur Préparate ausgeschl ossen sind, die
Rickst &nde an freiem unreagi ertem d utaral dehyd

ent hal ten, sondern ebenso Pré&parate ausgeschl ossen sind,
die d utaral dehyd, wel ches in eine Vernetzungs- oder
Koazervationsreaktion mt Fischgel ati ne verw ckelt
worden ist, enthalten

Nach den Angaben in Abschnitt 5.4.1 auf den Seiten 76
bis 77 in Zusammenhang mt den Abschnitten 6.3 bis 6.3.4
auf den Seiten 92 bis 101 wurden in Mdellversuchen zur
Besti mmung des Ver net zungsgrades und der Freisetzungs-
raten von verschi edenen, mt Fischgel atine m krover -
kapsel ten Substanzen sowohl die Reaktionszeiten fiur die
Vernet zung al s auch di e eingesetzten Mengen an

A ut aral dehyd al s Vernetzungsm ttel innerhalb gew sser
Bereiche variiert. Es ergibt sich aber aus Dokunment (1)
kein wie imer gearteter Hi nweis, dalR innerhalb dieser
Ver suchsrei hen oder in anderem Zusanmenhang bereits

pul verf 6rm ge Préaparate in ganzlicher Abwesenheit des
Ver net zungsm ttels 3 utaral dehyd hergestellt worden

war en.

Dengegenluber werden die Praparate genal3 Streitpatent
dadurch hergestellt, dalR ei ne walri ge Enul si on der
fettl dslichen Substanz und des Schutzkol | oi ds Fi sch-
gel atine hergestellt und di ese Enul si on anschli eRend
direkt in ein Trockenpul ver udberfihrt wird. D e
beanspruchten Préaparate unterscheiden sich somt vom
St and der Techni k genal3 (1) grundséatzlich dadurch, dal
sie unter Ausschlull von Koazervationsmtteln/Ver-

net zungsmttel n, insbesondere des Vernetzungsmttels

0199.D U
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@ ut aral dehyd, hergestellt werden und daher dieses

Ver net zungsm ttel auch nicht enthalten kénnen (vgl.

i nsbesondere Spalte 3, Zeile 45 bis Spalte 4, Zeile 30,
Beispiele 1 bis 9 des Streitpatents).

Di e Praparate gemal3 Anspruch 1 und den abhé&ngi gen
Anspriuchen 2 und 3 sind daher gegenuber der Lehre von
Dokument (1) neu im Sinne von Artikel 54 (1) EPU. Das
gl ei che mu3 fir den Verfahrensanspruch 4 gelten, da

di eser auf die Herstellung der Préparate genmal3 den
Ansprichen 1 bis 3 gerichtet ist. D e oben angefihrten
G inde zur Neuheit der Praparate gelten in Hinblick
darauf, dall die Anwesenheit von d utaral dehyd bei der
Herstel l ung der Pré&parate ausdriicklich ausgeschl ossen
i st, sinngemall auch fur den Verwendungsanspruch 5.

5. Der Ei nwand mangel nder Neuheit wurde i m Ei nspruchs-
verfahren ausschliel3lich auf die Lehre des Dokunents (1)
gestutzt (vgl. Einspruchsbegrindung, Seite 3, vorletzter
Absatz). Witeres Material, welches die Neuheit des
gel tenden Anspruchsbegehrens in Frage stellen kdnnte,
wur de von der Ei nsprechenden (Beschwerdegegnerin) im

Ver | auf e des Verfahrens nicht genannt.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

1. D e Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung vom
23. Novenber 1995 wird auf gehoben

2. Di e Sache wird nach Artikel 111 (1) EPU an die erste

0199.D U
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| nstanz zur weiteren Entschei dung zurtckverw esen.

Der Geschaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

P. Martorana P. A M Lancgon
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