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Sachverhalt und Antréage

2767.D

Auf di e europdai sche Patentannel dung Nr. 85 110 496.8
wur de das européi sche Patent 0 173 915 mt 24 Ansprichen
erteilt. Die Anspriuche 1, 10 und 18 lauteten we folgt:

"1. Verfahren zur Herstellung eines Biokatal ysators mt

I mobi lisierten Zellen, bei demdie Zellen in eine durch
ein Vernetzungsmttel zum Gel werdende, aus einer

walkri gen Phase gebil deten Fl Ussigkeit eingebracht werden
und anschl i eBend durch Vernetzung der Bi okatal ysator mt
oder ohne einen nechani schen Trager gebildet wrd,
dadurch gekennzei chnet, dall der die Zellen enthaltende
Kern von einer gel bil denden Fl Gssi gkeit ungeben wird und
dalR di e Vernetzung des Gels unter Ei nwi rkung ei nes aus
dem Kern diffundi erenden Vernetzungsmttels an dem Kern
erfolgt, so dall eine von den Zellen freie Schutzschi cht
aus dem vernetzten, keine Durchl &ssigkeit fur die Zellen
auf wei senden Gel gebildet wird, die den die Zellen

ent hal t enden Kern unschliel3t."

"10. Biokatalysator mt inmmobilisierten Zellen, bei dem
die Zellen in eine durch eine walRri ge Phase gebil dete

Fl issi gkeit ei ngebracht sind und dessen Cberfl &che durch
ei ne Schut zschi cht aus ei nem vernetzten, den die Zellen
ent hal tenden Kern mt oder ohne ei nen nechani schen
Trager unschlieRenden CGel gebil det ist, dadurch
gekennzei chnet, dall die Schutzschicht frei von den
Zellen und mt einemaus dem Kern diffundierten

Ver net zungsm ttel gebildet ist.”

"18. Verfahren zur Herstellung eines Biokatal ysators mt
i mobilisierten Zellen, bei demdie Zellen in eine durch
ein Vernetzungsmttel zum Gel werdende, aus einer
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walri gen Phase gebil deten Fl Gssigkeit eingebracht werden
und anschl i elend der Biokatal ysator mt oder ohne einen
mechani schen Trager gebildet w rd, dadurch

gekennzei chnet, dal3 die die Zellen enthaltende

FI Ussi gkeit von der gel bil denden Fl tssi gkeit ungeben

wi rd und anschlieflRlend vor einer Verm schung der die
Zel l en ent hal tenden Fl Ussigkeit mt der gel bil denden

Fl issigkeit in das Vernetzungsmttel gelangt, wodurch

ei ne keine Durchl &ssigkeit fir die Zellen aufwei sende
Schut zschi cht durch das vernetzte Gel gebildet wird."

Anspriche 2 bis 9 bezogen sich auf besondere

Ausf Uhrungsarten des Verfahrens nach Anspruch 1,
Anspriche 11 bis 17 auf besondere Ausfihrungsarten des
Bi okat al ysators nach Anspruch 10 und Anspriche 19 bis 24
auf besondere Ausfihrungsarten des Verfahrens nach
Anspruch 18.

Gegen die Patenterteilung | egten zwei Parteien
(Ei nsprechende 01 und 02) unter Artikel 100 a) bis c)
EPU Ei nspruch ein.

Mt Entscheidung vom 25. Mirz 1996 wi es di e Einspruchs-
abteil ung di e Einspriche gemaR Artikel 102 (2) EPU

zur ick. Nach i hrer Meinung standen di e genannten

Ei nspruchsgrinde der Aufrechterhaltung des Patents in
unver anderter Form ni cht entgegen. |nsbesondere seien
di e beanspruchten Verfahren nach den Ansprichen 1 und 18
und der Bi okatal ysator nach dem Anspruch 10 neu im

Hi nbl i ck auf die folgenden Entgegenhal t ungen:

(1) Wang H Y. et al., Biotechnol ogy and
Bi oengi neering Synmp., Nr. 12, 1982, Seiten 139
bis 146, unter Ei nbeziehung der darin zitierten
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Ent gegenhal t ung:

(2) wang H Y. et al., Biotechnol ogy and
Bi oengi neering, Vol. XXV, 1982, Seiten 1827 bis
1838;

und

(4) franzoési sche Uberset zung von JP-A-57-150 385
(Takara Shuzo S. A ), veroffentlicht am
17. Septenber 1982, unter Einbezi ehung der darin
zitierten Entgegenhal tung:

(5) Wada, Met al. Nogei kagaku-kai taikai koen
yoshi shu, 1980, Seite 18, franzoésische
Uber set zung.

Nach Auffassung der Ei nspruchsabteilung beruhten die
beanspruchten Verfahren und der Biokatal ysator auch auf
ei ner erfinderischen Tatigkeit imH nblick auf die

f ol gende, weitere Entgegenhal tung in Verbindung mt den
obi gen Ent gegenhal t ungen:

(6) Kondo, A., in "Mcrocapsul e Processing and
Technol ogy", (J. Wade van Val kenburg ed.),
Mar cel Dekker Inc., New York (US) und Basel (CH)
1979, Kapitel 7, Seiten 59 bis 69.

Gegen di ese Entschei dung haben di e Beschwer def Ghrer

(Ei nsprechende 01 und 02) Beschwerde erhoben und diese
begrindet. D e Beschwerdegegner (Patentinhaber) reichten
i hre Erw derung ein.

In einer Mtteilung gemald Artikel 11, Absatz 2 der
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Ver f ahr ensordnung der Beschwerdekanmern stellte die
Kammer di e zur Diskussion stehenden Fragen dar. In
Antwort darauf reichte die Beschwerdefihrerin Il eine
Er kl &rung von Prof. H Y. WAng ein, die von den
Beschwer degegnern kommenti ert wurde.

Am 5. Oktober 1999 fand ei ne nindl i che Verhandl ung
statt. Der Beschwerdefihrer | war frist- und forngerecht
gel aden, jedoch in der Verhandl ung nicht vertreten.

Di e wesentlichen Argunente bei der Beschwer def Ghrer
kénnen wi e fol gt zusammengef al3t wer den:

a) Das Verfahren nach Anspruch 1 und der Bi okatal ysat or
nach Anspruch 10 sei en gegenuber der Entgegenhal tung
(1), ggf. unter Beritucksichtigung der darin zitierten
wei t eren Entgegenhal tung (2), nicht neu. |nsbesondere
beschrei be Entgegenhaltung (1) ein Verfahren, wonach
in E-Carrageenan nach dem Verfahren der Entgegen-
haltung (2) inmmobilisierte Hefe-Zellen in einer aus
2 % Ca- Al gi nat best ehenden Schut zschicht ("coating")
unschl ossen werden, um das Auswandern der Zellen vom
Kern ("cell |eakage") zu verneiden. |Im Gegensatz zur
Auf f assung der Ei nspruchsabteilung hatte diese
Schut zschi cht nicht bereits in vernetzter Form
auf gespr iht werden kénnen, da eine 2 % Ca- Al gi nat -
Losung zum Auf sprihen nicht herstell bar sei. Eine
sol che Schut zschi cht werde ublicherwei se durch
Ei ntauchen der immbilisierten Zellen zuerst in
Na- Al gi nat und dann in Cad , aufgebracht. Whrend
di eses Arbeitschrittes diffundieren die aus der
friaheren | mobilisierung noch vorhandenen K-1onen vom
Kern nach auf3en, und es finde somt die Vernetzung
des Al ginats zur Schutzschicht auch von innen statt.
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Di eses Vorgehen entspreche dem Verfahren nach
Anspruch 1, und deswegen sei auch der vorbeschriebene
Bi okat al ysator identisch mt dem nach Anspruch 10.

Der Bi okatal ysator nach Anspruch 10 sei auch
gegentber der Entgegenhaltung (4), ggf. unter
Ber Gicksi chtigung der dort erwdhnten Ent gegenhal t ung
(5), nicht neu. D ese beschreibe u. a. imCa-Al ginat
imobilisierte Zellen, die durch eine zweite Schicht

aus vernetztem Al gi nat ungeben si nd.

Das Verfahren nach Anspruch 1, der Bi okatal ysator
nach Anspruch 10 sow e das Verfahren nach Anspruch 18
sei en i nsbesondere i mH nblick auf die Entgegen-
haltung (1) in Verbindung mt den all geneinen
Kennt ni ssen des Fachmannes, we sie sich z. B. in der
Ent gegenhal tung (6) w derspiegeln, nicht als
erfinderisch anzusehen. Di e Entgegenhal tung (1)
stell e den néachstliegenden Stand der Techni k dar.

Di ese befasse sich mt der gleichen Aufgabe, d. h.

ei nen Bi okatal ysator zu erstellen, bei dem das
Auswandern der Zellen and deren Wachstum aul3er hal b
der inmobilisierenden Gel-Matrix verhindert wird, und
schl age daftr vor, die immobilisierten Zellen in

ei ner aus u. a. Ca-Alginat bestehenden Schutzschicht
("coating") zu unschlielBen. Es sei dem Fachmann

al | genei n bekannt, w e sol che Schutzschicht durch

Ei ntauchen der immbilisierten Zellen zuerst in Na-
Al gi nat und dann in CaC , gebil det werden kann (siehe
z. B. Entgegenhal tungen (4) und (6)). D e Mengen der
aus der fruheren I nmobilisierung noch vorhandenen

K- oder Ca-lonen reichen aus, um eine Vernetzung des
Al ginats zur Schutzschicht zu verursachen.

| nsbesondere beschrei be di e Entgegenhaltung (6) in
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der Abbildung 7.1 (c), wie man das Kernmaterial mt
der gel bil denden Fl Gssigkeit ungi bt und anschli eRend
in das Vernetzungsmttel einfihrt, wodurch eine
Schut zschi cht durch das vernetzte Gel gebildet wrd.
D eses Vorgehen entspreche genau dem Verfahren nach
Anspruch 18.

d) D e Beschwerdefidhrerin Il hat ihre Ei nwdnde unter
Artikeln 83 und 123 (2) EPU, die sie in ihrer
Beschwer debegr indung i n al |l genei ner Form dar gel egt
hatte, nicht weiterverfolgt.

D e Beschwerdegegner (Patentinhaber) tragen dengegeniber
I mwesent!lichen vor, dall es unwahrscheinlich und auch

ni cht bew esen sei, dal3, wenn man nach dem Verfahren der
Ent gegenhal tung (1) unter Berucksichtigung der

Ent gegenhal tung (2) vorgeht, genigend Ionen imKern

vor handen sind, um ei ne Vernetzung von innen nach aul3en
an der Genzschicht zu bewi rken. Di e Vernetzung von

I nnen nach aullen sei das kennzei chnende Merknmal des

Ver fahrens nach Anspruch 1 und habe zur Fol ge, dal3 die
PorengroBe i minnersten Teil der Schutzschicht an der

G enze mt dem Kern am geringsten sei. Nur so kodnne die
absol ut zellenfreie Schutzschicht hergestellt werden,
di e den Bi okatal ysator nach Anspruch 10 kennzei chne.
Daher konnten weder Entgegenhal tung (1) noch

Ent gegenhal tung (4) als neuheitsschéadlich far die
Anspriche 1 und 10 angesehen werden.

Kei ne der zitierten Entgegenhal tungen |l ege eine in situ
Ver net zung von i nnen nach aufen, al so vom Kern
ausgehend, nahe. Deren Konbination mt den M kro-

kapsel ungsver f ahren genald Ent gegenhal tung (6) hatte der
Fachmann nicht in Betracht gezogen, da diese Verfahren
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far andere und andersarti ge Anwendungsfalle beschri eben

und far | ebende Zellen offensichtlich nicht geeignet

sei en. Daher seien die Verfahren nach Anspriche 1 und 18
und der Bi okatal ysator nach Anspruch 10 als erfinderisch
anzusehen.

Di e Beschwerdef Ghrer beantragten di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des Patents.

Di e Beschwer degegner beantragten, die Beschwerde
zur ickzuwei sen

Ent schei dungsgr Giinde

Neuheit (Artikel 54 EPU)

2767.D

Bei der Beurteilung der Neuheitsschadlichkeit einer
Ent gegenhal tung i st deren wahrer O fenbarungsgehalt in
seiner Gesantheit zu beurteilen und es nuf3 entschi eden
wer den, wel che Lehre di e Entgegenhal tung dem Fachmann
tatsachlich "zuganglich" macht. Die schriftliche
Beschrei bung schliel3t nicht nur die explizite, sondern
auch die inplizite Vermttlung technischer |nformation
ein. Wenn die Entgegenhaltung - wie hier imFalle von
Ent gegenhal tungen (1) und (4) - einen ausdricklichen
H nwei s auf eine andere Entgegenhal tung enthalt, dann
ist die Ofenbarung di eser zweiten Entgegenhaltung als
Bestandteil der ersten anzusehen.

I mvorliegenden Fall geht es darum zu entschei den, ob
Ent gegenhal tung (1) oder (4), ggf. unter Beruck-
si chtigung der Entgegenhaltung (2) bzw. (5), dem
Fachmann di e techni sche Lehre zuganglich macht, einen
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aus immobilisierten Zellen bestehenden Bi okatal ysator in
ei ner zellfreien Schutzschicht zu unschlielen, die durch
eine in situ Vernetzung von innen nach aul’en einer

gel bi | denden Fl Ussi gkeit hergestellt wrd.

Ent gegenhal tung (1) beschrei bt ein Verfahren, wonach in
E- Carrageenan nach dem Verfahren der Entgegenhal tung (2)
i mobilisierte Hefe-Zellen u. a. in einer aus

2 % Ca- Al gi nat best ehenden Schutzschicht ("coating")
unmschl ossen werden, um das Auswandern der Zellen aus dem
Kern ("cell |eakage") ins Giarungsm|ieu zu verneiden.
Tabelle | auf Seite 145 zeigt, dalR di ese technische
MaBnahme, insbesondere im Falle einer Schutzschicht aus
Ca- Al gi nat, das Auswandern der Zellen tatsachlich
ver hi ndern kann. We die Schutzschicht hergestellt

wurde, wird in der Entgegenhaltung (1) nicht beschrieben
und daher koénnen dar tber nur Wahrscheinlichkeits-

Uber| egungen angestellt werden, wi e von den Beschwerde-
fahrern vorgetragen. Es ist aber nicht gerechtfertigt,
sich bei der Beurteilung der Neuschadlichkeit einer

Ent gegenhal t ung auf sol che Uberl egungen zu st it zen.

Sel bst wenn man annimt, dafll die Schutzschicht durch

Ei ntauchen der immobilisierten Zellen zuerst in Na-

Al ginat und dann in Cad , hergestellt wurde, bedeutet

di es aber jedenfalls eine Vernetzung von aul3en nach

i nnen. Di e Behauptung der Beschwerdef threr, dal aus der
friuheren | mobilisierung der Zellen in E-Carrageenan
noch K-1onen vorhanden waren, die aus dem Kern nach
aulBen di ffundierten und damt auch ei ne Vernetzung des
Al ginats von innen bew rkten, ist eine Vernutung, die
durch keinerl ei Beweise erhartet wurde und daher nicht
ausrei cht, umdi e Neuheit des Verfahrens nach Anspruch 1
in Frage zu stellen.
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4. Was di e Neuheit des Bi okatal ysators nach Anspruch 10
betrifft, machen di e Beschwerdegegner die unter-
schiedliche, radumiche Verteilung der Porengro6len
i nnerhal b der Schutzschicht geltend (siehe Absatz VIII,
ersten Abstaz oben), die man zwangsl aufig erzielt, wenn
man di e Vernetzung von i nnen nach aufen, anstatt - we
ublich - von auflen nach i nnen durchfihrt. Nach
Auf f assung der Kammer ist dieses Argunent technisch
korrekt und Uberzeugend. Es ist in der Tat gl aubhaft,
dal3 di e Porenstruktur der Schutzschicht, die sich aus
der Anwendung des Verfahrens nach Anspruch 1 ergibt,
sich von der Struktur unterscheidet, die durch die
Anwendung von bekannt er Vernetzungsverfahren von aul3en
nach i nnen entstehen wirde, weil beimersteren Verfahren
sich die kleinsten Porenvol umen unm ttel bar an der
Kont akt oberfl a&che des Kerns bilden. Dieses ist ein
ver f ahr enbedi ngtes, strukturelles Merkmal und kann daher
durch Bezugnahnme auf das Verfahren (" product- by-
process”) definiert werden. Der Biokatal ysator nach
Anspruch 10 ist aus diesen Ginden neu nicht nur im
H nblick auf die Entgegenhaltung (1), sondern auch im
Hi nblick auf die Entgegenhaltung (4), die sich
ausdr ickl i ch auf ein Vernetzungsverfahren von auflen nach
I nnen bezi eht.

5. Di e Neuheit des Verfahrens nach Anspruch 18 wurde nicht
in Frage gestellt. D e Beschwerdekanmer ist ebenfalls
der Meinung, dall es neu ist.

6. Zusammenf assend kann somit festgestellt werden, dal3
kei ne der genannten Ent gegenhal tungen neuhei tsschéadlich
I St.

Erfinderische Tatigkeit (Artikel 56 EPU)

2767.D N
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7. Ent gegenhal tung (1) stellt den nachsteliegenden Stand
der Technik dar. Sie befalst sich - wie das vorliegende
Patent - mt demtechni schen Probl em des Auswanderns von
Zell en aus der Cel-Matrix, worin sie imobilisiert
worden sind, in das Girungsmlieu. Al's L6sung daf ur
schl agt di e Entgegenhal tung di e Herstel |l ung ei ner
Schut zschicht aus inerten Materialien, u. a.

2 % Ca- Al gi nat, um den zel | enent hal tenden Kern vor

8. Hi nsichtlich der Ofenbarung der Entgegenhaltung (1) ist
i mvorliegenden Fall die Aufgabe wie folgt zu
formulieren: ein alternatives Verfahren zur Herstellung
ei nes Biokatal ysators mt inmobilisierten Zellen zur
Verfligung zu stellen, wobei das Auswandern der Zell en
aus dem Kern wi rksam verhindert w rd.

9. Zur LOsung di eser Aufgabe werden das Verfahren nach
Anspruch 1, der Biokatal ysator nach Anspruch 10 sow e
das Verfahren nach Anspruch 18 vorgeschl agen. Das
genei nsane wesentliche Merkmal dieser Losungen ist, dal
di e Vernet zung der gel bil denden Fl tssi gkeit zur
Schut zschi cht ganz (Anspriche 1 und 10) oder teil weise
(Uber den Zeitfaktor in Anspruch 18; siehe das Merknal
"die die Zellen enthal tende Fl Ussigkeit von der
gel bi | dende Fl Gssi gkeit ungeben wird und anschli el3end
vor einer Verm schung der die Zellen enthaltenden
FI Ussigkeit mt der gel bil denden Fl lssigkeit in das
Ver net zungsm ttel gelangt”) von innen nach aul3en

stattfi ndet.

10. Nach Auffassung der Kanmer hatte der Fachmann, von
Ent gegenhal tung (1) ausgehend, in erster Linie versucht,
ent weder andere Schichtmttel zu untersuchen oder das
beschri ebene Verfahren zu optim eren. Bei der

2767.D N
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Her stel l ung ei ner Schutzschi cht aus ei ner gel bil denden
Fl issigkeit, z. B. aus Al ginat, konnte der Fachmann
weder aus der Entgegenhal tung (1) noch aus den anderen
zitierten Entgegenhal tungen H nwei se auf ei ne Vernetzung
von i nnen nach aufen ent nehnmen. Deswegen waren etwai ge
Opt i m si erungsversuche i m Rahnen der ublichen

Urhdl | ungsnet hoden fir bi ol ogi sches Material geblieben,

i n denen di e Vernetzung von auflen nach innen stattfindet
(siehe z. B. Entgegenhaltung (4)).

Nach Auffassung der Kanmer wére dabei der Fachmann auch
ni cht in naheliegender Wise auf die |dee gekommen, die
i n der Entgegenhaltung (6) beschriebene M krokapsel ungs-
techni k anzuwenden, weil diese keinerlei H nweise auf

ei ne nmbgl i che Anwendung fur die M krokapsel ung von

bi ol ogi schem Material gibt. Auf Seite 60, unter "Core
Material s" und in der Tabelle 7.1 unter "Core" erwahnt
di ese Entgegenhaltung als in Frage konmende Ker n-
materi al i en entweder wasserunl 6sliche solide Pul ver oder
fl issige O e oder weitere anorgani sche oder organi sche
Zusamrenset zungen w e phot ogr aphi sche Enmul si onen,
Kerosi n oder Am ne. Das Argunent, dall der Fachmann ohne
wei teres diese M krokapselungtechnik als ein alter-
natives Verfahren zur Herstellung ei ner Schutzschi cht
zur Ver hi nderung des Auswandern von Zellen in einem

Bi okat al ysat or verwendet hatte, beruht auf einer

unzul &ssi gen riuckschauenden Betrachtungswei se, da ni cht
er kennbar ist, warum der Fachmann di ese Ent gegenhal t ung
Uber haupt in Betracht gezogen hatte oder warum er
angenommen hatte, dal das darin beschriebene Verfahren
far die M krokapselung der dort genannten Materialien
auch fdr die Herstellung einer Schutzschicht fur einen
aus immobilisierten Zell en bestehenden Kern geei gnet
gewesen war e.
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12. Daher beruhen di e unabhangi gen Anspriche 1, 10 und 18
und, konsequenterwei se, auch die von di esen abhangi gen
Anspriuche auf einer erfinderischen Tatigkeit im Sinne
des Artikels 56 EPU.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grunden wird entschi eden:

Di e Beschwerden werden zurickgew esen

Di e Geschaftsstell ebeantin: Di e Vorsitzende:

U. Bul t mann U M Kinkel dey
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