
Europäisches Patentamt 	 European Patent Office 	 Office européen des brevets 
Beschwerdekammern 	 Boards of Appeal 	 Chambres de recours 

[veroff.ntsichung im Amt$blatt 	S/Neln 	 /IihIihII/Iih/I/ Ipublicatian in the Official Journal 1No 	 - - 

[! 1blicatlon au Journal Official 	u/Non 	 iiiij.38* 	) 

Aktenze ichen  / Case Number / No  du recours: 	T 202 / 83 

Anmeldenummer/ Filing No! N o  dela demande: 	80200887.0 

Publikations-Nr. / Publication No / NO de Ia publication: 	0026532 

Bezeichnung der Erfindung: Haut— und Schleinthautpräparat, Verfahren zu seiner 
Title of invention: 	 Herstellung und Mittel zur DurchfUhrung des Verfahrens 
litre de Iinvention: 

ENTSCHEIDUNG / DECISION 

vom/of/du 6. März 1984 

Anmelder/Patentinhaber: 
Applicant/Proprietor of the patent: 	Solco Basel AG 
Demandeur/Titulaire du brevet: 

Stichwort / Headword / Référence: 

EPO/EPC/CBE Art.82,83, Regel 30c) 

"Of fenbarung" 

"Einheitlichkeit - offensichtliche Eignung eines Mittels auch 

zur Lösung anderer als der erfindungsgemaBen 
Aufgabe" 

Loitsatz / Headnote I Sommaire 



Europàisches 
Patentamt 

Beschwerdekammern 

European Patent 
Office 

Boards of Appeal 

Office européen 
des brevets 

Chambres do recours 

Aktenzeichen: T 202 	
83 

ENTSCHE!DUNG 
der Technischen Beschwerdekammer 3.3 .1 

vom 6.03.84 

Beschwerdeführer 	 Solco Basel AG 
Gellestral3e 18 
CH-4052 Base 1 

Vertieter: 	 Frossard,1che1 
A. Braun, Braun, Héretier, Eschmann AG, 
Patentanwälte 
Ho1beinstra1e 36-38 
CH-4051 Basel 

Angefochtene Entscheidung: 	Entscheidung der PrUfungsabteilung 2.1.07.001 des Europäischen 

Patentamtsvom 12.. rni 1983 ,mit der die euro-

päische Patentanmedung Nr. 80 200 88 7. 0 aufgrund des Arti-

kels 97 (1) EPU zurückgewiesen worden 1st. 

Zusammensetzung der Kammer: 

Vorsitzender: 	D. Cadmart 

Mitglied: 	K. Jahn 

Mitglied: 	0. Bossung 



1 

Sachverhalt und Anträge 

I. 	Die am 22. September 1980 angemeldete und am 8. April 1981 

veröffentlichte Patentanmeldung 80 200 887.0 mit derVeröf -

fentlichungsnuxnzner 0 026 532, für weiche die Prioritt der 

Voranmeldung in der Schweiz vom 27. September 1979 in An-

spruch genommen wird, wurde durch die Entscheidung der PrU-

fungsabteilung 2.1.07. 001 des Europischen Patentamts vom 

12. Juli 1983 zurückgewiesen. In der Entscheidung wird aus-

gefUhrt, daB Anspruch 14 keine ausfUhrbare technische Lehre 

im Sinne von Artikel 83 EPU enthalte und Anspruch 15 niangels 

Eixtheitlichkeit nicht neben den Gegenständen der Anspruche 

1-13 beansprucht werden körine. Diese AnsprUche haben folgen-

den Wortlaut: 

"14) Verfahren zur Herstellung des Präparates nach An-

spruch 1 uninittelbar vor dessen Anwendung durch Kontaktiereri 

eines in wässriger Sa1petersure löslichen Metalinitrits und 

eIner wässrigen Sa1petersurelösung der Konzentration 6 bis 

10 Millimol/mi und vom pH-Wert unterhaib von 1, dadurch ge-

kennzeichnet, da.3 man ein als Applikator bestinuntes poröses, 

spitzes Stäbchen mit einem soichen Metalinitrit vorbehandelt 

oder imprägniert. 

15) Mittel zur AusfUhrung des Verfahrens nach Anspruch 14, 

bestehend aus einem porösen, spitzen Applikatorstäbchen, wel-

ches nit einein in wässriger Salpetersäurelösung löslichen Me-

talinitrit in einer Menge von 0,01 bis 5 mg iinpragniert 

ist." 

Hinsichtlich Anspruch 14 wird nichtbestritten, daB unter be-

stiirnnten, dort aber nicht genannten Bedingungen ein Präparat 

gemäi3 Anspruch 1 zu erhalten Se!. 

. 
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Diese Verfahrensmal3nalimen seien jedoch nicht ohne weiteres zu 

ermittein, zumal das erhaltene "Präparat" zur direkten Appli-

kation bestiituttt ist. Andererseits sei eberiso unbestreitbar, 

da.t3 dann, wenn man den Säuretropfen so lange an dem nitritge-

trnkten Applikator be113t, daB das gesamte am Stäbchen be- 

findliche Nitrit in Lösung gehen kann, sich an einem Applika- 

- tor, der gemàl3 Anspruch 15 mit 5 mg Nitrit imprägniert ist, 

nur dann ein Praparat nach Anspruch 1 erhalten lasse, wenn 

die Menge an Säure am Applikator mindestens 1 ml betrgt. 

Dieser Wert sei für den als Applikator konkret genannten 

Zahnstocher unrealistisch groi3. 

Anspruch 15, der nach seinem Oberbegriff ein Mittel zur 

DurchfUhrung des Verfahrens nach Anspruch 14 sei, zerstöre 

die Eixtheitlichkeit des Anmeldungsgegenstandes, weil - wie 

ausgefUhrt - das beanspruchte impragnierte Stäbcheri nicht nur 

zur Herstellung eines Präparats nach Anspruch 1 geeignet 

sei. 

II. Gegen diese Entscheidung vom 12. Juli 1983 richtet sich die 

am 1. September 1983 unter Entrichtung der BeschwerdegebUhr 

erhobene Beschwerde, die am 5. November 1983 in wesentlichen 

wie folgt begriindet wurde: 

Die amneldngsgeinài3e Lehre wende sich an den Fachmann, von den 

man einen Sinn für Realität erwarten könne. Es werde den 

behandeinden Arzt nicht in den Sinn gekommen, den Zahnstocher 

z.B. während einer Stunde in die Säurelösung oder ewa in 1 

Liter der Säurelosung einzutauchen, so daB das gesamte am 

Stäbchen befindliche Nitrit in Losung gehe. Es sei priinär 

eine Frage des Mai3es bzw. der Proportionen: Wo als Hilfsmit-

tel ein Zahnstocher geboten werde, werde man vernUnftigerwei-

se mit Sekunden und Zehntelmillilitern operieren. 

. . / . . . 
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Darüber hinaus gebe die Beschreibung genUgend Hinweise, urn 

dern Fachrnann - wenn nötig - zur richtigen DurchfUhrung der 

Erfindung zu verhelfen. 

Es komme nicht darauf an, einen zahlenrna2ig bestimrnten Wert 

innerhaib des Bereichs von 0,01 bis 5 mg Nitrit per ml zu 

erreichen; solange der Nitritgehalt in diesern weiten Bereich 

liege, sei die Wirksamkeit des Prparats gewhr1eistet. 

Die BeschwerdefUhrerin beantragt, die Entscheidung 
aufzuheben. 

Entscheidung sgrUnde 

1. Die Beschwerde entspricht den Artikein 106 - 108 sowie 

Regel 64 EPU. Sie ist daher zulässig. 

2. GemäI3 Artikel 83 EPU ist die Erfindung'so deutlich und you-

ständig zu offenbaren, da3 ein Fachrnann sie ausfUhren kann. 

Die Frage, ob eine Erfindung offenbart ist, darf nicht allein 

aufgrund der Patentansprtiche beurteilt werden (vgl. T 14/83 

"Vinylchloridharze", zur Veröffentlichung vorgesehen), es 

kommt vielmehr darauf an, daI3 der Fachrnann das Wesen der Er- 

findung aus den Gesamtunterlagen der Patentanxneldung erkenneri 
und die Erfindung ausfUhren kann. 

3. Die PrUfungsabteilung versucht an Hand eines einfachen 

Rechenexperiments die NichtausfUhrbarkeit der Lehre nach den 

AnsprUchen 14 und 15 nachzuweiseñ. Nach ihrer Berechnung er-

fordert ein mit der Höchstmenge von 5 mg Nitrit imprgniertes 

Applikatorstäbchen zur Erzielung eines Präparats nach An- 

spruch 1, d.h. 5 mg Nitrit je ml, einen unrealistisch groen 
Salpetersäu.retropfen von 1 ml. 

. / . . . 
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Die Unmoglichkeit, einen so gro3en Tropfen an einem spitzen 

Applikatorstäbchen nach Anspruch 14 und 15 zu erzeugen, ist 

natUrlich auch dem sachkundigen Leser der vorliegenden Pa- 

tentarmieldung bewul3t, so daI3 jeder Gedanke in dieser Richtung 

von vorneherein ausscheidet. Die Vorinstanz hat offenbar 

ihren Buck einseitig auf die PatentansprUche gerichtet und 

Ubersehen, daB die auf die o.g. AnsprUche bezogene AusfUh-

rungsform des Verfahrens auf S. 25 ab Zeile 17 bis S. 26a 

Zeile 14 beschrieben ist. Danach soil das nitritiinprgnierte 

Stäbchen mit der Salpetersàurelosung gertihrt (S. 26 Z. 3/4) 

oder z.B. während 15 Sek. in diese eingetaucht werderi (S. 26 

Z. 27-29). Es ist kiar, dai3 hierbei das definitionsgemäB in 

wässriger Salpetersäure lösliche Metailnitrit z.T. in Losung 

geht. Der o.g. konkrete Zahienwert Uber die Eintauchzeit in 

Verbindung mit den weiteren Angaben Uber die Impragnierurig 

des Stäbchens (Konzentration der Nitrit Losung), Eintauch-

tiefe und -zeit) kann als grober Anhaltspunkt für weitere 

Versuche in dieser Richtung dienen. Dabei wird der Fachmann 

auch die Porosität des Stäbchens berticksichtigen und für 

starker porose Applikationsstabchen eine langere Eintauchzeit 

vorsehen. Soiche Versuche liegen im Routinebereich und erfor-

dern keine erfinderischen Uberlegungen. 

Dabei wird man beim Arbeiten nahe den Eckwerten nach An-

spruch 15 gelegentlich in Kauf nehmen mUssen, daB zur Gewäl -ir-

leistung der einzuhaltenden Mindest- und Höchstkonzentration 

an Nitrit im Tropfen am Appliktionsstäbchen ein Test auszu-

fUhren ist. Ein in-vitro-Test dieser Art 1st fur den unteren 

Grenzbereich in der Beschreibung angegeben (Gelbfärbung von 

Rattenhaar, vgl. S. 4 und 6). Die Tabelle 4 in S. 9 gibt 

sogar das Einsetzen dieser Verfärburig in Minuten in Abhangig-

keit von der Nitritkonzentrat!on an; dieser Test bestatigt 

die strenge Parallelität zwischen Farbtest und therapeu- 

. . . / . 
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tischer Wirksaiukeit, auf die sich die Anmelderin beruft (vgl. 

S. 4 Z. 15-18), und kann daher als djrektes Ma13 für die 

Nitritkonzentration dierien. 

Allerdings erscheint dieser Farbtest für die Nitritbestimmung 

im Bereich Uber 3 mg/mi nicht geeignet, weil dabei keine wei-

tere VerkUrzung der Verfär'bungsdauer beobachtet wird (vgl. 

Tab. 4). Ein ähnlicher Schnelltest, der das Uberschreiteri der 

zulässigen Höchstkonzentration an Nitrit anzeigt, ist der Be- 

schreibung der vorliegenden Anmeldung nicht zu entne1men. 

Dies ist auch nicht erforderlich, weil der Fachmann, an den 

sich die Lehre von der Einhaltung des Nitritbereichs richtet, 

auch Uber das Wissen zur analytischen Nitritbestirnmung ver-

fUgt. Dies gilt auch dann, wenn man - im Hinblick auf die 

Herstellung des Präparats unmittelbar vor dessen Verwendung - 

den behandeinden Arzt ale eigentlichen Adressaten der Lehre 

nach Anspruch 14 ansieht; denn dessen ärztliche Sorgfalts- 

pflicht gebietet es, sich eines mit der Nitritbestinutiung ver-

trauten Gehilfen zu bedienen, wenn er von der Rezeptur des 

Pharinaherstellers abweicht. Hierauf wird er nur dann verzich-

ten, wenn er die Konzentration der Nitritmenge im Tropfen da-

durch einstellt, daB er die Salpetersäureinenge errechnet, die 

zur Auflösung der gesamten Nitritmenge am Stäbchen erforder- 

lich ist (z.B. 1 ml Saipetersäure für em Stäbchen, das mit 5 

mg Nitrit impragniert ist) und dann den Tropfen aus der so 

erhaltenen Lösung bezieht. 

Daraus ergibt sich, daB auch Anspruch 14 eine un Sinne von 

Art. 83 EPU ausfUhrbare Lehre enthãlt. 

4. 	Nach Auffassung der Vorinstanz zerstört Anspruch 15 die Em- 

heitlichkeit des Anmeldungsgegenstandes, weil - entgegen dem 

Erfordernis nach Regel 30 c) EPU - die dort beanspruchten 

Stäbchen nicht nur zur Herstellung eines Prparats nach An-

spruch 1 geeignet seieri. 

. . . / . . . 
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Nach dieser Bestiinmung ist Arti]cel 82 EPU so auszulegen, daB 

in einer europäischen Anmeldung insbesondere ein Anspruch auf 

ein Erzeugnis, ein Anspruch auf ein besonders angepa2tes Ver-

fahren zu dessen Herstellung und ein Anspruch auf ein Mittel, 

der zur AusfUhrung des Verfahrens besoriders entwickelt wurde, 

enthalten sein kann. Nach den eindeutigen Wortlaut der Regel 

kann daher bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen eine 

Anmeldung unter den Gesichtspunkt der Einheitlichkeit nicht 

beanstandet werden. Allerdings ist zu betonen, daI3 die Anfor-

derungen der Regel 30 c) EPU nicht bei jedein Gegenstand zur 

AusfUhrung eines Verfahrens erfUilt sind. Vielinehr setzt die 

Bestixnmung voraus, daB das Mittel zur AusfUhrung des Verfah- 

• 	 rens besonders entwickelt wurde, d.h. durch seine korper- 

lichen Mer)nale die Eignung für das erfindungsgemäi3e Verfah-

ren aufweist. Dies hat zur Folge, daB sich ein soiches Mittel 

in ZusalT!nenhang mit dem hierzu vorgesehenen Verfahren dann 

nicht als einheit.lich qualifiziert, wenn es offensichtlich 

auch zur Lösung anderer technischer Aufgaben dienen karin. Da13 

ein soicher Fall hier vorliegt, ist weder behauptet worden, 

noch fUr die Kainmer erkennbar. Der Umstand, daB - wie der 

Entscheidung zu entnehmen - mit den Stäbchen nach Anspruch 

15, nitrithaltige Gemische hergesteilt werden können, die 

Uber den Bereich des Anspruchs 1 weit hinausgehen, jedenfals 

wenn man sie losgelost von der Verfahrensweise des Anspruchs 

14 betrachtet, zerstört das anxneldungsgemä2e Gesamtkonzept 

nicht, weil soichen Gemischen erkennbar keine weiteren tech-

nisch sinnvollen Aufgaben zugrundeliegen. Vielmehr sind die 

beanspruchten Stäbchen zur AusfUhrung des Verfahrens nach 

Anspuch 14 als besonders entwickelt anzusehen, weil sie die 

Nitritkomponente des Praparats nach Anspruch 1 in zweckmäI3-

iger Form enthalten. 

Demnach ist der Arimeldungsgegenstand derzeit als einheitlich 

zu beurteilen. 

.1... 
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5. Bei der nachstehend getroffenen Anforderung erübrigte es 

sich, die BeschwerdefUhrerin aufzufordern, das Kennzeichen 
des Anspruchs 14 zu ändern in "... dai3 man ein als 

Applikator bestiinrntes poröses spitzes Stäbchen verwendet, 

das mit 0,01 bis 5 mg des Metailnitrits vorbehandelt oder 
imprgniert wurde." 

6. Nach alledem tragen die ZurUckweisungsgrtinde die angefochtene 

Entscheidung nicht. Indes ist die Erteilung des nachgesuchten 

Patents derzeit nicht ixoglich, weil bisher weder eine vol].-

ständige Recherche durchgefUhrt (vgl. den Recherchenbericht), 

noch eine Bewertung der Mittel nach Anspruch 15 auf die Pa-

tentierungsvoraussetzungen hin erstinstanzlich vorgenomrnen 

wurde. 

Forinel der Entscheidung 

Es wird wie folgt entschieden: 

1. Die Entscheidung der.PrUfungsabteilung 2.1.07.001 des 
Europàischen Patentamts von 12. Juli 1983 wird aufgehoben. 

2. Die Sache wird an die Vorinstanz zur weiteren SachprUfung 

zuruckverwiesen. 

0 	
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