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Tatbestand und Antrdge

Auf die europdische Patentanmeldung 80 104 389.4, die am

25. Juli 1980 unter Inanspruchnahme einer deutschen Prioritdt
vom 2. August 1979 eingereicht worden war, wurde am

19. Mai 1982 das europdische Patent 23 680 auf der Grundlage

von vier Ansprlichen erteilt. Anspruch 1 lautet:

"Verfahren zur Herstellung von Gewlrzextrakten durch Extrak-
tion mit einem gesundheitlich unbedenklichen Gas als L¥sungs-
mittel in zwei Stufen, dadurch gekennzeichnet, daB man den
Gewlirzen die als Geruchskomponenten wirkenden ¥therischen
Ole in erster Stufe mit flussigem, hinsichtlich der Tempera-
tur im unterkritischen und hinsichtlich des Druckes im Uber-
kritischen Bereich befindlichen Gases, und die als Ge-
schmackstrdger wirkenden Anteile in zweiter Stufe mit dem
gleichen, sowohl hinsichtlich der Temperatur als auch des
Druckes im Uberkritischen Bereich befindlichen Gases, ent-
zieht, die Extrakte aus den erhaltenen I8sungen durch
Druck—/odér Temperaturdnderung abscheidet und gegebenenfalls

miteinander vermischt."
Gegen die Patenterteilung legten drei Einsprechende,

(i) Kali-Chemie AG,
(ii) sStudiengesellschaft Kohle mbH und

(iii) SKW Trostberg AG,

am 12., 17. bzw. 18. Februar 1983 je unter Entrichtung der
vorgeschriebenen Gebithr Einspruch ein und beantragten jeweils
den Widerruf des Patents wegen mangelnder erfinderischer
Tdtigkeit. Sie stlitzten sich dabei insbesondere auf die
folgenden Dokumente:

(1) DE-C-2 127 611 bzw. die weitgehend entsprechende
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(1A) DE-A-2 127 611;
(4) DE-C-2 106 133;
(5) DE-B-2 363 418;
(7) US-A-3 477 856;
(8) Angew. Chemie 90 (1978), 756 - 762.

III.Durch Entscheidung vom 1. Juni 1984 widerrief die Ein-
spruchsabteilung das Patent mit der BegrUndung, der Patent-
gegenstand sei zwar neu, beruhe aber nicht auf erfinderischer

Tdtigkeit:

Aus (4) sei es n¥mlich auf dem Gebiete der Extraktion von
Rstkaffee bekannt, in einer ersten Stufe mit fllUssigem,
hinsichtlich der Temperatur unterkritischem und hinsichtlich.
des Druckes Uberkritischem CO, die fllchtigen Aromastoffe und
in einer zweiten Stufe mit dem gleichen, hinsichtlich Tempe-
‘ratur und Druck Uberkritischen Extraktionsmittel die Ge-
schmacksstoffe zu entziehen. Die Ubertragung dieses Ver-
fahrens auf GewlUrze habe fuUr den Fachmann nahegelegen, da
einerseits nach (7) die erste Stufe des obigen Verfahrens
auch auf Gewlirze angewendet werden k¥nne und sich anderer-
seits das Streitpatent auf eine so breite Palette von In-
haltsstoffen verschiedener Extraktionsfdhigkeit erstrecke,
daB ein relevanter Unterschied zwischen Gewlirzen und Kaffee

nicht erkennbar sei.

IV. Gegen diese Entscheidung hat die Patentinhaberin (Beschwerde-
fthrerin) am 14. Juni 1984 unter gleichzeitiger Entrichtung
der vorgeschriebenen GeblUhr Beschwerde erhoben und diese am
3. Oktober 1984 begrtindet. Sie fuhrt dazu aus, daB die Ein-
spruchsabteilung (4) nicht richtig gewlirdigt habe. Dort werde
die Verwendung ausschlieflich von Uberkritischem Gas (coz).
d. h. einstufiges Arbeiten oberhalb der kritischen Temperatur
und des kritischen Druckes empfohlen. Selbst wenn gemdf -

unbestrittener ~ Meinung der Kammer (Bescheid vom
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29. April 1985) dem Dokument (4) zu entnehmen sei, das dem
RYstkaffee mit fluUssigem CO, bei Uberkritischem Druck bevor-
zugt dessen fllUchtige Aromastoffe entzogen werden, so lege
dies (auch angesichts der Aufgabe des Streitpatents) eine
entsprechende Abwandlung des Gewlirzextraktionsverfahrens nach
(1) nicht nahe: denn kein Fachmann wlUrde auf den Gedanken
kommen, Extraktionsbedingungen von einem Naturprodukt
(Kaffee) unbesehen auf ein anderes (Gewlrze) zu Ubertragen.
Im Ubrigen ftlhre (4) wegen der dort genannten, bei Verwendung
von flussigem CO, unter Uberkritischem Druck erforderlichen
groBen Extraktionsmittelmengen sogar von der Lehre des
Streitpatentes weqg.

Sie beantragt daher die Aufhebung der angefochtenen Ent-

scheidung und die ZurlUckweisung der Einsprlche.

Die Beschwerdegegnerinnen beantragen dagegen Ubereinstimmend
die Zurlickweisung der Beschwerde. Insbesondere wird von ihrer
Seite darauf hingewiesen, daB (4) nur deswegen die Verwendung
von flUssigem COo, (auch bei Uberkritischem Druck) als unzu-
reichend ansah, weil dort ein einstufiges Verfahren zur Ex-
traktion sowohl der fluichtigen Aromastoffe als auch der
nichtfllichtigen Geschmacksstoffe angestrebt wurde; bei ent-
sprechend dem Streitpatent abgednderter Aufgabenstellung
ergebe sich dessen L8sungsweg in naheliegender Weise.

In der muUndlichen Verhandlung am 14. November 1985 bekrdf-
tigen die Beteiligten ihre Standpunkte. Hinsichtlich der
ibertragbarkeit der Extraktionsbedingungen fUr R8stkaffee auf
Gewlirze wird besonders auf die Gemeinsamkeit hingewiesen, das
in beiden Produkten leicht- und schwerflliichtige Inhaltsstoffe
vorliegen, und betont, daB aus den Entgegenhaltungen hervor-
gehe, daB flussiges co, vor allem leichtfluchtige, Uber-
kritisches COj5 dagegen auch schwerflichtige Bestandteile

entziehe.
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Entscheidungsgrﬂnde

Die Beschwerde entspricht den Artikeln 106 bis 108 und Regel
64 EPU; sie ist daher zul¥ssig.

Der Gegenstand des Streitpatents betrifft ein zweistufiges
Verfahren zur Herstellung von Gewlrzextrakten durch Extrak-
tion mit einem gesundheitlich unbedenklichen Gas. (Im folgen-
den wird einfachheitshalber nur noch vom bevorzugten Co,
gesprochen.) Dabei sollen den Gewlirzen in der ersten Verfah-
rensstufe die leichtfllichtigen, als Geruchskomponenten
wirkenden dtherischen 0Ule (im folgenden kurz "Geruchsstoffe"
genannt) und in der zweiten Stufe die als Geschmackstrdger
wirkenden schwerer flUichtigen Anteile (im folgenden "Ge-
schmacksstoffe") entzogen werden.

Eine &hnliche Problemstellung, ebenfalls im Zusammenhang mit
der Extraktion von Gewlrzen, liegt bereits (1) und (1A) zu-
grunde. Auf Grund ihres etwas weiter gehenden Offenbarungs-
gehalts ist die der Patentschrift (1) weitgehend entsprechen-
de Offenlegungsschrift (1A) als am n¥chsten kommender Stand

der Technik anzusehen. -

Das bevorzugte Verfahren von (1A) (siehe Seite 3, dritt-
letzte Zeile, bis Seite 4, Zeile 5) besteht darin, in einer
ersten Stufe die Geruchsstoffe mit trockenem Uberkritischem
(d. h. hinsichtlich der Temperatur und des Druckes Uber-
kritischem) CO5 und in einer zweiten Stufe die Geschmacks-
stoffe mit befeuchtetem, ebenfalls Uberkritischem CO, zu
entziehen. Die Abscheidung der Extrakte aus den erhaltenen
L8sungen soll ebenso wie beim Verfahren nach dem Streitpatent
durch Druck- und/oder Temperatur#nderung erfolgen,und die so

erhaltenen Produkte sollen - ebenso wie nach einer Ausflh-
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rungsform gem¥8 Anspruch 1 des Streitpatents - miteinander
vermischt werden. Beim Vergleich dieses Standes der Technik
mit dem Patentgegenstand k¥nnen diese beiden Merkmale daher
als selbstverstdndlich auBer Betracht gelassen werden.

4. Die Aufgabe der Erfindung besteht in einer gegentiber (1A)
verbesserten Fraktionierung von Geruchs- und Geschmacks-
stoffen unter schonenden Bedingungen. Eine solche Aufgabe
ist, wie von der Beschwerdeftihrerin in der mUndlichen Ver-
handlung ausgeflihrt, trotz der anschlieBend gegebenenfalls
erfolgenden Wiedervereinigung der Fraktionen sinnvoll; denn
durch entsprechende Dosierung der beiden - hinsichtlich ihrer
Zusammensetzung analytisch bestimmbaren - Fraktionen k®nnen
trotz unterschiedlicher Provenienz und dadurch bedingter
Unterschiede in der Verteilung der Inhaltsstoffe der Gewlirze
standardisierte Extrakte gleichbleibender Qualit3t herge-
stellt werden.

5. Als L8sung fur diese Aufgabe wird patentgemdf ein Verfahren
bereitgestellt, dessen beide relevanten Stufen darin be-

stehen,

(A) in der ersten Stufe mit flUssigem, nur hinsichtlich des
Druckes Uberkritischem CO, und

(B) in der zweiten Stufe mit Uberkritischem Co, (wie unter 3
definiert)

zu extrahieren.

6. Auf Grund des in der Streitpatentschrift durchgefihrten ver-
gleiches der patentgemdfen Extraktion von schwarzem Pfeffer
(Seite 4, Zeilen 1 bis 31 sowie Zeilen 33 bis 51) mit einer
Extraktion des gleichen Gewlirzes in Anlehnung an den Stand
der Technik (Seite 4, Zeile 52,bis Seite 5, Zeile 7) er-
scheint die obige Aufgabe auch glaubhaft gelBst. Zwar wurde
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von seiten der Beschwerdegegnerinnen zutreffend darauf hinge-
wiesen, daB bei der Nacharbeitung des Standes der Technik in
der zweiten Stufe Wasser "in HBhe von 50 § des Ausgangs-
materials" (Seite 4, Zeilen 54 bis 55), somit wesentlich mehr
Wasser verwendet worden sei, als nach (1) bzw. (1A) vorge-
sehen; denn dort werde das CO, lediglich mittels Durchleiten
durch ein Wasser enthaltendes GefY8 (Bezugszeichen C der
Zeichnung in Verbindung mit Spalte 3, Zeilen 35 bis 38) be-
feuchtet, wobei es - unbestritten - mit h¥chstens 1 § Wasser
beladen werde. Es wurde aber weder in substantiierter Form
geltend gemacht, noch nachgewiesen, daB hierdurch die Resul-
tate entscheidend beeintr¥chtigt werden. Selbst wenn ferner
eine gewisse Verzerrung der Ergebnisse belegt worden wire, so
zeigt doch schon der bezlglich der ersten Extraktionsstufe
exakt ausgeflhrte Vergleich, daB patentgem¥B8 eine wesentlich
bessere Fraktionierung erfolgt (2,1 % dtherisches ¥l und 0,9
bzw. 0,6 % Piperin gemdB Seite 4, Zeilen 25 bzw. 48, gegeniber
1,1 § 8therischem U1 und 8,2 § Piperin gem#s Seite 5, Zeile
1).

Die Neuheit des Verfahrens nach dem Streitpatent wurde
zuletzt nicht mehr bestritten. Sie ergibt sich schon daraus,
daB die beiden Extraktionsstufen nach dem n¥chstkommenden
Stand der Technik Unterschiede aufweisen (fllUssiges, nur
hinsichtlich des Druckes Uberkritisches gegenlber Uber-
kritischem COy bzw. trockenes Uberkritisches gegenlber
feuchtem Uberkritischem CO,).

Es ist somit zu untersuchen, ob erfinderische T¥tigkeit
vorliegt.

8.1.Wie im Abschnitt 3 ausgeftthrt, ist in (1) und (1A)

bereits ein zweistufiges Verfahren zur Extraktion von
Gewlirzen beschrieben, wobei jedoch die in beiden Stufen

angewendeten Bedingungen von denjenigen des Streitpatents
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abweichen (vgl. Merkmale (A) und (B)). Auf Seite 3, Absatz 3,
von (1lA) ist aber auch eine Abwandlungsm8glichkeit des Ver-
fahrens erwdhnt, die besonders in Bezug auf die Geruchsstoffe
eine Extraktion mit flussigem CO, vorsieht. Dadurch erhielt
der Fachmann, der sich - wie gem¥8 Streitpatent - die Aufgabe
gestellt hatte, unter schonenden Bedingungen eine verbesserte
Fraktionierung zu erzielen, bereits die Anregung, zundchst
die Extraktion der Geruchsstoffe mit fluUssigem CO, (bei
Temperaturen unterhalb 31,3° C, daher schonend) zu versuchen,
ehe er mit Uberkritischem Co, (Temperaturen in der Praxis
meist Uber 50° C) die danach verbliebenen Geschmacksstoffe
entzieht. Eine Anregung fuUr die Verwendung gerade von hin-
sichtlich des Druckes Uberkritischem flussigem CO2 ist (1A)

dagegen nicht zu entnehmen.

8.2.In dem gegenlber (1) bzw. (1lA) etwas #lteren Dokument (4),
dessen Ziel die Extraktion "auch" der (nichtfllchtigen) Ge-
schmacksstoffe - von RYstkaffee - ist, wird zu diesem Zweck
bereits die Verwendung von Uberkritischem CO, vorgeschlagen.
Die Kammer vermag zwar nicht der Auffassung der Einspruchs-

abteilung zu folgen, das (4) bereits ein zweistufiges Extrak-

tionsverfahren beschreibe; es wird dort aber bei der Schilde-
rung des Standes der Technik die MBglichkeit erwdhnt, die
"flUchtigen Aromastoffe" (d. h. die Geruchsstoffe) mit
flussigem CO, zu extrahieren (Spalte 2, Zeilen 1 bis 3),
wobei praktisch nur die Geruchsstoffe gewonnen wlrden, "weil
mit flUssigem CO, vorwiegend die leichtfllchtigen Bestand-
teile ... extrahiert werden" (Spalte 2, Zeilen 7 bis 12).
Dies ist eine gegenlber (1A) noch deutlichere Anregung flur
den Fachmann, angesichts der bestehenden Aufgabe in einer
ersten Stufe flussiges und in einer zweiten Stufe Uber-
kritisches CO, einzusetzen. Darlber hinaus geht ferner aus
den zahlenmdBigen Temperatur- und Druckwerten der Tabelle von
Spalte 4, Zeilen 55 bis 65, zu Versuch a hervor, daB8 mit
flussigem CO, in (4) solches gemeint ist, das hinsichtlich
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des Druckes Uberkritisch ist (angewandter Druck von 90 atl

gegenliber einem kritischen Druck fur CO, von 73 at).

8.3.Nun befast sich (4) konkretAndr mit der Extraktion der Ge-
ruchs- und Geschmacksstoffe aus R8stkaffee. Es fragt sich
daher, ob es fUr den Fachmann nahelag, das in (4) fUr RYst-
kaffee enthaltene Vorbild eines zweistufigen Extraktions-

verfahrens auf die Extraktion von Gewlirzen zu Ubertragen.

Hierzu ist einmal zu berlUcksichtigen, daB sowohl (7) als auch
(8) Kaffee und Gewlirze in Aufz¥hlungen zu extrahierender
Substrate nebeneinander nennen. So heiBt es in (7), Spalte

2, Zeile 69, bis Spalte 3, Zeile 4, daB das dort beschriebene
Extraktionsverfahren (mit flUssigem C02) auf alle Arten von
Substraten, die flUchtige Aromastoffe enthalten, anwendbar
ist, wobei in der Aufz¥hlung sowohl "Gewlirze wie Pfeffer,
Zimt ..." als auch Kaffee erwdhnt werden. In den klUrzeren
Aufzdhlungen von Spalte 3, Zeile 7, und Spalte 4, Zeile 34,
werden ebenfalls Gewlirze und Kaffee unmittelbar nebeneinander
genannt. Da es nach unbestrittener Aussage von seiten der
Beschwerdegegnerinnen nicht Ublich ist, ungerBsteten Kaffee
zu extrahieren - jedenfalls wenn es um die Gewinnung von
Aromastoffen und nicht blog von Coffein geht -, mu8 der
Fachmann das Wort "Kaffee" im Sinne von "RBstkaffee" ver-
stehen. Auch (8) erwdhnt im Zusammenhang mit Extraktions-
verfahren (mittels Uberkritischem C02) Kaffee und Gewlirze
nebeneinander als Beispiele zu extrahierender Naturprodukte
(z.B. Seite 756, rechte Spalte, Zeilen 19 bis 21).

Bei diesen Aufz&hlungen handelt es sich um mehr als ein zu-
fdlliges Nebeneinander: Nicht nur die weiter oben zitierten
Stellen in (1A) und (4), sondern auch die in diesem Abschnitt
erwdhnte Stelle in (7), Spalte 2, Zeilen 69 ff., besagen aus-
drUcklich, dag flussiges CO, zur Extraktion aller Arten
flUchtiger Aromastoffe, d. h. der Geruchsstoffe, besonders
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geeignet ist. Diese FluUchtigkeit ist das entscheidende ge-
meinsame Merkmal der Geruchsstoffe von RYstkaffee einerseits
und von Gewlrzen andererseits. Angesichts der bestehenden
Aufgabe einer verbesserten Fraktionierung von Geruchs- und
Geschmacksstoffen lag es daher, besonders wenn bei schonenden
Bedingungen gearbeitet werden sollte, fur den Fachmann nahe,
die (4) fur RYstkaffee eindeutig zu entnehmende Anregung auch
auf ihre Anwendbarkeit auf Gewlirze zu erproben.

Da Extraktionsverfahren mittels flUssigem Co, nicht nur in
(7), sondern auch z.B. in (5) - wo es um die Extraktion
wesentlich grdgerer Mengen von Inhaltsstoffen als bei einer
Ublichen Gewlirzextraktion geht - beschrieben sind, konnte flur
den Fachmann auch auf Grund der erforderlichen grbgeren
CO,-Mengen (die im Ubrigen rUckgefithrt und wiederverwendet
werden kBnnen) kein Hemmnis gegenlilber einer solchen Erprobung
bestehen. Somit ist das Vorliegen erfinderischer T#dtigkeit

fur den Gegenstand von Anspruch 1 zu verneinen.
Die Ansprliche 2 bis 4 betreffen durchweg Ubliche MaB8nahmen
und sind im Ubrigen schon wegen ihrer RUckbeziehung auf den

nicht patentfdhigen Anspruch 1 ebenfalls nicht gewdhrbar.

Entscheidungsformel

diesen Griinden wird entschieden:

Beschwerde wird zurlckgewiesen.

(e

Jm
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