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halt und Antrage

D e Beschwerden bei der Partei en beziehen sich auf die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteilung das europdi sche Pat ent
1 126 013 in geandertem Unfang aufrecht zu erhalten

I m Ei nspruchsverfahren argunentierte die Ei nsprechende unter
anderem dass das Erfordernis des Artikels 123(2) EPU und die
Kriterien fiar die Neuheit und die erfinderische Tatigkeit
nicht erfallt seien und zitierte inter alia die fol genden
Dokunent e:

D1 = Hygiene + Medizin, vol. 17, 1992, 529-534

D3 = EP-A-0 156 275

D4 = WD A-97/28829

D5 = WD A-96/09763

D6 = WD A-91/13965

D7 = DE-A-42 34 070

D16 = Sekusept PLUS-Pl uspunkte Uber Pl uspunkte in der

| nst runment en- Desi nf ekti on, Henkel Hygi ene Gv-
Phar madi enst, 1992

Di e Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der danalige
sechste Hilfsantrag den Erforderni ssen des EPU genilige und
hielt das Patent in dieser Form aufrecht.

Gegen di ese Entschei dung | egte di e Beschwerde-
fahrerin/ Ei nsprechende, in der Folge als Ei nsprechende

bezei chnet, am 17. Juni 2009 Beschwerde ein und zahlte am
sel ben Tag di e Beschwerdegebihr. Am 08. Septenber 2009
reichte sie eine Beschwerdebegrindung ein. Inter alia wirden
di e fol genden Dokunente vorgel egt:

D23 = Brief Dr. Faiss vom 14. August 2009
D24 = Endoscopy 3, 138-142, 1971
D25 = Chirurg 48, 98-104, 1977

Di e Beschwer def iihreri n/ Pat enti nhaberin, in der Folge als

Pat enti nhaberin bezei chnet, |legte am 06. Juli 2009 gegen die
Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung Beschwerde ein und
bezahl te di e Beschwerdegebihr am sel ben Tag. Die

Beschwer debegr tndung wurde am 14. Sept enber 2009 ei ngereicht.
Unter anderem wurde auch das fol gende Dokument eingereicht:

D26 = A. Beck, W ederaufbereitung? Untersuchungen zur
W eder ver wendung von Kat het ern, Flhrungsdrahten
und Angi o- Endoskopen, Schnet ztor-Verl ag GrbH,
Konst anz, 1993, Seiten 110-114

Di e Patenti nhaberin beantragt di e Auf hebung der angefochtenen
Ent schei dung und di e Aufrechterhaltung des Patents auf
fol gender Grundl age: Hauptantrag oder einer der Hilfsantréage
3-6, jeweils eingereicht in der mindlichen Verhandl ung.



VI,

VI,

C6318. D

- 2 - T 1379/ 09

Di e Ei nsprechende beantragt di e Auf hebung der angefochtenen
Ent schei dung und den Wderruf des européi schen Patents
1 126 013.

Der Hauptantrag unfasst insgesam zehn Anspriche; der einzige
unabhéngi ge Anspruch lautet wie folgt:

"1. Verwendung von fl Ussigen Reinigungsmtteln, welche

m ndestens ein nichtioni sches Tensid und
Pyrrolidoncarbonsaure enthalten, zur Reinigung nedi zi ni scher
Instrunmente, flexibler Endoskope und nedi zi ni scher
Qober fl &chen. ™

Hi | fsantrag 3 unterscheidet sich vom Hauptantrag durch die
Ei nf Ggung des Wortlauts "durch Entfernung von
Ront genkontrastm ttel n" am Ende des Anspruchs 1

Di e Haupt argunente der Ei nsprechenden waren wi e folgt:
Haupt ant r ag

Artikel 54 EPU
- D1 zeigt in der Abbildung 1, dass d ucoprotarnmn
Pyrrolidoncarbonséure enthalt.

- Das Bei spiel von D4 offenbart die Verwendung einer
d ucoprotan n und ni chtioni sche Tensi de ent hal t enden
M schung zur Rei ni gung von Endoskopen.

- Falls in dem Produkt d ucoprotam n das quaternéare
Ammoni unsal z der Pyrrolidoncarbonsaure vorliegen sollte,
so bestiinde ein d eichgew cht zwi schen der Sal z- und der
Saur ef orm der Pyrrolidoncarbonsaure. Demach i st
Pyrrolidonséure in jedem Fall in der wassrigen
d ucopr ot ani nl 6sung gemalR dem Bei spi el von D4 vor handen

- Deshal b i st das Bei spiel von D4 neuheitsschadlich fir den
Anspruch 1 des Haupt antrags.

Hi | fsantrag 3

Artikel 123(2) EPU

- Die in den Anspruch 1 eingefiigte Textstelle "durch
Ent f ernung von Rontgenkontrastnittel n" findet keine
Stitze in der urspringlich eingereichten Fassung des
Streitpatents.

Artikel 54 EPU

- Das zuvor erwdhnte, zusétzlich eingefigte Merkma
beschrei bt |ediglich den Mechani snus oder die
Auf gabenst el | ung der Rei ni gung nedi zi ni scher Instrumente
und Qoerfl &chen. Nach der stéandi gen Rechtsprechung der
Beschwer dekanmern kann ei ne neu entdeckte technische
W rkung nicht als unterschei dendes Merknal gelten, wenn
i hr di e bekannte Verwendung ei nes bekannten Stoffs
zugrunde liegt (T 892/94).



- 3 - T 1379/ 09

Wenn di e neu entdeckte Eigenschaft die Erkl&rung fir den
Mechani snmus liefert, der der bereits i mStande der

Techni k beschri ebenen Verwendung zugrunde |iegt, kann die
Neuheit auch nicht anerkannt werden (T 189/95).

Artikel 56 EPU

- Wenn di e Neuheit des beanspruchten Gegenstands gegeben
ware, so nusste die objektive Aufgabe ausgehend von D4
bzw. von D6 oder D16 als die Bereitstellung eines
alternativen Verfahrens | auten.

- Da di e Rei ni gung von nedi zi ni schen Cberfl achen und
Geraten, die mt ROntgenkontrastmtteln in Berihrung
gekommen sind, zur Routine des Fachmanns gehort und die
Ver wendung von pyrrolidoncarbonsaurehal ti gen Losungen zur
Rei ni gung bekannt ist, |liegt keine erfinderische
Tatigkeit vor.

- Der nachstliegende Stand der Techni k kann auch noch mit
D5 oder D7 konbiniert werden umin naheliegender Wi se
zum Anspruchsgegenst and zu gel angen.

Di e Haupt argunente der Patentinhaberin waren wie fol gt:
Haupt ant r ag

Artikel 54 EPU

- D1 zeigt, dass in einer d ucoprotaninl ésung das
guat er nare Anmoni unsal z der Pyrrolidoncarbonsaure
vorliegt. Demach gi bt D4 keinen H nweis
Pyrrol i doncar bonsaure zur Reini gung von nedi zi ni schen
Qoer fl &chen und I nstrunenten zu verwenden.

- Das d ei chgewi cht zwi schen der Sal z- und der Séaureform
der Pyrrolidoncarbonsaure kann so weit auf der Seite des
Sal zes |iegen, dass keine Saure vorhanden i st.

H | fsantrag 3

Artikel 123(2) EPU

- Seite 4 der urspringlich eingereichten Fassung of fenbart
imzweiten Absatz die Entfernung von
Ront genkontrastnitteln. Somt erfillt Anspruch 1 des
ersten Hilfsantrags das Erfordernis von Artikel 123(2)
EPU.

Artikel 54 EPU

- Das Merkmal "durch Entfernung von Rontgenkontrastmttel n”
i st techni scher Natur und wurde im Stand der Technik im
Zusamenhang mt Pyrrolidoncarbonséaure nicht beschrieben.
Der Gegenstand von Anspruch 1 ist daher neu.

Artikel 56 EPU
- Kei nes der zitierten Dokunmente gi bt einen Hi nweis auf die
Ver wendung von Pyrrolidoncarbonsaure fur die Entfernung

C6318. D
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von ROontgenkontrastmtteln. Deshal b beruht der
beansprucht e Gegenstand auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

Ent schei dungsgr Ginde

1.

1.1

1.1.1

C6318. D

Haupt ant r ag
Artikel 54(1) und (2) EPU (1973)

Di e Ei nsprechende nannte Dokument D4 al s neuheitsschadlichen
St and der Techni k und verw es i nsbesondere auf das Bei spiel.
Darin wird unter anderem di e Verwendung von "@ ucoprotam n”

i n Kombi nation nit ei nem nichtionischen Tensid fiur die
Rei ni gung und Sterilisation von Endoskopen beschri eben.

D e Zusammensetzung des in D4 verwendeten G ucoprotamin wrd
in der Abbildung 1 von D1 charakterisiert. In dieser
Abbi I dung wird erkl art, dass es sich dabei umein

Pr odukt gem sch handel t, das neben dem

Pyrrol i doncar bonsaur eanm d auch das Pyrroli doncar bonsaur eani on
al s auch ei n quaternares Amoni unkation enthalt.

Nach Ansicht der Patentinhaberin |iegt das

Pyrrol i doncar bonsaureani on in der d ucoprotam nl 6sung al s
quat er nares Amoni unsal z und nicht als Pyrrolidoncarbonséaure
vor. Daher wurde argunentiert, dass die Verwendung von
Pyrrolidoncarbonsaure in D4 als Reinigungsmttel nicht

of fenbart sei.

I m Lauf e der Diskussion wadhrend der mindlichen Verhandl ung
wurde von der Patentinhaberin eingeraum, dass eine wassrige
Losung des quat erndren Ammoni unsal zes der
Pyrrolidoncarbonsaure in einem d ei chgewi chtszustand mt der
Saure vorliegt, der aber zu Qunsten der dissoziierten Form
ver schoben i st.

Nach Ansicht der Kanmer bedeutet ein solches d eichgew cht,
dass sowohl das quaternare Amoni unsal z der

Pyrrolidoncar bonséaure, dessen dissoziierte Form (d.h. das
Pyrrol i doncar bonséur eani on), als auch die undissoziierte
Pyrrolidoncarbonsaure in der wassrigen Losung jeweils

zum ndest in geringen Mengen vorliegen niissen

Zudem beschrei bt D4, dass die i mBeispiel verwendete und im
Uber schuss in der konbinierte Reinigungs-/

Desi nf ekti onsl 6sung vorl i egende wassri ge Rei ni gungsl 6sung

ei nen pH von 5 aufweist. Dadurch wird das d ei chgewi cht noch
zusatzlich in Richtung der undi ssoziierten Saure verschoben

Aus di esen Grinden komt die Kammer zu dem Schl uss, dass die
i m Bei spiel von D4 offenbarte wassrige Losung von
Q@ ucoprotani n Pyrrolidoncarbonsdure enthalt.
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Anspruch 1 des Hauptantrags bezi eht sich auf die Verwendung
ei nes fl lUssigen Reinigungsmttels, welches m ndestens ein

ni chti oni sches Tensid und Pyrrolidoncarbonsaure enthalt, zur
Rei ni gung nedi zi ni scher Instrunmente, w e beispi el sweise von
Endoskopen.

Das Bei spiel von D4 beschrei bt die Verwendung ei ner Ldsung,
wel che unter anderem d ucoprotamnmi n und nichtioni sche Tensi de
enthalt, zur Reinigung und Desinfektion von Endoskopen.

Da, wi e zuvor abgeleitet, die Reinigungs-/

Desi nf ekti onsl 6sung Pyrrolidoncarbonséaure enthalt, nimt das
Bei spi el von D4 die Neuheit von Anspruch 1 des Hauptantrags
vor weg.

Danit ist Anspruch 1 des Hauptantrags nicht neu.
Hi | fsantrag 3
Artikel 123(2) EPU

Imschriftlichen Verfahren beméngelte die Ei nsprechende, dass
di e eingefligte Textstelle "durch Entfernung von

Ront genkontrastmttel n" keine Stitze in der urspriunglich

ei ngerei chten Fassung des Streitpatents habe.

Di e Kammer kann di e Ansicht der Ei nsprechenden nicht teil en,
da auf Seite 4, zweiter Absatz der urspringlich eingereichten
Beschrei bung die Entfernung von ROntgenkontrastmtteln als

Zi el set zung der vorliegenden Erfindung genannt wird.

Zudem handelt es sich bei der Reinigung von |nstrunenten oder
Qoerfl achen um di e Entfernung unerwlinscht er Ricksté&nde, w e
zum Bei spi el den Resten des Rontgenkontrastmittels. Insofern
kénnen i n di esem Zusanmenhang di e Begriffe "Entfernung von
Ront genkontrastm ttel n” und "Entfernung von

Ront genkontrastnittel rickst anden” als Synonyme angesehen
werden. Die urspringliche Ofenbarung des Ausdrucks

"Ront genkontrastnittel rickstande" wurde von der

Ei nsprechenden nicht bestritten

Somit erfullt Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 das Erfordernis
des Artikels 123(2) EPU.

Artikel 54(1) und (2) EPU (1973)

We zuvor erwahnt, enthadlt Anspruch 1 des Hilfsantrags 3,
verglichen mt Anspruch 1 des Hauptantrags, das zusatzliche
Mer kmal "durch Entfernung von Rontgenkontrastmtteln”. Die

Ei nsprechende bezog sich auf die Entscheidungen T 892/94 (Abl.
EPA, 2000, 1) und der T 189/95 (nicht im Abl. EPA
veroffentlicht) und argunentierte, dass i mAnspruch 1 des
Hlfsantrags 3 lediglich die Zelsetzung oder der Mechani snus
der bereits bekannten Verwendung von
pyrrolidoncarbonsaurehéalti gen Reinigungsnitteln definiert sei.
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2.2.3
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2.3
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Demach sei en die Dokunente D4, D6 und D16 neuheitsschadlich,
da der Einsatz von Rontgenkontrastmittel n bei Verwendung von
Endoskopen Routine sei, w e durch D23-D25 bel egt sei

Die Kanmer teilt diese Auffassung nicht. D4, D6 und D16
erwdhnen zwar di e Entfernung von Ricksté&anden i m Al |l genei nen
si e of fenbaren jedoch nicht die Entfernung von

Ront genkontrastnittel rickst anden, wahrend die

Ent gegenhal t ungen D23- D25 sich nicht auf

pyrrolidoncar bonsaurehal ti ge Rei ni gungsmittel beziehen

Somt wird in keinemder zitierten Dokumente offenbart, zur
Ent f ernung von Rontgenkontrastmittel rlckstanden ein
pyrrolidoncar bonsaurehélti ges Reinigungsnmttel zu verwenden
Nachdem r 6nt genkontrastm ttel hal ti ge Rickstande eine

spezi fische Form von Verunreinigung darstellen, handelt es

si ch um ei ne Auswahl gegentber den im Stand der Technik

of fenbarten all genei nen, d.h. nicht naher definierten

Ver unr ei ni gungen, die imZusammenhang mit der Reinigung nit
Pyrrolidoncar bonséaure beschri eben werden. Eine sol che Auswahl
verl ei ht dem beanspruchten Gegenstand Neuheit.

Der Entscheidung T 892/94 zufol ge verleiht eine neu entdeckte
techni sche Wrkung ei nem Anspruch, der auf die Verwendung

ei nes bekannten Stoffs fur einen bekannten nicht
medi zi ni schen Zweck gerichtet ist, keine Neuheit, wenn die
neu entdeckte techni sche Wrkung der bekannten Verwendung des
bekannten Stoffs bereits zugrunde |iegt.

Nach der Entscheidung T 189/95 reicht auch die Bereitstellung
ei ner Erkl arung fir den Mechani smus, der der bereits im Stand
der Techni k beschri ebenen Verwendung zugrunde |iegt, nicht
aus, um ei nem beansprucht en Gegenstand Neuheit zu verl ei hen.

Imvorliegenden Fall ist jedoch die Verwendung des
pyrrolidoncarbonsaurehél ti gen Rei nigungsnittels zur
Ent f ernung von ROnt genkontrastm ttel riuckstanden nicht bereits
bekannt. Viel mehr betrifft das beanspruchte Verfahren die
Erkenntni s, dass nicht nur Rickstéande im All geneinen, wie im
St and der Techni k beschri eben, sondern auch

Ront genkontrastnittel rickst ande beseiti gt werden konnen.

Somit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 3
neu gegenuber dem vorliegenden Stand der Techni k.

Artikel 56 EPU (1973)

Nach dem von den Beschwer dekanmern des Europdi schen
Patentants zur Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
angewandt en Auf gabe- LOosungs- Ansatz ist festzustellen, welche
techni sche Auf gabe durch den Streitgegenstand gegenuber dem
nachstli egenden Stand der Techni k i m ganzen beanspruchten
Berei ch objektiv gel 6st wird, und ob die vorgeschl agene
Losung di eser Aufgabe imLichte des verflgbaren Standes der
Techni k nahel i egend i st.
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Das Streitpatent betrifft die Verwendung eines flilssigen
Rei ni gungsmittels zur Entfernung von

Ront genkontrastnittel rickst @anden von medi zi ni schen

I nstrunenten, flexiblen Endoskopen und nedi zi ni schen
Qber f | achen.

D e Einsprechende hat die Dokumente D4, D6 und D16 als
nachstli egenden Stand der Techni k angegeben.

D4 betrifft die Reinigung und Desinfektion von nedizi ni schen
Ger @t en, insbesondere von Endoskopen.

D6 bezieht sich auf die Reinigung und Desinfektion von
Gegenst &nden aus nedi zi ni schen Ei nrichtungen, w e
bei spi el swei se Bettgestellen

D16 beschrei bt di e Rei ni gung und Desi nfekti on von
| nstrunent en, insbesondere von Anast hesi ezubehor.

Hi nsichtlich D3, dem Dokunent auf das sich D6 im H nblick auf
di e Desi nfektionsl 6sung bezi eht, gi bt es widersprichliche
Aussagen und Versuche der Parteien betreffend die
Konzentration von Pyrrolidoncarbonsdure: Wahrend die

Ei nsprechende in Vergl ei chsversuchen fir das Bei spiel 3 einen
Gehalt von 18, 7% ernmittelte, argunentierte die

Pat enti nhaberin, dass der Gehalt nur bei exakter Einhaltung
der in D3 beschriebenen Bedi ngungen bestimt werden konne.

Bei sol ch exakter Versuchsfihrung sei aber keine
Pyrrol i doncar bonséaure nachwei sbar.

Somt kann nicht zweifelsfrei geklart werden, ob die

Bei spi el e von D6 Pyrrolidoncarbonséure enthalten und D6 kann
ni cht als nachstliegender Stand der Techni k herangezogen

wer den.

D4 und D16 beschrei ben sehr ahnliche Aufgabenstell ungen;

al l erdings erwahnt nur D4 die im Streitpatent bevorzugten und
i mAnspruch 1 des Hilfsantrags 3 genannten Endoskope. Somit
wird D4 als nachstliegender Stand der Techni k angesehen.

Da D4 nur die allgeneine Reinigung von Rickstanden auf
nedi zi ni schen Geraten wi e Endoskopen beschrei bt, ist das
obj ekti ve Probl em ausgehend von D4 als die spezifische
Ver wendung ei ner Rei ni gungsl 6ésung zur Entfernung von
Ront genkontrastnittel rickst anden zu sehen

Zur Losung dieses Problens wird imStreitpatent die
Ver wendung genmal3 Anspruch 1 des Hi | fsantrags 3 vorgeschl agen

In den Absatzen 18 und 19 des Streitpatents w rd Uberzeugend
ausgef ihrt, dass sich mt den erfindungsgentflien

Rei ni gungsmittel n auch Rdont genkontrastm ttel riickst dnde

vol | st andi g von den Qoerfl achen fl exi bl er Endoskope abl 6sen
und dass besonders bei Duoendoskopen, Uber die
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Ront genkontrastnittel bevorzugt verabreicht werden, eine im
Vergl eich zu den Reinigern des Standes der Techni k wesentlich
bessere Rei ni gungsl ei stung erzielt werden kann.

Zwar hat die Ei nsprechende in der mindlichen Verhandl ung vor
der Kammer bezweifelt, dass diese techni sche Aufgabe Uber den
gesant en beanspruchten Bereich gel 6st wird. Eine sol che
Behauptung al | ei ne reicht jedoch nicht aus.

Vi el mehr ist es Sache der Ei nsprechenden durch
substantiierten Tatsachenvortrag oder Bewei smateri al

nachzuwei sen, dass den G unden fur die Aufrechterhaltung

ni cht zugestimm werden kann (siehe "Rechtsprechung der
Beschwer dekamer n des Eur opdi schen Patentants, 6. Aufl age,
2010, VI.H.5.2).

Letztlich ist zu klaren, ob es, ausgehend vom nachstli egenden
Stand der Techni k, fir den Fachmann nahel i egend war, die im
Anspruch 1 genannte Zusanmensetzung fir di e beanspruchte

Ver wendung ei nzuset zen

We von der Patentinhaberin durch Literatur, we

bei spi el swei se D26, Abbil dung 134, bel egt wurde, konnen

Abl agerungen von Kontrastmitteln auf nedizi ni schen Geraten
auch nach Reinigung und Sterilisation noch vorhanden sein.
Di eses Probl em soll durch di e beanspruchte Verwendung gel st
wer den.

D4 beschrei bt eine ducoprotam n und nichtioni sches Tensid
ent hal t ende Desi nf ekti onsl 6sung, di e zusamen nit einer

Rei ni gungsl 6sung zur Rei ni gung und Desi nf ekti on von
medi zi ni schen Geraten w e Endoskopen verwendet werden kann
OGbwohl das in D4 beschriebene Verfahren allgenein die
Rei ni gung von Rickst dnden auf den Oberfl &chen nedi zi ni scher
Cerate und oerfl achen beschrei bt, kann aus dem Dokunent

ni cht geschl ossen werden, dass dies auch fiur

Ront genkontrastmttel rlickstande zutrifft die, wi e zuvor
erwahnt, eine besondere Probl emati k aufwei sen.

Daher kann aus D4 allein die beanspruchte Verwendung ni cht
nahegel egt sein.

Di e Ei nsprechende hatte weiters vorgeschl agen die Lehre des
nachstli egenden Standes der Technik mt D5 oder D7 zu
konbi ni eren

D5 beschrei bt die Wrksankeitsstei gerung von antim krobiellen
Subst anzen wi e d ucoprotan n durch Zugabe von nichtioni schen
Tensi den und/ oder Anphot ensi den.

D7 charakterisiert Desinfektionsmttel, die auch ei nen

Rei ni gungsef f ekt aufwei sen und die zuvor diskutierten
Unrset zungspr odukt e gendl3 der O f enbarung des Dokunents D3,
al s auch ni chtioni sche Tensi de enthalten

Weder D5 noch D7 geben einen H nweis darauf, dass nmittels der
pyrrolidoncar bonsaur ehél ti gen Rei ni gungsl 6sungen auch
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Ront genkontrastnittel rickst ande entfernt werden kdnnen. Daher
fahrt auch di e Konbination von D4 mt einem dieser Dokunente
ni cht zum beansprucht en Gegenst and.

Somt ist das Verfahren nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 3
durch den vorliegenden Stand der Techni k ni cht nahegel egt.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grinden wird entschi eden:

1. Auf di e Beschwerde der Patentinhaberin wird die angefochtene
Ent schei dung auf gehoben.

2. Di e Angel egenheit wird an di e Einspruchsabteil ung
zuruckverw esen nit der MaRgabe das Patent aufrechtzuerhalten
auf fol gender Gundlage: Hlfsantrag 3, eingereicht in der
nundl i chen Ver handl ung.

Der Geschéaftsstell enbeante Der Vorsitzende

D. Magliano P. - P. Bracke

C6318. D



