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Sachverhalt und Antréage

1991.D

Der Beschwerdef ihrer (Einsprechende) |egte gegen die am
24. Novenber 1999 zur Post gegebene Ent schei dung der

Ei nspruchsabt ei | ung tUber die Zurickwei sung des

Ei nspruchs gegen das europai sche Patent Nr. 0 647 152
(Anmel denummer 93 915 744.2) eine am 21. Januar 2000

ei ngegangene Beschwerde ein und entrichtete gl eichzeitig
di e Beschwer degebuhr. Di e Beschwerdebegr tndung gi ng am
3. April 2000 ein.

Der Einspruch hatte sich gegen das erteilte Patent in
sei nem gesanten Unfang gerichtet und war darauf gesttzt
wor den, dall der Cegenstand des Patents nach den
Artikeln 52 (1), 54 und 56 EPU nicht patentfahig sei
(Artikel 100 a) EPU).

I n der angefochtenen Entscheidung vertrat die

Ei nspruchsabtei |l ung di e Auffassung, dalR die geltend
gemacht en Ei nspruchsgrinde der Aufrechterhal tung des
Patents in unver&nderter Form nicht entgegenstinden, und
zwar in Anbetracht fol gender Entgegenhal tungen

(D1)  DE-A-4 137 983,

(D3) Laser in der Medizin, Vortréage des 10. Inter-
nati onal en Kongresses, Laser 91, Herausgegeben
von W Waidelich et al., Springer-Verlag,

16. April 1992, St. Hessel et al.

"Unt er suchungen von neuen Applikati onssystenen
far die interstitielle Thernotherapie (ITT) mt
dem Nd: YAG Laser", Seiten 214-220.
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Di e Verfahrensbeteiligten wurden mt der Ladung vom
3. Mai 2004 zur nmundlichen Verhandl ung am
10. August 2004 gel aden.

Der Beschwerdef ihrer beantragte, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Patent zu w derrufen.

D e Beschwer degegner (Patentinhaber) beantragten als
Haupt antrag, di e Beschwerde zurickzuwei sen. Hil fsweise
beantragten sie, das Patent in der erteilten Fassung

j edoch mt einemgednderten, mt Schrei ben vom

12. Juli 2004 eingereichten Patentanspruch 19

auf recht zuer hal t en

Der Pat entanspruch 1 gemal3 bei den Antréagen der
Beschwer degegner lautet wie folgt:

"Sonde zum Erwar men von Kor per gewebe durch Laserlicht
hoher Intensitat mt einemmt einer Laserlichtquelle
(101) koppel baren Lichtleiter (102; 1; 11; 21), an
dessen in das Korpergewebe ei nfdhrbarem

Li chtaustrittsabschnitt ein D ffusorelement (103; 3; 13;
23) angeordnet ist, das aus einemfir das Laserlicht
hoch transparenten Basismaterial und in di esem

ei ngel agerten hoch refl ekti erenden Materialteil chen
besteht, und mt einer den Lichtleiter (102; 1; 11; 21)
mt Abstand ungebenden AufRenhille (4; 14, 18; 24), die
an einen Kiuhl mttel kreislauf (104) anschlieRbar ist,
dadurch gekennzei chnet, dal3 di e Aul3enhille (4; 14, 18;
24) das Diffusorelenent (103; 3; 13; 23) mt Abstand
ungi bt und m ndestens i m Bereich des Diffusorel enmentes
(103; 3; 13; 23) aus einemtransparenten und gut

war mel ei tenden Material besteht.”
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Dem Vor bri ngen des Beschwerdef ihrers zufol ge betrafen
di e Entgegenhal tung D1 und das angefochtene Patent eine
Sonde zum Erwér men von Korper gewebe durch Laserlicht
hoher Intensitat. In beiden Fallen werde die im
wesent | i chen gl ei che Auf gabe gel 6st, hohe

Laserlichtl eistungen in das Gewebe ei nzukoppel n, ohne
ei ne Gewebever kohl ung zu verursachen. Ausgehend von der
in D1 enthaltenen Lehre bestehe die Erfindung lediglich
in einer fur den Fachmann nahel i egenden Auswahl eines
war el ei t f ahi gen Materials fiar die Aul3enhdll e.

GemalR den Beschwerdegegnern stelle D1 den am nachsten
kommenden Stand der Technik dar. Die aus Dl bekannte
Sonde wei se gendld dem Bei spiel der Figur 2a nicht die
beanspruchten Merknmal e betreffend di e Beschaffenheit des
D ffusorel enents und di e Ei genschaften des Materials der
AulRenhil | e auf. An keiner Stelle von D1 tauche der

er fi ndungsgenéf3e Cedanke auf, das den Sondenkopf
ungebende Gewebe durch den Kihl mttel krei sl auf der Sonde
zu kuhl en. Das Cegenteil sei eher der Fall, weil die fuir
di e AulBenhil | e angegebenen Materialien, d. h. Teflon und
Pol yet hyl en, eine schlechte Warnel ei tfahi gkeit aufw esen.
Was di e Ent gegenhal tung D3 angehe, |ehre sie, dal3 das
beanspruchte D ffusorel ement fir den Einsatz bei hohen
Lei stungen von nehr als 30 Wungeei gnet sei. Darlber

hi naus enthalte D3 kei ne Material angabe bezuglich der
AulRenhil | e. Ei ne Konbi nati on von D1 und D3 kénne somit

ni cht zum beanspruchten Gegenstand f thren.

Ent schei dungsgr inde

1991.D

D e Beschwerde ist zul assig.
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Haupt antrag der Beschwer degegner

D e Entgegenhaltung D1 stellt den am nachsten |iegenden
Stand der Techni k dar. Diese Tatsache ist nicht strittig.

Figur 1 zeigt eine Applikationsvorrichtung fur
Laserstrahl ung, die zur Behandl ung ei nes Gehirntunors an
ei nem Pati ent eingesetzt werden kann (vgl. Spalte 1
Zeilen 3-13; Spalte 3, Zeile 68 bis Spalte 4, Zeile 13).
Dabei wird Laserlicht in einen Lichtwellenleiter 8

ei ngekoppel t, dessen di stales, dem zu behandel nden

Kor per gewebe zugewandt es Ende wahrend der Therapie
gekuhlt wi rd.

Gemall demin Figur 2a dargestellten Ausfihrungsbei spi el
(vgl. auch Anspriche 1 und 6) ist das distale Ende des
Lichtwellenleiters in einemfir die Laserstrahl ung
transparent sow e luft- und fl Gssigkeitsdicht

ver schl ossenen rohrenf érm gen Hul | koérper 1 angeordnet.

Ei ne Lichtstreuw rkung wird dadurch erreicht, dal3 die
Qoerfl ache 81 des Lichtwellenleiters an dessen distal em
Ende aufgerauht ist. Die Kiuhlung der Sonde erfol gt durch
ein Kihfmttel, das in dem Kanal fliel3t, den der
Hil | kor per um den Lichtwellenleiter bildet.

In Ubereinstinmmung nmit dem Wrtlaut des Anspruchs 1 des
Haupt antrags zeigt D1 somit eine Sonde zum Erwarnen von
Kor per gewebe durch Laserlicht hoher Intensitat mt ei nem
mt einer Laserlichtquelle koppelbaren Lichtleiter 8, an
dessen in das Korpergewebe einfdhrbarem

Li chtaustrittsabschnitt ein D ffusorel ement 81
angeordnet ist, und mt einer den Lichtleiter mt

Abst and ungebenden AuB3enhille 1, die an einen
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Kihl m ttel krei sl auf anschlieBBbar ist, wobei die
AuRenhil e 1 das Diffusorel enent 81 mt Abstand ungi bt.

H eraus folgt, dall sich der Gegenstand des
Pat ent anspruchs 1 des Hauptantrags von der aus D1
bekannt en Sonde dadurch unterschei det, dal3

a) das Diffusorelenment aus einemfir das Laserlicht hoch
transparenten Basi smaterial und in di esem
ei ngel agerten hoch refl ekti erenden Materialteil chen
best eht, und

b) die AuRenhille m ndestens i mBereich des
Di ffusorel enents aus ei nem gut warnel ei t enden
Mat eri al besteht.

Di ese Darstellung stimt mt dem Vorbringen der
Beschwer degegner in der niundlichen Verhandl ung beziglich
der Teilung des Anspruchs 1 Uberein.

Ausgehend von der herkdm i chen Sonde gendf? D1, die eine
Laser bestrahl ung von nehr als 5 Wohne Gefahr der
Gewebever kohl ung verteilen kann (vgl. Spalte 1

Zeilen 49-54), liegt der vorliegenden Erfindung die

Auf gabe zugrunde, bei hoheren Laserl ei stungen von

m ndestens 30 Weine Zerstdrung der Auskoppel ei nheit zu
ver mei den und ei ne ndglichst honogene Tenper at urer héhung
des zu erwdrnmenden Gewebes in ei nem Radius von nmehr als
10 mm um di e Sonde zu erreichen (vgl. Streitpatent,
Spalte 2, Zeilen 37-47).

Wesentlich far die beanspruchte Loésung der gestellten
Auf gabe ist das Zusamrenwi rken von verschi eden Merkmal en
betreffend das Laserlicht, die Abstrahl charakteristik
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und di e Kihlung (vgl. Streitpatent, Spalte 4, Zeilen 1-
21). Die Abstrahlcharakteristik der Sonde héngt

i nsbesondere von der Beschaffenheit des D ffusorel enents
ab. Hoch reflektierende, in einer optisch transparenten
Matri x eingebettete Streuparti kel erndglichen, nicht nur
ei ne beliebi g wahl bare Abstrahl charakteristik zu

errei chen sondern auch Lei stungen von nehr als 30 Wzu
tubertragen (vgl. Spalte 2, Zeilen 50-58). Wegen dieser
hohen Lei stungen spielt die Kiuhlung der Sonde eine
besondere Rolle. Bei einem ausreichend | ei stungsfahigen
Kihl systemwi rd nam i ch durch ei ne geei gnete

D nmensi oni erung der Zufuhr und Abfuhr von Energie und
durch die gute Warnel ei tfahi gkeit des Materials der
AufBenhil I e m ndestens i mBereich des Diffusorel ements
erreicht, dalR auch das di e Sonde ungebende Gewebe
gekuhlt wird. Dies hat zur Folge, dalR in einer relativen
grofRen Entfernung von der Sonde Gewebe erwarnt wrd,
ohne ei ne Gewebeverkohlung in unmttel barer Nahe der
Sondenspitze zu verursachen und ohne di e Sonde zu
zerstoren. Damt |alRt sich ein glnstiges
Tenmperaturprofil schaffen, was zur Losung der Aufgabe
fahrt (vgl. Spalte 3, Zeilen 26-52).

Di e herkomm i che Sonde gemal3 D1, insbesondere das

Ausf Ghrungsbei spi el nach Fi gur 2a, weist eine
Streuvorrichtung 81 auf, die als Aufrauhung der

Qoerfl &che am di stal en Ende des Lichtleiters ausgebil det
ist. Alternativ zeigt beispielswise die weitere

Ausf Uhrungsf orm nach Fi gur 3a eine am di stal en Ende der
AufBenhil | e angeordnete Streuvorrichtung 82, die aus mt
Bari unmsul fat oder Titandi oxid versetztem optisch
transparentem Tefl on besteht (vgl. Spalte 2, Zeilen 41-
51). Es ergibt sich fir den Fachmann aus der O fenbarung
von D1, dal zum Zweck der Lichtstreuung die
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Streuvorrichtungen 81 und 82 techni sch &quival ent sind,
weshal b es fur ihn auf der Hand liegt, dal3 ein
Streunmedium mt der Beschaffenheit der Streuvorrichtung
82 am distalen Ende des Lichtleiters anstelle der

auf gerauhten Qberfl &che 81 ei ngesetzt werden kann. D e
Auswahl eines Diffusorel ements gemal3 Merkmal a) i st
somt fdr den Fachmann nahel i egend.

Der sich auf D3 (vgl. Seite 215, erster Absatz)

bezi ehende Verwei s der Beschwerdegegner auf ein
angebl i ches techni sches Vorurteil der Fachwelt, das
beanspruchte Diffusorel ement kdonnte den hohen Lei stungen
von nmehr als 30 Wnicht standhalten, ist nicht
stichhaltig. Zumeinen | &Rt er die ausdricklichen

H nwei se auf den Seiten 218 und 219 von D3 auf eine

Er hohung der anwendbaren Laserl ei stung durch Kuhl ung der
Sondenspi t ze unber dcksi chtigt. Zum anderen | aBt er auller
Betracht, dalR D1 das behauptete Vorurteil nicht
bestéatigt. Sowohl Dl als auch das Streitpatent erwihnen
ein Diffusorel ement aus einer Teflon-Matrix mt

ei ngel agerten Streuparti kel n aus Bariunsul fat, wobei die
verwendeten Materialien aufgrund ei ner hohen optischen
Transparenz der Matrix in Verbindung mt einer extrem
geringen Ei genabsorption der hoch refl ektierenden
Streuparti kel eine Erhdhung der Laserleitung erl auben
(vgl. Streitpatent, Spalte 2, Zeilen 52-58; Spalte 3,
Zeilen 1-4; Anspriche 2 und 3).

Bezluglich des zweiten Merkmal s b) bedirfen die Fragen
der Beschaffenheit der Auflenhulle der herkdm ichen
Sonde genmall D1 sowi e der Bedeutung des Erfordernisses

ei ner "guten" Warnel ei tfahigkeit i mSinne des

vor | i egenden Anspruchs 1 einer eingehenderen Erorterung.
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GemalR den Ansprichen 11 und 12 von D1 besteht die
AuBenhil | e der bekannten Sonde aus Tefl on oder

Pol yet hyl en. Nach ei nem von den Beschwerdegegnern in der
Ver handl ung vorgel egten Datenbl att betragt die

War el ei t f ahi gkeit von Teflon bei 20 °C ca. 0,2 Wn'K?
und die von Polyethylen ca. 0,4 Wn'K! wobei Polyethylen
di e hochste Warnel ei tfahi gkeit dUblicher Pol ynere

auf wei st. Zum Vergl ei ch haben Quarzglas und D amant, die
gemall Anspruch 19 und der Beschrei bung in Spalte 5,
Zeilen 2-10 des angefochtenen Patents als konkrete

Bei spiele fur das Material der AufRRenhille angegeben sind,
héhere Werte von ca. 1,36 Wr'K?! bzw. ca. 2000 Wni'K?.

Nach Auffassung der Beschwerdegegner géaben die i m Patent
genannt en Bei spi el e dem fachkundi gen Leser eine konkrete
Vor stel |l ung daridber, was unter der im Merkmal b)
geforderten "guten"” Warnel eitfahigkeit im Sinne des
Patents zu verstehen sei. Die in der aus Dl bekannten
Sonde verwendet en Pol ynere seien dengegenuber nicht als

gut warmnel eitende Materialien anzusehen.

D e Kammer vermag sich dieser Auffassung aus nehreren
G inden nicht anzuschliefen. Zum einen ist der
Anspruch 1 gemal3 Hauptantrag nicht auf konkrete
Materialien, wie die in einem Unteranspruch oder der
Beschr ei bung genannten Bei spi el e D amant und Quarzgl as,
beschr &nkt. Dar Uber hinaus ist festzustellen, dal die
Angabe "gut warnel ei tend" vage und fir sich genommen
ungeei gnet ist, eine nachvoll zi ehbare Abgrenzung etwa zu
schl echt warnel eitenden Materialien festzul egen.

I merhin ist die Warnel ei tfahi gkeit von Quarzglas um
mehr als 3 G 6Renordnungen niedriger als diejenige von
D amant und soll dennoch als "gut" gelten, wédhrend die
von Pol yet hyl en, wel che ei nen Faktor von ca. 3 unter
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derjeni gen von Quarzglas liegt, imSinne des Patents
schl echt sein sollte. H nzu komm schlief3lich, dal3 unter
den Schutz des vorliegenden Anspruchs 1 auch Auf3enhil | en
aus einemflexiblen Material, d. h. aus Polynermaterial,
fallen (vgl. Unteranspriche 11 und 12; Spalte 4,

Zeilen 51-57). Das Patent offenbart hierfiur zwar keine
konkreten Bei spiele, doch gibt es fiar flexible

Hil | materi ali en, di e auRerdem auch noch fur das
verwendet e Laserlicht transparent sein nissen, keine
al I zu grolRe Auswahl unter herkdm ichen Pol ymeren. Som t
i st davon auszugehen, dall auch im Hi nblick auf die

al | genei ne, vom vorliegenden Anspruch 1 unfalite Lehre
des Streitpatents der Fachmann auf Teflon als ein
transparentes Material oder Polyethylen mt seiner far
Pol ymere exzel |l enten Warnel ei tfahi gkeit bei gleichzeitig
hoher optischer Transparenz zurickgreifen durfte.

Im Ubrigen ist die Idee, die Warneleitfahigkeit des
Mat eri al s der Aufenhill e gemal3 D1 zu erhoéhen, umdie
gestellte Aufgabe zu | 6sen, als fir den Fachmann
nahel i egend anzusehen. Di e CGefahr der Gewebever kohl ung
durch hohe Laserl ei stungen von m ndestens 30 W ber uht
auf einer exzessiven Erhohung der Tenperatur des

unm ttel bar um di e Sonde angrenzenden Gewebes. Diese
Gefahr ist in D3 explizit angesprochen. Ihr wird durch
ei ne Kuhl ung der Sondenspitze begegnet, wodurch eine
Tenper atursenke in dem di e Sondenspitze ungebenden
Gewebe erreicht wird (vgl. Seite 218, zweiter Absatz;
Figur 4). Auch wenn D3 kei ne konkreten Materialien fir
di e AuBenhil | e nennt und nicht explizit auf die

Bedeut ung der Warnel ei tfahigkeit hinweist, ist es fir
ei nen fachkundi gen Leser dennoch offensichtlich, dafl
sich di e gewinschte Ausbi |l dung der Tenper at ursenke nur
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bei einer ausreichend starken War meabfuhr durch das
Materi al der AuBRenhille einstellt.

Der in di esem Zusammenhang vor gebrachte Ei nwand der
Beschwer degegner, der Fachmann hatte D3 nicht in
Betracht gezogen, weil das Diffusorel ement des dort als
vorteil haft dargestellten ITT-Lichtleiters nicht mt dem
beanspruchten Diffusorel enent vergleichbar sei, kann
schon deshal b ni cht Uuberzeugen, weil fur den Fachmann

er kennbar zwi schen der aus D3 bekannten |dee der
Gewebekihl ung zur Erhéhung der Laserleistung und Details
der Struktur des Diffusorel ements kein technisch
funktionel | er Zusammenhang best eht .

Abschl i el3end i st festzustellen, dall ei ne besondere
Uberraschende Zusanmenw rkung der Merkmale a) und b)

ni cht gegeben ist, die das Vorhandensein einer
erfinderischen Tatigkeit noch hatte rechtfertigen konnte.

Aus di esen Grinden beruht der Cegenstand des Anspruchs 1
gemall dem Haupt antrag der Beschwerdegegner nicht auf

ei ner erfinderischen Tatigkeit.

Dem Hauptantrag wird somt nicht stattgegeben.

Hi | f santrag der Beschwer degegner

Da sich der Anspruch 1 des Hilfsantrags der

Beschwer degegner vom Anspruch 1 des Hauptantrags nicht
unterscheidet, wird demH |fsantrag ebenfalls nicht

st at t gegeben.
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Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. Das Patent wird w derr uf en.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Di e Vorsitzende:
R. Schurmacher G Davi es
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