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Sachverhalt und Antrage
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0353.D

Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das
europaische Patent Nr. 0 932 339 widerrufen wurde,
Beschwerde eingelegt.

Mit dem Einspruch war das gesamte Patent angegriffen
worden aufgrund mangelnder Neuheit und erfinderischer
Tatigkeit (Artikel 100 (a) EPU) und aufgrund mangelnder
AusTihrbarkeit (Artikel 100 (b) EPU).

Zur Stutzung des Einspruchs wurden unter anderem die

folgenden Druckschriften angezogen:

(E1) WO 95/05164 und
(E2) EP-A-0 641 596.

In der Entscheidung wird ausgefihrt, dass der Gegenstand
des angefochtenen Patents nach dem damals vorliegenden
Hauptantrag, eingereicht mit Schreiben vom 11. Juni 2003,
zwar ausfuhrbar, aber im Hinblick auf die Druckschrift
(E1) nicht neu sei und dass der Gegenstand des damals
vorliegenden Hilfsantrags, eingereicht mit Schreiben vom
21. Juli 2004, zwar neu sei, aber im Hinblick auf die
Druckschriften (E1) und (E2) nicht auf erfinderischer
Tatigkeit beruhe.

Anspruch 1 des damals vorliegenden Hilfsantrags lautete
wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung eines festen
Pflanzenschutzmittels, bestehend im Wesentlichen aus a)

einem oder mehreren Uberwiegend amorphen, festen
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Pflanzenschutz-Wirkstoffen In nanopartikularer Form mit
einer Wasserloslichkeit von weniger als 500 mg/l1 bei
25°C und b) einer die Komponente (@) umgebenden
Hullschicht, wobei der mittlere Durchmesser der
nanopartikularen Wirkstoffteilchen nach Redispergierung
im Bereich vom 0,05 bis 0,08 um liegt, dadurch
gekennzeichnet, dass man eine flussige Formulierung des
Pflanzenschutz-Wirkstoffs mit einer flissigen
Formulierung eines Hullmaterials mischt und den derart
erhaltenen umhillten Pflanzenschutz-Wirkstoff in an sich
bekannter Weise trocknet."

Am 29. Januar 2008 hat eine mundliche Verhandlung vor
der Kammer stattgefunden.

In dieser mundlichen Verhandlung hat die
Beschwerdefiuhrerin die Patentierbarkeit des
Patentgegenstandes auf der Grundlage des jeweils
einzigen Anspruchs des iIn der mundlichen Verhandlung vor
der Kammer eingereichten Hauptantrags, Hilfsantrags 1
oder Hilfsantrags 2 verteidigt. Diese Anspriuche
entsprechen ubrigens den jeweiligen Ansprichen 1 der am

29. November 2007 eingereichten Antrage.

Der Anspruch des vorliegenden Hauptantrags lautet wie
folgt:

"Verfahren zur Herstellung eines festen
Pflanzenschutzmittels, bestehend im Wesentlichen aus a)
einem oder mehreren, Uberwiegend amorphen, festen
Pflanzenschutz-Wirkstoffen in nanopartikularer Form mit
einer Wasserloslichkeit von weniger als 500 mg/l bei
25°C und b) einer die Komponente a) umgebenden
Hullschicht, wobei der mittlere Durchmesser der
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nanopartikularen Wirkstoffteilchen nach Redispergierung
im Bereich vom 0,05 bis 0,8 um liegt,

dadurch gekennzeichnet, dass man eine molekular-disperse
Losung des Pflanzenschutz-Wirkstoffs durch turbulentes
Vermischen mit einer flussigen Formulierung des
Hallmaterials in eine kolloidal stabile Dispersion
umhullter Teilchen des weiltgehend amorphen
Pflanzenschutz-Wirkstoffs uUberfuhrt und den derart

umhitl lIten Pflanzenschutz-Wirkstoff in an sich bekannter
Weise trocknet.™

Der Anspruch des vorliegenden ersten Hilfsantrags
unterscheidet sich von dem Anspruch des vorliegenden
Hauptantrags lediglich dadurch, dass man den
Pflanzenschutz-Wirkstoff In einem mit Wasser mischbaren
organischen Losungsmittel 10st, wobeil man eine
molekular-disperse LOsung des Pflanzenschutz-Wirkstoffs
in dem mit Wasser mischbaren organischen Ldsungsmittel
erhalt.

Der Anspruch des vorliegenden zweiten Hilfsantrags
unterscheidet sich von dem Anspruch des ersten
Hilfsantrags dadurch, dass die erhaltene kolloidal
stabile Dispersion umhtllter Teilchen zu 40 bis
99,5 Gew.-% aus Wasser und mit Wasser mischbaren

organischen Losungsmittel besteht.

Die Beschwerdefuhrerin macht im Wesentlichen geltend,
das Verfahren des Streitpatents nach dem nun
vorliegenden Hauptantrag sei neu, weil gemall den
Druckschriften (E1) und (E2) die Herstellung des
Pflanzenschutzmittels ohne den Einsatz einer molekular-
dispersen Losung des Wirkstoffs und ohne der Bildung
einer kolloidal stabilen Dispersion der umhtllten
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Teilchen des Wirkstoffs durchgefihrt werde. AulRerdem
lehrt die Druckschrift (E2) nicht, ein
Pflanzenschutzmittel als Wirkstoff einzusetzen.

Das Verfahren beruhe auch auf erfinderischer Tatigkeit.
Im Hinblick auf die Druckschrift (El) als
nachstkommenden Stand der Technik bestehe die objektive
Aufgabe darin, ein weiteres Verfahren zur Herstellung
umhial lIter, nanopartikularer Zusammensetzungen von festen,
in Wasser im Wesentlichen unldslichen Pflanzenschutz-
Wirkstoffen bereitzustellen, in denen der
Pflanzenschutz-Wirkstoff Uberwiegend als amorpher
Feststoff vorliegt. Die Losung dieser Aufgabe durch den
Einsatz einer molekular-dispersen Losung des Wirkstoffs
und die Bildung einer kolloidal stabilen Dispersion der
umhtllten Teilchen des Wirkstoffs vor der
Trocknungsstufe sei aufgrund des genannten Standes der
Technik nicht naheliegend. Die Druckschrift (E2) fuhre
vielmehr von der beanspruchten Erfindung hinweg, da sie
lehre méglichst wenig organisches Ldsungsmittel
einzusetzen und dass dabei eine vollstandige Losung des
Wirkstoffs nicht erforderlich sei.

Bezuglich der vorliegenden Anspriiche der beiden
Hilfsantrage hat die Beschwerdefuhrerin sich auf die
gleichen Argumenten gestitzt, die sie zur Verteidigung
der erfinderischen Tatigkeit fur den Hauptantrag
vorgebracht hat. Sie hat eingeraumt, das in den Anspruch
des zweiten Hilfsantrags eingefuhrte Merkmal bezitglich
des Wasser/Losungsmittel-Gesamtgehalts sei fur die
erfinderische Tatigkeit nicht relevant.

VI11. Die Beschwerdegegnerin macht geltend, der einzige

Unterschied zwischen dem Verfahren des angefochtenen

0353.D
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Patents und dem Verfahren gem&fR der Druckschrift (E2)
bestehe darin, dass nach dem Verfahren des angefochtenen
Patents ein Pflanzenschutz-Wirkstoff anstelle eines
pharmazeutischen Wirkstoffs verwendet werde. Der Einsatz
eines Pflanzenschutzwirkstoffs im Verfahren gemall der
Druckschrift (E2) seir fiur den Fachmann jedoch
naheliegend, da im Hinblick auf die erwinschte
Bioverfiugbarkeit der Wirkstoffe die Herstellung von
Heilmitteln und Pflanzenschutzmitteln verwandte

technische Gebiete seien.

Im Ubrigen hat sie bezuglich der nun vorliegenden
Anspriuche erklart, keine formellen Einwande unter
Artikel 83 EPU (Ausfuhrbarkeit), Artikel 84 EPU
(Klarheit) und Artikel 123 EPU (Zulassigkeit der
Anderungen) zu haben. AuRerdem hat sie bezuglich dieser

Anspriuche keine Neuheitseinwande vorgebracht.

Die Beschwerdefuhrerin beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent auf Grundlage der
Anspruche des am 29. Januar 2008 eingereichten
Hauptantrags, Hilfsantrags 1 oder Hilfsantrags 2
aufrechtzuerhalten.

Die Beschwerdegegnerin beantragt, die Beschwerde

zuriuckzuweisen.

Am Ende der mundlichen Verhandlung wurde die
Entscheidung der Kammer verkindet.

Entscheidungsgrinde

1.

0353.D
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Hauptantrag

2. Anderungen (Artikel 123 EPU)

2.1 Gegen den gegenitber der Fassung der Anspriuche des
angefochtenen Patents eingeschrankten Anspruch 1 dieses
Antrags bestehen keine Bedenken im Hinblick auf
Artikel 123 (2) und(3) EPU. Auch die Beschwerdegegnerin

hat diesbeziuglich keine Einwédnde vorgebracht.

3. Neuheit

3.1 Die Kammer hat sich auch davon uUberzeugt, dass der
Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 gegenuber den
genannten Druckschriften neu ist. Da dies unstreitig Iist,

erubrigen sich weitere Ausfihrungen hierzu.

4. Erfinderische Tatigkeit

4.1 Nach standiger Rechtsprechung der Beschwerdekammern zum
"Aufgabe-L6sungs-Ansatz™ beil der Priufung der
erfinderischen Tatigkeit und im Einklang mit der
Beschwerdefihrerin betrachtet die Kammer die
Druckschrift (E1) als nadchstkommenden Stand der Technik,
da diese Druckschrift einen Gegenstand offenbart, der
sich mit derselben Aufgabe befasst.

4.2 Die Druckschrift (E1) offenbart, ahnlich dem
angefochtenen Patent, ein Verfahren zur Herstellung
eines festen Wirkstoffpraparat aus a) einem Uberwiegend
amorphen, festen, iIn Wasser schwerléslichen Wirkstoff in
nanopartikularer Form im Bereich von 30 bis 500 nm,

wobei der Wirkstoff unter anderem ein pharmazeutischer

0353.D
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Wirkstoff, ein Fungizid, ein Insektizid oder ein
Herbizid sein kann, und b) einer die Komponente a)
umgebenden Hullschicht (siehe bezuglich des Wirkstoffs
Seite 1, erster Absatz; Seite 8, Zeilen 17 bis 23;
Seite 9, Zeilen 14 bis 33; und Anspriche 56 und 59; und
bezuglich der Umhiullung Seite 10, Zeilen 30 bis 38; und
Seite 13, letzte Zeile bis Seite 14, Zeile 11), wobei
man (i) den Wirkstoff schmilzt, (ii) die erhaltene
Schmelze eventuell vordispergiert in einem
Dispergiermittel, das den schlecht wasserldslichen
Wirkstoff nicht 16st, (iii) die erhaltene Dispersion
durch turbulentes Vermischen mit dem Dispergiermittel,
das einen fur die Umhiullung geeigneten Stabilisator
enthalt, emulgiert, (iv) die Emulgierung so durchfuhrt,
dass die erwinschte nanopartikulare (kolloidale)
TeilchengroRe erhalten wird, und (v) den derart
umhtllten Wirkstoff in an sich bekannter Weise trocknet
(siehe Seite 11, Zeile 8 bis Seite 12, Zeile 5; Seite 8,
Zeile 20; und Anspriche 30, 36, 37, 42, 45 und 53).

Gegenuber diesem ndchstkommenden Stand der Technik
besteht die Aufgabe, wie von der Beschwerdefihrerin
schriftlich vorgebracht, darin, ein weiteres Verfahren
zur Herstellung umhillter, nanopartikuléarer
Zusammensetzungen von festen, iIn Wasser im Wesentlichen

unloslichen PFlanzenschutzwirkstoffen bereitzustellen.

Zur Losung dieser Aufgabe wird das Verfahren gemald dem
vorliegenden Anspruch 1 des angefochtenen Patents
vorgeschlagen, das 1m Wesentlichen durch den Einsatz
einer molekular-dispersen Losung des Pflanzenschutz-
Wirkstoffs und die Herstellung einer kolloidal stabilen
Dispersion umhtullter Teilchen durch turbulentes

Vermischen der molekular-dispersen Losung des
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Pflanzenschutz-Wirkstoffs mit einer flissigen
Formulierung des Hullmaterials gekennzeichnet ist.

Ausweislich der Beispiele Im angefochtenen Patent wird
die oben definierte Aufgabe auch glaubhaft gelost. Die
Beschwerdegegnerin hat die erfolgreiche Losung dieser
Aufgabe auch nicht mehr bestritten.

Es ist nun zu untersuchen, ob der Stand der Technik dem
vor der oben definierten Aufgabe stehenden Fachmann
Anregungen bot, diese gemdll dem Anspruch des
angefochtenen Patents und insbesondere durch dessen

kennzeichnende Merkmale zu ldsen.

Die Druckschrift (E1) offenbart, wie oben unter

Punkt 4.2 angegeben, ein Verfahren zur Herstellung eines
festen Wirkstoffpraparat aus einem Uberwiegend amorphen,
festen, in Wasser schwerldslichen Wirkstoff in
nanopartikularer Form, nach dem man eine Schmelze des
Wirkstoffs dispergiert in einem Dispergiermittel, das
den schlecht wasserldslichen Wirkstoff nicht 16st, und
die erhaltene Dispersion durch turbulentes Vermischen
mit der flussigen Formulierung des Hullmaterials in eine
Dispersion umhullter Teilchen des Wirkstoffes Uberfihrt.
Diese Druckschrift gibt daher keinerlei Anregung, zur
Losung der hier bestehenden Aufgabe, eine molekular-
disperse LOosung des Wirkstoffs einzusetzen.

Indes offenbart die Druckschrift (E2) ein Verfahren zur
Herstellung von feinteiligen Formulierungen von in
Wasser schwerlodslichen Farb- oder Wirkstoffen, wobei
moglichst wenig Losungsmittel eingesetzt wird und keine
zwischenzeitige molekulare Losung des Wirk- oder
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Farbstoffs iIn einem wassermischbaren Losungsmittel
hergestellt werden muss (siehe Seite 2, Zeilen 1 bis 30).

Bezluglich des Einsatzes eilnes Ldsungsmittels wird jedoch
auch folgendes ausgefihrt (siehe Seite 2, Zeilen 32 bis
37):

"Es gibt allerdings Stoffe, die einer ganz
I6sungsmittelfreien Verarbeitung nicht zuganglich sind,
well 1hre wassrigen Dispersionen klumpen und daher nicht
dosierbar sind. Ein Beispiel dafur ist Fenofibrat.
Solche Stoffe werden erfindungsgemall, statt in Wasser
dispergiert, in moglichst wenig organischem
Losungsmittel geldst (falls sie in dem betreffenden

Losungsmittel leicht I6slich sind) oder dispergiert.”

Aus diesen Ausfihrungen folgt eindeutig, dass die
Herstellung einer vollstandigen (molekular-dispersen)
Losung des Wirkstoffs zwar nicht erforderlich ist, aber
abhangig von dem jeweiligen Wirkstoff eine tatsachliche
Alternative gegenuber der Herstellung einer Dispersion
darstellt. Diese Auffassung der Kammer wird bestatigt
durch Beispiel 2 dieser Druckschrift. Gemall diesem
Beispiel wird Fenofibrat in Isopropanol gelést, die
erhaltene LOsung mit einer harten Strahl der
Schutzkolloidldsung gemischt und die so hergestellte
Emulsion einer Spriuhtrocknung unterworfen, wobel ein
freifliessendes Pulver erhalten wird, das bei
Redispergierung In Wasser eine kolloidale Dispersion des

Wirkstoffs mit einer Partikelgrofle von 0,66 um ergibt.

4.8 Die Beschwerdefuhrerin hat eingewandt, dass die
Druckschriftt (E2) nicht die Herstellung eines festen
Pflanzenschutzmittels betrifft, da mit dem Term

0353.D
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"Wirkstoff'" lediglich ein pharmazeutischer Wirkstoff
gemeint i1st, sodass der Fachmann diese Druckschrift bei
der LOsung der oben unter Punkt 4.3 definierten Aufgabe
nicht bericksichtigt hatte.

Der Fachmann der sich, zum Ziel gesetzt hat, die oben
unter Punkt 4.3 definierte Aufgabe zu ld6sen, geht hier
jedoch von dem Stand der Technik gemdlR der Druckschrift
(E1) aus. Dieser betrifft ein Verfahren zur Herstellung
umhial lIter, nanopartikularer Zusammensetzungen von festen,
in Wasser im Wesentlichen unldslichen Wirkstoffen, wobei
allerlei Wirkstoffe, wie Pflanzenschutzwirkstoffe und
pharmazeutische Wirkstoffe, eingesetzt werden koénnen.
Unter diesen Umstdnden, besteht daher fur den Fachmann
vielmehr eine Veranlassung zur LOsung der vorliegenden

Aufgabe, die Druckschrift (E2) zu bericksichtigen.

Die Beschwerdefihrerin hat auch argumentiert, dass die
Druckschrift (E2) vielmehr von der beanspruchten
Erfindung hinweg fihre. Gemall threr Lehre sei moglichst
wenig organisches Ldsungsmittel einzusetzen und fehle
die Notwendigkeit einer vollstandigen Lésung des
Wirkstoffs.

Dieses Argument uUberzeugt jedoch ebenfalls nicht. Wie
oben unter Punkt 4.7 ausgefuhrt, konnen namlich gemal
der Druckschrift (E2) bei dem Einsatz von Wirkstoffen,
die einer ganz ldsungsmittelfreien Verarbeitung nicht
zuganglich sind, weil i1hre wassrigen Dispersionen
klumpen und daher nicht dosierbar sind, sowohl Ldsungen
als auch Dispersionen der Wirkstoffe hergestellt und als

solche weiter verwendet werden.
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Fir die Behauptung der Beschwerdefihrerin, das Verfahren
gemall dem Beispiel 2 der Druckschrift (E2) werde ohne
den Einsatz einer molekular-dispersen Losung des
Wirkstoffs und ohne die Bildung einer kolloidal stabilen
Dispersion der umhiullten Teilchen des Wirkstoffs
durchgefihrt, fehlt eine glaubhafte Substantiierung. Ihr
Vorbringen ist daher rein spekulativ und schon deswegen
unbeachtlich. AuRerdem beschreibt das Beispiel, genau im
Widerspruch zur Argumentation der Beschwerdefiuhrerin,
dass der betreffende Wirkstoff geldst wird und die
erhaltene Losung als solche fur die Herstellung der
umhillIten Teilchen eingesetzt wird (siehe auch Punkt 4.7
oben, zweiter Absatz). Weiterhin folgt aus dem Beispiel,
dass die hergestellten Teilchen, wie die Teilchen des
angefochtenen Patents, nanopartikuldre Abmessungen und
eine im Wesentlichen gleiche Umhullung haben. Es ist
daher vielmehr plausibel, dass sie bei Dispergierung
eine kolloidal stabile Dispersion ergeben (siehe (E2),
Seite 4, Zeilen 25 bis 27; und das angefochtene Patent

in der erteilten Fassung, Anspriche 1 und 3).

Die Druckschrift (E2) musste daher den Fachmann, der
sich, ausgehend von dem Stand der Technik gemalR der
Druckschriftt (El1), zum Ziel gesetzt hat, die oben unter
Punkt 4.3 definierte Aufgabe zu Ldsen, dazu anregen,
hierzu durch turbulentes Vermischen einer molekular-
dispersen L6sung des Pflanzenschutz-Wirkstoffs mit einer
flissigen Formulierung des Hullmaterials eine kolloidal
stabile Dispersion umhiullter Teilchen herzustellen, die
dann 1n an sich bekannter Weise getrocknet werden kann.

Das Verfahren nach Anspruch 1 ergibt sich daher in
naheliegender Weise aus dem Stand der Technik und beruht

nicht auf erfinderischer Tatigkeit.
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Hilfsantrag 1

5. Dieser Hilfsantrag unterscheidet sich vom Anspruch des
vorliegenden Hauptantrags lediglich dadurch, dass man
die molekular-disperse Losung mit einem organischen
Losungsmittel herstellt. Dieses Merkmal i1st jedoch
trivial, da die Wirkstoffe in Wasser schwer 16slich sind.
Die Ausfuhrungen der Kammer beziglich des Hauptantrags

treffen daher auch fur diesen Antrag zu.

5.1 Die Kammer kommt daher zu dem Ergebnis, dass auch der

Anspruch dieses Antrags nicht gewahrbar ist.

Hilfsantrag 2

6. Der Anspruch dieses Hilfsantrags unterscheidet sich von
dem Anspruch des ersten Hilfsantrags dadurch, dass die
erhaltene kolloidal stabile Dispersion umhullter
Teilchen zu 40 bis 99,5 Gew.-% aus Wasser und mit Wasser
mischbaren organischen Losungsmittel besteht. Die
Beschwerdefuhrerin hat in der mundlichen Verhandlung vor
der Kammer eingeradumt, dass dieses Merkmal keinerlei
zusadtzlichen Beitrag fur die Anerkennung einer

erfinderischen Tatigkeit beinhaltet.
6.1 Aus den oben fiUr den Hauptantrag angegebenen Griunden ist

daher auch dieser Hilfsantrag der Beschwerdefiuhrerin

nicht gewahrbar.

0353.D
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

N. Maslin P. Ranguis

0353.D



