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Entscheidung der Einspruchsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 18. November
2004 zur Post gegeben wurde und mit der das
europédische Patent Nr. 0804165 aufgrund des
Artikels 102 (1) EPU widerrufen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage
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Die Beschwerdefihrerin ist Inhaberin des auf der
Grundlage der europaischen Patentanmeldung

Nr. 96 900 575.0 erteilten europaischen Patents

Nr. O 804 165. Das Patent in der erteilten Form enthielt
13 Anspriuche.

Anspruch 1 lautet wie folgt:
"1. Feste Arzneiform zur peroralen Applikation von
Wirkstoffen, die eine homogene Wirkstoffverteilung in

polymerem Material enthalt, dadurch gekennzeichnet, dal

das wirkstoffhaltige polymere Material in Form flacher
Bruchsticke mit einer gegenuber der Langen- und

Breitenausdehnung geringen Dicke von 1-500 um vorliegt.”

Gegen die Erteilung des Patents legte die Einsprechende
(Beschwerdegegnerin), gestutzt auf Artikel 100 (a) und
(b) EPU Einspruch ein mit der Begrindung, dass der
Gegenstand des Patents nach Artikel 52(1) EPU in
Verbindung mit den Artikeln 54 und 56 EPU im gesamten
Umfang wegen fehlender Neuheit und mangelnder
erfinderischen Tatigkeit nicht patentfahig sei und dass
das europaische Patent die Erfindung nicht so deutlich
und vollstandig offenbare, dass ein Fachmann sie

ausfihren konne.

Im Laufe der mundlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung vom 26. Oktober 2004 reichte die
Patentinhaberin einen neuen Hauptantrag ein, deren

Anspruch 1 wie folgt lautet:

"1. Feste Arzneiform zur peroralen Applikation von

Wirkstoffen, die eine homogene Wirkstoffverteilung in
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polymerem Material enthalt, dadurch gekennzeichnet, daf}
das wirkstoffhaltige polymere Material in Form flacher
Bruchsticke mit schollen-, plattchen bzw. blattartiger
Form mit einer Teilchengroélle (Langenausdehnung) von 0,2
bis 2mm und eilner gegenitber der Langen- und
Breitenausdehnung wesentlich geringeren Dicke von

1-500 um vorliegt.™

1v. In 1threr am 26. Oktober 2004 verkindeten Entscheidung
hat die Einspruchsabteilung das Europaische Patent
widerrufen. In der Sache begrindete die
Einspruchsabteilung thre Entscheidung im Wesentlichen
wie folgt:

Bezuglich des Hauptantrags und einzigen Antrags befand
die Einspruchsabteilung, dass der Gegenstand des
vorliegenden Anspruchs 1 in sich selbst widerspruchlich
sei, da auf Grund der vorgegebenen Definitionen fur
Ladnge und Dicke auch Bruchsticke umfasst seien, die
nicht mehr unter die Begriffe "flach”™ bzw. *"schollen-,
plattchen- bzw. blattartig"” fielen (z.B. Lange 550 um
und Breite 450 oder 500 um). Somit seien die
Erfordernisse des Artikel 84 EPU nicht erfullt.

V. Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) hat gegen diese

Entscheidung Beschwerde eingelegt.

VI. Zusammen mit der Beschwerdebegrindung mit Datum des
23. Marz 2005 hat die Beschwerdefihrerin einen neuen
Hauptantrag in Form von Anspruch 1 in der erteilten
Fassung sowie die Hilfsantrage 1 bis 7 eingereicht,
wobei der Hilfsantrag 2 dem friheren Hauptantrag
entspricht, auf dessen Grundlage das Patent von der

Einspruchsabteilung widerrufen wurde.
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Die Beschwerdefuhrerin beantragte, dass die Entscheidung
der Einspruchsabteilung vom 26. Oktober 2004 aufgehoben
und das Patent auf der Grundlage des Hauptantrags oder
einer der Hilfsantrage 1 bis 7, alle eingereicht mit der
Beschwerdebegrindung vom 23. Marz 2005, aufrecht
erhalten wird. Eine mundliche Verhandlung wurde fir den
Fall beantragt, dass die Kammer die Sache nicht an die

Erstinstanz zur weiteren Priufung zuruckverweist.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, dass die Beschwerde
zuruckgewiesen wird. Eine mundliche Verhandlung wurde
fur den Fall beantragt, dass die Kammer die Sache nicht
an die Einspruchsabteilung zurickverweist und
beabsichtigt, die Entscheidung der Einspruchsabteilung

aufzuheben.

Entscheidungsgrinde

1.
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Die Beschwerde ist zuléssig.

Hauptantrag:

In 1threr am 26. Oktober 2004 verkindeten Entscheidung
hat die Einspruchsabteilung das Patent aufgrund
mangelnder Klarheit des Gegenstands von Anspruch 1
widerrufen. Mit der Einreichung des neuen Hauptantrags
auf der Grundlage von Anspruch 1 wie erteilt ist somit
der einzige Grund, der zum Widerruf des Streitpatents
fuhrte, behoben und die Entscheidung der
Einspruchsabteilung gegenstandslos geworden.
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3. Zuruckverweisung:

Da die Einspruchsabteilung in der angefochtenen
Entscheidung zu keinem der von der Beschwerdegegnerin
angefuhrten Einspruchsgrinde Stellung genommen hat, halt
es die Kammer unter den gegebenen Umstanden fur
angezeigt, von ihrer in Artikel 111(1) EPU eingeraumten
Moglichkeit Gebrauch zu machen und die Sache zur
weiteren Entscheidung an die Einspruchsabteilung

zuriuckzuverweisen.

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird zur weiteren Prufung auf der Grundlage
des mit der Beschwerdebegrindung vom 23. Marz 2005
eingereichten Hauptantrags an die Einspruchsabteilung

zuriuckverwiesen.
Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
N. Maslin J. Riolo
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