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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.
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Die am 23. November 2004 eingegangene Beschwerde richtet
sich gegen die am 24. September 2004 zur Post gegebene
Entscheidung der Prufungsabteilung Uber die
ZurlUckweisung der europaischen Patentanmeldung

Nummer 00 953 004.9 mit der europaischen
Verdffentlichungsnummer 1200137 und der internationalen

Verdffentlichungsnummer WO 01/02029.

Die PrlUfungsabteilung vertrat die Auffassung, dass im

Hinblick auf die Druckschriften

(1) US-A-5 583 114,

(2) DE-A-1 973 17 41 und

(3) US-A-5 648 100,

der Gegenstand der Ansprliche 1 und 2 in der damaligen
Fassung nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit gemaf3

Artikel 56 EPU beruhe.

Die PrUfungsabteilung fihrte in der angefochtenen
Entscheidung insbesondere aus, dass aus der
nachstliegenden Druckschrift (3) ein Produkt zum
Verschluss von Blutgefdssen bekannt sei, von dem der
Gegenstand des Anspruchs 1 sich dadurch unterscheide,
dass eine andere embolisierende Substanz zusammen mit
Farbstoffen verwendet werde. Da kein unerwarteter Effekt
flir dieses Merkmal nachgewiesen werde, sei die
anmeldungsgemafle Aufgabe, eine alternative Zubereitung
zum Verschluss von Blutgefdssen zur Verfligung zu stellen.

Die Verwendung von Fibrin und Thrombin zum
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Gefafverschluss sei jedoch dem Fachmann aus den
Druckschriften (1) und (2) bekannt. Die zusatzliche
Verwendung von Aprotinin sei nur eine von mehreren
naheliegenden Mdoglichkeiten, die dem Fachmann zur
Verfigung stlinden, um die gestellte Aufgabe zu ldsen.
Deshalb sei der Gegenstand des Anspruchs 1 und aus den

gleichen Grinden der des Anspruchs 2 nicht erfinderisch.

In der mindlichen Verhandlung vor der Kammer am 5. April
2006 hat der Beschwerdefilhrer einen neuen Satz wvon

3 Ansprlichen eingereicht und die Patenterteilung nur
noch in diesem Umfang begehrt. Anspruch 1 des einzigen

Antrags lautet:

"1. Mittel zum Verschluss von Blutgefafen, dadurch
gekennzeichnet, daf® es besteht aus

- einem physiologisch vertraglichen Farbstoff in Ldsung
- einer stabilisierten, fllissigen Fibrinogen- und einer
fllissigen Thrombinzubereitung, wobei die
Fibrinogenzubereitung eine chaotrope Substanz enthalt,
- einer CaCl,-Lésung, die zur spateren Aushdrtung des
Mittels im Gewebe dient,

- eilner Aprotinin-Lésung und gegebenenfalls zusatzlich
einer den Blutgerinnungsfaktor XIII enthaltenden

Zubereitung."

Die abhangigen Ansprlche 2 und 3 betreffen bevorzugte

Ausfihrungsformen des Gegenstands des Anspruchs 1.

Der Beschwerdefihrer hat vorgetragen, dass die
Druckschrift (3) den nachstliegenden Stand der Technik
darstelle, der den Verschluss von Gefafen durch
Mikrokligelchen beschreibe, die zur besseren

Sichtbarmachung einen Farbstoff oder einen anderen



- 3 - T 0260/05

Marker enthalten kdénnten. Die Mikrokligelchen fihrten
damit zum einem dauerhaften Verschluss der Blutgefasse
und blieben als Fremdkdérper im Organismus, auch wenn sie
therapeutisch nicht mehr bendétigt wlirden. Im Gegensatz
dazu bestehe das beanspruchte Mittel nur aus
kdrpereigenen Substanzen, die nach einiger Zeit
vollstandig abgebaut und resorbiert wlrden. DarlUber
hinaus ermdgliche das beanspruchte Mittel einen
vollstdndigen Verschluss des kranken Gewebes und eine
vollstidndige Abdichtung vom gesunden Gewebe. Dies sei
jedoch mit den Mikroklgelchen gemafs Druckschrift (3)
nicht zu erreichen. Auflerdem sei die Herstellung von
gefarbten Mikrokiigelchen kompliziert, da eine kovalente
Bindung zwischen Farbstoff und Mikroklgelchen notwendig
sei. Demgegeniber wilirden die Bestandteile des
beanspruchten Mittels nur vermischt. Es sei somit
erkennbar, dass das erfindungsgemafde Mittel nicht nur
erhebliche medizinische Vorteile gegeniber den aus
Druckschrift (3) bekannten Mikroklgelchen aufweise,
sondern auch einfacher herzustellen und vielfdltiger
anzuwenden sei. Druckschrift (1) beschreibe einen
Zweikomponentenkleber, welcher nicht tief in das Gewebe
eindringen solle, sondern die Blutbahnen und die
Gewebeoberfldche schnell und effektiv versiegele. Der
Kleber aus Druckschrift (1) werde deshalb auch nicht zur
Herbeiflhrung von Gefafverschllssen bei operativen
Eingriffen verwendet, weil er keine optische
Méglichkeiten biete, die eine sichere Unterscheidung von
gesundem und krankem Gewebe erlaube. Gegenstand von
Druckschrift (2) sei lediglich ein Diagnose-Mittel zur
Unterscheidung von erkranktem und gesundem Gewebe bei
Krebserkrankungen. Die Druckschrift (2) gebe jedoch
keinen Hinweis darauf, wie eine operative Behandlung von

Krebserkrankungen durchgefihrt werden kdnne. Der

0969.D
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Nachteil der dort beschriebenen Konjugate aus Farbstoff
und Trager sei auferdem, dass sie in einem aufwendigen
Verfahren hergestellt werden missten, woflr die
Erzeugung einer kovalenten Bindung zwischen Farbstoff
und Trager notwendig sei. Demgegeniber sei es
Uberraschend, dass bereits eine einfache Mischung eines
physiologisch vertraglichen Farbstoffes in Ldsung mit
einer fllUssigen Fibrinogen-Zubereitung ausreiche, um das
zu entfernende kranke Gewebe vom gesunden Gewebe

unterscheidbar zu machen.

Die Kombination der Entgegenhaltung (3) mit den
Entgegenhaltungen (1) oder (2) gebe somit dem Fachmann
keinen Hinweis darauf, wie er zur vorliegenden Erfindung
gelangen kénne. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruhe

deshalb auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Der Beschwerdefihrer hat beantragt, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf Grundlage der
Ansprlche 1 bis 3, Uberreicht in der mindlichen
Verhandlung vor der Kammer, und einer noch anzupassenden

Beschreibung zu erteilen.

Am Ende der mindlichen Verhandlung wurde die

Entscheidung der Kammer verkUndet.

Entscheidungsgrinde

0969.D

Die Beschwerde ist zulassig.
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Anderungen (Artikel 123 (2) EPU)

Der geltende Anspruch 1 betrifft wie der urspringliche

Anspruch 1 ein Mittel zum Verschluss von Blutgefassen.

Dieses Mittel besteht laut urspringlicher Anmeldung aus
einem Gewebekleber und verschiedenen Zusatzstoffen

(Seite 3, Zeilen 24 und 33; Seite 4, Zeilen 10 und 18).

Dass der Gewebekleber und somit das beanspruchte Mittel
aus einer stabilisierten, flUssigen Fribrinogen-, einer
fltissigen Thrombinzubereitung und einem physiologisch
vertradglichen Farbstoff besteht, stltzt sich auf Seite 3,

Zeilen 24 bis 28 der ursprunglichen Beschreibung.

Gemafl Seite 6, Zeile 35 wird eine Farbstoffldsung
eingesetzt sodass auch das Merkmal "Farbstoff in Ldsung"

durch die urspringliche Anmeldung gestltzt ist.

Dass die Fribrinogenzubereitung eine chaotrope Substanz

enthalt stlttzt sich auf Seite 4, Zeilen 10 und 11.

Dass das Mittel gegebenenfalls zusdtzlich eine den
Blutgerinnungsfaktor XIII enthaltende Zubereitung
enthdlt, stlUtzt sich auf Seite 3, Zeilen 33 und 34.

Die Anwesenheit im erfindungsgemafen Mittel einer
CaCl,-Ldésung zur spateren Aushartung des Mittels im

Gewebe stltzt sich auf Seite 7, Zeilen 9 bis 12.

Gemdfls Seite 7, Zeilen 14 und 15 wird auch eine

Aprotinin-Ldsung dem Mittel zugesetzt.

Obwohl die Aprotinin-Lésung und die CaCl,-Lésung bei der

Zubereitung des Mittels zuerst in separaten
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Stechflaschen vorhanden (Figur 1; Seite 7, Zeilen 9 bis
15), bzw. durch eine Membrane getrennt (Figur 4; Seite 7,
Zeile 32 bis Seite 8, Zeile 5) sind, wird der Inhalt der
Stechflaschen gemischt (Figur 3) oder die Membrane
zerstdrt (Seite 8, Zeile 6 bis 10), um das
erfindungsgemaffe Mittel zu bilden. Somit ist ein Mittel,
das die beiden Komponenten CaCl, und Aprotinin
gleichzeitig enth&lt, durch die urspringliche

Offenbarung gestlitzt.

Der vorliegende Anspruch 1 ist dadurch eingeschrankt,
dass er aus den darin genannten Komponenten besteht. Es
wurden jedoch alle Komponenten im Anspruch 1 erfasst,
die in der urspriinglichen Anmeldung als Bestandteil des
erfindungsgemafien Mittels offenbart sind. Deshalb ist
die Einschrankung auf ein Mittel, das nur aus den im
vorliegenden Anspruch 1 genannten Komponenten besteht,

nicht zu beanstanden.

Der Anspruch 1 ist somit durch die ursprlingliche

Offenbarung gestitzt.

Anspruch 2 ist durch Seite 4, Zeilen 11 bis 14 der

urspringlichen Anmeldung gestitzt.

Der geltende Anspruch 3 findet seine Stltze im

ursprlinglichen Anspruch 2.

Die geltenden Ansprlche genigen daher den Erfordernissen

des Artikels 123 (2) EPU.

3. Neuheit

Die Kammer hat sich davon Uberzeugt, dass das Mittel

gemafy vorliegendem Anspruch 1 in den entgegengehaltenen

0969.D
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Druckschriften nicht beschrieben und somit neu ist
(Artikel 54 EPU). Da die Neuheit des Mittels in der
angefochtenen Entscheidung nicht in Frage gestellt wurde,
obwohl der damals anhangige Anspruch breiter war,

erlbrigen sich weitere Ausfihrungen hierzu.

Erfinderische T4tigkeit

Es verbleibt daher zu prifen, ob der

Anmeldungsgegenstand auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruht. Gemaf Artikel 56 EPU beruht eine Erfindung auf
einer erfinderischen Tatigkeit, wenn sie sich fir den
Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der
Technik ergibt. Flr die Beantwortung dieser Frage ist es
nach der standigen Rechtsprechung der Beschwerdekammern
erforderlich, den nachstliegenden Stand der Technik
festzustellen, demgegeniber die Aufgabe zu ermitteln,

die erfindungsgemafd aus objektiver Sicht gestellt und
geldst wird, und die Frage des Naheliegens der
anmeldungsgemaflen Lbdsung dieser Aufgabe fir den Fachmann
angesichts des Standes der Technik zu klaren (siehe u. a.
T 1/80, ABl. EPA 1981, 206, Punkte 3, 6, 8, 11 der
Entscheidungsgrinde; T 24/81, ABl. EPA 1983, 133,

Punkt 4 der Entscheidungsgrinde; T 248/85, ABl. EPA 1986,

262, Punkt 9.1 der Entscheidungsgrinde) .

Die Anmeldung betrifft ein Mittel zum Verschluss von
BlutgefaRen, das einen Farbstoff enthalt. Solche Mittel
sind schon aus der Druckschrift (3) bekannt. Die Kammer
betrachtet daher diese Druckschrift, im Einklang mit der
Vorinstanz und dem Beschwerdefihrer, als nachstliegenden
Stand der Technik und Ausgangspunkt bei der Beurteilung

der erfinderischen Tatigkeit.



4.3.1

0969.D

- 8 - T 0260/05

Die Druckschrift (3) beschreibt ein Mittel zur
therapeutischen Embolisierung von Blutgeféfen, das
Mikrokligelchen aus einem hydrophilen Acrylatcopolymer
enthalt (Anspruch 1). Zur Sichtbarmachung der
Mikrokligelchen enthdlt das Copolymer ein
funktionalisiertes Monomer, das bei der Herstellung der
Mikrokligelchen durch eine chemische Kupplung mit einem
Farbstoff erhalten wird (Anspruch 1; Spalte 2, Zeilen 55
bis 61; Spalte 3, Zeilen 18 bis 27). Die Mikroklgelchen
kénnen auch nach ihrer Herstellung mit
Fluoreszenzfarbstoffen wie Erythrosin oder Fluoreszein

markiert werden (Spalte 3, Zeilen 38 bis 41).

Ausgehend von der Druckschrift (3) als ndchstliegendem
Stand der Technik liegt der Anmeldung die Aufgabe
zugrunde, ein weiteres Mittel zum Verschluss wvon
Blutgefaffen mit gleichzeitiger sichtbarer Abgrenzung des
durch Unterbrechung der Blutzufuhr nicht versorgten
Gewebes zur Verflgung zu stellen (Streitanmeldung,

Seite 2, Zeilen 1 bis 6; Seite 8, Zeile 30 bis Seite 9,
Zeile 3). In der mindlichen Verhandlung vor der Kammer
hat der Beschwerdefihrer gleichfalls auf diese

anmeldungsgemafle Aufgabe abgehoben.

Zur Lb6sung dieser Aufgabe schlédgt die Anmeldung das
Mittel gemafd Anspruch 1 vor, welches durch den Einsatz
des dort nadher definierten Fibrinklebers und eines

Farbstoffes in Ldsung gekennzeichnet ist.

Dass der Farbstoff in Lbésung zu einer Visualisierung des
Gewebes fUhrt und der Fibrinkleber die Blutgefafe
verschlieRt ist unzweifelhaft. Die Kammer kommt daher zu
dem Schluss, dass die oben genannte Aufgabe durch das

beanspruchte Mittel erfolgreich geldst wird.
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Es bleibt nun zu untersuchen, ob der entgegengehaltene
Stand der Technik dem Fachmann Anregungen bot, die
genannte Aufgabe durch die anspruchsgemafen Mittel zu

16sen.

Die nachstliegende Druckschrift (3) lasst jeden Hinweis
auf den erfindungsgemafen Fribinkleber vermissen (siehe
Punkt 4.3 oben). Darlber hinaus wird dort der Farbstoff
chemisch an die Mikrokiigelchen gebunden, sodass die
Substanz, die zur Embolisierung der Blutgefafle verwendet
wird, selbst sichtbar ist (Spalte 2, Zeilen 62 bis 67).
Damit werden die Nachteile von Substanzen die nicht
markiert sind, namlich dass sie vor, wahrend und nach
ihre Injektion in den Blutgeféafen fir den Benutzer
schwer sichtbar sind, geldst (Spalte 2, Zeilen 55 bis
61) . Die Druckschrift (3) spricht jedoch die
patentgemaffe Aufgabe, nadmlich eine Abgrenzung zwischen
den Geweben sichtbar zu machen, nicht an, sodass sie

auch keine Anregung zu deren Ldsung geben kann.

Die Druckschrift (3) allein vermag somit die

anspruchsgemaffe L&ésung nicht nahezulegen.

Die in der angefochtenen Entscheidung ferner angezogene
Druckschrift (1) beschreibt zwar den Einsatz von
erfindungsgemafien Fibrinklebern, um Gewebe wie
Blutgefafe zu versiegeln (Spalte 1, Zeilen 40 bis 46),
ohne jedoch irgendeine Anregung zu geben, gleichzeitig
einen Farbstoff anzuwenden, um das Gewebe sichtbar zu
machen. Somit spricht die Druckschrift (1) auch einen
wesentlichen Aspekt der erfindungsgemafen Aufgabe nicht
an, namlich ein Mittel zu Verflgung zu stellen, das eine

sichtbare Abgrenzung des durch Unterbrechung der
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Blutzufuhr nicht versorgten Gewebes ermdglicht. Daher
kann die Druckschrift (1) alleine oder in Kombination
mit der Druckschrift (3) keinen Hinweis zur Ldsung

dieser Aufgabe geben.

Die Druckschrift (2) beschreibt ein Konjugat, umfassend
eine zur Fluoreszenz-fahige Verbindung und einen Trager,
wobei die Verbindung und der Trager Uber eine
Saureester-, eine Saureamid-Bindung oder eine Enan-
Bricke verbunden sind (Spalte 1, Zeilen 19 bis 23). Der
Trager umfasst Verbindungen jeglicher Art, die zur
Anreicherung des Konjugats in einem bestimmten Gewebe,
z.B. einem Tumor, einem Entzlindungsherd oder in
oberflachlich gelegenen kleineren Gefassen, wie
Neovaskularisationen im Bereich der Cornea, geeignet
sind. Beispiele solcher Tradger sind Proteine und
Polyether (Spalte 1, Zeilen 26 bis 32). Die Konjugate
reichern sich in krankhaftem Gewebe an. Durch Licht wird
die zur Fluoreszenz-fahige Verbindung angeregt, wodurch
krankhaftes Gewebe sichtbar gemacht werden kann,
wohingegen gesundes Gewebe, in dem sich die Konjugate
nicht anreichern, nicht sichtbar gemacht wird (Spalte 2,

Zeile 61 bis Spalte 3, Zeile 3).

Der Verschluss von Blutgefafen wird in der Druckschrift
(2) nicht angesprochen. Diese Druckschrift kann deshalb
dem Fachmann keine Anregung geben, wie die

erfindungsgemafie Aufgabe zu ldsen ist.

Weiterhin ist der Gegenstand der Druckschrift (2)
lediglich ein Diagnosemittel zur Unterscheidung von
erkranktem und gesundem Gewebe, da der Trager so
ausgewahlt wird, dass sich das Konjugat besonders im

krankhaften Gewebe anreichert. Im Gegensatz dazu enthidlt
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das erfindungsgemafRe Mittel einen frei fliefRenden
Farbstoff in Lbésung, der sich nicht selektiv im kranken
Gewebe anreichert, sondern nur das Gewebe, das durch die
zu verschlieRenden Blutgefdflen versorgt wird, anfarbt
und deshalb sichtbar vom umliegenden Gewebe abgrenzt.
Das beanspruchte Mittel ist deshalb auch kein
Diagnosemittel, sondern vielmehr eine Hilfe, das bei
operativen Eingriffen zur Entfernung von krankem Gewebe

eingesetzt wird.

Aus diesen Grinden fuhrt auch eine Kombination der Lehre
der Druckschrift (2) mit dem nachstliegenden Stand der
Technik, wie er in der Druckschrift (3) beschrieben ist,

nicht in naheliegender Weise zu dem beanspruchten Mittel.

Die Kammer kommt daher zum Ergebnis, dass der Gegenstand
des Anspruchs 1 dem Fachmann durch keine der angezogenen
Druckschriften, weder einzeln noch in Kombination,
nahegelegt wird und damit auf einer erfinderischen

Tatigkeit im Sinne von Artikel 52 (1) und 56 EPU beruht.

Die abhangigen Ansprlche 2 bis 3 betreffen weitere
Ausgestaltungen des Mittels gemdfs Anspruch 1 und werden

von dessen Patentfadhigkeit getragen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Sache wird an die erste Instanz zurlckverwiesen mit
der Anordnung, ein Patent auf Grundlage der in der
mindlichen Verhandlung Uberreichten Anspriche 1 bis 3
und einer noch anzupassenden Beschreibung zu erteilen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

C. Moser R. Freimuth
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