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Sachverhalt und Antrage

I. Das Europaische Patent Nr. 1 845 956 wurde mit 15
Ansprichen erteilt. Die fir die Entscheidung relevanten

unabhédngigen Anspriiche des Patents lauteten wie folgt:

"l. Darreichungsform umfassend

- eine physiologisch wirksame Substanz (A);

- ggf. einen oder mehrere physiologisch vertragliche
Hilfsstoffe (B);

- ein synthetisches oder natirliches Polymer (C); und
- ggf. ein natirliches, halbsynthetisches oder

synthetisches Wachs (D) ;

wobeil die Darreichungsform

- eine Bruchfestigkeit von mindestens 400 N aufweist;
- weder Tramadol Hydrochlorid noch Oxycodon
Hydrochlorid enthalt;

- unter physiologischen Bedingungen nach 5 Stunden
hochstens 99% der Substanz (A) freisetzt; und

- ein Gesamtgewicht im Bereich von 0,1 g bis 1,0 g

aufweist."

"14. Verwendung einer Darreichungsform nach einem der
Anspriche 1 bis 10 zur Herstellung eines Medikaments
zur Vorbeugung und/oder Behandlung einer Erkrankung
unter Verhinderung einer Uberdosierung der
physiologisch wirksamen Substanz (A), insbesondere
infolge einer Zerkleinerung des Medikamentes durch

mechanische Einwirkung."

"15. Verwendung einer Darreichungsform nach einem der

Anspriche 1 bis 10 zur Herstellung eines Medikaments
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zur Vorbeugung und/oder Behandlung einer Erkrankung
unter Verhinderung einer unbeabsichtigten Stdérung der
retardierten Freisetzung der physiologisch wirksamen
Substanz (A) infolge einer Zerkleinerung des

Medikaments durch mechanische Einwirkung."

Gegen die Erteilung des Patents wurde Einspruch
eingelegt. Als Einspruchsgriinde wurden fehlende
erfinderische Tatigkeit (Artikel 100 a) EPU) und
unzureichende Offenbarung (Artikel 100 b) EPU)
angefihrt.

Die Einspruchsabteilung kam zu der Entscheidung, das
Patent in geadndertem Umfang aufrechtzuerhalten. Dieser
Entscheidung lagen das erteilte Patent als Hauptantrag,
ein am 10. Januar 2019 eingereichter Hilfsantrag 1 und
ein in der mindlichen Verhandlung am 12. Marz 2019

eingereichter Hilfsantrag 1A zugrunde.

Folgendes Dokument wurde inter alia in der Entscheidung

der Einspruchsabteilung zitiert:

D4: w02005/016314

Die Einspruchsabteilung kam in ihrer Entscheidung

insbesondere zu folgenden Ergebnissen:

a) Das Patent seil ausreichend offenbart.

b) Die Dokumente D2-D5 gehdrten zum Stand der Technik
gemaB Artikel 54 (2) EPU, da der Zeitrang des
Streitpatents der Anmeldetag, d.h. 6. Februar 2006

sei.

c) Der Hauptantrag sowie der Hilfsantrag 1 erfiillten

die Erfordernisse des Artikels 56 EPU nicht. Der
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nachstliegende Stand der Technik sei D4. Das
Produkt des Hauptantrags unterscheide sich von den
Produkten aus D4 in der Art des Wirkstoffs. Da kein
Effekt damit verbunden sei, liege die zu ldsende
Aufgabe folglich in der Bereitstellung einer
Alternative. Die im Hauptantrag vorgeschlagene
Losung seil ausgehend von D4 naheliegend. Das
Produkt des Hilfsantrags 1 (Produktanspruch 8)
unterscheide sich ferner von D4, indem psychotrope
Substanzen im Allgemeinen ausgeschlossen wurden. Da
dem Fachmann bekannt sei, dass andere Wirkstoffe
ein Missbrauchspotential aufzeigen konnten, ware es
dem Fachmann offensichtlich erschienen, diese in

gleicher Weise wie in D4 zu vertablettieren.

Der Hilfsantrag 1A geniige den Erfordernissen der
Artikel 123(2) und 123(3) EPU sowie der Regel 80
EPU. Der Gegenstand des Hilfsantrags 1A wurde auf
die Verwendung der Produkte eingeschrankt. Der
nachstliegende Stand der Technik sei weiterhin D4.
Die Verwendung des Hilfsantrags 1A unterscheide
sich von der Verwendung gemaB D4, indem sie
therapeutisch bleibe. Die Zerstorung der
Darreichungsform im vorliegenden Hilfsantrag filihre
lediglich zu einer unbeabsichtigten Uberdosierung
und unterscheide sich somit von dem in D4
offenbarten beabsichtigten Missbrauch. Die
vorliegende Darreichungsform erzeuge eine
retardierte Abgabe des Wirkstoffs und verhindere
somit eine Uberdosierung. Die Verwendung einer
retardierenden Darreichungsform, um eine
Uberdosierungsgefahr infolge unsachgemiBer
Handhabung zu reduzieren, werde im Stand der
Technik nicht vorgeschlagen. Der Hilfsantrag 1A
erfille folglich die Erfordernisse des Artikels 56
EPU.
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VI. Die Einsprechende (Beschwerdefithrerin) legte Beschwerde

gegen die obige Entscheidung ein.

VII. Mit der Beschwerdeerwiderung vom 23. Januar 2020
verwies die Patentinhaberin (Beschwerdegegnerin) auf
die aufrechterhaltenen Anspriiche als Hauptantrag und

reichte ferner 5 Hilfsantrage (Hilfsantrage 1-5) ein.

VIIT. Die unabhdngigen Anspriche des Hauptantrags lauten wie
folgt:

"l. Verwendung einer Darreichungsform umfassend
- eine physiologisch wirksame Substanz (A);
- ggf. einen oder mehrere physiologisch
vertragliche Hilfsstoffe (B);
- ein synthetisches oder natirliches Polymer (C);
und
- ggf. ein natirliches, halbsynthetisches oder
synthetisches Wachs (D)
wobei die Darreichungsform
- eine Bruchfestigkeit von mindestens 400 N
aufweist;
- weder Tramadol Hydrochlorid noch Oxycodon
Hydrochlorid enthalt;
- unter physiologischen Bedingungen nach 5 Stunden
héchstens 99% der Substanz (A) freisetzt; und
- ein Gesamtgewicht im Bereich von 0,1 g bis 1,0 g
aufweist;
zur Herstellung eines Medikaments zur Vorbeugung und/
oder Behandlung einer Erkrankung
unter Verhinderung einer Uberdosierung der
physiologisch wirksamen Substanz (A), insbesondere
infolge einer Zerkleinerung des Medikamentes durch

mechanische Einwirkung."
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"2. Verwendung einer Darreichungsform umfassend
- eine physiologisch wirksame Substanz (A);
- ggf. einen oder mehrere physiologisch
vertragliche Hilfsstoffe (B);
- ein synthetisches oder natiirliches Polymer (C);
und
- ggf. ein natiirliches, halbsynthetisches oder
synthetisches Wachs (D) ;
wobei die Darreichungsform
- eine Bruchfestigkeit von mindestens 400 N
aufweist;
- weder Tramadol Hydrochlorid noch Oxycodon
Hydrochlorid enthalt;
- unter physiologischen Bedingungen nach 5 Stunden
hochstens 99% der Substanz (A) freisetzt; und
- ein Gesamtgewicht im Bereich von 0,1 g bis 1,0 g
aufweist;
zur Herstellung eines Medikaments zur Vorbeugung und/
oder Behandlung einer Erkrankung
unter Verhinderung einer unbeabsichtigten Stdrung der
retardierten Freisetzung der physiologisch wirksamen
Substanz (A) infolge einer Zerkleinerung des

Medikaments durch mechanische Einwirkung."

Der Hilfsantrag 1 basiert auf dem Hauptantrag, wobei

das Wort "insbesondere" im Anspruch 1 gestrichen wurde.

Der Hilfsantrag 2 basiert auf dem Hauptantrag, wobei

der Anspruch 1 gestrichen wurde.

Der Hilfsantrag 3 basiert auf dem Hilfsantrag 2, wobei

"Stoérung" durch "Aufhebung" ersetzt wurde.

Der Hilfsantrag 4 basiert auf dem Hilfsantrag 3, wobei
das Merkmal "durch orale Verabreichung" am Ende des

Merkmals "Zur Herstellung eines Medikaments zur
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Vorbeugung und/oder Behandlung einer Erkrankung"

eingefihrt wurde.

Der Hilfsantrag 5 basiert auf dem Hilfsantrag 4, wobei
das Merkmal "weder Tramadol Hydrochlorid noch Oxycodon
Hydrochlorid enthalt" weiter gedndert wurde durch die

Einfithrung von "noch sonst eine psychotrop wirkende

Substanz".

Am 28. Juli 2021 fand die miindliche Verhandlung vor der

Kammer statt.

Die Beschwerdefiihrerin (Einsprechende) beantragte, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu

widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte,

die Beschwerde zuriickzuweisen (Hauptantrag). Hilfsweise
beantragte sie, das Patent auf der Grundlage eines der
mit der Beschwerdeerwiderung eingereichten Hilfsantrage

1 bis 5 aufrechtzuerhalten.

Die flir die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Beschwerdefilthrerin lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

a) Hauptantrag

D4 sei der nédchstliegende Stand der Technik. Die
Anspriche 1-2 des Hauptantrags stellten keine zweiten
medizinischen Verwendungsanspriiche dar, weil die
Verhinderung einer Uberdosis bzw. einer
unbeabsichtigten Storung der retardierten Freisetzung
des Wirkstoffs keine weitere therapeutische Anwendung
definiere, sondern lediglich auf ein galenisches

Problem ausgerichtet sei. Ferner seien diese Effekte in



XIIT.

-7 - T 1868/19

D4 zumindest implizit offenbart. Der vorliegende
Gegenstand unterscheide sich somit von D4 einzig durch
die Wahl eines von Tramadol oder Oxycodon abweichenden
Opioids. Die objektive Aufgabe konne lediglich in der
Bereitstellung einer Alternative gesehen werden. Es sei
fiir den Fachmann naheliegend, Tramadol HC1l oder
Oxycodon HC1l durch einen weiteren in D4 offenbarten
Wirkstoff zu ersetzen. Die Anspriiche 1-2 des
Hauptantrags erfiillten folglich die Erfordernisse des
Artikels 56 EPU nicht.

b) Hilfsantrdge 1-5

Die Hilfsantrage 1-5 genligten mutatis mutandis den
Erfordernissen des Artikels 56 EPU nicht. Beziiglich des
Hilfsantrags 5 wurde bemerkt, dass D4 generell
Substanzen mit Missbrauchspotential betreffe, wahrend
psychotrope Substanzen lediglich als Beispiele
angefihrt wurden. Weitere Substanzen mit
Missbrauchspotential und ohne psychotrope Wirkung seien
ferner dem Fachmann allgemein bekannt. D4 liefere somit
einen Hinweis auf die Verwendung weiterer Substanzen
mit Missbrauchspotential in den beschriebenen

Darreichungsformen.

Die flir die vorliegende Entscheidung relevanten
Argumente der Beschwerdegegnerin lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

a) Hauptantrag

D4 sei der nédchstliegende Stand der Technik. Die
Anspriiche 1-2 des Hauptantrags stellten zweite
medizinische Verwendungsanspriiche dar. Die
beanspruchten therapeutischen Verwendungen (d.h.

Verhinderung einer Uberdosis bzw. einer
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unbeabsichtigten Storung der retardierten Freisetzung
des Wirkstoffs) seien D4 nicht zu entnehmen, da D4
einen absichtlichen durch Zweckentfremdung erzielten
Missbrauch betreffe. Der vorliegende Gegenstand
unterscheide sich somit von D4 hauptsdachlich durch die
neuen Verwendungszwecke. Ferner sei auch der Patient
unterschiedlich, da dieser im Gegensatz zu D4 gemal dem
Streitpatent kein Missbraucher sei. Die objektive
Aufgabe bestehe daher im Auffinden weiterer
Verwendungsmdglichkeiten der bruchfesten
Darreichungsform von D4, die einen geringeren
Betreuungsaufwand der Patienten ermdglichen. Eine
Verwendung von Retard-Darreichungsformen mit erhohter
Bruchfestigkeit, um eine Uberdosis bzw. Stdérung der
retardierten Freisetzung infolge unsachgemaler
Handhabung zu vermeiden, werde in keinem der zitierten
Dokumente des Stands der Technik offenbart. Der
Hauptantrag geniige folglich den Erfordernissen des
Artikels 56 EPU.

b) Hilfsantradge 1-5

Die Hilfsantrage 1-5 genlgten mutatis mutandis den
Erfordernissen des Artikels 56 EPU. Insbesondere sei
der Gegenstand des Hilfsantrags 5 auf Substanzen ohne
psychotrope Wirkung eingeschrankt. D4 betreffe hingegen
ausschlieBlich psychotrop wirkende Substanzen. Dies
stelle ein weiteres Unterscheidungsmerkmal dar. Die zu
l6sende Aufgabe liege im Auffinden einer Verwendung der
Darreichungsformen aus D4, die eine geringere
Gefadhrdung fiir den Patienten darstelle. Der Fachmann
hatte im Stand der Technik keine Veranlassung gefunden,
die Darreichungsformen aus D4 so zu andern, dass sie

weilitere Wirkstoffe enthalten.
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Entscheidungsgriunde

Hauptantrag

Erfinderische Tatigkeit

Nachstliegender Stand der Technik

In Ubereinstimmung mit den Parteien wird D4 als

nachstliegender Stand der Technik betrachtet.

D4 offenbart eine Darreichungsform, die eine
physiologisch wirksame Substanz mit
Missbrauchspotential (A) sowie ein synthetisches oder
natiirliches Polymer (C) und gegebenenfalls
physiologisch vertragliche Hilfsstoffe und ein Wachs
enthalt (s. Seite 1 erster Absatz). In einer
bevorzugten Ausfihrungsform ist die Darreichungsform
eine retardierte orale Darreichungsform (s. Seite 1,
letzter Absatz; Seite 18, 2 letzte Zeilen; Seiten
28-32; Beispiele). Ferner weisen die in den Beispielen
hergestellten Darreichungsformen ein Gesamtgewicht in
dem Bereich von 0.1-1.0 g auf. Die in D4 offenbarten
Darreichungsformen werden durch die Verhinderung einer
Zerkleinerung der besagten Darreichungsformen (s.
beispielsweise Seite 2, Absatz 5 oder Seite 10, Absatz
3) gegen Missbrauch gesichert. Dies erfolgt durch die
Verwendung eines Polymers, das eine Bruchfestigkeit wvon
mindestens 500N aufweist. In einer bevorzugten
Ausfiihrungsform weist die gesamte Darreichungsform eine
Bruchfestigkeit von mindestens 500N auf (s. Seite 3,
Absatz 2; Seite 20, Absatz 3). In diesem Zusammenhang
bemerkt die Kammer, dass die seitens der
Beschwerdegegnerin erwdhnte Verwendung eines Emetikums
und/oder Bitterstoffes lediglich optional ist. Eine

hohe Anzahl an Substanzen mit Missbrauchspotential wird
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in D4 erwahnt (s. Seiten 4-8). In den spezifischen
Beispielen wurden jedoch lediglich die gema&B den
vorliegenden Anspriichen ausgeschlossenen Wirkstoffe
(nédmlich Tramadol Hydrochlorid oder Oxycodon

Hydrochlorid) verwendet.

Unterschied

Die Parteien stritten um die Auslegung der unabhangigen
Anspriche des Hauptantrags. Es wurde erdrtert, ob die
Verhinderung einer Uberdosierung des Wirkstoffs
(Anspruch 1) beziehungsweise einer unbeabsichtigten
Storung der retardierten Freisetzung des Wirkstoffs
(Anspruch 2) eine zweite medizinische Anwendung oder
lediglich eine Eignung flir den besagten Zweck
definierte. In diesem Zusammenhang verwiesen beide
Parteien auf verschiedene Entscheidungen der
Beschwerdekammern (G 2/08, T 24/91, T 241/95, T 836/01,
T 406/06 and T 2251/14).

Die Kammer bemerkt, dass sich aus den zitierten
Entscheidungen zu dieser Frage im Zusammenhang mit den
vorliegenden Anspriichen keine eindeutige
Schlussfolgerung ziehen lasst. Die Kammer ist jedoch
der Ansicht, dass dieser Punkt im vorliegenden Fall
nicht entscheidend ist, weil es sich dabei um kein
unterscheidendes Merkmal gegeniliber D4 handelt. In D4
wird eine erste medizinische Verwendung offenbart, da
sich D4 auf Darreichungsformen bezieht, die
pharmazeutische Wirkstoffe enthalten. Ferner ist der D4
auch die Verhinderung einer Uberdosierung des
Wirkstoffs sowie einer Stdrung dessen retardierter
Freisetzung aus folgenden Griinden eindeutig und

unmittelbar zu entnehmen.
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D4 bezieht sich auf eine Sicherung gegen Missbrauch
und offenbart somit bereits implizit die

Verhinderung einer Uberdosis.

Wahrend der miindlichen Verhandlung argumentierte
diesbeziiglich die Beschwerdegegnerin, dass die
Verhinderung einer Uberdosierung der D4 nicht zu
entnehmen sei. D4 beschreibe weder eine normale
Dosis noch eine einen Kick verursachende Dosis. D4
liefere somit keine Angaben beziiglich einer
Uberdosierung. Wie auf Seite 1 von D4 erklart,
werde ferner der Missbrauch in D4 nicht durch eine
Uberdosierung sondern durch eine Verdnderung der
Verabreichungsroute (nasal nach Zerkleinerung oder
intravends nach Zerkleinerung und Extraktion)
erzielt. Eine Uberdosierung lediglich durch
Zerkleinerung und orale Verabreichung sei folglich

der D4 auch nicht zu entnehmen.

Die Kammer kann dieser Auffassung nicht zustimmen.
Im Streitpatent wird die zu verhindernde
Uberdosierung ebenfalls nicht durch eine erhoéhte
Gesamtmenge an Wirkstoff sondern durch die
Aufhebung der retardierten Freisetzung, d.h. die
Erzeugung eines Kicks, erzielt. Das Argument der
Beschwerdegegnerin beziiglich der fehlenden Angaben
zu einer einen Kick verursachenden Dosis in D4 ist
deswegen nicht iberzeugend. Die missbrauchliche
Verabreichungsroute und die gegebenenfalls damit
verbundene Extraktion des Wirkstoffes sind auBRerdem
irrelevant, da in D4 sowie im vorliegenden
Hauptantrag die Zerkleinerung der Darreichungsform
und eine daraus resultierende potenzielle
Uberdosierung verhindert werden. Wie seitens der
Beschwerdefilthrerin vorgebracht, offenbart D4

weiterhin ebenfalls die Moglichkeit eines
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Missbrauchs durch orale Verabreichung (s. Seite 3
Absatz 5 und Seite 10 Absatz 3).

Die Beschwerdegegnerin brachte ferner vor, dass im
vorliegenden Fall die Uberdosierung
"unbeabsichtigt" sei. Dieses Argument ist jedoch
bereits deshalb nicht Uberzeugend, da der
vorliegende Anspruch 1 diesbeziiglich keine

Einschrankung darstellt.

D4 offenbart die Bereitstellung einer gegen
Zerkleinerung gesicherten Darreichungsform, die bei
bestimmungsgemaler Applikation "die gewilinschte
therapeutische Wirkung gewdhrleistet", (s. Seite 2,
Absatz 5). Retardierte Darreichungsformen werden in
D4 bevorzugt (s. Beispiele). Ferner wird, wie
seitens der Beschwerdefihrerin wahrend der
mindlichen Verhandlung argumentiert, auf Seite 3
Absatz 3 explizit erwadhnt, dass ohne ausreichende
Zerkleinerung keine spontane Freisetzung
stattfindet. Die Verhinderung einer Aufhebung der
retardierten Freisetzung (und somit die
Gewahrleistung der gewinschten Wirkung) ist daher
in D4 offenbart. Das Argument der
Beschwerdegegnerin, dass eine "bestimmungsgeméale
Verwendung" nicht zwangslaufig eine Verhinderung
der Storung der retardierten Freisetzung
impliziert, ist folglich im vorliegenden Fall nicht

uberzeugend.

SchlieBlich ist die Kammer der Ansicht, dass eine
"unbeabsichtigte" Storung der Freisetzung von einer
"beabsichtigten" im vorliegenden Fall nicht
unterschieden werden kann, da letztendlich die
Ursache der Storung (nadmlich die Zerkleinerung der

Darreichungsform) in beiden Fallen (d.h. in D4 und
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im Streitpatent bzw. Hauptantrag) beabsichtigt ist,

auch wenn aus unterschiedlichen Motivationen.

D4 offenbart folglich die gleiche Verhinderung
(Verhinderung einer Zerkleinerung der Darreichungsform)
mit der gleichen Konsequenz (Gewahrleistung der
gewlinschten retardierten Freisetzung des Wirkstoffs und
somit Vermeidung einer Uberdosierung) wie im

vorliegenden Hauptantrag.

In diesem Zusammenhang argumentierte die
Beschwerdegegnerin, dass es sich im vorliegenden
Hauptantrag um eine neue therapeutische Situation
handelt. Insbesondere konnte eine neue Untergruppe von

Patienten ausgewahlt werden.

Zuerst bemerkt die Kammer, dass in den vorliegenden
Ansprichen keine Untergruppe von Patienten definiert
wird. Ferner scheint die Tatsache, dass die Einnahme
des Medikaments den Patienten selbststandig ohne
weitere Aufsicht iUberlassen werden kann, im Falle von
D4 ebenfalls zuzutreffen. Das Argument der
Beschwerdegegnerin, dass Missbraucher in D4
mbéglicherweise keine Patienten sind, ist folglich in
Anbetracht des Wortlauts der Anspriiche des vorliegenden
Hauptantrags irrelevant. SchlieBlich fihrt die
Verhinderung der Zerkleinerung zu keinem besonderen
therapeutischen Effekt im Vergleich zur zweckmédBigen
Verwendung des Wirkstoffs in einer gegen Zerkleinerung
nicht geschiitzten Darreichungsform. Die Kammer kann im
Gegensatz zu den Ausfilhrungen der Beschwerdegegnerin
keine neue Behandlung einer Funktionsstdrung oder

Funktionsschwadche des Kdrpers erkennen.

Entgegen der Meinung der Beschwerdegegnerin stellen die

beanspruchten Zwecke (d.h. Verhinderung einer Uberdosis
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oder Verhinderung einer Stdrung der retardierten
Freisetzung) demnach keinen Unterschied zu D4 dar. Die
Kammer sieht somit das Unterscheidungsmerkmal lediglich
in der Art des in der Darreichungsform enthaltenen

Wirkstoffs.

1.3 Objektive technische Aufgabe

Die Kammer sieht folglich die objektive technische
Aufgabe ausgehend von D4 in der Bereitstellung weiterer
nicht pulverisierbarer verzdgernd freisetzender
Darreichungsformen, die andere Wirkstoffe enthalten,
zur therapeutischen Verwendung der besagten Wirkstoffe
unter Einhaltung der vorgesehenen

Freisetzungsbedingungen.

1.4 Naheliegen der vorgeschlagenen L&sung

Die Kammer bemerkt, dass die Beschreibung sowie die
Anspriiche von D4 im Allgemeinen Wirkstoffe mit
Missbrauchspotential betreffen. D4 offenbart ferner
eine Vielzahl an geeigneten Wirkstoffen (s. Seiten
4-8), wobei lediglich die Beispiele auf Tramadol
Hydrochlorid und Oxycodon Hydrochlorid beschrankt sind.
Demzufolge ware dem Fachmann offensichtlich erschienen,
die Wirkstoffe aus den Beispielen von D4 durch weitere
in D4 zitierte Wirkstoffe zu ersetzen, um die

vorliegende Aufgabe zu ldsen.

1.5 Der Gegenstand der Anspriche 1 und 2 des Hauptantrags
beruht folglich nicht auf einer erfinderischen
Tdtigkeit (Artikel 56 EPU).

Hilfsantrdge 1-4

2. Erfinderische Tatigkeit
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2.1 Die in den Hilfsantrdgen 1-4 durchgefithrten Anderungen
stellen keine weiteren Unterschiede zu D4 dar:

a) Wie bereits unter Punkt 1.2.2 a) erklart, offenbart
D4 die Verhinderung der Zerkleinerung der
Darreichungsform (Hilfsantrag 1).

b) Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 entspricht dem
Anspruch 2 des Hauptantrags.

c) Wie bereits unter Punkt 1.2.2 b) erklart, ist eine
Verhinderung der Aufhebung der retardierten
Freisetzung D4 zu entnehmen, siehe insbesondere
Seite 3 Absatz 3 (Hilfsantrag 3).

d) D4 offenbart ferner einen Missbrauch durch orale
Verabreichung, siehe Seite 3 Absatz 5 und Seite 10
Absatz 3 (Hilfsantrag 4).

2.2 Die Hilfsantrage 1-4 erfiillen demzufolge die
Erfordernisse des Artikels 56 EPU aus denselben Griinden

wie fiir den Hauptantrag erlautert nicht.

Hilfsantrag 5

3. Erfinderische Tatigkeit

3.1 Der Hilfsantrag 5 unterscheidet sich vom Hauptantrag,
indem psychotrop wirkende Substanzen allgemein
ausgeschlossen werden. Somit sind alle in D4 spezifisch
aufgelisteten Substanzen ausgeschlossen. Dadurch
entsteht lediglich eine weitere Abgrenzung gegeniiber
der Offenbarung von D4. Der Unterschied zum
nachstliegenden Stand der Technik bleibt jedoch
entgegen der Ansicht der Beschwerdegegnerin unverandert
und liegt weiterhin in der Art des in der

Darreichungsform enthaltenen Wirkstoffs.
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Demzufolge ist auch die objektive technische Aufgabe
die gleiche wie fir den Hauptantrag. In diesem
Zusammenhang hat die Beschwerdegegnerin wahrend der
mundlichen Verhandlung argumentiert, dass die zu
l6sende Aufgabe im Auffinden einer Verwendung der
Darreichungsformen aus D4, die eine geringere
Gefahrdung fir den Patienten darstellt, zu sehen sei.
Die Kammer kann dieser Formulierung der Aufgabe nicht
folgen. Die erwahnte geringere Gefahrdung wird gemal
dem Streitpatent nicht durch die Art des Wirkstoffs
sondern durch die Bruchfestigkeit erzielt. Diese ist
bereits in D4 offenbart und stellt somit keinen

Unterschied zu D4 dar.

Die im Hilfsantrag 5 vorgeschlagene LOsung ist
weiterhin naheliegend. D4 erwahnt im Allgemeinen
Substanzen mit Missbrauchspotential (s. Anspruch 1 und
Seite 1) und liefert somit einen Hinweis auf weitere
Substanzen. Die Offenbarung von D4 ist entgegen der
Ansicht der Beschwerdegegnerin weder auf die auf Seiten
4-8 offenbarten Substanzen noch auf psychotrop wirkende
Substanzen eingeschrankt. In diesem Zusammenhang
argumentierte die Beschwerdegegnerin, dass der
Missbrauch in D4 auf einen "euphorisierenden" Effekt
fokussiert. Die Kammer bemerkt jedoch, dass der
"euphorisierende" Effekt lediglich als Beispiel fiur ein
Missbrauchsziel in D4 erwahnt wird (s. Seite 1 Absatz 2
Satz 2 "beispielsweise"). Des Weiteren bemerkt die
Kammer, dass der Gegenstand der Anspruche des
Hilfsantrags 5 hingegen auf keine spezifischen
Substanzen gerichtet ist, sondern lediglich die in D4
spezifisch erwdahnten Substanzen ausschlieft. Die Kammer
erkennt nicht, inwiefern dieser Ausschluss eine
erfinderische Tatigkeit begrinden kann. Wie seitens der
Beschwerdefihrerin wahrend der mindlichen Verhandlung

vorgebracht, sind dem Fachmann nicht psychotrop
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wirkende Substanzen mit Missbrauchspotential bekannt.
Die Kammer kommt somit zum Schluss, dass der Fachmann
die Wirkstoffe aus den Beispielen von D4 durch weitere
bekannte Substanzen mit Missbrauchspotential und ohne
psychotrope Wirkung ersetzt hatte, um die vorliegende

Aufgabe zu l1ldsen.

Der Gegenstand des unabhdngigen Anspruchs des
Hilfsantrags 5 beruht demzufolge nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 56 EPU).
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Das Patent wird widerrufen
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



