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Entscheidung der Prifungsabteilung des
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27. November 2007 zur Post gegeben wurde und
mit der die europaische Patentanmeldung

Nr. 00909123.2 aufgrund des Artikels 97 (1)
EPU 1973 zuriuckgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

Die europaische Patentanmeldung Nr. 00 909 123.2 wurde
unter dem Aktenzeichen PCT/EP00/00739 eingereicht, als
WO-A2-00/47190 publiziert und mit der am

27 . November 2007 zur Post gegebenen Entscheidung der

Priufungsabteilung zurickgewiesen.

Der Wortlaut der Patentanspriuche 1 und 2 nach
Hauptantrag vor der Abteilung war:

"1. Verfahren zur Herstellung flachenformiger
Wirkstofftrager, umfassend die Schritte

- Beschichten eines Substrats mit einer
Iosemittelhaltigen streichfahigen Masse, umfassend
mindestens ein hydrophiles Polymer sowie Wirk- und
weitere Hilfsstoffe, mittels Streich-, Rakel- oder
Extrusionsverfahren,

- unmittelbares Trocknen der Beschichtung In einem
Trockenkanal durch Uberstrémen mit warmer Luft, wobei
die Trocknung in einer ersten Trocknungsphase zwischen
30 und 50°C, in einer zweiten Trocknungsphase bei
erhohter Temperatur zwischen 35 und 80°C, und in einer
dritten Trocknungsphase zwischen 25 und 50°C bei dann
wieder um 10°C reduzierter Temperatur erfolgt, und

- Weiterverarbeitung der getrockneten Beschichtung durch
Langsschnitt und durch Querschnitt oder iIn

Stanzeinrichtungen.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dalR die Prozefllgeschwindigkeit so reguliert wird, dal
eine relative Aquivalentfeuchte von 50-75% r.F.,
bevorzugt 60-68% r.F., nicht verlassen wird."
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Die folgenden Entgegenhaltungen wurden unter anderen iIm
Priufungsverfahren und Im anschlielienden

Beschwerdeverfahren genannt:

(4) Kneule, F.; "Das Trocknen'™, Verlag Sauerlander Aarau
und Frankfurt am Main (1984), Seite 636, 637

(5) Loncin, M. et al.; "L"humidité relative d"équilibre,
son Importance et sa mesure', Industr. alim. agr., 1965,
Seiten 923 bis 927

Die Priufungsabteilung fihrte aus, dass der Gegenstand
der Anmeldung in Form der jeweils geltenden Anspriche 1
des Hauptantrags und der Hilfsantrage 1 bis 3 auf Grund
von Mangeln im Hinblick auf die Artikel 83 und 84

EPU nicht patentierbar sei. Entsprechendes gelte fur die

Patentanspriche 2 von Hauptantrag und Hilfsantrag 1.

Der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 1 sei
nicht klar im Sinne des Artikels 84 EPU, weil keine
Angabe der Dauer der Trocknungsphase insgesamt und 1in
den drei Teilphasen gegeben werde.

Der Gegenstand der Patentanspriche 2 des Hauptantrags
und des Hilfsantrags 1 sowie der Patentanspriche 1 der
Hilfsantrage 2 und 3 sei nicht klar, weil der benutzte
Ausdruck "Aquivalentfeuchte” ebenso wie die in der
Beschreibung weiter benutzten Ausdricke "'relative
Substratfeuchte' und aquivalente Luftfeuchte
ungewdhnlich, vage und unklar seien. Ein Standard-
Messverfahren dafir sei dementsprechend nicht bekannt
und auch die in der Beschreibung gegebenen Angaben
reichten fUr eine reproduzierbare und wiederholbare

Bestimmung der "Aquivalentfeuchte” nicht aus; unter
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anderem werde Uber das Volumen des zu verwendenden

Weithals-Glasgefalles nichts ausgesagt.

Die anmeldungsgeméflle Lehre seir auch nicht ausfihrbar im
Sinne des Artikels 83 EPU. Wegen der groRen Zahl von
Wirkstoffen, Substraten und Polymeren, die verwendet
werden konnten, und wegen der Abwesenheit von
technischen Angaben zur Durchfihrung des Verfahrens etwa
in Form von Beispielen, sei es dem Fachmann unmoéglich,
die Erfindung ohne unzumutbaren Aufwand auszufihren oder
zu wiederholen. Die Beschreibung gebe kein technisches

Konzept, das fur eine Verallgemeinerung geeignet ware.

Die Anmelderin (Beschwerdefihrerin) hat gegen diese
Entscheidung Beschwerde erhoben und sich mit ihren
Argumenten auf die anhangigen vier Anspruchssatze

bezogen.

Mit Schreiben vom 20. September 2010 hat sie zum weiter
bestehenden Hauptantrag funf S&tze von Patentansprichen
eingereicht. Es handelt sich daber um den 1. bis

5. Hilfsantrag, wobei die bisherigen Hilfsantrage zu 2,
4 und 5 umnummeriert und die neuen Hilfsantrdge 1 und 3

dazwischen eingefachert wurden.

Im 1. Hilfsantrag ist gegenuber dem Hauptantrag im

Wesentlichen der Unteranspruch 2 gestrichen.

Im Patentanspruch 1 des 2. Hilfsantrags sind gegenuber

dem Hauptantrag die nachfolgend fett dargestellten
Textpassagen geandert:

"1. Verfahren zur Herstellung flachenformiger
Wirkstofftrager, umfassend die Schritte
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- Beschichten eines Substrats mit einer
I6semittelhaltigen streichfahigen Masse, umfassend
mindestens ein hydrophiles Polymer sowie Wirk- und
weiltere Hilfsstoffe, mittels Streich-, Rakel- oder
Extrusionsverfahren,

- unmittelbares Trocknen der Beschichtung in einem
Trockenkanal durch Uberstrémen mit warmer Luft, wobei
die Trocknung im ersten zeitlichen Drittel zwischen

30 und 50°C, im zweiten zeitlichen Drittel bei erhéhter
Temperatur zwischen 35 und 80°C, und im dritten
zeitlichen Drittel zwischen 25 und 50°C bei dann wieder
um 10°C reduzierter Temperatur erfolgt, und

- Weiterverarbeitung der getrockneten Beschichtung durch
Langsschnitt und durch Querschnitt oder iIn

Stanzeinrichtungen.™

Im 3. Hilfsantrag ist gegenuber dem zweiten wieder im

Wesentlichen der abhangige Patentanspruch 2 gestrichen.

Im Patentanspruch 1 des 4. Hilfsantrags ist gegentber

dem Hauptantrag die folgende Textpassage nach ..
reduzierter Temperatur erfolgt” eingefigt:

", wobeil die ProzelRgeschwindigkeit so reguliert wird,
daB eine Aquivalentfeuchte von 50-75% r.F., gemessen an

dem Wirkstofftrager, nicht verlassen wird™.

Der 5. Hilfsantrag unterscheidet sich vom vierten wieder

in der Einfigung der Textpassagen mit Bezug auf das
erste bis dritte zeitliche Drittel der Trocknung, wie
auch aus dem Fettdruck des Anspruchs 1 im zweiten
Hilfsantrag erkennbar ist.
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Die mundliche Verhandlung hat am 11. November 2010
stattgefunden. In i1hrem Verlauf hat die
Beschwerdefuhrerin durch Einreichen eines neuen
Hauptantrags im Patentanspruch 2 des bisherigen
Hauptantrags (Uber den von der Abteirlung entschieden
worden i1st), das Wort "relative” vor dem Wort
"Aquivalentfeuchte” gestrichen. Dieser neue Hauptantrag

ersetzt den bisherigen.

AuBerdem wurden die Hilfsantrage la und 1b eingereicht.

Im Patentanspruch 1 des zur Verhandlung zugelassenen

Hilfsantrags la wurde im Wesentlichen der Textteil

"dritten Trocknungsphase bei dann wieder um 10°C
reduzierter Temperatur zwischen 25 und 50°C™ gestrichen
und dann der Bereich "zwischen 25 und 50°C"™ in anderer
Form wieder eingefihrt. Der Anspruch lautet (eingefiugter

beziehungsweise geanderter Text in Fettdruck):

"Verfahren zur Herstellung flachenformiger
Wirkstofftrager, umfassend die Schritte

- Beschichten eines Substrats mit einer
I6semittelhaltigen streichfahigen Masse, umfassend
mindestens ein hydrophiles Polymer sowie Wirk- und
weitere Hilfsstoffe, mittels Streich-, Rakel- oder
Extrusionsverfahren,

- unmittelbares Trocknen der Beschichtung in einem
Trockenkanal durch Uberstrémen mit warmer Luft, wobei
die Trocknung in einer ersten Trocknungsphase zwischen
30 und 50°C, 1n einer zweiten Trocknungsphase bei
erhohter Temperatur zwischen 35 und 80°C, und in elner
sich anschlieRenden Rekonditionierungsphase bei

25 - 50°C erfolgt, und
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- Weiterverarbeitung der getrockneten Beschichtung durch
Langsschnitt und durch Querschnitt oder in

Stanzeinrichtungen."

Im Patentanspruch 1 des nicht zur Verhandlung
zugelassenen Hilfsantrags 1b war demgegentber die Angabe
"beir 25 - 50°C" fallen gelassen worden und fur den
dritten Trocknungsschritt alleine die Angabe "bei dann

wieder um 10°C reduzierter Temperatur™ vorgesehen.

Der Vortrag der Beschwerdefiuhrerin lasst sich wie folgt

zusammenfassen:

Die fur das Erreichen des Ziel-Feuchtigkeitsgehalts
erforderliche Trocknungsdauer sei von einer Vielzahl von
Faktoren abhangig. Daher sei eine allgemeine Angabe der
Zeitdauer fur das Verfahren nicht méglich. Sie werde
entweder durch die Angabe des Restfeuchtigkeitsgehalts
in Verbindung mit den Temperaturen in den einzelnen drei
Trocknungsphasen ersetzt oder der Fachmann koénne sie
leicht an Hand der in der Beschreibung angefuhrten, zu
I6senden Aufgaben so bestimmen, dass eben diese Aufgaben
geldst wirden.

Der Begriff der "Aquivalent-Luftfeuchte” (verbal
gleichwertig Gleichgewichtsfeuchte, equilibrium humidity)
fur die Angabe des Restfeuchtigkeitsgehalts der
flachenformigen Wirkstofftrager sei ein in der
Wissenschaft eingefuhrter Begriff und die
Aguivalentfeuchte als Parameter sei grundsatzlich nicht
starker von der Messtechnik abhéngig als die Ermittlung
des Gewichts eines Produkts. Auch Verfahren zur
Bestimmung der "Aquivalent-Luftfeuchte" seien dem
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Fachmann aus dem Stand der Technik bekannt. Dies ergebe
sich i1nsbesondere aus den Literaturstellen (4) und (5).

Aullerdem werde das anmeldungsgemall angewandte Verfahren
zur Bestimmung der "Aquivalent-Luftfeuchte” in der
Beschreibung angegeben und ser In seiner Art
vergleichbar zu den Literaturverfahren. Es fiuhre als
Resultat der Ausfihrung von Kalibrierungsmessungen zur
Auswahl der technisch sinnvollen Messparameter zum

Erhalt reproduzierbarer Messergebnisse.

VIl. Die Beschwerdefuhrerin hat die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung beantragt, und die
Zuruckverweisung der Angelegenheit an die erste Instanz
auf der Grundlage
1) i1hres Hauptantrags, wie eingereicht in der mindlichen
Verhandlung,

2) oder hilfsweise auf der Grundlage eines ihrer
Hilfsantrage la, 1b, wie eingereicht in der mindlichen
Verhandlung,

oder 1 bis 5 wie eingereicht mit Schreiben vom

20. September 2010.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Die Anspruchsfassung nach dem in der mundlichen

Verhandlung Uberreichten Hilfsantrag la wird zum
Verfahren zugelassen, weil es sich um einen bona fide
Versuch handelt, die von der Kammer in der Verhandlung

aufgeworfenen Einwendungen auszuraumen.
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Die faktische Einreichung des neuen Hauptantrags diente

einer von der Kammer erbetenen Klarung der Antragslage.

Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 1b hatte
demgegentber noch vollig andere, bisher in diesem
Verfahren noch nicht diskutierte Problematiken
aufgeworfen und war damit nach dem von der Kammer
auszuubenden Ermessen nicht im Rahmen dieser mindlichen

Verhandlung zu bearbeiten, also auch nicht zuzulassen.

Hauptantrag und 2. Hilfsantrag, Anspruch 2, sowie 4. und
5. Hilfsantrag, Anspruch 1; Ausfuhrbarkeit
(Artikel 83 EPU):

Alle diese Patentanspriuche beziehen sich auf Verfahren,
bei denen im Trocknungsschritt die Prozel3geschwindigkeit
so reguliert werden soll, dass eine Aquivalentfeuchte

von 50-75% r.F. nicht verlassen wird.

Das Einhalten des vorgegebenen Bereichs fur die

Aquivalentfeuchte muss als ein verfahrenswesentliches
Merkmal angesehen werden, wobei zwingend erforderlich
Ist, dass diese Grole wiederholbar und reproduzierbar

gemessen werden kann.

Der fur die Messung zustandige Fachmann muss einerseits
sicher gehen kdnnen, sich innerhalb des beanspruchten
Bereiches zu bewegen, wenn er versucht, das beanspruchte
Verfahren mit allen seinen Merkmalen nachzuarbeiten
(Reproduktion des beanspruchten Verfahrens mit gleichen
Messgeraten wie anmeldungsgemald vorgesehen, jedoch aus
eigenem Bestand) und er muss fur den Fall wiederholter
Durchfuhrung dieses Verfahrens bei sich selbst sicher

sein konnen, innerhalb oder aulRerhalb dieses Bereichs zu
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bleiben (wiederholte Durchfihrung des Messverfahrens mit
der gleichen MelBmethode und i1dentischen Geraten).

Dazu bedarf es einer wiederholbaren und reproduzierbaren

MeRmethode fiir die Aquivalentfeuchte.

Entweder ist dem Fachmann der Begriff der
Aquivalentfeuchte gelaufig und er verbindet damit
zwingend aus seinem Fachwissen eine bestimmte und
geeignete Messmethode, oder die Methode ist in den
Anmeldeunterlagen so vollstandig und eindeutig
beschrieben, dass der Fachmann unter ihrer Anwendung die

erforderlichen Ergebnisse erhalten kann.

Die Beschwerdefuhrerin konnte keine Literaturstelle
anfihren, die den Begriff Aquivalentfeuchte im Sinne
der Streitanmeldung nennt, und damit auch nicht
nachweisen, dass dieser Begriff in der Fachwelt
allgemein bekannt ware und daher zwingend mit einer
definierten Messmethode zu verbinden wére. Die
Literaturstellen (4) und (5) enthalten den Begriff weder
wortlich noch in einer Weise, dass eine Ubersetzung aus

dem franzosischen zu diesem Begriff fihren konnte.

In den Anmeldeunterlagen ist zwar in allgemeiner Form
eine anzuwendende Messmethode beschrieben, aber es wird
jedenfalls offengelassen, wie der 0,1m? groRe
Produktstreifen als Prufmuster konkret aussehen soll, um
nach Gleichgewichtseinstellung in einem Weithals-
Glasgefall zu wiederholbaren Messungen zu kommen.
Unzweifelhaft wird sich das Volumen solcher Gefalie
unterscheiden, je nach dem ob man quadratische
Prufmuster oder mehr oder weniger schmale Rechtecke

verwendet. In Verbindung mit der relativen
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Ausgangsfteuchte des vor der Messung in diesen Weithals-
GlasgefalRen befindlichen Gases und abhangig von der
Menge dieses Gases mussen sich zwangslaufig fur
Prufmuster gleichen Feuchtegehalts verschiedene
Gleichgewichtsfeuchten einstellen.

Es gibt aber keine Bedingungen hinsichtlich der
Ausgangsfeuchte im Gasvolumen der Weithals-Glasgefalle
oder hinsichtlich der geometrischen Form der Muster und
in Verbindung damit der Glasgefalle die sich bei
Testmessungen von selbst aufdrangen wirden und daher als
Ergebnis dieser Testmessungen quasi automatisch
einzuhalten waren. Die Gleichgewichtsfeuchte wird eben
um so hoher sein, je hoher die Ausgangsfeuchte des
(storenden) Gasvolumens im Weithals-Glasgefall vor der
Messung ist und um so geringer, je geringer dieses
Gasvolumen als solches ware. Dieses Gasvolumen ist aber
am geringsten, wenn die HOohe des Prufmusters gegen
Unendlich und die Breite gegen Null geht, es nimmt also
mit Abweichung von der quadratischen Prufmusterform
kontinuierlich ab. Wo nun der bestmdgliche Kompromiss
zwischen handhabbarer Form der Priufmuster und
Reduzierung des stdrenden Gasvolumens liegt, das bleibt
der subjektiven Einschatzung der messenden Person
Uberlassen und wird somit je nach deren Urteil zu

unterschiedlichen Ergebnissen fuhren.

Ohne definitive Festlegung dieser Parameter bereits in
der Darstellung der Messmethode i1st also eine
wiederholbare oder reproduzierbare Messung der

Aguivalentfeuchte nicht moglich.
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Das gleiche gilt fur die in den Unterlagen der
Streirtanmeldung synonym gebrauchten Begriffe "'relative
Substratfeuchte”™ und "aquivalente Luftfeuchte™.

Den Anmeldeunterlagen ist aber eine solche Festlegung
nicht entnehmbar.

Bei dem Versuch, die streitpatentgemalle Lehre
nachzuarbeiten, wird sich der Fachmann also nie sicher
sein kénnen, ob er mit seinen individuell gewahlten
Bedingungen nahe genug an den Bedingungen der
Streitanmeldung liegt, um sicher zu sein, er befinde
sich in der beanspruchten Lehre oder aufRerhalb davon,
also er habe das entsprechende Verfahren ausgefuhrt oder

auch nicht.

Es ist also keine Messmethode offenbart oder fir den
Fachmann aus den offenbarten Merkmalen zwingend
ableitbar, die die Anforderungen erfillen konnte, um die
Ausfihrbarkeit der beanspruchten Lehre im Sinne des

Artikels 83 EPU zu gewahrleisten.

1. und 3. Hilfsantrag, Anspruch 1; Klarheit
(Artikel 84 EPU):

In beiden Patentansprichen ist fur die mittlere Phase
des Trocknungsschritts ein Temperaturintervall von

35 bis 80°C angegeben. Die darauf folgende und letzte
Phase des Trocknungsschritts soll zwischen 25 und 50°C
gefuhrt werden, aber beil gegenuber der mittleren Phase
um 10°C reduzierter Temperatur. Letzteres setzt aber
zwingend voraus, dass in der mittleren Phase maximal
eine Temperatur von 60°C eingestellt wird, weil sonst

mit Reduzierung um 10°C die Spanne zwischen 25 und 50°C
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nicht erreichbar ist. Der Bereich zwischen 60 und 80°C
iIst fur die mittlere Trocknungsphase zwar vorgestellt,
macht aber unter den restlichen Bedingungen keinen Sinn.

Sollte andererseits aber die Temperaturspanne von 35 bis
80°C mafllgebend sein, so miusste fur die abschlielRende
Trocknungsphase ein Intervall von 25 und 70°C zulassig
sein. Dies widerspricht seinerseits den anspruchsgemallen

Angaben.

Da der Fachmann nicht unmittelbar zwischen den beiden
Moglichkeiten unterscheiden kann, handelt es sich nicht

um eine klare Lehre im Sinne des Artikels 84 EPU.

Hilfsantrag la, Anspruch 1; Angabe des zu schitzenden
Gegenstands (Artikel 84 EPU):

Die Lehre nach diesem Anspruch betrifft ein
Trocknungsverfahren, bei dem lediglich einzuhaltende
Temperaturparameter angegeben sind. Wie lange zu
trocknen ist erschliel3t sich aus diesem Anspruch nicht.

Nach Artikel 84 EPU miissen die Patentanspriiche den
Gegenstand angeben, fir den Schutz begehrt wird. Ein
Trocknungsverfahren, bei dem das Ergebnis zwingend
zeitabhangig ist, kann bei fehlender Angabe der
Anwendungsdauer nicht als vollstandig definiert
angesehen werden. Es liegt also kein vollstandig
definierter Gegenstand vor, fur den uberhaupt Schutz
gewdhrt werden konnte.

Die weiteren Argumente der Beschwerdefihrerin kénnen

unter diesen Umstédnden ebenfalls nicht greifen:
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Eine implizite Gleichstellung zwischen Aquivalentfeuchte
und Gleichgewichtsfeuchte, wie sie von der
Beschwerdefihrerin Im Zusammenhang mit der

Literaturstelle (5) geltend gemacht wurde, gibt es nicht.

Einerseits ist es trivial selbstverstandlich, dass fur
die Messung des Feuchtegehalts einer Probe iIn der
Messapparatur ein Gleichgewicht abgewartet werden muss,
um nicht auch noch von der Messzeit abhéngig

differierende Ergebnisse zu erhalten.

Andererseits entsteht damit aber nicht automatisch ein
direkter Zusammenhang zum Begriff der "relativen
Gleichgewichtsfeuchte™, wie er etwa in

Literaturstelle (5) speziell definiert und gebraucht

worden ist.

Daher ist es unerheblich ob von dem Begriff "relative
Gleichgewichtsfeuchte™ dann eine eindeutige Messmethode
ableitbar ware, die unter allen Umstanden zu gleichen
Ergebnissen fuhren wiirde. Der Begriff Aquivalentfeuchte
liefert bereits aus sich selbst keinen zwingenden
Zusammenhang mit diesem anderen Begriff der "relativen
Gleichgewichtsfeuchte™.

Auch das Argument, der Fachmann koénne an Hand der in der
Beschreibung angefuhrten Aufgabenstellungen und an Hand
der als Losung dieser Aufgaben vorgestellten
vorteilhaften Eigenschaften der nach dem
anspruchsgeméflen Verfahren getrockneten Produkte leicht
die erforderliche Trocknungsdauer bestimmen, kann nicht
durchgreifen.
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Die Bestimmungen des Artikels 84 EPU gehen eindeutig von
den Patentansprichen alleine aus und nachdem in diesen
Anspriuchen keine ZielgroRe fiur das Ende der
Trocknungszeit festzustellen ist, helfen In diesem Fall

AusfTihrungen aus der Beschreibung nicht weiter.

7. Nachdem, wie vorstehend dargestellt, keine der mit dem
Hauptantrag oder einem der Hilfsantrage vorliegenden
Anspruchsfassungen einen gewahrbaren Patentanspruch 1
beziehungsweise Patentanspruch 2 enthalt, war die

Anmeldung insgesamt zurickzuweisen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

N. Maslin U. Oswald



