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betreffend das européische Patent 1 906 775
(DE 60 2006 008 624)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 27. Januar 2015 durch die Prasidentin Schmidt
sowie die Richter Dipl.-Ing. Sandkamper, Prof. Dr. Kortbein, Dr.-Ing. Kriger und
Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Ausfelder

fur Recht erkannt:

I. Das Patent EP 1 906 775 wird mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet
der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig erklart.

II. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

[ll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 % des zu

vollstreckenden Betrags vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des u.a. fir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europdischen Patents 1 906 775, das aus der internatio-
nalen Anmeldung PCT/IB2006/002818 vom 21. Juni 2006 unter Inanspruchnahme
der zwei Prioritaiten PCT/EP2005/008503 vom  21.Juni 2005 und
PCT/EP2005/009227 vom 5. August 2005 hervorgegangen ist. Gegen das am
19. August 2009 veroéffentlichte Streitpatent ist kein Einspruch eingelegt worden.
Das Patent ist in englischer Sprache vertffentlicht und tragt die deutsche Be-
zeichnung ,Rauchvorrichtung mit einer brechbaren Kapsel, brechbare Kapsel und
Verfahren zur Herstellung besagter Kapsel“. Das Patent wird beim Deutschen
Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 60 2006 008 624.5 gefthrt und
umfasst 26 Anspriche. Die Anspriiche 2 bis 15 beziehen sich auf Anspruch 1 und



die Anspruche 17 bis 24 beziehen sich auf Anspruch 16 direkt oder indirekt
zuriuck. Alle Anspruche sind von der Klage angegriffen.

Die nebengeordneten Anspriiche 1, 16, 25 und 26 lauten in deutscher Uberset-

zung wie folgt:

1. Rauchvorrichtung, die umfasst:
- einen Behalter, der brennende Produkte, vorzugsweise Tabak, enthalt oder
aufnehmen kann,

- ein Filterelement, das mit dem Behélter verbunden, ist,

wobei der Filter wenigstens eine zerbrechbare Kapsel enthalt, wobei die

Kapsel

- eine anfangliche Bruchfestigkeit Ci von 4,9 N bis 24,5 N (0,5 bis
2,5 kp) besitzt,

- eine Bruchfestigkeit Cf von 4,9 N bis 24,5 N (0,5 bis 2,5 kp) aufrecht
erhélt und eine Verformung von weniger als zwei Drittel seines Durch-
messers vor dem Bruch aufweist, nachdem er dem Rauchtest A

unterworfen worden ist.

16. Zerbrechbare Kapsel, die fir den Einbau in den Filter einer Rauchvor-
richtung geeignet ist und einen Kern und eine Schale umfasst, wobei

die Kapsel:

- eine anfangliche Bruchfestigkeit Ci von 4,9 N bis 24,5 N (0,5 bis
2,5 kp) besitzt und eine Bruchfestigkeit Cf von 4,9 N bis 24,5 N (0,5 bis
2,5 kp) beibehalt, nachdem sie dem Rauchtest A unterworfen worden
ist,

- und eine Verformung von weniger als zwei Drittel ihres Durchmessers
vor dem Zerbrechen aufweist, nachdem sie dem Rauchtest A unter-

worfen worden ist.



25. Filter fur Rauchvorrichtung, der wenigstens eine zerbrechbare Kapsel

nach einem der Anspriiche 16 bis 24, enthalt.

26. Verwendung einer zerbrechbaren Kapsel nach einem der Anspriiche

16 bis 24 in einer Rauchvorrichtung.

Bezlglich des Wortlauts der weiteren Anspriche wird auf den Inhalt der Patent-

schrift Bezug genommen.

Die Klagerin macht den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit geltend.
Der Gegenstand des Streitpatents sei nicht neu, zumindest beruhe er nicht auf
einer erfinderischen Tétigkeit (Art. 11 § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUbkG i. V. m. Art. 138
Abs. 1 Buchstabe a) i. V. m. Art. 52, 54 und 56 EPU). Sie verweist in diesem Zu-

sammenhang u.a. auf folgende Druckschriften:

NiK1: US 2004/0261807 Al
NiK6: US5614217 A
und EP 513 603.

Ferner offenbart nach Auffassung der Klagerin das Streitpatent die Erfindung nicht
so deutlich und vollstandig, dass sie von einem Fachmann ausgefuhrt werden
konne (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatUbkG).

Die Klagerin beantragt,

1. das europdische Patent EP 1 906 775 mit Wirkung fur das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang fur
nichtig zu erklaren und

2. der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.



Die Beklagte beantragt sinngemals,

1. die Klage abzuweisen,

2. hilfsweise mit der MalRRgabe, dass die Anspriche die Fassung
eines der in der miundlichen Verhandlung vom 27. Januar 2015
Uberreichten Hilfsantrage 1 bis 15 erhalten, wobei fir die Hilfsan-
trage 1, 8, 12 bis 15 der zuletzt eingereichte Wortlaut (2. Fassung)
gilt und - soweit veranlasst - in einigen Hilfsantragen das irrtimlich
enthaltene Komma zwischen den Begriffen ,spharisch® und
,nahtlos” gestrichen wird, und

3. der Klagerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin entgegen und halt den Gegenstand

des Streitpatents wenigstens in einer der verteidigten Fassungen fur patentfahig.

Zum Wortlaut der Hilfsantrage der Beklagten sowie zu weiteren Unterlagen, insbe-
sondere zu weiteren Entgegenhaltungen, sowie zu der Auseinandersetzung der

Parteien Uber deren Relevanz wird auf die Akte verwiesen.

Entscheidungsgrinde

A.

Die zuladssige Klage ist begriindet, soweit mit ihr der Nichtigkeitsgrund der
mangelnden Patentfahigkeit gemaR Artikel II § 6 Absatz 1 Nr.1 IntPatUbkG,
Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m. Art. 52, 54 und 56 EPU geltend gemacht
wird, da sowohl die Fassung des Streitpatents laut Hauptantrag als auch die
Fassungen nach den Hilfsantragen sich als nicht patentfahig erweisen, so dass

das Streitpatent insgesamt fur nichtig zu erkléren ist.



I. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Gegenstand des Streitpatents ist eine Rauchvorrichtung mit einem Filter, der
eine zerbrechbare Kapsel enthalt. Ferner betrifft das Patent eine zerbrechbare
Kapsel (Anspruch 16), einen Filter mit einer zerbrechbaren Kapsel (Anspruch 25)
sowie die Verwendung einer zerbrechbaren Kapsel in einer Rauchvorrichtung (An-
spruch 26). Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Zerbrechbarkeit der
Kapsel zu verbessern, die wahrend des Rauchens mit Feuchtigkeit beaufschlagt
wird, vgl. Abs. 0004.

2. Als Fachmann sieht der Senat gemalR gerichtlichem Hinweis einen Zigaretten-
designer mit Hochschulausbildung an, der Gber mehrjahrige Erfahrung auf dem
Gebiet der Entwicklung und Herstellung von Filtern fur Zigaretten verfugt. Unter
Bertcksichtigung des Umstands, dass die verkapselten Produktkomponenten von
den Zigarettenherstellern zugekauft werden, geht der Senat, insoweit abweichend
vom gerichtlichen Hinweis davon aus, dass zusatzlich ein auf diesem Gebiet ar-
beitender Fachmann (Dipl.-Chemiker oder Dipl.-Ing. Lebensmitteltechnologie) hin-
zugezogen werden kann. Hierauf hat die Vorsitzende in der mindlichen Verhand-

lung ausdricklich hingewiesen.

[I. Zum Hauptantrag

1. Der in englischer Sprache erteilte Patentanspruch 1 lautet in deutscher Uberset-

zung unter Hinzufligung einer Merkmalsgliederung wie folgt:

a) Rauchvorrichtung, die umfasst:

b) einen Behalter, der brennende Produkte, vorzugsweise Tabak, enthalt oder
aufnehmen kann,

C) ein Filterelement, das mit dem Behalter verbunden ist,

d) mindestens eine in dem Filter enthaltene zerbrechbare (breakable = zer-

brechbare, bruchempfindliche) Kapsel, die



dl) eine anfangliche Bruchfestigkeit Ci von 4,9 N bis 24,5 N (0,5 bis 2,5 kp) auf-
weist und

d2) eine Bruchfestigkeit Cf von 4,9 N bis 24,5 N (0,5 bis 2,5 kp) aufrechterhalt,
nachdem sie dem Rauchtest A unterworfen worden ist, und

d3) eine Verformung von weniger als zwei Drittel ihres Durchmessers vor dem

Bruch aufweist, nachdem sie dem Rauchtest A unterworfen worden ist.

Anspruch 16 betrifft eine wie oben definierte zerbrechbare Kapsel mit den Merk-
malen d1 bis d3, die flr den Einbau in den Filter einer Rauchvorrichtung geeignet
ist und einen Kern und eine Schale umfasst. Anspruch 25 des Streitpatents be-
zieht sich auf einen Filter flr eine Rauchvorrichtung, die mindestens eine wie oben
definierte zerbrechbare Kapsel enthélt. Anspruch 26 betrifft die Verwendung einer

wie oben definierten zerbrechbaren Kapsel in einer Rauchvorrichtung.

2. Das Patent betrifft gemald Patentanspruch 1 letztlich eine Filterzigarette, in
deren Filter eine zerbrechbare Kapsel angeordnet ist, die einen Stoff (beispiels-
weise Dufte oder Aromen gemalR Anspruch 8) enthélt (Merkmale a bis d). Be-
kannte Kapseln aus Gelatine neigen zum Erweichen, wenn sie mit Feuchtigkeit
(hier Wasserdampf) in Beriihrung kommen, die beim Verbrennen des Tabaks ent-
steht, vgl. Abs. 0004 der Streitpatentschrift (PS). Dann sind die Kapseln nahezu
unzerbrechbar. Merkmal d1 beschreibt die Druckfestigkeit der Kapsel nach der
Fertigung, Merkmal d2 beschreibt die Bruchfestigkeit nach dem Rauchen, wobei
ein standardisierter Rauchtest A zugrunde gelegt wird. Der Wertebereich fur die
Druckfestigkeit gemafld den Merkmalen d1 und d2 ist gleich, die Umschreibung
,eine Bruchfestigkeit...beibehalt* (keeping a crush strength) in Merkmal d2 deutet
auf einen im Wesentlichen gleichbleibenden Wert hin. Merkmal d3 gibt ein Mal3 fur
die Verformung der Kapsel vor, bei der diese nach dem Rauchtest spatestens

zerbricht.

3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist ausfihrbar. Er soll alle Kapseln um-
fassen, die die drei aufgabenhaft formulierten Merkmale d1 bis d3 aufweisen. In
der Patentschrift sind Ausfiihrungsbeispiele angegeben, die zu einem Gegenstand



mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 fihren. Dass eines der Merkmale d1
bis d3 an einer fertigen Zigarette in einem Streitfall nicht ermittelt werden konnte,
hat die Klagerin nicht festgestellt. Das ist auch nicht ersichtlich. Die Ausfiihrbarkeit
ist demgemal’ auch fur die Gegenstande der erteilten nebengeordneten Patent-

anspruche zu bejahen.

4. Der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung erweist sich auf
Grund der von der Klagerin vorgebrachten Angriffe als nicht patentfahig. Der Pa-
tentgegenstand mag neu sein (Art. 54 EPU), er beruht jedoch nicht auf einer erfin-
derischen Tatigkeit (Art. 56 EPU).

In der NiK1 (US 2004/0261807 Al) ist unstreitig eine Rauchvorrichtung in Form
einer Zigarette mit den Merkmalen a bis d beschrieben (vgl. NiK1: Fig. 2 und zu-
gehdrige Beschreibung). In Abs. 0075 dieser Druckschrift ist angegeben, dass die
Bruchfestigkeit der Kapsel 750 bis 5000 Gramm, umgerechnet 0,75 bis 5 kp be-
tragen soll. Diese Werte gelten vor dem Einbau der Kapseln in ein Filterelement.
Es handelt sich damit um eine anféangliche Bruchfestigkeit im Sinne des Merkmals
d1. Damit ist auch das Merkmal d1 verwirklicht. Die Kapseln geméaf} NiK1 sollen -
wenn gewinscht - durch den Raucher vor, wahrend oder nach dem Rauchen zer-
brochen werden kénnen, vgl. Abs. 0011 und 0047. Gemald Abs. 0068 sollen sich
die Kapseln von der Herstellung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem der Raucher sie
zerdrickt, moéglichst wenig verandern. Die NiK1 legt dabei ebenfalls einen Rauch-
test zugrunde, vgl. Abs. 0098. Die Bruchfestigkeit der Kapsel muss damit ersicht-
lich nach deren Herstellung bis zum Zerdriicken durch den Raucher - auch nach
dem Rauchen - ungefahr gleich bleiben. Sofern der sachverstandige Leser der
NiK1 dieses nicht bereits mitliest, ergibt es sich zumindest durch Erganzung mit
Fachwissen, da eine geringe Veradnderung der Kapseln auch eine weitgehend

unveranderte Bruchfestigkeit im Sinne des Merkmals d2 beinhaltet.

Die Kapseln nach der NiK1 sollen ,rigid“ (starr, unelastisch) und ,brittle“ (sprode)
sein, vgl. Abs. 0068. Der Fachmann entnimmt diesen Formulierungen, dass die
Kapsel ohne nennenswerte Verformung brechen soll. Aus den vorstehenden Aus-



fuhrungen zum Merkmal d2 ergibt sich, dass diese Zerbrechbarkeit auch nach
dem Rauchen oder nach einem Rauchtest gegeben sein soll (vgl. Abs. 0068 der
NiK1). Damit ist auch Merkmal d3 offenbart.

Die Ausfuhrungen zum Anspruch 1 gelten sinngemal} fur den Anspruch 16 (zer-
brechbare Kapsel), fur den Anspruch 25 (Filter fir Rauchvorrichtung) und den An-
spruch 26 (Verwendung einer zerbrechbaren Kapsel in einer Rauchvorrichtung).

Auch deren Gegenstande ergeben sich damit zumindest in naheliegender Weise.
[ll. Zum 1. Hilfsantrag (Bl. 410 der GA)

1. Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1 ist gegeniber dem erteilten Anspruch 1

des Hauptantrags durch folgendes Merkmal erganzt (Anderung gegeniiber der

erteilten Fassung unterstrichen):

1Hil: Die Kapsel umfasst einen Kern und eine Schale, wobei die Schale weniger

als 70 Gew.-% Gelatine, bezogen auf das gesamte Trockengewicht der Schale,

aufweist.

In den Patentanspruch 16 ist aufgenommen, dass die Schale weniger als
70 Gew.-% Gelatine, bezogen auf das gesamte Trockengewicht der Schale, auf-

weist.

Die Patentanspriiche 25 und 26 sind unverandert.

2. Offenbart ist das zusatzliche Merkmal in Abs. 0021 der PS. Auch die urspriing-
liche Offenbarung ist gegeben, vgl. zugehorige Offenlegungsschrift (WO
2007/010407 A2, nachfolgend OS) Seite 5, Abs. 3.

3. Die NiK1 offenbart Schalen mit mindestens 80 Gew.-% Gelatine (Abs. 0071). In
der NiK1 ist zwar nicht angegeben, dass der Gelatineanteil sich auf das Trocken-
gewicht der Schale bezieht. Das Trockengewicht ist dabei das Gewicht (Masse)



-10 -

eines Materials nach Abzug des Wassergehalts. Das Trockengewicht ist aber in
der Lebensmitteltechnologie eine ubliche Kennzeichnung, damit unterschiedliche
Substanzen trotz verschiedener Wassergehalte verglichen werden kdnnen. Der
Fachmann wird daher von dieser ublichen Definition auch beim Lesen der NiK1
ausgehen. Eine abweichende Definition ist der Druckschrift auch nicht zu entneh-

men.

Es ist allgemein bekannt, dass Feuchtigkeit zu einem Erweichen von Gelatine
fuhrt, vgl. beispielsweise NiK6, Spalte 2, Zeilen 28 bis 29. Um ein Erweichen der
Kapsel wahrend des Rauchens zu vermeiden, ist es eine naheliegende Mal3nah-
me, den Gelatineanteil zu vermindern. Diese MalRnhahme gehért zum allgemeinen
Fachwissen des mit der Entwicklung von Gelatinekapseln befassten Fachmanns

bzw. Teams. Das Merkmal 1Hil ist daher nahegelegt.

IV. Zum 2. Hilfsantrag (Blatt 363 GA)
1. Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 2 ist gegentber dem erteilten Anspruch 1
des Hauptantrags durch folgendes Merkmal erganzt (Anderungen gegeniiber der

erteilten Fassung unterstrichen):

1Hi2: Die Kapsel umfasst einen Kern und eine Schale, wobei der Kern ein oder

mehrere lipophile Losemittel umfasst.

In den Patentanspruch 16 ist aufgenommen, dass der Kern ein oder mehrere lipo-

phile Losemittel umfasst.

Die Patentanspriche 25 und 26 sind unverandert.

2. Offenbart ist das Merkmal 1Hi2 in Abs. 0032 der PS und Seite 8, Zeile 7 ff. der
OS.
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3. In der NiK1 sind bereits Triglyceride als die Duftmittel I6sende Inhaltsstoffe ge-
nannt, vgl. Abs. 0012 und 0072. Triglyceride sind lipophil, vgl. Abs. 0032 der PS.

Das Merkmal 1Hi2 ist damit der NiK1 zu entnehmen und folglich nicht neu.

V. Zum 3. Hilfsantrag (Bl. 365 GA)

1. Der Hilfsantrag 3 enthalt Anderungen der nebengeordneten Anspriiche 1, 15,
24 und 25.

Patentanspruch 1 gemalR Hilfsantrag 3 ist gegeniber dem erteilten Anspruch 1
des Hauptantrags durch folgendes Merkmal erganzt (Anderungen gegeniiber der

erteilten Fassung unterstrichen):

1Hi3: Das Verhéaltnis (Durchmesser der Kapsel/Dicke der Schale) liegt im Bereich
von 10 bis 100.

In den Patentanspruch 15 ist gegenuber dem erteilten Anspruch 16 aufgenom-
men, dass das Verhaltnis (Durchmesser der Kapsel/Dicke der Schale) im Bereich
von 10 bis 100 liegt.

Die Patentanspriiche 24 und 25 entsprechen mit geéanderter Ruckbeziehung den
erteilten Ansprichen 25 und 26.

2. Offenbart ist das Merkmal 1Hi3 im erteilten Anspruch 7 und im urspringlichen

Anspruch 8.

3. NiK1 offenbart, dass die Kapsel in der bevorzugten Ausfihrungsform einen
Durchmesser von ungefahr 3,5 mm aufweist (Zeilen 10/11 des Absatzes 0073).
Dariiber hinaus offenbart NiK1 im letzten Satz des Absatzes 0074, dass das Bela-
dungsvolumen der Kapsel vorzugsweise 80 bis 90% des gesamten Kapselvolu-

mens (einschliel3lich der Wand und der Beladung) einnimmt. Fiur eine Kapsel mit
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einem Durchmesser von 3,5 mm (entsprechend einem Radius von 1,75 mm) kann
das Gesamtvolumen der Kapsel nach folgender Formel berechnet werden:
V = 4/3 1 (1,75 mm) 3 = 22,45 mm?®

Wenn 90 % des Gesamtvolumens von der Beladung eingenommen werden, ist
das Volumen der Beladung 20,205 mm?®. Der Innenradius einer Kugel mit diesem

Volumen berechnet sich nach folgender Gleichung: r = (3V/[4 ])*® = 1,69 mm

Die Kapsel hat einen Au3enradius von 1,75 mm (s. 0.). Die Schale der Kapsel hat
damit eine Dicke von 0,06 mm. Das Verhéltnis von Durchmesser der Kapsel zur
Dicke der Schale ist dementsprechend 3,5/0,06 = 58. Dieses Verhaltnis liegt im
beanspruchten Bereich des Merkmals 1Hi3. Das Merkmal 1Hi3 kann daher die

Patentfahigkeit nicht begrinden.
VI. Zum 4. Hilfsantrag (Blatt 367 GA)

1. Der Hilfsantrag 4 enthalt Anderungen der nebengeordneten Anspriiche 1, 15,
23 und 24.

Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 4 ist gegenliber dem erteilten Anspruch 1
des Hauptantrags durch folgendes Merkmal erganzt (Anderungen gegeniiber der

erteilten Fassung unterstrichen):

1Hi4: Die zerbrechbare Kapsel ist eine im Wesentlichen spharische nahtlose

Kapsel.

In den Patentanspruch 15 ist gegentber dem erteilten Anspruch 16 ebenfalls das

Merkmal 1Hi4 aufgenommen.

Die Patentanspriche 23 und 24 entsprechen mit geanderter Rickbeziehung den

erteilten Ansprichen 25 und 26.
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2. Offenbart ist das Merkmal 1Hi4 im erteilten und im ursprunglichen Anspruch 2.

3. NiK1 offenbart bereits eine spharische Kapsel, vgl. Abs. 0067. Abs. 0068 der
NiK1 deutet aulierdem auf eine nahtlose Kapsel hin (,continuous sealed one-piece
member®). Um eine wiederholbare gleichbleibende Zerbrechbarkeit der Kapsel zu
erzielen, wie es bei einem durch Finger zu zerbrechenden Produkt erforderlich ist,
ist es zumindest naheliegend, eine nahtlose Kapsel zu verwenden. Bei einer Kap-
sel mit einer Naht sind namlich unterschiedliche Festigkeiten der Kapsel im Be-
reich der Naht gegenuber nahtlosen Bereichen der Kapsel vorhanden, die eine
gleichbleibende Zerbrechbarkeit ausschliel3en, da beim Zerbrechen einer in einem
Filter angeordneten Kapsel mit den Fingern nicht vorhersehbar ist, welcher Be-

reich der Kapsel mit einer Kraft beaufschlagt wird.

VII. Zum 5. Hilfsantrag (Blatt 370 GA)

1. Der Hilfsantrag 5 enthalt Anderungen der nebengeordneten Anspriiche 1, 15,
23 und 24.

Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 5 ist gegentber dem erteilten Anspruch 1
des Hauptantrags durch folgendes Merkmal erganzt (Anderungen gegeniiber der

erteilten Fassung unterstrichen):

1Hi5: Die zerbrechbare Kapsel ist eine durch einen Coextrusionsprozess herge-

stellte, im Wesentlichen sphérische nahtlose Kapsel.

In den Patentanspruch 15 ist gegentber dem erteilten Anspruch 16 ebenfalls das

Merkmal 1Hi5 aufgenommen.

Die Patentanspriche 23 und 24 entsprechen mit geanderter Ruckbeziehung den

erteilten Ansprichen 25 und 26.
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2. Offenbart ist das Merkmal 1Hi5 im erteilten Anspruch 2 i. V. m. Abs. 0042 und
im ursprunglichen Anspruch 2 i. V. m. Seite 10, Abs. 3 der OS.

3. NiK1 offenbart bereits eine spharische Kapsel, vgl. Abs. 0067. Um eine wieder-
holbare gleichbleibende Zerbrechbarkeit der Kapsel zu erzielen, ist es zumindest
naheliegend, eine nahtlose Kapsel zu verwenden, vgl. Ausfihrungen zum Hilfsan-
trag 4. Die Herstellung von nahtlosen Kapseln mittels eines Coextrusionsprozes-
ses ist eine bekannte MalRnahme, auch die Streitpatentschrift (vgl. Abs. 0042)
setzt dieses Verfahren unter Verweis auf die EP 513 603 als bekannt voraus. Da-
nach wird auf dem Gebiet der Herstellung von nahtlosen Kapseln mit Uberzugs-
schichten haufig ein Verfahren eingesetzt, bei dem ein mehrschichtiger Flussig-
keitsstrom in Luft oder Flussigkeit von einer Mehrfachdiise ausgeblasen wird, um
mehrschichtige Tropfen zu bilden. Insbesondere ist das Verfahren geeignet zur
Herstellung von Kapseln mit kleineren Abmessungen. Es entsteht eine nahtlose
Kapsel, bei der die Flussigkeit in einer inneren Schicht umschlossen ist (vgl. EP
513 603, Spalte 1, Zeilen 13 bis 25). Das Merkmal 1Hi5 beschreibt daher eine
naheliegende MaflRnahme, wenn eine wiederholbare gleichbleibende Zerbrechbar-
keit einer Kapsel erreicht werden soll.

VIII. Zum 6. Hilfsantrag (Blatt 373 GA)

1. Der Hilfsantrag 6 enthalt Anderungen der nebengeordneten Anspriiche 1, 15,
24 und 25.

Patentanspruch 1 gemalR Hilfsantrag 6 ist gegeniber dem erteilten Anspruch 1
des Hauptantrags durch folgendes Merkmal erganzt (Anderungen gegeniber der

erteilten Fassung unterstrichen):

1Hi6: Die Kapsel erzeugt beim Zerbrechen ein horbares Knackgerausch.

In den Patentanspruch 15 ist gegentber dem erteilten Anspruch 16 ebenfalls das
Merkmal 1Hi6 aufgenommen.
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Die Patentanspriche 24 und 25 entsprechen mit geanderter Ruckbeziehung den
erteilten Ansprichen 25 und 26.

2. Offenbart ist das Merkmal 1Hi3 im erteilten Anspruch 4 und im urspriinglichen

Anspruch 5.

3. Das Merkmal 1Hi6 ist der NiK1 zu entnehmen (,The rupture of the capsule 220
can be discerned by an audible pop...“ vgl. Abs. 0049) und kann mangels Neuheit
die Patentfahigkeit nicht begrinden.

IX. Zum 7. Hilfsantrag (Blatt 375 GA)

1. Der Hilfsantrag 7 enthalt Anderungen der nebengeordneten Anspriiche 1, 15,
23 und 24.

Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 7 ist gegenliber dem erteilten Anspruch 1
des Hauptantrags durch folgendes Merkmal erganzt (Anderungen gegeniiber der

erteilten Fassung unterstrichen):

1Hi7: Die Kapsel umfasst einen Kern und eine Schale, wobei die Schale wenigs-

tens ein Hydrokolloid enthalt, das aus Gellangummi, Agar, Alginaten, Carrageena-

nen, Pektinen, arabischem Gummi, Ghatti-Gummi, Pullulan-Gummi, Mannan-

Gummi oder modifizierter Stérke allein oder aus einem Gemisch hiervon oder aus

einer Kombination mit Gelatine ausgewabhlt ist.

In den Anspruch 15 ist aufgenommen,

dass die Schale wenigstens ein Hydrokolloid enthalt, das aus Gellangummi, Agar,
Alginaten, Carrageenanen, Pektinen, arabischem Gummi, Ghatti-Gummi, Pullulan-
Gummi, Mannan-Gummi oder modifizierter Starke allein oder aus einem Gemisch

hiervon oder aus einer Kombination mit Gelatine ausgewahlt ist.
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Die Patentanspriche 23 und 24 entsprechen mit geanderter Ruckbeziehung den
erteilten Ansprichen 25 und 26.

2. Die Offenbarung ergibt sich aus den erteilten Anspriichen 9 und 18 und den ur-

sprunglichen Anspriichen 10 und 19.

3. Wie bereits zum Hilfsantrag 1 ausgefuhrt, neigt Gelatine bekanntermaf3en unter
Feuchtigkeitseinfluss zum Erweichen, vgl. NiK6, Spalte 2, Zeilen 28 bis 29. Dieses
wird der Fachmann auch beim Durchfihren eines Rauchtests mit Kapseln feststel-
len, die einen hohen Anteil an Gelatine aufweisen. Merkmal 1Hi7 sieht vor, dass
die Schale wenigstens ein Hydrokolloid enthélt, eine groRe Gruppe von Poly-
sacchariden. Genannt sind Gellangummi, Agar, Alginate, Carrageenane, Pektine,
arabisches Gummi, Ghatti-Gummi, Pullulan-Gummi, Mannan-Gummi und modifi-
zierte Starke. Diese sollen gemaR der letzten Alternative des Merkmals 1Hi7
(,oder aus einer Kombination mit Gelatine®) in einer Mischung mit Gelatine den
Schalenwerkstoff bilden. Alternativ kbnnen die genannten Hydrokolloide allein

oder als Gemisch die Schale bilden.

NiK6 beschreibt bereits das Erweichen von Gelatine unter Feuchtigkeitseinfluss.
Um das Erweichen zu verhindern, schlagt die NiK6 u. a. vor, Exsudate (Gummi-
harze) als Fullstoff hinzuzuftigen, um die Elastizitdt der Kapseln zu verringern. Als
Beispiele sind u. a. Alginate, Carrageenane, arabisches Gummi, Ghatti-Gummi
und Pektine genannt, vgl. Spalte 2, Zeilen 64 bis 66. Diese Stoffe sind Hydrokol-
loide entsprechend Merkmal 1Hi7. Der Fachmann, der sich mit dem Problem des
Erweichens von Kapseln befasst, deren Schale u. a. aus Gelatine besteht, ent-
nimmt der NiK6 die Lehre, dass durch Zugabe von Hydrokolloiden ein Erweichen
der Kapseln durch Feuchtigkeit vermieden oder zumindest verringert werden
kann. Die Zugabe von Hydrokolloiden, wie sie in Merkmal 1Hi7 genannt und in der
NiK6 beschrieben sind, zu Kapselschalen gemal der NiK1 ist daher nahegelegt,
wenn aufgabengemal die Bruchfestigkeit der Schale unter Feuchtigkeitseinfluss

beibehalten werden soll.
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Die Beklagte argumentiert, die NiK6 befasse sich mit der Langzeitfestigkeit der
Kapseln, wenn diese wahrend der Lagerung einer erhohten Luftfeuchtigkeit aus-
gesetzt seien. Hingegen seien die patentgemaflien Kapseln nur wahrend des Rau-

chens einer hohen Feuchtigkeit bei gleichzeitig hoher Temperatur ausgesetzt.

NiK6 beschreibt die Moglichkeit, ein Erweichen der Kapseln durch Feuchtigkeit
durch die Zugabe von Hydrokolloiden zu verhindern. Hierdurch wird aber auch die
Bruchfestigkeit von Gelatinekapseln unter Einfluss der Feuchtigkeit gleich bleiben.
Durch diese Problemlésung hat der Fachmann Veranlassung zu Uberprifen, ob
die in der NiK6 vorgeschlagene Mal3nahme sich auch zur Herstellung von Kapseln
eignet, die nur kurzfristig einer hohen Luftfeuchtigkeit - auch bei hoheren Tempe-

raturen - ausgesetzt sind.

Auch die Argumentation der Beklagten, die NiK6 betreffe ein anderes Fachgebiet,
vermag nicht durchzugreifen. Anspruch 1 der NiK6 ist allgemein gehalten (,A
humidity resistant gelatin capsule®), in der Beschreibung sind vielfaltige Anwen-
dungsgebiete genannt (,The capsule provides a vehicle for dispensing pre-
measured medicaments, cosmetic, recreational or industrial materials,...“), vgl.
Spalte 3, Zeilen 28 bis 30. Diese Anwendungsgebiete liegen zumindest im Griff-
bereich des Fachmanns bzw. Teams, wenn die Bruchfestigkeit der Schale unter

Feuchtigkeitseinfluss beibehalten werden soll.

Die Zugabe von Hydrokolloiden zur Gelatine gemald Merkmal 1Hi7 wird daher
durch die NiK6 nahegelegt. Die im Merkmal 1Hi7 verbleibenden Alternativen
(Hydrokolloide bilden allein oder als Gemisch die Schale) fallen schon mit dem
nicht patentfahigen Teil des Merkmals 1Hi7. Im Ubrigen hat die Beklagte einen

eigenstandigen erfinderischen Gehalt nicht geltend gemacht.

X. Zum 8. Hilfsantrag (Blatt 412 GA)

1. Der Hilfsantrag 8 enthalt Anderungen der nebengeordneten Anspriiche 1, 16,
25 und 26. Er beinhaltet eine Zusammenfassung der Hilfsantrage 1 und 2.
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Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 8 ist damit gegenuber dem erteilten An-
spruch 1 des Hauptantrags durch folgende Merkmale erganzt (Anderungen ge-

genuber der erteilten Fassung unterstrichen):

1Hi8a: Die Kapsel umfasst einen Kern und eine Schale, wobei die Schale weniger

als 70 Gew.-% Gelatine, bezogen auf das gesamte Trockengewicht der Schale,

aufweist.

1Hi8b: Der Kern umfasst ein oder mehrere lipophile Losemittel.

In den Anspruch 16 ist aufgenommen,
dass der Kern ein oder mehrere lipophile Lésemittel umfasst und die Schale weni-
ger als 70 Gew.-% Gelatine, bezogen auf das gesamte Trockengewicht der Scha-

le, aufweist.

Die nebengeordneten Anspriiche 25 und 26 entsprechen den erteilten Anspri-
chen 25 und 26.

2. Hinsichtlich der Offenbarung wird auf die Hilfsantrdge 1 und 2 verwiesen.

3. Die Ausbildung ist nahegelegt. Merkmal 1Hi8a, das gegentber der NiK1 einen
verringerten Gelatineanteil vorsieht, beinhaltet eine naheliegende MafRnahme. Li-
pophile Lésemittel entsprechend Merkmal 1Hi8b sind aus der NiK1 bekannt. Auf
die Ausfihrungen zu den Hilfsantrdgen 1 und 2 wird verwiesen, die sinngemalf

gelten.

XI. Zum 9. Hilfsantrag (Blatt 381 GA)

1. Der Hilfsantrag 9 enthalt Anderungen der nebengeordneten Anspriiche 1, 15,

24 und 25. Er beinhaltet eine Zusammenfassung der Hilfsantrdge 2 und 3.

Patentanspruch 1 gemalR Hilfsantrag 9 ist damit gegentber dem erteilten An-
spruch 1 des Hauptantrags durch folgende Merkmale erganzt (Anderungen

gegenuber der erteilten Fassung unterstrichen):
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1Hi2: Die Kapsel umfasst einen Kern und eine Schale, wobei der Kern ein oder

mehrere lipophile Losemittel umfasst.

1Hi3: Das Verhaltnis (Durchmesser der Kapsel/Dicke der Schale) liegt im Bereich
von 10 bis 100.

In den Anspruch 15 ist aufgenommen, dass der Kern ein oder mehrere lipophile
Losemittel umfasst und das Verhaltnis (Durchmesser der Kapsel/Dicke der Scha-

le) im Bereich von 10 bis 100 liegt.

Die Patentanspriiche 24 und 25 entsprechen mit geénderter Ruckbeziehung den

erteilten Ansprichen 25 und 26.

2. Hinsichtlich der Offenbarung der zusatzlichen Merkmale wird auf die Ausfuhrun-
gen zu den Hilfsantrdgen 2 und 3 Bezug genommen.

3. Beide Merkmale sind aus der NiK1 bekannt und konnen daher die Neuheit nicht

begrinden.

XIl. Zum 10. Hilfsantrag (Blatt 384 GA)

1. Der Hilfsantrag 10 enthalt Anderungen der nebengeordneten Anspriiche 1, 15,
23 und 24. Er beinhaltet eine Zusammenfassung der Hilfsantrage 2 und 4.

Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 10 ist damit gegentber dem erteilten An-
spruch 1 des Hauptantrags durch folgende Merkmale erganzt (Anderungen ge-

genuber der erteilten Fassung unterstrichen):

1Hi2: Die Kapsel umfasst einen Kern und eine Schale, wobei der Kern ein oder

mehrere lipophile Losemittel umfasst.

1Hi4: Die zerbrechbare Kapsel ist eine im Wesentlichen spharische nahtlose Kap-

sel.
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In den Anspruch 15 ist aufgenommen, dass der Kern ein oder mehrere lipophile
Losemittel umfasst und die zerbrechbare Kapsel eine im Wesentlichen sphéarische

nahtlose Kapsel ist.

Die Patentanspriche 23 und 24 entsprechen mit geanderter Ruckbeziehung den

erteilten Anspruchen 25 und 26.

2. Hinsichtlich der Offenbarung der zusatzlichen Merkmale wird auf die Ausfiuhrun-

gen zu den Hilfsantrdgen 2 und 4 Bezug genommen.

3. Die Ausbildung ist nahegelegt (vgl. Ausfiihrungen zu den Hilfsantragen 2 und
4).

XIll. Zum 11. Hilfsantrag (Blatt 387 GA)

1. Der Hilfsantrag 11 enthalt Anderungen der nebengeordneten Anspriiche 1, 15,

23 und 24. Er beinhaltet eine Zusammenfassung der Hilfsantrdge 2 und 5.
Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 11 ist damit gegeniber dem erteilten An-
spruch 1 des Hauptantrags durch folgende Merkmale erganzt (Anderungen ge-

genuber der erteilten Fassung unterstrichen):

1Hi2: Die Kapsel umfasst einen Kern und eine Schale, wobei der Kern ein oder

mehrere lipophile Losemittel umfasst.

1Hi5: Die zerbrechbare Kapsel ist eine durch einen Coextrusionsprozess herge-

stellte, im Wesentlichen sphérische nahtlose Kapsel.

Anspruch 15 beinhaltet die zusatzlichen Merkmale,
dass der Kern ein oder mehrere lipophile Lésemittel umfasst und die zerbrechbare
Kapsel eine durch einen Coextrusionsprozess hergestellte, im Wesentlichen spha-

rische nahtlose Kapsel ist.
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Die Patentanspriiche 23 und 24 entsprechen mit geanderter Ruckbeziehung den
erteilten Ansprichen 25 und 26.

2. Hinsichtlich der Offenbarung wird auf die Ausfihrungen zu den Hilfsantragen 2

und 5 verwiesen.

3. Die Ausbildung ist nahegelegt (vgl. Ausfihrungen zu den entsprechenden Hilfs-

antragen 2 und 5).

XIV. Zum 12. Hilfsantrag (Blatt 402 GA)

1. Der Hilfsantrag 12 enthalt Anderungen der nebengeordneten Anspriiche 1, 14,

22 und 23. Er beinhaltet eine Zusammenfassung der Hilfsantrage 1 bis 4.
Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 12 ist damit gegeniber dem erteilten An-
spruch 1 des Hauptantrags durch folgende Merkmale erganzt (Anderungen ge-

genuber der erteilten Fassung unterstrichen):

1Hil: Die Kapsel umfasst einen Kern und eine Schale, wobei die Schale weniger

als 70 Gew.-% Gelatine, bezogen auf das gesamte Trockengewicht der Schale,

aufweist.

1Hi2: Der Kern umfasst ein oder mehrere lipophile Losemittel.

1Hi3: Das Verhéltnis (Durchmesser der Kapsel/Dicke der Schale) liegt im Bereich
von 10 bis 100.
1Hi4: Die zerbrechbare Kapsel ist eine im Wesentlichen sphérische nahtlose Kap-

sel.

In den Anspruch 14 ist aufgenommen, dass der Kern ein oder mehrere lipophile
Losemittel umfasst und die Schale weniger als 70 Gew.-% Gelatine aufweist, das
Verhéltnis (Durchmesser der Kapsel/Dicke der Schale) im Bereich von 10 bis 100
liegt und die zerbrechbare Kapsel eine im Wesentlichen spharische nahtlose Kap-

sel ist.
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Die Patentanspriche 22 und 23 entsprechen mit geanderter Ruckbeziehung den

erteilten Ansprichen 25 und 26.

2. Zur Offenbarung wird auf die Ausfihrungen zu den Hilfsantrégen 1 bis 4 verwie-

sen.
3. Die Ausbildung ist auch in der neuen Kombination nahegelegt, die jeweiligen
Ausfuhrungen zu den Hilfsantragen 1 bis 4 gelten sinngemaf3. Mithin konnte auch
der Hilfsantrag 12 keinen Erfolg haben.

XV. Zum 13. Hilfsantrag (Blatt 404 GA)

1. Der Hilfsantrag 13 enthalt Anderungen der nebengeordneten Anspriiche 1, 14,
22 und 23. Er beinhaltet eine Zusammenfassung der Hilfsantrage 1 bis 3 und 5.

Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 13 ist damit gegeniber dem erteilten An-
spruch 1 des Hauptantrags durch folgende Merkmale erganzt (Anderungen ge-

genuber der erteilten Fassung unterstrichen):

1Hil: Die Kapsel umfasst einen Kern und eine Schale, wobei die Schale weniger

als 70 Gew.-% Gelatine, bezogen auf das gesamte Trockengewicht der Schale,

aufweist.

1Hi2: Der Kern umfasst ein oder mehrere lipophile L&semittel.

1Hi3: Das Verhéltnis (Durchmesser der Kapsel/Dicke der Schale) liegt im Bereich
von 10 bis 100.
1Hi5: Die zerbrechbare Kapsel ist eine durch einen Coextrusionsprozess herge-

stellte, im Wesentlichen sphérische nahtlose Kapsel.

In den Anspruch 14 ist aufgenommen, dass der Kern ein oder mehrere lipophile
Losemittel umfasst und die Schale weniger als 70 % Gelatine, bezogen auf das
gesamte Trockengewicht der Schale, aufweist, das Verhaltnis (Durchmesser der
Kapsel/Dicke der Schale) im Bereich von 10 bis 100 liegt und die zerbrechbare
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Kapsel eine durch einen Coextrusionsprozess hergestellte, im Wesentlichen sphé-

rische nahtlose Kapsel ist.

Die Patentanspriche 22 und 23 entsprechen mit geanderter Riuckbeziehung den

erteilten Anspruchen 25 und 26.

2. Hinsichtlich der Offenbarung wird auf die Ausfihrungen zu den Hilfsantragen 1

bis 3 und 5 Bezug genommen.

3. Die Ausbildung ist entsprechend den vorstehenden Ausfiihrungen zu den Hilfs-

antragen 1 bis 3 und 5 nahegelegt.

XVI. Zum 14. Hilfsantrag (Blatt 406 GA)
1. Der Hilfsantrag 14 enthalt Anderungen der nebengeordneten Anspriiche 1, 13,
20 und 21. Er beinhaltet eine Zusammenfassung der Hilfsantrage 1 bis 4 (= Hilfs-
antrag 12) und 7.
Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 14 ist damit gegeniber dem erteilten An-
spruch 1 des Hauptantrags durch folgende Merkmale erganzt (Anderungen ge-

genuber der erteilten Fassung unterstrichen):

1Hi1l: Die Kapsel umfasst einen Kern und eine Schale, wobei die Schale weniger

als 70 Gew.-% Gelatine, bezogen auf das gesamte Trockengewicht der Schale,

aufweist.

1Hi2: Der Kern umfasst ein oder mehrere lipophile Losemittel.

1Hi3: Das Verhéltnis (Durchmesser der Kapsel/Dicke der Schale) liegt im Bereich
von 10 bis 100.

1Hi4: Die zerbrechbare Kapsel ist eine im Wesentlichen sphérische nahtlose Kap-

sel.

1Hi7: Die Kapsel umfasst einen Kern und eine Schale, wobei die Schale wenigs-

tens ein Hydrokolloid enthalt, das aus Gellangummi, Agar, Alginaten, Carrageena-
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nen, Pektinen, arabischem Gummi, Ghatti-Gummi, Pullulan-Gummi, Mannan-

Gummi oder modifizierter Stérke allein oder aus einem Gemisch hiervon oder aus

einer Kombination mit Gelatine ausgewabhlt ist.

In den Anspruch 13 ist aufgenommen, dass der Kern ein oder mehrere lipophile
Losemittel umfasst, die Schale wenigstens ein Hydrokolloid enthalt, das aus
Gellangummi, Agar, Alginaten, Carrageenanen, Pektinen, arabischem Gummi,
Ghatti-Gummi, Pullulan-Gummi, Mannan-Gummi oder modifizierter Starke allein
oder aus einem Gemisch hiervon oder aus einer Kombination mit Gelatine ausge-
wahlt ist, die Schale weniger als 70 Gew.-% Gelatine, bezogen auf das gesamte
Trockengewicht der Schale, aufweist, das Verhaltnis (Durchmesser der Kap-
sel/Dicke der Schale) im Bereich von 10 bis 100 liegt und die zerbrechbare Kapsel

eine im Wesentlichen sphérische nahtlose Kapsel ist.

Die Patentanspriche 20 und 21 entsprechen mit geanderter Rickbeziehung den

erteilten Ansprichen 25 und 26.

2. Zur Offenbarung wird auf die Ausfiihrungen zu den Hilfsantragen 1 bis 4 (=

Hilfsantrag 12) und 7 verwiesen.

3. Die Ausbildung gemal3 Hilfsantrag 12 ist nahegelegt (vgl. Ausfihrungen zu den
Hilfsantragen 1 bis 4). Hinzugekommen ist im Hilfsantrag 14 das Merkmal 1Hi7
gemald Hilfsantrag 7, dass der NiK6 zu entnehmen ist (vgl. Ausfihrungen zum
Hilfsantrag 7). Allerdings beschreibt die NiK6 ein spezielles Herstellungsverfahren
der Kapseln. Diese werden mittels Formwalzen hergestellt (vgl. insbesondere
Spalte 4, Zeile 54, bis Spalte 5, Zeile 4). Dieses Verfahren unterscheidet sich da-
mit vom Verfahren nach der EP 513 603, mit dem nahtlose Kapseln hergestellt
werden kénnen (vgl. Ausfihrungen zum Hilfsantrag 5). Das Material gemaR NiK6
wird zwar beim dort beschriebenen Herstellungsprozess viskoser sein als das in
der EP 513 603 verwendete Material. Allerdings weist ein viskoseres Material le-
diglich einen geringeren Wasseranteil auf, wenn ansonsten gleiche Ausgangs-
stoffe fur die Schale verwendet werden. Beim Endprodukt, d. h. bei den trockenen
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Kapseln, sind Unterschiede hingegen nicht mehr erkennbar. Fur den sachverstan-
digen Leser der NiK6 ist daher in Verbindung mit seinem Fachwissen ersichtlich,
dass ein Erweichen der Kapseln durch Feuchtigkeit auch vermieden werden kann,
wenn die Kapseln mit einem anderen Verfahren hergestellt werden. Maf3geblich
fur die Bruchfestigkeit der Kapseln ist erkennbar lediglich die Zusammensetzung
der Ausgangsmaterialien. Dies ergibt sich im Ubrigen auch aus der Anspruchsfas-
sung der NiK6, die allein auf eine feuchtigkeitsbesténdige Gelatinekapsel gerichtet

ist.

Die Ausbildung nach Hilfsantrag 14 ist daher ebenfalls nahegelegt.

XVII. Zum 15. Hilfsantrag (Blatt 408 GA)

1. Der Hilfsantrag 15 enthalt Anderungen der nebengeordneten Anspriiche 1, 13,

20 und 21. Er beinhaltet eine Zusammenfassung der Hilfsantrage 1 bis 3, 5 und 7.
Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 15 ist damit gegenuber dem erteilten An-
spruch 1 des Hauptantrags durch folgende Merkmale erganzt (Anderungen ge-

genuber der erteilten Fassung unterstrichen):

1Hi1l: Die Kapsel umfasst einen Kern und eine Schale, wobei die Schale weniger

als 70 Gew.-% Gelatine, bezogen auf das gesamte Trockengewicht der Schale,

aufweist.

1Hi2: Der Kern umfasst ein oder mehrere lipophile L&semittel.

1Hi3: Das Verhéltnis (Durchmesser der Kapsel/Dicke der Schale) liegt im Bereich
von 10 bis 100.

1Hi5: Die zerbrechbare Kapsel ist eine durch einen Coextrusionsprozess herge-

stellte, im Wesentlichen sphérische nahtlose Kapsel.

1Hi7: Die Kapsel umfasst einen Kern und eine Schale, wobei die Schale wenigs-

tens ein Hydrokolloid enthélt, das aus Gellangummi, Agar, Alginaten, Carrageena-

nen, Pektinen, arabischem Gummi, Ghatti-Gummi, Pullulan-Gummi, Mannan-
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Gummi oder modifizierter Stérke allein oder aus einem Gemisch hiervon oder aus

einer Kombination mit Gelatine ausgewahlt ist.

In den Anspruch 13 ist aufgenommen, dass der Kern ein oder mehrere lipophile
Losemittel umfasst, die Schale wenigstens ein Hydrokolloid enthalt, das aus
Gellangummi, Agar, Alginaten, Carrageenanen, Pektinen, arabischem Gummi,
Ghatti-Gummi, Pullulan-Gummi, Mannan-Gummi oder modifizierter Starke allein
oder aus einem Gemisch hiervon oder aus einer Kombination mit Gelatine ausge-
wahlt ist, die Schale weniger als 70 Gew.-% Gelatine, bezogen auf das gesamte
Trockengewicht der Schale, aufweist, das Verhéltnis (Durchmesser der Kap-
sel/Dicke der Schale) im Bereich von 10 bis 100 liegt und die zerbrechbare Kapsel
eine durch einen Coextrusionsprozess hergestellte, im Wesentlichen sphérische

nahtlose Kapsel ist.

Die Patentanspriche 20 und 21 entsprechen mit geanderter Rickbeziehung den

erteilten Anspriichen 25 und 26.

2. Hinsichtlich der Offenbarung gelten die Ausfihrungen zu den Hilfsantragen 1

bis 3, 5 und 7 entsprechend.

3. Die Ausbildung ist nahegelegt (vgl. vorstehende Ausfihrungen zum Hilfsan-

trag 5 sowie zum Hilfsantrag 14, die sinngemal gelten).

XVIII.

Die Ausfuihrungen zu den Patentansprichen 1 gemald den Hilfsantragen gelten
sinngemal auch fur die jeweiligen nebengeordneten Patentanspriiche. Auch de-
ren Gegenstande sind daher nicht patentfahig. Die von der Klage weiterhin be-
troffenen Unteranspriche weisen gleichfalls keinen eigenstandig erfinderischen

Gehalt auf. Ein solcher wurde von der Beklagten auch nicht geltend gemacht.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die
Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
8 709 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urtell ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwaéltin oder Patentanwaéltin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und
innerhalb eines Monats beim  Bundesgerichtshof,  Herrenstral3e 45a,
76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustel-
lung des in vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem Ab-
lauf von funf Monaten nach der Verkiindung. Die Berufungsfrist kann nicht ver-

langert werden.
Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung

eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte

Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.
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