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Sachverhalt und Antréage

3006. D

D e Beschwerde richtet sich gegen die Zw schenent -
schei dung der Ei nspruchsabteilung, dalR das européi sche
Patent Nr. O 558 974 (mit einer Prioritat vom

2. Marz 1992) in der imEi nspruchsverfahren geanderten
Fassung den Erforderni ssen des EPU geniige. Das
Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Gew nnung von
ungesattigten Fettsdauren.

Der Entscheidung lag ein Satz von 5 Ansprichen
zugrunde, der von der Beschwerdegegnerin
(Patentinhaberin) in der mindlichen Verhandl ung vor der
Ei nspruchsabt ei | ung ei ngerei cht worden war. Dessen
Anspruch 1 lautete wie folgt:

"1. Verfahren zum Gewi nnen ni ndestens einer
ungesattigten Fettsdure mt sechzehn oder nehr

Kohl enst of f at onen i m Mol ekl und/ oder m ndestens einer
Ver bi ndung ei ner sol chen Fettsaure aus einer

i nsbesondere pflanzlichen oder tierischen M schung von
Fet t sduren und/ oder Fetts&ureverbi ndungen dadurch

gezei chnet, dall die Fettsauren und/ oder Fettsé&ure-

ver bi ndungen der M schung unm ttel bar oder nach einer
Unset zung i n einer nobil en Phase aus uberkritischem
oder fl Ussigem Kohl endi oxid in einer Saul e Uber eine
stationare Phase gefidhrt werden, die auf einem
Grundger st ei ne Bel eqgung mt einer Phase aufweist, die
unt er Verwendung ei nes ei ne Am nogruppe oder

Ni t rogruppe aufwei senden Stoffes gebildet ist, und dal
di e mi ndestens eine zu gew nnende Fetts&ure und/ oder
Fet t s&ur ever bi ndung nach dem Durchgang der, sofern

vor handen, gesattigten Fettsaure oder Fettsaure-
ver bi ndung gl ei cher Kohl enst of f at onzahl durch di e Saul e
far sich oder in einer angereicherten M schung
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auf gefangen wird."

Mt dem Ei nspruch war das gesante Patent im Hinblick
auf Artikel 100 a) in Verbindung mt Artikel 52 (1) und
56 EPU angegriffen worden.

D e Einspruchsabteil ung war der Auffassung, dalR die in
Artikel 100 a) EPU genannten Ei nspruchsgriinde der
Aufrechterhal tung des Patentes in gedndertem Unfang

ni cht entgegenstinden. Sie hatte, unter anderem

f ol gende Ent gegenhal t ungen ber icksichti gt:

(1) NO- A-880 271 (als englische Ubersetzung);

(3) US- A-4 063 911;

(4) V. R Meyer, Practical H gh Performance Liquid
Chr omat ogr aphy, John Wley & Sons, 1988, (9),
114-7, 269-96;

(8) Mar ki des and M I ton, SCF Applications, The 1989
Synposi um Wr kshop on SCFC, June 1989, 86.

D e Einspruchsabteilung fuhrte aus, der Fachmann hatte
si ch ausgehend von Dokunent (1) die Aufgabe gestellt,
ein Verfahren zur Gewi nnung von ungesattigten
Fettséduren mttels der Super Critical Fluid

Chr omat ogr aphy (nachstehend abgekirzt mt SCFC) mt
ver besserter Trennw rkung vorzuschl agen. Zur Trennung
von Fettséauren geei gnete Bel egungen stationarer Phasen
seien zwar in den Dokunmenten (3) und (8) offenbart

wor den, nicht jedoch die im Streitpatent zur Bil dung
der Bel egungsphase beanspruchten G uppen. Deshalb hatte
der Fachmann auch durch eine Konbi nati on der genannten
Ent gegenhal tungen nicht zum als L6sung der genannten
Auf gabe vor geschl agenen und beanspruchten Gegenstand
gel angen koénnen.
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Di e Beschwerdefidhrerin (Ei nsprechende) | egte Beschwerde
ein und vertrat schriftlich und mindlich die

Auf f assung, dall der Cegenstand des Anspruches 1 des
Streitpatentes nicht auf erfinderischer Tatigkeit

ber uhe:

Mt der Beschwerdebegrindung reichte sie Dokunent

(12) Sakaki and Kawanura, " Separation Characteristics
of Lipids in Supercritical Chromatography”,
24th Autumm Meeting of the Society of Chem cal
engi neers, Japan, 16 Septenber 1991

ei n, denzufol ge eine M schung von aus Fi schol

stamenden Fettsduren mt Hilfe der SCFC getrennt

wer de, wobei Kohl endi oxid als nobil e Phase und

Cct adecyl beschichtetes Silikat oder Cosnosil-NH, als
Packungsmat erial in der chromatographi schen Kol onne

ei ngeset zt werden. Am nogruppen aufwei sendes
Packungsmaterial sei fidr die Trennung der Fettsauren

wi rksaner gewesen als mt Octadecyl gruppen enthal tendem
Mat eri al beschichtetes Silikat.

Dokument

(13) Takeski Fujie, English Translation of a
"Statenment” of M Fujie as a nmenber of "The
Soci ety of Chem cal Engineers, Japan” and English
translation of the annexed Exhibits A Bl, B2, Cl
and C2

wur de von der Beschwerdef Ghrerin nachgereicht, um zu
bewei sen, daR Dokunent (12) der Oifentlichkeit
zugangl i ch gewesen sei
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Di e Beschwerdefihrerin belegte mt dem ebenfalls
nachger ei cht en Dokument

(16) Akira Iwasaki, English Translation of a Statenent
Nal ai Tesque Inc., and English translations of
t he annexed Exhibits Al and A2,

dall Cosnosil-NH, Am nopropyl gruppen beinhalte. Witers
trug di e Beschwerdefuhrerin vor, aus Dokunent (4) seien
stationare Phasen bekannt gewesen, die mt an Silikate
chem sch gebundenen méfRi g pol aren Phasen ausger lst et
gewesen seien, unter anderemmt Am no- oder

Ni t rogr uppen.

Dem nachger ei cht en Dokunent

(14) C. Berger and M Perrut, "Preparative
Supercritical Fluid Chromatography”, Journal of
Chr omat ogr aphy, (505), Amsterdam El sevier
Sci ence Publishers B.V., 1990, 37-43

konne der Fachmann ent nehnen, dalR Bel egungsphasen fur
anal yti sche Chronmat ographi e ebenfalls fur praparative
Zwecke geei gnet seien

| mwesentlichen fihrte sie nun aus, dall ausgehend von
Dokurent (1) der Fachmann mit Hilfe von Dokunment (12)
zum CGegenst and des Anspruches 1 der angegriffenen

Pat entschrift gel angt ware.

Dagegen vertrat di e Beschwerdegegnerin die Auffassung,
- dalR die Polaritéat der Beschichtung der stationéren

Phase in der SCFC kei ne entschei dende Rolle spiele
und kein Mal3stab fir die Eignung einer Bel egungsphase
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zur Trennung von Fettsduren in der préparativen SCFC
sei, was anhand eines Di agrams, in der das
Riuckhal t ever nbgen i n Abhangi gkeit der Pol aritat

auf getragen sei, belegt werde; an Stelle der
geringsten Polaritat stehe Cyanopropyl; das

Am nopropyl nehne einen mttleren Platz ein; es nehne
ebenfalls einen mttleren Platz ein in ei nem D agranm
auf dem das Trennverndgen nach der Zahl der
Doppel bi ndungen (bei gl eicher CAtom Zahl) in

Abhangi gkeit von der Zahl der C Atone aufgetragen

wor den sei

dall die in der Gaschromat ographie (GC) vorherrschen-
den Verhal tni sse nicht auf die SCFC ubertragbar

seien, und erst recht nicht auf die praparative SCFC,
und daher die Lehre des Dokunentes (3) auf die GC
beschr &nkt bl ei be und kei ne Schl isse auf die SCFC

zul asse;

dall in der GC di e nobile Phase kei ne Desorptionskraft
ausube und daher die Selektivitat des Verfahrens

ni cht beeinflusse, wohingegen in der SCFC die

Desor ptionskraft durch die Uberkritische oder

fl Ussi ge nobil e Phase bedi ngt sei;

dall das spat vorgebrachte Dokunment (12) keine

Ber Gicksi chtigung verdi ene, da fraglich sei, ob es
sich umeine der Offentlichkeit zugangliche
Druckschrift handl e; aufRerdem sei Dokunent (12) nicht
rel evant, weil die Gewi nnung der Fetts&aure nach dem
Dur chgang durch die Saul e nicht offenbart werde;

dall di e auf dem D agranm des Dokunents (12) fur die
sechzehn C- Atone ent hal t endenden Fettsauren
charakteristischen Banden 16: 0 (fdr Pal m tinséaure)
und 16:1 (fdr Pal mtol einsdure) so eng benachbart
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seien, daR an eine Trennung bei der Ubertragung auf
praparative Verhal tnisse nicht zu denken sei und dal
es laut Stand der Techni k kei ne Miglichkeit des
Auf f angens (Gewi nnens) einer einzelnen Fettsaure
gegeben habe.

- dal die Ei gnung ei ner Bel egungsphase fiur anal yti sche
Chr omat ogr aphi e kein Indiz sei fur Eignung dieser
Bel egungsphase in der praparativen Chem e;

- dal ein anal ytisches Trennungsverfahren nicht
not wendi ger wei se und problem os zu einer technisch-
wi rtschaftlichen Gewi nnung fuhre.

Am 10. Cktober 2000 fand eine mindliche Verhandl ung
statt.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des
eur opai schen Patentes Nr. 0 558 974.

D e Beschwerdegegnerin beantragte, die Beschwerde

zur ickzuwei sen oder, hilfsweise, die Sache an die

Ei nspruchsabtei |l ung zur iickzuverwei sen (1. Hilfsantrag)
oder das Patent aufrechtzuerhalten mt den als

H | fsantrag mt Schrei ben vom 2. Cktober 2000

ei ngerei chten Ansprichen 1 bis 4 (2. Hlfsantrag).

Anspruch 1 des 2. Hil fsantrages unterscheidet sich von
Anspruch 1 in der von der Einspruchsabteil ung
aufrecht erhal tenen Fassung (siehe Punkt 1.) dadurch,
dalR die Wrte "Am nogruppe oder"™ gestrichen wirden.

Am Ende der mindl i chen Verhandl ung verkindet e der
Vor si tzende di e Entschei dung der Kammer.
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Ent schei dungsgr inde

1.2

1.2.1

3006. D

Haupt antrag - Anspriche 1 bis 5 in der von der
Ei nspruchsabtei | ung aufrecht erhaltenen Fassung

Artikel 84 und 123 EPU

D e Kammer hat sich davon dberzeugt, dal die

Bedi ngungen der Artikel 84 und 123 EPU erfillt sind. Da
di esbeziigl i ch kei ne Ei nwdnde er hoben worden sind,

bedarf es kei ner néaheren Begr indung.

St and der Techni k

Den Stand der Technik bildet alles, was vor dem
Annel det ag der européi schen Annel dung der
Ofentlichkeit in beliebiger Wise zuganglich gemacht
wurde (Artikel 54 (2) EPU)

Zugéngl i chmachung

Dokunment (12) ist eine Zusamrenfassung eines
Dokunent es, dessen Inhalt in Form eines Vortrags bei
ei ner Versamm ung der Cesellschaft der Chem e-

| ngeni eure, Japan am 17. Oktober 1991 in Nagoya
vorgestellt wrde. D e Zusamenfassung war | aut
Dokunment (13) vom 16. bis 23. Septenber 1991 an die
Uber 8700 Mtglieder dieser Gesellschaft verschickt
wor den.

D e Kammer hat keine Veranl assung, die Richtigkeit

di eser Darstellung anzuzweifeln; auch die Beschwerde-
gegnerin hat dagegen kei ne G inde vorgebracht. Sie hat
aber bestritten, dall die Druckschrift (12) durch die
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oben erwdhnte Versendung der Offentlichkeit zuganglich
gemacht worden sei und dal} di e Vortragsveranstaltung
als o6ffentlich angesehen werden kdénne. Eine von ihr

ver anl allt e Recherche in der Chem cal Abstracts Service
Dat enbank fur den Zeitraum 1990 bis 1994 habe zum ei nen
das Dokunment (12) nicht zum Vorschei n gebracht, habe
aber zum anderen Hi nwei se auf eine Konferenz geliefert,
die in Yokohama vom 12. bis 15. April 1992, al so nach
dem Prioritatsdatum stattgefunden habe (Schrei ben vom
10. Septenber 1999, Seite 5, 3. bis 6. Abschnitt).

D eser Vortrag uUberzeugt nicht: Das negative Ergebnis
der Recherche der Beschwerdegegnerin in der Chenica
Abstract Service Dat enbank bedeutet |ediglich, dal das
fragliche Dokunment in der Datenbank nicht gefunden

wur de. Di es kann verschi edene Ursachen haben, z. B. dal
kein Abstract der fraglichen Druckschrift in die

Dat enbank auf genommen wur de.

D e Kammer kann aber ei nem negativen Ergebnis einer
Recherche jedenfalls dann kei ne weitergehende

Bewei skraft (fur die N chtzuganglichkeit einer
Druckschrift) beinessen, wenn, w e hier, andere

Bewei smttel (also Dokunment (13)) die Versendung der
Vortragszusammenfassung und damt di e Zugangli chmachung
ihres Inhaltes vor demPrioritatstag des Streitpatentes
bewei sen.

Qo auch nach dem Priorité&tsdatum ei ne Konferenz
stattgefunden hat, ist in diesem Zusammenhang ohne
Bedeut ung. Ferner |iegen der Kammer kei ne Ei nwande
bezuglich der Richtigkeit und Giltigkeit der
Uber set zungen des Bewei smaterials vom Japani schen ins
Engl i sche vor, so dall des weiteren davon auszugehen

i st, daR diese Ubersetzung den Inhalt der
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Zusanmenf assung richtig w edergi bt.
O fentlichkeit

Wahrend der mindlichen Verhandl ung vertrat die
Beschwer degegnerin auch di e Auffassung, dal3 far

j apani sche Verhal tni sse 8700 Mtglieder ein begrenzter
Personenkreis sei, der nicht die Offentlichkeit
darstelle.

D e Kammer kann di eser nicht ndher begrindeten
Argunentation nicht fol gen, da zur Herstellung von

O fentlichkeit keine M ndestzahl von Personen erforder-
lich ist; eine Information ist der Offentlichkeit
bereits dann zugéanglich, wenn auch nur ein einziges
Mtglied der Offentlichkeit die Mglichkeit hatte, die
| nformation zu erlangen und zu verstehen, und diese
Person kei ner Gehei mhal tungsverpflichtung unterl ag.

Dem vorl i egenden Bewei smaterial ist keinerlei H nweis
auf ei ne Gehei mhal tungsverpflichtung der 8700
Mtglieder zu entnehnen und es bestand auch kei n Bedarf
fidr eine solche, denn sowohl Vortrage in Fachkreisen
al s auch di e Versendung ent sprechender
Vortragszusamenf assungen haben gerade die

| nf or mati onswei t ergabe zum Ziel. Da der mtgeteilte
techni sche Sachverhalt von Fachleuten, die in diesem
Fal | e Chem e-Ingeni eure waren, durchaus zu verstehen
war, ist das Dokunment (12) durch seine Versendung der
O fentlichkeit zuganglich gemacht worden

D e Kammer konmt daher zum Ergebnis, dal der Inhalt des
Dokunments (12) zum Stand der Techni k gehort.

Artikel 114 (2) EPU
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| nhalt des Dokunentes (12)

Dokunent (12) beschreibt, unter anderem die Trennung
von aus Fischdol gewonnenen Methyl fettsaureestern durch
SCFC mit Hilfe von Kohl endioxid als nobiler Phase und
Cosnosil-NH, als stationarer Phase in einer

chr omat ogr aphi schen Saul e.

Ver spat etes Vorbringen und Rel evanz

Di e Beschwerdefihrerin hatte das Dokunent (12) erst mt
Ei nrei chung der Beschwer debegrindung vor gel egt.

Abgesehen von den unter den Punkten 1.2.1 und 1.2.2
gemacht en Ei nwdnde war di e Beschwer degegnerin der

Auf f assung, dall di eses Dokunent auch deshal b nicht zu
ber Gcksi chtigen sei, da es die von der Rechtsprechung
entw ckel t e Bedi ngung der Rel evanz nicht erfille.

Dem kann di e Kamrer nicht zustinmen. Die Einreichung
des Dokunments (12) ist eine Reaktion der
Beschwer def Uhrerin auf die Argunentation in der

angef ocht enen Ent schei dung nach der ein Fachmann die
Bel egung der stationdren Phase mt einer Am nogruppen
oder Nitrogruppen aufwei senden Beschi chtung dem St ande
der Techni k nicht habe ent nehnmen kdénnen.

Durch di e Einfihrung des Dokumentes (12) wird kein
"fresh case" geschaffen. Vielnehr reiht sich Dokunent
(12) in die bereits imEinspruchsverfahren vorgebrachte
Argunent ati onsl i ni e der Beschwerdefuhrerin bezuglich
mangel nder erfinderischer Tatigkeit ein und betrifft,
wi e oben angefuhrt, ein bestimtes in der angefochtenen
Ent schei dung angef hrtes Argument. Dar dber hi naus i st
der Inhalt des Dokunmentes (12) auch nicht so konpl ex,
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dall seine Prifung und Beurteilung den Parteien und der
Kanmer nicht hatte zugenutet werden kdnnen. Auch war
unt er Berucksichtigung des Zeitpunkts der Vorl age des
Dokunentes (12) durch seine Zul assung kei ne Verzdgerung
des Verfahrens zu bef irchten.

D e Kammer | alt das Dokunment zu, da es wesentliche

Er fi ndungsner kmal e des Anspruches 1 des Streitpatentes
(siehe Punkte I. und 1.3.1) so eindeutig offenbart, dald
es prima facie hochrel evant ist. Angesichts dieser

Rel evanz ist sie der Auffassung, dall es dem

Recht sfri eden sow e der Akzeptanz der Entschei dungen
der Beschwer dekanmern di ent und di eser Bedeutung als
der einzigen gerichtlichen Instanz Rechnung tragt, die
Uber die Patentierbarkeit des Patentes mt Wrkung fur
al |l e benannten Vertragsstaaten entscheidet, wenn di ese
Ent schei dungen den gesanten, i m Beschwerdeverfahren
unterbreiteten Streitstoff bericksichtigen.

1.4 Neuhei t

D e Beschwerdef ihrerin hat kei ne Ei nwédnde wegen

mangel nder Neuheit unter Artikel 54 (1) EPU
vorgebracht. Da der Hauptantrag der Beschwerdegegnerin
wegen nmangel nder erfinderischer Tatigkeit scheitert,
bedarf es keiner weiterer Stellungnahne der Kanmer zur
Neuhei t .

1.5 Erfinderi sche Tatigkeit

1.5.1 Nach dem Streitpatent |ag der Erfindung di e Aufgabe
zugrunde, ein Verfahren zur Gew nnung ungesattigter
Fettséduren mt sechzehn oder nehr Kohl enst of f at onen aus
ei ner M schung von Fetts&uren zu finden, ohne sie mt
ei nem Frendstof f wi e Benzol, D chlornethan oder

3006. D Y A
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Acetonitril zu bel asten. Dabei soll eine Trennung der
ungesattigten und geséattigten Fettsauren mt achtzehn
und zwanzi g Kohl enst of f at omen errei cht werden
(Streitpatent, Spalte 1, Zeilen 37 bis 41, und

Spalte 2, Zeilen 10 bis 16).

Von besonder er Bedeutung sind Linol sdure (eine zweifach
ungesattigte, unverzweigte Fettsdure mt 18

Kohl enst of f at onmen, verkirzt auch 18:2) und Linol ensaure
(eine dreifach ungesattigte, unverzweigte Fettsaure mt
18 Kohl enst of f at omen, verkirzt auch 18:3) als
"essentielle" Fettsduren, d. h. solchen, die der
menschl i che Korper nicht aufbauen kann, sow e die
Arachi donsaure, die Ei cosapentaensdure und die
Docosahexaensaure, bekannt als u-3-Fettsauren
(Streitpatent, Spalte 2, Zeilen 25 bis 32).

Ein Verfahren zur Gewinnung mt Hilfe der SCFC von

Ei cosapent aensaure und Docosahexaensaure oder deren
Derivaten wie der Methylester mt Hlfe der SCFC i st
aus Dokunent (1) bekannt (Seite 1, Absatz 2 und

Bei spi el e der englischen Ubersetzung). Die Parteien
haben di eses Dokument als Ausgangspunkt zur Beurteil ung
der erfinderischen Tatigkeit herangezogen. Di e Kanmer
stimt dem zu

Der Gegenstand der vorliegenden Annel dung unterschei det
sich von Dokunent (1) durch die Bel egung der
stationdren Phase. Laut Dokument (1) wird, unter
anderem eine C- 18 Unkehrphase ei ngesetzt (Seite 3,

| etzter Abschnitt) wahrend im Streitpatent die
stationdre Phase unter Verwendung ei nes eine

Am nogr uppe (oder eine N trogruppe) aufwei senden
Stoffes gebil det ist.
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Ausgehend von Dokument (1) bestand die zu | 6sende

Auf gabe in der Schaffung eines Verfahrens zur Gew nnung
von mehrfach ungesattigten und unverzwei gten Fettsauren
mt verbesserter Trennw rkung. Di ese Aufgabe stimt im
wesentlichen mt der urspringlich im Streitpatent
definierten techni schen Aufgabe Uberein (siehe 1.5.1).

Aus den im Streitpatent beschriebenen Versuchen ist der
Unt erschied in der Bel egung der stationaren Phase
ersichtlich: wird eine erfindungsgenéfe Am nopropyl -
gruppe eingesetzt, so sind die Banden der Linol séure,
der Linol ensaure und der Ei cosapentaensdure im
wesentlichen bis zur Basis vonei nander getrennt
(Abbi I dung 2); wird der Versuch hingegen mt der dem
Stand der Techni k gemal3 Dokument (1) entsprechenden
Cct adecyl - Phase (auch C 18 Unkehr phase genannt)
durchgefihrt, so eluieren die Linolsaure und die

Li nol ensdure ziemich gleichzeitig; die Banden "18:2"
und "18:3" sind nicht zu unterscheiden und di e Bande
der Ei cosapentaensaure verschw ndet unter jener der
St earinsaure (siehe Abbildung 1).

D ese Vergl ei chsversuche machen es daher gl aubhaft, dal
di e oben definierte technische Aufgabe jedenfalls durch
ein Verfahren gel 6st wird, bei demdie stationare Phase
di e spezifische i mPatent verwendete Bel egung aufwei st,
di e Am nopropyl gruppen enthalt.

Es stellt sich aber die Frage, ob die technische

Auf gabe Uber den ganzen Schut zberei ch des Anspruches 1
der fur das Bel egungsmaterial der stationaren Phase
ganz all genein einen Gehalt an Am nogruppen (oder an
Ni trogruppen) vorsieht, gel st w rd.

I n der mindlichen Verhandl ung vor der Kammer hat die
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Beschwer degegnerin i m Zusanmenhang mt der Di skussion
des Dokunentes (4) festgestellt, dalR nicht alle der
dort aufgelisteten komrerziellen Adsorbentien mt

Am nogr uppen di e geltend gemachte Verbesserung der
Fett sauretrennung | ei sten.

D e Kammer schliel3t daraus, dal die oben in Punkt 1.5.3
genannt e Auf gabe nicht im gesanten beanspruchten
Bereich gel 6st wrd.

Daher mufd di e techni sche Aufgabe mit einer weniger
anspruchsvol l en Ziel setzung unformuliert werden. Sie
ist imH nblick auf Dokument (1) in der Bereitstellung
ei nes weiteren Verfahrens zur Gewi nnung der gewinschten
ungesattigten Fettsduren zu sehen.

Nach Uberzeugung der Kammer hatte der Fachmann zur
Losung di eser technischen Auf gabe Dokument (12) in

Bet racht gezogen, das die Trennung von aus Fi schodl
gewonnenen Met hyl fettsaureestern mttels SCFC
beschrei bt, wobei die nobile Phase aus fl ussi gem

Kohl endi oxid und di e stationédre Phase aus Cosnosil-NH,
best eht, ei nem Adsorbens, das |aut Dokunent (16)

5% Ami nopr opyl gruppen ent hal t.

Di e Argunente der Beschwerdegegnerin, die aus Dokunent
(3) bekannten Versuche aus der GC seien nicht auf die
SCFC Ubertragbar und Rickschl tsse auf das Trennvernbgen
von stationdren Phasen basi erend auf deren Pol arit at
seien nicht nbglich (gestutzt durch zwei D agrame, die
mt Schreiben vom 10. Septenber 1999 ei ngereicht

wur den; vgl. Punkt 1V) gehen ins Leere, da Dokunent
(12) die Trennung von Methylfettsaurereestern mt Hlfe
der SCFC an ei ner Am nogruppen ent hal tenden stationaren
Phase beschrei bt. Auf3erdem beschrei bt auch Dokunent
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(14) bereits die Trennung von Estern der Ei cosapentaen-
saure und Docosahexaensaure mt Hilfe von SCFC mt

fl ssi gem Kohl endi oxi d al s nobil e Phase (Seite 41, 2

| etzte Zeilen und Seite 42, Zeilen 1 bis 4).

Ferner versagt auch die Argunentation der Beschwerde-
gegnerin, dall anal yti sche Verfahren (und ihre

Er gebni sse) wegen der Zerstorung der zu anal ysi erenden
Substanz nicht zu deren Gew nnung herangezogen werden
konnen. Einsatz und Lei stungsfahi gkeit der SCFC im
praparativen Bereich, die eine effektive Trennung der
ver schi edenen Fettsauren (anal ytischer Aspekt)

vor ausset zen, waren dem Fachmann nam i ch aus Dokument
(14) bekannt (Seite 42, Zeilen 3 und 4).

Auch das von der Beschwerdegegnerin angefihrte
Argunment, die Herstellung in grof3en Mengen, d. h. im

| ndustri emal3stab, sei nicht mt jener von kleinen
Mengen i m Labor vergl ei chbar, Uberzeugt nicht, weil

ni cht auf besondere, das Ubliche iberstei gende
Schwi eri gkei ten bei der Mal3stabsver gr 6er ung

hi ngew esen wrde, die allenfalls ein erfinderisches
Tati gwerden des Fachmanns erfordert hatten. Viel nehr

wi rd auch nach den Beispielen des Streitpatentes nur im
Labor maf3st ab gearbeitet (siehe "pg"; Spalte 4, Zeilen
50 bis 58 und Spalte 5, Zeile 1); Hi nweise auf
besondere zu beachtende MaRnahmen bei der Ubertragung
auf groBere Mengen finden sich nicht. Dies | Bt nur den
Schl ul3 zu, dalR nach dem Streitpatent keine

aul3er gewbhnl i che Schwi eri gkeiten bei der

Mal3st absver gr 68erung zu erwarten waren, deren
Uber wi ndung di e normal en Fahi gkeiten ei nes Fachmannes
tUberfordert héatte. Schliellich enthalt die
Anspruchsfornul i erung kei ne Beschrankung auf
industrielle Herstellung, sondern unfal3t auch eine
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Gew nnung der gewinschten ungesattigten Fettsauren im
Labor mal3st ab.

Die Trennung von Fettsaurederivaten mt Hlfe einer
stationaren Phase, die mt Am nogruppen ausger Ust et
ist, stellt somt imHi nblick auf Dokument (1) ein

wei teres Verfahren zur Gew nnung der gewlinschten
Fettsauren dar. Die Kammrer kommt zum Ergebnis, dal die
Bereitstellung di eses Verfahrens aus all den oben
angegebenen G unden nahel ag, insbesondere da Dokunent
(12) die Trennung von Methyl fettsaureestern durch SCFC
mttels einer mt Am nopropyl gruppen ausger isteten
stati ondren Phase schon bekannt war.

Der Gegenstand des Anspruches 1 erfallt deshal b nicht
di e Bedi ngungen des Artikels 56 EPU

Der Hauptantrag ist nicht gewahrbar.
Erster Hilfsantrag

Imersten Hi | fsantrag beantragte di e Beschwerdegegnerin
unter Aufrechterhal tung des Hauptantrages die Sache an
di e Ei nspruchsabteil ung zurtckzuverwei sen.

Die Karmer hat das ihr durch Artikel 111 (1) EPU

ei ngeraunte Ernmessen in dem Si nne ausgeiubt, dal sie
sel bst tatig wurde. Dabei hat sie auch bericksichtigt,
dall durch Dokunent (12) kein neuer Fall geschaffen
wurde (vgl. Punkt 1.3.2) und die Beschwerdegegnerin
ausrei chend Cel egenheit hatte, zu di esem Dokunent

Stel lung zu nehnen.

AulBer dem war e di e Ei nspruchsabteilung durch die
rechtliche Beurteilung der Anspriche des Hauptantrags
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durch di e Kammer gebunden. Ei ne Zuridckverwei sung an die
Ei nspruchsabteilung mt der Auflage, das Verfahren auf
Basis des (als nicht gewahrbar entschi edenen)

Haupt antrags fortzusetzen, ware daher verfehlt.

Der erste Hilfsantrag kann deshal b nicht zum Erfolg
f dhren.

3. Zweiter Hilfsantrag

Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags unterscheidet sich von
j enem des Haupt antrags dadurch, dalR die stationéare
Phase nur unter Verwendung eines eine N trogruppe

auf wei senden Stoffes gebil det wird.

Da di e Ei nspruchsabteil ung kei ne Gel egenheit hatte,
sich zu di esem beschr ankten Anspruch unter

Ber Gicksi chtigung des Dokuments (12) zu &uf3ern und um
der Beschwerdegegnerin die Mglichkeit einer Prifung in
zwei | nstanzen zu erhalten, verweist die Kamrer die
Angel egenheit zur weiteren Entscheidung an die

Ei nspruchsabt ei | ung zur tck.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e angefochtene Entschei dung wi rd aufgehoben und di e Sache
wird an die Einspruchsabteilung zuriuckverw esen mt der
Auf | age das Verfahren auf der Basis des zweiten Hilfsantrages
fortzusetzen

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

3006. D Y A
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