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Sachverhalt und Antréage

D e Beschwerdef dhrerin (Patentinhaberin) hat am

12. August 1997 gegen di e Entschei dung der

Ei nspruchsabtei l ung vom 13. Juni 1997, das Patent
Nr. 371 909 zu wi derrufen, Beschwerde eingel egt und
gl eichzeitig di e Beschwerdegebiuhr bezahlt. D e
Beschwer debegr tindung i st am 22. Oktober 1997

ei ngegangen.

Das Patent war von den Beschwerdegegneri nnen
(Ei nsprechende Il und I11) aus G Unden des
Artikels 100 a) EPU (Mangel an Neuheit und
erfinderischer Tatigkeit) angegriffen worden.

1. Di e Einspruchsabteilung war zur Auffassung gel angt, dal
das Patent wegen Mangels an erfinderischer Tatigkeit
ni cht aufrechterhalten werden konnte.

I11. Fol gende Entgegenhal tungen wurden in der Entscheidung
ber Gcksi chti gt :

Ei ne of f enkundi ge Vorbenutzung, die durch di e Vernehmng
des Zeugen Herrn Bernd Udo Heisig und ein vorgel egtes
Must er bewi esen wurde (nachstli egender Stand der

Techni k); sow e die Druckschriften

D1: DE- C- 808 362
D2: DE- A-2 527 695
D3: EP- A-201 257
D4: WO A- 81/ 03609.
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Di e Beschwerdegegnerin Il fuhrte mt ihrem Erw derungs-
schrei ben fol gende weitere Druckschriften ein:

D6: DE- A-7 925 649
Dr: DE- A-3 136 802.

Mt Schrei ben vom 21. Septenber 1999 reichte die
Beschwer def Ghrerin ein geédndertes Patent begehren ein,
wor auf di e bei den Beschwer def Ghreri nnen mt Schreiben
vom 4. Oktober 1999 bzw. vom 27. Cktober 1999 ihre

Ei nspriche zurickzogen. Zwei weitere Ei nsprechende waren
schon i m Ei nspruchsverfahren ausgeschi eden.

Mt Bescheid vom 14. Februar 2000 teilte die Kanmer die
vorl aufige Auffassung mt, dalR der Cberbegriff vom
Anspruch 1 den aus der offenkundi gen Vorbenutzung
bekannt en Gegenstand nicht zutreffend w edergab.

Mt Schrei ben vom1l. Marz 2000 gi ng di e Beschwerde-
fuhrerin auf den Ei nwand der Kanmmer ein und reichte

ei nen neuen Anspruch 1 sow e neue Beschrei bungsseiten 1
und 2 ein, die dem Ei nwand der Kammer Rechnung trugen

Di e Beschwerdefdhrerin beantragte, die angefochtene
Ent schei dung auf zuheben und das Patent in ge&ndertem
Unf ang aufrechtzuerhal ten

Anspruch 1 in der mt Brief vom1. Mirz 2000

ei ngerei chten Fassung | autet (die Anderungen gegeniiber
der erteilten Fassung wurden seitens der Kanmer
unterstrichen):

"Fol i enliberzug zum Schut z ei nes stabartigen
chirurgi schen Instrunents mt einem eine Einsteckoffnung
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(4) aufwei senden Folienschlauch (1), wobei die

Ei nsteckdf fnung (4) zwei, einander gegeniberliegende, im
wesent | i chen deckungsgl ei che Seitenkanten (9a, 9b)

auf wei sende, flexible, blattform ge Auskl ei dungen

(6a/ 6b) aufweist, wobei der Folienschlauch (1) eine

St eckfal tung und eine von der Einsteck6ffnung (4)
gegeniuberl i egende Ausgangsoffnung (17) aufweist, durch
die m ndestens ein Teil bereich des stabartigen

chirurgi schen I nstrunments hindurchsteckbar ist,

dadur ch gekennzei chnet,

dall di e den Folienschlauch (1) imBereich der

Ei nst eckdf fnung (4) verstarkende Auskl ei dungen (6a/ 6b)
bei geschl ossener Ei nsteckdffnung (4) vollflachig

auf ei nanderliegen und soweit in die Einsteckdffnung (4)

hi nei nragen, dalR sie die zu der Ei nsteckdffnung

hi nwei senden Fal tensadune (7a, 7b, 7c) der Steckfaltung

uberragen und daR zur O fnung der Einsteckoffnung (4)
di e Auskl ei dungen (6a/6b) durch Druck auf die

Sei tenkanten (9a/9b) nmaul arti g ausei nander sprei zbar
sind. "

D e Beschwerdef Uhrerin argunmentierte wie folgt:

Di e Einspriche seien unzul assi g gewesen. Di e von der

Ei nsprechenden Il eingereichten Beweismttel (Miuster und
Preisliste) reichten zur d aubhaftmachung der
behaupt et en Vor benut zung ni cht aus. Ferner sei das

Vor bri ngen der Einsprechenden |11 unbegrindet in dem
Sinne, dal3 i hre Argunentation nicht Uberzeugend sei.

Si ehe Schriftsatze i m Anspruchsverfahren, Abschnitt |1
und Il des Briefes vom 20. Februar 1995 und Punkt 3 des
Briefes vom 10. Februar 1997.

Von der of f enkundi gen Vor benut zung ausgehend, die
unbestritten den nachstliegenden Stand der Technik
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darstell e, sei folgendes zu benerken

D e verstarkende Auskl ei dung di ene zur Wahrung der
Sterilitat. Der zustandi ge Fachmann wirde nie die in der
angegri ffenen Entschei dung genannten Druckschriften

hi nei nzi ehen. Die Alltagserfahrung sei auch nicht
ausschl aggebend. Druckschrift D3 wei se ei nen Gegenstand
auf, der zur Erzeugung einer O fnung di ene und nicht
eine O fnung auskl eide. Die Offnung diene dort ferner

ni cht zur Ei nfidhrung ei nes stabarti gen CGegenst andes.
Druckschrift D1 wei se Auskl ei dungen auf, die nicht

vol | f1 &chi g auf ei nander | agen. Dassel be gelte fur
Druckschrift D4 (siehe Figur 2). D e erfinderische
Tatigkeit bestimm sich dadurch, ob etwas nahel i egend
und nicht - worauf die angegriffene Entschei dung
abstellt - ob etwas "nicht voll kommen abwegi g" sei. A's
Bewei sanzei chen fir die erfinderische Tatigkeit sei der
wirtschaftliche Erfolg zu nennen.

D e neu hi nzugef iigten Merkmal e haben, in Konmbination mt
den dbrigen Merkmal en, die Funktion, die Auskleidungen
mt dem steckgefal teten Bereich der Folie nach aulRen zu
sprei zen, so dalR das stabartige chirurgische Instrunent
sich nicht in den Faltensaunen verfangen und in den

Fol i enliber zug sicher und zuverl @ssi g ei ngef Uhrt werden
kénne. Dies sei erst noglich, wenn tatsachlich alle

St eckf al tungen von den sprei zbaren Auskl ei dungen
Uberragt und bei m Spreizen mt nach aufen genommen

wer den.

Di e Druckschriften D6 und D7 seien verspatet und

irrel evant und daher nicht zu bericksichtigen. Sie seien
ferner gattungsfrend, da sie Urinbeutel und nicht die
Endoskopi e betrafen
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Ent schei dungsgr inde

1569.D

D e Beschwerde ist zul assig.
Zul &ssi gkeit der Einspriche

Der Einspruch der Einsprechenden Il ist entgegen der

Mei nung der Beschwerdefthrerin zul &ssig. Ein Muster und
eine Preisliste, zusamen mt ei nem Zeugenangebot bil den
ei ne ausrei chende Substantiierung einer geltend
gemacht en of f enkundi gen Vor benut zung.

Beziglich des Einspruchs der Einsprechenden Il ist zu
benerken, dal di e Zul assi gkeit eines Ei nspruchs nicht
von der Uberzeugungskraft der vorgebrachten Argunente
abhéngt, sondern davon, ob die Einspruchsschrift vom

I nhalt her geeignet ist, das Vorbringen des

Ei nsprechenden objektiv verstandlich zu machen, so dal3
sowohl der Patentinhaber als auch die Einspruchs-
abt ei | ung ohne unzumut baren Aufwand nachvol | zi ehen
kénnen, was gegen das Patent vorgebracht wurde (siehe
Recht sprechung der Beschwerdekammern des EPA, 3. Aufl age
1998, Pkt. 8.5.1 auf Seite 479 ff.).

Artikel 123 EPU

Die i m Anspruch 1 vorgenomenen Anderungen erfullen die
Vor ausset zungen des Artikels 123 EPU, da sie durch
Blatt 8, Zeilen 18 bis 21 der urspringlichen Unterl agen
gest it zt sind. Der Schutzbereich wird durch die

Ei nf tgung auch nicht erweitert.

Di e Anderungen in der Beschrei bung bestehen aus der
Wir di gung der of f enkundi gen Vor benutzung (Seite 2,
4. Absatz).
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Erfinderi sche Tatigkeit

Auch von der Patentinhaberin wird nicht nehr bestritten
(siehe die mt Schreiben vom1. Mirz 2000 eingereichte
Anspruchsfassung), dall fol gende Merkmal e des Anspruchs 1
durch di e of f enkundi ge Vor benut zung bekannt sind (wobei

di e Merkmal anal yse der Einsprechenden |1 hier dbernomen
wur de) :
a) Fol i enliber zug zum Schut z ei nes stabartigen

chirurgi schen I nstrunents

b) mt einem eine Einsteckoffnung aufwei senden
Fol i enschl auch,

c) wobei die Einsteckoéffnung flexible, blattférm ge
Auskl ei dungen auf wei st

d) wobei zwei Auskl ei dungen vor gesehen sind, die
ei nander gegenuberliegende, i mwesentlichen
deckungsgl ei che Seit enkant en aufwei sen,

e) wobei der Folienschl auch eine Steckfal tung und eine
von der Ei nstecko6ffnung gegenuberli egende
Ausgangsof f nung aufwei st (wobei sie durch
Abtrennung der Spitze entlang einer zu di esem Zweck
vor gesehenen Perforation gebildet wrd),

f) durch die mndestens ein Teil bereich des
stabartigen chirurgi schen I nstrunents
hi ndur chst eckbar i st.

Di e weiteren unterschei denden Merknmal e:

9) dall di e den Folienschlauch (1) imBereich der
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Ei nst eckdf f nung (4) verstarkende Auskl ei dungen
(6al/ 6b) bei geschl ossener Ei nsteck6ffnung (4)
vol | f1 &chi g auf ei nander i egen,

gl) und soweit in die Einsteckodffnung (4) hineinragen,
dall sie die zu der Einsteckoffnung hi nwei senden
Fal tensaune (7a, 7b, 7c) der Steckfal tung uberragen

h) und daR zur O fnung der Einsteckoéffnung (4) die
Auskl ei dungen (6a/6b) durch Druck auf die
Sei tenkanten (9a/9b) nmaul arti g ausei nander sprei zbar
si nd.

si nd ni cht bekannt.

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, die Ei nflhrung
ei nes chirurgi schen Instrunments zu erleichtern. Die
Losung, bestehend aus zwei verstarkenden

auf ei nander | i egenden, maul arti g ausei nander sprei zbaren
Auskl ei dungen nach Anspruch 1, ist durch die

ent gegengehal tenen Druckschriften nicht nahegel egt.

Zwar sind ahnliche Verschl isse al |l genein bekannt, die
die Merkmal e g) und h) aufweisen, zum Bei spiel fur

CGel dbeutel (D1), fuar Behadlter fir Fische,

Ther nosfl aschen usw. (D2), fiur Verpackungen fur Zucker
(D3) und fur U inbeutel (D4). Jedoch ist die Ubertragung
auf einen Folienschlauch in dem Spezi al gebi et der
Erfindung nicht sel bstverstandlich. Anders als bei einer
ei nfachen Beut el 6f f nung handelt es sich hier um ei nen
gefalteten Schl auch zum Ei nf Ghren ei nes | anglichen
Cegenst andes, so dalR die Falten bei mEi nfuhren sich

ni cht verhacken und kein H ndernis bilden. Auf3erdemi st
das Merkmal des Uberragens der Faltensaune (Merkmal gl)
aus dem vorliegenden Stand der Techni k ni cht bekannt.
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Der Fachmann auf dem Gebi et kann im Stand der Techni k
kei ne Anregung finden, umdie Lasche zur Erleichterung
der Ei nfuhrung in den of fenkundi g vorbenut zten

Fol i enschl auch durch di e Auskl ei dungen nach Anspruch 1
zu ersetzen. Wegen des konplizierten Herstellungs-
verfahrens und der hohen Herstellungskosten wird er eher
von ei ner sol chen Vorgehenswei se abgehal t en.

D e verspatet vorgebrachten Druckschriften D6 und D7
sind nicht relevanter als das gewirdi gte Druckschrift D4
und brauchen daher nicht besonders erdrtert zu werden.

Denent sprechend beruht Anspruch 1 auf einer
erfinderi schen Tatigkeit.

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. Die Sache wird an die Vorinstanz zurickverw esen mt der
Anor dnung, das Patent in gedndertem Unfang mt den
f ol genden Unterl agen aufrechtzuerhal ten:

- Anspruch 1, eingereicht mt Schrei ben vom
1. Marz 2000, Anspriche 2 bis 12, we erteilt;

- Beschreibung Seiten 1, 2, eingereicht mt Schreiben
vom 1. Marz 2000,

- Beschrei bung Spalte 2, Zeile 6 bis Spalte 7,
Zeile 43, gemall EP-B-371 909;

- Fi guren gemall EP-B-371 909.

1569.D Y A
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