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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.
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Die Beschwerdefihrerin (Patentanmelderin) hat am

21. Juli 2004, unter gleichzeitiger Entrichtung der
Beschwerdegeblhr, gegen die am 25. Mai 2004 zur Post
gegebene Entscheidung der Prufungsabteilung Uber die
ZurlUckweisung der europaischen Patentanmeldung

Nr. 97 952 919.5 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerde-
begrindung ist am 6. August 2004 eingegangen.

Die PrUfungsabteilung war der Auffassung, dafl der
Anspruch 1 des damals geltenden Hauptantrags nicht klar
und zudem unzulassig erweitert war. Auflerdem war sie der
Ansicht, daf? der Gegenstand des Anspruchs 1 der damals

gestellten drei Hilfsantrage gegenlber

D1 = DE-A-4 139 029

nicht neu war.

Neben D1 wurde im PrlUfungsverfahren auch noch folgende

Entgegenhaltung berltcksichtigt:

D2 = US-A-5 207 675.

Am 10. Marz 2005 fand eine mindliche Verhandlung statt.

Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der

angefochtenen Entscheidung und die Erteilung eines

Patents auf der Grundlage folgender Unterlagen:

- Anspruche:

Anspruch 1 eingereicht in der mindlichen Verhandlung

am 10. Marz 2005
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Ansprliche 2 bis 15, wie verdffentlicht in

WO-A-98/25530

-  Beschreibung:
Seiten 1 und 3 bis 10, wie verdffentlicht in
WO-A-98/25530
Seiten 2 und 2a, eingereicht mit Schreiben vom

5. April 2004

- Zeichnungen:

Figuren 1 bis 8, wie verdffentlicht in WO-A-98/25530;

Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Koagulationsvorrichtung, umfassend

- ein Endoskop mit einem Arbeitskanal (11) mit einer
proximalen und einer distalen Offnung;

- eine Stromzuflhrungseinrichtung mit einem durch den
Arbeitskanal (11) verlaufenden Leiter (30) zum Leiten
eines Koagulationsstroms von einer HF-Quelle (23) zu
einem Entladungsabschnitt (40) am distalen Ende des
Leiters (30);

- eine Gaszuflhrungseinrichtung zum Zuflhren von
Edelgas von einer Edelgasquelle (20) durch eine
GasausstrdéHmoéffnung zu einem Raum zwischen dem
Entladungsabschnitt (40) und einem zu koagulierenden
Gewebeabschnitt (G) ;

- eine Schutzeinrichtung (50) am Entladungsabschnitt
(40) zum Verhindern eines Ubergrofen, schadigenden
direkten Stromflusses durch Kontakt zwischen dem
Entladungsabschnitt (40) und dem zu koagulierenden

Gewebeabschnitt (Q);
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- wobei die Gaszufihrungseinrichtung den als Leitung
zum Transport des Edelgases benutzten Endoskop-
Arbeitskanal (11) umfasst,

dadurch gekennzeichnet, daf? der Leiter (30) mit seinem
distalen Ende und seinem Entladungsabschnitt (40) aus
der distalen Offnung (13) des Arbeitskanals (11), welche
die Gasausstrdmdéffnung bildet, derart frei hervorragt,
dass aus dieser Offnung (13) ausstrdmendes Edelgas vor
dem Entladungsabschnitt (40) aus dem Endoskop-
Arbeitskanal (11) austritt und das distale Ende des
Leiters (30) und den Entladungsabschnitt (40) umspllend
in den Raum zwischen dem Entladungsabschnitt (40) und

dem zu koagulierenden Gewebeabschnitt (G) strdmt."

V. Zur StlUtzung ihres Antrags hat die Beschwerdeflhrerin

folgendes vorgetragen:

Die vorliegenden geanderten Unterlagen seien patentfahig,

da sie alle Erfordernisse des EPU erftillten.

Insbesondere beruhe der Gegenstand des Anspruchs 1 auf
einer erfinderischen Tatigkeit, da der Stand der Technik
keine Anregung dazu gebe, das distale Ende des Leiters
in der Weise mit einer Schutzeinrichtung zu versehen,

daf? es aus der Gasausstrdémdéffnung frei hervorragen kdnne.

Von D2 ausgehend, wlrde der Fachmann die aus D1 zu
entnehmende Anregung zum Schutz vor Ubergroflen Strdmen
allenfalls so auf die Vorrichtung nach D2 dbertragen,
daf? der Leiter von D2 vor dem Ende des Arbeitskanals

innerhalb dieses Kanals angeordnet werde.

0589.D
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Entscheidungsgrinde

0589.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Anderungen

Die in Anspruch 1 definierte Koagulationsvorrichtung ist
beispielsweise in den in WO-A-98/25530 verdffentlichten
Figuren 1 und 2 sowie der zugehdrigen Beschreibung
(siehe Seite 7, Zeile 18, bis Seite 9, Zeile 5)
offenbart. Das von der PriUfungsabteilung zurecht
beanstandete Merkmal, wonach statt der Schutzeinrichtung
auch eine Formgebung am Entladungsabschnitt vorgesehen
sein kann, ist im vorliegenden Anspruch 1 nicht mehr

enthalten.

Die verdffentlichten Anspriiche 2 bis 15 wurden nicht
gedndert und die Beschreibung wurde lediglich zur

Wirdigung des Stands der Technik geandert.

Die vorgenommenen Anderungen sind daher im Hinblick auf

Artikel 123 (2) EPU zuldssig.

Klarheit

Der Ausdruck in Anspruch 1 "Eine Schutzeinrichtung

zum Verhindern eines Ubergroflen, schadigenden direkten
Stromflusses durch Kontakt zwischen dem Entladungs-
abschnitt (40) und dem zu koagulierenden Gewebeabschnitt
(G)" ist klar. Der Fachmann erhalt nadmlich damit einen
klaren Hinweis, daf die Schutzeinrichtung einen direkten
Kontakt zwischen Entladungsabschnitt und Gewebe

verhindern soll und so gestaltet sein soll, daf das
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Gewebe durch den Strom Uber den Koagulationszweck hinaus

nicht geschadigt wird.

Der Ausdruck "Ende (des Leiters)" in Anspruch 1 ist im
Hinblick auf den Begriff "Entladungsabschnitt" auch
nicht redundant und irrefthrend, da der Begriff "Ende"
eine raumliche Bezeichnung ist, wahrend der Begriff
"Entladungsabschnitt" eine Funktionsbezeichnung ist. Dem
Fachmann ist beim lesen von Anspruch 1 klar, daf3 der

Entladungsabschnitt am Ende des Leiters vorzusehen ist.

Entgegen der Meinung der PriUfungsabteilung ist auch
Anspruch 6 zumindest unter BerilUcksichtigung der
Beschreibung klar, da die Schutzeinrichtung, um eine
ungerichtete Entladung zu gewahrleisten, danach
lediglich gemédfs Figuren 7 und 8 ausgestaltet sein

braucht (siehe Seite 10, Zeilen 7 bis 21).

Aus Anspruch 14 entnimmt der Fachmann, daf die
Entladungselektroden entweder zu einem BlUndel zusammen
gefalt sein konnen, oder auch aus einer "Vielzahl", d. h.
aus mehreren, nicht ein BUndel bildenden Drahten

bestehen kénnen. Dementsprechend ist auch Anspruch 14

klar.

Ferner ist fUr den Fachmann auch klar, was unter einer
nach Art eines Endoskop-Arbeitsintrumentes bewegbaren
Manipulationsvorrichtung in Anspruch 15 zu verstehen ist,
da auf dem einschldgigen Fachgebiet bekannt ist, wie

eine solche Vorrichtung arbeitet.
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Neuheit

D1 (siehe insbesondere Figur 5) offenbart eine
Koagulationsvorrichtung, umfassend ein Endoskop mit
einem Arbeitskanal (7) mit einer proximalen und einer
distalen Offnung; eine Stromzufilthrungseinrichtung mit
einem durch den Arbeitskanal verlaufenden Leiter (4) zum
Leiten eines Koagulationsstroms von einer HF-Quelle zu
einem Entladungsabschnitt (8) am distalen Ende des
Leiters; eine Gaszufihrungseinrichtung zum Zufihren von
Edelgas (Ar, siehe Spalte 1, Zeile 44) von einer
Edelgasquelle durch eine Gasausstromdffnung (9) zu einem
Raum zwischen dem Entladungsabschnitt und einem zu
koagulierenden Gewebeabschnitt (18); eine
Schutzeinrichtung (12) am Entladungsabschnitt zum
Verhindern eines Ubergrofien, schaddigenden direkten
Stromflusses durch Kontakt zwischen dem Entladungs-
abschnitt und dem zu koagulierenden Gewebeabschnitt;
wobei die Gaszuflhrungseinrichtung den als Leitung zum
Transport des Edelgases benutzten Endoskop-Arbeitskanal

(7) umfafit.

D1 offenbart aber nicht, daf® der Leiter mit seinem
distalen Ende und seinem Entladungsabschnitt aus der
distalen Offnung des Arbeitskanals, welche die
Gasausstrdémoéffnung bildet, derart frei hervorragt, daf
aus dieser Offnung ausstrdmendes Edelgas vor dem
Entladungsabschnitt aus dem Endoskop-Arbeitskanal
austritt und das distale Ende des Leiters und den
Entladungsabschnitt umspllend in dem Raum zwischen dem
Entladungsabschnitt und dem zu koagulierenden

Gewebeabschnitt strdmt.
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Die Gasausstromdffnung wird nach D1 namlich durch die
Offnung (9) des als Schutzeinrichtung wirkenden Endteils
(12) gebildet. Da der Leiter mit seinem distalen Ende
und seinem Entladungsabschnitt innerhalb dieses Endteils
angeordnet ist, kann er nicht in der im kennzeichnenden
Teil von Anspruch 1 angegebenen Weise aus der

Gasausstrdmdéffnung ragen.

D2 (siehe Figuren 1 und 2) beschreibt eine weitere
Koagulationsvorrichtung, umfassend ein Endoskop (16) mit
einem Arbeitskanal mit einer proximalen und einer
distalen Offnung; eine Stromzufiihrungseinrichtung mit
einem durch den Arbeitskanal verlaufenden Leiter (28)
zum Leiten eines Koagulationsstroms von einer HF-Quelle
(44) zu einem Entladungsabschnitt (30) am distalen Ende
des Leiters; eine Gaszuflhrungseinrichtung zum Zufihren
von Edelgas von einer Edelgasquelle (24) durch eine
Gasausstromdéffnung zu einem Raum zwischen dem
Entladungsabschnitt und einem zu koagulierenden
Gewebeabschnitt (38); wobeil der Leiter mit seinem
distalen Ende und seinem Entladungsabschnitt aus der
distalen Offnung des Arbeitskanals, derart frei
hervorragt, daR aus dieser Offnung ausstrdmendes Edelgas
vor dem Entladungsabschnitt austritt und das distale
Ende des Leiters und den Entladungsabschnitt umspltlend
in dem Raum zwischen dem Entladungsabschnitt und dem zu

koagulierenden Gewebeabschnitt strdémt.

D2 offenbart jedoch nicht, daf die
Koagulationsvorrichtung eine Schutzeinrichtung am
Entladungsabschnitt zum Verhindern eines Ubergrofien,
schadigenden direkten Stromflusses durch Kontakt
zwischen dem Entladungsabschnitt und dem zu

koagulierenden Gewebeabschnitt umfaft, dafl die
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Gaszuflhrungseinrichtung den als Leitung zum Transport
des Edelgases benutzten Endoskop-Arbeitskanal umfaf’t,
und da die distale Offnung des Arbeitskanals die
Gasausstrémdéffnung bildet. Vielmehr wird das Edelgas
nach D2 durch die im Arbeitskanal angeordnete Rohre (10)
zum Entladungsabschnitt geleitet. Dementsprechend wird
die Gasausstrémdffnung nicht von der distalen Offnung
des Arbeitskanals, sondern von der distalen 5ffnung der

Rbhre (10) gebildet.

Im Hinblick auf die vorangehenden Feststellungen ist der

Gegenstand des Anspruchs 1 neu.

Erfinderische Tdtigkeit

Von D2 ausgehend, kann die Aufgabe der Erfindung darin
gesehen werden, zu verhindern, daf Ubergrofie,
mdglicherweise schaddigende Koagulationsstrdme aus dem
Entladungsabschnitt flieflen (siehe Beschreibung der

angegriffenen Patentanmeldung, Seite 4, Zeilen 36 - 38).

Diese Aufgabe wird durch eine Schutzeinrichtung am
Entladungsabschnitt zum Verhindern eines Ubergrofen,
schadigenden direkten Stromflusses durch Kontakt
zwischen dem Entladungsabschnitt und dem zu

koagulierenden Gewebeabschnitt geldst.

Die Berlcksichtigung der Lehre von D1 zur Ld&sung dieser
Aufgabe wlrde den Fachmann nicht in naheliegender Weise
zur Erfindung fihren. D1 lehrt nédmlich, den Leiter mit
seinem distalen Ende und seinem Entladungsabschnitt vor
der distalen Offnung des Arbeitskanals, welche die
Gasausstrdémdéffnung bildet, innerhalb des Endteils (12)

anzuordnen. Der Fachmann wlrde daher beim Heranziehen
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von D1 dazu angeregt, den im Arbeitskanal frei
verlaufenden Leiter von D2 so weit zurlUckzuversetzen,
daf? sein distales Ende nicht mehr aus der distalen
Offnung des Arbeitskanals (Gasausstromdffnung)
hervorragt, um so einen Ubergrofen, schadigenden

direkten Stromflufl zu verhindern.

5.1 Auch von D1 ausgehend, kénnte der Fachmann nicht ohne
erfinderisches Zutun zur beanspruchten Erfindung
gelangen, da eine Verlagerung des Entladungsabschnitts
aus dem schitzenden Endteil (12) hinaus, der Lehre der

D1 entgegengerichtet ware.

5.2 Daher ist zu folgern, dafl der Gegenstand des Anspruchs 1
unter BerlUcksichtigung des vorliegenden Stands der

Technik auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der
Anordnung zurlckverwiesen, ein Patent mit folgender

Fassung zu erteilen:

- Ansprlche:
Anspruch 1 eingereicht wahrend der mindlichen
Verhandlung am 10. Marz 2005;
Ansprlche 2 bis 15, wie wverdffentlicht in

WO-A-98/25530;

0589.D
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-  Beschreibung:
Seiten 1 und 3 bis 10, wie verdffentlicht in
WO-A-98/25530;
Seiten 2 und 2a, eingereicht mit Schreiben vom
5. April 2004;
- Zeichnungen:

Figuren 1 bis 8, wie verdffentlicht in WO-A-98/25530.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

V. Commare T. Kriner
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