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Sachverhalt und Antrage
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Die Erteilung des Europaischen Patents Nr. O 847 242 auf
die am 24. August 1996 im Namen der Sudzucker
Aktiengesellschaft angemeldete Internationale
Patentanmeldung PCT/EP 96/03740 mit dem Europ&aischen
Aktenzeichen 96 930 096.1 wurde am 24. Oktober 2001 im
Patentblatt 2001/43 bekanntgemacht.

Das Patent mit dem Titel "Zuckerfreie dragierte
Produkte"™ wurde mit sechs Anspruchen erteilt. Die

Anspriuche 1 bis 3 lauteten wie folgt:

"1. Gemisch, bestehend aus 1,6-GPS (6-0-a-D-Glucopyrano-
syl-D-sorbit) und 1,1-GPM (1-0-a-D-Glucopyranosyl-D-
mannit) In einem Verhaltnis von 57 Gew.-% : 43 Gew.-%
bis 99 Gew.-% - 1 Gew.-%."

""2. Gemisch, bestehend aus 1,6-GPS (6-0-o-D-Glucopyrano-
syl-D-sorbit) und 1,1-GPM (1-0O-a-D-Glucopyranosyl-D-
mannit) In einem Verhaltnis von 1 Gew.-% : 99 Gew.-% bis
43 Gew.-% - 57 Gew.-%."

"3. Produkt umfassend mindestens ein Gemisch nach einem
der Anspriche 1 oder 2."

Die Anspriche 4 bis 6 waren von Anspruch 3 abhangig und
betrafen weitere Ausgestaltungen des Produkts nach
Anspruch 3, wober Anspruch 5 auf eine Auswahl von
Intensivsulistoffen als weiterer Bestandteil des Produkts
und Anspruch 6 auf die Charakterisierung des Produkts
unter anderem als Hartkaramelle, Kaugummi-Kissen oder

Kaugummistreifen gerichtet waren.
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Gegen das Patent wurde von der Firma

Cerestar Holding B.V.

am 23. Juli 2002 Einspruch eingelegt.

Die Einsprechende beantragte, gestutzt auf die
Einspruchsgrinde gemaR Artikel 100 a) und 100 c¢) EPU,
den Widerruf des Patents.

Zur Stutze der unter Artikel 100 a) geltend gemachten
Einwande der mangelnden Neuheit und mangelnden
erfinderischen Tatigkeit wurde eine Reihe von Dokumenten

genannt.

Die Patentinhaberin reichte mit Schreiben vom

16. Oktober 2003 zweil Anspruchssatze als Basis fuUr einen
neuen Hauptantrag und einen Hilfsantrag I und in der
mindlichen Verhandlung am 19. November 2003 weitere
Anspruchssatze als Basis fiur die Hilfsantrage Il bis V

ein.

Die Anspriche 1 bis 3 des Hauptantrags lauteten wie
folgt:

"1. Zuckerfreie Hartkaramelle mit einer an threr
Oberflache befindlichen mikrokristallinen Grenzschicht
aus 1,1-GPM-Dihydrat (1-O-a-D-Glucopyranosyl-D-mannit-
Dihydrat), enthaltend als alleinige Zuckeraustausch-
stoffe ein Gemisch bestehend aus 1,6-GPS (6-0-a-D-
Glucopyranosyl-D-sorbit) und 1,1-GPM in einem Verhaltnis
von 1 Gew.-% - 99 Gew.-% bis kleiner 43 Gew.-% : grofler
57 Gew.-%."
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"2. Zuckerfreier Kaugummistreifen oder Kaugummikissen,
enthaltend mindestens einen Intensivsuistoff, eine
Kaugummibase, Sorbitsirup, Glycerin und Aroma sowie als
Zuckeraustauschstoff ein Gemisch bestehend aus 1,6-GPS
und 1,1-GPM in einem Verhaltnis von grolier

57 Gew.-% : kleiner 43 Gew.-% bis 99 Gew.-% - 1 Gew.-%.""

"3. Zuckerfreies Komprimat, enthaltend als alleinige
Zuckeraustauschstoffe ein Gemisch bestehend aus 1,6-GPS
und 1,1-GPM in einem Verhaltnis von groBer

57 Gew.-% : kleiner 43 Gew.-% bis 99 Gew.-% : 1 Gew.-%
oder bestehend aus 1,6-GPS und 1,1-GPM in einem
Verhaltnis von 1 Gew.-% - 99 Gew.-% bis kleiner

43 Gew.-% - groRer 57 Gew.-%.""

Der Hilfsantrag | unterschied sich vom Hauptantrag nur
im Anspruch 2, worin die Anwesenheit von Acesulfam K und
Aspartam als Intensivsul3stoff, sowie von Menthol und
Pfefferminzaroma gefordert war. Alle weiteren Merkmale

blieben unverandert.

V. Die in der mindlichen Verhandlung vom 19. November 2003
eingereichten Hilfsantrage Il bis V wurden von der
Einspruchsabteilung als verspatet nicht mehr zum
Verfahren zugelassen. Mit der am Tag der Verhandlung
verkindeten und am 6. Februar 2004 schriftlich
ergangenen Entscheidung widerrief die
Einspruchsabteilung das Patent.

Grundlage der Entscheidung waren der Hauptantrag und der
Hilfsantrag I. Die Einspruchsabteilung argumentierte,
dass die Anderungen in den Ansprichen 1 und 3 beider
Antrage die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU nicht

erfillten. Das Erfordernis, dass bei den Hartkaramellen

0111.D
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gemélR Anspruch 1 und Komprimaten gem&f Anspruch 3 auller
dem 1,6-GPS und/oder 1,1-GPM keine weiteren
Zuckeraustauschstoffe mehr vorhanden sein dirften, lasse
sich aus den durch die WO-A 97/08958 reprasentierten
Ursprungsunterlagen nicht herleiten.

Die Nichterfullung der Erfordernisse des Artikels 123 (2)
EPU bildete den einzigen Widerrufsgrund.

Am 30. Marz 2004 legte die Patentinhaberin (nachfolgend
die Beschwerdefuhrerin) unter gleichzeitiger Zahlung der
falligen Gebuhr Beschwerde gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung ein. Dem vom 29. Marz 2004 datierten
Beschwerdeschriftsatz lagen drei Anspruchssatze als
Basis fur einen neuen Hauptantrag und die Hilfsantrage 1
und 11 bei. Die Beschwerdebegrindung wurde am 2. Juni
2004 nachgereicht.

Weitere Anspruchsséatze als Basis fur die Hilfsantrage
Il und 1V wurden mit Schreiben vom 25. Februar 2005
eingereicht. In Reaktion auf einen Bescheid der Kammer
vom 30. Oktober 2006 legte die Beschwerdefihrerin mit
Schreiben vom 8. November 2006 noch zwei weiltere
Anspruchssatze als Basis fTur die Hilfsantrédge V und VI

VOor.

In der mundlichen Verhandlung am 14. Dezember 2006 trug
die Beschwerdegegnerin/Einsprechende unter anderem vor,
dass die Charakterisierung des 1,1-GPM als 1-0-a-D-
Glucopyranosyl-D-mannit-Dihydrat (Hervorhebung durch die
Kammer) im Anspruch 1 des Hauptantrags zu einer
Erweiterung des Schutzbereichs entgegen den
Erfordernissen von Artikel 123 (3) EPU fihren konnte.
Daraufthin reichte die Beschwerdefihrerin einen neuen aus

drei unabhangigen Ansprichen bestehenden Anspruchssatz
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geméll Hauptantrag ein, der die Streichung des Wortes
"Dihydrat™ im Anspruch 1 und die chemische Definition
der AbkiUrzungen "1,6-GPS™ und "1,1-GPM™ in allen drei
Ansprichen vorsah.

Die Anspriche gemdl3 den Hilfsantragen I bis VI blieben

unverandert.

Die drei Anspriche gemall Hauptantrag lauten nunmehr wie
folgt:

"1. Zuckerfreie Hartkaramelle, enthaltend als alleinige
Zuckeraustauschstoffe ein Gemisch bestehend aus 1,6-GPS
(6-0-a-D-Glucopyranosyl-D-sorbit) und 1,1-GPM (1-O-a-D-
Glucopyranosyl-D-mannit) in einem Verhaltnis von

1 Gew.-% - 99 Gew.-% bis kleiner 43 Gew.-% : grofRer

57 Gew.-%."

"2. Zuckerfreier Kaugummistreifen oder Kaugummikissen,
enthaltend mindestens einen Intensivsulistoff sowie ein
Gemisch bestehend aus 1,6-GPS (6-0-a-D-Glucopyranosyl-D-
sorbit) und 1,1-GPM (1-0O-a-D-Glucopyranosyl-D-mannit) in
einem Verhaltnis von groRBer 57 Gew.-% : kleiner

43 Gew.-% bis 99 Gew.-% : 1 Gew.-%.""

"3. Zuckerfreies Komprimat, enthaltend als alleinige
Zuckeraustauschstoffe ein Gemisch bestehend aus 1,6-GPS
(6-0-a-D-Glucopyranosyl-D-sorbit) und 1,1-GPM (1-0O-a-D-
Glucopyranosyl-D-mannit) in einem Verhaltnis von grofRer
57 Gew.-% : kleiner 43 Gew.-% bis 99 Gew.-% : 1 Gew.-%
oder bestehend aus 1,6-GPS (6-0O-a-D-Glucopyranosyl-D-
sorbit) und 1,1-GPM (1-0O-a-D-Glucopyranosyl-D-mannit) in
einem Verhaltnis von 1 Gew.-% : 99 Gew.-% bis kleiner
43 Gew.-% - groRer 57 Gew.-%.""
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Im Hinblick auf den geanderten Hauptantrag zog die
Beschwerdegegnerin den Einwand unter Artikel 123 (3) EPU
zuriuck, hielt jedoch die bereits im schriftlichen
Verfahren vorgebrachten Einwande unter Artikel 84 und
123 (2) EPU aufrecht. lhre Argumente lassen sich wie
folgt zusammenfassen:

Artikel 84 EPU

Die Anspriche 1 und 3 forderten, dass neben 1,1-GPM und
1,6-GPS keine weiteren Zuckeraustauschstoffe in den
beanspruchten Hartkaramellen und Komprimaten vorhanden
sein durften. Dies stehe jedoch im Widerspruch zum
Passus in Abschnitt [0006] der Beschreibung der
Patentschrift und auf Seite 5 der zugrundeliegenden
WO-A 97/08958, wonach je nach Zusammensetzung der zur
Herstellung des 1,1-GPM/1,6-GPS Gemisches verwendeten
Ausgangssubstanz auch geringe Mengen an Sorbit oder
Mannit enthalten sein konnten. In der Beschreibung sei
auch kein Reinigungsschritt beschrieben, der die
Abtrennung der Nebenprodukte Sorbit und Mannit bei der
Herstellung der 1,1-GPM/1,6-GPS Gemische aus hydrierter
Isomaltulose vorsehe.

Im Lichte der Beschreibung sei daher nicht klar, was das
Merkmal "alleinige Zuckeraustauschstoffe'" bedeute, so
dass die Anspriche 1 und 3 die Erfordernisse des
Artikels 84 EPU nicht erfillten.
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Artikel 123 (2) EPU

Anspruch 1 betreffe eine Merkmalskombination aus drei

verschiedenen Listen, i1ndem

— aus einer ersten Produktliste gemall dem
urspriunglichen Anspruch 19 die Hartkaramelle
ausgewahlt werde,

— aus einer zweiten, die 1,1-GPM- und 1,6-GPS-
angereicherten Gemische betreffenden Liste gemal den
Seiten 4/5, verbriuckender Absatz der urspringlichen
Beschreibung das 1,1-GPM angereicherte Gemisch
ausgewadhlt werde und

— aus einer dritten - weitere fakultative Zusatzstoffe
der Produkte aufzahlenden - Liste gemall Seite 16,
Absatz 2 der Beschreibung Zuckeraustauschstoffe
ausgewahlt und in einer Art Disclaimer ausgeschlossen
wlrden.

Eine derartige Individualisierung von Merkmalen aus

verschiedenen Listen und deren Kombination fuhre zu

einem neuen Gegenstand der in dieser Form urspriunglich

nicht offenbart sei.

Prinzipiell dieselben Uberlegungen seien auch auf den
Anspruch 2 anwendbar, wobel hier aus der ersten Liste
die Kaugummistreifen und Kaugummikissen, aus der zweiten
Liste das 1,6-GPS angereicherte Gemisch und aus der
dritten Liste - als "positives” Merkmal die Intensiv-
suRstoffe ausgewadhlt wirden.

Zwar seil auf der Seite 17, Absatz 1 der WO-A 97/08958
ein Komprimat enthaltend das 1,1-GPM- oder 1,6-GPS-
angereicherte Gemisch beschrieben, jedoch werde das 1,6-
GPS angereicherte Gemisch durch Eindampfen aus der

flissigen 1,6-GPS angereicherten Phase ohne Angabe eines
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weiteren Reinigungsschrittes erhalten. Dies schlielle
somit die Prasenz von weilteren Zuckeraustauschstoffen
als Begleitprodukte nicht aus.

Die Kombination des Anspruchs 3: Komprimat/1l,6-GPS
angereichertes Gemisch oder 1,1-GPM angereichertes
Gemisch als alleinige Zuckeraustauschstoffe sei daher

ebenfalls nicht ursprunglich offenbart.

Die Beschwerdefihrerin fuhrte Folgendes aus:

Artikel 84 EPU

Das Merkmal in den Ansprichen 1 bis 3, dass 1,6-GPS und
1,1-GPM die alleinigen Zuckeraustauschstoffe sind, misse
wortlich genommen werden und bedeute ausdricklich, dass
auller 1,6-GPS und 1,1-GPM keine weilteren Zuckeraus-
tauschstoffe zugegen sein durfen. Der Wortlaut der
Anspriche mache somit eine Anpassung der Beschreibung
durch Streichung derjenigen Passagen notig, die weitere
Zuckeraustauschstoffe wie Sorbit oder Mannit als

fakultative Komponenten nennen.

Im Ubrigen werde im Beispiel 1 auf den Seiten 19/20 der
WO-A 97/08958 ein Suspendierungs-Trennverfahren
beschrieben, das durch mehrmalige Wiederholung zu reinem
1,6-GPS beziehungsweise 1,1-GPM fihre und damit als
Schritt zur Reinigung von anderen Zuckeraustausch-
komponenten zu bezeichnen sei. Damit sei das Merkmal in
den Ansprichen, dass 1,1-GPM und 1,6-GPS als alleinige
Zuckeraustauschstoffe zugegen sind, gerechtfertigt.
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Artikel 123 (2) EPU

In der urspriunglichen Anmeldung sei eindeutig offenbart,
dass das Wesen der Erfindung in der Bereitstellung
folgender Gemische fur zuckerfreie Produkte bestehe:

- 1,6-GPS angereichertes Gemisch mit einem Gehalt vom
57 Gew.-%, insbesondere groller 57 Gew.-%, bis
99 Gew.-% 1,6 GPS und 43 Gew.-%, insbesondere kleiner

43 Gew.-% bis 1 Gew.-% 1,1-GPM;

- 1,1-GPM angereichertes Gemisch mit einem Gehalt von
57 Gew.-%, Insbesondere grolBer 57 Gew.-% bis
99 Gew.-% 1,1-GPM und 43 Gew.-%, insbesondere kleiner
43 Gew.-%, bis 1 Gew.-% 1,1-GPM.

Die zuckerfreien Produkte konnten wahlweise das 1,6-GPS
angereicherte oder das 1,1-GPM angereicherte Gemisch
enthalten. Dies ergebe sich aus den ursprunglichen
Ansprichen 14 bis 16 durch den Ruckbezug des auf das
Produkt gerichteten Anspruchs 16 auf die auf die
Gemische gerichteten Anspriche 14 oder 15 in Verbindung
mit Seite 1, Absatz 1 und Seite 4, letzter Absatz bis
Seite 5, Zeile 6 der WO-A 97/08958.

Der urspringliche Anspruch 19, der unter anderem auf die
Anspriche 14 und 16 riuckbezogen sei, enthalte eine
Aufzahlung verschiedener Produktvarianten, die alle als
gleichwertig anzusehen seien. Der Fachmann konnte der
ursprunglichen Offenbarung somit klar entnehmen, dass
jedes einzelne dieser Produkte, und damit auch die
genannten Hartkaramellen oder Kaugummistreifen/Kau-
gummikissen mit wahlweise dem einen oder anderen der
obigen Gemische Produkte der Erfindung seien. Die
Hartkaramelle enthaltend das 1,1-GPM angereicherte
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Gemisch geméll Anspruch 1 und der Kaugummistreifen oder
das Kaugummikissen enthaltend das 1,6-GPS angereicherte
Gemisch gemall Anspruch 2 stelle daher lediglich eine
Beschrankung des ursprunglichen offenbarten Erfindungs-
gegenstandes dar.

Aus der urspringlichen Unterlagen konne der Fachmann
zudem ableiten, dass das Wesen der Erfindung in der
Bereitstellung der 1,6-GPS- und der 1,1-GPS-
angereicherten Gemische bestinde und dass die
Anwesenheit zusatzlicher Zuckeraustauschstoffe in den
erfindungsgemdfRen Produkten nicht erforderlich sei. Dies
ergebe sich aus der Diskussion des der Erfindung
zugrundeliegenden technischen Problems auf den Seiten 1
bis 4 der WO-A 97/08958. Zudem lasse sich aus der

Seite 5, Zeilen 13 und folgende entnehmen, dass die
obigen Gemische aus eilner einzigen Grundsubstanz
herstellbar seien und im Wesentlichen alleiniger
Bestandteil verschiedener Produkte sein kodnnten. Der
Ausschluss weiterer Zuckeraustauschstoffe fir die
Hartkaramelle gemaR Anspruch 1, der im Ubrigen auch
durch die urspringlichen Beispiele 8 und 14 gestiutzt sei,
sei daher nicht als Auswahl aus einer Liste iIm

herkommlichen Sinn anzusehen.

Was den Gehalt an mindestens einem Intensivsul3stoff in
den Kaugummistreifen oder Kaugummikissen gemal

Anspruch 2 anbelange, seil auf den urspringlichen
Anspruch 18 zu verweisen, der durch seine Ruckbeziehung
auf den Anspruch 16 Produkte mit Intensivsuf3stoffen
betreffe. Durch die Ruckbeziehung des die verschiedenen
Produktvarianten betreffenden Anspruchs 19 auf die
Anspriche 16 und 18 seien damit auch Kaugummikissen und

Kaugummistreifen mit Intensivsiuistoffen urspringlich
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offenbart. Das urspringliche Beispiel 6 stitze zudem
eine derartige Ausfuhrungsform.

Auf der Seite 17, Absatz 1 der ursprunglichen
Beschreibung sei ein Produkt offenbart, das als
Komprimat ausgefuhrt ist und das alternativ das 1,6-GPS-
oder 1,1-GPM-angereicherte Gemisch enthadlt. Dieses
Komprimat werde vom Fachmann zwanglos als alternatives
Produkt zu den im Anspruch 19 genannten Produktvarianten
verstanden. Im Hinblick auf obige Ausfuhrungen zum
Anspruch 1 bestehe daher kein Anlass anzunehmen, dass
zusadtzlich weitere Zuckeraustauschstoffe vorhanden sein

mussen.

Der Gegenstand der Anspriche 1 bis 3 sei daher

ursprunglich offenbart.

VII11. Die Beschwerdefiuhrerin beantragte, das Patent gemal den
Ansprichen 1 bis 3 des in der mundlichen Verhandlung
eingereichten Hauptantrags, hilfsweise gemal den
Anspruchssatzen der Hilfsantradge I bis 1V, eingereicht
mit Schreiben vom 29. Marz 2004 (Hilfsantrage I und 11),

vom 25. Februar (Hilfsantrage 111 und 1V) oder vom
8. November 2006 (Hilfsantrage V und VI)
aufrechtzuerhalten.

IX. Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zuriuckweisung der
Beschwerde.

Sie beantragte ferner, dass die mundliche Aussage der
Beschwerdefuhrerin, das Merkmal in den Ansprichen 1 und
3 "... enthaltend als alleinige Zuckeraustausch-

stoffe ..." schlielle andere Zuckeraustauschstoffe als
1,6-GPS und 1,1-GPM - insbesondere die technischen

0111.D
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Verunreinigungen wie Sorbit und Mannit - kategorisch aus,

in das Verhandlungsprotokoll aufgenommen werde.

Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Dem Antrag der Beschwerdegegnerin, die Aussage der

Beschwerdefuhrerin bezuglich des Ausschlusses weiterer
Zuckeraustauschstoffe (siehe Punkt IX.) 1n das Protokoll
aufzunehmen, brauchte nicht stattgegeben zu werden, da
dieser Punkt nachfolgend in den Entscheidungsgrinden
unter Artikel 84 EPU abgehandelt wird.

3. Zulassigkeit der Anspriche des Hauptantrags im Hinblick
auf die Erfordernisse der Artikel 84 und 123 (2) EPU

3.1 Artikel 84 EPU

Der Wortlaut der Anspriche ist als deutlich und knapp

gefasst anzusehen.

Was die von der Beschwerdegegnerin angesprochene
Diskrepanz zwischen den Ansprichen 1 und 3 und der
Beschreibung anbelangt, wonach gemall den dortigen
Anderungen gegeniiber der erteilten Fassung die
Anwesenheit von 1,6-GPS und 1,1-GPM als alleinige
Zuckeraustauschstoffe gefordert wird, wahrend demgegen-
Uber gemdll der Beschreibung noch weitere Zuckeraus-
tauschstoffe wie Sorbit und Mannit zugegen sein kdnnen,
so kann hier kein Klarheitsmangel im Sinne von

Artikel 84 EPU gesehen werden.

0111.D
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Diese Diskrepanz ist im Zuge der Anpassung der
Beschreibung an den eindeutigen Wortsinn "enthaltend als
alleinige Zuckeraustauschstoffe' der Anspriche 1 und 3
zu beseitigen. lhre Beseitigung wurde von der
Beschwerdefihrerin in der mundlichen Verhandlung
zugesagt.

Artikel 123 (2) EPU

Ursprungliche Offenbarung der wesentlichen Merkmale der

Erfindung

Es ist unstreitig, dass der Erfindungsgegenstand
zuckerfreie Produkte betrifft. Dies ergibt sich aus der
Seite 1, Absatz 1 der WO-A 97/08958.

Ebenso ist der urspringlichen Anmeldung klar auf den
Seiten 4, zweiter Absatz bis Seite 5 Mitte zu entnehmen,
dass die Bereitstellung der 1,6-GPS angereicherten
Gemische mit einem prozentualen 1,6-GPS/1,1-GPM
Gewichtsverhaltnis von 57/43, insbesondere grol3er
57/kleiner 43, bis 99/1, oder der 1,1-GPM angereicherten
Gemische mit einem prozentualen 1,6-GPS/1,1-GPM
Gewichtsverhaltnis von 1/99 bis 43/57, insbesondere
kleiner 43/grolRer 57, als Bestandteil der Produkte den
Kern der Erfindung darstellt.

Der wahlweise Gehalt des 1,6-GPS- oder des 1,1-GPM
angereicherten Gemisches im Produkt drickt sich auch im
ursprunglichen Anspruch 16 aus, der auf ein Produkt
unfassend ein 1,6-GPS angereichertes Gemisch gemal
Anspruch 14 oder umfassend ein 1,1-GPM angereichertes
Gemisch gemall Anspruch 15 gerichtet ist.
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Somit existiert fur ein Produkt enthaltend entweder das
1,6-GPS- oder das 1,1-GPM angereicherte Gemisch iIn den
obigen Gewichtsverhaltnissen eine eindeutige und
unmittelbare Offenbarung. Die Beanspruchung einer der
beiden Alternativen - Produkt mit 1,6 GPS angereichertem
Gemisch oder mit 1,1-GPM angereichertem Gemisch - stellt
daher keine Individualisierung durch Auswahl aus eilner

Liste dar.

Anspruch 1

Wendet man obige Uberlegungen auf den Anspruch 1 an, so
bestehen gegen die Beanspruchung eines 1,1-GPM angerei-
cherten Produktes in den angegebenen Mengenverhaltnissen
keine Bedenken. Somit ist lediglich die Frage zu klaren,
ob die Wahl des Produkts als Hartkaramelle und der
Ausschluss weiterer Zuckeraustauschstoffe aus einer
individualisierenden Auswahl von Komponenten aus zwei
Listen resultiert und damit zu einem neuen nicht

ursprunglich offenbarten Gegenstand fuhrt.

Die Hartkaramelle ist als eine von gleichwertigen
Produktvarianten der Produktliste gemald Anspruch 19 zu
entnehmen, der unter anderem auf den Anspruch 16
rickbezogen ist. Somit wird das Produkt des Anspruchs 16
durch Auswahl der Variante "'Hartkaramelle'"™ individuali-

siert.

Das Merkmal "enthaltend als alleinige Zuckeraustausch-
stoffe ..." umfasst die auf der Seite 16, Absatz 2 der
ursprunglichen Beschreibung offenbarte Liste von
gegebenenfalls 1m Produkt enthaltenen Zusatzstoffen,
schliel3t jedoch aus, dass die In der Liste genannten
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Zuckeraustauschstoffe fakultativer Bestandteil der
Hartkaramelle sind.

Die Formulierung mit dem Wort "enthaltend” stellt sicher,
dass fur diese Liste der Status einer allgemeinen Gruppe
erhalten bleibt. Somit handelt es sich beil obigem

Merkmal des Anspruchs 1 nicht um eine Individualisierung
in dem Sinne, dass eine Komponente aus einer Liste
herausgegriffen und zum Bestandteil eines neuen
Erfindungsgegenstandes gemacht wird, sondern lediglich

um eine Verkleinerung einer Liste von fakultativen

Zusatzstoffen um eine Komponente.

Es ist somit festzustellen, dass lediglich der Begriff

"Hartkaramelle™ eine Individualisierung des allgemeinen
Begriffs "Produkt™ durch eine spezielle Produktvariante
aus der Liste des ursprunglichen Anspruchs 19 ist. Eine
Auswahl aus nur einer Liste von verschiedenen Moglich-

keiten ist jedoch unter Artikel 123 (2) EPU nicht zu

beanstanden.

3.2.3 Anspruch 2

Wie bereits unter Punkt 2.2.1 festgestellt, geht die
ursprungliche Offenbarung eines zuckerfreien Produktes
enthaltend das 1,6-GPS angereicherte Gemisch aus den
Seiten 1, Absatz 1, Seite 4, Absatz 3 bis Seite 5 Mitte
und den Anspriuchen 14 und 16 der WO-A 97/08958 hervor.

In Analogie zum Anspruch 1 ergibt sich die Wahl des
Produkts als Kaugummistreifen oder Kaugummikissen gemaf
Anspruch 2 aus der Prazisierung des Merkmals "Produkt'
gemadll Anspruch 16 durch die Varianten "Kaugummistreifen™
oder "Kaugummikissen' des Anspruchs 19.
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Aus dem ursprunglichen Anspruch 18, auf den der

Anspruch 19 ruckbezogen ist, geht zudem hervor, dass das
Produkt gemé&l} Anspruch 16 auch einen Intensivsul3stoff
enthalten kann. Der Gegenstand des Anspruchs 2 ergibt
sich daher aus der urspringlich offenbarten Verknupfung
der Anspriche 14, 16, 18 und 19 und beinhaltet als
individualisierende Auswahl lediglich die Prazisierung
des Begriffs "Produkt"™ durch die speziellen Varianten
"Kaugummistreifen” und "Kaugummikissen™ des Anspruchs 19.
Die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU sind daher

fur diesen Anspruch ebenfalls erfullt.

Anspruch 3

Fir ein zuckerfreies Komprimat, das entweder das 1,6-
GPS- oder das 1,1-GPM angereicherte Gemisch enthalt,
findet sich eine Stutze auf der Seite 17, Absatz 1, in
Verbindung mit dem Passus auf der Seite 1, Absatz 1 der

ursprunglichen Beschreibung.

Dem diesbezuglichen Argument der Beschwerdegegnerin,
dass durch das Eindampfen der flussigen Phase des 1,6-
GPS angereicherten Gemisches gemall Seite 17 ohne Angabe
eines Reinigungsschrittes von der Anwesenheilt weilterer
Zuckeraustauschstoffen (Sorbit oder Mannit) auszugehen
sei, und daher eine Basis fur das Merkmal "enthaltend
als alleinige Zuckeraustauschstoffe'" fehle, kann die
Kammer nicht folgen.

Die 1,6-GPS- oder 1,1-GPM-angereicherten Gemische werden
gemall Seite 12, Absatz 2 bis Seite 15 Mitte aus
hydrierter lIsomaltulose durch ein thermisches Verfahren
In LOosung oder Suspension hergestellt. Die Isomaltulose
besteht aus mehr als 98 1,6-GPS plus 1,1-GPM, wobei

Beimengungen von Sorbit oder Mannit als weitere
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Zuckeraustauschstoffe moglich sind (Seite 12, Zeilen 7
bis 9 des zweiten Absatzes). Dies bedeutet, dass diese
Zuckeraustauschstoffe lediglich fakultativen Charakter
haben und daher Im Rahmen der urspringlichen Offenbarung
In den beanspruchten Produkten nicht vorhanden sein
mussen. Dies umso mehr, als der Passus auf der Seite 5,
Zeilen 6 bis 9 "Die Gemische kbnnen je nach
Zusammensetzung der fiur deren Herstellung verwendeten
Ausgangssubstanz auch geringe Mengen an Sorbit, Mannit
etc. enthalten™ implizit angibt, dass diese Stoffe durch
Auswahl einer geeigneten Ausgangssubstanz eliminierbar
sind.

Der Ausschluss anderer Zuckeraustauschstoffe als 1,6-GPS
und 1,1-GPM lasst sich daher bereits aus den obigen

Passagen der urspriunglichen Beschreibung ableiten.

Was den Ausschluss weilterer Zuckeraustauschstoffe durch
Streichung aus der Liste auf der Seite 16, Absatz 2
anbelangt, gelten die analogen zu Anspruch 1 gemachten

Ausfihrungen.
4. Schlussfolgerung
Aus den in den Punkten 3.1 und 3.2.1 bis 3.2.4
dargelegten Grinden ergibt sich, dass die Anspriche 1
bis 3 des Hauptantrags die Erfordernisse sowohl des
Artikels 84, als auch des Artikels 123 (2) EPU erfullen.
5. Zuruckverweisung
Da 1m vorinstanzlichen Einspruchsverfahren Uber die

Einspruchsgrinde gemaR Artikel 100 a) EPU nicht

entschieden wurde, macht die Kammer von ihrer Befugnis
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der Zuriuckverweisung an die Vorinstanz nach Mal3gabe des
Artikels 111 (1) EPU Gebrauch.

Auf die Notwendigkeit der Anpassung der Beschreibung an
das Merkmal "enthaltend als alleinige Zuckeraustausch-
stoffe” gemall den Anspruchen 1 und 3 wird hingewiesen.

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens

an die erste Instanz zurickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

G. RoOhn P. Kitzmantel

0111.D



