BESCHWERDEKAMMVERN  BOARDS OF APPEAL OF
DES EUROPAI SCHEN THE EUROPEAN PATENT

PATENTAMTS CFFI CE
I nterner Verteilerschl Ussel:
(A) [ ] Veroffentlichung i mAB|
(B) [ ] An Vorsitzende und Mtglieder
(O [X] An Vorsitzende
(D) [ ] Keine Verteilung
ENTSCHEI DUNG
vom 18. Okt ober 2004
Beschwer de- Akt enzei chen: T 0011/ 02 -
Annel denumrer : 93118003. 8
Ver 6f f ent | i chungsnunmrer : 0601339
| PC: A61N 1/ 05
Ver f ahr ensspr ache: DE

Bezei chnung der Erfindung:
Defibrillierungsel ektrode

Pat ent i nhaber:
St. Jude Medical AB

Ei nsprechender:
Biotroni k GrbH & Co. KG

Stichwort:

Rel evant e Recht snor nen:
EPU Art. 100 a), 52 (1), 54 (1), (2)

Schl agwort :
"Neuheit - nein"

Zitierte Entschei dungen:

Orientierungssat z:

EPA Form 3030 06. 03

CHAMBRES DE RECOURS
DE L’ OFFI CE EUROCPEEN
DES BREVETS

3.4.1



9

Européisches
Patentamt

European
Patent Office

Beschwerdekammern Boards of Appeal

Office européen
des brevets

Chambres de recours

Akt enzei chen: T 0011/02 - 3.4.1

ENTSCHEI DUNG
der Techni schen Beschwerdekamer 3.4.1

Beschwer def threr:
(Pat enti nhaber)

Vertreter:

Beschwer degegner :
( Ei nsprechender)

Vertreter:

Angef ocht ene Ent schei dung:

Zusammenset zung der Kammer:

Vor si t zender : Vi es

M tglieder:

vom 18. Okt ober 2004

St. Jude Medical AB
SE-175 84 Jarfalla (SE)

Harrison, M chael Charles
Al bi hns GrbH

Bayer stralRe 83

D- 80335 Minchen (DE)

Bi ot roni k GrbH & Co. KG
Wer mannkehre 1
D- 12359 Berlin (DE)

Ei senf Uhr, Speiser & Partner
Pat ent anwal t e Recht sanwél t e
Spreepal ai s am Dom

Anna- Loui sa- Karsch-StraRRe 2
D-10178 Berlin (DE)

Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung des

Eur opai schen Patentants, die am

5. Novenber 2001 zur Post gegeben wurde und

mt der das européische Patent Nr.

0601339

aufgrund des Artikels 102 (1) EPU wi derrufen

wor den i st.

G Da
R Q Bekkering
H K

VoI frum



- 1- T 0011/ 02

Sachverhalt und Antréage

Di e Beschwerdefidhrerin (Patentinhaberin) |egte gegen die
am 5. Novenber 2001 zur Post gegebenen Entschei dung der

Ei nspruchsabt ei | ung, das europdi sche Patent

Nr. 0 601 339 zu widerrufen, die am 27. Dezenber 2001

ei ngegangene Beschwerde ein. Di e Beschwerdegebihr wrde

am sel ben Tag entrichtet. D e Beschwerdebegrindung gi ng

am 13. Marz 2002 ein.

. Mt dem Ei nspruch wurde der Wderruf des gesanten
Patents imH nblick auf Artikel 100 a) EPU nit der
Begr tndung beantragt, dass der Gegenstand des
Streitpatents nicht neu bzw. nicht erfinderisch sei
(Artikel 52 (1), 54 (1), (2), 56 EPU).

I1l. Das Patent wurde von der Einspruchsabteilung mt der
Begr tndung wi derrufen, dass di e CGegenst&nde der
Anspriche 1 sowohl des Hauptantrags als auch des
H | fsantrags nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhen (Artikel 52 (1), 56, 100 a)).

Es wurden i nsbesondere fol gende Dokunmente zitiert:

El: WO A-9 211 898
E3: US- A-4 825 871
| V. Di e von beiden Parteien hilfsweise beantragte nundliche

Ver handl ung fand am 18. Cktober 2004 statt.

I n der mindlichen Verhandl ung beantragte die
Beschwer def Ghrerin, die angefochtene Entschei dung
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auf zuheben und das Patent auf der Basis der fol genden
Unt er | agen aufrecht zuer hal t en:

Haupt ant r ag:

Das Patent in der erteilten Fassung:

Anspr uche: 1 bis 10;
Beschrei bung: Spalten 1 bis 6;
Zei chnungen: Figuren 1 bis 6.

Erster Hi |l fsantrag:

Anspr tche: 1 eingereicht mt Schreiben vom

6. Septenber 2001,

2 bis 10 in der erteilten Fassung;
Beschrei bung und Zei chnungen wi e bei m Haupt antr ag.

Zweiter Hilfsantrag:

Anspr tche: 1 eingereicht mt Schrei ben vom 13.
Septenber 2004 (als dritter Hilfsantrag);
2 bis 10 in der erteilten Fassung;

Beschrei bung und Zei chnungen wi e bei m Haupt antr ag.

Di e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) beantragte die
Zur ickwei sung der Beschwer de.

Anspruch 1 gemal3 dem Hauptantrag | autet:

"Defibrillierungsel ektrode, insbesondere fir die

i ntravaskul are Pl azierung in einem Patienten, mt einem
fl exi bl en El ektrodenkabel , das m ndestens einen

| anggestreckten el ektrisch isolierten Leiter unfasst und
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mt einemamdistal en Ende des El ektrodenkabel s

angebr acht en El ektrodenkopf, der m ndestens eine
Defibrillierungsoberflache zur Ubertragung von
Defibrillierungsi nmpul sen an das Herz des Patienten

auf wei st, wobei der El ektrodenkopf (5,10, 15, 22, 27)
derart aufgebaut ist, dass er in radialer R chtung
expandi erbar ist und in einer expandi erten Lage

weni gstens di e Konturen eines Hohl kdrpers (5,10, 15, 22, 27)
bi | det, wobei der Radius des Hohl kérpers (5, 10, 15, 22, 27)
den Radi us des Bl utgefasses (8) derart Uberschreitet,
dass der Hohl kor per (5,10, 15, 22, 27) bei einer
Appl i kati on gegen di e ungebende Gef dsswand (9)
druckfixiert wrd, dadurch gekennzei chnet, dass die nach
i nnen gerichtete Wand des gesant en Hohl kor pers

(5,10, 15,22,27) die Defibrillierungsoberflache bildet".

Anspruch 1 gendld dem ersten Hilfsantrag enthalt
gegeniuber dem Anspruch 1 des Hauptantrags di e fol gende

Er ganzung:

"und dass die Seite des Hohl kdrpers (5, 10, 15, 22, 27),
di e gegen di e ungebende Gef asswand anliegen soll, mt

einer |solierschicht versehen ist".

Anspruch 1 gendld dem zweiten Hilfsantrag ist im
Vergl ei ch zum Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags auf
ei ne "Intravaskul are Defibrillierungsel ektrode"
gerichtet und enthalt die fol gende Ergénzung:

"und dass der Hohl kdrper in einer expandierten Lage die
Form ei nes Zylinders aufweist".
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Di e Beschwerdefidhrerin machte i mwesentlichen fol gendes
gel tend:

Der Cegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung
unterscheide sich in insgesant funf Punkten von der aus
Dokunment E3 bekannten Defibrillierungsel ektrode und sei
somt neu gegenuber E3. Auch sei der CGegenstand neu in
Bezug auf Dokunent E1. Der Anspruch verlange, dass die
ei nzige Defibrillierungsoberflache durch die nach innen
gerichtete Fl d&che des El ektrodenkopfs gebil det sei, was
in E1 nicht der Fall sei, da dort auch die nach aul3en
gerichtete Fl ache eine Defibrillierungsoberflache bilde.

Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags konkretisiere diesen
Unterschied zu E1 weiter mt dem Vorsehen ei ner

| solierschicht auf der an der Gefé&aBwand anliegenden
Seite des El ektrodenkopfs. Anspruch 1 des zweiten

H | fsantrags definiere einen weiteren Unterschied zu der
i n Dokunent E3 gezeigten Defibrillierungsel ektrode, die
ei nen spiral form gen und kei nen zylinderf 6rm gen

El ekt r odenkopf aufwei se.

D e Beschwerdegegnerin fiuhrte i mwesentlichen aus:

Es fehl e dem Gegenstand des Anspruchs 1 genal3 dem

Haupt antrag di e Neuheit gegenuber Dokunent E1, weil der
Anspruch nicht auf das Vorhandensei n einer einzigen
Defibrillierungsoberfl d&che beschrankt sei. Zudem sei
auch Dokument E3 neuheitschadlich fur den Gegenstand des
Anspruchs 1 des Hauptantrags, da auch die aus E3
bekannt e El ektrode grundséatzlich fur eine intravaskul are
Pl at zi erung geei gnet sei
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Auch di e CGegenstdnde der Anspriche 1 genmal3 dem ersten
und zweiten Hi |l fsantrag sei en nicht neu gegentber E3, da
die in der Figur 3 des Dokunents E3 gezei gte El ektrode
sowohl eine &ulere |solierschicht aufweise als auch in
ei ner expandi erten Lage die Form eines Zylinders zeige.

Ent schei dungsgr inde

2836.D

Di e Beschwerde erfiullt die Erforderni sse der Arti kel 106
bis 108 EPU sowi e der Regel 64 EPU und ist somt

zul &ssi g.

Haupt ant r ag

Dokurent E3 zeigt eine Defibrillierungsel ektrode zur
Ubertragung von Defibrillierungsinpul sen an das Herz

ei nes Patenten (vgl. Figur 1 und zugehorige

Beschrei bung). D e El ektrode weist ein flexibles

El ekt r odenkabel auf, das m ndestens einen

| anggestreckten, elektrisch isolierten Leiter unfasst,
und ei nen am Kabel angebrachten El ektrodenkopf fur eine
Pl at zi erung imVentrikel. In der in der Figur 3
gezei gt en Ausfihrungsform der Defibrillierungsel ektrode
i st der El ektrodenkopf mt einem sem -elastischen,
spiral form gen Band ausgestattet, das wahrend der

Ei nf Uhrung durch ein Blutgefall eng aufgerollt ist und
mttels eines Rohrchens zusanmmengehalten wird (vgl.
Spalte 9, Zeilen 6 bis 40). ImVentrikel wird das
Rohrchen entfernt, wobei sich das spiral fdrm ge Band
radi al ausdehnt und in Kontakt mt der Herzwand kommt
(vgl. auch Anspriche 14 und 15). Das spiral f6rm ge Band
ist auf der Innenseite netallisiert, wobei die

Metal lisierung die Defibrillierungsoberflache bil det.
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Nach Auffassung der Beschwerdef tGhrerin unterscheidet
si ch der Gegenstand des Anspruchs 1 in funf Aspekten von
der aus Dokunent E3 bekannten El ekt rode.

So sei erstens die aus dem Dokurment E3 bekannte
El ektrode nicht fdr eine intravaskul are Pl atzierung
geei gnet .

D e Kammer wei st jedoch in di esem Zusanmenhang dar auf
hin, dass Anspruch 1 auf einen Gegenstand gerichtet ist
und folglich Merkmal e, die sich auf die Verwendung

bezi ehen, hier die bevorzugte intravaskul are Pl atzierung
in einem Patienten, nur soweit fir den Gegenstand

ei nschrankend wi rken, als die Verwendung zw ngend

ei ndeuti ge Eigenschaften des Gegenstandes vorschreibt.
Ent scheidend ist, wie sich die beanspruchte El ektrode
baul i ch vom Stand der Techni k unt er schei det.

Auch die El ektrode aus E3 ist grundsatzlich in einem
Bl ut gef a3, wi e zum Bei spi el der Hohl vene, pl atzierbar.
Der Ei nwand der Beschwerdef Uhrerin, das Band des

El ekt r odenkopfs ware dabei so stark aufgerollt, dass es
den Blutfluss in inakzeptabler Wi se behi ndern wirde,

i st nicht Uberzeugend, da das Auftreten ei ner etwai gen
Behi nderung von den rel ativen Abnmessungen des

El ekt rodenkopfs und des Bl utgefasses abhi nge. So mag
zwar der El ektrodenkopf der aus E3 bekannten El ektrode
in einer bestinmten Baugro6fe fur ein kleineres Geféald
weni ger geeignet sein, fur ein groBeres GefalR ware er
aber durchaus verwendbar.

D e Eigenschaft der Eignung zur Platzierung in einemin
seiner G 6RBe nicht festgel egten Gef 4R bedi ngt jedenfalls
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kei nen ei ndeutigen baulichen Unterschied zw schen dem
Cegenstand des erteilten Anspruchs 1 und der in E3
gezei gt en El ekt rode.

2.2.2 Weiter ist nach Auffassung der Beschwerdef Uhrerin bei
der El ektrode gemal3 E3 keine Druckfi xierung an der
Gef aBwand gegeben.

Gemal3 der Lehre des Dokuments E3 dehnt sich das

spiral form ge Band des El ektrodenkopfs bei dessen
Einsatz im Ventri kel durch seine Elastizitat so weit aus,
dass es in Kontakt mt der Herzwand kommt. Ein

Her auszi ehen der El ektrode aus dem Ventri kel wrd durch
W ederaufrol |l en des Bandes erndglicht. Aus di esem

Urst and ergi bt sich, dass der Radius des El ektrodenkopfs
in seinem expandi erten Zustand zum ndest den Radi us des
Bl ut gef &Bes, durch das di e El ektrode ei ngef hrt wurde,
Uberschreitet. Damt ware aber das Band bei einer
Applikation in diesem Gef 4% oder in ei nem anderen,
engeren Bl ut gef &l wegen seiner Elastizitat gegen die

Gef &Rwand druckfi xiert.

Der in di esem Zusamenhang vorgetragene Ei nwand der
Beschwer def Ghrerin, nur eine elastische Struktur sei in
der Lage, eine Druckfixierung zu bew rken, nicht jedoch
ei ne sem -el astische Struktur, wi e sie E3 beschrei be,
kann ni cht Uberzeugen. Weder ist das von der
Beschwer def Gihrerin behauptete el asti sche Verhal ten des
El ekt r odenkopfes zweifel sfrei Gegenstand des

vor | i egenden Pat ent anspruchs noch wurde von der
Beschwer def Ghrerin der behauptete Unterschied zw schen
ei ner el astischen und einer sem -el astischen Struktur
nach E3 techni sch plausi bel substantiiert.

2836.D
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Des Weiteren sei | aut Beschwerdefdhrerin der

El ekt rodenkopf aus E3 nicht als Hohl kér per anzusehen,
weil, we aus der Figur 3 ersichtlich, aufgrund der
Spi ral form des Bandes W ckl ungen innerhal b des
AuBenunf anges des El ektrodenkopfs vorhanden sei en.

H erzu ist zunachst festzuhalten, dass Anspruch 1 nur
definiert, dass der El ektrodenkopf in einer expandierten
Lage weni gstens die Konturen eines - fiktiven -
Hohl kor pers bil det. Weder schrei bt der Anspruch vor,
dass der El ektrodenkopf tatsachlich ein Hohl korper sein
soll, noch wirde dies im Ubrigen das Vorhandensein von
Strukturen i mlInneren des Hohl kdr pers ausschl i el3en,

sol ange diese Strukturen das Innere nicht vollstandig
ausfiullen. Letztendlich schliel3t auch das Streitpatent
das Vor handensein innerer Strukturen in dem- fiktiven -
Hohl kor per nicht aus, we z. B. auch die Ausfihrungs-
bei spiel e der Figuren 5 und 6 des Patents bel egen. So
wird auch der in Figur 6 gezeigte spiral form ge

El ekt rodenkopf je nach Durchmesser des Bl ut gefales, in
demer platziert wird, sich ins Innere erstreckende

W ndungen auf wei sen.

Ei nen zuséat zli chen Unterschied sieht die
Beschwer def Ghrerin darin, dass genald demerteilten
Anspruch 1 der El ektrodenkopf sich am distal en Ende des
El ekt rodenkabel s befi ndet. Dengegeniber befinde sich der
der Defibrillation dienende Kopf der aus E3 bekannten

El ekt rode in ei nem Abstand von dem durch ein
Sensor el ement gebi | det en Kabel ende.

Nach Auffassung der Kammer bezeichnet di e Angabe
"di stal es Ende" nicht ausschliel3lich das aulRerste Ende
des El ektrodenkabel s, sondern ist allgeneiner als
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Cegensat z zu dem i hm gegenuberl i egenden " proxi mal en”
Ende zu verstehen. Damt ist aber die aus E3 bekannte
Anor dnung des El ektrodenkopfs am Kabel als unter den
Anspruchswort| aut fallend anzusehen.

Schliel3lich bestinde nach Meinung der BeschwerdefUhrerin
der El ektrodenkopf nach der Figur 3 aus Dokunent E3 aus
ei ner inneren Ringel ektrode, an wel cher das Band mt der
i nnenseitigen Metallisierung befestigt sei. D eser
Sachverhalt ergebe sich aus einem Vergleich der Figur 3
mt den Ausfidhrungsfornmen der Figuren 2 und 2a, denen
zuf ol ge der El ektrodenkopf aus einer sol chen

Ri ngel ektrode sowi e ei nem separaten, spiralférmg

auf gewi ckel ten Pl asti kband al s Abstandshal ter zur

Her zwand bestehe. Der fachkundi ge Leser von E3, der die
Bei spiel e der Figuren 2, 2a und 3 i m Kontext sehe, gehe
auch fur das Beispiel der Figur 3 von dem Vorhandensein
ei ner Ringel ektrode aus, zunmal diese dort fur die

el ektri sche Kontaktierung der Metallisierung unabdi ngbar
sei. Damt weise dieser Elektrodenkopf jedoch im
Gegensat z zum Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1

ei ne zuséatzliche Defibrillierungsoberflache zu der nach
i nnen gerichteten Wand des Hohl kér pers auf.

Zunéchst ist darauf hinzuwei sen, dass die Figur 3 eine
derartige zusatzliche R ngel ektrode nicht zeigt. Zudem
Uber geht dieses Verstandnis der Beschwerdef Uhrerin der
Lehre von E3 in Bezug auf dessen Figur 3 die konkreten
Angaben in Spalte 9, Zeilen 6 bis 40 des Dokunents,
wonach das netallisierte Spiral band als ein einziges

El ement sowohl di e Funktionen der Defibrillations-

el ektrode (d. h. der Ringel ektrode der Figuren 2 und 2a)
al s auch des erforderlichen Abstandshal ters dberni mt.
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Davon abgesehen schliel3t nach Auffassung der Kanmer der
Wortl aut des vorliegenden Anspruchs 1 aufgrund des
Bezugs auf "m ndestens eine Defibrillierungsoberflache”
in seinem Qberbegriff das Vorhandensein weiterer
Defibrillierungsoberflachen als der i mkennzei chnenden
Teil naher spezifizierten Cberfl &che gar nicht aus.

Aus den angefdhrten G inden ist der Gegenstand des
Anspruchs 1 gemalR dem Haupt antrag gegeniber Dokunent E3
nicht neu (Artikel 100 a), 52 (1), 54 (1) und (2) EPU)

D e Kammer ist zudem entgegen der angefochtenen

Ent schei dung, der Auffassung, dass dem Gegenstand des
Anspruchs 1 des Hauptantrags auch di e Neuheit gegenuber
Dokunment E1 fehlt. We bereits zutreffend in der

angef ocht enen Ent schei dung festgehal ten und von den
Partei en unbestritten, ist eine Defibrillierungs-

el ektrode mt santlichen Merkmal en des Cberbegriffs des
Anspruchs 1 bereits aus Dokunent E1 bekannt (vgl.
Figuren 2 bis 6 mt zugehoriger Beschrei bung). Aber auch
das Merkmal des kennzei chnenden Teils wird von der aus
El bekannten El ektrode erfallt, da, w e vorstehend

dar gel egt, nach Ansicht der Kanmer Anspruch 1 des

Haupt antrags ni cht auf das Vorhandensei n ei ner einzigen
Defibrillierungsoberfldche an der |Innenseite des
Hohl kor pers beschr &nkt i st.

Erster Hi |l fsantrag

Das zuséatzliche Merkmal im Anspruch 1 gemél3 dem ersten
Hi | fsantrag, dass die Seite des Hohl kdrpers, die gegen
di e ungebende Gef &Bwand anliegen soll, mt einer

| sol i erschicht versehen ist, ist auch schon aus dem
Dokurent E3 bekannt .
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Das in der Figur 3 des Dokunments E3 gezeigte

spiral form ge Band besteht aus einemi solierenden
Kunststoff mt einer innenseitigen Metallisierung. D e
Seite des El ektrodenkopfs, die bei einer Platzierung in
ei nem Bl ut gef &3 gegen di e ungebende Gef aBwand anl i egen

wirde, ist somt mt einer |Isolierschicht versehen

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gendld dem ersten
H | fsantrag i st somt ebenfalls nicht neu gegenuber
Dokunent E3 (Artikel 100 a), 52 (1), 54 (1) und (2) EPU).

4. Zweiter Hilfsantrag

Anspruch 1 gendld dem zweiten Hilfsantrag ist im
Vergl ei ch zum Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags auf

ei ne intravaskul are Defibrillierungsel ektrode gerichtet
und zudem durch das Merkmal erganzt, dass der Hohl kor per
in einer expandi erten Lage die Form eines Zylinders

auf wei st .

D e BeschwerdefUhrerin sieht in der Tatsache, dass das
Band aus der Figur 3 der Entgegenhaltung E3 die Form
einer Spirale aufweist, einen Unterschied zu der
geforderten Zylinderform

Auch nach der Konkretisierung auf eine intravaskul are
Defibrillierungsel ektrode definiert der Anspruch nach
wi e vor eine fur die intravaskul are Pl atzi erung
geeignete Defibrillierungsel ektrode. We oben bereits
dargel egt, ist jedoch auch die aus E3 bekannte
Defibrillierungsel ektrode grundséatzlich fiur eine

i ntravaskul are Pl at zi erung geei gnet. Zudem wi rd nach
Auf f assung der Kanmer auch die Spirale der Figur 3 des

2836.D
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Dokunents E3 bei einer Platzierung in einem Bl utgeféass
glatt an der Wand des Bl ut gef dsses anliegen und damt,
| etztendlich nicht anders als der ebenfalls

spiral form ge El ekt rodenkopf gemél3 der Figur 6 des
Streitpatents, die Konturen eines Zylinders annehnen.

Damt ist auch der Gegenstand des Anspruchs 1 genmal3 dem
zweiten Hilfsantrag als nicht neu gegentuber Dokunent E3
anzusehen (Artikel 100 a), 52 (1), 54 (1) und (2) EPU).

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde w rd zurickgew esen.

Di e Geschaftsstell enbeanti n: Di e Vorsitzende:

A. Vottner G Davi es
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