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Sachverhalt und Antréage
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Auf di e europdai sche Patentannel dung Nr. 92 103 275.1
betreffend ei nen "Puddi ng" wurde das europai sche Patent
Nr. 0 504 632 auf der G undlage von funf Ansprichen
erteilt.

CGegen das erteilte Patent haben di e Beschwerde-
gegnerinnen 01, 02 und 03 (Ei nsprechende 01, 02 und 03)
unter Hinweis auf Artikel 100 a) EPU Ei nspruch eingel egt
und di esen mt mangel nder Neuheit und mangel nder
erfinderischer Tatigkeit des Cegenstandes des
Streitpatentes begrindet. Dariber hinaus hat die
Beschwer degegnerin 01 unter Hi nweis auf Artikel 100 b)
EPU ausgef iihrt, daR einzig mit Bezug auf die

Unrschrei bung "Gro3teil des MIchanteils" die Erfindung
nicht so deutlich offenbart sei, dall ein Fachmann sie
ausf ihren kdnne.

Di e Ei nspruchsabteilung hat mt der am 14. Mirz 1997 zur
Post gegebenen Ent schei dung das Patent unter

Artikel 102 (1) EPU wi derrufen. Anspruch 1 des dieser
Ent schei dung zugrundel i egenden Haupt- und Hil fsantrages
lautet we folgt:

" 1. Puddi ng, i mwesentlichen bestehend aus M ch,
i nsbesondere Magerm | ch, Zucker, Starke,
Bindemttel, CGeliermttel und gegebenenfalls
Kakao, Vanille und/ oder Aromastoffen sow e Sahne-
Toppi ng, dadurch gekennzei chnet, dall ca. 50 % des
Ml chanteils durch Ml kekonzentrat ersetzt ist.”

Zur Begrindung hat di e Einspruchsabteilung u. a.
ausgef ihrt, dalR aus den Unterlagen zum Streitpatent eine
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ei ndeuti ge Ausl egung des Anspruchswortl autes, "dal ca.
50 % des MIchanteils durch Ml kekonzentrat ersetzt
ist", nicht herleitbar sei. Dem Vorschlag der |nhaberin
des Streitpatents, das Ausfihrungsbei spiel genmald
Streitpatent mt einemBereich von 40 - 60 Gew. -%
SuRnol kekonzentrat auf Ml kekonzentrat all genein zu
bezi ehen, konne nicht gefol gt werden, so dal3 ein
erfindungswesentliches Merkmal mt der Umrschrei bung

ca." unklar bl ei be und die Anspruchsfassung nicht den
Erforderni ssen des Artikels 84 EPU geniige.

Der Beschwer def ihrer hat gegen di ese Entschei dung
Beschwer de er hoben und ei nen Hauptantrag mt ei nem
Anspruch 1 unter Streichung des von der

Ei nspruchsabt eil ung al s unkl ar beanst andeten Merkmnal s
"ca. 50 % eingereicht und gendld einem Hi | f santrag den
von der Ei nspruchsabteil ung beanstandeten Anspruch 1 mt
der Erganzung "zugesetztes" erneut vorgel egt. Anspruch 1
Haupt antrag | aut et denezuf ol ge:

"1. Puddi ng, i mwesentlichen bestehend aus M ch,
i nsbesondere Magerm | ch, Zucker, Starke,
Bindemttel, Geliermttel und gegebenenfalls
Kakao, Vanille und/ oder Aromastoffen sow e Sahne-
Toppi ng, dadurch gekennzei chnet, dalR ein G oftei
des MIchanteils durch zugesetztes
Mol kekonzentrat ersetzt ist."

Besagter Haupt- sowi e der Hilfsantrag wurden gegeniber
demerteilten Anspruchssatz durch ei nen abhangi gen
Anspruch 6 bzw. 5 ergénzt, die jeweils eine bevorzugte
Ausf Uhrungsf orm ei nes Puddi ngs mt SuRnol kekonzent r at
betreffen.
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Am 15. April 1999 hat eine nindliche Verhandl ung
stattgefunden, in deren Verlaufe die Kamer den Parteien
mtgeteilt hat, daR die H nzufigung ei nes abhangi gen
Anspruches zu einemerteilten Patent den durch den
dazugehdri gen unabhéngi gen Anspruch vor gegebenen

Schut zunfang des Streitpatentes nicht einschranke und
deshal b nicht als Antwort auf einen nbglichen

Ei nspruchsgrund i m Si nne der Regel 57a EPU betrachtet
wer den koénne. Regel 57a EPU sei eine Kodifizierung der
bi sheri gen Recht sprechung der Beschwerdekammern zum
Ander ungsrecht des Patentinhabers i m Ei nspruchs-

ver fahren. Entgegen der Auffassung der Ei nspruchs-
abteilung gelte deshalb der in Regel 57a EPU

kodi fizierte Gundsatz in der Sache auch fur vor
Inkrafttreten der Regel 57a EPU ei ngereichte Anderungen.

In Antwort hierzu hat der Beschwerdefihrer besagte
nachtragli ch hi nzugef iigte abhangi ge Anspriche
gestri chen.

Der BeschwerdefUhrer hat u. a. vorgetragen, dall es be
der Beurteilung des beanspruchten Gegenstandes

unerl aBlich sei, zwi schen den Begriffen Ml ke,

Mol kekonzentrat, Mol kepul ver und Ml kepr ot ei nkonzent r at
bzw. Mol kepr ot ei nkonzent r at produkt zu unterschei den. Da
aus dem Stand der Techni k kei n Puddi ng bekannt sei, der
dadurch gekennzei chnet sei, dal3 ein Teil der MIch durch
zugeset zt es Mol kekonzentrat ersetzt sei, sei der
beansprucht e Gegenstand bereits durch Stoffparaneter vom
St and der Techni k abgegrenzt, so dal di e zahl enmal3i ge
Prozent angabe des ersetzten MIchanteiles fiUr eine
Abgrenzung gegeniuber Bekanntem unerheblich sei und das
Merkmal "ein Gol3teil"™ imAnspruch verbl ei ben kédnne und

auch nicht die Kl arheit beeinflusse. Was den Wortl aut
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von Anspruch 1 des Hilfsantrages betreffe, so misse der
Verbl ei b der "ca.-Angabe" imH nblick auf die Praxis
nat i onal er Verl et zungsgeri chte gesehen werden. Da sich

i m Stand der Techni k kein H nweis auf den Einsatz von
Mol kekonzentrat in Pudding finde, sei eine entsprechende
Ver wendung ohne auftretende Geschnacksei nbul3e in jedem
Fal | auch erfinderisch.

Di e Beschwer degegneri nnen haben dem w der sprochen und
unt er anderem vorgetragen, dall auch der neue Haupt- und
Hi | fsantrag nicht die Erfordernisse des Artikels 84 EPU
erfdllten, da die Anspriche 1 dieser Antré&ge weder eine
Besti nmung des vor handenen M I chanteil es i m Pudding
erndgli chten noch eine Definition des eingesetzten

Mol kekonzentrates mt Vorgabe des Wasseranteil es
enthielten und somt voll konmen offen sei, was unter
einem G ollteil des MIchanteils oder ca. 50 % dessel ben
bei unbestimtem WAssergehalt des Ml kekonzentrates zu
ver stehen sei und denzufol ge durch unterschiedliche
Mengen unt erschi edl i cher Ml kekonzentrate &hnliche

G olteile zu erreichen seien. Aus diesen G unden se
auch ei ne eindeuti ge Abgrenzung der prozentual en
Konponent enant ei | e des Puddi ngs genmél3 Streit patent
gegentber dem Stand der Techni k nicht noglich. Der

W derruf sgrund der Ei nspruchsabteil ung bezi ehe sich
lediglich formal auf Artikel 84 EPU. Die gesante
sachl i che Di skussion vor der Einspruchsabteilung und der
sachliche Inhalt der Entscheidung der Ei nspruchs-
abteilung |ielRBen erkennen, dall die Frage der Neuheit des
Cegenst andes des Streitpatentes ausfihrlich behandelt
wor den sei und sonmit di e mangel nde Abgrenzungs-
nbgl i chkeit des Gegenstandes des Streitpatentes
gegenuber dem Stand der Technik im Sinne von Artikel 54
EPU den eigentlichen Wderrufsgrund darstelle.
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Der Beschwerdef Ghrer beantragt di e Auf hebung der

angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents gemdld demin der mindlichen Verhandl ung

Uberrei chten Hauptantrag, hilfsweise genal3 demin der
mindl i chen Ver handl ung uberreichten Hi | fsantrag.

Di e Beschwer degegneri nnen beantragten di e Zur ickwei sung
der Beschwerde der Patentinhaberin, hilfsweise Auf hebung
der Entschei dung und Zur ickverwei sung des Verfahrens an
di e Ei nspruchsabt ei | ung.

Ent schei dungsgr Giinde

3.1
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Di e Beschwerde ist zul &ssig.

Anspruch 1 des gel tenden Hauptantrages stiutzt sich auf
Anspruch 1 der erteilten und urspringlichen Fassung in
Verbi ndung mt jeweils Spalte 1, Zeilen 32 bis 35 der
Patentschrift bzw Seite 2, zweiter Absatz, zweiter Satz
der urspringlich eingereichten Unterlagen. D e
abhangi gen Anspriche 2 bis 5 des geltenden Hauptantrages
ent sprechen den Ansprichen 2 bis 5 sowohl der erteilten
al s auch der urspringlichen Fassung. Da di e Anspriche
gegentber der erteilten Fassung auf Mol kekonzentr at

ei ngeschrankt sind, bestehen weder Bedenken in Hinblick
auf Artikel 123 (2) EPU noch Artikel 123 (3) EPU.

Es ist somt zu untersuchen, ob die von der Einspruchs-
abt ei | ung herangezogenen Ei nwande unter Artikel 84 EPU
Best and haben konnen.

Vorab ist festzustellen, daB Artikel 84 EPU kei nen
Ei nspruchsgrund unter Artikel 100 EPU darstellt und auch
bei Anderungen gegen die bereits imerteilten Patent
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beanspruchten Merkmal e ni cht geltend gemacht werden
kann. Der der Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung
zugrundel i egende Anspruch 1 stellt eine Verknupfung der
Mer kmal e des Anspruchs 1 der erteilten Fassung mt den
Mer kmal en des abhangi gen Anspruchs 3 der erteilten
Fassung dar. Folglich ist eine Beanstandung mangel nder
Klarheit im Sinne von Artikel 84 EPU des beanspruchten
Cegenstandes a priori nicht nbglich.

Da ferner die Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung auch
kei ne G iunde dahi ngehend er kennen | aBt, dafl durch die
Mer krmal sver kntupf ung i m damal i gen neuen unabhangi gen
Anspruch 1 gegenuber demerteilten unabhangi gen
Anspruch 1 und dessen abhangi gem Anspruch 3 ei ne neue
Sachl age eingetreten ware, die zu Unkl arheiten gef hrt
hatte, konnte die Wderrufsentschei dung der

Ei nspruchsabtei lung nicht mt diesen G inden auf

Arti kel 84 EPU gest itzt werden.

Ebenso kann sich die Prifung der Patentfahi gkeit des
Gegenstandes des Streitpatentes gemal3 dem vorli egenden
Hauptantrag unter Arti kel 84 imvorliegenden

Beschwer deverfahren nicht auf Merkmal e erstrecken, die
schon in den erteilten Patentansprichen enthalten waren.
Davon ausgehend i st die Fassung des geédnderten
Anspruchs 1 des gel tenden Hauptantrages - der sich, we
vor anst ehend unter Punkt 2 ausgefihrt, abgesehen von der
Ei nschr dnkung auf Mol kekonzentrat nur durch di e auch
ursprunglich of fenbarte Angabe "zugeset ztes”

Mol kekonzentrat vom Anspruch 1 in der erteilten Fassung
unterscheidet - im H nblick auf die Erforderni sse des
Artikels 84 EPU nicht zu beanstanden. Di e Beschwerde-
gegneri nnen haben zu di esem Merkmal nichts vorgetragen.
Es ist auch nicht erkennbar, inw efern die Einfligung
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des Attributes "zugesetztes" zu einer Unklarheit
beziglich der stofflichen Zusammenset zung des
beansprucht en Puddi ngs fidhren kénnte und/ oder diese
Ei nflul@ auf die Klarheit der Breite der beanspruchten
Mengenant ei |l e der obligatorisch genannten Konponenten
haben konnte.

We bereits in der Mtteilung vom 7. Oktober 1998 genal3
Artikel 11, Absatz 2, der Verfahrensordnung der

Beschwer dekanmer n ausgef thrt, nufd sich ein so breit
beanspruchter Gegenstand in voller Breite technisch
nbgl i cher Mengenanteile, also imvorliegenden Fall ohne
zahl enmal3i ge Ei nschr &nkung der Puddi nganteile im
Ver gl ei ch zu j edweder gattungsgl ei chen Puddi ngzusanmen-
set zung des Standes der Techni k unter dem Arti kel 54 (2)
und (4) EPU nessen | assen. Hierbei ist insbesondere zu
ber Gcksi chti gen, dal3 durch di e Bezei chnung Ml ke-
konzentrat ohne nahere Spezifizierung, mt Ausnahne der
Extrenme frischer flUssiger Ml ke und festem Ml kepul ver,
sant | i che Ausf idhrungsfornmen von Ml kekonzentr at
einschlieBslich z. B. denaturierter, hydrolysierter,
entsal zter etc. Formen gedeckt sind und zwar unabh&ngig
von deren Konzentration, die also von hochvi skos Uber
pastenform g bis dinnfl Ussig rei chen kann.

Ei ne obj ektive, technisch sinnvolle Betrachtungswei se
ei ner breiten Anspruchsfassung kann, wi e von dem
Beschwer def Ghrer versucht, jedenfalls nicht durch
Nennung ei nes speziellen Standes der Techni k

zwangsl aufi g zu ei nem engeren Verstandni s des
Anspruchswortl autes bzw. engerer Anspruchsausl egung
fihren. d eichermallen kann ein in der Beschrei bung zum
Streitpatent enthaltenes konkretes Ausfihrungsbei spi el
m t engen Zahl enberei chen nicht zu ei nem engeren
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Ver st andni s einer breiten Anspruchsfassung fihren, wenn
besagtes Bei spiel nicht imAnspruch enthalten ist.

Di e Beschwer degegneri nnen haben vorgetragen, dal3 der
Wderruf des Streitpatnts unter dem als Wderrufsgrund
genannten Artikel 84 EPU in Wrklichkeit das Ergebnis
ei nes von der Einspruchsabteil ung angenonmenen
Neuhei t smangel s sei. Di e Kamer kann sich diese
Argunent ati on nicht zu eigen nmachen, da die

Ent schei dungsgr iinde der Ei nspruchsabteil ung weder die
Nennung von fur die Beurteilung der Patentfahi gkeit des
Cegenst andes des Streitpatentes rel evanter Entgegen-
hal t ungen, noch ei ne Betrachtung des Gegenstandes des
Streitpatentes imLichte des von den Beschwerde-
gegneri nnen als bekannt geltendgenmachten Standes der
Techni k enthal ten

Da die G unde der Entschei dung der Ei nspruchsabteil ung
den Wderruf des Streitpatentes nicht rechtfertigen, ist
di e angefochtene Entschei dung aufzuheben. Da ferner die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung ausschliel3lich auf
Artikel 84 EPU gestiutzt ist und sich Uberhaupt nicht mit
der Frage der Neuheit und erfinderischen Tatigkeit des
Cegenst andes des Streitpatentes imVerhdltnis zu demin
das Verfahren ei ngefihrten Stand der Technik

ausei nander gesetzt hat, folgt die Kammer mt Bezug auf
di e Unst &nde des vorliegenden Falles dem zul etzt in der
nmindl i chen Ver handl ung erzielten Einverstéanidnis, das
Ver fahren zur weiteren Behandl ung an di e Ei nspruchs-
abt ei |l ung zuriuckzuverwei sen.

Ent schei dungsf or nel
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Aus di esen Griunden wird entschi eden:

1. Di e angef ochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Behandl ung an die
Ei nspruchsabt ei |l ung zuridckverw esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

P. Martorana P. A M Lancgon
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