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YRKANDEN

Sokanden yrkar dndring av Patentverkets avslagsbeslut och
vidhaller ans6kningen, i forsta hand med de ursprungligen ingivna
patentkraven 1 - 9 av den 22 mars 2002 och 1 andra hand med de
ursprungligen ingivna patentkraven 1 - 5 samt 9, av vilka en ny

utskrift med numreringen 1 - 6 har ingivits den 5 januari 2006.

BAKGRUND

Uppdukningsprodukter med adhesiv kant, sdsom operationslakan
och operationsdukar, brukar anordnas runt ett operationsomrade
for att sakerstélla en barridr mellan operationsomradet och den del
av patientens kropp, som ligger utanfér omradet. Denna barriir ska
dels hindra bakterier fran patientens kropp att férorena
operationsomradet och dels hindra att blod och bakterier fran
operationsomradet hamnar utanfér operationsomradet. Den kant
hos en uppdukningsprodukt, som stracker sig angriansande till
operationsomradet, maste saledes vidhéafta tatt mot huden och
styrkan 1 det adhesiva forbandet maste vara sa stor att
uppdukningsprodukten sitter sikert kvar under de belastningar

som den utsitts for under en operation.

Néar man avldgsnar uppdukningsprodukter med adhesiv kant fran
huden f6ljer hos kéinda produkter en del av Stratum Corneum, dvs.
hudens 6versta lager, med vid borttagandet av produkten. Detta
kan leda till skador pa huden, speciellt for personer med kéinslig
hud, exempelvis sma barn och mycket gamla personer. Dessutom
medfor kvarblivna hudrester pa den adhesiva kanten hos den
borttagna uppdukningsprodukten att denna inte kan fastas sdkert
till huden en andra gang. En uppdukningsprodukt maste ofta lossas
fran sin forsta applicering for att ter anbringas pa ett nytt stélle
mot huden for justering eller 4ndring av dess ldge. Det finns da en
risk att delar av kanten hos dagens uppdukningsprodukter faster sa
daligt till huden att den avsedda barridrfunktionen dventyras.

Syftet med uppfinningen ar att astadkomma en uppduknings-
produkt med adhesiv kant, som vidhéaftar pa ett sidkert séatt till hud



och som kan avldgsnas fran en patient utan risk for att skador pa
huden ska uppsta och som kan aterfastas till hud utan risk for att
adhesivets vidhaftningskraft har minskat alltfér mycket.

Enligt beskrivningen avser uppfinningen en uppdukningsprodukt
for kirurgiska ingrepp, vilken pa sin undersida ar belagd med
adhesiv utefter atminstone en kant déarav, vilken beldaggning
stracker sig helt eller delvis langs med kanten. Produkten ar
kannetecknad av att adhesivets vidhaftningskraft mot hud ar storre
an 0,5 N/25mm och att skadan av Stratum Corneum efter
borttagande av en till huden fast uppdukningsprodukt dr mindre &n
10%, méatt med SCT (Spectroscopic Colour Test), hos den del av
huden, som tackts av adhesivet.

Uppfinningen avser dven en uppdukningsprodukt, som pa sin
undersida ar belagd med adhesiv utefter atminstone en kant dérav,
vilken beldggning stracker sig helt eller delvis langs med kanten.
Denna produkt kdnnetecknas av att adhesivets vidhaftningskraft
vid en andra applicering av uppdukningsprodukten mot hud ar
storre an 0,5 N/25mm och att vidhéaftningskraften mot hud hos
adhesivet vid en andra applicering av uppdukningsprodukten

minskar med mindre an 40%.

Patentkraven enligt forstahandsyrkandet innefattar tre
sjalvstandiga patentkrav, varav tva avser uppdukningsprodukt och
ett avser remsa for att fista uppdukningsprodukt, samt dessutom
sex osjalvstandiga patentkrav. Patentkraven enligt andrahands-
yrkandet innefattar de bada férstndmnda av ovan angivna
sjalvstandiga krav samt fyra av de osjalvstdndiga kraven.

Patentkravet 1 enligt bada yrkandena har féljande lydelse:

Uppdukningsprodukt (1-4) for kirurgiska ingrepp, som pa sin
undersida ar belagt med adhesiv utefter atminstone en kant (5
resp. 6,7,8) darav, vilken beldggning (12) stracker sig helt eller
delvis ldngs med kanten,

kdnnetecknad av att adhesivets vidhaftningskraft mot hud
ar storre an 0.5 N/25mm, foretradesvis storre dn 1.0 N/25mm och



mer foretradesvis storre an 1.2 N/25mm, och att matt med SCT
(Spectroscopic Colour Test) dr skadan av Stratum Corneum efter
borttagande av en till huden fast uppdukningsprodukt (1-4)
mindre 4n 30%, foretradesvis mindre 4n 20% och mer
foretradesvis mindre 4n 10%, hos den del av huden, vilken tackts
av adhesivet.

Patentkravet 9 enligt forstahandsyrkandet och patentkravet 6
enligt andrahandsyrkandet &ar likalydande och har likalydande
ingress som patentkravet 1. Den kédnnetecknande delen av kraven 9
resp. 6 har foljande lydelse, dar det forsta sardraget ar likalydande
med det 1 patentkravet 1:

kdnnetecknad av att adhesivets vidhaftningskraft mot hud
ar storre an 0.5 N/25mm, foretradesvis storre dn 1.0 N/25mm och
mer foretradesvis storre dn 1.2 N/25mm, vid en andra applicering
av uppdukningsprodukten (1-4) mot hud och att
vidhéftningskraften mot hud hos adhesivet minskar med mindre
an 40%, foretradesvis med mindre 4n 30% och mer foretradesvis
med mindre dn 20% vid en andra applicering av
uppdukningsprodukten.

Patentkravet 6 enligt forstahandsyrkandet avser en remsa for att
fasta atminstone en del av en kant av en uppdukningsprodukt till
huden hos en patient, vilken remsa kédnnetecknas av att den pa sin
undersida ar belagd med ett adhesiv med de 1 patentkravet 1
angivna sdrdragen.

Kdnd teknik
Patentverket har i sitt beslut hanvisat till foljande skrifter:

D1: DE 19628268 Al
D2 : SE 510 907 C2

I D1 (anford mot férstahandsyrkandets patentkrav 1 och 9 samt mot
andrahandsyrkandets patentkrav 1 och 6) beskrivs en
operationsduk av hudvéanligt textilmaterial med en sjalvhaftande



adhesivbelagd kant, avsedd att kunna fastas till olika underlag,
sasom till en patients hud eller till glas, stal eller gummi. Duken
kan avldgsnas utan att rester avskiljs. Vid avldgsnandet fran hud

undviks skador pa Stratum Corneum.

I D2 (anford mot forstahandsyrkandets patentkrav 6) beskrivs ett
sarforband eller en fixeringstejp for hud, vilket bestar av ett
bararmaterial belagt med en klibbig elastomer, for vilken
diskuteras vidhaftningskraft, undvikande av skador pa Stratum
Corneum och aterapplicering utan ndmnvard reducering av
vidhéaftning.

Det éverklagade beslutet

Patentverket har avslagit ansékningen med motiveringen att
uppfinningen, sadan den framgar av vissa patentkrav, saknar
nyhet, samt sddan den framgar av 6vriga patentkrav saknar
uppfinningsho6jd. Patentverket har dven angett ytterligare
avslagsgrunder enligt 8 § patentlagen, ndmligen bristande bestamd
uppgift om vad som séks skyddat samt bristande tydlighet hos
beskrivningen varigenom en fackman med ledning dirav inte kan

utova uppfinningen.

Sokandens utveckling av talan

Sokanden anfor 1 sammanfattning féljande:

Gentemot angivna grunder 1 Patentverkets avslagsbeslut anféres
att enligt var uppfattning ar uppfinningen ny och har
uppfinningshdéjd, patentkraven &r tydliga och beskrivningen

mojliggor for en fackman att utéva uppfinningen.

Mot kraven 1 och 9 anfors skriften D1, vilken visar en
operationsduk med ett adhesiv. Mgjlighet for fukttransport genom
duken inom omradet fér adhesivet uppnas genom att detta ar
anbragt diskontinuerligt och ddrmed ldmnar kanten hos den
fuktgenomslappliga duken fri fran adhesiv. Trots diskontinuerlig
adhesivbeldggning uppvisar beldggningen hog vidhaftning mot stal,



vilket tyder pa att adhesivet ar av den icke énskvéirda typ, som
faster hart mot huden. Allt talar for att delar av Stratum Corneum
ddrmed tas med av adhesivet vid avldgsnande fran huden. Detta
minskar adhesivets formaga att aterfastas.

D1 avser att 16sa ett helt annat hudskadeproblem &n foreliggande
uppfinning, ndmligen maceration av huden pa grund av langvarig
kontakt med véatska. Detta problem léses enligt D1 genom att
adhesivet anbringas diskontinuerligt. For att vatska ska kunna
avdunsta fran huden 1 omradet for den diskontinuerliga
adhesivbeldggningen genom den fuktgenomslappliga operations-
duken maste 6ppenarean hos det adhesivbelagda omradet vara stor
och kontaktytan for adhesivet motsvarande liten. For att
astadkomma tillracklig vidhaftningskraft mot huden med sa liten
kontaktyta maste det anvinda adhesivet fasta hart mot huden.

Mot kraven 6-8 anfors skriften D2, som visar ett sarforband eller en
fixeringstejp med ett hudvénligt adhesiv. Emellertid finns det
ingenting 1 D2 som antyder att det kéinda adhesivet skulle vara
lampligt fér andra dndamal &n sarvard. Anvindningen av det kidnda
adhesivet for att fasta kanten av en uppdukningsprodukt runt ett

operationsomrade dr ny och darmed dven remsan enligt kraven 6-8.

Den skada pa huden som ska undvikas genom adhesivet i
sarférbandet enligt D2 ar av vasenskild natur. I D2 avses adhesiv
med liten adhesionsbindning till huden for att undvika att huddelar
foljer med vid avldgsnandet av forbandet samt kompensera denna
lilla adhesionsbindning med en stor kontaktyta mot huden. Saval
bakomliggande problem som lésningar i D1 och D2 &r saledes
véasenskilda fran varandra. Vidare ar adhesiv kéinda genom D2
mjuka och kan inte appliceras diskontinuerligt i enlighet med vad
som anges 1 D1. Den av Patentverket foreslagna kombinationen av
DI och D2 har darfor inte stod av innehallet 1 dessa dokument och

kan inte anses vara narliggande for fackmannen.

Vi har svart att forsta Patentverkets anmarkningar mot bestamd
uppgift 1 kraven och tydlighet i beskrivningen. De problem
uppfinningen 16ser anges tydligt 1 beskrivningen och l6sningarna pa



detta problem &r tydligt angivna i patentkraven.
Uppdukningsprodukter belagda med kantadhesiv, som har en
vidhaftningskraft mot hud stérre dn 0,5 N/25mm och en hudskada
mindre 4n 30% léser problemet med hudskador.
Uppdukningsprodukter belagda med kantadhesiv, som har en
vidhaftningskraft mot hud stérre an 0,5 N/25mm och som efter en
forsta applicering endast férlorar mindre dn 40% av sin
vidhéaftningskraft 16ser problemet med aterapplicerbarhet. Adhesiv
med ndmnda egenskaper utgor saledes 16sningen pa namnda

problem.

Patentkraven téacker alla adhesiv som har dessa egenskaper, men
patentkravets omfang har inget med bestamd uppgift att géra. Om
Patentverket anser att skyddsomfanget hos patentkravet 1 ar for
stort innebéar detta inte att kravet darmed ar otydligt. Snarare utgor
dylikt resonemang en bekraftelse pa kravets tydlighet, dvs att
kravet bestamt anger vad som soks skyddat.

Anmarkningen mot att beskrivningen inte ar sa tydlig att en
fackman kan utéva uppfinningen, som framfoérdes for forsta gangen
1 avslagsbeslutet, ar svarforstaelig. Eftersom vi inte forstar och inte
fatt nagon konkret anvisning om varfér en fackman inte kan utéva
uppfinningen kan vi inte bemoéta detta pastaende med annat an att
vi anser att en fackman utan svarighet kan utéva uppfinningen mot

bakgrund av beskrivningen.

DOMSKAL

Villkoret om bestadmda uppgifter i 8 § patentlagen

Uppfinningen avses astadkomma en for kirurgiska ingrepp avsedd
uppdukningsprodukt med adhesiv kant, vars vidhaftning mot hud
ar sa stark att den sitter sdkert men inte sa stark att den ger skador
pa huden vid avldgsnandet. Enligt patentkravet 1 kdnnetecknas en
sadan uppdukningsprodukt dels av att vidhaftningskraften mot hud
ar storre an ett angivet varde, dels av att uppkommen skada pa
Stratum Corneum vid uppdukningsproduktens borttagande matt
med en spektroskopisk metod dr mindre an ett angivet vérde.



Dessutom avses uppfinningen astadkomma en uppdukningsprodukt
som har sdker vidhéaftning mot hud och som kan aterfastas till hud
utan véasentlig minskning av vidhéaftningskraft. Enligt forstahands-
yrkandets krav 9, likalydande med andrahandsyrkandets krav 6,
kannetecknas en sadan uppdukningsprodukt dels av en angiven
lagsta vidhaftningskraft mot hud pa samma sitt som 1 patentkravet
1, dels av att vidhéaftningskraften mot hud vid en andra applicering

minskar med hogst en angiven procentandel.

Att definiera en uppfinning pa sadant satt som anges ovan innebér
att en patentsokt produkt kdnnetecknas av de egenskaper som
produkten ska uppvisa. Harmed anges ett 6nskemal om losandet av
ett angivet problem men inte nagon definiering av en patentsokt
produkt medelst konkreta sdrdrag.

De gjalvstiandiga patentkraven definierar ett vidstrackt
skyddsomfang for en uppdukningsprodukt férsedd med adhesiv, helt
oberoende av hur detta adhesiv strukturellt eller kemiskt ar
uppbyggt. Patentkraven innefattar alla produkter, vars adhesiv har
de 6nskade egenskaperna. Diarmed definierar patentkraven
uppfinningen medelst det resultat som ska uppnas, varfor
patentkraven inte kan bedémas ange nagot utéver det problem som

uppfinningen ska lésa.

Vad galler tydligheten och fullstindigheten hos beskrivningen av
en uppfinning hanvisas till beslutet T 409/91 fran EPO:s Board of
Appeal. Hari framhalls att det skydd som tilldelas en patentsékt
uppfinning ska motsvara det bidrag till kdnd teknik som
uppfinningen utgor, se T 409/91, Reasons for the Decision, punkt
3.3:

"Furthermore, Art. 84 EPC also requires that the claims must be
supported by the description, in other words it is the definition of
the invention in the claims that needs support. In the Boards’s
judgment this requirement reflects the general legal principle that
the extent of the patent monopoly, as defined by the claims, should
correspond to the technical contribution to the art in order for it
to be supported, or justified (see T 133/85). This means that the
definitions in the claims should essentially correspond to the scope



of the invention as disclosed in the description. In other words, as
was stated in Decision T 26/81, point 4 of the reasons, the claims
should not extend to subject-matter which, after reading the
description, would still not be at the disposal of the person skilled in
the art.”

Enligt Art. 84 EPC foreskrivs saledes att kraven maste ha stod 1
beskrivningen, vilket innebér att underlag maste finnas for
uppfinningen sddan den definieras 1 kraven. Detta belyser den
allmént etablerade principen att omfanget av ett patentskydd,
sadant det definieras av patentkraven, ska motsvara
uppfinningens tekniska bidrag till kdnd teknik for att ett skydd
ska anses berattigat. Angivna definitioner 1 patentkraven ska
darfor 1 allt vasentligt motsvara den omfattning av uppfinningen

som anges 1 beskrivningen.

Ett patentkrav anger vanligen generaliseringar av ett eller flera
utféringsexempel 1 beskrivningen, varvid graden av tillaten
generalisering far avgéras med hinsyn till teknikens standpunkt
samt till det experimentella underlaget. I foreliggande beskrivning,
som utgor underlag till det vidstrickta skyddsomfanget enligt
patentkraven, anges ett enda exempel pa ett lampligt adhesiv enligt
uppfinningen. Om en patentsékande ska fa en ensamrétt som
motsvarar utford uppfinnarinsats s maste det sokta
skyddsomfanget vara tydligt angivet och tydligt beskrivet for
utévande samt sta i1 rimlig proportion till bidraget till den kdnda
tekniken. Patentkraven 1 och 6 resp. 9 innefattande
parametervirden som enda kdnnetecknande sdrdrag far anses ga
utover utférd uppfinnarinsats och kan inte anses sta i1 rimlig

proportion till uppfinningens bidrag till den kdnda tekniken.

Av foreliggande ansokans beskrivning framgar att produkter
innefattande ett silikonadhesiv, elastomer Silgel 612 fran Wacker
Chemie GmbH, Tyskland, uppfyller patentkravens villkor om ringa
hudskada och god aterappliceringskraft. Det sokta vidstrackta
skyddet kan med endast detta underlag inte anses motsvara
uppfinningens bidrag till tekniken.
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Mot denna bakgrund anger patentkraven ett icke valdefinierat samt
orimligt vidstrackt skyddsomfang och kan inte anses innebéra

bestdmda uppgifter, enligt 8 § patentlagen, om vad som soks
skyddat.

Beskrivningens tydlighet for utévande av uppfinningen

En forutsattning for att patent ska kunna beviljas ar att
uppfinningen har beskrivits sa tydligt i ans6kningen att en fackman
med ledning ddrav kan utéva uppfinningen. Av beskrivningen ska
uttryckligen framga hur uppfinningen ska utévas, eller ska metoder
for utovande anges som ar rutinméssiga for fackmannen. Om det
ddaremot kravs ytterligare arbete av fackmannen fér utévandet kan
namnda forutsdttning komma att anses inte vara uppfylld.
Beskrivningen maste dessutom géra det mojligt att utéva
uppfinningen inom hela det omrade som patentkraven omfattar.
Hinder att meddela patent foreligger om patentkravet inte ar
tillrackligt underbyggt 1 beskrivningen, i synnerhet betréaffande
patentkrav med ett vidstrackt skyddsomfang.

Enligt T 409/91, punkt 3.5 har dels villkoret om bestimd uppgift
om vad som soks skyddat och stodet for detta 1 beskrivningen
enligt Artikel 84 och dels villkoret om beskrivningens tydlighet for
uppfinningens utévande enligt Artikel 83 samma syfte, ndmligen
att sdkerstéilla att monopolet genom patent ska vara berattigat
genom det faktiska bidraget till tekniken.

Sasom anges ovan maste ett begéirt skydd motsvara en utférd
uppfinnarinsats och ddrmed vara tydligt angivet och tydligt
beskrivet for utévande. Patentkraven 1 och 6 resp. 9 far genom
utformningen med flera parameterviarden som enda
kannetecknande sdrdrag ett skyddsomfang som far anses ga utover
utford uppfinnarinsats och som inte kan anses sta 1 rimlig

proportion till uppfinningens bidrag till den kdnda tekniken.

Vid patentkrav innehallande funktionella bestimningar sasom
parametrar maste den i beskrivningen angivna informationen maj-

liggora for fackmannen att utan orimliga svarigheter uppna det



11

genom parametrarna faststidllda resultatet inom hela det skydds-
omfang som definieras av patentkravet, se T 409/91, punkt 3.5, sista
stycket. Ur beskrivningen maéaste saledes fullstdndig och tydlig
information kunna héamtas for att pa ett tillforlitligt satt kunna
astadkomma och verifiera produkter inom hela det omrade som
tacks av patentkravet. De 1 patentkraven 1 och 6 resp. 9 angivna
uppfunna produkterna, som ar karakteriserade av olika
parameteruppgifter och har ett vidstriackt omfang, kan inte anses
vara sa tydligt beskrivna att en fackman utan orimliga svarigheter
kan utova uppfinningarna inom hela skyddsomfanget med ledning
av beskrivningen. Salunda far fackmannen i beskrivningen utover
hénvisningen till Silgel 612 inga anvisningar om hur han ska vilja
bland alla tdnkbara adhesiv for att uppna den angivna
vidhaftningskraften och den angivna begrédnsningen av hudskada,
och ar darigenom hénvisad till ett omfattande experimenterande.
En ”trial and error”’-undersékning av sadant omfang gar langt

utover vad som kan forvantas av fackmannen.

Darutéver kan de métmetoder som anges i beskrivningen for de
kénnetecknande parametrarna inte anses vara rutinméassiga for
fackmannen. Da adhesivets vidhéaftningsférméaga mot hud varierar
beroende pa olika egenskaper hos olika personers hud och angivna
matmetoder innefattar anviandning av minst tio testpersoner vid
varje matning, kan dessa metoder inte jamstéllas med rutinméssiga
fysikaliska eller kemiska matmetoder. Dessutom innefattar
metoden Spectroscopic Colour Test ett stort antal steg samt ar
mycket tidskrdvande. Detta medfor att en fackman, som vill utéva
uppfinningen, inte utan en orimlig bérda kan komma fram till
produkter enligt uppfinningen eller avgéra om en anviand produkt
faller inom patentkravets vidstrackta skyddsomfang.

I foreliggande fall leder tillampning av villkoret om beskrivningens
tydlighet enligt 8 § patentlagen till samma slutsats som tillampning
av villkoret om bestdmda uppgifter enligt samma paragraf,
ndmligen att angivna definitioner i patentkravet ska motsvara den

omfattning av uppfinningen som anges 1 beskrivningen.
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Sammanfattande bedémning

Vid en sammanfattande bedémning finner Patentbesvarsratten att
de uppfinningar, som definieras 1 patentkraven enligt de bada
yrkandena, inte uppfyller de i 8 § patentlagen uppstallda villkoren.
Overklagandet kan ddrfor inte bifallas. Med denna utgang gér
Patentbesviarsratten inte in pa fragorna om nyhet och

uppfinningshdéjd.

Rune Nasman Gunilla Sandell Hakan Sandh
Referent

Enhalligt

ANVISNING FOR OVERKLAGANDE, se bilaga 2 (Formulir A)



