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fuhrt mangelnde Funktionalitdt zu mangelnder Abgrenzbarkeit" - "Hilfsantrag -



erfinderische Tatigkeit verneint - naheliegende alternative physikalische Form

des bekannten Stoffes"

Leitsatze

|. Bei einem Wirkstoff, welcher an sich als wasserloslich bekannt ist, ergibt sich flr
den Fachmann keine Hinzufiigung oder Anderung in der Definition des Wirkstoffes,

wenn dieser als Losung beschrieben und beansprucht wird.

Il. Analogerweise kann in einem Anspruch, der auf eine Zubereitung eines
bekannten strukturell definierten Wirkstoffes mit mindestens einem Hilfsstoff
gerichtet ist und in dem das Merkmal "mit Hilfsstoff(en)" zum Ausdruck bringt, dal3
dem Wirkstoff irgend etwas hinzugefligt wird, die Beimischung eines unbestimmten
Hilfsstoffs angesichts der unbegrenzten Zahl der in Betracht kommenden Stoffe
nicht als gegenstandliche und unterscheidungskraftige Ergédnzung dieses Wirkstoffs
gewertet werden, solange dieses fur die Anerkennung der Neuheit notwendige
Merkmal nicht derart konkretisiert wird, dal3 der Fachmann erkennen kann, was dem

Wirkstoff beizumischen ist (vgl. Punkt 4 der Entscheidungsgrtinde).

Sachverhalt und Antrage

|. Auf die europaische Patentanmeldung Nr. 90 125 138.9 wurde das europaische
Patent Nr. 0 434 088 auf der Grundlage von drei Anspruchen erteilt. Die Anspriiche

lauten wie folgt:

"1. Verwendung von L-Carnitin-L-tartrat zur Herstellung von L-Carnitin-haltigen

oralen Darreichungsformen.

2. Verwendung von L-Carnitin-L-tartrat zur Herstellung von L-Carnitin-haltigen

Tabletten, Kapseln, Pulvern oder Granulaten.



3. L-Carnitin-haltige Zubereitung, insbesondere zur enteralen Applikation in
Tabletten-, Kapsel-, Pulver- oder Granulatform, gekennzeichnet durch einen Gehalt
an L-Carnitin-L-tartrat.”

Il. Gegen das erteilte Patent hat die Beschwerdefuihrerin unter Hinweis auf

Artikel 100 a) EPU wegen mangelnder Neuheit und mangelnder erfinderischer
Tatigkeit des Gegenstandes des Streitpatentes Einspruch eingelegt. Von der
Vielzahl der zur Stitzung des Einspruches genannten Druckschriften sind lediglich

die Entgegenhaltungen

(1) Z. Physiol. Chem., Bd. 353, S. 618 - 622, April 1972 und

(6) EP-A-0 150 688

fur das weitere Verfahren von Bedeutung geblieben.

lll. Die Einspruchsabteilung hat mit der am 19. Dezember 1995 zur Post gegebenen
Zwischenentscheidung nach Artikel 106 (3) EPU festgestellt, da unter
Berlicksichtigung der von der Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) im
Einspruchsverfahren vorgenommenen Anderungen gemaR dem in der mindlichen
Verhandlung am 30. November 1995 vorgelegten Hilfsantrag das Patent und die
Erfindung, die es zum Gegenstand hat, den Erfordernissen des Ubereinkommens
genugen. Die gednderten Anspriiche gemalR diesem Hilfsantrag lauten wie folgt

(Anderungen hervorgehoben):

"1. Verwendung von L-Carnitin-L-tartrat mit Hilfsstoff(en) und gegebenenfalls
weiterem Wirkstoff bzw. weiteren Wirkstoffen zur Herstellung von festen L-

Carnitin-L-tartrat-haltigen oralen Darreichungsformen.

2. Verwendung von L-Carnitin-L-tartrat mit Hilfsstoff(en) und gegebenenfalls
weiterem Wirkstoff bzw. weiteren Wirkstoffen zur Herstellung von L-Carnitin-L-

tartrat-haltigen Tabletten, Kapseln, Pulvern oder Granulaten.



3. L-Carnitin-haltige Zubereitung in Tabletten-, Kapsel-, Pulver- oder Granulatform,
insbesondere zur enteralen Applikation, gekennzeichnet durch einen Gehalt an L-
Carnitin-L-tartrat mit Hilfsstoff(en) und gegebenenfalls weiterem Wirkstoff bzw.

weiteren Wirkstoffen."

Die Einspruchsabteilung begriindete ihre Entscheidung im wesentlichen damit, dal3
die Verwendungsanspriche gemafl Haupt- und Hilfsantrag rein formal als normale
Verwendung von L-Carnitin-L-tartrat zur Herstellung einer oralen Darreichungsform
zulassig seien und nicht als sogenannte zweite medizinische Indikationsanspriche

im Sinne der Entscheidung G 1/83 auszulegen seien.

Ferner bestiinden keine Bedenken im Hinblick auf Artikel 84 EPU, da die in den
Anspruchen genannten Wirk- und Hilfsstoffe in der Beschreibung zum Streitpatent

definiert seien sowie zum Ublichen Fachwissen zahlten.

Was die Erfordernisse der Patentierbarkeit betreffe, so fehle dem Gegenstand des
Verwendungsanspruches 1 des Hauptantrages, der offenlie3e, in welchem
Aggregatzustand L-Carnitin einzusetzen sei, gegeniber der Entgegenhaltung (1)
jedenfalls die Neuheit im Sinne von Artikel 54 (1) EPU, da dort eine waRrige Losung

der in Anspruch 1 verwendeten Tartratverbindung beschrieben sei.

Dem Hilfsantrag, der eindeutig auf festes L-Carnitin-L-tartrat gerichtet sei, kénne

aber gegenuber der Entgegenhaltung (1) die Neuheit zuerkannt werden.

Im Lichte des Offenbarungsgehaltes der Entgegenhaltung (6), gemal der
Vorhersagen zur Hygroskopizitat der Salze des L-Carnitins schwierig und
unzuverlassig seien, so dal diese Entgegenhaltung in Verbindung mit dem Ubrigen
Stand der Technik sogar von der Erfindung wegfihre, konne dem Gegenstand des

Streitpatentes auch die notwendige erfinderische Tatigkeit zuerkannt werden.

IV. Die Beschwerdeflhrerin hat gegen diese Entscheidung Beschwerde erhoben.

Am 16. Juni 1999 hat eine mindliche Verhandlung stattgefunden, in deren Verlauf



die Beschwerdegegnerin einen neuen Anspruchssatz als Hilfsantrag vorgelegt hat,
dessen Anspriiche wie folgt lauten (Anderungen gegeniiber dem Hauptantrag
hervorgehoben):

"1. Verwendung von L-Carnitin-L-tartrat mit Hilfsstoff(en) und gegebenenfalls
weiterem Wirkstoff bzw. weiteren Wirkstoffen zur Herstellung von L-Carnitin-L-
tartrat-haltigen Tabletten, Hartgelatinekapseln, Brausepulvern oder Granulaten zur

oralen Darreichung.

2. L-Carnitin-haltige Zubereitung in Tabletten-, Hartgelatinekapsel-, Brausepulver-
oder Granulatform zur enteralen Applikation gekennzeichnet durch einen Gehalt an
L-Carnitin-L-tartrat mit Hilfsstoff(en) und gegebenenfalls weiterem Wirkstoff bzw.

weiteren Wirkstoffen."

V. Die Beschwerdeflhrerin hat schriftlich und mundlich unter anderem folgendes

vorgetragen:

Nach den Entscheidungen der Grol3en Beschwerdekammer zur zweiten
medizinischen Indikation (u. a. G 1/83, ABI. EPA 1985, 60) seien
Verwendungsherstellungsanspriche nur zusammen mit einer Verwendung im Sinne
von Artikel 52 (4) EPU zulassig. Auf der Grundlage dieser Entscheidungen und der
folgenden Praxis des EPA seien die vorliegenden Anspriiche als auf therapeutische
Verwendungen gerichtet anzusehen. Da die Anspriiche aber nicht auf eine

therapeutische Verwendung eingeschrankt seien, seien sie unzulassig.

Unabhangig von dieser Betrachtung sei der Gegenstand des Streitpatentes
gegenuber der Entgegenhaltung (1), die bereits die Verbindung L(-)-Carnitin-L(+)-
tartrat unter Nennung des Schmelzpunkts und des optischen Drehverméogens
charakterisiere, nicht mehr neu. Insbesondere sei zu vermerken, dal3 die
Entgegenhaltung (1) eine Veroffentlichung auf dem Gebiet der physiologischen
Chemie darstelle und auf den seit langem bekannten therapeutischen Einsatz von

L(-)Carnitin bei unterschiedlichsten Krankheiten verweise.



VI. Die Beschwerdegegnerin hat dem widersprochen und unter anderem
vorgetragen, dal3 die vorliegende Formulierung der Verwendungsansprtiche zulassig
sei, da sie eindeutig die Verwendung einer Substanz zur Herstellung einer speziellen
Darreichungsform, die zweifelsfrei auch nichttherapeutische Anwendungsgebiete
decke, zum Ausdruck bringe. Die Anspriiche seien damit weder sogenannte "Swiss-
type"-Anspriiche, noch auf die Tatigkeit des Arztes gerichtet. Demzufolge betrafen
sie eindeutig eine gewerblich anwendbare Erfindung im Sinne von Artikel 52 (1)
EPU.

Was die Neuheit des Gegenstandes des Streitpatentes betreffe, so offenbare die
Entgegenhaltung (1), die zweifelsohne auf die Reindarstellung von L-Carnitin
gerichtet sei, zwar den Schmelzpunkt und den spezifischen Drehwert der dort
beschriebenen Zwischenprodukte, so z. B. auch besagte Kennzahlen des
Umsetzungsproduktes von L-Weinsaure zum entsprechenden Carnitinsalz. In dieser
Entgegenhaltung sei aber weder eine Lehre enthalten, L-Carnitin-L-tartrat als
Bestandteil von oralen Darreichungsformen zu verwenden, noch sei dort zu
entnehmen, dald entgegen dem zu erwartenden hygroskopischen Verhalten der
Verbindung keine Schwierigkeiten auftreten wirden. Dartber hinaus sei die
Entgegenhaltung (1) eindeutig auf die Verwendung der Camphorate und
Dibenzoyltartrate als Zwischenprodukt zur Racematspaltung von DL-Carnitin
ausgerichtet, wobei die Tartrate als solche nur eine Nebenrolle spielten. Besagte
Zwischenprodukte seien jedenfalls nicht im Zusammenhang mit den in der
Entgegenhaltung (1) fur das reine L-Carnitin angedeuteten therapeutischen und
nichttherapeutischen Anwendungen offenbart. Zur Offenbarung der Eigenschaft der
Hygroskopizitat oder Nichthygroskopizitat des in der Entgegenhaltung (1)
offenbarten Zwischenproduktes L-Carnitin-L-tartrat sei insbesondere auf die
Entscheidung G 1/92 (ABI. EPA 1993, 277) unter Punkt 3 zu verweisen, gemal der
Eigenschaften, die ausschlief3lich durch gezielt gewahlte aul3ere Bedingungen zu
erkennen seien, als nicht offenbart anzusehen seien. Dies gelte auch im
vorliegenden Falle, bei dem die Hygroskopizitat nur durch gezielte Wahl eines
bestimmten Feuchtigkeitsgehaltes der Umgebungsatmosphére erkennbar sei.

Eigene Beobachtungen hatten ergeben, dal? z. B. noch nach etlichen Stunden



offener Lagerung auf einem Buroschreibtisch L-Carnitin und L-Carnitin-L-tartrat
gleiche Konsistenz zeigten und die Hygroskopizitat dieser Stoffe jedenfalls kein
triviales Merkmal sei und demzufolge auch nicht aus der Entgegenhaltung (1)

hergeleitet werden konnte.

Unabhangig hiervon sei die Neuheit des Gegenstandes gemal Haupt- und
Hilfsantrag bereits durch die beanspruchten obligatorischen Hilfsstoffe, die im
Streitpatent fur die einzelnen Anwendungen definiert seien, gegeben, wobei die orale
Applikation expressis verbis im Anspruch aufgefiihrt sei. Dies schlieRe die hierfir
Ubliche galenische Formulierung ein. Aufgrund der rasanten Entwicklung auf dem
Gebiet der Pharmakologie mache es keinen Sinn, alle denkbar geeigneten
Hilfsstoffe, die der Galeniker im Bedarfsfall ohne Einflu auf die Wirkung des L-

Carnitin-L-tartrats abwandeln konnte, einzeln im Anspruch aufzufthren.

Nachstkommender Stand der Technik zur Beurteilung der erfinderischen Téatigkeit
sei unstreitig die Entgegenhaltung (6), gegenuber der die Aufgabe bestehe, ein
weiteres stabiles, nicht-hygroskopisches Salz des L-Carnitins mit allen in der
Patentschrift in den Zeilen 29 - 33 auf der Seite 2 genannten Eigenschaften zur

Herstellung von oralen Darreichungsformen bereitzustellen.

Die Entgegenhaltung (6) gebe dem Fachmann im Hinblick auf die gewlnschten
Eigenschaften einer oralen Darreichungsform eindeutig die Anregung zur Herstellung
saurer Salze des L-Carnitins und weise demzufolge vom Erfindungsgegenstand
weg. Auch eine Gesamtschau der Entgegenhaltungen (1) und (6) fuhre zu keiner
Vorhersehbarkeit der nicht-hygroskopischen Eigenschaften von L-Carnitin-L-tartrat,
da (1) dberhaupt keine Aussagen zu entsprechenden galenisch relevanten
Eigenschaften enthalte. Ferner sei zu berlcksichtigen, dal3 jeweils Weinsaure und L-
Carnitin fur sich genommen hygroskopische Eigenschaften zeigten und keine

stabilen Eigenschaften der Tartratsalze zu erwarten gewesen seien.

Gegen eine fur den Fachmann naheliegende Kombination der Lehren der

Entgegenhaltungen (1) und (6) und fur das Vorliegen erfinderischer Téatigkeit



spreche auch insbesondere, dal3 die Entgegenhaltung (1) mehr als zehn Jahre vor
dem Prioritatstag der Entgegenhaltung (6) bekannt gewesen sei, und in der
Entgegenhaltung (6) keineswegs auf die in (1) genannten Zwischenproduktsalze
zurtickgegriffen worden sei. Ferner misse der nachweislich aul3erordentlich starke

wirtschaftliche Erfolg der Erfindung bericksichtigt werden.

In dem Hilfsantrag seien die Hilfsstoffe durch die Einschrankung auf
Hartgelatinekapseln, die nur fir festes L-Carnitin-L-tartrat geeignet seien, und durch

die Nennung von Brausepulver ndher bestimmt.

VII. Die Beschwerdefiihrerin beantragte die Aufhebung der angefochtenen

Entscheidung und den Widerruf des européischen Patents Nr. 0 434 088.

Die Beschwerdegegnerin beantragte, das Patent in geanderter Form in der Fassung
aufrechtzuerhalten, die der angegriffenen Entscheidung zugrundeliegt
(Hauptantrag). Hilfsweise beantragte sie, das Patent auf der Grundlage der in der

mundlichen Verhandlung tberreichten Anspriiche aufrechtzuerhalten.

Entscheidungsgrinde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Der Gegenstand der Anspriiche 1 und 2 gemald Hauptantrag sowie der von
Anspruch 1 gemal} Hilfsantrag betrifft die Herstellung bestimmter physikalischer
Formen des L-Carnitin-L-tartrats spezifiziert als Tabletten, Kapseln, Pulver oder
Granulate. Auch wenn diese Anspriche mit dem Wortlaut "Verwendung von L-
Carnitin-L-tartrat..." beginnen, handelt es sich um ein nach Artikel 57 EPU und 52 (1)
EPU gewerblich anwendbares Verfahren zur Herstellung entsprechender Produkte in
den genannten Formen unter Einsatz von L-Carnitin-L-tartrat. Nach der
Entscheidung G 1/83 (a. a. O., Punkt 16 der Entscheidungsgriinde) betreffen
Patentanspriche, die auf die Verwendung eines Stoffes oder Stoffgemisches zur
Herstellung eines Arzneimittels gerichtet sind, eindeutig nach Artikel 57 EPU



gewerblich anwendbare Erfindungen. Demgemal? verstol3t die Verwendung eines
Stoffes zur Herstellung eines neuen pharmazeutischen Produktes ohne
Einschrankung auf eine Indikation nicht gegen die Erfordernisse des Artikels 57 EPU
in Verbindung mit Artikel 52 (1) EPU. Nach Auffassung der Kammer steht auch das
Erfordernis der Klarheit der Anspriiche (Art. 84 EPU) einer Anspruchsfassung nicht
entgegen, bei der ein Verfahren zur Herstellung eines bestimmten Produktes in
Form eines Verwendungsanspruches abgefalit ist. Eine andere Bedeutung der
einzelnen Verfahrensschritte ist darin nicht zu sehen (vgl. etwa T 279/93 vom

12. Dezember 1996, im ABI. EPA nicht verdoffentlicht, Grinde Nr. 4).

Dem Einwand der Beschwerdefuhrerin mit Bezug auf die Entscheidung G 1/83, dal3
besagte Anspriche 1 und 2 des Hauptantrages und Anspruch 1 des Hilfsantrages
rein formal nicht zulassig seien, da die Angabe einer bestimmten therapeutischen
Anwendung (Indikation) des L-Carnitin-L-tartrats dem Wortlaut der vermeintlichen
Verwendungsanspriche fehle, kann somit auch nicht gefolgt werden.

3. Die Einzelmerkmale der Anspriiche des geltenden Haupt- und Hilfsantrages
lassen sich aus den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen sowie der Patentschrift
herleiten und stellen in Kombination gegeniber der erteilten Fassung der Anspriiche
ein eingeschranktes Schutzbegehren dar. Somit erfullen der Haupt- und Hilfsantrag
die Erfordernisse des Artikels 123 (2) und (3) EPU. Dies wurde zuletzt von der

Beschwerdefihrerin nicht mehr bestritten.

4. Anspruch 3 des Hauptantrages, vormaliger Anspruch 3 des von der
Einspruchsabteilung als gewahrbar angesehenen Hilfsantrages (vgl. Punkt Il
voranstehend), betrifft im Hinblick auf die obligatorischen Merkmale als eine der
genannten Anspruchsalternativen eine L-Carnitin-L-tartrat-haltige Zubereitung in

Pulverform mit nicht definiertem Hilfsstoff.

Der Gegenstand besagten Anspruchs 3 betrifft ein Produkt als solches. Als ein dem
EPU zugrundeliegendes Prinzip ist anerkannt, dai? ein Patent, in dem ein

Gegenstand per se beansprucht wird, fur diesen Gegenstand absoluten Schutz
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gewahrt, d. h. unabhangig davon, wo und in welchem Sachzusammenhang er in
Betracht zu ziehen ist (also fir jede bekannte oder unbekannte Verwendung dieses
Gegenstandes) (vgl. z. B. G 2/88, ABI. EPA 1990, 93, insbes. Punkt 5 der
Entscheidungsgriinde). Fur den vorliegenden Fall besagt dies, Anspruch 3 schlief3t
alle denkbaren therapeutischen und nicht-therapeutischen Anwendungen der
genannten Zubereitung in Pulverform ein. Dal3 die Zubereitung zur enteralen
Applikation bestimmt sein soll, ist nur im Rahmen einer bevorzugten Ausfuhrung
prazisiert. Unter diesen Umstanden ist keine konkrete Funktion fir den Hilfsstoff
definiert. Damit kann der Hilfsstoff auch nicht durch seine Funktion konkretisiert
werden. Das bedeutet, dal3 das Merkmal Hilfsstoff(e) nichts weiter besagt, als daf3
dem L-Carnitin-L-tartrat irgend etwas hinzugefugt wird.

Fur den Fachmann ergibt sich keine Hinzufiigung oder Anderung in der Definition
eines Produkt, welches an sich als wasserloslich bekannt ist, wenn eine walrige
Losung eines solchen Produktes beschrieben oder beansprucht wird. Ohne weitere
Spezifizierung andert die bloRe Charakterisierung eines Losungs- oder
Verdunnungsmittels als flissig oder fest in einem Patentanspruch nichts an der

Beurteilung der Neuheit des Anspruchsgegenstandes.

Im vorliegenden Fall kann die Angabe "mit Hilfsstoff" daher nur als rein gedankliche
Hinzufigung in Anspruch 3 gesehen werden, die dem Fachmann keinen Hinweis
gibt, wie das beanspruchte Produkt ndher ausgestaltet werden soll. Damit kann sie
auch das beanspruchte Produkt nicht spezieller kennzeichnen. Eine nicht begrenzte
Anzahl gedanklich mdglicher sogenannter Hilfsstoffe ohne strukturelle und
wirkungsmaRige Vorgabe kann demgemal in einem Patentanspruch nicht als
gegenstandliche Ergédnzung zu einem strukturell definierten Produkt gewertet
werden. Sie &ndert oder erganzt also den im Anspruch definierten Gegenstand bzw.

das beanspruchte Produkt nicht.

Hieraus folgt unmittelbar, daf? die blof3e Angabe, dal3 ein nicht definierter Hilfsstoff

unbestimmter Wirkung in Mischung mit dem zwar als solchem definierten L-Carnitin-
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L-tartratpulver vorliegen soll, nicht im Rahmen von Artikel 54 EPU als abgrenzendes

Merkmal in besagtem Produktanspruch herangezogen werden kann.

Der Gegenstand des geltenden Anspruchs 3 des Hauptantrages betrifft somit auch

eine Zubereitung von L-Carnitin-L-tartrat in Pulverform.

4.1 Dokument (1) beschreibt in der Tabelle auf Seite 621 unten die Substanz Di-L(-)-

Carnitin-L(+)-tartrat mit einem Schmelzpunkt von "176/8" °C.

4.2 In der mundlichen Verhandlung wurde von den Parteien nicht in Zweifel
gezogen, dal3 diese Angabe so betrachtet werden mul3, dal3 besagter Schmelzpunkt
ausgehend von pulverférmiger Reinsubstanz bestimmt wurde. Hierzu hat die
Beschwerdegegnerin im Schreiben vom 27. August 1996 auf Seite 5, erster Absatz,
letzter Satz auch schriftlich ausgefuhrt: "Es ist bei wissenschatftlichen praparativen
Arbeiten Ublich, den Schmelzpunkt und andere Kennzahlen auch von isolierten
Zwischenprodukten zu bestimmen, um entweder einen nachprifbaren Beleg fiur die
hergestellten Verbindungen zu geben oder die gemessenen Daten mit in der
Literatur vorhandenen Daten zu vergleichen."” Somit bedarf es keiner weiteren
Betrachtung, ob gemald dem Argument der Beschwerdegegnerin in der
Entgegenhaltung (1) Di-L(-)-Carnitin-L(+)-tartrat nur als in Lésung vorliegendes
Zwischenprodukt ohne erkenntliche Eigenschaften offenbart gelten kann. Dartber
hinaus stellt sich fir den in Rede stehenden Produktanspruch per se im Hinblick auf
die Entscheidung G 1/92 nicht mehr die Frage, in welchem Maf3e dem Fachmann
hygroskopische Eigenschaften des beschriebenen Di-L(-)-Carnitin-L(+)-tartrats (1)
zu entnehmen sein kdénnten, da das beanspruchte Produkt definitionsgemaf nicht

fur einen bestimmten Zweck bereitgestellt ist (siehe oben 4.).

4.3 Die voranstehende Argumentation laf3t sich analog mindestens auf Anspruch 2
des Hauptantrages anwenden, da dieser, was die obligatorischen und zur
Abgrenzung gegeniber dem Stand der Technik geeigneten Merkmale betrifft, auf

die Verwendung von L-Carnitin-L-tartrat zur Herstellung von Pulvern dieser Substanz
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gerichtet ist, also die Herstellung von L-Carnitin-L-tartratpulvern ausgehend von L-

Carnitin-L-tartrat.

4.4 Dem Hauptantrag der Beschwerdegegnerin kann somit nicht stattgegeben
werden, da die Anspriiche 2 und 3 im Sinne von Artikel 54 (1) EPU nicht mehr neu

sind.

5. Anspruch 2 des Hilfsantrages betrifft in einer der alternativ genannten
Zubereitungsformen L-Carnitin-L-tartrattabletten zur enteralen Applikation mit
Hilfsstoff.

5.1 Der Fachmann, in Kenntnis der Entgegenhaltung (1), weif3, daf3 L-Carnitin
einerseits und Weinsaure bzw. Tartratderivate andererseits in der Pharmakologie als
zur enteralen Applikation geeignet sind, was von den Parteien nicht bestritten wurde.
Ferner wurde in der miundlichen Verhandlung ausdrtcklich anerkannt, dal3 das in der
Entgegenhaltung (1) beschriebene Di-L(-)-Carnitin-L(+)-tartrat als solches zur

enteralen Applikation geeignet ist.

Zwischen den Parteien waren die hygroskopischen Eigenschaften des L-Carnitin-L-

tartratpulvers und in welcher Weise sie in Erscheinung treten, streitig. Daher kann im
vorliegenden Zusammenhang zugunsten des Patentinhabers unterstellt werden, dal3
der in Anspruch 2 des Hilfsantrages nicht spezifizierte Hilfsstoff lediglich erlaubt, das

Pulver in Tablettenform zu pressen.

Dem Gegenstand von Anspruch 2 des Hilfsantrages kann gegeniber der
Entgegenhaltung (1) somit die Neuheit im Rahmen von Artikel 54 (1) EPU zuerkannt

werden.

6. Zur Frage der erfinderischen Tatigkeit unter Artikel 56 EPU kann im Lichte des
voranstehend unter den Punkten 4.1, 4.2 und 5.1 aufgezeigten Standes der Technik
nach der Entgegenhaltung (1) die dem Streitpatent gemaf3 Hilfsantrag
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zugrundeliegende Aufgabe darin gesehen werden, eine alternative enterale

Applikationsform von L-Carnitin-L-tartrat bereitzustellen.

6.1 Diese Aufgabe soll geméaf Anspruch 2 durch L-Carnitin-L-tartrat in Tablettenform

geldst werden.

6.2 Im Hinblick auf die Ausfuhrungsbeispiele 2 bis 4 des Streitpatentes, die zeigen,
daR3 L-Carnitin-L-tartrat wenn nicht alleine, doch zumindest mit tGblichen Hilfsstoffen
in Tablettenform pref3bar ist, kann diese Aufgabe auch als tatsachlich gelost

angesehen werden.

6.3 Den Unterlagen zum Streitpatent ist nichts zu entnehmen, und die
Beschwerdegegnerin hat auch nichts vorgetragen, was irgendwelche
Besonderheiten im Zusammenhang mit dem Vorliegen von L-Carnitin-L-tartrat in
Tablettenform allgemeinster Art, wie beansprucht, erkennen liel3e. Daraus kann die
Kammer nur schlieBen, dal’ das Pressen eines in Pulverform bekannten, zur
enteralen Applikation an sich geeigneten Stoffes zu einer wie auch immer gearteten
Tablette als eine im Rahmen von Artikel 56 EPU naheliegende MaRnahme zur
Bereitstellung einer alternativen enteralen Applikationsform gesehen werden muf3.

6.4 Bei dieser Sachlage ist es nicht erforderlich, auf den im Hilfsantrag noch
enthaltenen Verwendungsanspruch 1 einzugehen, da Uber einen Antrag nur als

Ganzes entschieden werden kann.

6.5 Somit kann auch dem Hilfsantrag der Beschwerdegegnerin nicht stattgegeben

werden.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.



2. Das Patent wird widerrufen.
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