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Sachverhalt und Antrage

C1207.D

Mit am 28. Februar 2007 zugestellter

Zwischenentscheidung hat die Einspruchsabteilung den
Hauptantrag der Patentinhaber, die Aufrechterhaltung des
europaischen Patents Nr. 0 966 922 iIn der erteilten Form,
wegen mangelnder Neuheit gemaR Artikel 54(3) EPU 1973
zuriuckgewiesen und das Patent Im veranderten Umfang

gemdll Hilfsantrag 1 gegenudber Einwanden nach

Artikel 123(2) und 56 EPU 1973 aufrechterhalten.

Die angegriffene Entscheidung stutzt sich auf die

Dokumente:

D1: WO-A-99 36113

D6: Technische Zeichnung 36E31341-1
D7: DE-U-88 03 153

D8: EP-B-0 102 538

D9: DE-A-44 20 232.

Die Patentinhaber (Beschwerdefuhrer 11) legten hiergegen
mit Schreiben vom 4. April 2007 unter gleichzeitiger
Entrichtung der Beschwerdegebihr Beschwerde ein und

begrindeten diese mit Schreiben vom 26. Juni 2007.

Ebenfalls wurde von den Einsprechenden

(Beschwerdefuhrer 1) mit Schreiben vom 7. Mai 2007 unter
gleichzeitiger Entrichtung der Beschwerdegebihr eine
gemeinsame Beschwerde eingereicht und mit Schreiben vom
10. Juli 2007 begrindet.

Zu den jeweiligen Beschwerdebegrindungen nahmen die
Patentinhaber mit Scheiben vom 13. November 2007 und die



1v.

C1207.D

-2 - T 0604707

Einsprechenden mit Schreiben vom 8. November 2007
Stellung.

Die Patentinhaber beantragen per Hauptantrag die
Aufrechterhaltung des Patents in der erteilen Fassung
und hilfsweise die Zuruckweisung der Beschwerde der
Einsprechenden.

Die Eilnsprechenden beantragen den Widerruf des Patents.

Der unabhangige Anspruch 1 gemdfl} Hauptantrag lautet:

"Unipolar-Kanule fir die kontinuierliche
Leitungsandsthesie, mit einem elektrisch leitenden
Kantlenrohr (10), mit einer distalen Spitze (14) des
Kantlenrohres (10), mit einer im Bereich der Spitze (14)
angeordneten Austrittsoffnung (12, 44), mit einem am
proximalen Ende des Kantlenrohres (10) angeordneten
Ansatz (18) und mit einem AnschluR (22, 24, 26) fur eine
Elektrostimulation, welcher durch den Mantel des
Ansatzes (18) fuhrt und im Bereich des Ansatzes (18) das
Kanulenrohr (10) an dessen Umfang elektrisch kontaktiert,
dadurch gekennzeichnet, dass das Kanulenrohr (10) eine
elektrisch isolierende auflRere Beschichtung aufweist,
welche sich von dem Ansatz (18) bis zu der Spitze (14)
erstreckt und diese Spitze (14) zumindest in ihrem
distalen Endbereich (16) freilallit, dass der Ansatz (18)
eine axial fluchtend i1in das Kanulenrohr (10) fuhrende
Einfuhroffnung mit einem sich koaxial gegen das
proximale Ende des Kanulenrohres (10) verjungenden
Einfuhrtrichter (32) zum Einfuhren eines Katheters
aufweist und dass Im Bereich der Spitze (14) des
Kantlenrohres 10) eine Austrittsoffnung (12, 44) fur den

Katheter angeordnet ist."
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Anspruch 1 gemall Hilfsantrag 1 enthalt gegenuber dem
Hauptantrag das nach den Worten ... zum Einfdhren eines
Katheters aufweist," eingefiugte Merkmal, 'dass an dem
Ansatz (18) ein Luer-Lock-Anschluss (34) zum axial
fluchtenden Konnektieren einer Spritze oder eines
Zuspritzschauches ausgebildet ist™.

Die Argumente der Beschwerdefiuhrer 1 (Einsprechende)

kénnen wie folgt zusammengefasst werden:

Samtliche Merkmale des erteilten Anspruchs 1 seien in D1
offenbart, insbesondere das Merkmal, dass der Ansatz
eine axial fluchtend in das Kantlenrohr fihrende
Einfuhroffnung mit einem sich koaxial gegen das
proximale Ende des Kanulenrohres verjingenden
Einfuhrtrichter zum Einfuhren eines Katheters aufweist.
Dieses Merkmal sei durch die aufeinander zulaufenden
gestrichelten Linien innerhalb des Hub H in Fig. 1 und 2
dargestellt und der Anspruchsgegenstand damit durch D1
neuheitsschadlich vorweggenommen.

Die Aufnahme des zusatzlichen Merkmals in Anspruch 1
gemédlR Hilfsantrag 1 seil eine unzulassige Erweiterung
gegenuber dem erteilten Anspruch 5, der lediglich besage,
dass das proximale Ende des Ansatzes als Luer-Lock-
Anschluss ausgebildet i1st, und stelle offensichtlich

auch eine Schutzbereichserweiterung dar.

Uberdies wird von den Beschwerdefiuhrern 1 bezuglich
Anspruch 1 des Hilfsantrages | die erfinderische
Tatigkeit ausgehend von D6 in Frage gestellt. D6 ist
eine technische Zeichnung einer "Polyplex C 150"

genannten Kanule, fur die mit eidesstattlichen
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Versicherungen (Herr Riuger, 28. Marz 2006 und

19. Januar 2007) und Lieferscheinen sowie unter
Zeugenangebot (Herr Borgeat im Einspruchsverfahren,

Herr Waskonig im Beschwerdeverfahren) offenkundige
Vorbenutzung geltend gemacht wird. Es wird zugestanden,
dass sich der Anspruchsgegenstand hiervon unterscheidet
durch das Merkmal eines durch den Mantel des Ansatzes
fihrenden Anschlusses fur eine Elektrostimulation, der
Im Bereich des Ansatzes das Kantlenrohr an dessen Umfang
elektrisch kontaktiert. Die hierdurch zu lésende Aufgabe
bestehe darin, ohne zusatzlichen Ansatz eine sichere
Kontaktierung des Kanulenrohrs mit einem elektrischen
Anschluss sicherzustellen. Die LOosung werde durch die
Dokumente D7, D8 oder D9 sowie durch das allgemeine

Wissen des Fachmanns nahegelegt.

VI. Die Argumente der Beschwerdefihrer 11 (Patentinhaber)

lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Die in Fig. 1 von D1 gezeigten aufeinander zulaufenden
gestrichelten Linien innerhalb des Hub (H) seien
lediglich als Anregung zur Ausbildung eines sich
verjungenden Einfihrtrichters zu betrachten. Ferner
weise der Hub einen Luer-Lock-Ansatz auf, an dessen
radialer Innenschulter die Katheterspitze "mit sehr
grosser Wahrscheinlichkeit”™ hangen bliebe, so dass der
proximale Ansatz nicht zum Einfihren eines Katheters
geeignet sei. Uberdies werde der Katheter 20 in D1 nicht
direkt, sondern nur durch den Vielzweck-Konnektor 16 in
die Kanule 12 eingefuhrt. Anspruch 1 gemal Hauptantrag

sel aus diesen Grunden neu gegeniber D1.

C1207.D
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Die i1n Anspruch 1 des Hilfsantrages | hinzugefiugten
Merkmale seien durch die urspringlichen Unterlagen
gestutzt.

Die von den Einsprechenden formulierten Aufgabe beruhe
auf einer Ex-Post-Betrachtung. lhre Formulierung
entspreche nicht der objektiven Aufgabe und eine
Zusammenfassung beider Ansatze sei unmoglich, da das in
D6 achsparallel zum Kantlenrohr gefihrte elektrische
Anschlusskabel die Ausbildung eines Luer-Lock-
Anschlusses an demselben Ansatz verhindern wirde. In D7
und D8 erfolge die elektrische Stimulation durch die
Einstichkanule, wdhrend der Katheter durch die
Verweilkanule eingefihrt werde, so dass keine Anregung
gegeben sei, denselben Ansatz eines Kanulenrohres fir
beide Zwecke auszubilden. Der Anspruchsgegenstand sei

somit nicht nahegelegt.

Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerden sind zulassig.
2. Hauptantrag - Neuheit

D1 i1st unstreitig ein lediglich beziglich der Neuheit
gemal Artikel 54(3) EPU 1973 heranzuziehendes Dokument.

Aufgrund der von den Patentinhabern in der
Beschwerdebegrindung und auch im Einspruchsverfahren
vorgebrachten Argumentation ist klar, dass sie das
einzige Unterscheidungsmerkmal von Anspruch 1 gegenuber
Dokument D1 darin sehen, dass der dort beschriebene
Ansatz H keine axial fluchtend 1n das Kanudlenrohr 12

C1207.D
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fuhrende Einfuhroffnung mit einem sich koaxial gegen das
proximale Ende des Kanulenrohres verjiungenden

Einfuhrtrichter zum Einfuhren eines Katheters aufweise.

Nach Ansicht der Kammer ist jedoch auch dieses Merkmal
dem Dokument D1 eindeutig und zweifelsfreir zu entnehmen.
Eine axial fluchtend in das Kanulenrohr 12 fuhrende
Einfuhroffnung ist in Fig. 1 durch die beiden vom
unteren Rand des Hub H ausgehenden gestrichelten Linien
zu erkennen. Aus dem zweiten Absatz auf Seite 16 dieses
Dokuments folgt, dass der Katheter hierdurch eingefihrt
wird. Diese Einfuhroffnung weist weiterhin einen sich
koaxial gegen das proximale Ende des Kantlenrohres 12
verjiungenden Einfuhrtrichter zum Einfihren eines
Katheters auf, der anhand der in Fig. 1 und 2
dargestellten aufeinander zulaufenden gestrichelten

Linien innerhalb des Hub H zu erkennen ist.

Die Patentinhaber weisen darauf hin, dass der Katheter
20 in D1 nicht direkt, sondern auschliesslich durch den
Vielzweck-Konnektor 16 in die Kanile 12 eingefihrt werde.
Der Anspruchswortlaut macht diesbeziuglich jedoch keine
Aussage und schliesst eine Einfihrung des Katheters mit

einem solchen Konnektor nicht aus.

Die Patentinhaber behaupten weiterhin, dass der Hub H
aufgrund seiner Bezeichnung als "TUOHY hub™ einen Luer-
Lock-Ansatz aufweise. An dessen radialer Innenschulter
(diesbeziglich weisen sie auf Bild 4 der wahrend
mundlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
vorgelegten Norm hin) bliebe die Katheterspitze "mit
sehr grolRer Wahrscheinlichkeit™ héangen, wenn der
Katheter dennoch direkt, d.h. ohne Verwendung des in D1

vorgesehenen Vielzweck-Konnektors (16), in das proximale
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Ende des Ansatzes (H) eingefuhrt wirde. Der in D1
beschriebene proximale Ansatz seir Im Gegensatz zu dem
oben genannten Unterscheidungsmerkmal daher nicht zum
Einfuhren eines Katheters geeignet.

Eine radiale Innenschulter ist in Fig. 1 von D1 jedoch
nicht zu erkennen. Das notwendige Vorhandensein eines
Luer-Lock findet keine Stitze in D1. Gemass Seite 8,
Zeile 13 bis 20 ist eine Ausfuhrung als "TUOHY hub™
lediglich ein mogliches Beispiel. Uberdies sprache das
Vorhandensein einer radialen Innenschulter auch nicht
gegen die prinzipielle Eignung zur Einfuhrung des
Katheters, da die Spitze dort eben nur mit einer
gewissen Wahrscheinlichkeit hangen bliebe, die von der
gewahlten Einfihrungsrichtung abhangt und Uberdies als

eher gering einzuschatzen ist.

Durch die in Fig. 1 und 2 gezeigten gestrichelten Linien
iIst das genannte Merkmal somit eindeutig und
zweifelsfrei offenbart und der Anspruchsgegenstand daher
durch D1 neuheitsschadlich vorweggenommen. Der
Hauptantrag der Patentinhaber ist folglich aufgrund
mangelnder Neuheit gemaR Artikel 54(3) EPU 1973 nicht
gewahrbar .

Hilfsantrag |

Anderungen

Anspruch 1 iIn der erteilten Fassung basiert auf einer
Kombination der urspringlich eingereichten Anspriche 1
und 5. Das gemal Hilfsantrag zusatzlich aufgenommene
Merkmal , dass an dem Ansatz ein Luer-Lock-Anschluss zum

axial fluchtenden Konnektieren einer Spritze oder eines
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Zuspritzschlauches ausgebildet ist, wird durch den
ursprunglichen Anspruch 6 i1n Verbindung mit Seite 3,
Zeile 16 bis 22 und Seite 6, drittletzte Zeile bis

Seite 7, Zeile 6 der urspriunglichen Beschreibung
gestutzt. Dieses hinzugefugte Merkmal stellt
unzweifelhaft eine Einschrankung des Schutzbereiches dar.

Die Erfordernisse von Artikel 123(2) und (3) EPU sind
daher erfullt.

3.2 Erfinderische Tatigkeit

Die erfinderische Tatigkeit wird von den Einsprechenden
lediglich von dem in D6 dargestellten Gegenstand einer
geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung ausgehend
in Frage gestellt. Die Einsprechenden bestreiten nicht,
dass sich der Anspruchsgegenstand von D6 zumindest durch
das Merkmal unterscheidet, dass der Anschluss fur die
Elektrostimulation durch den Mantel des proximalen
Ansatzes fiuhrt und Im Bereich dieses Ansatzes das
Kantlenrohr an dessen Umfang elektrisch kontaktiert.
Auch nach Ansicht der Kammer ist aus D6 zu ersehen, dass
der Anschluss fur die Elektrostimulation (Teil 3) nicht
im proximalen Ansatz (Teil 2), sondern iIn einem
separaten, mittleren Ansatz (Teil 1) mit dem Kaniulenrohr
elektrisch kontaktiert ist.

Angesichts dieser Sachlage halt es die Kammer fur
angebracht, zundchst von der Hypothese auszugehen, dass
die von den Patentinhabern bestrittene offenkundige
Vorbenutzung tatsachlich stattgefunden hat, die Frage
der erfinderischen Tatigkeit also ausgehend von D6 auf
der Basis des auch von den Einsprechenden eingeréumten

Unterscheidungsmerkmals zu untersuchen, und eine weitere

C1207.D
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Klarung der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung
sowie Insbesondere eine Vernehmung von Zeugen nur dann
vorzunehmen, wenn sich herausstellt, dass der
Anspruchsgegenstand ausgehend von D6 nahegelegt ist
(vergleiche Entscheidung T 324/03, Punkte 3.1.2 und 5.2
der Entscheidungsgrinde). Mit einer entsprechenden
Vorgehensweise waren die Parteien im ubrigen auch im

vorinstanzlichen Einspruchsverfahren einverstanden.

Die durch das genannte Unterscheidungsmerkmal objektiv
zu loésende und auch in Absatz [0007] der
Streitpatentschrift angesprochene Aufgabe besteht darin,
den Aufbau und die Handhabung der Unipolar-Kanule zu
vereinfachen. Da dies Im stdndigen Bestreben des
Fachmanns liegt, kann in der Formulierung dieser Aufgabe
selbst kein Beitrag zur erfinderischen Tatigkeit gesehen
werden. Die Eilnsprechenden sehen die durch das genannte
Unterscheidungsmerkmal zu ldsende Aufgabe darin, ohne
zusatzlichen Ansatz eine sichere Kontaktierung des
Kanulenrohrs mit einem elektrischen Ansatz
sicherzustellen. Dies beruht jedoch auf einer
unzulassigen Ex-Post-Betrachtungsweise, da die
Formulierung ""ohne zusatzlichen Ansatz" bereits einen

Hinweils auf die Losung enthalt.

Die Dokumente D7, D8 und D9 zeigen zwar jeweils einen
durch den Mantel eines proximalen Ansatzes fuhrenden
Anschluss (18 i1n Fig. 1 von D7; 7 in Fig. 1 von D8; 4 in
Fig. 1 von D9) fur die Elektrostimulation. Dieser
proximale Ansatz (12 in Fig. 1 von D7; 25 und 27 in

Fig. 1 von D8; in Fig. 1 von D9 nicht mit Bezugszeichen
versehen) ist jedoch in allen drei Dokumenten nicht, wie
In Anspruch 1 definiert, zum Einfihren des Katheters

ausgebildet, sondern dient zur Aufnahme einer
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Injektionsspritze (D7, Seite 4, letzter Satz des ersten
Absatzes; D8, Spalte 4, Zeile 1 bis 16; D9, Fig. 1). In
D7 und D8 wird der Katheter (20 bzw. 21) erst nach
Abziehen der Einstich- und Stimulationskanile (10 bzw. 3)
durch die 1m Korper verbleibende Verweilkanule (14 bzw.
9) eingefuhrt (D7, Seite 5, Zeile 1 bis 3; D8, Spalte 3,
Zeile 45 bis 53), in D9 wird gar kein Katheter erwahnt.
Eine Integration des Anschlusses fur die
Elektrostimulation in einen zum Einfuhren des Katheters
ausgebildeten proximalen Ansatz und die hiermit zu
erreichenden Vorteile lassen sich diesen Dokumenten

nicht entnehmen.

Auch D6 ist keinerlei Hinweis auf eine Zusammenfassung
der dort gezeigten separaten Ansatze zu entnehmen. Es
gibt somit fur den Fachmann weder auf dieser Basis noch
aufgrund seines allgemeinen Fachwissens eine Anregung,
denselben proximalen Ansatz eines Kanulenrohres sowohl
fir den Anschluss der Elektrostimulation als auch fur
das Einfuhren eines Katheters auszubilden und den Aufbau
und die Handhabung der Unipolar-Kaniule auf diese Weise

zu vereinfachen.

Somit ist - auch beir Unterstellung einer offenkundigen
Vorbenutzung der in Dokument D6 dargestellten Kantle -
der Gegenstand von Anspruch 1 hiervon ausgehend unter
der Berucksichtigung der Dokumente D7, D8 und D9 sowie
des allgemeinen Fachwissens nicht nahegelegt. Damit
erubrigt sich eine weitere Klarung dieser Vorbenutzung
und eine Vernehmung der hierzu als Beweis von den

Einsprechenden angebotenen Zeugen.

C1207.D
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Der Gegenstand von Anspruch 1 gemall Hilfsantrag I beruht
somit auf einer erfinderischen Tatigkeit Im Sinne von
Artikel 56 EPU 1973. Die Anspriche 2 bis 10 sind
abhédngige Anspriche, die mit Anspruch 1 aufrechterhalten

werden koénnen.

Entscheirdungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

Die Beschwerden beider Beschwerdefihrer werden zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

D. Sauter M. Noél
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