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Sachverhalt und Antrage

V.

Die europaische Patentanmeldung Nr. 96 914 833.7 wurde
unter dem Aktenzeichen PCT/CH96/00203 in Form der

WO 96/37195 eingereicht und als europaisches Patent
Nr. O 828 480 mit 13 Ansprichen erteilt.

Patentanspruch 1 des erteilten Patents hatte folgenden
Wortlaut:

"Pharmazeutische Pelletformulierung mit einem Kern
enthaltend Omeprazol in Form seiner freien Base als
Wirkstoff und einen magensaftresistenten Uberzug, wobei
der Kern und gegebenenfalls der Uberzug TiO, und weitere
Hilfsstoffe enthalten.™

Die Eilnsprechende hat mit der Begrindung Eilnspruch
eingelegt, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht
neu und ergabe sich in naheliegender Weise aus dem Stand
der Technik (Artikel 100 a) EPU); auRerdem offenbare das
Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollstandig,
dass ein Fachmann sie ausfuhren koénne

(Artikel 100 b) EPU).

Die Einspruchsabteilung hat mit der unter dem Datum vom
27. August 2004 zur Post gegebenen Zwischenentscheidung
nach Artikel 102 (3) und 106 (3) EPU 1973, festgestellt,
dass das Patent unter Berucksichtigung der von der
Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen

Anderungen den Erfordernissen des Ubereinkommens geniige.

Gegenstand der Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung im Sinne einer beschréankten
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Aufrechterhaltung ist der Hilfsantrag I, wie er in der
mundlichen Verhandlung vorlag.

Patentanspruch 1 dieses Hilfsantrags hat folgenden
Wortlaut:

"Pharmazeutische Pelletformulierung mit einem Kern
enthaltend Omeprazol in Form seiner freien Base als
Wirkstoff und einen magensaftresistenten Uberzug, und
der Kern und gegebenenfalls der Uberzug TiO, und weitere
Hilfsstoffe enthalten, wobei

(a) Omeprazol in einer Menge von 20-50 Gew.-%, und
Hilfsstoffe und TiO, In einer Menge von 80-50 Gew.-%,
jeweills bezogen auf das Gewicht des Kerns ohne

Starterkerne, im Kern vorliegen;

(b) TiO, In einer Menge von 5-30 Gew.—%, bezogen auf

Omeprazol, im Kern vorliegt oder

(c) TiO, In einer Menge von 10-35 Gew.-%, bezogen auf

Omeprazol, im Kern und Uberzug vorliegt."

Die Einspruchsabteilung fuhrte unter anderem aus, dass
der Gegenstand dieses Patentanspruchs 1 nicht Uber den
Inhalt der Anmeldung in der ursprunglich eingereichten
Fassung hinausgehe. Durch Aufnahme diverser
Unteranspriche sei der erteilte Anspruch 1 eingeschréankt
worden, ohne dass eine Kombination entstanden sei, die
sich nicht eindeutig aus der urspringlich eingereichten
Fassung herleiten liel3e. Der Patentanspruch 1 erfulle
daher die Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPU.
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Die Einsprechende (im Weiteren als Beschwerdefihrerin
bezeichnet) hat gegen diese Entscheidung Beschwerde
erhoben.

Am 19. Februar 2008 hat eine mundliche Verhandlung
stattgefunden.

Das Vorbringen der Beschwerdefuhrerin im Verfahren kann

folgendermalRen zusammengefasst werden:

Die Patentinhaberin habe bei der Formulierung des
geltenden Anspruchs 1 beziuglich der
Konzentrationsangaben gegeniber den urspringlichen
Unterlagen eine sehr spezifische und so nicht offenbarte
Kombination ausgewahlt, was den Erfordernissen von
Artikel 123 (2) EPU widerspreche.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) hat den

Argumenten der Beschwerdefihrerin widersprochen.

Nachdem gemal gangiger Rechtsprechung bei Angabe eines
Bereiches zusammen mit einem engeren, bevorzugten
Bereich die Grenzen dieser Bereiche In neu formulierten
Patentanspruchen miteinander kombiniert werden durften,
sei ein VerstoR gegen Artikel 123 (2) EPU nicht

erkennbar.

Die Beschwerdegegnerin bezieht sich mit diesen
Ausftihrungen auf die Entscheidung T 0925/98 vom
13. Marz 2001 (nicht im Amtsblatt veroffentlicht).

Die Beschwerdefuhrerin (Einsprechende) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den
Widerruf des europaischen Patents Nr. 0 828 480.
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Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte, die

Beschwerde zurickzuweisen.

Entscheidungsgrinde

1.

Die Beschwerde ist zulassig.

Die Beschwerdegegnerin hat im Verfahren vor der
Einspruchsabteilung Merkmale aus bisherigen
Unteransprichen beziehungsweise aus der Beschreibung in
den erteilten Patentanspruch 1 aufgenommen. In der
mindlichen Verhandlung vor der Beschwerdekammer bezog
sie sich in diesem Zusammenhang alleine auf die
Beschreibung, namlich auf Seite 4 der PCT-Schrift,
Zeilen 1 bis 3 und Seite 4, Zeilen 8 und 9 beziglich
Variante (b) beziehungsweise Seite 5, dritter Absatz

beziuglich der Variante (c).

Es handelt sich bei diesen Merkmalen insbesondere um die
Unter- und Obergrenzen des Gehalts an Omeprazol und
Titandioxid in der beanspruchten Pelletformulierung.
Dabei hat die Beschwerdegegnerin jeweils aus den
ursprunglichen Angaben eines breiten Bereiches, der
zusammen mit einem bezuglich beider Grenzen engeren,
bevorzugten Bereich offenbart war, die Untergrenze des
breiten Bereichs mit der Obergrenze des bevorzugten
Bereichs kombiniert.

Nachdem sich dadurch der beanspruchte Gegenstand andert,
unterliegt eine solche Unformulierung der
Patentanspriiche einer Uberprifung nach

Artikel 123 (2) EPU.
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Nun durfen gemédll gangiger Rechtsprechung, ausgehend von
einem Bereich, der zusammen mit einem engeren,
bevorzugten Bereich offenbart ist, die Grenzen dieser
Bereiche in neu formulierten Patentanspruchen
miteinander kombiniert werden. Insgesamt entspricht dies
einer Festlegung auf eine von vier Moglichkeiten, also
einer eindimensionalen Auswahl aus einer Liste mit vier
Mitgliedern. Im vorliegenden Fall wére dies eine
Festlegung auf eine von vier Moglichkeiten fir den

Konzentrationsbereich von Omeprazol.

In den urspringlichen Unterlagen zum Streitpatent stehen
diesen vier Moglichkeiten jedoch vier weitere, davon
unabhangige Moglichkeiten bezuglich der Bestimmung der
Konzentration von Titandioxid gegenuber. Keine dieser
vier Moglichkeiten ist klar und eindeutig irgend einem

der vier Konzentrationsbereiche von Omeprazol zugeordnet.

Dennoch hat die Beschwerdegegnerin in ithrem neuen
Patentanspruch 1 auch den Konzentrationsbereich von
Titandioxid mit der Untergrenze des urspringlich
offenbarten weiteren Bereichs und der Obergrenze des
entsprechenden, bevorzugten und engeren Bereichs
festgelegt. In Kombination mit der bereits vorher
getroffenen Festlegung des Konzentrationsbereichs fiur
Omeprazol entspricht diese Festlegung dann aber einer
willkirlichen Auswahl aus den zwel Gruppen von
kombinierbaren Konzentrationsbereichen fir Omeprazol und
Titandioxid, die so in den ursprunglichen Unterlagen
nicht individualisiert war. Es handelt sich dabei nicht
mehr um eine einfache Festlegung auf ein Mitglied aus
einer Liste. Die Zuordnung gerade des

Konzentrationsbereichs aus Untergrenze des breiten und



-6 - T 1265704

Obergrenze des bevorzugten Bereichs fur Omeprazol zu
genau dem Konzentrationsbereich aus Untergrenze des
breiten und Obergrenze des bevorzugten Bereichs fur
Titandioxid i1st nicht klar und eindeutig aus den
ursprunglich eingereichten Unterlagen herleitbar.

Damit beansprucht die Beschwerdegegnerin eine
Ausfiuhrungsform, die in den ursprunglich eingereichten
Unterlagen nicht enthalten war. Der beanspruchte
Gegenstand geht Uber den Inhalt der ursprunglichen
Anmeldung hinaus und in der vorgenommenen Kombination
von Merkmalen aus den urspriunglichen Unterlagen im
vorliegenden Patentanspruch 1 liegt ein Verstol3 gegen
Artikel 123 (2) EPU.

Nachdem in der von der Beschwerdegegnerin genannten
Entscheidung T 0925/98 zwar die eindimensionale
Bestimmung eines neuen Konzentrationsbereichs aus
Untergrenze des breiten und Obergrenze des bevorzugten,
ursprunglich offenbarten Bereichs als zuléssig
herausgestellt worden ist, aber nichts Uber die
gleichzeitige, auf die gleiche Art vorgenommene
Bestimmung eines zweilten Konzentrationsbereichs
ausgesagt ist, vermag der Bezug auf diese Entscheidung
fur den vorliegenden Fall nichts im Sinne der
Beschwerdegegnerin beizutragen.

Der Patentanspruch 1 des einzig vorliegenden Antrags
entspricht aus den genannten Grinden nicht den
Anforderungen des EPU; die weiteren unabhangigen und
abhédngigen Patentanspriche bediurfen keiner zusatzlichen
Uberprifung.



Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird widerrufen.
Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

N. Maslin U. Oswald
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