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Sachverhalt und Antrage
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Der Beschwerdegegner ist Inhaber des europdischen Patents
0 211 166.

Die Beschwerdefilhrerin hat gegen die Patenterteilung im
Hinblick auf Artikel 100 a) EPU gestitzt auf die
Dokumente:

D1l: US-A-3 244 174 ﬁnd

D2: US-A-4 112 952

Einspruch erhoben.

Die Einspruchsabteilung hat den Einspruch zurickgewiesen.

Sie stellte dabei insbesondere fest, daB die aus Dokument
D1 bekannte Elektrode als Elektrode zur direkten

- Applikation eines hochenergetischen defibrillierenden

StromstoBes, d. h. als Defibrillations-Elektrode, nicht
geeignet sei, ihre zwei von einem gemeinsamen Ring
ausgehenden Elektrodenarme nicht stern- oder strahlen-
férmig auseinanderliefen, und weder Dokument D1 noch
Dokument D2 die Aufgabe ansprache, eine Defibrillations-
Elektrode zu schaffen, welche weniger Energie fur den
Defibrillations-StromstoB benétigt und gleichzeitig dem
Herzen eine bessere Bewegungsfreiheit 1aft.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefuhrerin
Beschwerde erhoben und unter anderem im Laufe des
Beschwerdeverfahrens erstmals mangelnde Neuheit des

Gegenstandeé des Anspruchs 1 gemaB Artikel 54 (3) EPU
gegenuber dem Dokument

D3: EP-A-0 206 248

geltend gemacht.

cei)
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Am 15. Dezember 1992 fand eine mundliche Verhandlung
statt, zu deren Beginn die Kammer das Dokument D3 als
moéglicherweise entscheidungserhebiich gemaB Artikel 114
(2) EPU in das Verfahren einfuhrte.

Am Ende der mundlichen Verhandlung beantragte die
Beschwerdefuhrerin (Einsprechende) die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des
europaischen Patents 0 211 166.

Der Beschwerdegegner (Patentinhaber) beantragte, die
Beschwerde zurickzuweisen, und das Patent auf der
Grundlage des wahrend der mundlichen Verhandlung
Uberreichten Haupt- oder Hilfsantrages in gedndertem

Umfang aufrechtzuerhalten.
Anspruch 1 dieses Hauptantrages lautet:

"1. Defibrillations-Elektrode (1) mit einem biegsamen
vergroBerten Elektrodenkopf (3) zum groBflachigen Anlegen
an beliebiger Stelle der AuBenseite des Herzens und mit
einer Zuleitung (2) zur Verbindung des Elektrodenkopfes
mit einem Defibrillator oder Impulsgenerator, dadurch
gekennzeichnet, daB der Elektrodenkopf (3) mehrere
einzelne Elektrodenarme (5) aufweist, die in Gebrauchs-
stellung vom Elektrodénkbpf aus etwa stern- oder strahlen-
formig auseinanderlaufen, einzeln an der HerzauBenseite
befestigbar und allseitig schwenkbar sind."

Anspruch 1 des Hilfsantrages setzt den Wortlaut des
Anspruchs 1 gemaB Hauptantrag wie folgt fort:

"und daB der Elektrodenkopf (3) zusatzlich zu seiner
Befestigung mittels der Elektrodenarme (5) auch an dem
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gemeinsamen Ausgangspunkt der Elektrodenarme (5) an der

HerzaufBenseite reizubertragend befestigbar oder

verankerbar ist."

Anspruche 2 bis 18 beider Antrage hangen von dem
jeweiligen Anspruch 1 ab, wobei Anspruche 2 bis 18 des

Hauptantrags die erteilte Fassung aufweisen.

Zur Begrindung ihres Antrages tragt die Beschwerdefihrerin

im wesentlichen folgende Argumente vor:

a)

Die Merkmale des Anspruchs 1 wurden sich aus den
Figuren 7, 14 und 16 des Dokuments D3 nebst dazuge-
horiger Beschreibung ergeben. Das stern- bzw.
strahlenformige Auseinanderlaufen dieser bekannten
Elektrodenarme sei in Figur 7 erkennbar. Wie aus
Dokument D3, Sp. 9, Zeilen 39 - 43 und Sp. 8, Z. 37
hervorginge, seien die Elektrodenarme 128 aus einer
flexiblen dinnen Platte (flexible sheet 102)
hergestellt und damit schwenkbar. Die Schwenkbarkeit
"allseitig" auszufihren, sei ein naheliegendes
Aquivalent. Ein Fachmann wirde die Figuren 6B, 6C und
7 des Dokuments D3 nur dahingehend interpretieren,
daB sich der kreisfoérmige Querschnitt der Randteile
der Elektrodenarme in dem sie verbindenden zentralen
Ringteil fortsetze, so daR dieser nicht einen becher-
sondern einen kreisfoérmigen Querschnitt aufweisen
wurde. Des weiteren musse die in Figur 7 des
Dokuments D3 dargestellte Elektrode an unter-
schiedliche Herzgrofen anpaBbar sein, so daB damit
ihr Anbringungsort nicht vorhersagbar sei. Daher sei
auch die aus Dokument D3 bekannte Defibrillations-
Elektrode "an beliebiger Stelle" anlegbar.

cei)nn
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Es sei fur den Fachmann naheliegend, die aus Dokument
D1 bekannte Elektrode fur ein '"grofflachiges"
Anliegen zu dimensionieren, zumal das im Recherchen-

bericht genannte Dokument
D4: US-A-4 030 509

anhand von Figur 3 und 8 belege, daB zum
Defibrillieren mindestens zwei Elektroden notwendig
seien. Das Merkmal "strahlenférmig" sei bereits durch
die zwei Elektrodenarme des Dokuments D1 realisiert.
Die Erganzung durch einen dritten Arm zu einer
"sternformigen" Elektrodenkonfiguration bedinge keine
erfinderische Tatigkeit und werde iUberdies durch die
sternformig auseinanderlaufenden Elektrodenarme gemafB

Figur 12 des Dokuments D2 nahegelegt.

Der Beschwerdegegner widersprach dem vorstehenden

Vorbringen im wesentlichen durch folgende Argumente:

a)

b)

Die zwei der erteilten Fassung des Anspruchs 1
hinzugefigten Merkmale des Hauptanspruchs seien im
Streitpatent offenbart, und zwar die Eignung zum
groBflachigen Anlegen "an beliebiger Stelle" der
AuBenseite des Herzens in Figur 2 sowie Spalte 5,
Zeile 62 bis Spalte 6, Zeile 1, und Elektrodenarme,
die "allseitig schwenkbar sind" in Spalte 7,

Zeilen 16 bis 18 und 24 bis 36.

Es sei nicht nachgewiesen, daf Dokument D3 die
Prioritat vom 20. Juni 1985 rechtmdBig in Anspruch
nehme und fir zwei der im Streitpatent benannten
Vertragsstaaten einen Stand der Technik gemas
Artikel 54 (3) EPU darstelle. Wie Figur 16 des
Dokuments D3 zeige, sei die in Figur 7 dargestellte
Elektrode ein ausschlieflich an die Herzspitze
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anlegbarer Apexbecher, dessen zentraler Ringteil
aufgrund seines Figur 16 entnehmbaren becherformigen
Querschnitts ein Anlegen "an beliebiger Stelle" der
Herzoberflache verhindere. Wie die in Figur 16
geradlinig und nicht kreisbogenférmig dargestellten
Ringwande zeigten, wirden nicht die Randteile sondern
der dazwischenliegende, die Elektrodenflachen
halternde bandférmige Mittelteil im zentralen
Ringteil der Elektrode weitergefuhrt werden, so daB
der Ringteil einen becherférmigen Querschnitt auf-
weise. 2Zur Anpassung an unterschiedliche Herzgréfen
wirden in der Praxis Apexbecher unterschiedlicher
GroBe hergestellt werden.

Abgesehen von fehlenden Hinweisen auf eine
Defibrillation in Dokument D1, kénne der Fachmann
auch anhand der Dokument D1, Spalte 2, Zeilen 22 und
54 entnehmbaren GréBe der freiliegenden Elektroden-
flache - im Vergleich zu Figur 3 des Dokuments D4 -
zweifelsfrei erkennen, daB die in Dokument D1
beschriebene Elektrode ausschlieflich zum Stimulieren
geeignet sei, wobei die doppelte Ausfihrung der
Zuleitungen und Elektrodenoberfldchen Sicherheits-
grunden diene (vgl. Dokument D1, Spalte 1, Zeilen 19
und 43) und auf der zwischen ihnen liegenden Herz-
oberflache kein defibrillierendes elektrisches Feld
Zu erzeugen vermag. Ferner zeige die zeitlich spatere
Veroffentlichung der Dokumente D4 und D3, daB in
Dokument D1 keine Defibrillationselektrode mit
"vergroBertem" Elektrodenkopf zum "grofflachigen
Anlegen" beschrieben sei. Die in Dokument D2,

Figur 12 beschriebenen sternférmig auseinander-
gespreizten Drahte 12 stellten keine an der AuBen-
seite des Herzens anliegenden Elektrodenarme dar,
sondern die Herzwand durchdringende gebogene Zinken,
die zur Befestigung der Elektrode mit der Innenseite
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der Herzwand wechselwirken. Nachstliegender Stand der
Technik sei somit Dokument D4, dessen technischer
Inhalt im Streitpatent Spalte 1, Zeile 48 bis

Spalte 2, Zeile 9 gewlurdigt sei. Die dem Streitpatent
zugrundeliegende Idee, die Defibrillationsenergie
durch die Herzwand groBfldchig umgreifende
Elektrodenarme herabzusetzen, werde durch den Stand
der Technik nicht nahegelegt.

Am SchluB der mindlichen Verhandlung wurde die
Entscheidung verkindet, daB die Entscheidung der
Einspruchsabteilung aufgehoben und die Sache an die erste
Instanz zurlckverwiesen werde mit der Auflage, das Streit-
patent nunmehr in geandertem Umfang aufgrund des Haupt-

antrages des Beschwerdegegners aufrecht zu erhalten.

Entscheidungsgrinde

1.

00284

Der gultige Anspruch 1 des Hauptantrages entspricht dem
Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 und enthalt zusatzlich
Merkmale, die in der ursprunglichen Beschreibung, Figur 2
sowie Seite 9, Zeilen 31 bis 34; Seite 11, Zeile 34 bis
Seite 12, Zeile 1; und Seite 12, Zeilen 6 bis 15, offen-
bart sind. Dabei ist die Eignung der beanspruchten
Elektrode zum Anlegen "an beliebiger Stelle" der AuBen-
seite des Herzens insbesondere durch die auf S. 12,
Zeilen 7 - 11, der ursprunglichen Beschreibung dargelegte

Anpafbarkeit der allseitig schwenkbaren Elektrodenarme an

die Herzanatomie offenbart. Die Erganzung der Aufgaben-
stellung im Hinblick auf "eine Vielzahl von Anpassungs-
méglichkeitén an die Anatomie der Herzoberflache" geht aus
der urspruinglichen Figur 2 nebst dazugehoriger
Beschreibung hervor. Die weiteren Anderungen der
Beschreibung beschranken sich auf die Anpassung an den
sachlichen Inhalt des nunmehr gultigen Anspruchs 1. Die
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nunmehr gliltigen Unterlagen des Streitpatents sind daher
im Hinblick auf Artikel 123 (2) und 123 (3) EPU nicht zu

beanstanden.
Neuheit

Die Kammer hat sich davon uberzeugt, daf Dokument D3 die
Prioritat der Erstanmeldung Nr. 746 694 in den Vereinigten
Staaten von Amerika vom 20. Juni 1985 rechtméaBig in
Anspruch nimmt. Damit gilt der Inhalt des Dokuments D3 far
die im Streitpatent (mit einer Unionsprioritat vom

28. Juni 1985) benannten Vertragsstaaten DE und FR gemag
Artikel 54 (3) EPU als Stand der Technik, der jedoch gemas
Artikel 56, Satz 2 EPU bei der Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit nicht in Betracht gezogen wird;
vgl. Pkt. VII-b.

Die in Dokument D3 beschriebenen Elektrodenarme -
insbesondere bei dem dem Gegenstand des Anspruchs 1 am
nachsten kommenden Ausfihrungsbeispiel gemaB den

Figuren 7, 6B, 6C, 14 und 16 - haben eine flachbandige
Gestalt, d. h. einen aus einem partiell von einer Isolier-
schicht uberzogenen Metallband bestehenden plattenférmigen
Mittelteil, der an seinen beiden Radndern von in einer
Isolierschicht eingebetteten schraubenformig gewickelten
Leitern eingerahmt ist. Die nicht vernachlassigbare Breite
des Metallbandes gibt diesen Elektrodenarmen eine Steifig-
keit, die ihre Schwenkbarkeit insbesondere in einer
Richtung parallel zur Zeichenebene der Figur 7 - und damit
eine Abstandsanderung zwischen zwei benachbarten Elektro-
denarmen in der Zeichenebene - ausschlieBt. Die Elektro-
denarme der aus Dokument D3 bekannten Defibrillations-
Elektrode sind also nicht wie beim Gegenstand des
Anspruchs 1 des Streitpatents "allseitig schwenkbar". Auf
diesen sachlichen Unterschied nimmt auch die Beschwerde-
fihrerin in ihren Argumenten Bezug, in dem sie feststellt,

e
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daB eine "allseitige" Ausfihrung der Schwenkbarkeit ein
naheliegendes Aquivalent sei; vgl. Pkt. VI-a. Gemaf der
standigen Rechtspraxis des EPA gehoren jedoch Merkmale,
die denen einer Vorveroffentlichung im Sinne des
Artikels 54 (3) EPU aquivalent sind, nicht zu deren
Gesamtinhalt und sind fir die Prifung auf Neuheit gegen-
uber einem auf Art. 54 (3) EPU beruhenden Stand der
Technik unbeachtlich; vgl. die Entscheidung T 167/84,
ABl. EPA 1987, 369.

Da bereits das Anspruchsmerkmal eines "allseitig schwenk-
baren" Elektrodenarmes aus den vorstehend genannten
Grunden die Neuheit des Anspruchs 1 gemdf Hauptantrag
gegeniiber der in Dokument D3 beschriebenen Elektrode
bedingt, kann es dahingestellt bleiben, ob diese Elektrode
"an beliebiger Stelle" der AuBenseite des Herzens anlegbar
ist oder nicht; vgl. hierzu die diskrepanten Auffassungen
der Parteien in Pkt. VI-a und VII-b.

Mangelnde Neuheit gegenuber dem Stand der Technik, der
durch die anderen im Verfahren befindlichen Dokumente
belegt ist, ist im Beschwerdeverfahren von den Parteien
nicht beanstandet worden und auch in sachlicher Hinsicht
nicht gegeben, wie aus der nachstehenden Erdrterung der

erfinderischen Tatigkeit hervorgeht.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaB Hauptantrag ist also

neu im Sinne von Artikel 54 EPU.

Erfinderische Tatigkeit

Im Hinblick auf die Prufung auf erfinderische Tatigkeit
stellt das Dokument D4, das nach Auffassung der Kammer als
einziges im Verfahren befindliches Dokument des Standes
der Technik gemaB Artikel 54 (2) EPU eine Defibrillations-
elektrode beschreibt, den dem Gegenstand des Anspruchs 1
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am nachsten liegenden Stand der Technik dar. Aus Dokument
D4 ist eine Defibrillations-Elektrode bekannt, die
samtliche im Oberbegriff des Ansprﬁchs 1 gemaB Hauptantrag
definierten Merkmale aufweist; vgl. das Dokument D4,
insbesondere die Figuren 3, 12 und 13 nebst dazugehdriger
Beschreibung in bezug auf die Anlegbarkeit "an beliebiger
Stelle" der AuBenseite des Herzens. Diese bekannten
Elektroden bestehen jeweils aus maschenformigen Metall-

netzen von rechteckiger Gestalt.

Ausgehend vom nachstliegenden Stand der Technik gemas
Dokument D4 liegt dem Streitpatent objektiv die Aufgabe
zugrunde, eine implantierbare Defibrillations-Elektrode zu
schaffen, welche weniger Energie fir den Defibrillations-
StromstoB benétigt, gleichzeitig dem Herzen eine bessere
Bewegungsfreiheit 1a8t und eine Vielzahl von Anpassungs-
méglichkeiten an die Anatomie der Herzoberflache ergibt:;
vgl. das Streitpatent, Spalte 2, Abs. 2.

Diese Aufgabe wird gemaB dem kennzeichnenden Teil des
Anspruchs 1 dadurch geldést, daB "der Elektrodenkopf
mehrere einzelne Elektrodenarme aufweist, die in
Gebrauchsstellung vom Elektrodenkopf aus etwa stern- oder
strahlenférmig auseinanderlaufen, einzeln an der Herz-

aufenseite befestigbar und allseitig schwenkbar sind."

Dokument D1 offenbart ausschlieBlich, daB die dort
beschriebene Elektrode an einen Herzschrittmacher ohne
Defibrillierfunktion angeschlossen wird und dazu dient,
Herzkontraktionen zu stimulieren. Das Vorbringen des
Beschwerdegegners in Pkt. VII-c ist glaubhaft, daB die in
Dokument Dl; Spalte 2, Zeilen 22 und 54, angegebene Grofe
einer die Herzoberflache kontaktierenden Elektrodenfléache
von 1,5 cm x 0,4 mm nicht ausreicht, um Strome in das Herz
einzuleiten, die die kreisenden Erregungswellen bei

flimmerndem Herzen unterbrechen. Selbst wenn der die

ceeS e
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Spreizung des Doppelleiters verhindernden Schlaufe 38 die
Rolle eines Elektrodenkopfes zuerkannt wird, so sieht der
Fachmann nach Auffassung der Kammer in der sich in
Gebrauchsstellung ergebenden V-Form des Doppelleiters
ausschlieBlich eine technische Notwendigkeit, die sich aus
Platzgrunden fur die individuelle Befestigung jedes
Leiters auf der Herzoberflache ergibt, wobei jeder Leiter
die Stimulierungsfunktion des anderen bei dessen Ausfall

Ubernimmt.

3.5 Die sternféormige Spreizung der Drahte 12 der in Dokument
D2 beschriebenen Herzschrittmacherelektrode dient zur

Befestigung der Elektrode an der Herzinnenwand.

3.6 Somit gibt der vorgebrachte Stand der Technik dem Fachmann
keinerlei Anregung, die rechteckigen Metallnetze der aus
Dokument D4 bekannten Defibrillations-Elektrode durch
strahl- oder sternformig auseinanderlaufende und allseitig
schwenkbare Elektrodenarme zu ersetzen, um damit die
Bewegungsfreiheit des Herzens zu erhéhen und die
Defibrillationsenergie herabzusetzen. Aufgrund der zu
Defibrillationszwecken bisher ausschlieBlich eingesetzten
vollflachigen Maschenkontaktierung fur das groBflachige
Anlegen einer Elektrode ist es nach Auffassung der Kammer
fir einen Fachmann nicht vorhersehbar, daf ein groi-
flachiges Umgreifen der Herzoberfldche mit einer
partiellen, nicht-vollfldchigen Kontaktierung einer
groferen Herzoberflache ausreicht, um die kreisenden
Herzstréme des flimmernden Herzens zu unterbrechen oder
gar, daB dieses Zulassen einer nicht-kontaktierten Herz-
oberflache zwischen strahl- oder sternfdérmig auseinander-
laufenden Elektrodenarmen es erlaubt, die zum
Defibrillieren notwendige Energie herabzusetzen.

00284 e
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Aus den in Pkt. 3.1 bis 3.6 im einzelnen dargelegten
Grunden liegt Anspruch 1 des Hauptantrags eine
erfinderische Tatigkeit im Sinne des Artikels 56 EPU

zugrunde.

Anspruch 1 des Hauptantrages geniigt auch den sonstigen
Erfordernissen des Ubereinkommens im Sinne von Artikel 102
(3) EPU. Er kann daher in der nunmehr gultigen Fassung
aufrechterhalten werden. Die von Anspruch 1 abhangigen
Anspriche 2 bis 18 betreffen zweckmafige Ausfuhrungsarten
des Gegenstands des Anspruchs 1 und koénnen somit gleich-

falls aufrechterhalten werden.

Da dem Hauptantrag des Beschwerdegegners stattgegeben
wird, ist sein in Pkt. V aufgefihrter Hilfsantrag

rechtlich gegenstandslos.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1.

00284

Die Entscheidung der Einspruchsabteilung wird aufgehoben.

Die Sache wird an die erste Instanz zuruickverwiesen mit
der Auflage, das europdische Patent nunmehr mit folgenden

Unterlagen in geandertem Umfang aufrechtzuerhalten:

Anspriuche: 1 gemaB Hauptantrag, uberreicht in der
mundlichen Verhandlung vom
15. Dezember 1992;
2 bis 18 gemaB EP-B1-0 211 166;

R
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Beschreibung: Spalten 1 und 2, uUberreicht in der
mundlichen Verhandlung vom
15. Dezember 1992;
Spalte 3 bis Spalte 8, Zeile 30 gemaf EP-Bl-
0 211 166;

Zeichnungen: gemaf EP-B1-0 211 166.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

M. Beer G.D. Paterson
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