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Sachverhalt und Antréage

1821.D

Die Beschwerde richtet sich gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, mit der das Patent 0 231 904
widerrufen wurde. Die Einspruchsabteilung war der
Auffassung, daR der Gegenstand des Streitpatents weder
in seiner erteilten Fassung noch in der Fassung gemafs
einem am 22. Midrz 1993 eingereichten Hilfsantrag auf
einer erfinderischen Tdtigkeit beruhe (Artikel 56 EPU).
Das Streitpatent war mit sechs Anspriichen fir alle
benannten Vertragsstaaten auRer ES und GR erteilt

worden. Anspruch 1 lautet wie folgt:

“1. Fettmischung fiir Sduglingsnahrungen, dadurch
gekennzeichnet, daR sie die hoch ungesédttigten
Fettsduren Arachidon- und Docosahexaensdure aus
Fetten tierischen oder pflanzlichen Ursprungs in
einem Verhdltnis der Docosahexaen- zur
Arachidonsdure von 1 : 2,0 bis 1 : 3,0 enth&alt,
wobei der Gehalt an Arachidons&dure in der
Fettmischung 0,12 bis 1,0 Gew.-% und der an
Docosahexaensdure 0,05 bis 0,5 Gew.-% bei einem
Gesamtgehalt an beiden S&uren von 0,17 bis
1,5 Gew.-% betragt."

Die Anspriiche 2 bis 4 sind abhédngige Anspriiche und
beziehen sich auf besondere Ausfiihrungsformen des
Gegenstandes des Anspruchs 1. Anspruch 5 ist ein
unabhingiger Verfahrensanspruch zur Herstellung einer
Fettmischung nach Anspruch 1 und der unabhidngige
Anspruch 6 betrifft die Verwendung einer Fettmischung
nach den Anspriichen 1 bis 4 fiir die Zubereitung einer

Sduglings- und Frihgeborenennahrung.

Fiir die Vertragsstaaten ES und GR lagen korrespon-
dierende Verfahrensanspriiche 1 bis 4 und ein

korrespondierender Verwendungsanspruch 5 vor.
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Von der Einspruchsabteilung wurde fir ihre Entscheidung
- von den insgesamt 17 in das Verfahren eingefihrten

Druckschriften - insbesondere Entgegenhaltung

(1) Clandinin et al., "Compositions and Physiological
Properties of Human Milk" Ed. Jirgen Schaub,
Elsevier Science Publishers (1985) 213-224

als relevant erachtet.

In ihrer Entscheidungsbegriindung ist die Einspruchs-
abteilung von der Entgegenhaltung (1) als ndchst-
liegendem Stand der Technik ausgegangen, in der
Untersuchungen iiber den Metabolismus im Neugeborenen von
langkettigen, mehrfach ungesdttigten Fettsduren
durchgefithrt wurden. Das Ergebnis dieser Untersuchungen
war, daR in der w6-Gruppe der genannten Fettsduren die
Arachidonsidure (AA) und in der w3-Gruppe die
Docosahexaensidure (DHA) als der jeweils mengenmifsig
bedeutendste Vertreter erkannt wurde. In der Unter-
suchung wird daher empfohlen, - da bis zu diesem
Zeitpunkt diese Fetts&duren noch nicht in iiblichen
Formelnahrungen fiir Sduglinge enthalten gewesen seien -
diese in solche Formelnahrungen, in Art und Zusammen-
setzung der Muttermilch entsprechend, zu verwenden. Da
fiir den anspruchsgeméfen Einsatz der beiden genannten
Fettsiuren keinerlei unerwartete Effekte geltend gemacht
worden seien, koénne eine erfinderische Tdtigkeit nicht
anerkannt werden. Dies gelte auch fir die unabhéngigen

Anspriiche 5 und 6 sowie die Anspriiche des Hilfsantrags.

Mit der Beschwerdebegriindung reichte die Patentinhaberin

neue Anspriiche ein.

Mit Schreiben vom 16. Juli 1999 wurden diese Anspriiche
fallengelassen und beantragt, das Patent mit den

erteilten Anspriichen aufrechtzuerhalten.
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Im schriftlichen Verfahren hat die Beschwerdefiihrerin
die Entscheidung der Einspruchsabteilung dahingehend
kritisiert, daR die Entgegenhaltung (1), eine
wissenschaftliche Arbeit liber den Metabolismus
hochungesdttigter Fettsduren beim menschlichen Neu- oder
Frithgeborenen, nicht der angemessene ndchstliegende
stand der Technik sei; richtig sei vielmehr, von einem
Stand der Technik auszugehen, der eine konkrete
Sduglingsnahrung betreffe. Solche S&duglingsnahrungen
hitten jedoch bis zum Prioritdtszeitpunkt des
Streitpatents die beiden hier zur Diskussion stehenden
hochungesidttigten Fettsduren AA und DHA nur in Spuren

enthalten.

Zzwar werde in der Entgegenhaltung (1) aufgrund der
gefundenen Ergebnisse die Empfehlung ausgesprochen,
lingere Homologe der Fettsduren der w3- und wé- Gruppen
in Formelnahrungen filir Neu- und Friihgeborene zu
verwenden; die Druckschrift gebe jedoch keinerlei
Hinweis auf die konkret einzusetzenden Fetts&duren, ihr
Verhdltnis zueinander und den Einzel- und Gesamtgehalt
beider Fettsduren. Diese Werte seien jedoch von
wesentlicher Bedeutung fiir die Vorteile der
Ssuglingsnahrung. Die Umsetzung einer allgemeinen
wissenschaftlichen Erkenntnis in die Praxis sei immer
ein konkret zu ldsendes Problem und insbesondere bei dem
Bemiihen, Muttermilch nachzuahmen, sei man bei der
praktischen Umsetztung wissenschaftlicher Erkenntnisse
in anschlieRenden klinischen Versuchen oft genug
enttiuscht worden. Um somit von der Anregung durch die
wissenschaftlichen Ergebnisse der Entgegenhaltung (1)
zum Gegenstand des Streitpatents zu gelangen, bediirfe es

einer erfinderischen T&tigkeit.
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Dies sei auch durch die Druckschriften

(11) Koletzko et al. "Effects of Dietary Long-Chain
Polyunsaturated Fatty Acids on the Essential
Fatty Acid Status of Premature Infants" Eur.
J. Pediat. 148 (1989) 669-675,

(17) Clandinin et al. "Fatty Acid Utilisation in
Perinatal de novo Synthesis of Tissues" Early
Human Development 5, 355-366 (1981) und

(18) UsS 4 670 285

bestitigt, von denen Entgegenhaltung (17) inhaltlich der
Of fenbarung der Entgegenhaltung (1) gleichzustellen sei,
und die Druckschriften (11) und (18) seien, wenngleich
nachversffentlicht, so doch gutachtlich heranzuzuziehen.
RBemerkenswert sei insbesondere, daf die Erfinder der
Entgegenhaltung (18) mit dem gleichen Stand der Technik
wie im vorliegenden Verfahren konfrontiert gewesen seien
und dennoch einen anderen Weg beziiglich der einzu-
setzenden Mengen der fraglichen Fettsduren eingeschlagen
hitten, und das besondere Verhdltnis der DHA zur AA sei
{iberhaupt nicht erkannt worden. Entgegenhaltung (11)
belege gutachtlich die Vorteile der beanspruchten
Verhiltnisse und Mengen der beiden ausgewdhlten

Fettsduren gemdfy Anspruch 1.

Die Beschwerdegegnerin I (Einsprechende 01) hat sich im

Beschwerdeverfahren nicht geduftert.

Die Beschwerdegegnerin II (Einsprechende 02) hat mit
Schreiben vom 7. Februar 1995, eingegangen am

9. Februar 1995, ihren Einspruch zurlckgenommen.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Basis der

erteilten Anspriiche 1 bis 6 filir alle benannten
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Vertragsstaaten aufer ES und GR sowie der erteilten
Anspriiche 1 bis 5 fir die Vertragsstaaten ES und GR
aufrechtzuerhalten, sowie, hilfsweise, einen Termin zur

miindlichen Verhandlung anzuberaumen.

Die Beschwerdegegnerinnen haben keine Antr&dge gestellt.

Entscheidungsgriinde

1821.D

Die in dieser Beschwerde zu entscheidende Frage ist die

der erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56 EPU).

Keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen
beschreibt eine konkrete Fettmischung flir Sduglings-
nahrung. Die Entgegenhaltung (1), die von der
Einspruchsabteilung als nédchstliegender Stand der
Technik angesehen wurde, bestdtigt auf Seite 221 unter
dem Titel "Summary", daR konventionelle S&uglings-
nahrungen keine der in dieser Verdffentlichung erwdhnten
Fettsduren AA und DHA enthielten. In dieser Druckschrift
werden Fettmischungen filir Sduglingsnahrung nicht konkret
zur Verfligung gestellt, sondern es wird ausgefiihrt, daf
w3- und wé6-Fettsduregruppen in Formelnahrungen verwendet
werden sollten. In Tabelle 3 auf dieser Seite der
Druckschrift wird ein Vorschlag fiir die Zusammensetzung
einer solchen Formelnahrung gemacht. Entgegenhaltung (1)
stellt somit, trotz ihres theoretischen Charakters, auch
nach Meinung der Kammer den ndchstliegenden Stand der

Technik dar.

Ausgehend von dieser Entgegenhaltung besteht die
technische Aufgabe des Streitpatents darin, eine
Fettmischung fiir Sduglingsnahrung zur Verfligung zu
stellen, so daR die Siuglingsnahrung die Wirkung von
Muttermilch im Metabolismus des S&duglings mdglichst

weitgehend nachahmt.
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Auf der Basis der Beispiele des Streipatents ist es
glaubhaft, daf® die Aufgabe durch eine Formelnahrung
gemdf Anspruch 1 gelést wird.

Dafk diese Wirkung vorliegt, ist, neben der Offenbarung
im Streitpatent, auch in der als ein Gutachten zu
bewertenden, nachver&dffentlichten Druckschrift (11),
einer wissenschaftlichen Studie iiber die physiologische
Wirkung in Sduglingen von langkettigen, hochunge-
sittigten Fettsduren, beispielsweise AA und DHA,
gezeigt, die zu dem Schluf3 kommt, daft der essentielle
Fettsidurestatus von mit Formelnahrung erndhrten
Frithgeborenen durch die Supplementierung von Fettsduren
der w6- und w3-Gruppen, beispielsweise AA und DHA,
verbessert werden kann, wenn bestimmte Mengen, die
unterhalb derer von Muttermilch liegen, und bestimmte
Verhiltnisse der beiden Fettsduren zueinander
eingehalten werden (siehe Seite 669, "Abstract", letzter
Satz und Seite 670, linke Spalte, letzter Satz des

vorletzten Absatzes) .

Die Kammer teilt die Auffassung der Beschwerdefiihrerin,
daR fiir die Beurteilung der erfinderischen Tétigkeit der
Offenbarungsgehalt der Entgegenhaltung (1) von Bedeutung
ist. Die Autoren dieser Untersuchung erforschten die
Rolle der hochungesdttigten Fettsduren in der
Muttermilch und ihren Metabolismus im Neugeborenen und
regen an, auf der Basis der gefundenen Ergebnisse, einer
Siuglingsnahrung die in Tabelle 3 auf Seite 221
angegebenen Fettsduren, u. a. AA und DHA, zuzugeben.
Diese Information weist somit den Durchnittsfachmann
theoretisch in die Richtung, wie eine weitgehende
Nachahmung der Wirkung der Muttermilch im Metabolismus

des Sduglings erreicht werden konnte.

Die Beschwerdefiihrerin hat jedoch zu Recht darauf
hingewiesen, daR einerseits die besagte Tabelle

beziiglich der DHA keine Spezifizierung angibt, sondern
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lediglich die die DHA enthaltende Gruppe von Fettsduren
erwdhnt, und andererseits keinerlei Angaben ilber etwaige
Verhdltnisse der Fettsdure DHA zur Fettsdure AA, deren
Einzelgehalt und deren Gesamtgehalt in der Formelnahrung
macht. Es stellt sich somit die Frage, ob es fir den
Durchnittsfachmann naheliegend gewesen wdre, von der
Untersuchung in Entgegenhaltung (1) zu der konkret
beanspruchten Fettmischung fir Sduglingsnahrung zu

gelangen.

Fir die Beantwortung dieser Frage erscheint der Kammer
die nachverdffentlichte Druckschrift (18) von Bedeutung.
Sie betrifft ein US Patent, das etwa ein Jahr vor dem
Prioritdtsdatum des Streitpatents angemeldet und etwa
ein Jahr darnach erteilt wurde. Einer der Erfinder ist
einer der Autoren der Entgegenhaltung (1). In Spalte 2,
zeilen 1 bis 16 der Druckschrift (18) wird ausgefiihrt,
da es bei der Bereitstellung einer Formelnahrung darauf
ankommt, die Fettsiduremischungen aus den beiden
Fettsduregruppen wé und w3 so zu dosieren, daf3 keine
nachteiligen Wirkungen auf die Physiologie des S&uglings
entstehen. Die dann in den Anspriichen angegebenen, in
die S&uglingsnahrung aufzunehmenden Fettsduren sind
weder auf AA und DHA konkretisiert, und schon gar nicht
sind bestimmte Verhidltnisse dieser Fettsduren zueinander
als wichtig, und somit gegebenfalls auch als zu
beanspruchen, erkannt worden, und die Bereiche der
Gesamt- und Einzelmengen der Fettsduregruppen sind
breiter beansprucht als im Streitpatent und auch sonst

in der Druckschrift nicht erwdhnt.

Fiir die Kammer ist dies ein deutlicher Hinweis darauf,
daR selbst der Autor der Entgegenhaltung (1) offen-
sichtlich nicht erkannt hat, daf® konkrete Fettsduren der
Gruppen w3 und w6, ndmlich AA und DHA, in einem
besonderen Verhdltnis zueinander und in einer speziellen

Menge die gewlinschte Wirkung hat.



140,

1L,

L2 .

1.3

1821.D

- 8 - T 0755/93

Die Bereitstellung der beanspruchten Formelnahrung war
daher auch nach Kenntnis der wissenschaftlichen
Ergebnisse der Entgegenhaltung (1) mit einer

erfinderischen Leistung verbunden.

Die Entgegenhaltung (17) entspricht in ihrer Offenbarung
der Entgegenhaltung (1), so daR hier Gleiches gilt.
Soweit die weiteren Entgegenhaltungen, die die
Beschwerdegegnerinnen in das Verfahren eingefihrt
hatten, nicht ohnehin nachver&ffentlicht sind, betreffen
sie verschiedenste Untersuchungen der Muttermilch, die
vom Gegenstand des Streitpatents sehr viel weiter
entfernt sind als Entgegenhaltung (1). Die obige
Beurteilung der erfinderischen T&dtigkeit wird somit

durch diese Entgegenhaltungen nicht beeintrédchtigt.

Das Verfahren zur Herstellung einer Formelnahrung gemdfs
dem unabhidngigen Anspruch 5, sowie die Verwendung einer
Fettmischung zur Herstellung einer Formelnahrung gemafs
dem unabhidngigen Anspruch 6 ist aus den oben genannten
Griinden ebenfalls erfinderisch, da diese Anspriiche
gleichermaRen durch die Fetts&duren AA und DHA, deren
Verhdlnis zueinander und den genannten Mengen
gekennzeichnet sind, die bereits zu einer Anerkennung
der erfinderischen Tatigkeit des Anspruchs 1 gefihrt
haben. Gleiches gilt fiir die Anspriiche des Anspruchs-
satzes fir ES und GR.

Da die Entscheidung zugunsten der Beschwerdefiihrerin
ergeht, die als einzige Partei Antrag auf miindliche

Verhandlung gestellt hat, eriibrigt sich diese.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:
1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird wie erteilt aufrechterhalten.

Die Geschidftstellenbeamtin: Die Vorsitzende:

A Jdbey, N. lesinlied

U. Bultmann U. Kinkeldey

W0 ter






