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Beschwerde-Aktenzeichen: T 1371/14 - 3.3.07

ENTSCHETIDUNG
der Technischen Beschwerdekammer 3.3.07
vom 19. Januar 2016

Beschwerdefiihrerin: terra nano Ltd.
(Anmelderin) Ostlandstrasse 33
90556 Cadolzburg (DE)

Vertreter: Diehl & Partner GbR
Patentanwalte
Erika-Mann-Strasse 9
80636 Miunchen (DE)

Angefochtene Entscheidung: Entscheidung der Prifungsabteilung des
Europaischen Patentamts, die am 3. Januar
2014 zur Post gegeben wurde und mit der die
europdische Patentanmeldung Nr. 06762029.4
aufgrund des Artikels 97 (2) EPU
zuriickgewiesen worden ist.

Zusammensetzung der Kammer:

Vorsitzender J. Riolo
Mitglieder: R. Hauss
D. T. Keeling
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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die vorliegende Beschwerde richtet sich gegen die in
der mindlichen Verhandlung vom 26. November 2013
verkiindete und am 3. Januar 2014 zur Post gegebene
Entscheidung der Prifungsabteilung, die europaische

Patentanmeldung Nr. 06 762 029.4 zurickzuweisen.

Grundlage fiir die angefochtene Entscheidung war als
einziger Antrag der mit Schreiben vom 24. Oktober 2013
eingereichte Anspruchssatz mit 47 Ansprichen (vgl.
Punkt VI der angefochtenen Entscheidung; bei der
Datumsangabe "04.07.2011" zur Datierung des Antrags

im Protokoll der miindlichen Verhandlung vor der
Prifungsabteilung handelt es sich offenkundig um

einen Irrtum) .

Der unabhé&ngige Anspruch 1 dieses Antrags lautet wie

folgt:

"l. Verfahren zur Solubilisierung von Wirkstoffen,
schwerléslichen Vitalstoffspezies sowie zur Herstellung
ganzheitlich bioverfiligbarer Vitalstoffkonzentrate und
-16sungen auf Basis lagerfdhiger Einzelkomponenten,

gekennzeichnet durch folgende Schritte:

a. Herstellen einer Basissuspension aus mindestens
einer Wirk-/Vitalstoffspezies, die organischer
oder mineralischer Natur ist und die in wdssriger
L6sung, im pH-Bereich zwischen 3 und 7,
schwerléslich ist und einem sorptiven Stoff,

bzw. Feststoffmatrix;

b. nachfolgend Uberfiihren der Basissuspension in ein
sorptives und/oder immobilisierendes System, wobei
die mindestens eine Wirk- beziehungsweise
Vitalstoffspezies in/an der sorptiven Feststoff-
matrix adsorbiert beziehungsweise absorbiert 1ist,

wobel der Feststoffanteil dieser Wirk/Vitalstoff-



-2 - T 1371/14

spezies in Summe, bezogen auf das sorptive System,
zwischen 0,05 und 30 Gewichtsprozent bezogen auf

die Trockenmasse liegt,

c. anschlieBendem Kontaktieren des sorptiven und/oder
immobilisierenden Systems mit einer Reaktiv-

komponenten, wobei

i. sich die sorptive wirkende Feststoffmatrix im

Rahmen einer Sdure-Base—-Reaktion aufldst und

ii. die an/in der sorptive wirkenden Feststoff-
matrix ad-/absorbierten schwerléslichen
Wirkstoff- beziehungsweise Vitalstoffspezies
im Verlauf der Reaktivdesorption als Kolloid
insbesondere als Nanopartikel freigesetzt,

bzw. aktiviert werden."

In der Sache kam die Prifungsabteilung zu dem Ergebnis,
dass Anspruch 1 breit verallgemeinernd formuliert sei
und nicht dem in der Anmeldung tatsadchlich offenbarten
technischen Verfahren entspreche. Die wesentlichen
technischen Merkmale der angeblichen Erfindung fanden
sich im Anspruch nicht wieder. Insbesondere seien weder
die im beanspruchten Verfahren verwendeten Komponenten
konkret angegeben, noch die Verfahrensschritte
verstandlich definiert. Dementsprechend sei ein Einwand
unter Artikel 84 und Regel 43 (1) EPU zu erheben.
Infolgedessen sei auch eine Beurteilung von Neuheit und
erfinderischer Tatigkeit des Anspruchsgegenstandes

nicht méglich.

Der Wortlaut des eine Vorrichtung betreffenden
unabhadngigen Anspruchs 32 sowie einiger weiterer
Anspriiche sei unklar (Artikel 84 EPU). Zusatzlich gehe
der in Anspruch 1 und mehreren weiteren Anspriichen
definierte Gegenstand iber den Inhalt der urspringlich
eingereichten Fassung der Anmeldung hinaus

(Artikel 123(2) EPU).
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Die Anmelderin (Beschwerdefithrerin) legte gegen diese
Entscheidung Beschwerde ein. Mit der Beschwerde-
begriindung legte sie einen geadnderten Anspruchssatz

mit 33 Anspriichen vor.

In einer Mitteilung gemal Artikel 15(1) VOBK erlauterte
die Kammer ihre vorlaufige Einschatzung insbesondere

im Hinblick auf die Erfordernisse von Artikel 84 und
123(2) EPU.

Eine miindliche Verhandlung fand am 19. Januar 2016
statt. Die Beschwerdefiihrerin legte wahrend der
Verhandlung einen geadnderten Anspruchssatz

("Hauptantrag") mit 16 Ansprichen vor.
Anspruch 1 lautet wie folgt:

"]l. Verfahren zur Solubilisierung von in Wasser
im pH-Bereich 3 bis 7 schwerldéslichen mineralischen
Wirkstoffen und deren Bereitstellung als bioverfiigbares

Konzentrat, das Verfahren umfassend:

a. Herstellen einer wdssrigen Basissuspension der

mineralischen Wirkstoffe;

b. Vermahlen der Basissuspension mit einem basischen
Feststoff ausgewdhlt aus der Gruppe Kalzium-
hydroxid, Kalziumcarbonat, Magnesiumhydroxid,
Magnesiumcarbonat und Mischungen davon als Matrix,
wobel die Wirkstoffe von der basischen-minerali-
schen Feststoff-Matrix sorbiert werden und mit
ihr ein sorptives System bilden, wobel der
Massenanteil der Wirkstoffe bezogen auf die Summe

aus Fest- und Wirkstoffen 0,05% - 30% betrdgt, und

c. Vermischen des so gebildeten wasserhaltigen
sorptiven Systems mit einer sauren
Reaktivkomponente ausgewdhlt aus festen

organischen S&duren,

so dass



VI.

VII.

- 4 - T 1371/14

1. die basisch-mineralische Feststoffmatrix durch
eine Sdure-Base-Reaktion aufgeldst wird und
dabei

ii. die von der basisch-mineralischen Feststoff-
matrix sorbierten Wirkstoffe im Verlauf
einer Reaktivdesorption als kolloidal in
Wasser geléste Nanopartikel freigesetzt
werden und somit das bioverfiigbare

Konzentrat darstellen."

Die Beschwerdefiihrerin machte geltend, durch die
vorgenommenen Anderungen wiirden die noch bestehenden
Einwadnde ausgerdaumt. Anspruch 1 sei eingeschrankt
worden. Er beruhe auf der urspringlich eingereichten
Fassung von Anspruch 1 und definiere die basisch-
mineralische Komponente auf der Grundlage des urspring-
lichen Anspruchs 8 (entsprechend Beschreibungsseite
15). Er definiere ferner die saure Reaktivkomponente

auf der Grundlage der Beschreibungsseite 27, Zeile 2.

Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und auf der Grundlage des am
19. Januar 2016 wahrend der mindlichen Verhandlung als
Hauptantrag eingereichten gednderten Anspruchssatzes
die Zuriickverweisung der Angelegenheit an die

Prifungsabteilung zur weiteren Entscheidung.

Entscheidungsgriunde

Anspruch 1 (Artikel 84 und 123(2) EPU)

Gemal der urspringlich eingereichten Fassung der
vorliegenden Anmeldung sollen schwer wasserldsliche
organische oder mineralische Wirkstoffe solubilisiert
werden. Zu diesem Zweck werden die Wirkstoffe an einer

sauren oder basischen festen Matrixsubstanz adsorbiert
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oder von ihr absorbiert. Diese Matrixsubstanz wird
anschlieBlend durch Kontaktieren mit einer sogenannten
Reaktivkomponente, mit der sie eine Sdure-Base-Reaktion
eingeht, aufgeldst. Dabei soll der Wirkstoff in
feinteiliger Form (Nanopartikel) freigesetzt werden.
Hierdurch sollen die Wirkstoffe besser bioverfligbar

werden.

Die vorliegenden Anderungen sollen das beanspruchte
Verfahren auf eine Ausfihrungsform beschradnken, bei der
mineralische Wirkstoffe, eine basisch-mineralische
Matrixsubstanz und als Reaktivkomponente eine feste

Sdure eingesetzt werden.

Die Angaben zu den eingesetzten Komponenten und zur
Durchfiihrung der Verfahrensschritte a) bis c¢) wurden
im vorliegenden Anspruch 1 im Vergleich zur friheren
Fassung dieses Anspruchs konkretisiert mit Merkmalen,
die sich so auch in der technischen Lehre der
Beschreibung wiederfinden. Die Durchfihrung ist
nachvollziehbar beschrieben. Aufgrund dessen sieht die
Kammer die Erfordernisse von Artikel 84 und Regel 43
EPU im Hinblick auf Deutlichkeit, Angabe der
Erfindungsmerkmale und Stitzung in der Beschreibung

als erfillt an.

Die Kammer sieht auBerdem keinen Anlass fir einen
Einwand gegen Anspruch 1 unter Artikel 123(2) EPU.
Der in der angefochtenen Entscheidung (Punkt 15)
beanstandete Ausdruck "aktiviert werden" (vgl. letzte
Zeile des friheren Anspruchs 1) ist im vorliegenden

geanderten Anspruch 1 nicht mehr enthalten.

Anspriiche 2 bis 16 (Artikel 123(2) und 84 EPU)

Die in der angefochtenen Entscheidung unter Artikel 84

und 123 (2) EPU gegen den friheren Anspruch 32 und
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weitere Anspriiche erhobenen Einwdnde (vgl. die
angefochtene Entscheidung unter Punkt 14, 15 und 16)
treffen aufgrund von Streichung oder Anderung des

Wortlauts der fraglichen Anspriiche nicht mehr zu.

Die Kammer sieht keinen Anlass fiir sonstige Einwande
unter Artikel 84 oder 123(2) EPU gegen den vorliegenden
Antrag.

Zurickverweisung (Artikel 111 (1) EPU)

Die angefochtene Entscheidung behandelt ausschlieBlich
die unter Artikel 84 und 123(2) EPU gegen den damaligen

einzigen Antrag erhobenen Einwande.

Der gednderte Antrag der Beschwerdefiihrerin erfillt
nach Auffassung der Kammer die Erfordernisse von
Artikel 84 und 123(2) EPU.

Die Kammer halt es somit im vorliegenden Fall fir
angebracht, die Angelegenheit an die Priifungsabteilung
zuriickzuverweisen, da diese noch keine beschwerdefdhige
Entscheidung dazu getroffen hat, ob die weiteren
Erfordernisse des EPU, insbesondere im Hinblick auf
Neuheit und erfinderische Tatigkeit, erfiillt sind. Bei
der Fortsetzung des Prifungsverfahrens sind die
geanderten Anspriche 1 bis 16, wie in der miindlichen
Verhandlung vor der Kammer als Hauptantrag lberreicht,

zugrundezulegen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Prifungsabteilung zur

weiteren Entscheidung zuriickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



