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Sachverhalt und Antréage

0878.D

Auf di e europdai sche Patentannmel dung Nr. 90 111 558.4
betreffend "Fettm schung, Verfahren zu deren Herstellung
und deren Verwendung" wurde das europai sche Patent

Nr. O 404 058 auf der G undl age von zehn Ansprichen
erteilt.

Cegen das erteilte Patent hatten di e Beschwerde-
fUhrerinnen unter H nweis auf die Artikel 100 a), b) und
c) EPU wegen mangel nder Neuheit und nmangel nder
erfinderischer Tatigkeit des Gegenstandes des
Streitpatents, wegen nmangel nder O f enbarung der dem
Streitpatent zugrundeliegenden Erfindung sow e dem

Ei nwand, dall der Gegenstand des Streitpatents uUber den

| nhalt der Annel dung in der urspringlich eingereichten
Fassung hi nausgeht, Ei nspruch eingel egt und zur Stitzung
des Ei nspruches unter anderem auf di e Ent gegenhal t ung

(1) Journal of Pediatric Gastroenterol ogy and
Nutrition, 2t Suppl. (1983) Seiten S16 bis $41,

Bezug genomen.

Di e Ei nspruchsabteilung hat mt der am 3. Juli 1997 zur
Post gegebenen Zw schenent schei dung nach Arti kel 106 (3)
EPU das Patent im Rahmen von Artikel 102 (3) EPU in
gedndert em Unf ang aufrechterhalten.

Anspruch 1 in der geanderten Fassung lautet we folgt:

"For mel nahrung mt Ausnahne von Humanm | ch ent hal t end
ei ne Fettm schung auf Basis von fir Nahrungsmttel zwecke
geei gneten Fetten und O en tierischen und pflanzlichen
Ur sprungs, dadurch gekennzei chnet, dalR die w6-Fetts&auren



0878.D

- 2 - T 0928/ 97

gamma- Li nol ensaur e, di-hono-gamma-Li nol ensaure und
Arachi donsaure 0,20 bis 2,6 Gew. -% und di e W3- Fettsauren
Cct adecat et raensaure, Ei cosapent aensdure und
Docosahexaensdure 0,05 bis 2,0 Gew. -% der in der
Fett m schung vor handenen Fettsauren ausnmachen, wobei
all e der genannten w3-Fettsduren und der w6-Fettsauren
vor handen si nd, dal3 di e genannten w6- Fettsduren zusammen
mt den genannten w3-Fettsauren 0,25 bis 4,6 Gew. -% der
in der Fettm schung vorhandenen Fettsauren ausmachen und
daR das Gewi chtsverhéaltnis der Sumre der genannten

We- Fett sdauren zur Summe der genannten W3- Fett sduren
0,1: 1,0 bis 5,0 : 1 betragt, wobei die Fettm schung
di e Arachi donsdure und di e Docosahexaensdure nicht in
sol chen Mengen enthalt, dall das Gew chtsverhéaltnis von
Arachi donsaure zu Docosahexaenséaure 2,0 : 1 bis 3,0 : 1
betragt."

Di e Ei nspruchsabtei |l ung begrindete i hre Entschei dung

u. a. damt, dal dem Gegenstand des Patentes, das in der
erteilten Fassung auch Humanm I ch mt unfasse, gegenuber
dem genannten Stand der Technik, u. a. der

Ent gegenhal tung (1), die Neuheit nicht zuerkannt werden
konne.

Da es der Patentinhaberin aber, w e der Gesantoffen-
barungsgehalt des Streitpatentes zeige, nie darum
gegangen sei, Humanm |l ch zu patentieren, sei die in den
genannt en Ent gegenhal tungen beschri ebene Humanmi | ch

I ediglich als Zufall sof fenbarung anzusehen, die einen
Di scl ai mer dengegentber rechtfertige.

Somt sei die Neuheit der Produktanspriche und der
hi erauf ruckbezogenen Verfahrensanspriche nicht nehr in
Frage gestellt.
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G eichfalls hat die Einspruchsabteilung festgestellt,
dalR di e beanspruchte Fornel nahrung ent hal tend eine
Fettm schung imLichte des O fenbarungsgehal tes des
genannten Standes der Techni k den Erforderni ssen des
Artikels 56 EPU genuge.

Di e Beschwer def Ghrerinnen (Ei nsprechende 01 bis 03)
haben gegen di ese Entschei dung Beschwerde erhoben. D e
Ei nsprechende 02 hat mit Schriftsatz datiert vom

12. Februar 1998 i hren Ei nspruch zurickgenonmen und sich
in der Folge nicht nehr am Verfahren beteiligt. D e

Ei nsprechende 04 hatte bereits am 27. Novenber 1995 im
Verfahren vor der ersten Instanz den Ei nspruch

zur ickgenonmen.

Di e Beschwerdegegnerin (I nhaberin des Streitpatents) hat
zuletzt imschriftlichen Verfahren als Hauptantrag das
Streitpatent in der erteilten Fassung weiterverfol gt und
auf die von der Einspruchsabteilung geéndert

aufrecht erhal t ene Anspruchsfassung ei nen ersten

H | fsantrag gerichtet sow e einen zweiten Hil fsantrag

ei ngerei cht, dessen Anspruch 1 sich von Anspruch 1 des
ersten H | fsantrages durch fol genden Wortl aut im

ei nl ei tenden Teil unterscheidet:

"For mel nahrung enthal tend eine Fettm schung auf Basis
von fir Nahrungsmttel zwecke geei gneten Fetten und O en
tierischen und pflanzlichen U sprungs, wobei es sich bei
den Fetten tierischen U sprungs um sol che von Fi schen
und Schl achttieren einschliel3lich Butterfett handelt,

dadur ch gekennzei chnet

Am 7. Marz 2002 hat eine mindliche Verhandl ung
stattgefunden, in deren Verlauf die Beschwerdegegnerin
einen dritten Hi |l fsantrag ei ngereicht hat, der
ausschlielB3lich die Verwendung der Fornel nahrung gemal3
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Streitpatent mt fol gendem zum Produktanspruch
unterschi edli chen Wortl aut zum Gegenstand hat:

"Verwendung ei ner Fettm schung auf Basis von fr
Nahrungsmi ttel zwecke geeigneten Fetten und Q en
tierischen und pflanzlichen U sprungs, wobei die w6-
Fett sduren gamma- Li nol enséure, ..., dal das

Gew cht sverhadl tnis von Arachi donsdure zu
Docosahexaensdure 2,0 : 1 bis 3,0 : 1 betréagt, fiur die
Zuberei tung von Sauglings- und Friuhgeborenennahrungen.”

Di e Beschwerdef ihrerinnen haben schriftlich und nindlich
u. a. vorgetragen, dalR durch die von der nicht
beschwer def thr enden | nhaberin des Streitpatents im
Rahnmen i hrer Stellung lediglich als Beschwerdegegnerin
vor genommene Strei chung der Einfligung "mt Ausnahnme von
Humanm | ch” in Anspruch 1 gegenitber dem Gegenstand genafld
der erteilten Anspruchsfassung das Verbot der reformatio
in peius verletzt sei.

Unabhangi g von di esem Sachverhalt seien die auf eine

For mel nahrung geri chteten Produktanspriche aller Antrage
gegentber einem Préparat aus rekonstituierter

spr uhgetrocknet er Frauenm | ch bzw. den Angaben zur

Fet t sdur ezusanmenset zung der Frauenm |lch, wie sie in
Tabell e 4 auf Seite S36 der Entgegenhaltung (1) zu
finden seien, nicht nmehr neu.

SchlielBlich sei bei bekannter Zusammensetzung der
Humanm | ch der auf ei ne Verwendung ei ner sol chen
Fettm schung fiar di e Zubereitung von Saugli ngsnahrung
gerichtete Gegenstand des dritten Hi |l fsantrages
gegenuber der unmttel baren Nahrungsauf nahnme des
Sauglings an der in der Miutterbrust gebil deten
Frauenm | ch nicht nehr neu.
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D e Beschwerdegegnerin hat dem w dersprochen und u. a.
gel tend genmacht, dald gegentber der erteilten
Anspruchsfassung di e zusat zl i che Angabe "For nel nahrung
mt Ausnahnme von Humanm | ch" lediglich als Klarstellung
dahi ngehend auf zuf assen sei, dal3 di e Fornel nahrung al s
synt heti sches Produkt aus geeigneten Fetten und O en
tierischen und pflanzlichen U sprungs hergestellt werde,
W e auch der GCesant of f enbarungsgehalt des Streitpatentes
zeige und nicht die nattrliche Mutterm | ch beansprucht
werde. Eine Verletzung des Verbotes der reformatio in
pei us kénne somt nicht vorliegen, da mt und ohne
besagte Kl arstell ung der beanspruchte Gegenstand
ausschliefl3lich synthetische Fornel nahrungen unf asse.

Aus di esem Grunde sei auch die Neuheit der beanspruchten
For mel nahrung mt und ohne der zusétzlichen Angabe "mt
Ausnahme von Humanm | ch” gegentber allen

Ent gegenhal t ungen, di e di e Zusamenset zung der
natdrlichen Mutterm | ch betrafen, zwangsl &ufi g gegeben.

In jedem Fall e sei durch die Angabe Fette und Qe
tierischen und pflanzlichen U sprungs Humanfett
ausgeschl ossen, da, entgegen dem angel sdchsi schem
Sprachgebrauch di e deutsche Sprache eindeutig zw schen
Ti eren und Menschen begriffsmalRi g unterschei de und
Humanél e tber haupt nicht existierten sondern nur
Fischole als tierische Quelle fur Oe als Basis fur die
Fett m schung zur Verfigung stinden. Dartdber hi naus sei
far den Fachmann unm ttel bar entschei dbar, ob die
beanspruchte Fettmi schung Fette und Qe tierischen und
pfl anzlichen Ursprungs oder Humanfette enthalte, da die
Fettsaurereste jeweils unterschi edliche Veresterungen
aufw esen und somt in jedem Fall anders strukturiert
sei en.
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Es werde nicht bestritten, dall die natdrliche
Zusammenset zung der Frauenm | ch an w3- und w6-

Fett sduren, wobei di e Betonung auf dem Nat ur produkt
liege, z. B. aus der Entgegenhal tungen (1) bekannt sei.
Da gemalR Streitpatent aber ausschliellich ein Substitut
far Mutterm | ch beansprucht werde, stelle sich diese
Probl emati k der Ubereinstinung einzel ner Fettsauren im
Nat ur pr odukt und i m syntheti schen Substitut bei der
Beurteil ung der Neuheitsfrage erst gar nicht.

Mttels der weiteren Prazisierung des tierischen und

pfl anzlichen Ursprungs der Fettm schung nach dem zweiten
H | fsantrag sei noch deutlicher Human- bzw. Frauenm | ch
al s Nat ur pr odukt vom Anspruchsbegehren ausgeschl ossen

A eiches gelte fur den Ausschlufd der Humanm | ch im
dritten Hlfsantrag, der eindeutig auf die Verwendung

ei ner Fornel nahrung al s kinstliche bzw. synthetische
Nahrung far Sauglinge und Frihgeborene gerichtet sei.

Schliellich sei hervorzuheben, dalR di e noderne Anal ytik
auch erl aube, Spurengehalte zu detektieren, was in jedem
Fal | eine Unterscheidbarkeit des w3- und we-

Fett sduregehal tes aus natirlicher Frauenm | ch gegentber
denen pflanzlichen und tierischen Ursprungs

gewahr | ei st e.

Di e Beschwer def Ghreri nnen beantragten di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des
Streitpatents.

Di e Beschwer degegnerin beantragte, di e Beschwerden
zur uckzuwei sen sow e Aufrechterhaltung des Patents im
erteilten Unfang als Hauptantrag, hilfsweise
Aufrechterhal tung des Patents auf der Basis der mt
Schriftsatz vom 7. Februar 2002 eingereichten
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H | fsantrédge 1 oder 2 oder Hilfsantrag 3 Uberreicht in
der nundl i chen Ver handl ung.

Ent schei dungsgr tinde

0878.D

D e Beschwerden sind zul assi g.

Di e Kanmer vermag der Argunentation der

Beschwer degegnerin insoweit zu fol gen, dall gegentber der
erteilten Anspruchsfassung di e zusatzliche Angabe
"For nel nahrung mt Ausnahnme von Humanm | ch" | ediglich
al s Klarstellung dahi ngehend auf gef a3t werden kann, dal
mttels des Begriffes Fornel nahrung das Nat ur produkt

Frauenm | ch al s Ganzes ausgeschl ossen sein soll

d eichfalls kann aber auch di e Angabe "Fornel nahrung mt
Ausnahnme von Humanm | ch”, wie von der Einspruchs-
abteilung in i hrer Entschei dung bericksichtigt,

dahi ngehend gedeutet werden, dal die konkrete w3- und
W6- Zusamrenset zung der Humanm | ch ausgeschl ossen sein

sol | .

Unt er di esen Urstanden der Anbi val enz der Bedeutung der
Angabe "Fornel nahrung mt Ausnahnme von Humanm | ch", die
zum ndest in einer Leseart des Anspruchswortlautes als
Ei nschr ankung der Fornel nahrung al s beanspruchter
Cegenst and gesehen werden nul3, vermag di e Kanmer jedoch
nur so zu entschei den, dall di e Wegl assung besagter
Angabe in Anspruch 1 des geltenden Hauptantrages und des
zweiten Hi |l fsantrages zu einer Verletzung des Verbotes
der reformatio in peius fuhrt. An dieser Beurteilung
andert nichts, dalR gemald zweitem Hi | fsantrag der
tierische und pflanzliche U sprung der Zusanmenset zung
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der Fettmlch weiter spezifiziert ist.

Aus di esen G unden kdnnen der Hauptantrag und der zweite
Hi | f santrag kei nen Bestand haben.

Anspruch 1 des ersten Hi |l fsantrages, der auf eine

For mel nahrung enthal tend ei ne Fettm schung gerichtet
ist, also einen Produktanspruch darstellt, definiert im
kennzei chnenden Teil (vgl. voranstehend Abschnitt 111.)
die Fettm schung durch explizite Nennung jeweils dreier
W3- und w6-Fetts&uren sowi e die jeweiligen sunmari schen
Prozentanteil e der w3- und w6- Fettsauren, die

Cesant prozentanteil e der Fettsduren ergdnzt durch das
Gewi chtsverhadltnis der jeweiligen Sumre der Fettsauren
wobei zwei explizit genannte Fettsduren nicht in einem
besti mmten Gew chtsverhaltnis enthalten sein dirfen.

Der Wortl aut di eses Anspruches 1 bringt eindeutig zum
Ausdruck, dalR alle imkennzei chnenden Teil aufgefihrten
Definitionen der Fettm schung einschliel3lich der
strukturel |l en Angaben sich auf das beanspruchte

Endpr odukt bezi ehen.

Dengegenuber charakterisiert der einleitende Teil des
Anspruches 1 die in der Fornmel nahrung enthal t ene

Fettm schung al s eine sol che auf Basis von fir

Nahr ungsmi tt el zwecke geei gneten Fetten und QO en
tierischen und pflanzlichen Usprungs. D ese Angaben

| assen kei nen anderen Schl uf3 zu, als dal einzig als

obl i gatori sches Anspruchsnerknmal des einleitenden Teils
di e Ausgangsmaterialien fir die Herstellung der

Fettm schung zwi ngend fir Nahrungsmttel zwecke geei gnete
Fette und Qe tierischen und pflanzlichen U sprungs sein
missen.
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Oowohl di e Kanmer kei ne Bedenken hat, dalR |etztere

Mer kmal sangaben, die sich einzig auf die Verfahrensweise
zur Herstellung des beanspruchten Produktes bezi ehen, im
Rahmen ei ner sogenannten "product-by- process”
Anspruchsfassung auch zur Teil charakterisierung eines
Produktes in Konmbination mt strukturellen

St of f mer kmal en al s zul assi g herangezogen werden kdnnen,

| &kt der Wortl aut des Anspruchs 1 entgegen der
Auf f assung der Beschwer degegnerin vol | komren of fen, ob
und wi e di e genannten Ausgangsnaterialien zum Endprodukt
wei terverarbeitet werden

I n di esem Zusammenhang sol | di e Angabe Fornel nahrung mt
Ausnahnme von Humanm | ch i m Rahnen der Patentf ahi g-

kei tspriufung unter Artikel 52 EPU, wie von der

Beschwer degegneri n gel t endgemacht und auch nach
Auf f assung der Kanmer, so verstanden werden, dal3 die
naturliche Frauenmlch als solche unmttel bar als

Endpr odukt nicht beansprucht wrd.

Ferner kann di e Kanmer dem Vortrag der

Beschwer degegnerin zustinmen, dall die i m Anspruch
genannten w3- und w6- Fettsduren in der konpletten

Mol ekl struktur z. B. als veresterte Triglyceride und
Phosphol i pide in M schung durch physi kal i sch-chem sche
Met hoden einzel n trennbar und anal yti sch unt erschei dbar
sind und di e konpletten Fetts&urenol ekil e ei ndeutig
jeweils denen der Humanm | ch und denen pflanzlichen und
tierischen U sprungs zuzuordnen sind und somt die
Ausgangsmateri al i en der beanspruchten Fettm schung

ei ndeutig von der naturlichen Frauenm | ch unterschei dbar

si nd.

I m Hi nblick auf den voranstehend aufgefihrten
Sachverhalt und bei Bericksichtigung des Unst andes, dal3
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der Wortl aut des Anspruchs 1 voll kommen offen | &Gt, ob
und wi e di e genannten Ausgangsmaterialien zum Endprodukt
wei terverarbeitet werden und eine Definition der

konpl etten Fettsaurenol ekil e i m Endpr odukt

ei nschliel3lich der konkreten triglyceridischen und
phosphol i pi di schen Veresterungen in Anspruch 1 nicht
enthalten ist, kann die Kamer aber nur feststellen, dald
di e beanspruchte Fornel nahrung al s patentrechtlicher
Cegenstand di e Fettsaurezusamrenset zung der natdrlichen
Frauenm|lch, we sie z. B. in der Entgegenhaltung (1),
Seite S35, letzter Absatz in Verbindung mt Tabelle 4
auf Seite S36 beschrieben ist, nicht ausschliel3t, und
nach Anspruch 1 di e Festsaureester im beanspruchten
Endprodukt nicht mt denen des Ausgangsproduktes

i dentisch sein missen (siehe nachstehend Punkt 3.6).

Di e Beschwerdefihrerin 01 (Einsprechende 01) hat in

i hrer Beschwer debegr indung vom 13. Novenber 1997 di esen
Neuhei t smangel des Gegenstandes des Streitpatents
gegenuber der Entgegenhaltung (1), der bereits in der
ersten Instanz geltend genmacht wurde, w eder
aufgegriffen und hat als Anhang zur Beschwer debegr tindung
i hren Ei nspruchsschriftsatz vom 24. Juli 1995 nochnal s
ei ngereicht, der auf Seite 3 eine detaillierte

Ber echnung anhand der Daten besagter Tabelle 4 enthalt.

D e Kammer hat di ese Berechnung nachvol | zogen und kommt
gleichfalls zum Schl u3, dal3 alle Fetts&urezusanmen-

set zungsdat en der Frauenmlch, we sie in Tabelle 4 der
Ent gegenhal tung (1) durch ei ne Ei ntagesnahrungsauf nahne
ei nes Friuhgeborenen reprasentiert sind, die in

Anspruch 1 des ersten Hi |l fsantrages genannte
Zusammenset zung beziglich der obligatorischen Fettsauren
auch zahl ennmal3i g vor beschrei bt .
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Anspruch 1 des ersten Hilfsantrages |aRt jedenfalls, we
vor anst ehend auf gezei gt, vollstandig offen, welche
Fett sdureester i m beanspruchten Endprodukt vorhanden
sein sollen, so dall aufgrund des Unstandes, dald durch
di e vorliegende Anspruchsformulierung, die zwar einen
product - by- process beziglich der Ausgangsprodukte zur
St of f charakteri si erung ei nschliel3t, aber Unmresterungs-
und Versei fungsprozesse nicht ausschlielt, die gesante
Argunent ati on der Beschwerdegegnerin, die sich zur
Neuhei t sbegr indung i ndi rekt auf das Vorhandensein

i denti scher Veresterungsprodukte i m Ausgangs- und
Endpr odukt bezi eht, nicht greifen kann.

Mt anderen Wrten ausgedrickt, nach den obligatorischen
Mer kmal en des Anspruches 1 blei bt es dem Fachmann voéllig
sel bst Uberl assen, wi e er vom Ausgangsprodukt zum

Endpr odukt gel angt.

Anspruch 1 des ersten Hilfsantrages erfullt somt nicht
die Erfordernisse des Artikels 54 (1) EPU

Di e Beschwerdegegnerin hat nehrmals versucht zu
argunentieren, dalR mt dem Wrtlaut der verschi edenen
Antrage di e Absicht zum Ausdruck gebracht werden sol

ni cht nur Humanm | ch al s Naturprodukt von dem
beansprucht en Gegenstand auszuschli elBen, sondern auch
die Humanm | ch als solche in der Zusammenset zung. Hierzu
mu3 betont werden, dald fir die Patentierung eines
Cegenstandes es nicht umdi e Absicht einer

Wortl autformulierung geht, sondern um den Gegenstand w e
konkret beschri eben.

Da Anspruch 1 des dritten Hilfsantrages di e Verwendung
ei ner Fettm schung auf Basis von fur Nahrungsmttel -
zwecke geei gneten Fetten und O en tierischen und
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pfl anzlichen Ursprungs mt dem Wrtlaut nach allen

Pr odukt mer kmal en des Anspruches 1 des ersten

Hi | f santrages, also die Verwendung ei ner nicht nehr
neuen Fettm schung fur di e Zubereitung von
Saugl i ngsnahrung betrifft und di e Entgegenhal tung (1)
zwei fel sfrei dort die Zusamensetzung genald Tabelle 4
al s Saugl i ngsnahrung beschrei bt (siehe voranstehend
Punkt 3.1.5) erfullt Anspruch 1 des dritten

H | fsantrages gleichfalls nicht die Erfordernisse des
Artikels 54 (1) EPU

Bei di eser Sachl age konnte kei nem der geltenden Antrage
st att gegeben wer den.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Di e angefochtene Entschei dung wird auf gehoben.

2. Das Patent wird w derrufen

Der Geschéaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:
R Schumacher P. A M Langon

0878.D



