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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 102 49 336

BPatG 154
08.05



hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 14. Marz 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Feuerlein, der Richterin Schwarz-Angele sowie der Richter Dr. Egerer
und Dr. Lange

beschlossen:

Das Patent DE 102 49 336 wird widerrufen.

Grinde

Auf die am 22. Oktober 2002 eingereichte Patentanmeldung hat das Deutsche
Patent- und Markenamt das Patent 102 49 336 mit der Bezeichnung

Lverfahren zur Herstellung von sprihgetrocknetem Sorbitol und
Trocknung der Sorbitolpartikel auf einem nachgeschalteten Fliel3-
bett und sprihgetrockneter Sorbitol*

erteilt. Der Veroffentlichungstag der Patenterteilung ist der 9. Marz 2006.

Mit Datum vom 14. Dezember 2006 wurde eine berichtigte Patentschrift mit Be-
richtigungen von offensichtlichen Fehlern in Patentanspruch 1 sowie von hand-
schriftlichen Ergdnzungen in Tabelle 1 in Form der DE 102 49 336 B9 verdoffent-

licht. Die Patentansprtche in der erteilten berichtigten Fassung lauten wie folgt:



1. Verfahren zur Herstellung von spriihgetrocknetem Sorbitol durch Verspriihen einer 65 bis 75%igen Sor-
bitolldsung mittels eines Rotationszerstaubers in einem Spriihturm im Gleichstrom mit feinverteiltem Sorbi-
tol-Kreislaufkristallisat unter Zuflihrung von Warmluft und einem nachgeschalteten Flislbett zur weiteren
Trocknung der Sorbitolpartikel, dadurch gekennzeichnet, dass die Sorbitollésung vor der Zuflihrung zu dem
Zerstauber auf eine Viskositét von & bis 50 mPas eingestellt wird, der Zerstauber mit einer Drehzahl ven 5000
bis 15000 Wmin betrisben wird, Kreislaufkristallisat in einer Menge von 3 bis 4 kg/kg Endprodukt zugeflihnt wird

und am Sprihturmaustritt die Temperatur der Abluft kentinuierlich gemessen und (ber eine Regelsirecke die
Temperatur der zugefihrten Warmiluft in einem Bereich von 105 bis 150°C verandert wird, derart, dass die Ab-
|ufttemperatur auf einem konstanten YWert von 55 bis 57°C gehalten wird, wobei Warmiuft in einer Menge van
14 bis 22 m? im Normzustand/kg Endprodukt zugefiihrt wird, und anschliefend am Sprithturmaustritt anfallen-
der Sorbitol direkt dem nachgeschalteten Flielibett zugefuhrt, mittels Warmluft mit einer Temperatur von 85 bis
90°C getrocknet und abschlieftend mit entfeuchteter Kaltluft auf eine Temperatur von 20 bis 40°C abgekihlt
wird.

2. Merfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Zeitdauer der Machbehandlung auf dem
Flieftbett maximal & min betragt.

3. “erfahren nach einem der Anspriiche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass das Sorbitol-Kreislauf-
kristallisat aus von am Sprihturmaustritt anfallendem Sorbitol und aus der Abluft abgeschiedenem Sorbitol ge-
bildet wird.

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass am Sprihturmaustritt an-
fallender Sorbitol kontinuierlich, ohne Bildung einer Bodenschicht im Sprihturm, mittels einer Fordereinrich-
tung zum nachgeschalteten Flielbett transportiert wird.

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass bereits am Sprihturmaus-
tritt Sorbitole mit einer Korngréfte von 0,3 bis 1 mm mit einem Wassergehalt von unter 1% und einer Tempe-
ratur von kleiner als 58°C erhalten werden.

6. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass nach der Flietbettbehand-
lung Sorbitol mit einem Wassergehalt von kleiner als 0,2% und einer Siebfraktion < 0,04 mm von unter 5% er-
halten wird.

7. Werfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 6. dadurch gekennzeichnet, dass als Endprodukt Sorbitole
mit einem engen Korngrofenspektrum erhalten werden, wobei die jeweilige Siebfraktion mit einer Partikel-
durchmesserdifferenz von 0,2 mm mindestens 75% betragt.

8. Spriihgetrockneter Sorbitol mit einer durchschnittlichen Korngréfie von 0,12 bis 0,60 mm, einer Schiitt-
dichte von 0,53 bis 0,62 kg/l, einem Boschungswinkel van maximal 33°, dadurch gekennzeichnet, dass dieser
egine FlieRkgeschwindigkeit von 23 bis 40 ml/s, eine spezifische Oberfliche von mindestens 1,4 m¥lg, eine L&-
sezeit (1g Sorbitol in 200 ml Wasser bei 30°C unter Rihren) von maximal 5 s, einen Wassergehalt von kleiner
0,2% aufweist und der Anteil der Siebfraktion kleiner 0,04 mm maximal 5% betragt.

9. Sorbitol nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass dieser eine durchschnitlliche Komgrélbe van

0,12 bis 0,45 mm aufweist, mit einem Anteil von mehr als 75% der Siebfraktion mit einer Maschenweitendiffe-
renz von 0.2 mm.

Gegen die Patenterteilung hat die Firma M... GmbH, inD...,
mit Schriftsatz vom 9. Juni 2006, eingegangen per Telefax am 9. Juni 2006, Ein-

spruch erhoben und beantragt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen,



Sie stitzt den Einspruch auf folgende Druckschriften

(1) DE 3245170 A1l

(2) WO 97/39739 A2

(3) DD 252 003 Al

(4) DD 277 176 A3

(5) JP-53-65806 A2, vorgelegt in Form des Abstract HCAPLUS 89:131462
(6) US 4293 570A,

sowie auf die mit Schriftsatz vom 17. Februar 2011 nachgereichten Unterlagen

(7) E-Mail des Herrn M..., in H..., an Herrn .
O..., M... KGaA, vom 27.3.2006,

(8) Broschire der Niro A/S zum Thema ,Spruhtrocknung“, auszugsweise
S.70 bis 121, insbes. verwiesen auf S.94 bis 97, ohne

Veroffentlichungsdatum.

Insbesondere hat die Einsprechende ausgefiihrt, dass es dem Patentgegenstand
an der erforderlichen Neuheit und erfinderischen Tatigkeit fehle. Dartber hinaus
macht sie mangelnde Klarheit sowie mangelnde Offenbarung der patentgeméalen

Lehre geltend.

Die Patentinhaberin hat dem Vorbringen der Einsprechenden mit Schriftsatz vom
22. November 2006 widersprochen und beantragt, das Patent in vollem Umfang

aufrechtzuerhalten, hilfsweise mindliche Verhandlung anzuberaumen.

Der Gegenstand des Streitpatents sei gegenuber dem vorgebrachten Stand der
Technik nicht nur neu, sondern auch erfinderisch. Au3erdem offenbare das Streit-
patent die Erfindung so deutlich und vollstandig, dass ein Fachmann sie ausfuhren

konne. Im Ubrigen sei mangelnde Klarheit kein Widerrufsgrund.



Auf die Ladung zur mundlichen Verhandlung hat der Vertreter der Patentinhaberin
mit Schriftsatz vom 7. Dezember 2010 um Zusendung der vorlaufigen Meinung
des Senats gebeten, und des Weiteren mit Schriftsatz vom 19. Januar 2011 die

Niederlegung der Vertretung mitgeteilt.

Mit Schriftsatz vom 14. Januar 2011 hat die Patentanwaltskanzlei

Dr. M... & Partner die Ubertragung der Vertretung angezeigt, und die Vertretung
unter Vorlage einer entsprechenden Vollmacht mit Schriftsatz vom
26. Januar 2011 bestatigt.

Die Vertreter der Einsprechenden stellen den Antrag,

das Patent zu widerrufen.

Der Vertreter der Patentinhaberin stellt den Antrag,

das Patent vollumfanglich aufrecht zu erhalten.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf den Inhalt

der Akten verwiesen.

Das Bundespatentgericht bleibt auch nach Wegfall des § 147 Abs. 3 PatG fur die
Entscheidung uber die Einspriiche zustandig, die in der Zeit vom 1. Januar 2002
bis zum 30. Juni 2006 eingelegt worden sind. Es bestehen weder Zweifel an der
Verfassungsmafigkeit des § 147 Abs.3 PatG (BGH GRUR 2007, 859
- Informationstibermittlungsverfahren 1), noch berthrt die Aufhebung der Bestim-

mung ihre Geltung fur alle bereits tatbestandlich erfassten Falle (BPatG



19 W (pat) 344/04 und 23 W (pat) 313/03). Nach dem allgemeinen verfahrens-
rechtlichen Grundsatz der perpetuatio fori (8 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO) besteht eine
einmal begrindete gerichtliche Zustandigkeit vielmehr fort, solange der Gesetzge-
ber nichts anderes bestimmt hat (BGH GRUR 2007, 862
- Informationstibermittlungsverfahren Il; bestétigt durch: BGH GRUR 2009, 184

- Ventilsteuerung).

Der rechtzeitig und formgerecht eingelegte Einspruch gentugte den Erfordernissen
des 8§ 59 Abs. 1 PatG und ist zuldssig. Denn es sind innerhalb der Einspruchsfrist
die den Einspruch nach § 21 Abs. 1 PatG rechtfertigenden Tatsachen im Einzel-
nen dargelegt worden, so dass die Patentinhaberin und der Senat daraus ab-
schlieBende Folgerungen fur das Vorliegen oder Nichtvorliegen der geltend ge-
machten Widerrufsgrinde, hier die angegriffene Neuheit, erfinderische Téatigkeit
sowie mangelnde Ausfuhrbarkeit, ohne eigene Ermittlungen ziehen konnten (8 59
Abs. 1 PatG).

Der Einspruch fuhrt auch zum Erfolg. Denn die Bereitstellung sprihgetrockneten
Sorbitols mit den Stoffparametern gemafd Patentanspruch 8 sowie ein Verfahren
zur Herstellung von spruhgetrocknetem Sorbitol gemaf Patentanspruch 1 beruht

jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

1. Das Streitpatent betrifft gemaf Patentanspruch 1 ein

1) Verfahren zur Herstellung von spruhgetrocknetem Sorbitol durch

2) Einstellung der Sorbitolldsung auf eine Viskositat von 8 bis 50 mPas

3) Versprihen einer 65 bis 75 %-igen Sorbitolldsung in einem Sprih-
turm

3.1) mittels eines Rotationszerstaubers



3.1.1)

3.2)
3.2.1)
3.3)
3.3.1)
3.4)
3.5)
3.5.1)

4)

4.1)

5)

der Zerstauber wird mit einer Drehzahl von 5000 bis 15000 U/min be-
trieben

Zufuhr von feinverteiltem Sorbitol-Kreislaufkristallisat im Gleichstrom
Kreislaufkristallisat in einer Menge von 3 bis 4 kg/kg Endprodukt
unter Zufiihrung von Warmluft

in einer Menge von 14 bis 22 m® im Normzustand/kg Endprodukt
kontinuierliche Messung der Ablufttemperatur am Sprihturmaustritt
die Warmlufttemperatur wird im Bereich von 105 bis 150 °C geregelt
so dass die Ablufttemperatur auf 55 bis 57 °C und konstant gehalten

wird

direkte weitere Trocknung der Sorbitolpartikel in einem
nachgeschalteten FlieRBbett

mit Warmluft einer Temperatur von 85 bis 90 °C

abschlieBende Abkihlung mit entfeuchteter Kaltluft auf eine

Temperatur von 20 bis 40 °C.

Dieses Verfahren zur Herstellung von sprihgetrocknetem Sorbitol wird in den

Unteransprichen 2 bis 7 weiter ausgebildet durch die Merkmale

3.2.2)

3.6)

4.2)

das Sorbitol-Kreislaufkristallisat wird gebildet aus von am Spruhturm-
austritt anfallendem und aus der Abluft abgeschiedenem Sorbitol
(Anspruch 3)

Erhalt von Sorbitolpartikeln einer KorngréRe von 0,3 bis 1mm, eines
Wassergehalts von unter 1 %, einer Temperatur kleiner 58 °C am
Spruhturmaustritt (Anspruch 5)

am Spruhturmaustritt anfallender Sorbitol wird kontinuierlich, ohne

Bodenschichtbildung im Sprihturm, mittels einer Férdereinrichtung zum



FlieRbett transportiert (Anspruch 4)
4.3) fur maximal 6 min (Anspruch 2)

4.4) Erhalt von Sorbitol eines Wassergehalts von kleiner als 0,2 % und weni-
ger als 5 % einer Siebfraktion von kleiner als 0,04 mm Korngrdl3e (An-
spruch 6)

5.1) Erhalt eines Endprodukts mit einem engen KorngréRenspektrum, wo-
bei die jeweilige Siebfraktion mit einer Partikeldurchmesserdifferenz
von 0,2 mm mindestens 75 % betragt (Anspruch 7).

Des Weiteren betrifft das Streitpatent gemaf Patentanspruch 8

A) Spriuhgetrockneten Sorbitol

B) einer durchschnittlichen Korngré3e von 0,12 bis 0,6 mm

C) einer Schuttdichte von 0,53 bis 0,62 kg/I

D) eines Béschungswinkels von maximal 33°

E) einer Flie3geschwindigkeit von 23 bis 40 ml/s

F) einer spezifischen Oberflache von mindestens 1,4 m%/g

G) einer LOsezeit von maximal 5 s (1g Sorbitol in 200 ml H,O bei 30 °C ge-
rahrt)

H) eines Wassergehalts von kleiner 0,2 %

[) mit maximal 5 % Anteil einer Siebfraktion kleiner 0,04 mm,

der gemal Patentanspruch 9 weiter eingeschrankt ist durch das Merkmal
B.1) einer durchschnittlichen Korngréf3e von 0,12 bis 0,45 mm, mit einem

Anteil von mehr als 75 % der Siebfraktion mit einer Maschenweitendifferenz

von 0,2 mm.



2. In formaler Hinsicht bestehen gegen die Patentanspriiche 1 bis 7 der
erteilten Fassung keine Bedenken. Patentanspruch 1 ergibt sich aus den
urspringlichen Ansprichen1 und 2, Patentanspriiche2 bis 7 aus den
ursprunglichen Anspriichen 3 bis 8. Eingefiigt wurde in zulassiger Weise lediglich

der Bezug auf den Normzustand bei der Warmluftmenge im Sprihturm.

Was den Produktanspruch 8 anbelangt, der seinen Ursprung in dem urspringli-
chen Anspruch 9 hat, so ergibt sich die mit 0,62 kg/l geringflgig erhéhte Ober-
grenze der Schuttdichte aus der urspringlichen Beschreibung (vgl. a.a. 0. S. 4
Z. 2 bzw. DE 102 49 336 Al S. 3 Mitte), sodass diese Anderung zulassig ist. Der
Bereich der FlieRgeschwindigkeit von 23 bis 40 ml/s kann aus Tabelle 2 abgeleitet

werden.

Der darauf riickbezogene Produktanspruch 9 entspricht dem Wortlaut des ur-

sprunglichen Anspruchs 10.
3. Nach Ansicht des Senats sind sowohl das beanspruchte Verfahren als auch
das beanspruchte Produkt nacharbeitbar, die diesbeziglichen Lehren des Streit-

patents damit auch ausfihrbar.

Dem Vorbringen der Einsprechenden beziglich der mangelnden Ausfuhrbarkeit

des beanspruchten Verfahrens, das sich im Wesentlichen auf die fehlende Offen-
barung der Abmessungen und der naheren Ausgestaltung des Sprihturms sowie
der ortlichen Festlegung der Arbeitsschritte im Spruhturm, aber auch auf fehlende
Dimensionen und Ausgestaltung des Rotationszerstaubers und des nachgeschal-
teten FlieBbettes und der dadurch beeinflussten Stoffstréme, Temperaturen und
vor allem des dadurch beeinflussten Wassergehalts des Sorbitols stitzt, vermag
der Senat ebenso wenig beizutreten wie dem Vorbringen, es fehlten ausreichende
Angaben zur Bestimmung der Produktparameter, insbesondere der Korngrof3e

und Losezeit, Patentansprtichen 8 und 9.



-10 -

Denn zum Einen versteht sich die Abstimmung des Sprihtrocknungsprozesses
sowie des Flie3- bzw. Schwebebettverfahrens auf eine spezielle Apparatur
(Spruhturm, Rotationszerstauber sowie Flie3- bzw. Schwebebettreaktor) fur den
Fachmann von selbst. Deren gezielte Einstellung auf die gewiinschten Produkt-
vorgaben ist fur den fachkundigen Leser im Zuge der Nacharbeitung ohne Weite-
res moglich, so dass solche speziellen und detaillierten Angaben in einer Patent-
anmeldung entbehrlich sind (vgl. BGH Xa ZR 126/07 vom 13.7.2010, GRUR 2010,
916-918 - Klammernahtgerét).

Zum Anderen betrifft der Einwand des Fehlens ausreichender Angaben zur Be-
stimmung der Produktparameter der Patentanspriche 8 und 9, insbesondere der
KorngroRe und Ldsezeit, die Abgrenzbarkeit und damit die Frage der Neuheit so-
wie gegebenenfalls der Patentverletzung, nicht aber die Ausfuhrbarkeit der Erfin-
dung an sich. Sofern detaillierte bzw. weitergehende Angaben zu der Art der Er-
mittlung dieser Produktparameter fehlen, so bedeutet dies nicht zwangslaufig,
dass diese Produktparameter nicht bestimmt werden kénnten. Vielmehr ist der
fachkundige Leser in der Lage, fur das sprihgetrocknete Sorbitolpulver eine
durchschnittliche Korngrof3e sowie eine Korngrofienverteilung/ein Siebspektrum
Uber das Produkt, eine Schuttdichte, einen Boschungswinkel, eine FlieRgeschwin-
digkeit, eine spezifische Oberflache, eine Losezeit und einen Wassergehalt zu er-
mitteln, zumal es sich bei diesen Produktparametern um Standardparameter von
pulverférmigen bzw. kérnigen Stoffen handelt, deren auf Ubliche Weise durchzu-

fuhrende Bestimmung den Fachmann vor keine Probleme stellt.

Der diesbeziigliche Klarheitseinwand der Einsprechenden, der allerdings keinen
Widerrufsgrund darstellt, ist zwar nachvollziehbar, flhrt jedoch nicht dazu, dass

das Produkt nicht herstellbar bzw. das Verfahren nicht nacharbeitbar ist.

Die Produktparameter der vorliegenden Patentanspriiche stellen Bemessungs-
bzw. Auswahlregeln dar zum Zweck der Feststellung, welche Produkte unter diese

Patentanspriche fallen und welche nicht, welches Produkt des Standes der Tech-
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nik gegebenenfalls neuheitsschadlich ist und welches Konkurrenzprodukt das

Streitpatent gegebenenfalls verletzt.

Im Ubrigen ist das analytische Verfahren nicht Teil des Herstellungsverfahrens,
sondern gibt lediglich Auskunft Uber die stoffliche Struktur und damit Gber das
Produkt des Herstellungsverfahrens, in der Regel ohne Veranderung der Produkt-
beschaffenheit.

Die Unklarheiten bezuglich der Analytik dieser Produktparameter gehen im Ubri-

gen zu Lasten der Patentinhaberin.

4. Bei der Beurteilung der Patentfahigkeit des spriuhgetrockneten Sorbitols ge-
mafl Patentanspruchs 8 sowie des Herstellungsverfahrens gemafR Patentan-
spruchs 1 ist fur die Offenbarung im Sinne der Ausfuhrbarkeit der Lehre des
Streitpatents der gleiche Bewertungsmal3stab anzulegen wie fur den Inhalt bzw.
fur den Offenbarungsgehalt der Druckschriften des Standes der Technik (vgl. BGH
GRUR 1981, 812 - Etikettiermaschine).

a) Der gemaR DD 252 003 Al (3) nach Spruhtrocknung erhaltene Sorbitol (Merk-
mal A) weist mittlere Korngrof3en (vgl. Beispiele 1 - 3)von 0,28 mm, 0,36 mm oder

0,52 mm (Merkmal B), eine Schiittdichte von mindestens 0,5 g/ml (Merkmal C),
einen Schitt- bzw. Béschungswinkel von maximal 33 Grad (Merkmal D), sowie
eine Fliel3geschwindigkeit von mindestens 12 g/s auf, die bei einer Schittdichte
von etwa 0,5 g/ml einer FlieRgeschwindigkeit von 24 ml/s (Merkmal E) entspréache
(val. (3) Anspr. 1).

Gemal (3) liegt die Restfeuchte des sprihgetrockneten Sorbitols unterhalb von
1% (vgl. (3) Anspr. 1) und umfasst damit auch den Bereich einer Restfeuchte
kleiner 0,2% gemal Merkmal H, sodass dieses Merkmal dem spriihgetrockneten
Sorbitol gemaR Patentanspruch 8 des Streitpatents demgegeniber nicht einmal
zur Neuheit verhelfen kénnte (vgl. z. B. BGH GRUR 2000, 591 - Inkrustierungsin-
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hibitoren). Entsprechendes gilt fir das Merkmal F, fur das gemaR (3) eine spezifi-
sche Oberflache von mindestens 0,9 m?/g beschrieben ist, sodass davon auch der
Bereich groRer 1,4 m%g umfasst ist. Der Fachmann hatte im Hinblick auch die DD
277 176 A3 (4) und die dort angegebene Restfeuchte von weniger als 0,1% als
ZielgroéRe (vgl. (4) S. 1 Anspr. 1) auch allen Anlass (vgl. BGH GRUR 2009, 1039 -
Fischbissanzeiger), die Restfeuchte in einen noch niedrigeren Bereich als den in

den Ausfuhrungsbeispielen von (3) konkret angegebenen Wert von 0,6 % abzu-
senken. Zudem vermittelt ihm die Druckschrift (4), falls erforderlich, die gegebe-
nenfalls Gber die Lehre in (3) hinausgehenden Arbeitsweisen (vgl. (4) S.1
Anspr.1 i. V. m. S. 2 Mitte). Entsprechendes gilt fur die spezifische Oberflache
des streitpatentgeméafRen spriihgetrockneten Sorbitols im Hinblick auf die Vorga-
ben aus der Druckschrift DE 32 45 170 Al (1), wonach zum Zweck verbesserter

Tablettiereigenschaften ein sprihgetrockneter Sorbitol mit einer spezifischen
Oberflache von bis zu 1,5 m?/g bereitgestellt wird (vgl. (1) S. 5 Z. 3 bis 4).

Die Lehre der Druckschrift (3) geht auch auf die Loésezeit und damit auf das
Merkmal G ein und zwar insofern, als die Ldsezeit wegen der nicht signifikanten
Veranderung der BET-Oberflache unverandert bleibt (vgl. (3) S. 3 Z. 1 bis 2), wo-
bei in (3) allerdings konkrete Zahlenangaben zur Losezeit fehlen. Da jedoch die
Losezeit, neben ihrer Abhangigkeit von der Kristallform bzw. Kristallstruktur, mit
der Korngrof3e bzw. mit der Korngrol3enverteilung sowie mit der BET-Oberflache
korreliert (vgl. (3) S. 3 Z. 1 bis 2), und in den Ausfiihrungsbeispielen von (3), ne-
ben den streitpatentgemal3en Korngréf3en, auch bereits spezifische Oberflachen
von bis zu 1,16 m?/g angeben sind, ist der Fachmann ohne Weiteres und damit
ohne erfinderisches Zutun in der Lage, derart vorteilhafte Produktparameter wie
die spezifische Oberflache und die Losezeit einzustellen. Entsprechendes gilt
auch fur die Einstellung einer speziellen Korngrd3enverteilung und die Anteile
spezieller Siebfraktionen, die er entweder Uber den Rotationszerstauber bei der
Sprihtrocknung und/oder durch das Siebverfahren des erhaltenen getrockneten

Korns steuern kann.
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Der Gegenstand des Patentanspruchs 8 beruht deshalb gegeniber den Lehren
der Druckschriften (3) und (4) in Verbindung mit dem Wissen und Koénnen des
Fachmanns nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.

b) Nicht erfinderisch gegentber dem vorgebrachten Stand der Technik ist auch

das beanspruchte Verfahren zur Herstellung von sprithgetrocknetem Sorbitol.

Aus der DE 32 45 170 Al (1), die verbesserten Sorbit (= Sorbitol), , Verfahren zu
seiner Herstellung und dessen Verwendung betrifft, ist ein Verfahren zur Herstel-
lung von Sorbit mit verbesserten Tablettiereigenschaften bekannt, das unter ande-
rem die Spruhtrockung der nach Hydrierung erhaltenen Sorbitldsung (Merkmal 1)
bei 140 bis 170 Grad Celsius zu einem Produkt mit einem Wassergehalt von we-
niger als 1 % umfasst (vgl. (1) z. B. Anspr. 1). Der Feststoffgehalt der Sorbitlésung
wird dabei vor dem Versprihen auf etwa 65 bis 75 % und damit exakt auf den Be-
reich des Merkmals 3 eingestellt (vgl. (1) S. 7 Z. 23 bis 25). Wegen dieses Sorbit-
gehalts sind zwangslaufig auch die fir solche Sorbitlésungen in Abhéangigkeit von
der Temperatur zu messenden Viskositaten von 8 bis 50 mPas gegeben, sodass
die MalRgaben des Merkmals 2 erflllt sind. Die Versprihung wird durch Zerstau-
ben mittels eines Zentrifugalzerstaubers (Rotationszerstauber) in einem auf eine
Temperatur von 140 bis 170 °C erwarmten trockenen und zentrifugal eingeblase-
nen Luftstrom und damit unter Bedingungen durchgefihrt, die sich mit jenen der
Merkmale 3.1, 3.1.1 und 3.5 Uberlappen bzw. vergleichen lassen, auch hinsichtlich
der — Uiblichen — und seitens der Hersteller vorgegebenen Drehzahlen (vgl. (1) S. 7
Z. 21 bis 28).

Dass gemal3 (1) zwangslaufig auch die Merkmale 3.4 und 3.5.1 eingehalten wer-
den, ergibt sich schon aus der Temperaturfihrung innerhalb der Sprihtrock-
nungsanlage, wonach sich die dabei entstehenden entwé&sserten Sorbitteilchen
auf eine Temperatur von etwa 50 bis 70 °C erwarmen, wahrend sich die eingebla-

sene, ca. 140 bis 170 °C heiRe Luft — am Ausgang — auf etwa diese Temperatur
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abgekuhlt hat (vgl. (1) S. 8 Z. 1 bis 5), was eine kontinuierliche Messung der Ab-
lufttemperatur erfordert und damit zwangslaufig das Merkmal 3.4 bedingt.

Entsprechendes gilt auch fur die Zufihrung von Warmluft an sich (Merkmale 3.3)
und das zur Trocknung des Sorbits erforderliche zugefuhrte Volumen an Warmluft
(Merkmal 3.3.1). Beziiglich des Merkmals 3.3.1 greift im Ubrigen der Einwand der
Einsprechenden hinsichtlich der Auslegung bzw. Dimensionierung der Sprih-
trocknungsanlage in Abhangigkeit von dem angestrebten Durchsatz. Zur Ver-
dampfung des (Rest)Wassers einer in der Ausgangskonzentration vorgegebenen
Sorbitldsung ist — selbstverstandlich wiederum in Abhangigkeit vom angestrebten
Durchsatz — eine ohne Weiteres zu errechnende Menge an Trockenluft erforder-
lich (vgl. hierzu (1) S. 7 Z. 28 bis 31). Eine abgrenzende bzw. die erfinderische

Tatigkeit begrindende Wirkung geht von diesem Merkmal deshalb nicht aus.

Im Hinblick darauf, dass weder die Merkmale 3.2 und 3.2.1 noch ein nachge-
schaltetes FlieRbettverfahren mit den Merkmalen 4, 4.1 aus der Druckschrift (1)
hervorgehen, ist zwar die Neuheit der streitpatentgemal3en Verfahren gegentber
der Lehre der Druckschrift (1) anzuerkennen. Jedoch ergeben sich die Merkmale
3.2 und 3.2.1 sowie 4, 4.1 und 5 und die mogliche weitere Ausgestaltung des aus
(1) bekannten Verfahrens zur Sprihtrockung von Sorbit durch diese Merkmale fur
den Fachmann zwanglos und in naheliegender Weise aus der gattungsgemafien
Druckschrift DD 277 176 A3 (4), sodass das streitpatentgemalfe Verfahren dem-

gegeniber nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruht. Denn der Fachmann
konnte aus (4) die Merkmale 3.2, 3.2.1 sowie 4, 4.1 und 5 auch ohne Weiteres als
mit der Lehre der Druckschrift (1) kombinierbar entnehmen (vgl. (4) S. 1 Anspr.
i.V.m. S. 2 Abs. ,Darlegung des Wesens der Erfindung“) und deshalb in einer
Spruhturmtrocknung und einer nachgeschalteten Endtrocknung im Schwebebett
(FlieBbett) auch direkt ibernehmen. Dass die Abkihlung nach dem Schwebebett
auf Temperaturen unter 30 °C und damit Gberlappend mit dem Bereich von 20 bis
40 °C (Merkmal 5) mit entfeuchteter Kaltluft erfolgt, versteht sich im Hinblick auf
den angestrebt niedrigen Restwassergehalt von weniger als 0,1 % von selbst.
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Sofern die Patentinhaberin demgegenuber vorbringt, dass gemalf (4) nicht Sorbit,
sondern ein Gemisch aus Sorbit und Zuckeralkoholen und/oder Oligosachhariden
spruhgetrocknet werde (vgl. Schrifts. v. 22. 11. 2006, insbes. S. 7 le. Abs.), ver-
mag dies den Fachmann nicht davon abzuhalten, die Verfahrensmal3nahmen aus
(4) auf (1) bzw. auf die Spruhtrocknung von im Wesentlichen reinen Sorbit anzu-
wenden. Denn aus den Patentanspriichen des Streitpatents geht die Reinheit des
Sorbits nicht hervor, und allein durch die Vorlage von ca. 99%-igen Sorbitol in den
Ausfuhrungsbeispielen des Streitpatents ist noch keine Einschrankung des
Schutzbereichs der Patentanspriiche auf Sorbitol mit gegenuber (4) hohem Rein-

heitsgrad verbunden.

Was Ausfiuihrungen der Patentinhaberin zur Signifikanz einer konstant gehaltenen
Abluftemperatur von genau 55 bis 57 °C und damit des Merkmals 3.5.1 anbelangt,
kann der Senat nicht feststellen, dass mit diesem gegentber der Vorgabe von
etwa 50 bis 70 °C gemaR (1) naher spezifizierten engeren Bereich ein damit un-
mittelbar verbundener Uberraschender, die erfinderische Tatigkeit stitzender Ef-
fekt verbunden ist. Zudem ist die Einstellung eines engen Temperaturbereichs der
Abluft im Rahmen der Lehre von (1), wie von der Einsprechenden vorgetragen,
nicht losgeldst von der Dimensionierung der Anlage sowie von den genauen Aus-

gangs- und Zielparametern des Sorbits zu bewerten.

Eine erfinderische Auswahl aus dem durch (1) vorgegebenen Bereich von 50 bis

70 °C ist deshalb in dem Merkmal 3.5.1 nicht zu erkennen.

Patentanspruch 1 hat deshalb mangels erfinderischer Tatigkeit keinen Bestand.

5. Die Unteranspriche fallen mit den Hauptanspriichen, auf die sie riickbezogen
sind, ohne dass es einer Prifung und Begriindung dahin bedarf, ob diese etwas
Schutzfahiges enthalten, da die Patentinhaberin die Aufrechterhaltung des Patents

erkennbar nur im Umfang des Anspruchssatzes in der erteilten Fassung begehrt
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hat (BGH GRUR 2007, 862 - Informationsubermittiungsverfahren II; BGH GRUR
1997, 120 - Elektrisches Speicherheizgerat).

Im Ubrigen ist auch nicht erkennbar, inwiefern die weitere Ausgestaltung durch ei-
nes oder mehrere der Merkmale 3.2.2 bis 5.1 bzw. B.1 aus den Unteranspru-
chen 2 bis 7 bzw. 9 die erfinderische Téatigkeit und damit die Patentfahigkeit des
streitpatentgemaflen Verfahrens bzw. Sorbitols begrinden konnte, zumal sich
diese Merkmale dem Fachmann im Rahmen der Bereichsvorgaben des Standes
der Technik ohne Weiteres allein durch routineméaRig wiederkehrendes Ubliches
Optimieren erschlielen, und deshalb die betreffenden Produktparameter des
spruhgetrockneten Sorbitols, bei Bedarf, ohne erfinderisches Zutun einstellbar

sind.

Feuerlein Schwarz-Angele Egerer Lange
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