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Sachverhalt und Antrage

C5914.D

Die europaische Patentanmeldung Nr. 99 941 596.1 basiert
auf der internationalen Anmeldung mit dem Aktenzeichen
PCT/EP99/05905 und wurde in Form der WO 00/010535
veroffentlicht. Sie wurde als europaisches Patent

Nr. 1 105 103 mit zweil Ansprichen erteilt.

Patentanspruch 1 des erteilten Patents hat folgenden
Wortlaut:

"Tablette mit zwei Stirnflachen und einer Mantelflache,
dadurch gekennzeichnet, dall die einander

gegenuberliegenden Stirnflachen der Tablette

a) insgesamt nicht-eben und zumindest annahernd,

parallel zueinander angeordnet sind und

b) mit je einer Bruchrille auf der Ober- und Unterseite
versehen sind, wobeil die Bruchrillen in der
Tablettenmitte parallel Ubereinander liegen

sowie dadurch gekennzeichnet, dall die Tablette
randseitig auf der Ober- und/oder Unterseite mit je zwei

halbmondformigen Phasen versehen ist.™

(Dieser Patentanspruch wurde Ubernommen, wie er iIn der
Patentschrift abgedruckt ist. Es fanden keinerlei
Korrekturen statt.)

Die Einsprechenden haben mit der Begrindung Einspruch
eingelegt, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht
neu und ergébe sich 1n naheliegender Weise aus dem Stand
der Technik (Artikel 100 a) EPU 1973); der
Einspruchsgrund, dass das Patent die Erfindung nicht so
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deutlich und vollstandig offenbare, dass ein Fachmann
sie ausfihren koénne (Artikel 100 b) EPU 1973) wurde nach
Ablauf der Eilnspruchsfrist eingebracht und von der
Einspruchsabteilung zugelassen.

Die folgende Entgegenhaltung wurde unter anderen iIm
Einspruchsverfahren und im anschlielienden

Beschwerdeverfahren genannt:

(18) Lexikon der Physik, Vierter Band, Spektrum
Akademischer Verlag Heidelberg, Berlin; 2000,
Seiten 240 und 251, Stichwort **Phase"

Die Eilnspruchsabteilung hat mit der unter dem Datum vom
18. Mai 2007 zur Post gegebenen Entscheidung nach
Artikel 102 (1) und 102 (3) EPU 1973 das Patent

widerrufen.

Die Einspruchsabteilung fuhrte aus, dass der Gegenstand
nach Hauptantrag und nach den Hilfsantrdgen 1 und 2
jeweils nicht so deutlich und vollstandig offenbart ser,
dass ein Fachmann ihn hinsichtlich der vollen Breite der
patentierten Lehre ausfihren koénne, weil diese Lehre
auch vieleckige Tabletten umfasse (Artikel 83 EPU 1973).

Den Antrag der Korrektur des Wortes "Phase'™ zum Wort
"Fase" als "offenbare Unrichtigkeit"” lehnte die
Einspruchsabteilung ab, da der Begriff durch die
Erlauterungen 1m Patent ausreichend definiert sei und
deshalb 1m vorliegenden Fall keine "offenbare
Unrichtigkeit" vorliege.

Die Patentinhaberin (Beschwerdefuhrerin) hat Beschwerde

eingelegt und ggf. nach Ersatz des Wortes "Phase'™ durch
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"Fase" als Berichtigung nach Regel 139 EPU, mit dem
Hauptantrag die Aufrechterhaltung des erteilten Patents
oder mit den Hilfsantragen 1, 2 und 3 die beschrankte
Aufrechterhaltung beantragt, hilfsweise die

Zuruckverweisung an die Einspruchsabteilung.

Am 31. Mar 2011 hat eine mundliche Verhandlung
stattgefunden, in deren Verlauf die Beschwerdegegnerin
die bisherigen Hilfsantrdge 1 und 2 als neuen
Hauptantrag und als Hilfsantrag 1 vorgelegt hat.
AuBerdem wurden neue Hilfsantrage 2 und 3 Uberreicht.

Die Kammer hat diese Antrage zum Verfahren zugelassen.

Damit ist nunmehr im Patentanspruch 1 des Hauptantrags

gegenuber dem erteilten Patentanspruch 1 das Wort

"Phasen' durch das Wort "Fasen' ersetzt.

Das Vorbringen der Beschwerdefuhrerin im Verfahren kann

folgendermallen zusammengefasst werden:

Die Berichtigung des im Patent beziehungsweise den
ursprungliche Unterlagen genannten Begriffes "Phase™ zu
"Fase'" begrinde sich darin, dass das Wort "Phase'™ in den
Anspruchen und in der Beschreibung im jeweiligen
Zusammenhang keinen Sinn ergébe. In der Beschreibung
werde aulerdem eine Definition gegeben, die unzweideutig
nur auf das Wort "Fase'" passe und Grundlage fur die
beantragte Berichtigung nach Regel 139 EPU sei.

In der Sache sei festzustellen, dass die
Einspruchsabteilung die Ausfuhrbarkeit der patentgemélen
Lehre fur runde und ovale Tabletten anerkannt hatte.
Danach bediurfe es nur noch eines kleinen, und fir den

Fachmann ohne weilteres gangbaren Schrittes, um auch eine
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mehreckige Tablette mit Fase herzustellen. Die
halbmondformige Fase stelle sich dann eben iIn i1hrer
Aulenkontur als segmentierter Kreis dar.

Dass "halbmondformig™ in der Wortkombination
"halbmondf6rmige Phasen' eine Bezeichnung fir die Form
von flachigen Abschragungen der Tablettenoberfléache
darstellen musse, ergabe sich einerseits aus der
Definition "Fase (= Facette, Schrage)' und andererseits
auch unmittelbar aus dem Begriff "halbmondférmige
Facette™, wie er in der Beschreibung gebraucht werde.
Dass darunter auch eine Fase an der Tablettenkante mit
einer gewissen Breite zu verstehen sei, die sich dann
von dieser Stelle maximaler Breite ausgehend in ihrem
Verlauf bis zu 90° links und rechts von dieser Stelle
weg jeweils auf die Breite Null verjungt, ergabe sich
zum einen aus dem allgemeinen Sprachgebrauch, nachdem
ein Halbmond auch fur eine Mondsichel stinde, und zum
anderen aus der Figur 4, aus der sichelformige
Abschragungen zu ersehen seien. Die Figur 4 sei ohne
weilteres zu verstehen, nachdem die sichelfdérmige, an der
Tablettenoberseite angeordnete Abschragung (Fase)
gegeniuber der gleichgestalteten, in Figur 2 erkennbaren
Fase an der Tablettenunterseite um 90° verschoben sei
und daher i1n der Schnittdarstellung der Figur 2 nicht
sichtbar erscheine. Bei der Darstellung von oben

(Figur 4) zeige sich die Fase an der Tablettenoberseite
aber dann zwingend halbmondfdérmig mit der grofRten Breite
am Ende der Bruchrille und sich jeweils im 90°-Winkel
dazu bis auf Null verjingend.

Die restlichen Merkmale seien in der Beschreibung des
erteilten Patents ausreichend erlautert, um die

Ausfuhrbarkeit sicher zu stellen, und Argumente, die
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letzten Endes die Klarheit der Patentanspriche betréafen,
kénnten fir das nach dem Hauptantrag verteidigte
erteilte Patent keine Anwendung finden.

Die Beschwerdegegnerinnen haben den Argumenten der
Beschwerdefuhrerin widersprochen:

Eine Berichtigung im Sinne der Regel 139 EPU komme nicht
in Frage, weil im Anspruch 1 des Patents das Wort Phase
Im Zusammenhang mit "halbmondformig™ als Mondphase
durchaus Sinn mache. A priori springe es daher nicht ins
Auge, dass dieser Begriff an dieser Stelle falsch und
unbeabsichtigt stehen kénne. Nachdem die beiden Begriffe
"halbmondférmig"™ und *""Phase’™ dann in der Beschreibung im
Zusammenhang nicht mehr auftauchten, kdnne man die
dortigen Definitionen auch bei der Suche nach einer
tatsachlich gewollten Bedeutung von "‘Phase'™, wie im

Patentanspruch gebraucht, nicht heranziehen.

Im Ubrigen sei den Argumenten der Einspruchsabteilung
beizupflichten, dass die Berichtigung fur das
Verstandnis des Patents nicht erforderlich sei, und dass
der Berichtigungsbedarf erst sehr spat im Laufe des
Einspruchsverfahrens, also nicht "sofort”™ erkannt worden
seil und selbst zu dieser Zeit nur von einer

Einsprechenden und nicht von der Patentinhaberin.

Die Definitionen und zeichnerischen Darstellungen
(insbesondere Figur 4) im Streitpatent wirden dem
Fachmann keine vernunftige Anleitung geben, wie der
Begriff "halbmondformige Phase'™ oder "halbmondfdérmige
Fase'" zu deuten oder auszufihren ware. In der
Beschreibung der Figur 2 werde von einer Phase

gesprochen, was im Zusammenhang mit der Schnitt-
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Zeichnung eigentlich nur eine einzige, am kompletten
unteren Ende des Tablettenumfangs umlaufende Fase
bedeuten kdnne, jedenfalls aber eine zweite Fase an der
Tablettenoberseite ausschliele. Wenn dann, entsprechend
der zugehorigen Beschreibung, die Figur 4 eine Sicht der
mit Figur 2 dargestellten Tablette von oben darstellen
solle, dann sei die Figur 4 Im Zusammenhang mit dieser
Beschreibung jedenfalls Uberhaupt nicht mehr zu
verstehen und kdénne auch nicht zur Deutung irgend eines
Begriffes herangezogen werden. Noch viel weniger lasse
sich dieses Merkmal einer halbmondférmigen Phase oder
Fase nacharbeiten, soweit der beanspruchte Gegenstand

auch ovale oder eckige Tabletten umfasse.

Jedenfalls bliebe offen, wie patentgemale Tabletten
randseitig zu gestalten waren, und bereits damit ware
die Lehre des Streitpatents nicht ausfuhrbar im Sinne
von Artikel 100 b) beziehungsweise 83 EPU 1973.

Zusatzlich enthielten die vorgelegten Patentanspriliche
mit den Textpassagen "dall die einander
gegenuberliegenden Stirnflachen der Tablette iInsgesamt
nicht-eben™ seien "und zumindest annahernd, parallel
zueinander angeordnet sind” zwei unbestimmte Merkmale.
Um @m Lichte des zu erreichenden Erfolges, namlich eine
leicht zu brechende Tablette herzustellen, die
tatsachlich wirksame Ausgestaltung dieser Merkmale
aufzufinden, musse der Fachmann selbst erfinderisch
tatig werden und eine unzumutbar grofie Zahl von
Versuchen durchfiuhren, und zwar nicht nur unter
Abwandlung der Tablettenformen und -grofen, sondern auch
noch In Abhangigkeit von Abwandlungen iIn der Rezeptur
der Tabletten. Auch aus diesem Grunde seien die mit den

geltenden Antragen beanspruchten Lehren im Sinne des
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Artikels 100 b) beziehungsweise 83 EPU 1973 nicht
ausfuhrbar.

Die Beschwerdefuhrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung, die
Berichtigung des Patents sowie dessen Aufrechterhaltung
oder Zuruckverweisung an die Einspruchsabteilung zur
weiteren Entscheidung im Unfang des in der mindlichen
Verhandlung eingereichten Hauptantrags oder, hilfsweise,
im Unfang eines der in der muindlichen Verhandlung

eingereichten Hilfsantrage 1 bis 3.

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden) beantragten
die Ablehnung des Antrags auf Berichtigung und die

Zuruckweisung der Beschwerde.

Entscheidungsgrinde

1.

C5914.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Das Wort ""Phase'™ ergibt bereits im urspringlich
eingereichten Patentanspruch 2 unter anderem deshalb
keinen Sinn, weil Phasen aus der Schwingungslehre, z.B.
Stromphasen, oder aus der Thermodynamik, z.B.
Flussigkeitsphasen (siehe Druckschrift (18)), nicht in
den Zusammenhang passen. Auch die Beleuchtungsform eines
Himmelskorpers, z.B. eine Mondphase (siehe ibid.) fihrt
verbunden mit dem Adjektiv halbmondformig allenfalls zu
einer Tautologie, die dann etwa iIn der Bedeutung einer
"halbmondformigen Mondphase' zusammen mit dem restlichen
Satz keine geeignete Darstellung dessen ergabe, womit
nun die Tablette randseitig auf der Ober- und/oder
Unterseite tatsachlich versehen sein soll. In der
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Beschreibung (siehe Seite 2, Zeilen 12 bis 14 wie
ursprunglich eingereicht und Spalte 2 des Patents,
Zeilen 8 bis 10) wird demgegentber fur "Phase' die
Definition "(= Facette, Schrage)" gegeben, die nur auf
das Wort "Fase' passt, was einem einfachen Druckfehler
entspricht. Auch der auf Seite 2 in den Zeilen 12 bis 14
wie ursprunglich eingereicht und In Spalte 2 des
erteilten Patents, Zeile 53, gebrauchte Begriff
"halbmondférmige Facette'™ fugt sich zwanglos in diesen

Sachverhalt ein.

Daruber hinaus erschliel3t sich der Bezug auf eine 'Fase™
an der Tablette auch aus der an die Definition

"(= Facette, Schréage)™ anschliefllenden Erlauterung
"wodurch die Belastbarkeit der Stempel beim Pressen der
Tablette vergroRert wird” (siehe Seite 2, Zeilen 14

und 15 der Beschreibung wie urspringlich eingereicht und
Spalte 2 des Patents, Zeilen 11 und 12), was fur die

Tablettenherstellung allgemein bekannt ist.

Daruber hinaus sind die Kriterien, eine Berichtigung sei
fir das Verstandnis des Patents nicht erforderlich, und
der Berichtigungsbedarf sei nicht "sofort” im zeitlichen
Sinne erkannt worden, als MalRstab fur die Anwendung der
Regel 139 dem EPU nicht zu entnehmen.

Dem Berichtigungsantrag nach Regel 139 EPU wird deshalb
stattgegeben. Im Folgenden wird fir die urspringlichen

Unterlagen und fur das erteilte Patent vom berichtigten
Text ausgegangen.

Die mit dem Hauptantrag und den Hilfsantridgen 1 bis 3
neu vorgelegten Patentanspriiche enthalten Anderungen,

die zum Teil direkte Antworten auf die letzten
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AuRerungen der Beschwerdegegnerinnen darstellen und
Insgesamt Uberschaubaren Ausmafles sind. Mit thnen wird
etlichen Hinweisen auf Mangel Rechnung getragen, die iIm
Verlauf der mindlichen Verhandlung angesprochen worden
sind. Die Anderungen sind damit insgesamt geeignet, den
Fortgang des Verfahrens zu fordern. Die
Beschwerdegegnerinnen hatten auch keine Einwande.

Die Kammer hat daher von ihrem Ermessen Gebrauch gemacht,

und diese Antrage zur Verhandlung zugelassen.

Hauptantrag: Patentanspriche wie erteilt und berichtigt

Patentanspruch 1 des geltenden Hauptantrags betrifft

eine

"Tablette mit zwei Stirnflachen und einer Mantelflache,
dadurch gekennzeichnet, dass die einander

gegenuberliegenden Stirnflachen der Tablette

a) iInsgesamt nicht-eben und zumindest annahernd,

parallel zueinander angeordnet sind und

b) mit je einer Bruchrille auf der Ober- und Unterseite
versehen sind, wobeil die Bruchrillen in der

Tablettenmitte parallel Ubereinander liegen

sowie dadurch gekennzeichnet, dass die Tablette
randseitig auf der Ober- und/oder Unterseite mit je zwei
halbmondformigen Fasen versehen ist."

Die "nicht-ebene" Ausgestaltung der Tablettenoberflache
ergibt sich bereits aus dem Vorhandensein von Fasen.

Insofern ist dieses Merkmal bei abgefasten Tabletten
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jedenfalls erfullt und die Beschreibung weiterer
moglicher Ausgestaltungen hat weder als Merkmal des
Patentanspruchs fur die weitere Beurteilung der
Patentfahigkeit noch fur die Beurteilung der
AusfTihrbarkeit irgend eine Bedeutung.

Die Herstellung von Tabletten mit anndhernd parallelen
Oberflachen als Erganzung zur Mantelflache ist ebenfalls
ublich und bekannt. Allenfalls fur Kugeln oder von
Kugeln abgeleitete, vielflachige Gebilde, die keine
Mantelflache in diese Sinne mehr aufweisen, durfte sich

eine Abgrenzbarkeit ergeben.

Die Frage der Messbarkeit eines Winkels, der von "‘durch
die Bruchrille geteilten Halften der Tablette™ gebildet
wird, wobei die Stirnflachen insgesamt nicht-eben sind,
stellt sich nicht, da sich beziglich des Merkmals der
Parallelitat der Tablettenoberfldchen jedenfalls die
Lehre gemall Patentanspruch 1 in i1hrer somit gegebenen

Breite als ausfiuhrbar darstellt.

In dem erteilten Patent stellt sich je nach Betrachtung
des Patentanspruchs 1, der Beschreibung mit Zeichnungen
oder einer Zusammenschau von allen Teilen die
"halbmondférmige Phase'™ nach Berichtigung zu
"halbmondférmige Fase™ in folgenden Ausprégungen dar:

- Der wortlich verstandene Text des Patentanspruchs 1
wirde zunachst runde oder Oblong-Tabletten
beschreiben, die an einer oder beiden Stirnflachen
jJewells so abgeschragt wéaren, dass (Je) zweil
halbkreisformige Flachen entstehen.

- Bei ovalen Tabletten bietet sich eine Abstraktion

dieser Vorstellung zu Flachen an, die durch eine
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gerade Strecke iIn der Mitte und einen ellipsoiden
Bogen begrenzt wéaren.

Nachdem sich Vielecke aus einem Kreis durch
Reduzierung der Anzahl von anfanglich unendlich
vielen Eckpunkten ableiten lassen, wirden sich die
"halbmondformigen Fasen™ dann als Flachengebilde
darstellen, die durch eine gerade Strecke und durch
einen je nach Zahl der Ecken mehr oder weniger oft
segmentierten Kreisbogen begrenzt waren. Im Falle von
viereckigen Tabletten ware das dann ein halbes
Quadrat bei Abschragen einer Kante oder ein Dreieck
bei Abschréagen von zwei Kanten an der Ecke.

Geht man von der Im deutschen Sprachgebrauch
moglichen und auch nicht unublichen Bedeutung des
Begriffs halbmondformig als sichelformig aus, so
stellen sich die Begrenzungslinien der flachig
dargestellten Abfasungen genau so wie vorstehend
beschrieben dar, jedoch mit einem Kreisbogen oder
Ellipsoid als Begrenzung anstelle der geraden Strecke.
AulRerdem miussen sich die beiden Abfasungen pro
Oberflache nicht mehr berihren, sondern kdnnen auch
einfach an gegenuberliegenden Kanten der
kantenabgeschragten Tablette ohne direkten Kontakt
angeordnet sein.

Da der Begriff halbmondformig offensichtlich viele
Abstraktionen zulasst, konnte eine normale Abfasung,
die sich zunédchst mit gleicher Breite rund um die
obere Kante einer flach zylindrisch geformten
Tablette erstreckt, alternativ und insbesondere dann,
wenn die Starke der Abfasung an zwei Stellen mehr
oder weniger stark variiert, ebenfalls "zwei
halbmondformige Phasen™ darstellen. Dabeil wirde die
Gesamtform von oben wie zwei aneinandergesetzte, von

aquidistanten oder nicht aquidistanten Kreisbdgen
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begrenzte Ringe mit ggf. variierenden Durchmessern

aussehen.

Dass der Text des Patentanspruchs 1 diese
Gestaltungsmoéglichkeiten nicht nur zulasst, sondern
sogar als selbstverstandlich zugrunde legt, ergibt sich
aus der Zusammenschau mit der Beschreibung, wo zum
Beispiel ausdricklich unter anderem von vieleckigen
Tabletten ausgegangen wird (siehe "beispielsweise
rechteckig bzw. quadratisch'™ in Spalte 2, Zeilen 16
bis 17). Zusatzlich werden auch Tabletten mit einer
Fase 5 dargestellt und beschrieben (siehe Figuren 2, 3
und 4 mit threr Erlauterung in Spalte 3, Zeilen 4

bis 18), was die Sichtweise mit den zusammengesetzten

Kreisbogen stitzt.

Unter diesen Umsténden ist festzustellen, dass das
Adjektiv "halbmondformig™ im Patentanspruch 1
offensichtlich eine derart breite Gestaltungsvielfalt
umfasst, dass praktisch jede Fase an einer Tablette, die
erganzend die sonstigen Merkmale des Anspruchs aufweist,
als halbmondformig bezeichnet werden kann.

Damit ist eilnerseits die Ausftuhrbarkeit der Lehre dieses
Anspruchs gegeben (Artikel 100 b) EPU 1973),
andererseits hat dieses Merkmal aber praktisch keine
abgrenzende Bedeutung mehr gegentber uUblichen Fasen an
Tabletten aus dem Stand der Technik.

Die zusatzlichen Argumente der Beschwerdegegnerinnen

konnen nicht greifen:

Die geometrische Gestaltung von Tabletten setzt im

allgemeinen auf einer bereits weitgehend fertigen
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Tablettenrezeptur und einem Tablettierverfahren auf, um
unter den dadurch gegebenen Umstédnden zum Beispiel, wie
im vorliegenden Fall, eine zusatzliche Optimierung
hinsichtlich des Verhaltens beim Brechen der Tablette

herbeizufiuhren.

Unzumutbar umfangreiche Versuchsreithen, iInsbesondere
hinsichtlich der Rezeptur sind also In diesem

Zusammenhang nicht erforderlich.

Obwohl sich aus dem EPU kein allgemeines Recht auf zwei
Instanzen zur Diskussion aller Teilfragen eines Falles
ableiten lasst, ist es allgemein anerkannt dass jeder
Parteil zugestanden wird, wichtige Details eines Falles
vor der Abteilung und vor den Beschwerdekammern

vorzutragen.

Bei der im vorliegenden Fall gegebenen Sachlage, dass
die Abteilung nur unter dem Aspekt von Artikel 100 b)
beziehungsweise 83 EPU 1973 entschieden hat, und diese
Entscheidung bereits im Hinblick auf das erteilte Patent
aufgehoben wird, halt es die Kammer fiUr angemessen, den
Parteien Gelegenheit zu geben, ihre Uberlegungen zu den
weiteren Erfordernissen des EPU vor der
Einspruchsabteilung vorzutragen. Sie macht daher von
threm Ermessen Gebrauch, die Angelegenheit

zuriuckzuverweisen.

So kann eine vollstandige Prufung nach allen weiteren
Aspekten des EPU vorgenommen werden.
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Entscheitdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Dem Antrag auf Berichtigung wird stattgegeben.
3. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz zur weiteren

Entscheidung zurickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

N. Maslin U. Oswald

C5914.D



