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BESCHLUSS
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betreffend das Patent 39 15 327
BPatG 154
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hat der 14. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 13. Januar 2004 unter Mitwirkung des
Vorsitzenden Richters Dr. Schroder sowie der Richter Harrer, Dr. Gerster und der
Richterin Dr. Schuster

beschlossen:

Der angefochtene Beschluss wird aufgehoben.

Das Patent 39 15 327 wird aufrechterhalten.

Griunde

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 4. Dezember 2001 hat die Patentabteilung

41 des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent 39 15 327 mit der Bezeich-

nung
"Verfahren zur Herstellung von kalorienarmen, milchfetthaltigen
Aufstrichprodukten"

widerrufen.

Dem Beschluss liegen die erteilten Anspriche 1 bis 8 zugrunde, von denen der

Anspruch 1 wie folgt lautet:



siehe Abb. 1 am Ende

1. Verfahren zur Herstellung eines Aufstrichproduktes mit einem Fettgehalt
von 20 bis 50 % vom Emulsionstyp Wasser-in-Ol unter Zusatz der fiir derlei
Produkte Ublichen Stabilisatoren in trockener Form, dadurch gekennzeichnet,
dass

a) man Rahm auf einen Fettgehalt von 40 bis 85 % aufkonzentriert und
dessen Emulsion durch mechanische Bearbeitung in einem semi- oder
vollkontinuierlichen Verfahren zerstort,

b) die Stabilisatoren entweder in-line nach zeitweiliger Separation der Fett von
der Wasserphase oder in einem separaten Ansatz in Fett dispergiert und
anschlielfend dem Emulsionsansatz zuftgt und

c) aus der Fett- und Wasserphase dann die gewlnschte Emulsion herstellt,
wobei

d) die Fettphase Milchfettanteile zwischen 10 und 100 % enthalt.

Der Widerruf des Patents wurde im wesentlichen damit begriindet, dass das Ver-

fahren gemaf Anspruch 1 von dem aus

(8) DD 218 832 A1

bekannten Verfahren neuheitsschadlich vorweggenommen sei.



Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Patentinhaberinnen. Sie
machen geltend, dass das Verfahren gemafl® Anspruch 1 sowohl gegenuber den
Druckschriften (8) und

(2) DE 25 08 133 A1

neu sei, als auch von einer Kombination dieser Schriften mit

(10) US 4 696 826

nicht nahegelegt werde und damit patentfahig sei.

Die Patentinhaberinnen beantragen,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent
aufrechtzuerhalten, hilfsweise das Patent beschrankt aufrechtzuerhalten mit
den in der mundlichen Verhandlung Uberreichten Patentanspriuchen 1 bis 7,

im Ubrigen wie Hauptantrag.

Die Einsprechende beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen.

Sie widerspricht dem Vorbringen der Patentinhaberinnen und macht im
wesentlichen geltend, dass das Verfahren gemafl® Anspruch 1 sowohl von (8) als
auch von (2) neuheitsschadlich vorweggenommen werde. Dies verdeutliche die
von ihr in der mundlichen Verhandlung Uberreichte Merkmalsanalyse. Im Ubrigen
beruhe das Verfahren gemafy Anspruch 1 gegenuber einer Kombination von (8)
und (10) nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Der Hauptanspruch gemafn

Hilfsantrag mit Proteinen als Stabilisatoren sei ebenfalls gegenuber (2) nicht neu.



Wegen weiterer Einzelheiten, insbesondere zum Wortlaut der Patentanspriuche 2
bis 8, welche besondere Ausfuhrungsformen des Verfahrens nach Anspruch 1
betreffen, sowie der Patentanspriche 1 bis 7 gemaly Hilfsantrag wird auf den

Akteninhalt verwiesen.

Die Beschwerde der Patentinhaberinnen ist zulassig (PatG § 73); sie fuhrt auch

zum Erfolg.

1. Die erteilten und weiterhin geltenden Anspriuche gemaly Hauptantrag sind
zulassig. Der Anspruch 1 geht aus den urspringlichen Ansprtichen 1, 3 und 4 iVm
S 1Z 1 u 2 von unten hervor. Der Anspruch 2 basiert auf den urspringlichen
Ansprichen 3 und 15 und die Anspruche 3 bis 8 entsprechen den Anspruchen 5,
6, 7, 8, 16 und 17 der Erstunterlagen. Der Anspriche sind auch sonst nicht zu
beanstanden. Dies gilt auch fir das Merkmal b) im Anspruch 1, denn die
Stabilisatoren sollen entweder in-line nach zeitweiliger Separation oder in einem
separaten Ansatz in Fett dispergiert werden. Dadurch wird eindeutig die
Dispergierung der Stabilisatoren auf die Fettphase festgelegt.

Im Hinblick auf die unterschiedliche Auslegung des Verfahrens gemal Anspruch 1
durch die Beteiligten hinsichtlich der Frage, ob die Ublichen Stabilisatoren in
trockener Form ausschlie3lich in der Fettphase dispergiert werden oder ob vom
Anspruch 1 auch eine Dispergierung solcher Stabilisatoren in der Wasserphase
umfasst wird, sei Folgendes angemerkt. Im Anspruch 1 ist angegeben und damit
eindeutig festgelegt, dass gemals Merkmal b) die Stabilisatoren, d.h. die gemaf
dem Oberbegriff des Anspruchs ublichen Stabilisatoren in trockener Form far
Emulsionen vom Typ Wasser-in-Ol, in Fett dispergiert werden. Durch die Angabe
des bestimmten Artikels ,die“ fur die Stabilisatoren bleibt kein Raum fir die
Auslegung, solche Stabilisatoren auch zusatzlich in der Wasserphase, sei es

gemall Merkmal b) oder in einem anderen Verfahrenschritt des Verfahrens nach



Anspruch 1, zu dispergieren. Zusatze zur Wasserphase werden im Anspruch 1
hingegen nicht aufgefuhrt. Auch in der Beschreibung wird ein Hinzufigen von
Stabilisatoren zur Wasserphase nicht beschrieben, sondern lediglich angegeben,
dass die zur Einstellung der Fettgehaltsstufe erforderliche Wassermenge
gegebenenfalls die wasserléslichen Additive, wie beispielsweise Saureregulatoren
oder Kochsalz, enthalt (Sp 1 Z 55-61). Die Erlauterungen in der Beschreibung
bestatigen also, dass vom Anspruch 1 keine Verfahren umfasst werden, bei denen

Stabilisatoren neben der Fettphase auch in der Wasserphase dispergiert werden.

2. Das Verfahren zum Herstellen von Verzehrgutern nach Anspruch 1 gemaf
Hauptantrag ist neu. In keiner der entgegengehaltenen Druckschriften ist ein

Verfahren mit samtlichen im Anspruch 1 aufgeflhrten Merkmalen beschrieben.

(8) Dbetrifft ein Verfahren zur Herstellung von energiereduzierten, also
kalorienarmen Fett- und Wasseremulsionen als Lebensmittel u.a. vom Typ
Wasser-in-Ol, bei dem ein Teil eines Emulgatorgemisches der Fettphase
zugesetzt wird (Anspruch 1). Dabei wird gemal Beispiel 5 eine rekonstituierte,
kalorienreduzierte Butter mit einem Fettgehalt von 45% aus Butterschmalz, dem
u.a. ein Polyglycerolester zugesetzt wurde, und einer Wasserphase mit Zusatzen
von Magermilchpulver, Maisstarke und einem Monoglyceridemulgator durch
Verarbeitung in einem Margarine-Kombinator hergestellt. Polyglycerolester fallen
nach Anspruch 2 des Streitpatents unter die in der Fettphase dispergierten
Stabilisatoren. Damit wird nach (8) zwar einer der Stabilisatoren gemafl Anspruch
2 des Streitpatents der Fettphase zugesetzt. Bei den energiereduzierten
Emulsionen nach (8) werden aber immer auch Stabilisatoren, wie Proteine und
Polysaccharide, die unter die Stabilisatoren gemaR Streitpatent fallen, der
Wasserphase zugefugt (Anspruch 1 iVm samtlichen Beispielen). Da gemal
Streitpatent aber die Stabilisatoren ausschliellich in der Fettphase zu dispergieren
sind, wird das Verfahren nach Anspruch 1 des Streitpatents von (8) nicht

vorweggenommen.



Das Gleiche qilt fir das Aufstrichmittel mit niedrigem Fettgehalt (38-50%) auf
Butterfettbasis gemaR (2). Diese Aufstrichmittel liegen zwar als Wasser-in-Ol-
Emulsion vor, und der Fettphase kann wenigstens ein Teil der Milchproteine, also
Stabilisatoren im Sinne des Streitpatents, in Pulverform zugesetzt werden
(Anspriche 1 und 3 sowie S 9 Abs 2). Aber auch hier werden Stabilisatoren
gemaly Streitpatent, namlich nicht von Milch stammende hochmolekuare
Substanzen, insbesondere Hydrokolloide, wie die Polysaccharide Pektin oder
Carrageen, zwingend immer der Wasserphase zugesetzt (Anspriche 1 und 11
iVm S 6 Abs 2 und den Beispielen).

Beim Verfahren zur Herstellung einer Sojaprotein enthaltenden Emulsion gemaf
(10) wird der Einsatz von Milchfett, der nach den Merkmalen a) und d) des
Anspruchs 1 des Streitpatents vorgeschrieben ist, ausgeschlossen (Anspruch 1
iVm Sp 2 Z 38-39). Die weiteren im Verlauf des Einspruchs- und
Beschwerdeverfahrens genannten Druckschriften liegen dem Verfahren gemaf
Anspruch 1 des Streitpatents ferner und kdénnen daher ebenfalls seine Neuheit

nicht in Frage stellen.

3. Das Verfahren zum Herstellen eines Aufstrichproduktes nach Anspruch 1

gemal Hauptantrag beruht auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Das Patent betrifft mit seinem Anspruch 1 ein Verfahren zur Herstellung eines
Aufstrichproduktes mit einem Fettgehalt von 20 bis 50 % gemall dem Oberbegriff
des Anspruchs 1. Bekannte Verfahren dieser Art sind mit Nachteilen verbunden,
die darin bestehen, dass aufwandige Installationen oder Technologien erforderlich
sind, sensorische Probleme auftreten, die hergestellten Emulsionen nicht die
notige Stabilitat aufweisen oder die hergestellten Produkte bakteriologisch
gefahrdet sind (vgl Sp 1 Z 18 — 25). Zur Ldsung dieser Probleme schlagt das

Patent das im Anspruch 1 im Einzelnen angegebene Verfahren vor.



Ausgangspunkte waren dabei fir einen Fachmann, einen Lebensmittelingenieur
oder Lebensmittelchemiker mit Erfahrung in der Molkereitechnik, die aus (2) und
(8) bekannten Verfahren. Aus beiden Druckschriften geht namlich hervor, dass zur
Herstellung von kalorienarmen Aufstrichprodukten auf Milchfettbasis in Form von
Wasser-in-Ol-Emulsionen sowohl Emulgatoren als auch Stabilisatoren zugesetzt
werden mussen, um die Emulsionen mit ihrem erhdhten Wasseranteil stabil zu
halten ((2) Anspruch 1iVm S 2 Abs 2, (8) Anspruch 1 iVm S 4 Abs 3). Nach (2)
und (8) kann zwar wenigstens ein Teil der Stabilisatoren gegebenenfalls in Fett
dispergiert werden (vgl (2) S 9 Abs 2 und (8) Beispiel 5). Bei diesen bekannten
Verfahren wird aber immer zugleich vorgeschrieben, Stabilisatoren im Sinne des
Streitpatents auch der Wasserphase zuzusetzen. Ein Hinweis, im Gegensatz dazu
jetzt alle solche Stabilisatoren gemal Anspruch 1 des Streitpatents ausschliefRlich

der Fettphase zuzusetzen, erhalt der Fachmann aus (2) und (8) nicht.

Auch unter Hinzuziehen der Druckschrift (10) konnte der Fachmann nicht dazu
angeregt werden, bei einem Verfahren zur Herstellung kalorienarmer
Aufstrichprodukte mit einem Fettgehalt von 20 bis 50 % vom Emulsionstyp
Wasser-in-Ol auf Milchfettbasis, die Stabilisatoren ausschlieRlich der Fettphase
zuzufugen. Denn (10) betrifft ein Verfahren zur Herstellung von Emulsionen, bei
dem zwar Sojaprotein einem Nichtmilchfett, also einer Fettphase, zugefugt wird,
aber im Gegensatz zum Gegenstand des Streitpatents Ol-in-Wasser-Emulsionen
gebildet werden, die bekanntlich durch Oltrépfchen in einer kontinuierlichen
Wasserphase charakterisiert sind (Anspruch 1 iVm Sp 1 Z 44-50 u Sp 2 Z 31-34).
Aus der Angabe in (10), wonach die Dispergierung des Proteins in der Olphase
der Dispergierung in der Wasserphase vorzuziehen sei, da das Protein durch die
kleinere Wegstrecke innerhalb der Oltrépfchen schneller zur Grenzflache gelange
(Sp 2 Z 24-34), musste der Fachmann aber schlie3en, zur Stabilisierung einer
Wasser-in-Ol-Emulsion, die durch Wassertropfchen in einer kontinuierlichen
Olphase gekennzeichnet ist, dann die Proteine in der Wasserphase zu
dispergieren, wie es auch bei (2) und (8) der Fall ist. Damit gelangt der Fachmann

auch unter Hinzuziehen der Druckschrift (10) nicht zum Verfahren gemaf



Anspruch 1. Er musste vielmehr erfinderisch tatig werden, um im Gegensatz zu
den bekannten Verfahren zur Herstellung kalorienarmer Aufstrichprodukte auf
Butterfettbasis nunmehr mit einem Verfahren gemal® Anspruch 1, bei dem die
Stabilisatoren in der Fettphase dispergiert werden, die vorstehend beschriebenen

Probleme zu I6sen.
Die Berucksichtigung der weiteren dem Senat vorliegenden, in der mundlichen
Verhandlung nicht mehr aufgegriffenen Druckschriften flihrt zu keiner anderen

Beurteilung des Sachverhalts.

4. Das Verfahren nach dem geltenden Anspruch 1 erfullt somit alle Kriterien der
Patentfahigkeit.

Der dem Hauptantrag zugrundeliegende erteilte Anspruch 1 hat somit Bestand.
Die geltenden erteilten Anspriche 2 bis 8 betreffen besondere Ausfihrungsformen
des Verfahrens nach Anspruch 1 und sind somit mit diesem rechtsbestandig.

Bei dieser Sachlage bleibt fur ein Eingehen auf den Hilfsantrag der
Patentinhaberinnen kein Raum.

Schroder Harrer Gerster Schuster

Pi/wa
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