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Sachverhalt und Antréage
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Gegen die Erteilung des europai schen Patents

Nr. 0 305 757 (Annel denunmer: 88 112 631.2) legte die
Ei nsprechende und nunnehri ge Beschwer degegnerin

Ei nspruch ein mt der Begrindung, dall der Gegenstand des
Streitpatents imUnfang santlicher Anspriche 1 bis 10
mangel s erfinderischer Tatigkeit nicht patentfé&hig sei
(Artikel 100 a) in Verbindung nmit Artikel 56 EPU) und
Uberdi es die Lehre des Anspruchs 10 nmangel s

ausrei chender O fenbarung fir den Fachmann ni cht

ausf ihrbar sei (Artikel 100 b) in Verbindung mt
Artikel 83 EPU).

Di e unabh&ngi gen Anspriche 1 und 10 des erteilten
Pat ent s haben fol genden Wortl aut:

" 1. Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung zur
gest euerten Abgabe von Nicotin mt einem
haft kl ebenden Ni coti nreservoir, gekennzei chnet
durch Herstellung einer Mschung aus
geschnol zenem Haf t schnel zkl eber mt ei ner
Ver ar bei t ungst enperatur von 40 bis 80 °C und
Ni cotin und Aufbringen der M schung auf eine

Unt er | age.

10. Ver wendung der nach ei nem der Verfahren nach
ei nem der vorangehenden Anspriche hergestellten
Vorrichtung als Atem, Kontakt- oder Fralgift in
der Schadl i ngsbekanpfung. ™"

Di e abhangi gen Anspriche 2 bis 9 sind auf besondere
Ausf Uhrungsfornmen des Verfahrens nach Anspruch 1
gerichtet.



0562. D

- 2 - T 0325/ 97

I m Ei nspruchsverfahren fihrte die Ei nsprechende unter
ander em f ol gende Ent gegenhal t ungen an:

(1) JP-A-58 189 112, nit englischer Ubersetzung;

(2) DE- A-3 438 284,

(5) unter (5) wurde auf die in der Streitpatenschrift
in Spalte 1, Zeilen 24 und 33 und in Spalte 2,
Zeilen 46 bis 54 zitierten Patentpublikationen in
i hrer CGesantheit verw esen;

(6) US-A-4 597 961 (in der Streitpatenschrift in
Spalte 1, Zeile 24, irrtdmicherweise als
US-A-3 597 961 zitiert);

(7) Ronpps Chem e-Lexi kon, 7. Aufl age 1974,
Seiten 2329 bis 2330.

I n der mindlichen Verhandl ung vor der Ei nspruchabteil ung
beantragte di e Patentinhaberin (Beschwerdef Uhrerin) die
Aufrecht erhal tung des Patents auf der G undl age ei nes
gednderten Anspruchs 1 mt fol gendem Wortl aut:

"Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung zur

gest euerten Abgabe von Nicotin mt ei nem haftkl ebenden
Ni cotinreservoir, gekennzeichnet durch Herstellung einer
M schung aus geschnol zenem Haf t schnel zkl eber mt ei ner
Ver ar bei t ungst enperatur von 40 bis 80 °C und N cotin und
Auf bri ngen der M schung auf eine Unterlage bei einer
Tenperatur des nicotinhaltigen geschnol zenen

Haf t schnel zkl ebers zwi schen 40 bis 80 °C, bevorzugt

zwi schen 40 und 60 °C, und besonders bevorzugt zw schen
45 bis 55 °C."
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Mt der Entscheidung vom 17. Dezenber 1996, die den
Parteien mt Datum vom 21. Januar 1997 in schriftlicher
Form zugestellt wiurde, hat die Ei nspruchsabteilung das
Pat ent wi derrufen. Die Entschei dung wurde im
wesent | i chen fol gender mal3en begr iindet :

Di e Ei nspruchsabteil ung kdnne sich der Ansicht der
Partei en nicht anschlielBen, wonach di e Ent gegenhal t ung
(1) den néachstliegenden Stand der Techni k darstelle.

Vi el mehr sei von der in der Streitpatentschrift bereits
gewlr di gt en Ent gegenhal tung (6) als nachstliegendem
Stand der Techni k auszugehen. Zwar betreffe die

Ent gegenhal tung (1) ein Verfahren zur Herstellung einer
Vorrichtung, die unter anderem zur transdernmal en Abgabe
physi ol ogi sch aktiver, fluchtiger Wrkstoffe geei gnet
sei und aus einer auf einen Tréager aufgebrachten,

| 6sungsmittel freien M schung ei nes Haftschnel zkl ebers
mt dem Wrkstoff bestehe. Unter den zahlreichen in (1)
genannten Wrkstoffen sei jedoch N cotin als noglicher
Wrkstoff nicht erwahnt.

H ngegen of fenbare di e Entgegenhal tung (6) die

Herstel lung eines N cotinpflasters, welches mttels eins
Haf t kl ebers an ei ner geeigneten Stelle auf der Haut
fixiert werde und zur kontrollierten transdernmal en
Abgabe von Nicotin geeignet sei. Dieses Pflaster
enthalte ein mt N cotin in flUssiger konzentrierter
Formgefidlltes Nicotinreservoir, das Uber eine

ni coti ndurchl assi ge Menbran mt der Haut in Kont akt
gebracht werde und mt Ausnahne der der Haut zugewandten
FIl &che mt einer nicotinundurchl dssi gen Schi cht
abgedeckt und mt ei nem Haftkl eber ungeben sei.

Nachteilig sei jedoch, dalR die Herstellung des
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Ni cotinpflasters gemal3d Ent gegenhal tung (6) einerseits
di e Handhabung des fl Gchti gen, hochgiftigen N cotins in
konzentrierter Form bedi nge und andererseits eine Rei he
von auf ei nanderfol genden Verfahrenschritten erforderlich
mache.

Ungeacht et dessen, dafl in der Entgegenhaltung (1)
Nicotin als Wrkstoff nicht ausdrucklich erwahnt werde,
hatte der Fachmann bei Durchsicht des Standes der
Techni k dennoch unm ttel bar erkannt, dall sich das in (1)
vor geschl agene Verfahren gl ei chermalRen zur Herstell ung
ei nes Pflasters zur gesteuerten transdernal en Abgabe von
Ni cotin eigne und sich die oben angefuhrten Nachteile
bei Anwendung di eses Verfahrens ganzlich vernei den
lieBen. Eine erfinderische Tatigkeit fur das
beanspruchte Verfahren sei daher nicht erkennbar.

Da di e Verwendung von Nicotin als wrksanes |Insektizid
schon seit |angem bekannt sei, erfulle auch die in
Anspruch 10 vorgeschl agene Verwendung ei nes nach dem
Verfahren der Anspruche 1 bis 9 hergestellten N cotin-
pflasters nicht die Erforderni sse von Artikel 56 EPU.

CGegen di ese Entscheidung richtet sich die am

17. Marz 1997 unter gleichzeitiger Zahlung der
Beschwer degeblhr ei ngegangene und mt der Ei ngabe vom
17. Mai 1997 begrindete Beschwerde der Beschwerde-
fUhrerin (Patentinhaberin).

I n der mindlichen Verhandl ung vor der Beschwer dekammer
am 10. Februar 2000 beantragte di e Beschwerdef Ghrerin

di e Aufrechterhal tung des Patents in gedndertem Unfang
und | egte dazu einen Hauptantrag und drei Hilfsantréage
vVor:
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Anspruch 1 des Hauptantrags ist identisch dem oben in
Paragraph 111 angef thrten, der Entschei dung der

Ei nspruchsabt ei | ung zugrundel i egendem Anspruch 1. Dem
unabhangi gen Anspruch nachgerei ht sind di e abhangi gen
Anspriche 2 bis 9, welche auf besondere

Ausf Uhrungsfornmen des Verfahrens nach Anspruch 1
gerichtet sind, und der Verwendungsanspruch 10 mt
dem oben i n Paragraph | angefthrten Wrtl aut.

Der erste Hilfsantrag beinhaltet die Streichung des
Ver wendungsanspruchs 10 und entspricht hinsichtlich
der Anspriche 1 bis 9 dem Hauptantrag.

Anspruch 1 des zweiten Hi | fsantrags unterschei det
sich von Anspruch 1 des Haupt- und ersten

Hi | f santrags durch Ei nfigung ei nes weiteren Merknal s
am Ende des Anspruchs. Die Anspriche 2 bis 10

ent sprechen jenen des Hauptantrags. Anspruch 1 hat

f ol genden Wortl aut:

"Verfahren zur Herstellung einer Vorrichtung zur
gest euerten Abgabe von Nicotin mt einem

haf t kl ebenden Ni cotinreservoir, gekennzeichnet durch
Herstel l ung einer M schung aus geschnol zenem

Haf t schnel zkl eber mt ei ner Verarbeitungstenperatur
von 40-80 °C und Nicotin und Aufbringen der M schung
auf eine Unterlage bei einer Tenperatur des

ni coti nhal ti gen geschnol zenen Haft schnel zkl ebers

zwi schen 40 bis 80 °C, bevorzugt zw schen 40 und

60 °C, und besonders bevorzugt zw schen 45 bis 55 °C,
wobei das Verfahren in einemgeschl ossenen System
bzw. ei ner gekapselten Vorrichtung durchgefihrt

wrd."
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- Der dritte Hilfsantrag beinhaltet w ederumdie
Strei chung des Verwendungsanspruchs 10 und entspricht
hi nsichtlich der Anspriche 1 bis 9 dem zweiten
Hi | f santrag.

Vi . I m Verl aufe des schriftlichen Verfahrens und der
nmundl i chen Ver handl ung vor der Beschwerdekamer hat die
Beschwer def ihrerin i mwesentlichen fol gendes
vor get r agen:

- Di e Annahne in der angefochtenen Entscheidung, das in
Bei spiel 1 der Entgegenhaltung (1) in Formvon
Festkorpern (pellets) als polynerer Tréager verwendete
Et hyl en- Vi nyl acet at - Copol yner sei ein Haftschnel z-
kl eber oder gegebenenfalls ein Haftkleber, beruhe auf
einemlrrtum Ein derartiges Copol yner kdnne zwar
ei ne Konponente von Haftschnel zkl ebern sein, sei aber
sel bst weder ein Haftschnel zkl eber noch ein
Haf t k| eber, sondern ein Schnel zkl eber, der zwar in
der Htze verarbeitet oder angewendet werde, bei
Raumnt enper atur jedoch nicht mehr klebe. Haftschnel z-
kl eber dagegen seien in der Hitze herstell bar oder
anwendbar, bei Rauntenperatur aber auf jeden Fal
kl ebrig. I'n Anbetracht dieser Verwechsl ung der
Begriffe breche die gesante Argunentation der
Ei nspruchsabteilung in sich zusamen.

- Ebenso sei die Auslegung der Lehre von (6) durch die
Ei nspruchsabt ei | ung, wonach das N cotinreservoir von
ei nem Haft kl eber "ungeben" sei, vollig unzutreffend.
In (6) finde sich lediglich in Spalte 8, Zeilen 14
bis 16, der H nweis, dalR der aullere Rand des
Pflasters mt einer Schicht eines Haftklebers
versehen sei, umdas Pflaster auf der Haut zu

0562. D Y A
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bef esti gen. Zu beachten sei, dall nach der Lehre von
(6) Nicotin und Haftkleber i mGegensatz zum Verfahren
gemalR Streitpatent nicht mteinander |In Beruhrung
kamen.

Bei der Angabe i m Anspruch 1 des angegriffenen

Pat ents, wonach der Haftschnel zkl eber "eine

Ver ar bei t ungst enperatur von 40 bis 80 °C habe",
handl e es sich sowohl um ein kennzei chnende

St of f ei genschaft als auch um ein Verfahrensner kmal
Der Anspruch 1 beschrei be daher mt hinrei chender
Kl arheit, dall die M schung aus N cotin und ei nhem
geschnol zenen Haftschnel zkl eber mt einer

Ver ar bei t ungst enperatur von 40 bis 80 °C bei einer
Tenperatur verarbeitet werde, die eben imBereich von
40 bis 80 °C Ili ege.

Es sei zwar richtig, dalB in den Beispielen 2 bis 4
der Entgegenhaltung (1) ein Verfahren zur Herstell ung
| 6sungsmttel freier M schungen von Haftschnel zkl ebern
mt verschi edenen physi ol ogi sch aktiven Wrkstoffen
und das Aufbringen sol cher M schungen auf einen
Tr&dger beschrieben sei. Jedoch werde das Verfahren in
den genannt en Bei spi el en unter Bedi hgungen
durchgefuhrt, die mt den imVerfahren des
Streitpatents angewandt en Bedi ngungen in kei ner Wi se
ver gl ei chbar seien. Ziehe man dazu noch in Betracht,
dalR von Nicotin als Wrkstoff in (1) nirgends die
Rede sei, sei nicht erkennbar, w e der Fachmann durch
ei ne sachgerechte Konbi nation der Lehren der

Ent gegenhal tungen (1) und (6) zum Gegenstand der

Erfi ndung hatte konmmen kdnnen.

Di e Ei nspruchsabtei |l ung habe unter H nweis auf
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Ent gegenhal tung (7) aus der Vielzahl der in (1)

auf gezdhl ten Wrkstof fkl assen nehr oder m nder

wi |l kirlich die Klasse der Insektizide heraus-
gegriffen. Das andere jedoch nichts an der Tatsache,
dall sel bst die weitere Konbination der vorgenannten
Ent gegenhal tungen mt der Lehre der Entgegenhal tung
(7), in der die Verwendung von Nicotin als Insektizid
beschri eben sei, den Fachmann nicht zum Verfahren
gemalR Streitpatent hinfihren kénne.

Den besonderen Vorsicht smalinahnen, die bei der

Ver ar bei tung des hochgiftigen N cotins erforderlich
sei en, werde dadurch besonders Rechnung getragen, dald
santliche Verfahrensschritte gemal3 Streitpatent in

ei nem geschl ossenen System bzw. ei ner gekapselten
Vorrichtung durchgefihrt werden. Bei m Verfahren genal
(1) hingegen | aufe das M schen des Haftschnel zkl ebers
mt dem Wrkstoff zwar in ei nem geschl ossenen System
ab, das Auftragen der M schung auf die Unterl age

wer de jedoch in einemoffenen System unter

Bedi ngungen durchgefihrt, die ein Entweichen von
flichtigen Wrkstoffen in die Urgebung beglnsti gt en,
wi e aus der Abbildung der Vorrichtung zur Herstellung
von Wrkstoffpflastern am Ende der Ent gegenhal t ung
(1) klar ersichtlich sei.

D e Beschwerdegegnerin hat di esem Vorbringen
wi der sprochen und imschriftlichen Verfahren sow e
wahrend der mindlichen Verhandl ung i m wesent!|ichen

f ol gendes vorgetragen:

Bei dem Merkmal in Anspruch 1 "mt einer
Ver ar bei t ungst enperatur von 40 bis 80 °C' handl e es
sich nicht umein Verfahrensnerkmal, sondern um ei ne



0562. D

-9 - T 0325/ 97

kennzei chnende Stoffeigenschaft des Haftschnel z-

kl ebers. Der Wortlaut des Anspruchs schrei be daher
kei nesfalls vor, dalR die M schung aus geschnol zenem
Haf t schnel zkl eber und Nicotin bei 40 bis 80 °C
hergestellt werde, sondern erfordere lediglich die
Ver wendung ei nes Haftschnel zkl ebers, der sich im
genannten Tenperaturbereich verarbeiten | asse. Eine
Aussage, bei wel cher Tenperatur der Haftschnel zkl eber
mt N cotin gem scht werde, |asse sich aus di esem
Merkmal nicht herleiten. In der Streitpatentschrift
sei lediglich fur einen Verfahrensschritt, namich
far das Aufbringen des nicotinhaltigen geschnol zenen
Haft schnel zkl ebers auf den Trager, ein Tenperatur-
berei ch angegeben.

| m ndchst | i egenden Stand der Techni k gemald

Ent gegenhal tung (1) werde ein Verfahren beschrieben,
wel ches di e Aufgabe | 6se, leichtfl lchtige,
physi ol ogi sch aktive Substanzen unter nbglichst
geringen Verlusten in einen Trager einzubringen.

Unter den in (1) als Trager vorgesehenen Materialien
seien bereits thernopl astische Pol ynere of fenbart,

wel che zur Herstellung von Pflastern dienten und zu
di esem Zweck haftungsverst arkende Harze enthielten

so dall der Trager bei Rauntenperatur haftkl ebend sei.
Unt er Berucksichtigung, dal die Tenperatur, be

wel cher der Haftschnel zkl eber mt N cotin tatsachlich
gem scht werde, kein Merkmal des angegriffenen
Anspruchs 1 sei, unterscheide sich der CGegenstand des
angef ocht enen Pat entanspruchs 1 von demin (1)

beschri ebenen Verfahren lediglich durch die

Ver wendung von Nicotin als Wrkstoff anstelle der in
(1) ausdrucklich erwahnten fltchtigen Wrkstoffe, we
bei spi el swei se ei nes Gem sches aus Mnogl ycol -
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Salicylat und L-Menthol in Ausfihrungsbeispiel 2.

Di e der angeblichen Erfindung zugrundel i egende

Auf gabe konne daher nurnehr darin gesehen werden, das
far beliebige, physiologisch wirksame Substanzen in
(1) entwi ckelte Verfahren zur Herstellung von
Zubereitungen fur die gesteuerte Abgabe von

bel i ebi gen physi ol ogi sch aktiven Wrkstoffen auch bei
der Herstellung von nicotinhal tigen Zubereitungen
anzuwenden. Di ese Aufgabe werde mt dem Verfahren
gemall Anspruch 1 auch zweifelsfrei gel 6st. Da jedoch
di e Entgegenhaltung (1) bereits alle erforderlichen
Ver fahrensschritte beschrei be, umdie therm sche
Zerset zung bzw. Verfl Gchtigung des in das Pfl aster

ei nzuschl i elenden Wrkstoffs zu vernei den, hatte der
Fachmann ni cht gezogert, das in (1) in allen

Ei nzel hei ten beschriebene Verfahren auf die

Herstel lung eines Nicotinpflasters zu Ubertragen,
zumal unter den in (1) genannten Wrkstoffen bereits
| nsekti zi de genannt seien und dem Fachmann al | genein
bekannt gewesen sei, dall Nicotin ein wrksanes

| nsektizid sei und dies Uuberdies durch Vorl age der
Ent gegenhal tung (7) auch nachgew esen worden sei

D e angebl i che Durchfihrung des Verfahrens in einem
geschl ossenen System sei durch di e Beschrei bung nicht
gestutzt und stehe zudem mt der O fenbarung der
Erfindung in der Streitpatentschrift in Wderspruch.
Falls man sich dennoch die Argunentation der
Beschwer def Uhrerin zu ei gen mache, dal3 zur

Dur chf ihrung des gesanten Verfahrens in ei nem

geschl ossenen System al | ei ne di e Kennt ni sse des

Dur chschni tt sfachmanns ausrei chten und es daher

kei ner gesonderten O fenbarung bedirfe, ergebe sich
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von sel bst, dall di eses Merkmal nichts zur
erfinderischen Tatigkeit beitragen konne.

VIIl. D e Beschwerdefudhrerin hat die Aufhebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents gemald demin der mindlichen Verhandl ung
Uberrei chten Hauptantrag, hilfsweise gemal3 ei nem der
Hi | fsantrage 1 bis 3, in der Reihenfolge ihrer
Nuneri erung beantragt.

Di e Beschwerdegegnerin hat die Zurickwei sung der
Beschwer de beantragt.

Ent schei dungsgr inde

1. Di e Beschwerde ist zul &ssig.

Haupt antr ag

2. Ander ungen

Di e Ei nspruchsabteilung hat in Punkt 4 der

Ent schei dungsgr inde zur Kl arheit der Patentanspriche
Stellung genommen. In dieser formalen H nsicht hat die
Kammer gemaR Artikel 102 (3) EPU nur zu prifen, ob die
vom Beschwer def tthrer durch Ei nflgung ei nes zusat zli chen
t echni schen Merkmal s vor genommene Anderung von

Anspruch 1, wonach die M schung aus geschnol zenem

Haf t schnel zkl eber und Nicotin auf eine Unterlage "be

ei ner Tenperatur des nicotinhaltigen geschnol zenen

Haf t schnel zkl ebers zwi schen 40 und 80 °C, bevorzugt

zwi schen 40 und 60 °C, und besonders bevorzugt zw schen

0562. D Y A



0562. D

- 12 - T 0325/ 97

45 und 55 °C' aufgebracht wird, den Bestinmungen der
Artikel 84 oder 123 (2) EPU geniigt. Das in Rede stehende
techni sche Merkmal wurde im Verl aufe des Ei nspruchs-

ver fahrens aus dem urspringli chen abhangi gen Anspruch 5
in Anspruch 1 aufgenonmen und ist Uberdies von der
Beschrei bung gestitzt. Ein Verstold gegen Arti kel 84 oder
Artikel 123 (2) EPU als Folge der in Anspruch 1

vor genonmenen Anderung ist fir die Kammer nicht

er kennbar. Dem hat auch di e Beschwer degegnerin
zugestimmt.

Neuhei t

Di e Neuheit des Cegenstands des Streitpatents wurde von
der Beschwerdegegnerin nicht in Frage gestellt. Da sich
di e Kammer dem anschl i elRen kann, erdbrigt sich eine

wei t er gehende Stel | ungnahnme zu di esem Punkt .

Auf gabe und LOsung

I m Verl aufe des Verfahrens vor der Ei nspruchsabteil ung
hat di e Beschwer degegnerin zum Ausdruck gebracht, sie
kénne der Ansicht der Ei nspruchsabteilung nicht folgen,
wonach Ent gegenhal tung (6) und nicht Entgegenhal tung (1)
den néchstl i egenden Stand der Technik bil de,
dengegenuber di e erfindungsgenéld zu | 6sende Aufgabe zu
ermtteln sei. D e Beschwerdegegnerin hat im Verl aufe
des Beschwerdeverfahrens noch ei nmal ausdricklich
betont, sie sei weiterhin der Auffassung, dal (1) den
nachstli egenden Stand der Techni k bil de und dengegenuber
di e Aufgabe darin zu sehen sei, "das aus (1) fur
bel i ebi ge physi ol ogi sch wi rksane Substanzen entw ckelte
Ver f ahren auch auf N cotin anzuwenden" (siehe

i nsbesondere Punkte 4 und 6 der Ei ngabe vom
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9. Septenber 1997). Dieser Ansicht kann sich die Kanmer
ni cht anschl i elRen.

Die Streitpatentschrift sel bst geht in der

Beschr ei bungsei nl eitung von ei ner Rei he von bekannten
Verfahren zur Herstellung von Nicotinpflastern als dem
der Erfindung zugrundeli egenden Stand der Techni k aus
(vgl. Spalte 1, Zeilen 7 bis 37) und beschrei bt von
Spalte 1, Zeile 38 bis Spalte 2, Zeile 7, ausfuhrlich
die Schw erigkeiten und R si ken, denen der Fachmann be
der Herstellung von N cotinpflastern gemaR dem zitierten
Stand der Techni k ausgesetzt ist. Denentsprechend wrd
die in Spalte 2, Zeilen 8 bis 10, der Streitpatent-
schrift die Aufgabe der Erfindung darin gesehen, "die
angef ihrten Nachteil e der gattungsnial3i gen Verfahren [zur
Herstel l ung von Nicotinpflastern] nach dem Stand der
Techni k zu verneiden", d. h. mt anderen Wrten ein

ver bessertes Verfahren zur Herstellung von Nicotin-

pfl astern bereitzustellen.

Bei Erfindungen, welche di e Verbesserung eines

Her st el | ungsverfahrens fir ei ne bekannte chem sche
Ver bi ndung betreffen ist anerkannt, daR far die
Ermttlung des néchstliegenden Standes der Techni k

di ej eni gen Dokunent e heranzuzi ehen sind, die diese

Ver bi ndung und deren Herstell ung beschrei ben (siehe

z. B. die Entscheidungen T 641/89 vom 24.09. 1991 und

T 713/97 vom 18.02.1998). Denn allein ein Vergleich der
Erfindung mt di esen Dokunenten erlaubt es festzu-
stellen, ob eine Verbesserung bei der Herstellung der
Zi el ver bi ndung erreicht wurde und daher bei der
Formul i erung der erfindungsgendal3 zu | 6senden Auf gabe
ber iicksi chti gt werden kann. Di e Kamrer sieht keinen
Grund, warum di e in den oben angefihrten Entschei dungen
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angestel I ten Uberl egungen hinsichtlich des nachst-

| i egenden Standes der Techni k nicht auch fr

Her st el | ungsverfahren ei nes anderen Gegenstands al s
ei ner chem schen Ver bi ndung gel ten sol | en.

Ni coti npflaster an sich und Verfahren zu deren
Herstellung sind im Stand der Techni k bereits
ausfihrlich beschrieben. Genmal3 Streitpatent wird eine
gegenuber dem Stand der Techni k verbesserte oder

verei nfachte Herstellung eines N cotinpflasters
angestrebt. Daraus folgt, dalR imvorliegenden Fall als
nachstl i egender Stand der Techni k, dengegentber die
erfindungsgemald zu | 6sende Aufgabe zu bestimen ist,

j ene Ent gegenhal t ungen heranzuzi ehen sind, die sich mt
Ni cotinpflastern und deren Herstellung befassen.

Von den im Verfahren befindlichen Dokunenten betreffen
di e Ent gegenhal tungen (2) und (6) Nicotinpflaster.
Wahrend sich die Lehre der Entgegenhal tung (2) auf den
Vor schl ag beschrankt, das suchtahnliche Verl angen nach
Ni coti nzufuhr dadurch zu befriedi gen, dal3 di e gewlinschte
oder gewohnte Ni coti ntagesnenge durch ein auf die Haut
gekl ebtes Pflaster, welches ein Nicotindepot enthalt,
mehr oder weniger kontinuierlich durch die Haut in die
Bl ut bahn abgegeben wird, jedoch keinerlei Angaben uber
den Aufbau oder die Herstellung eines solchen Pflasters
enthalt, sind in Entgegenhaltung (6) verschi edene

Ausf Uhrungsf ornen ei nes N cotinpflasters zur
transder mal en Ver abrei chung von Ni cotin und Verfahren zu
dessen Herstel lung ausfihrlich beschrieben.

Den nachstli egenden Stand der Techni k bil det nach
Ansi cht der Kammer jene Ausf ihrungsform des
Ni coti npfl asters, dessen Herstellung in Spalte 5,
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Zeilen 29 bis 39 und in Beispiel 4 der Entgegenhal tung
(6) unter H nweis auf die Abbildung (2) beschrieben ist.
Demmach wird zunéchst ein Pflasterkissen ("occlusive
pad"), welches einen an der Unterseite of fenen Hohl raum
("large cavity" oder "open reservoir") ungi bt, aus ei nem
ni coti nunduchl dssi gen, polyneren Material gefornt.

D eser Hohlraumwi rd mt einer dichten Packung ("dense
matri x") eines inerten faserigen oder pordsen Mterials,
bei spi el swei se Baumwl | e, an dem di e gewinschte Menge an
fl lssigem N cotin absorbiert werden kann, geftullt und
das so gebildete Nicotinreservoir mt einer nicotin-
undur chl dssi gen Folie, die vor dem Aufbringen auf die
Haut entfernt werden kann, abgedeckt. Zur Haft barmachung
auf der Haut nmuf3 an der Unterseite des Pflasterkissens
entl ang des &auleren Randes des N cotinreservoirs eine
Schi cht ei nes haftkl ebenden Material s auf gebracht

werden. Ein Kontakt des Nicotins mt dem haftkl ebenden
Material findet dabei nicht statt.

Cowohl in der Entgegenhaltung (6) die im Streitpatent
(siehe insbesondere Spalte 1, Zeile 40 bis Spalte 2,
Zeile 7) im Zusammenhang mt der Herstellung von

Ni cotinpflastern als besonders nachteilig enpfundene
Ver wendung von Losungsmitteln in kei nem Verfahrens-
stadi um erwahnt ist und auch nicht erforderlich
erscheint, kann sich die Kanmer der Ansicht der

Ei nspruchsabt ei | ung anschl i e3en, dall dem Fachmann bei m
Studiumdes in (6) offenbarten Verfahrens dennoch

i nsbesondere fol gende Nachteile nicht verborgen bl ei ben:

- die Schw erigkeiten bei der Handhabung des
leichtfl Gchtigen, giftigen Nicotins in flussiger Form
mt der Gefahr dessen Entwei chens oder Verdanpfens in

di e Ungebung wahrend und nach dessen Absorption im
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fasrigen oder pordsen Matrixmaterial materi al
(Absorptionsmaterial, we Baumwl |l e) i m Hohl raum des
Pfl ast erki ssens zur Herstellung des N cotin-
reservoirs; in diesem Zusamenhang wird in Spalte 8,
Zeilen 27 bis 29, auf die Notwendi gkeit von MalBnhahnen
zur Ver nei dung des Abtropfens von fl Ussigem Nicotin
vor dem Auf bringen des Pflasters auf die Haut

verwi esen ("to prevent spillage of the nicotine prior
to application of the pad to the skin");

- die erforderliche Aneinanderrei hung von nmehreren
Verfahrenschritten zur Herstellung des Pflasters, we
bei spi el swei se Fullen des Hohlrauns mt dem
Absorptionsmaterial, Absorption des fl Ussigen
Ni cotins, Aufbringen einer haftklebenden Schicht
ent| ang des Randes des Nicotinreservoirs.

Die dem Streitpatent gegenuber der Entgegenhal tung (6)
zugrundel i egende Auf gabe kann daher darin gesehen
werden, ein verbessertes Verfahren zur Herstellung eines
Pflasters zur kontrollierten transdermal en Abgabe von

Ni cotin unter Verneidung der oben angefihrten Nachteile
berei tzustell en.

Zur Losung di eser Aufgabe wird gemald Anspruch 1 ein
Ver f ahren vor geschl agen, bei dem ein geschnol zener

Haf t schnel zkl eber mit ei ner Verarbeitungstenperatur von
40 bis 80 °Cmt N cotin direkt verm scht und die
gebi | dete M schung bei einer Tenperatur von 40 bis 80 °C
auf einen als Trager geeignete Unterl age aufgebracht

Wi rd.

Da bei m Verfahren gemalR Streitpatent i m Gegensatz zu
jenemvon (6) einerseits das flissige Nicotin nicht an



0562. D

- 17 - T 0325/ 97

ei nem fasrigen oder porésen Material absorbiert werden
muf3, sondern direkt mt der polynmeren Matrix verm scht
und dabei in diese eingeschlossen wird und andererseits
bestimte Verfahrenschritte ganzlich entfallen, we

bei spi el swei se das nachtré&gliche Aufbringen einer

haf t kl ebenden Schi cht auf das pol ynere Pflastermateri al
entlang des N cotinreservoirs, weil beim Verfahren genmal3
Streitpatent die Matrix als solche bereits haftkl ebende
Ei genschaften aufwei st, erscheint es der Kanmer

pl ausi bel , dal3 di e oben definierte Aufgabe auch
tatsachlich gel 6st wird. Dies wurde von der Beschwerde-
gegnerin auch nicht in Zweifel gezogen. Es bl ei bt daher
noch zu prifen, ob die vorgeschl agene Losung auf ei ner
erfinderischen Tatigkeit beruht.

Erfinderi sche Tatigkeit

Der Fachmann, der sich in Kenntnis der besonderen

Ei genschaften des Nicotins, insbesondere dessen hoher

FI tchti gkeit und Toxizitat, nach einer Lbosung der

best ehende Aufgabe im Stand der Techni k unsah, konnte
di e Entgegenhal tung (1) nicht Ubersehen, da dort bereits
auf Seite 2 imallerersten Absatz der Beschrei bung unter
Punkt 3 darauf hingewi esen wird, dafl sich die Lehre von
(1) auf ein innovatives Verfahren zum Ei nschl uf3 von
physi ol ogi sch aktiven Substanzen in einer Mtrix

bezi eht, wobei insbesondere ein Verlust an physi ol ogi sch
aktiver Substanz durch Verfl ldchtigung und Zersetzung
verm eden wird und dabei ein die physiologisch aktive
Substanz ent hal tendes Schichtmaterial (Lam nat),

Pfl aster oder Film hergestellt werden kann.

Bei weiterer Durchsicht der Entgegenhaltung stellt der
Fachmann fest, dal in (1) zw schen ei ner Ausflhrungsform
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unterschi eden wird, die dazu bestimt ist biologisch
aktive Substanzen, w e beispiel sweise |Insektizide,
Bakt eri zi de, Pheronobne, geruchsaktive Substanzen usw.
zur Erzielung des gewlinschten Wrkung aus dem
Tragermaterial in die Unuft abzugeben ("are exuded by
the surface of the substance inclusion and evaporate
into the air"), und einer zweiten Ausfihrungsform die
dazu di ent pharnmakol ogi sch aktive Substanzen

(Medi kanente) zur Erzielung der gewlinschten

phar makol ogi schen Wrkung in der Zelle an den Wrkort
oder in dessen Nahe zu bringen und dort aus dem
Tragermaterial (Matrix) kontrolliert freizusetzen (siehe
I nsbesondere Seite 13, Absatz 3 bis Seite 14, Zeile 3).
Zur ersten Ausfuhrungsformzahlt die in Beispiel 1
beschri ebene Herstellung ei nes auf einen Trager aus
Pol yvi nyl chl ori d auf getragenen Geruchsverbesserers mt
Zi tronenaroma, der nicht haftklebend ist. Zur zweiten
und i mvorliegenden Fall besonders interessierenden
Ausf Uhrungsformdie in den Beispielen 2 bis 4

beschri ebene Herstell ung von nedi zi ni schen Heft -
pflastern, die zur transdernal en Abgabe von

phar makol ogi sch aktiven Substanzen di enen.

Di e Lehre der Entgegenhaltung (1) gibt dem Fachmann zum
Ei nschl u3 von physi ol ogi sch aktiven, leichtflichtigen
Substanzen in das Tragermaterial gemall den oben

angef thrt en Ausf Ghrungsfornen i nsbesondere fol gende

t echni sche Anwei sungen an di e Hand:

- die Zersetzung und Verfl tchtigung ("vol atile
di spersion") der physiologisch aktiven Substanz kann
durch ei ne geringe Warneei nwi rkung ("l ow heat
exposure") wahrend deren Ei narbeitung in das
Tragermaterial unter gl eichmalsi gem Verm schen



0562. D

- 19 - T 0325/ 97

("uniformy mxing") der Substanz mt dem
Tragermaterial (Matrix) verhindert werden (siehe den
die Seiten 2 und 3 Ubergreifenden Absatz);

zur Vernei dung von Zersetzung und Verfl Gchti gung
("vol atile dispersion") der physiologisch aktiven
Substanz wird eine Vorrichtung in ei nem geschl ossenen
System verwendet ("enpl oys a sealing systent),
versehen mt einer Einrichtung zur Tenperatur-
kontroll e i mgesanten Bereich des Massetransports
durch die Vorrichtung ("it enploys a sealing system
equi pped with a tenperature control device extending
t hroughout the area of the transport process"; siehe
Seite 5, Zeilen 16 bis 18);

der Tréager (Matrix) bestehend aus ei nemtherno-

pl asti schen Pol yner und di e physiol ogi sch aktive
Subst anz werden kontinuierlich in die M sch-
vorrichtung ei ngebracht, wobei eine Tenperatur-

regel ung di e Einhaltung ei ner spezifischen Tenperatur
i mgesanten Bereich des Massetransports gewahr -

| ei stet, und das polynere Tragermaterial mt der
Substanz gl ei chmalBi g i n geschl ossener Ungebung

gem scht und kontinuierlich aus der Vorrichtung
ausgetragen werden ("the carrier and the substance
are uniformy mxed in a sealed formand continiously
expelled fromthe transporter”; siehe Seite 5,

Zeilen 1 bis 3 von unten);

durch die fortl auf ende Ei nspei sung der Konponenten
und deren gl ei chnmali ge Verm schung ist die
i ndi vi duel I e War neei nwi rkung ( Tenper at ur X

Ei nwi r kungszeit) gering, so dald nahezu kei ne Verl uste
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der physiol ogi sch aktiven Substanz durch Zersetzung
oder Verfl dchtigung entstehen ("the individual
thermal exposure (tenperature x tinme exposed) it
receives are small, so that the invented production
met hod i s characterized by al nost no deterioration
due to volatile dispersion or deconposition of the
physi ol ogically active substance"; siehe Seite 6,
Zeilen 12 bis 17);

al s thernopl asti sches Pol yner, wel ches den

Haupt bestandtei|l des Tragers bildet ("a thernoplastic
material, which is the main feedstock of the
carrier") kann, wie im Streitpatent, beispielsweise
ein Styrol -Butadi en- Bl ockpol yner, Et hyl en-

Vi nyl acet at - Copol ynmer (EVA), Styrol-1sopren-

Bl ockpol yner, Pol yacryl atester (siehe Seite 10,

Zeilen 1 bis 9 von unten) verwendet werden

den genannten Polyneren wird, falls bei Raum

t enper at ur haftkl ebende Ei genschaften des
Tragermateri al s angestrebt werden, ein haftver-
starkendes Harz in bei Rauntenperatur festem oder

fl Ussi gem Zust and zugesetzt ("when the material is
desi gned to have pressure-sensitive adhesive
properties, it is desirable that the above-nenti oned
pol ynmer be conbi ned wi th adhesi on pronoting resins")
(siehe Seite 12, Zeilen 14-17); solche Harze sind

bei spi el sweise, wie im Streitpatent, dycinester-
harze, Pol yterpenharze, Pentarythrite von Harzsauren,
gesattigte al ycyclische Kohl enwasser st of f harze (siehe
Seite 11, Zeilen 11 bis 17);

das Gew chtsverhaltnis des polyneren Materials zu



5.3

0562. D

- 21 - T 0325/ 97

haft ver st arkendem Harz und anderen Additiven betragt
bevorzugt von 1:01 bis 1:10 (siehe Seite 12, Zeilen 7

bis 8 von unten);

- physiol ogi sch aktive Substanzen, fur welche das
Ver f ahren besonders geignet ist, sind leichtfltchtige
Subst anzen, wel che sonst im all genei nen grolie
Ver |l uste wahrend der Herstellung von Medi kanent en
erleiden, we Salicylatester, L-Mnthol, d,I|-Kanpfer
(siehe Seite 14, Zeilen 11 bis 13);

- wenn di e kontinuierliche Herstellung ei nes
Schichtmaterials, Filns oder Pflaster beabsichtigt
ist, wird die Mschung aus Tréager (Matrix) und
Subst anz auf ei ne geeignete Unterlage aufgebracht und
auf der gegeniberliegende Seite gegebenenfalls mt
ei nem vor der Anwendung abzi ehbaren Schutzfilm
versehen (siehe Seite 5, Zeilen 10 bis 14, Seite 8,
Zeilen 6 bis 13).

Zusanmmenf assend ergi bt sich somt, dal die Entgegen-

hal tung (1) dem Fachmann bereits alle notwendi gen

Anwei sungen und I nstruktionen fur die Schaffung eines
Verfahrens mt den techni schen Merkmal en des Anspruchs 1
zur Herstellung eines N cotinpflasters mt auf den Wg
gi bt.

Di e Beschwerdef dhrerin hat dengegenuber geltend genmacht,
dalR Nicotin selbst in (1) nicht als Wrkstoff genannt
sei und der Fachmann wegen dessen besonderer

Fl Gchtigkeit und Gefahrlichkeit das aus (1) bekannte
Verfahren auch nicht zu Herstellung eines N cotin-

pfl asters angewandt hatte. D eses Argunent kann nicht
Uber zeugen. Denn, w e oben gezeigt, gibt gerade die
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Lehre von (1) dem Fachmann genaue und ausrei chende
Hi | festellung, w e dieser, beispielsweise durch

- gei gnete Tenperaturfihrung in Zusammenhang mt einer

- dur chgehenden Tenperaturkontrolle, sow e

- Vi skositatskontroll e der M schung aus Matrix und
physi ol ogi sch aktiver Substanz,

- geei gnete M schtechnik in einem geschl ossenen System

- gei gnete Wahl des polyneren Tragermaterials (Matrix)
in Konbination mt einem Haftverstarker,

ei ne Vorrichtung (Pflaster) zur transdernal en
Appl i kation von besonders |eicht fluchtigen Wrkstoffen
mt grofltndglicher Verm nderung der Zersetzung und
Verfl Gchtigung ("volatile dispersion”) der physiol ogisch
aktiven Substanz herstell en kann. Ei ne nachvol |l zi ehbare
t echni sche Begrindung, weshal b das Verfahren genal3 der
Lehre von (1), in Anbetracht der oben in Punkt 5.2
angef thrten ei nschl agi gen | nstrukti onen und H nwei se an
den Fachmann, nicht gerade fir die Verarbeitung von

Ni cotin besonders geei gnet sein soll, geschwei ge denn
ein Vorurteil in der Fachwelt gegen di e Verwendung von
Ni cotin in diesem Verfahren, konnte di e Beschwerde-
fuhrerin im Verl aufe des gesanten Verfahrens nicht
vortragen.

Di e Beschwerdefihrerin hat als nachteilig geltend nmacht,
daR bei m Verfahren gemal3 (1) bei m Ei nschl ul3 der

fltGchti gen physiol ogi sch aktiven Substanzen in die
Matri x auswei slich der Angaben in der Tabell e am Begi nn
der Seite 18 inmmerhin Verluste von 0,4 % (Thynol) bis

4 % (A ycolsalicylat) auftreten. Jedoch enthélt

ei nerseits Anspruch 1 des Streitpatents keine

Ver f ahrensnerknmal e, die fiur die behauptete Verringerung
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der Verluste bei m beanspruchten Verfahren gegeniber dem
ent gegengehal t enen Stand der Techni k ursachlich sein
kénnten. Andererseits enthalt die Streitpatentschrift
kei ne Angaben Uber die tatsachlichen Verluste, die beim
beanspruchten Verfahren auftreten und di e angeblich
geringer als imentgegengehal tenen Stand der Technik
sein sollen

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekamrern kdnnen
angebl i che Vorteile, auf die sich die Patentinhaberin
beruft, die aber nicht hinreichend bel egt sind, bei der
Ermttlung der der Erfindung zugrundeli egenden Aufgabe
und daher bei der Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit nicht in Betracht gezogen werden (siehe

T 20/ 81, ABI. EPA 1982, 217, bestatigt in T 561/94).

Di e Beschwerdefihrerin hat weiterhin geltend gemacht,
daR sich das Verfahren genmal3 Streitpatent von demin (1)
of f enbarten grundséatzlich durch di e angewandt en

Ver f ahr ensbedi ngungen unt er schei de und hat dabe

i nsbesondere auf die Tenperaturfihrung in den

Bei spielen 2 bis 4 von (1) abgehoben.

Di e Beschwer degegnerin hat nach Ansicht der Kamrer zu
Recht ei ngewandt, dalR es sich bei dem Merkmal in
Anspruch 1 "geschnol zener Haftschnel zkl eber mt einer
Ver ar bei t ungst enperatur von 40 bis 80 °C' dem Wrtl aut
nach nicht um ein Verfahrensnmerkmal, sondern nur um eine
kennzei chnende Stoffeigenschaft des Haftschnel zkl ebers
handel t und der Patentanspruch daher kei ne Verfahrens-
malBnahne enthéalt, welche die Herstellung einer M schung
aus geschnol zenem Haf t schnel zkl eber und Ni cotin be

ei ner Tenperatur von 40 bis 80 °C vorschrei bt. Somt
ver bl ei bt das Aufbringen des Gem sches auf die Unterl age
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bei einer Tenperatur von 40 bis 80 °C der einzige
Ver fahrensschritt, fdr den im Patentanspruch 1 die
Ei nhal tung ei nes besti nmten Tenper at ur berei chs

vor geschri eben i st.

Denzuf ol ge ist Beispiel 2 von (1) fur die Beurteilung
der erfinderischen Tatigkeit unter dem Gesi cht spunkt
rel evant, dall dort das Aufbringen der M schung aus

Haf t schnel zkl eber und den fl Gchti gen Wrkstoffen

d ycol salicylat und L-Menthol auf die Unterl age bei

80 °C (siehe Seite 15, Zeile 3 von unten: Zonen VIII-1X)
durchgef thrt wird und daher bereits innerhalb des in
Anspruch 1 beanspruchten Bereichs erfolgt. Fur die
Beurteil ung, ob sich der beanspruchte Bereich fir den
Fachmann in nahel i egender Wi se aus der Lehre der

Ent gegenhal tung (1) ergibt, ist es entgegen der Ansicht
der Beschwerdef threrin unerheblich, dalB die in (1)

of fenbarte Tenperatur an der oberen Grenze des im
Streitpatent beanspruchten Bereichs |iegt. Nach

st andi ger Recht sprechung der Beschwer dekanmern niissen
al | e Ausf uhrungsformen der Erfindung, die unter einen
rechtsgul tigen Anspruch fallen, erfinderisch sein.
Andernfalls mul3 der Anspruch so geandert werden, dald er
ni cht s Nahel i egendes nehr unfalt (siehe beispiel sweise
T 939/92, ABI. EPA 1996, 309).

Dar iber hinaus enthalt die Lehre von (1) gentgend

H nwei se, die es dem Durchschnittsfachmann, falls
erforderlich, ernbglichten, die Tenperatur beim
Auf t ragen der M schung auf die Unterlage an die

jewei ligen Eigenschaften und Erforderni ssen der

auf zut ragenden M schung anzupassen, sodald allein in der
Ver schi ebung di eser Tenperatur in einen tieferen Bereich
hi nein keine erfinderische Tatigkeit erkennbar ware.
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Sel bst wenn man zugunsten der Beschwerdef threrin
unterstellte, die technische Lehre des Anspruchs 1
"Herstellung ei ner M schung aus geschnol zenem

Haf t schnel zkl eber mit ei ner Verarbeitungstenperatur von
40 bis 80 °C und N cotin und Aufbringen der M schung auf
ei ne Unterl age bei einer Tenperatur des nicotinhaltigen
geschnol zenen Haftschnel zkl ebers zwi schen 40 bis 80 °C'
kénne entgegen der Auffassung der Kammer vom Fachmann im
Si nne der Beschwerdefihrerin auch dahin interpretiert
wer den, dal3 di e bei den Konponenten sowohl i m genannten
Tenper at ur berei ch mtei nander gem scht als auch auf die
Unt erl age auf getragen werden, wirde dies nicht zu ei nem
far di e Beschwerdefihrerin gunstigeren Ergebnis fidhren.

Denn abgesehen davon, dafll in Beispiel 3 der Entgegen-
hal tung (1) die M schung der Konponenten bei 80 °C
erfolgt (siehe Seite 16, letzte Zeile: Zone VI) und die
Ausf Uhrungen i m vor st ehenden Absatz hier ebenso gelten,
i st bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit
kei nesfalls nur vomlInhalt der Beispiele einer

Ent gegenhal t ung, sondern von deren Gesant of f enbar ung
auszugehen. We sich aus den Ausfihrungen in Punkt 5.2
(oben) klar ergibt, vermttelt die Entgegenhal tung (1)
dem Fachmann bereits die Lehre, das Verm schen der
physi ol ogi sch aktiven Substanz mt der Mtrix und das
Auf tragen der M schung auf die Unterl age bei ndglichst
geri nger Warneei nwi rkung ("l ow heat exposure")

dur chzuf thren, so dalR es fiur den Fachmann nahelag, in
dem fir den speziell en Anwendungsfall gunstigsten,
nbgl i chst ni edri gen Tenperaturbereich zu arbeiten.

Zudem stellt das entschei dende Kriterium zur
Her abset zung von Zersetzung oder Verfl Gchtigung der

physi ol ogi sch aktiven Substanz wihrend der Ei narbeitung
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in die Matrix nach der Lehre von (1) nicht in erster
Li ni e oder zum ndest nicht ausschliel3lich der gewdhlte
Tenper at ur berei ch, sondern viel mehr die individuelle
War neei nwi r kung (Tenperatur x Ei nwirkungszeit) dar
(siehe Seite 6, Zeilen 11 bis 19). Deshalb wird in (1)
di e physi ol ogi sch aktive Substanz erst durch die

O f nung 6 ei ngespei st, um zu gewahrl ei sten, daR diese
ei ner noglichst kurzen Warneei nw r kung wahrend des

M schens und Wi terverarbeitens ausgesetzt wrd.

H nsichtlich der individuellen Warneei nwi r kung und

Ei nwi rkungszeit enthalt das Streitpatent jedoch keine
wi e i Mmer geartete Lehre oder Beschrankung.

Aus den oben angef Uhrten G Unden komt di e Kanmer zum
Schl u3, dalR das Verfahren mt den Merknmal en des
Anspruchs 1 entgegen den Erfordernissen der

Artikel 52 (1) und 56 EPU nicht auf erfinderischer
Tatigkeit beruht. Es ist daher nicht erforderlich zu
prif en, ob die Gegenstéande der abh&ngi gen Anspriche oder
der Cegenstand des Verfahrensanspruchs 10 gegebenfalls
pat ent f &hi g war en.

Hi | f santrag

Da die Anspriche 1 des Haupt- und 1. Hilfsantrags
i dentisch sind, teilt der 1. H | fsantrag das Schi cksa
des Haupt antrags.

Zweiter Hilfsantrag

7.1

0562. D

Di e Beschwerdef dhrerin hat zum erstenmal im Verl auf der
mindl i chen Ver handl ung vor der Kanmer geltend genacht,

das erfindungsgenil3e Verfahren unterschei de sich vom
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Verfahren gemal3 (1) grundsétzlich auch dadurch, dal
santliche Verfahrensschritte bis zur Herstellung des
fertigen N cotinpflasters in einemgeschl ossenen System
bzw. ei ner gekapselten Vorrichtung durchgef thrt werden.
Dem trage di e Ei nfugung des zusétzlichen techni schen
Mer kmal s am Ende des Anspruchs 1 des 2. Hil fsantrags

(si ehe Paragraph V oben) Rechnung.

Dagegen wer de bei m bekannten Verfahren zwar der

M schvorgang bzw. der Ei nschl uld der physiol ogi sch
aktiven Substanz in das polynere Tragermaterial in einem
geschl ossenen Ungebung vorgenommen, jedoch zeige die

Dar st el | ung der zur Durchfidhrung des Verfahrens
verwendeten Vorrichtung auf Seite 19 von (1) deutlich,
dall der an den M schvorgang anschli e3ende Wl zenauftrag
der M schung auf das Rickschichtmaterial und deren
abschl i eBende Abdeckung mt ei nem Schutzschi chtmateri al
zur Ver hi nderung ei ner Verflichtigung des physi ol ogi sch
aktiven Substanz in einemoffenen System erfol ge. Dieser
Ausl egung der techni schen Lehre von (1) kann di e Kamrer
zusti mmen (siehe beispielswise Seite 5, Zeilen 1 bis 3
von unten: "the carrier and the substance are uniformy
m xed in a sealed formand continuously expelled from

the transporter").

Das am Ende des Anspruchs 1 des 2. Hil fsantrags

ei ngef igte techni sche Merkmal, wonach "das Verfahren in
ei nem geschl ossenen System bzw. ei ner gekapselten
Vorrichtung durchgefidhrt wrd" grindet sich einzig und
al I ei n auf ei nen nahezu gl ei chl autenden Satz in der
Beschrei bung in Spalte 6, Zeilen 24 bis 26: "Aufgrund
der Gftigkeit des N cotins sow e dessen Flichtigkeit

si nd dabei in geschl ossenen bzw. gekapselten

Vorri chtungen abl auf ende Verfahrensvari anten bevorzugt".
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Ei ne weitere technische Lehre oder Anwei sung an den
Fachmann zur Unset zung di eses in seinemtechni schen
Zusanmenhang konpl exen Merkmals in die Praxis ist der
gesant en Beschrei bung nicht zu ent nehnen.

Di e Kanmer nuB daher nach Artikel 102 (3) EPU zunachst
kl aren, ob dieser Antrag den Erforderni ssen der
Artikel 84 EPU (Kl arheit und Stitzung durch die
Beschr ei bung) genigt.

Nach Artikel 84 EPU missen die Anspriche, d. h. alle
techni schen Merkmal e der Erfindung in den Ansprichen,
von der Beschrei bung gestitzt sein. D es bedeutet, dald
di e Angaben in den Ansprichen i mwesentlichen der in der
Beschrei bung of fenbarten techni schen Lehre der Erfindung
zu entsprechen haben. Mt anderen Worten dirfen sich die
Anspriuche - wie in der Entscheidung T 26/81 (ABlI. EPA
1982, 211, insbesondere Punkt 4 der Entschei dungsgrinde)
festgestellt - nicht auf einen Gegenstand erstrecken,

der ei nem Fachmann auch nach dem Lesen der Beschrei bung
noch ni cht zugéanglich wére.

I mvorliegenden Fall kann das in Anspruch 1 eingefigte
techni sche Merkmal nicht allein bereits dadurch als von
der Beschrei bung i m Sinne der obi gen Ausf uhrungen
gest it zt angesehen werden, dal3 di eses abstrakt

unmschri ebene Merkmal als sol ches in nahezu gl eich-

| aut ender Weise in der Beschrei bung erwahnt wird (siehe
Punkt 7.2 oben). Weder kann die Kammer im gesanten
Streitpatent eine technische Lehre finden, noch war die
Beschwer def Ghrerin i m Rahnmen i hres Vortrags in der Lage
auf eine Ofenbarung in der Streitpatentschrift

hi nzuwei sen, die es dem Fachmann nach Lesen der

Beschrei bung ernbglichen wirde, das als wesentlich fur
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das beanspruchte Verfahren herausgestellte Merknmal in
Anspruch 1 auch unzusetzen, nam ich das beanspruchte
Verfahren in seiner Gesantheit, d. h. vom Ei nbri ngen der
Bestandtei |l e der M schung bis zur Entnahne des fertigen
Ni coti npflasters, in einemgeschl ossenen System bzw.

ei ner gekapselten Vorrichtung durchzuf hren, was mt
anderen Wrten bedeuten wirde, dall i n kei nem Stadi um und
zu kei nem Zei t punkt des Verfahrens ein Austausch des
geschl ossenen Systens mt der Ungebung stattfindet.

Ent gegen dem Vor bri ngen der Beschwerdef threrin kann die
Kanmmrer auch nicht erkennen, wi e der Fachmann all ei ne
auf grund sei nes Fachwi ssens das Verfahren mt allen
techni schen Merkmal en des Anspruchs 1, einschlieldlich
des Merkmal s, dald dieses in einem geschl ossenen System
bzw. ei ner gekapselten Vorrichtung erfol gt, tatsachlich
ausf ihren koénnte, zumal in Spalte 6, Zeilen 27 bis 32
der Streitpatentschrift der H nweis gegeben wird:

"Sel bstverstandlich sind di ese MaBhahnen, w e bspw. das
Arbeiten in einer gekapselten Anlage, durch die dem
Fachmann durch den Ei nsatzzweck der herzustell enden
Vorrichtung als auch die stofflichen Gegebenheiten
bekannt en Gesetznmialligkeiten limtiert". Damt raunt die
Beschwer def Ghrerin sel bst ein, dalR der Fachmann zwar
erkennen wirde, dal die Mglichkeiten zur technischen
Unset zung des in Rede stehende technischen Merkmnal s
begrenzt sind, die Beschreibung jedoch keinerlei

H nwei se enthéalt, w e di ese Begrenzung uberwnden werden
kénnt e, sdall dies eines erfinderischen Tati gwerdens
bedurfte.

I n Anbetracht der obi gen Ausfihrungen komt di e Kammer
somt zum Schl uf3, dalR der Anspruch 1 des 2. Hilfsantrags
nicht in der erforderlichen Wise durch die Beschreibung
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gest it zt ist und daher nicht die Erfordernisse des
Artikels 84 EPU erfillt.

Dritter H | fsantrag

8. Da die Anspriche 1 des 2. und 3. Hilfsantrags identisch
imWortlaut sind, teilt der 3. Hlfsantrag das Schi cksal
des 2. Hilfsantrags.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Griunden wird entschi eden:

Di e Beschwerde wird zurickgew esen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Der Vorsitzende:

M Dai nese U OGswald

0562. D



