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Sachverhalt und Antréage

Das europai schen Patent Nr. 0 607 128 (das "Patent")
wur de der Beschwerdefdhrerin am 17. Septenber 1997 mt
7 Patentansprichen auf die am 19. August 1991

ei nger ei cht e europai sche Pat ent annel dung

Nr. 91 914 752.0 erteilt, die eine Prioritat einer

al teren deutschen Annel dung vom 12. Septenber 1990 in
Anspruch nahm Das Patent betrifft AArzneimttel sow e
deren Herstellung und deren Verwendung bei der
Beka&npfung von Schnerzen und/ oder Entzindungen an Tieren
und Menschenf. Di e bei den unabhangi gen Anspriche des
Patents in der erteilten Fassung hatten fol genden

Wortl aut:

"1. Verwendung von Fl urbiprofen zur Herstellung eines
Arzneimttel s zur Behandl ung von schnerzhaften
Er kr ankungen, dadurch gekennzei chnet, dal} bei
Schrer zen oder bei chroni schen Krankheitsbildern mt
dom ni erenden Schrer zzustanden 60 bis 99,5 %
vor zugswei se 60 bis 95 % R(-)-Flurbiprofen, Rest
S(+) - Fl urbi profen verwendet wrd.

2. Verwendung von Flurbiprofen zur Herstellung eines
Arzneimttel s zur Behandl ung von entzindlichen
Er kr ankungen, dadurch gekennzei chnet, dal3 bei
Ent zindungen und bei chroni schen Krankheitsbil dern
mt dom ni erenden Ent zindungen 60 bis 99,5 %
vor zugswei se 60 bis 95 % S(+)-Flurbiprofen, Rest
R(-) - Fl urbi profen, verwendet wird."

1. CGegen das erteilte europdische Patent | egten The Boots
Conpany PLC und di e Knoll AG unabhéngi g vonei nander
Ei nspriche ein (nachfol gend al s Ei nsprechende 01 und
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Ei nsprechende 02 bzw. Beschwerdegegnerin 01 und
Beschwer degegnerin 02 bezeichnet) und beantragten den

W derruf des Patents i mgesanten Unfang genafld

Artikel 100 a) EPU in Verbindung nmit den Artikeln 54 und
56 EPU wegen mangel nder Neuheit und nmangel nder
erfinderischer Tatigkeit, gemaR Artikel 100 b) EPU in
Ver bi ndung mit Artikel 83 EPU wegen fehl ender
Ausf iihr barkeit und genmdRR Artikel 100 c¢) EPU in
Ver bi ndung nmit Artikel 123 (2) EPU wegen unzul assi ger
Ander ungen

Von den zahl rei chen Ent gegenhal tungen, di e wahrend des
Ei nspruchsverfahrens ei ngef ihrt wurden, wird auf die
nachf ol gend angef ihrten in der vorliegenden Entschei dung
Bezug genommen:

(4) K. Brune et al., "Aspirin-like drugs may bl ock
pai n i dependently of prostaglandin synthesis
i nhi bition", erschienen in Experientia 47 (1991),
Seiten 257-261,

(5) EP-A-0 223 369,

(13) US-A-4 786 495,

(19) W S. Beck et al., "Pharmacodynam c and
t oxi col ogi cal differences between fl urbiprofen
enantionmers in rats", erschienen in Naunyn-
Schm edbergs Archives of Pharmacol ogy, Suppl enent
to Volunme 343 (1991), Abstract 336.

I m Verfahren vor der Einspruchsabteilung beantragte die
Pat enti nhaberin die Aufrechterhal tung des Patents in
gedndertem Unfang auf Gundl age der mt Schrei ben vom
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26. Novenber 1998 eingereichten Anspriche 1 bis 5 als
Haupt antrag oder auf G undl age der mt Schreiben

gl ei chen Datuns eingereichten Anspriche 1 bis 4 als
Hi | f santrag.

Der einzi ge unabhangi ge Anspruch des Hauptantrags war
identisch mt demerteilten Anspruch 1 (siehe | oben).

Die Anspriche 1 bis 4 des Hilfsantrags hatten fol genden
Wortl aut:

"1. Verwendung von Fl urbiprofen zur Herstellung eines
Arzneimttels zu Behandl ung von schnerzhaften
Er kr ankungen, dadurch gekennzei chnet, dal3 bei
Schrer zen oder bei chroni schen Krankheitsbildern mt
dom ni erenden Schrerzzust anden 60 bis 99, 5%
vor zugwei se 60 bis 95% R(-)-Flurbiprofen, Rest
S(+) - Fl urbi profen verwendet wi rd, wobei die zuvor
separierten Enantionere des Flurbiprofens im
gewinschten Verhaltnis rekonbiniert und mt Ublichen
festen pharmazeuti schen Tré&gern und Hi | fsstoffen zu

Arzneimtteln verarbeitet werden

2. Verwendung nach Anspruch 1, dadurch gekennzei chnet,
daR das Arzneimttel oral als Tabletten, Dragees,
Kaumasse, Suspensionen, anal als Suppositorien oder
parenteral intranuskul & als Suspensionen verwendet

Wi rd.

3. Verwendung nach den Ansprichen 1 oder 2, dadurch
gekennzei chnet, dall das Flurbiprofen als Al kali,
Er dal kal i, Ammoni um Am noséauresal z - vorzugswei se
al s Lysinat -oder Al um niunverbi ndung, gegebenenfalls
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al s M schung, insbesondere der verschi edenen

Enanti oneren, verwendet w rd.

4. Verwendung nach den Ansprichen 1 bis 3, dadurch
gekennzei chnet, dall die M schung retardierend
wi rkende Zuséatze oder Uberziige enthalt."

V. Mt der am Ende der nindlichen Verhandl ung vom
15. Januar 2001 ver kindeten und am 2. Februar 2001 zur
Post gegeben Ent schei dung hat di e Ei nspruchsabteil ung
das Patent nach Artikel 102 (1) und (3) EPU wi derrufen.

Hi nsichtlich des Hauptantrags ist die

Ei nspruchsabtei l ung zur Ansicht gel angt, dal di eser
Artikel 123 (2) EPU verletze. Dazu hat sie in der

Ent schei dungsbegr iindung ausgefihrt, die Annel dung in
der urspringlich eingereichten Fassung (WO 92/04018)
of fenbarte die Herstellung von flurbiprofenhaltigen
Arzneimttel n, bestehend aus einer M schung von zuvor
separierten und anschliefRend w eder zusamengef tgten
Enanti oneren des Flurbiprofens als Wrkstoff, und deren
Verwendung al s rasch und kontrolliert anflutende und
beschl euni gt wi rkende Anal geti ka und Anti phl ogi sti ka
und/ oder Anti pyreti ka zur Behandl ung von

Schner zzust &nden und/ oder Entzindungen und/ oder Fi eber
bei Mensch und Tier.

I n den Erstunterlagen werde ausdriucklich auf Methoden
zur Herstellung von reinen Enantioneren des

Fl ur bi prof ens und deren Verarbeitung zu den
erfindungsgenéflen Arzneimtteln verw esen, wobei die
zuvor separierten Enantioneren i mgewinschten
Mengenver hdl tnis wi eder zusammengef igt werden. Die

O fenbarung in den Erstunterlagen, wonach der Wrkstoff
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in jedem Fall zw ngend aus den zuvor separierten und
dann i m gewinschten M schungsverhaltnis im
Fertigarzneimttel w eder zusammengef igten Enanti oneren
best ehe, werde im Streitpatent dahi ngehend unzul &ssi g
veral | genei nert, dall der Wrkstoff aus den zuvor
separierten Flurbiprofen-Enantioneren i m gewlinschten

Ver hal tni s bestehen kann (sie Beschreibung in der
erteilten Fassung, Seite 2, Zeilen 5 bis 6). Ebenso
seien die erteilten Anspriche auf Enantionerenm schungen
des Flurbiprofens imallgeneinen gerichtet. D e

Zul assi gkeit di eser Anderung sei von der

Pat ent i nhaberi n/ Beschwer def Ghrerin damt begridndet

wor den, dall der Kern der Erfindung in der Anwendung des
zuvor nicht erkannten Wrksankeit von R(-)-Fl urbiprofen
als Schmerzmittel zu sehen sei und ihrer Ansicht nach
der Wrkstoff, bestehend aus zuvor separierten und
anschli eBend w eder zusammengef igten Enanti omeren in

sei ner Wrksankeit einer herkdémmichen

Enant i omer enm schung bel i ebi ger Herstellungsart

gl ei chzusetzen sei. Der einzige Unterschied |liege allein,
wi e in der Beschreibung des Streitpatents auf Seite 3
und in Figur 5 abgehandelt, in einer schnelleren
Frei set zung und ei ner entsprechend schnell eren Anfl utung
des Wrkstoffs i m Korper.

D eser Ansicht konnte di e Einspruchsabteilung nicht
folgen. Sie hielt dieser Ansicht entgegen, die

schnell ere Frei setzung des Wrkstoffs und Anflutung im
Kor per des Patienten bedi nge bei gl eichblei bender

Phar makodynam k ei ne unt erschi edl i che Phar makoki neti k
des Wrkstoffs. Die sei eine neue technische Lehre. D e
i m Haupt antrag verwendeten Fl urbi prof enm schungen
bedeut et en daher eine unzul &ssi ge Veral | genei nerung der
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in den Erstunterlagen durch ihr Herstellungsverfahren
charakterisierten, spezifischen Flurbiprofenm schungen.

Den Hi I fsantrag hat di e Einspruchsabteil ung wegen

mangel nder Neuheit zurickgew esen. Sie war der Ansicht,
dall aus der Entgegenhal tung (5) und aus der aus

dersel ben Patentfam |i e stamendenden Ent gegenhal t ung
(13) die Verwendung von R(-)-Flurbiprofen zur Behandl ung
von Schrerzzustanden zum ndest in inpliziter Form
bereits klar eindeutig offenbart sei. Es bestehe kein
Zweifel, dalB mt der Angabe eines Gehalts von 99,5 % im
Arzneimttel in Anspruch 1 die Reinformvon

R(-)-Flurbi profen geneint sei, was auch von der

Pat ent i nhaberin nicht bestritten worden sei.

Cegen di e Entscheidung der Einspruchsabteilung hat die
unt erl egene Patentinhaberin mt Schriftsatz vom

13. Marz 2001, eingegangen am 15. Marz 2001 unter

gl ei chzeitiger Entrichtung der Beschwerdegeblhr
Beschwer de ei ngel egt und hierzu innerhalb der in

Artikel 108 EPU vorgesehenen Frist die Beschwerde
begrindet. Mt der Beschwerdebegrindung hat die
Beschwerdef Ghrerin die Antréage vor der ersten Instanz
(siehe IV oben) erneut als Hauptantrag und Hilfsantrag 1
vorgel egt und zuséatzlich einen Hlfsantrag 2 eingereicht,
dessen unabhangi ger Anspruch fol genden Wortl aut hatte:

"1. Verwendung von Flurbiprofen zur Herstellung eines
Arzneimttel s zur Behandl ung von schnerzhaften
Er kr ankungen, dadurch gekennzei chnet, dal} reines
R(-)-Flurbi profen verwendet wird."

D e Beschwerdegegnerin 01 hat sich i m Beschwerde-
verfahren nicht nmehr zur Sache geaullert. D e
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Beschwer degegnerin 02 hat mt Schrei ben vom 21. Dezenber
2001 eine Erwi derung auf di e Beschwerdebegrindung
eingereicht. Darin hat sie hinsichtlich des damals
anhéngi gen Haupt antrags erneut einen Verstol3 gegen
Artikel 123 (2) EPU geltend gemacht und die Neuheit der
Anspriuche genmal3 all en damal s gel tenden Antragen
(Hauptantrag, Hlfsantrage 1 und 2) erneut in
substantiierter Form bestritten.

Nachdem di e Beschwer degegnerin 01 die Kamrer mt Fax vom
22. Juni 2004 und di e Beschwerdegegnerin 02 mt Fax vom
20. Juli 2004 uber ihre N chtteilnahnme an der mindlichen
Ver handl ung, zu der ordnungsgenéld gel aden worden war,
informert hatten, war die Beschwerdefihrerin in der
Anhorung vor der Kanmer am 5. August 2004 al s ei nzige

Partei vertreten.

Gegen Ende der mindlichen Verhandl ung zog die
Beschwerdef threrin alle bis dahin imschriftlichen
Beschwer deverfahren und wahrend der Anhorung vor der
Kamer eingereichten Antrége mt Ausnahne des als

"Hi | fsantrag 3" bezeichneten, in der mindlichen

Ver handl ung ei ngerei chten Antrags zurick. Di e Anspriche
1 bis 4 diese einzigen aufrechterhaltenen Antrags sind
j ene, wel che die Beschwerdefihrerin bereits im Verfahren
vor der Einspruchsabteilung mt ihrer Ei ngabe vom

26. Novenber 1998, beim Ant ei ngegangen am 30. Novenber
1998, als Hilfsantrag eingereicht hat (siehe IV oben).

H nsichtlich des einzigen aufrechterhaltenen Antrags hat
di e Beschwerdefuhrerin in der nmindlichen Verhandl ung im
wesent | i chen fol gendes vorgebracht:
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Arzneimttel, welche die erfindungsgemallen zuvor
separierten und dann i m gewinschten M schungsverhaltnis
imFertigarzneimttel w eder zusammengef Ggten
Enantioneren des Flurbiprofens als Wrkstoff enthielten,
sei en durch den ent gegengehal tenen Stand der Technik

ni cht neuhei t sschadli ch vorweggenomen. Das Pat ent
vermttl e daridber hinaus die bisher unbekannte Lehre,
dall Gem sche von Enantionmeren aus R(-)-Fl urbiprofen und
S(+)-Flurbiprofen, die durch vorheriges Separieren und
W eder zusanmengeben der gereinigten Enanti onmeren erzeugt
wer den, eine besonders rasche Wrkstoff-Freisetzung
aufw esen und somt die Verwendung sol cher M schungen
gegeniuber herkdémr i chen Enanti omer enmi schungen
zusétzliche Vorteile biete.

D e Einspruchsabteil ung habe di e Neuheit der

er f i ndungsgenéf3en Verwendung von Uberw egend
R(-)-Flurbi profen enthaltenden Arzneimtteln zur

Behandl ung von schnerzhaften Erkrankungen aufgrund der
Lehre einer der Entgegenhal tungen (5) oder (13)
bestritten, da sich daraus zum ndest inplizit auch

Ver wendung des R(-)-Enantionmeren des Flurbiprofens in
Reinform (99,5 % als Schnerzmttel entnehnen |iele.
Dies sei nicht zutreffend. Di e genannten

Ent gegenhal tungen zi el ten auf eine Beschl euni gung der
Frei set zung von Fl urbi profen aus pharnmazeuti schen
Zusamenset zungen durch Zum schung bestimter Ester von
nat trlichen Pflanzendl - Sduren. Bezuglich der Wrkung
sol cher Darrei chungsfornmen werde auf di e damals bekannte
W rkung des Flurbiprofens als anal getische und anti -

i nfl ammat ori sche Arzneimttel hingew esen, wobei der
Fachmann die damalige Erkenntnis inplizit

m t ber tcksi chti gt habe, dald nur S(+)-Flurbiprofen als
Cycl ooxygenasehemmer wi rksam sei, d. h. nur dieses und



Xl .

2063.D

-9 - T 0321/01

M schungen, die S(+)-Flurbiprofen in grodfRerer Menge
enthielten, d. h. insbesondere das Racemat, als
Wrkstoffe brauchbar seien, nicht aber reines
"unwi r ksames"” R(-)-Flurbiprofen oder M schungen, die
di eses Uberw egend enthi el ten.

| mersten Absatz auf Seite 8 von (5) werde darauf

hi ngew esen, dall Flurbiprofen in zwei enantiomeren
Fornmen vorliege und ausgefiihrt, daB - in Ubereinstinmmung
mt der damal s bekannten Erkenntnis, wonach nur das
(S)-Enantionere ei ne pharmakol ogi sche Wrkung habe - das
Racemat bzw. das S(+)-Fl urbiprofen i nsbesondere zu
verwenden sei en. Denentsprechend befaliten sich die

Bei spiele in (5) ausschlieBlich mt dem Racemat bzw.
S(+)-Fl urbi profen. Der von der Einspruchsabteilung als
kl are, unzwei deutige O fenbarung in (5) fur die
Verwendung von R(-)-Flurbiprofen fir die Schrerztherapie
her angezogene Hal bsatz auf Seite 8, Zeilen 3 bis 4 "the
present invention includes both enantioners and m xtures
t hereof " gehe nicht auf den von der Einspruchsabteil ung
behaupt eten Sachverhalt ein, da gerade nicht auf eine
Schmer zwi r ksankeit des R(-)-Fl urbiprofens hingew esen
wer de, sondern |ediglich darauf, dall gemal3 der Erfindung
in (5) oder (13) Flurbiprofen allgenein und somt auch
das (R)-Enantionere sich in Mschung nit O saure-Estern
rascher und besser | dse, unabhéngi g ob diese

Dar r ei chungsf orm ei ne phar makol ogi sche Wrkung aufwei se
oder nicht.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte di e angefochtene

Ent schei dung auf zuheben und das Patent auf G undl age des
als "Hilfsantrag 3" bezeichneten, in der mindlichen

Ver handl ung ei ngerei chten Antrags aufrechtzuerhal ten.
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D e Beschwer degegneri nnen beantragten schriftlich die

Zur uckwei sung der Beschwer de.

Ent schei dungsgr inde

Zul &ssi gkeit des Antrags der

2063.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Beschwer def Ghrerin

Di e geltenden Anspriche 1 bis 4 wurden zwar in der
niundl i chen Ver handl ung vor der Kanmer als
"Hi | fsantrag 3" neu eingereicht, entsprechen jedoch
j enen Anspruchen, Uber wel che die Einspruchsabteilung im
Rahmen des i hr vorliegenden Hi|lfsantrags bereits

ent schi eden hat (siehe IV und V oben) und wel che die

Beschwerdef Ghrerin i mschriftlichen Beschwerdeverfahren

als ersten Hilfsantrag weiterverfol gt hat.

Zul &ssi gkeit des Antrags der
daher auch in Anbetracht der
Beschwer degegneri nnen an der
der Kammrer nicht
Arti kel

Gehor

in Frage zu

unt er

D e
Beschwer def hrerin i st

Ni chtteil nahne bei der
nundl i chen Ver handl ung vor

stellen, da deren in

113 (1) EPU ei ngeré&auntes Recht auf rechtliches
den gegebenen Unstanden nicht verletzt wurde.

Da die i mgeltenden Antrag vorgenomrenen Anderungen des

Patents in der erteilten Fassung durch Ei nspruchsgrinde

nach Arti kel
si nd,
Best i nmungen von Regel

100 a) und Arti kel
ist der "Hlfsantrag 3" auch in Hinblick auf die

100 c¢) EPU veranl aRt

57a EPU zul assi g.
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Gewahr bar keit der Ander ungen

3. Nach Ansicht der Kammer bestehen gegen di e geltenden
Anspriche 1 bis 4 keine Ei nwande aus formal en G Unden
nach Artikel 123 (2) oder (3) EPU, da alle Anspriiche
durch die urspringliche Ofenbarung (Internationale
Annel dung mt der International en
Ver 6f f ent | i chungsnummer WO 92/ 04018) ausrei chend
gest it zt sind und den Schutzberei ch gegenuber den
Ansprichen in der erteilten Fassung nicht erweitern.

3.1 Der Wechsel der Anspruchskategorie von den
urspringlichen Arzneimttel ansprichen zu den gel tenden
Ver wendungsansprtuchen in der in der G 1/83 (ABl. EPA 185,
60) fur die zweite oder weitere nedizinische Indikation
vor gesehenen Formist durch die Gesantof f enbarung und
i nsbesondere die Anspriche 1 bis 6 in den Erstunterl agen

gest Ut zt .

3.2 Di e techni schen Merkmal e des Anspruchs 1 entspringen
ei ner Konbi nati on der Merknal e der urspringlichen
Anspriche 1 und 3. Das Merkmal in Anspruch 1, wonach ein
Arzneimttel mt einem Cehalt von 60 bis 99,5 %
(R (-)-Flurbiprofen, Rest S(+)-Flurbiprofen eingesetzt
wird, findet seine Stitze in der Angabe "50 bis 99,5 %
vor zugswei se 60-95 % (R)(-)-Flurbiprofen, in Anspruch 3

der Erstunterl agen

D e Kammer schlieldt sich in di esem Punkt der

Ent schei dung T 925/ 98 (siehe Rechtsprechung der
Beschwer dekammern des EPA, 4. Aufl. 2001, III.A 3,
Seite 251) an. Danach ist imFall einer Ofenbarung
ei nes all geneinen als auch ei nes bevorzugten Bereichs
ei ne Kombi nati on des bevorzugten of fenbarten engeren

2063.D
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Berei chs und eines der Teil bereiche, die vor oder nach
dem engeren Bereich innerhalb der offenbarten G enzen
i egen, aus der urspriunglichen Ofenbarung eindeutig
herl eitbar ist. D e Beanspruchung eines Bereichs von 60
bis 99,5 %in Anspruch 1 stellt daher entgegen dem

Vor bri ngen der Beschwerdegegnerin 02 (siehe Seite

Ei nspruchsbegrindung, Seite 10, |letzter Absatz) keinen
Ver st o gegen Artikel 123 (2) EPU dar.

2.3 Di e abhangi gen Anspriche 2 bis 4 finden ihre Stitze
in den Ansprichen 4 bis 6 in dieser Reihenfolge in den

Er stunt er| agen.

Da di e geltenden Anspriche auf die Verwendung von

M schungen der zuvor separierten Enantionere des

Fl ur bi profens gerichtet sind, |iegt eine Beschrankung
des Schut zberei chs gegentuber demerteilten Patent vor,
so daR auch Artikel 123 (3) EPU nicht verletzt wrd.

Fir die Kammer ist auch kein Verstol? gegen die
Best i nmungen von Artikel 83 EPU oder Artikel 84 EPU

er kennbar .

Prioritat

2063.D

Der Gegenstand des "Hilfsantrags 3" geniel3t in vollem
Unfang die in Anspruch genomrene Prioritat der &alteren
deut schen Pat entannmel dung vom 12. Septenber 1990 mt dem
Akt enzei chen P 40 28 906.0. Dies ist imvorliegenden
Verfahren insofern von Bedeutung, als damt die dem
Haupt antrag i m Verfahren vor der Ei nspruchsabteilung als
neuhei t sschadl i ch ent gegengehal t enen Ver 6f f entl i chungen
(4) und (19) nicht zum Stand der Techni k nach

Artikel 54 (2) EPU gehoren.
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Neuhei t

2063.D

D e Entgegenhal tung (5) beschrei bt pharnmazeutische
Zusanmenset zungen, wel che 2-(2-Fl uor-4-

bi penyl yl') propi onsaure (chem sche Bezei chnung f r

Fl ur bi prof en) oder ein pharmazeutisch annehnbares Sal z
davon in Verbindung mt einem Fettsaureester-Trager,
best ehend aus ei nem oder nehreren Pol yol estern oder

d yceriden von Fettsauren natirlicher pflanzlicher Qe,
ent hal ten, wobei der Trager einen Schnel zpunkt im
Bereich von 30 C bis 50 °C und ei nen HLB-Wert von

weni gstens 10 aufwei st (siehe insbesondere Anspriche 1
und 4).

I mersten Absatz auf Seite 8 der Entgegenhaltung (5) und
mt gleichen Worten in Spalte 4, Zeilen 32 bis 38 der
aus dersel ben Patentfam |ie stamenden Entgegenhal tung
(13) ist ausgefihrt, dalR di e Verbindung 2-(2-Fl uor-4-

bi penyl yl ) propi onséure ein Chiralitatszentrum aufwei st
und als solche in zwei enantioneren Fornen existiert. Es
folgt der H nweis, dall die vorliegende [d. h. die in (5)
oder (13) offenbarte Erfindung] beide Enantionmere und
deren M schungen einschlief3t und dall sich die Erfindung
i nsbesondere auf das Racemat, i.e. Flurbiprofen, und das
(+) Enantionere, i.e. (S)-Flurbiprofen, und deren

phar mazeuti sch annehnbaren Sal ze bezi eht.

Geht man davon aus, dal di e Entgegenhal tungen (5) und
(13) einen H nweis enthalten, wonach die dort jeweils
of fenbarte Erfindung racem sches Fl urbiprofen sow e
bei de Enanti onmere und deren M schungen einschli eldt,
nmissen i m Sinne der Entscheidung T 296/ 87,
"Enanti onmer e/ HOECHST" ( ABI. EPA 1990, 195) sowohl das
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Racemat al s auch di e bei den enanti oneren Fornen
R(-)-Fl urbi profen und S(+)-Fl urbiprofen und deren

M schungen als im Stand der Techni k nach Arti kel 54 (2)
EPU of fenbart gel ten.

5.2 D e Kammer kann sich dem Vortrag der Beschwerdef Uhrerin
in der nundlichen Verhandl ung anschliefRen, wonach die
Neuheit der beanspruchten Verwendung im Sinne von
Artikel 54 (1) EPU bereits dadurch gegeben ist, daR das
Arzneimttel gemdl3 Anspruch 1 in jeder der im Anspruch
angegebenen Zusanmenset zungen (M schungsver hal t ni sse)
zwi ngend ei ne M schung der zuvor separierten und dann im
gewinschten M schungsverhal tnis w eder zusammengef gt en
Enanti oneren des Fl urbi profens enthalt.

Dies gilt selbstverstandlich auch fir ein Arzneimttel,
wel ches gendl? dem oberem Grenzwert in Anspruch 1 99.5 %
R(-)-Flurbiprofen, Rest S(+)-Flurbiprofen als Wrkstoff
enthalt. Denn auch in diesfalls besteht der Wrkstoff
gemall Anspruch 1 entgegen dem Vorbri ngen der

Beschwer degegneri nnen und den Ausf 0hrungen in der

angef ocht enen Entschei dung nicht aus 99.5 %

R(-) - Fl urbi profen, wel ches mangel s der Zugénglichkeit

ei ner technisch effektiveren oder wirtschaftlich
vertretbaren Methode zur Enantionerentrennung in der
angef ocht enen Ent schei dung genei nhin als Reinform

bezei chnet wird und noch 0.5 % S(+)-Fl urbi profen als
Verunrei nigung enthéalt, sondern aus einer Mschung, die
gezielt durch Konmbination von 99.5 % des bei spi el swei se
in der zuvor genannten Reinform separierten
R(-)-Flurbiprofens und 0.5 %des z. B. in der zuvor
genannten Rei nform separierten S(+)-Fl urbiprofens
hergestellt wurde. Eine solche M schung unterscheidet
sich in ihrer Zusammenset zung sehr wohl von dem oben als

2063.D
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Rei nf or m bezei chnet en Enanti onmerengem sch. Dies gilt
unabhangi g davon, wel che Reinheit die sog. Reinformdes
R(-)-Fl urbi profens oder S(+)-Flurbiprofens auch i mrer
tat sachlich aufweist.

I n di esem Zusammenhang hat di e Patenti nhaberin

i nsbesondere unter H nweis auf Seite 3, Zeilen 51 bis 55
und in Figur 5 der Patentschrift aufgezeigt, dal3 eine
M schung der zuvor separierten und dann i m gewinschten
M schungsverhadltnis imFertigarzneimttel w eder
zusamengeset zt en Enanti oneren auch unterschi edliche

Ei genschaften gegeniber einer M schung mt gl ei chem

M schungsver hal t ni s aufwei st, wel che auf andere Art und
Wei se, beispi el sweise durch asymretri sche Synt hese oder
durch Anreicherung eines der Enantioneren im

Enanti onerengem sch mttels einer Ublichen Methode zur
Racemat t rennung erhalten wrde. Diese technische Lehre
i st dem Stand der Techni k nicht zu entnehnmen und daher
neu. Di eser Sachverhalt hat schlief3lich

konsequent erwei se auch dazu gefuhrt, dall die Erstinstanz
den Hauptantrag, der nicht auf eine Mschung der zuvor
separierten und dann i m gewinschten M schungsverhaltnis
imFertigarzneimttel w eder zusammengesetzten

Enanti oneren beschrankt war, wegen Verstoles gegen
Artikel 123 (2) EPU zuriickgew esen hat (siehe die
ausfahrliche Begrindung in V oben).

Die Erstinstanz hat in der angefochtenen Entschei dung
(si ehe Punkt 4 der Entschei dungsgrinde im

Ei nspruchverfahren) hervorgehoben, dal die Verbindung
R(-)-Flurbiprofen als solche in (5) oder (13) offenbart
ist und auf Seite 1, Zeilen 5 bis 7 und Seite 10,

Zeilen 25 bis 29 von (5) bzw. in Spalte 1, Zeile 7 bis 9
und Spalte 5, Zeilen 46 bis 50 von (13) der Hi nweis zu
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finden ist, wonach 2-(2-Fl uor-4-bipenylyl)propi onsaure
imallgeneinen ein weit verbreiteter nicht steroider
anal geti scher, anti-inflammtorischer und
antipyretischer Wrkstoff ist und erfindungsgenéle
Zusamenset zungen al s anal geti sch, anti-inflanmatorisch
und anti pyretisch wirksame Mttel verwendet werden
kénnen. Daraus hat sie den Schl ul3 gezogen, dalR auch die
Verwendung des (R)(-)-Enantionmeren des Fl urbiprofens far
di e Schnerztherapie in (5) oder (13) bereits klar und
unzwei deutig of fenbart sei. In Anbetracht der

Ausf ihrungen in Punkt 4.2 oben ist es im Rahnen der
Neuhei t sbet racht ung ni cht nehr von ausschl aggebender
Bedeut ung, dal sich die Kammer di eser Ansicht nicht
anschl i eBen kann.

Di e Beschwerdefidhrerin hat in der Wirdi gung des Standes
der Technik in der Streitpatentschrift (siehe

i nsbesondere Seite 2, Zeile 38 bis Seite 3, Zeile 24)
bereits deutlich gemacht, dall zum Prioritéatszeit punkt
des angegri ffenen Patents der Fachmann davon ausgehen
nmusste, dald R(-)-Flurbiprofen und S(+)-Fl urbiprofen

unt er schi edl i che Ei genschaften aufwei sen und auch
unterschiedlich wirksam sind. DalR der mt dem Stand der
Technik zum Prioritatszeitpunkt vertraute fachminni sche
Leser aus (5) oder (13) die Anwendung von
R(-)-Flurbiprofen in seiner Reinform oder von M schungen,
di e di eses Enantioner Uberw egend enthalten, fiar die
Schner zt herapi e bereits in der fur die
Neuhei t sschadl i chkeit erforderlichen klaren und

ei ndeutigen Art und Weise explizit oder inplizit

ent nehnmen konnte, kann die Kamrer jedenfalls nicht

er kennen.
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Zur ickver wei sung

6. Da di e Einspruchsabteilung den ihr vorliegenden
H | fsantrag ei nzig wegen fehl ender Neuheit
zur uickgewi esen hat, dieser Gund di e angefochtene
Ent schei dung aus den oben angefihrten G iUnden aber nicht
tragt, war di ese aufzuheben. Zur Frage der
erfinderischen Tatigkeit hat die Einspruchsabteilung
bi sher kei ne beschwer def dhi ge Ent schei dung getroffen.
D e Kammer halt es daher nicht fur angezeigt, an deren
Statt di ese Fragen zu entschei den, um auch di esbezuglich
ei ne Prifung durch zwei Instanzen zu erniglichen. Unter
di esen Urst anden verwei st di e Kanmer in Ausubung i hrer
Bef ugni sse gemaR Artikel 111 (1) EPU di e Angel egenheit
zur weiteren Entschei dung an die erste Instanz zurllck.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G iunden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wird auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz zur weiteren
Ent schei dung auf der Grundl age des als "Hi|lfsantrag 3"
bezei chneten, in der nindlichen Verhandl ung

ei ngerei chten Antrags zuriuckverw esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

A. Townend U OGswal d
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