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ENTSCHEIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.10
vom 27. September 2012

Beschwerdefiihrer: Merck Patent GmbH
(Patentinhaber) Frankfurter Strasse 250
D-64293 Darmstadt (DE)
Korrespondenzadresse: Merck Patent GmbH
Patent Department
Postfach
D-64271 Darmstadt (DE)
Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Einspruchsabteilung des

Europaischen Patentamts, die am 5. Dezember
2008 zur Post gegeben wurde und mit der das
europadische Patent Nr. 1453781 aufgrund der
Artikel 101 (2) und 101 (3) (b) EPU widerrufen
worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:
Vorsitzender: P. Gryczka

Mitglieder: J. Mercey
F. Blumer
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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITTI.

Iv.
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Die Beschwerde des Beschwerdefihrers (Patentinhaber)
richtet sich gegen die am 5. Dezember 2008 zur Post
gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit
welcher das europaische Patent Nr. 1 453 781 widerrufen

wurde.

Im Verfahren vor der Einspruchsabteilung war das
Streitpatent vom ehemaligen Beschwerdegegner
(Einsprechenden) in seinem gesamten Umfang wegen
mangelnder erfinderischer T&dtigkeit (Artikel 100 (a) EPU)
und mangelnder Ausfilhrbarkeit (Artikel 100 (b) EPU)

angegriffen worden.

Die Einspruchsabteilung stellte fest, dass das Verfahren
gemal Anspruch 1 des damaligen Hauptantrages ausreichend
offenbart, jedoch nicht erfinderisch sei, der
Hilfsantrag 1 gegen Regel 80 EPU verstieBe, und die
Hilfsantrdage 2 und 3 die Erfordernisse des Artikels 123
(2) und (3) EPU nicht erfillten.

In der mindlichen Verhandlung vor der Kammer am

27. September 2012 zog der ehemalige Beschwerdegegner
seinen Einspruch zuriick. Der Beschwerdefithrer reichte
einen neuen Hauptantrag (Anspriiche 1 bis 11) ein und
begehrte die Aufrechterhaltung des Streitpatentes nur

noch in diesem Umfang.

Der Anspruch 1 des in der mindlichen Verhandlung

eingereichten Hauptantrages lautet wie folgt:

"Verfahren zur Herstellung von direkt tablettierbarem

Mannit mit einem Gehalt an a-Modifikation von mehr als
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90%, dadurch gekennzeichnet, dass eine wassrige 45 -
60%-ige D-Mannit-Losung als Edukt eingesetzt wird, und
a) die wassrige D-Mannit-Losung, Sprihgas,
pulverfdrmiges o-Mannit und HeiRgas zusammengefiihrt
werden, wobei die wadssrige D-Mannit-Losung mit einer
Temperatur im Bereich von 60 bis 95°C verspriitht wird und
wobeil sowohl als Sprithgas als auch als Trager- und
Heizgas Luft oder ein Inertgas, ausgewahlt aus der
Gruppe N; und CO0,, verwendet wird,

wobeil der Sprihdruck der Zweistoffdiisen im Bereich von

2 - 4 bar eingestellt wird und etwa 1,5 bis 3 m’/(h kg
Losung) HeiBgas mit einer Temperatur von etwa 80 bis
110°C der Zweistoffdiise zugefilhrt wird, und

die der Anlage zugefiihrte Luft auf eine Temperatur im
Bereich von 45 - 120°C vorgewdrmt wird und die
zugefihrte Zuluftmenge im Bereich wvon 1000-2000 m’/m? pPro
Stunde zugefihrt wird, wodurch sich die Ablufttemperatur
im Bereich von iiber 40°C einstellt,

b) das entstehende pulverfdrmige Produkt in ein Wirbel-
oder FlieBbett fallt, aufgenommen, fluidisiert und
weitertransportiert wird, und

c) eine Teilmenge des entstehenden pulverfdormigen
Produkts in den Prozess zuriickgefihrt wird, wobei das
Kristallisationsgleichgewicht hin zur Bildung von o-
Mannit verschoben wird, indem als Staubanteil in der
Produktaustragszone des Prozessors anfallendes a-Mannit
in den Schritt a) der Sprihtrocknung zurickgefithrt wird,
wobei die Pulverrlckfithrung in einer Menge im Bereich
von 0,2 - 2,0 kg Feststoff/(h kg Losung) erfolgt, wobei
o-Mannit mit einer durchschnittlichen PartikelgrofRe
kleiner 20 pm rickgefiihrt wird, und

d) gegebenenfalls das entstehende Pulver in einem oder

mehreren Granulierungsschritt(en) mit weiterem flissigen
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Medium bespriht, getrocknet und im FlieB- oder

Wirbelbett weiter transportiert wird."

Der Beschwerdefihrer trug vor, dass der Anspruch 1 durch
die Aufnahme der Merkmale der urspringlichen Anspriiche 4,
5, 11, 16, 17 und 18 in den erteilten Anspruch 1

gestitzt und der Schutzbereich dadurch eingeschrankt sei.

Im schriftlichen Verfahren duRerte sich der damalige
Beschwerdegegner in der Sache nicht und stellte keine

Antrage.

Der Beschwerdefiihrer beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent auf der Grundlage
des wahrend der mindlichen Verhandlung vor der Kammer
eingereichten geanderten Hauptantrages

aufrechtzuerhalten.

Am Ende der miindlichen Verhandlung wurde die

Entscheidung der Kammer verkilindet.

Entscheidungsgrinde
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Die Beschwerde ist zulassig.

Riicknahme des Einspruchs

Der Einsprechende hat den Einspruch zurickgenommen und
ist daher am Beschwerdeverfahren nicht mehr beteiligt

(siehe T 789/89, ABl. EPA 1994, 482).

Da die Beschwerde von dem Patentinhaber gegen die

Entscheidung der Einspruchsabteilung eingelegt worden
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ist, ergeben sich nach standiger Rechtsprechung der
Beschwerdekammern aus der Riicknahme des Einspruchs keine
unmittelbaren verfahrensrechtlichen Folgen, d.h. die
Beschwerdekammer muss die Entscheidung der
Einspruchsabteilung sachlich idberpriifen und kann nur
dann diese Entscheidung aufheben, wenn die vorgebrachten
Einspruchsgriinde der Aufrechterhaltung des Patentes

nicht entgegenstehen.

Anderungen (Artikel 123 EPU)

Der geltende Anspruch 1 basiert auf den urspringlichen
Ansprichen 1, 4, 5, 11, 16, 17 und 18. Die abhangigen
Anspriiche 2 bis 11 basieren auf den jeweiligen
urspringlichen Ansprichen 2, 3, 5, 6, 8, 12 bis 15 und
19. Der geltende Anspruchssatz erfiillt demzufolge die
Voraussetzungen des Artikels 123 (2) EPU.

Die Anderungen beschranken den Gegenstand des erteilten
Anspruchs 1, wodurch der Schutzbereich des
Streitpatentes im Vergleich zur erteilten Fassung nicht
erweitert wird. Der geltende Anspruchssatz erfillt
demzufolge auch die Voraussetzungen des Artikels 123 (3)

EPU.

Regel 80 EPU

Die Einspruchsabteilung stellte fest, dass der vor ihr
anhdngige Hilfsantrag 1 wegen Regel 80 EPU verstieBe, da
gegeniiber den erteilten Anspriichen ein neuer abhangiger
Anspruch eingefilhrt worden sei. Eine solche Anderung
kénne nicht geeignet sein, einen Einspruchsgrund zu

Uberwinden.
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Die vorliegenden abhangigen Anspriiche 2 bis 11 basieren
auf den jeweiligen erteilten Ansprilichen 2, 3, 5, 6, 8,
12 bis 15 und 19. Damit verstoflen sie nicht gegen Regel
80 EPU.

Alle im Anspruch 1 vorgenommenen Anderungen beschrinken
den beanspruchten Gegenstand und sind dazu geeignet,
einen Einspruchsgrund zu lberwinden. Der geltende
Anspruchssatz erfiillt demzufolge auch die

Voraussetzungen der Regel 80 EPU.

Zurlickverwelisung

Aus der obigen Feststellung ergibt sich, dass der
Beschwerdefithrer mit den gednderten Anspriichen 1 bis 11
die in der angefochtenen Entscheidung erhobenen Einwande
gegen den Gegenstand der damaligen Hilfsantrdage 1 bis 3
unter Artikel 123 EPU bzw. Regel 80 EPU ausgerdumt hat.
Gleichwohl hat die Kammer keine Entscheidung in der
ganzen Angelegenheit getroffen, da u.a. die
Einspruchsabteilung zur erfinderischen Tatigkeit des
damaligen Hauptantrages keinen nachstliegenden Stand der
Technik ermittelt hat, von dem aus ein eventuelles
Naheliegen des beanspruchten Gegenstandes untersucht

werden kann.

Da eine abschlieRende Prifung der geltend gemachten
Einspruchsgriinde noch aussteht, verweist die Kammer in
Ausiibung ihrer Befugnisse gemdB Artikel 111 (1) EPU die
Angelegenheit zur Fortsetzung des Einspruchsverfahrens
an die erste Instanz zurlick. Der Beschwerdefiihrer hatte

keine Einwande gegen eine Zurickverweisung.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Prifung auf der
Grundlage des wahrend der miindlichen Verhandlung vor
der Kammer eingereichten gednderten Hauptantrages an
die erste Instanz zurickverwiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

C. Rodriguez Rodriguez P. Gryczka
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