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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Zwischenentscheidung Uber die Aufrechterhaltung des
Europaischen Patents Nr. 1 641 510 in geadndertem
Umfang ist am 20. Oktober 2011 zur Post gegeben worden.
In der Entscheidung befand die Einspruchsabteilung,
dass der damalige Hilfsantrag 12 gewahrbar sei,
insbesondere dass er den Anforderungen der Artikel
123(2), 83, 54 und 56 EPU geniige.

Die Einsprechende hat am 29. Dezember 2011 gegen diese
Entscheidung Beschwerde eingelegt und die
Beschwerdegebiihr am gleichen Tag entrichtet. Die
Beschwerdebegriindung wurde von der Einsprechenden am

29. Februar 2012 eingereicht.

Die Patentinhaberin hat am 30. Dezember 2011 gegen
diese Entscheidung Beschwerde eingelegt und die
Beschwerdegebiihr am gleichen Tag entrichtet. Die
Beschwerdebegriindung wurde von der Patentinhaberin am

29. Februar 2012 eingereicht.

Die folgenden Dokumente sind fiir diese Entscheidung von

Bedeutung:

DO: WO-A-2005/004964
Dl1: US-A-6 355 004
D3: WO-A-03/002179
D5: WO-A-03/002178
D7: WO-A-98/11932
D8: WO-A-97/26937
D9: WO-A-01/43807.

Mit Bescheid vom 31. Marz 2016 teilte die Kammer den

Parteien ihre vorlaufige Meinung mit.
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Am 18. August 2016 fand eine miindliche Verhandlung
statt. Die Parteien stellten folgende abschlieBende
Antrage:

Die Beschwerdefithrerin/Einsprechende (nachfolgend als
"Einsprechende" bezeichnet) beantragte die Aufhebung
der angefochtenen Entscheidung und den Widerruf des

Patents.

Der Beschwerdefiihrerin/Patentinhaberin (nachfolgend als
"Patentinhaberin" bezeichnet) beantragte die Aufhebung
der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Form
oder hilfsweise gemal Hilfsantrag I, eingereicht in der
mindlichen Verhandlung, oder gemaB Hilfsantrag II oder

IITI, eingereicht mit Schreiben vom 28. Februar 2012.

Anspruch 1 des erteilten Patents (Hauptantrag) lautet
wie folgt:

"l. Blasenkatheter—-Set (10) mit einem in einer sterilen
Verpackung (30) angeordneten Blasenkatheter (20)
welcher einen Katheterschaft (22), eine

Katheterspitze (21) und ein auffangbehaltnisseitiges,
bevorzugt trichterfdormiges Ende (23) aufweist, wobei in
der Verpackung (30) eine Manschette (40) vorgesehen
ist, die den Katheterschaft (22) abschnittsweise
umfasst und entlang des Katheterschafts (22)
verschiebbar angeordnet ist, wobei der

Blasenkatheter (20) eine hydrophile Oberflache
aufweist, wobei innerhalb der Verpackung (30) ein
Flissigkeitsreservoir (50) vorhanden ist und wobei die
hydrophile Oberfldche mittels einer in dem
Flissigkeitsreservoir (50) bevorrateten Flissigkeit
aktivierbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die

Manschette (40) derart ausgebildet ist, dass die
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Flissigkeit beim Aktivieren der hydrophilen Oberfléache
des Blasenkatheters (20) sich zumindest teilweise in
der Manschette (40) sammelt, und dass die

Manschette (40) eine Art Trichter bildet und derart den
Katheterschaft umfasst, dass die Oberflache des
Katheterschafts (22) beim Verschieben der

Manschette (40) mit der Flissigkeit weitgehend

gleichmaRig benetzt wird."

Anspruch 1 des Hilfsantrags I lautet wie folgt
(Hinzufliigungen und Streichungen gegeniiber Anspruch 1
des Hauptantrags sind durch die Kammer kenntlich

gemacht) :

"l. Blasenkatheter-Set (10) mit einem in einer sterilen
Verpackung (30) angeordneten Blasenkatheter (20)
welcher einen Katheterschaft (22), eine

Katheterspitze (21) und ein auffangbehaltnisseitiges,
bevorzugt trichterfdormiges Ende (23) aufweist, wobei in
der Verpackung (30) eine Manschette (40) vorgesehen
ist, die den Katheterschaft (22) abschnittsweise
umfasst und entlang des Katheterschafts (22)
verschiebbar angeordnet ist, wobei der

Blasenkatheter (20) eine hydrophile Oberfladche
aufweist, wobei innerhalb der Verpackung (30) ein
Flissigkeitsreservoir (50) vorhanden ist, wma& wobeil die
hydrophile Oberflache mittels einer in dem
Flissigkeitsreservoir (50) bevorrateten Flissigkeit
aktivierbar ist, dadureh gekennzeichnetr—dass wobeil es
sich bei der Manschette (40) um einen, bevorzugt 10 bis
15 cm langen, Kunststoffbeutel handelt und die

Manschette (40) derart ausgebildet ist, dass die
Flissigkeit beim Aktivieren der hydrophilen Oberfléache
des Blasenkatheters (20) sich zumindest teilweise in
der Manschette (40) sammelt, und dass wobei die
Manschette (40) eine Art Trichter bildet und derart den
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Katheterschaft umfasst, dass die Oberflache des
Katheterschafts (22) beim Verschieben der
Manschette (40) mit der Flissigkeit weitgehend

gleichmaRig benetzt wird."

Anspriche 2 bis 7 des Hilfsantrags I sind abhéangige

Anspruche.

Die von der Einsprechenden vorgebrachten
entscheidungsrelevanten Argumente lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

Hauptantrag - Artikel 100(c) EPU

Anspruch 1 des Patents enthalte die Merkmale der
urspringlichen Anspriche 1, 3 und 7 und die zusatzliche
Definition, dass "die Manschette (40) eine Art Trichter
bildet". Letzteres Merkmal sei nur im Zusammenhang mit
der Ausgestaltung der Manschette als Kunststoffbeutel
urspringlich offenbart, insbesondere in dem die

Seiten 4 und 5 Uberbrickenden Satz und auf Seite 8,
Zeilen 7 bis 8. In diesem Zusammenhang seien allerdings
weitere Merkmale offenbart, die im Anspruch 1
ausgelassen seien, insb. dass die eine "Art Trichter"
bildende Manschette eine zylinderfdrmige Einfilloffnung
mit anschlieRendem konischen Abschnitt habe, dass das
Abflussloch den Katheterschaft enger umfasse als die
Einfilldéffnung und dass die Gesamtlange der Manschette
13 cm betrage. Ferner fehlten im Anspruch 1 die
Merkmale des urspringlichen Anspruchs 4, auf den sich
der ursprungliche Anspruch 7 rickbeziehe. Somit stelle
Anspruch 1 eine hinsichtlich Artikel 100 (c) und 123 (2)

EPU unzulédssige Zwischenverallgemeinerung dar.
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Hilfsantrag I

Zuldssigkeit

Der Hilfsantrag I (sowie die weiteren Hilfsantrage II
und III) sei nicht ins Verfahren zuzulassen. Vor der
Einspruchsabteilung habe die Patentinhaberin 13
verschiedene Hilfsantrdge eingereicht, so dass es keine
Berechtigung dafiir gebe, im Beschwerdeverfahren vollig
neue Hilfsantrdge zu stellen, iber die keine
Entscheidung von der Einspruchsabteilung vorliege, die

die Kammer iberpriifen konne.

Artikel 123(2) EPU

Aus den fir den Hauptantrag genannten Grinden erfille
auch Anspruch 1 des Hilfsantrags I nicht die
Erfordernisse von Artikel 123(2) EPU.

Artikel 83 EPU

Das Patent offenbare in unzureichender Weise, wie eine
gleichmaRige Benetzung der Katheteroberfldche durch die
Manschette erfolgen konne, da Absatz [0017] des Patents
besage, dass eine Benetzung durch die Manschette nicht
notwendig sei. Die Katheteroberflache sei aufgrund der
Flissigkeit in der Verpackung sogar vor einer
Verschiebung der Manschette ausreichend benetzt. Ferner
sei die Aufnahme von Flissigkeit in die Manschette
nicht mehr méglich, nachdem diese aus der Verpackung
entnommen worden sei. Es sei auch nicht dargelegt, wie
die GleichmaRigkeit der Benetzung Uberpriift werden
kénne. Somit verstoRe der Hilfsantrag I auch gegen
Artikel 83 EPU.
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Neuheit - Artikel 54 EPU

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags I werde
von D1, D3, D5, D7, D8 und D9 vorweggenommen. Dabei sei
insbesondere zu bericksichtigen, dass die
anspruchsgeméfe Definition, wonach die Manschette eine
"Art Trichter" bildet, nicht unbedingt fordere, dass
die Manschette einen Trichter bilde, sondern lediglich

eine ungefahre Trichterform habe.

- Die in den Figuren 13 bis 15 und 24 bis 34 von D5
gezeigten entlang des Katherschafts verschiebbaren
Manschetten bildeten eine "Art Trichter". Gemal Seite
9, Zeilen 11 bis 14 und Seite 8, Zeilen 21 bis 25 seien
diese aus dinnwandigen flexiblen Kunststoffen gebildet,
so dass die Manschetten als Kunststoffbeutel
ausgebildet seien.

- D1 offenbare eine um den Katheterschaft angeordnete
verschiebbare Manschette (compartment 10), die einen in
Stufen sich verjingenden Querschnitt aufweise, der
folglich als trichterfdormig anzusehen sei. Die
Manschette werde zusatzlich als diinnwandig und flexibel
offenbart und sei somit als Kunststoffbeutel anzusehen.
- D3 offenbare einen Katheter mit zwei
Teleskopabschnitten, die eine Trichterform ergdben.

- In D7 bilde der container 25 in Figur 7 ebenfalls
eine "Art Trichter" und einen Kunststoffbeutel.

- In D8 und D9 sei die den Katheterschaft in Figur 1
umgebende Manschette durch den vorne abreiBbaren Teil
der Verpackung gebildet, welcher ebenfalls

trichterformig sei und einen Kunststoffbeutel bilde.

Wahrend der miindlichen Verhandlung stellte die
Einsprechende klar, dass Neuheitseinwadnde gegeniiber

weiteren Dokumenten nicht bestinden.
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Erfinderische Tdtigkeit - Artikel 56 EPU

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags I
beruhe auf keiner erfinderischen Tatigkeit. Wahrend der
mindlichen Verhandlung stellte die Einsprechende klar,
dass sowohl D1 als auch D5 einen mdglichen
nachstkommenden Stand der Technik darstelle, der
jeweils flr sich allein unter Bericksichtigung des
allgemeinen Fachwissens den beanspruchten Gegenstand
nahelege. Im Hinblick auf das Unterscheidungsmerkmal
"Kunststoffbeutel”" bestehe das objektive technische
Problem darin, das Volumen der Verpackung zu
reduzieren, so wie es auch Absatz [0012] des Patents
darstelle. Es sei allerdings fir den Fachmann aufgrund
seines Fachwissens naheliegend, die Manschette
moglichst dinn zu gestalten, um auf diesem Wege das

Volumen der Verpackung zu reduzieren.

Es wurde bestatigt, dass weitere Einwande hinsichtlich

des Hilfsantrags I nicht vorhanden seien.

Die von der Patentinhaberin vorgebrachten
entscheidungsrelevanten Argumente lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

Hauptantrag - Artikel 100(c) EPU

Die Trichterform der Manschette 1l0se vorwiegend das
Problem der gleichmaRigen Benetzung der
Katheteroberfliache (Seite 5, Zeilen 1 bis 9), wahrend
die Beschaffenheit der Manschette als Kunststoffbeutel
das unabhdngige Problem der Reduzierung des
Verpackungsmaterials 10se (Seite 3, Zeilen 15 bis 17).
Somit sei es fir den Fachmann offensichtlich, dass die
Trichterform der Manschette und deren Gestaltung als

Kunststoffbeutel von einander getrennte, unabhangige
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Merkmale darstellen. Letzteres Merkmal kdénne somit vom
unabhangigen Anspruch des Hauptantrags ausgenommen

werden, ohne gegen Artikel 100(c) EPU zu verstoBen.

Hilfsantrag I

Hinsichtlich der Offenbarung weiterer Merkmale in der
urspringlichen Anmeldung sowie der Zuldssigkeit der
Hilfsantrdage und der Erfordernisse der Artikel 83, 54
und 56 EPU trug die Patentinhaberin im Wesentlichen die
Argumente vor, auf die sich die unten aufgefihrten

Entscheidungsgriinde zum Hilfsantrag I stitzen.

Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerden sind zuléassig.
2. Hauptantrag - Artikel 100(c) EPU
2.1 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des erteilten Patents

betrifft im Wesentlichen einen Blasenkatheter-Set mit
einem in einer sterilen Verpackung (30) angeordneten
Blasenkatheter (20), wobei in der Verpackung ein
Flissigkeitsreservoir (50) vorhanden ist und der
Katheter eine den Katheterschaft (22) umfassende und
entlang desselben verschiebbaren Manschette (40)
aufweist, wobei die Oberfladche des Katheterschafts beim
Verschieben der Manschette mit der Flissigkeit des
Flissigkeitsreservoirs weitgehend gleichmédRig benetzt

und aktiviert wird.

Die verschiebbare Manschette erlaubt es einerseits, den
Katheter nach Herausziehen aus der Verpackung ohne
direktes Ergreifen der Katheteroberflache aseptisch zu

handhaben (Seite 3, Zeilen 9 bis 12 von DO). Ferner
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erlaubt das Verschieben der Manschette entlang des
Katheterschafts, dass die in der Manschette gesammelte
Fliissigkeit derart austreten kann, dass eine
gleichmaRige Benetzung der Katheteroberfléache
garantiert wird, so dass ein schmerzfreies Applizieren
bestmdglich sichergestellt ist (Seite 4, Zeile 27 Dbis
Seite 5, Zeile 9 wvon DO).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Patents enthalt die
in den Anspriichen 1, 3 und 7 der urspringlichen
Anmeldung DO definierten Merkmale und zusatzlich die
Definition, dass "die Manschette (40) eine Art Trichter
bildet".

Die Einsprechende erhob den Einwand, dass eine eine
"Art Trichter" bildende Manschette in DO ausschlieBlich
im Zusammenhang mit der Ausgestaltung der Manschette
als Kunststoffbeutel offenbart worden sei, und zwar in
dem die Seiten 4 und 5 iberbriickenden Satz und auf
Seite 8, Zeilen 7 bis 8. Das heiBt, eine weitere
Ausgestaltung der trichterartigen Manschette als die
als Kunststoffbeutel ausgefithrte sei in DO nicht
offenbart.

Die Kammer teilt diese Auffassung. Der die Seiten 4 und
5 {iberbriickende Satz offenbart namlich
unmissverstandlich, dass eine eine "Art Trichter"
bildende Manschette durch einen Kunststoffbeutel
gebildet wird und Seite 8, Zeilen 7 bis 8 stellt
ebenfalls klar dar, dass die Manschette als
Kunststoffbeutel ausgefithrt ist, welcher die Form eines
Trichters hat.

Die Patentinhaberin war hingegen der Auffassung, dass
gemadl der urspriinglichen Anmeldung DO die Trichterform

der Manschette vorwiegend das Problem der gleichmaBigen
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Benetzung der Katheteroberfldche 1lose (Seite 5,

Zeilen 1 bis 9), wahrend die Beschaffenheit der
Manschette als Kunststoffbeutel das unabhangige Problem
der Reduzierung des Verpackungsmaterials 1dse (Seite 3,
Zeilen 15 bis 17). Somit sei es fiir den Fachmann
offensichtlich, dass die Geometrie der Manschette
(Trichterform) und deren Material (Gestaltung als
Kunststoffbeutel) voneinander getrennte, unabhangige

Merkmale darstellen.

Die Kammer kann sich dieser Ansicht nicht anschlieBen.
DO beschreibt namlich auf Seite 4, Zeilen 26 bis 27:
"Dazu [d.h. zur vorher erwdhnten weitgehend
gleichmaBigen Benetzung der Oberflédche des
Katheterschafts] kann die Manschette z.B. die
Kunststoffbeutelform aufweisen". Hiermit wird deutlich
zum Ausdruck gebracht, dass die Ausgestaltung der
Manschette als Kunststoffbeutel nicht nur eine
bestimmte Materialauswahl bedingt, sondern dass damit
ebenfalls eine gewisse Formgebung einhergeht, die
insbesondere (zusammen mit der Trichterform) fiur die

Benetzung der Katheteroberfldche von Relevanz ist.

Die Kammer ist somit der Auffassung, dass DO als
trichterformige Manschette lediglich eine als
Kunststoffbeutel ausgebildete Manschette offenbart. Da
Anspruch 1 diese Limitierung nicht enthalt, stellt der
so definierte Gegenstand eine unzulassige
Zwischenverallgemeinerung des Inhalts der

urspringlichen Anmeldung dar.

Folglich erfiillt Anspruch 1 des erteilten Patents nicht
das Erfordernis aus Artikel 100(c) in Verbindung mit
Artikel 123 (2) EPU.
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Die weiteren von der Einsprechenden vorgebrachten
Einwdnde gemal Artikel Artikel 100(c) in Verbindung mit
123(2) EPU vermdgen die Kammer aus folgenden Griinden

nicht zu ilberzeugen.

Die Einsprechende beanstandete, dass, obwohl Anspruch 1
auf der Grundlage des urspringlichen Anspruchs 7
formuliert wurde, die Merkmale des urspringlichen
Anspruchs 4, auf den sich der urspringliche Anspruch 7
riickbezieht, im Anspruch 1 nicht enthalten seien.
Dieses fithre zu einer unzulassigen

Zwischenverallgemeinerung.

Die Kammer folgt dieser Sichtweise jedoch nicht. Wie
auf Seite 4, Zeilen 1 bis 6 von DO ausdricklich
hervorgeht, beziehen sich die Merkmale des
urspringlichen Anspruchs 4 lediglich auf eine
bevorzugte Ausgestaltung des im urspringlichen

Anspruch 3 definierten Flissigkeitsreservoirs, die es
ermbglicht, dass die Flissigkeit die hydrophile
Oberflache des Katheters weitgehend gleichmaBlig benetzt
und somit aktiviert. Demzufolge konnen diese
bevorzugten Merkmale aus der Definition des Anspruchs 1
ausgeklammert werden, ohne den Inhalt der

urspringlichen Anmeldung unzulassig zu verallgemeinern.

Die Kammer ist ferner der Auffassung, dass die
Manschette, die anspruchsgemal eine "Art Trichter"
bildet, dadurch implizit eine Einfiilloffnung und ein
Abflussloch besitzt. Folglich definiert der Anspruch
auch ohne explizite Erwahnung dieser Merkmale den

gleichen Gegenstand.

Der Anspruch definiert ferner, dass die eine "Art
Trichter" bildende Manschette entlang des

Katheterschafts verschiebbar angeordnet ist und den
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Katheterschaft derart umfasst, dass die Oberfldche des
Katheterschafts beim Verschieben der Manschette mit der
Flissigkeit weitgehend gleichmaBig benetzt wird. Fir
den Fachmann besteht demnach kein Zweifel, dass das
Abflussloch den Katheterschaft enger umfasst als die
Einfilldéffnung, und nicht etwa umgekehrt, da letztere

Konstellation funktionstechnisch sinnlos wéare.

Auch weitere Merkmale, wie eine zylinderfdrmige
Einfilldéffnung mit anschlieBendem konischen Abschnitt
und eine Gesamtlange der Manschette von 13 cm, die im
Zusammenhang mit der als trichterfdrmigen
Kunststoffbeutel ausgebildeten Manschette auf Seite 8,
2. Absatz genannt werden, wirde der Fachmann als
bevorzugte Ausfihrungen ansehen. Demzufolge kdnnen auch
diese Merkmale aus der Definition des Anspruchs 1
ausgeklammert bleiben, ohne den Inhalt der

urspringlichen Anmeldung unzuladssig zu verallgemeinern.

Hilfsantrag I

Zuldssigkeit

Die Einsprechende beantragte in ihrem Schreiben wvom

13. Juli 2016, die Hilfsantrdge nicht ins Verfahren
zuzulassen. Vor der Einspruchsabteilung habe die
Patentinhaberin 13 verschiedene Hilfsantrage
eingereicht, so dass es keine Berechtigung dafir gebe,
im Beschwerdeverfahren vo6llig neue Hilfsantradge zu
stellen, Uber die keine Entscheidung der
Einspruchsabteilung vorliege, die die Kammer iberprifen

konne.

Unabhédngig von der Tatsache, dass die Einsprechende den
Zulassigkeitseinwand extrem spat (etwa einen Monat vor

der mindlichen Verhandlung) vorbrachte, findet die
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Kammer denselben unbegriindet. Die derzeitigen
Hilfsantrage wurden von der Patentinhaberin bereits mit
ihrer Beschwerdebegriindung vorgelegt, wogegen die
Einsprechende in ihrer Erwiderung vom 5. Juli 2012
(Seiten 12 bis 14) substantielle Einwdnde vortrug -
bevor sie (4 Jahre spater) die Zulassigkeit der Antrage
im Verfahren in Frage stellte. Die Hilfsantrage stellen
auch keineswegs "v0llig neue" Hilfsantrage dar, wie die
Einsprechende pauschal behauptet. Anspruch 1 der
Hilfsantrdge enthdlt alle Merkmale, die bereits im
Anspruch 1 einiger Hilfsantrdge im erstinstanzlichen
Verfahren enthalten waren (z.B. in dem von der
Einspruchsabteilung als gewahrbar befundenen
Hilfsantrag 12), und klammert lediglich einige Merkmale
wie die des urspringlichen Anspruchs 4 aus, die die
Einspruchsabteilung in ihrer Entscheidung als nicht
notwendig erachtet hatte, um dem Erfordernis des
Artikels 123(2) EPU zu geniigen.

Die Kammer sieht sich daher nicht wveranlaBt, von ihrer
Befugnis gemal Artikel 12 (4) VOBK Gebrauch zu machen
und die Hilfsantrdage nicht zuzulassen und kommt somit
zu dem Schluss, dass die Hilfsantrdge im Verfahren
befindlich sind.

Artikel 123(2) EPU

Gegenlber dem Hauptantrag enthalt Anspruch 1 des
Hilfsantrags I die zusatzliche Definition, dass es sich
bei der Manschette um einen Kunststoffbeutel handelt.
Damit ist der obige Einwand gemidB Artikel 123 (2) EPU
behoben.
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Artikel 83 EPU

Die Einsprechende war der Auffassung, dass es nicht
klar sei, wie eine gleichmaBige Benetzung der
Katheteroberfldche durch die Manschette erfolgen kédnne,
da Absatz [0017] des Patents besage, dass eine
Benetzung durch die Manschette nicht notwendig sei. Die
Katheteroberfldche sei aufgrund der Flissigkeit in der
Verpackung sogar vor einer Verschiebung der Manschette
ausreichend benetzt. Ferner sei die Aufnahme von
Flissigkeit in die Manschette nicht mehr méglich,
nachdem diese aus der Verpackung entnommen worden sei.
Es sei auch nicht dargelegt, wie die GleichmaBigkeit

der Benetzung uberprift werden konne.

Die Kammer ist von dieser Argumentation nicht
iberzeugt. Zusatzlich dazu, dass eine Benetzung der
Katheteroberfldche bereits innerhalb der Verpackung vor
Verschiebung der Manschette entlang des Katheterschaft
moglich ist, wird im Absatz [0026] des Patents
dargelegt, dass sich bei Entnahme des Katheters aus der
Verpackung innerhalb der Manschette Flissigkeit
befindet, die bei Bewegung der Manschette in proximaler
Richtung zu einer gleichmé&Rigen Benetzung der
Katheteroberfladche fihrt. Die besagte Benetzung ist
entsprechend dem Wortlaut von Anspruch 1 als
"weitgehend gleichmaBig" zu verstehen. Im Hinblick auf
die Ausfihrbarkeit ist es auch nicht erforderlich, dass
Verfahren zur Uberpriifung der GleichmaBigkeit der
Benetzung beschrieben sind. Derartige Verfahren sind

dem Fachmann bekannt.

Ein Mangel der Ausfiihrbarkeit ist somit flir den
Fachmann nicht gegeben, so dass die Erfordernisse des
Artikels 83 EPU erfiillt sind.
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Neuheit - Artikel 54 EPU

Dokument D5 offenbart verschiedene Ausfithrungen wvon
Blasenkatheter-Sets, die einen Blasenkatheter mit einem
um den Katheterschaft angeordneten verschiebbaren
tubuldren Applikator beinhalten. Der Applikator (131)
der Figuren 13 bis 15 besitzt einen in Stufen sich
verjlingenden Querschnitt (Figur 14) mit einer Zone
(136), die den Katheterschaft umfasst (Seite 27,

Zeilen 25 bis 31). Eine derart sich wverjingende
Manschette bildet nach Ansicht der Kammer eine "Art
Trichter", wie im Anspruch definiert. In den Figuren 24
bis 29 wird ein weiterer tubularer Applikator
(compartment 241) offenbart, dessen Lumen sich verjingt
(Seite 30, Zeilen 20 bis 22) und der Mittel (281)
aufweist, die den Katheterschaft umfassen (Seite 30,
Zeilen 26 bis 35). Ein ahnlicher Applikator (301) mit
sich verjlingendem Lumen wird auch im Zusammenhang mit
den Figuren 30 bis 34 offenbart. Somit sind auch die
Applikatoren der Figuren 24 bis 34 Manschetten, die

eine "Art Trichter" bilden.

Auch wenn im einleitenden Teil der Beschreibung wvon D5
dinnwandige flexible Kunststoffe flir die Applikatoren
erwahnt werden (Seite 9, Zeilen 11 bis 14; Seite 8,
Zeilen 21 bis 25), ergibt sich aus D5 weder explizit
noch dem Sinn nach, dass irgendeiner der besagten
tubuldren Applikatoren als Kunststoffbeutel ausgebildet
ist. Dadurch dass die offenbarten Applikatoren eine
vorgegebene spezielle tubuldre Form besitzen, wlrde der
Fachmann solche Formteile auch nicht als
Kunststoffbeutel ansehen. Zumindest aus diesem Grund

nimmt D5 den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht vorweg.

Dokument D1 offenbart einen Blasenkatheter-Set

beinhaltend einen Blasenkatheter (1) mit einer um den
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Katheterschaft angeordneten verschiebbaren Manschette
(compartment 10), die einen in Stufen sich verjungenden
Querschnitt (Figur 4) aufweist, so dass auch diese
Manschette als eine "Art Trichter" bildend angesehen
wird. Allerdings bildet die Manschette (compartment 10)
zusammen mit der schlauchformigen Verpackung (4) eine
Einheit (Spalte 4, Zeilen 45 bis 54), so dass das
Anspruchsmerkmal, wonach die Manschette in der
Verpackung vorgesehen ist, in D1 nicht vorhanden ist.
Auch wenn die Manschette (10) als dinnwandig und
flexibel offenbart wird (Spalte 2, Zeilen 56 bis 59),
ist ein Teil der Manschette, der zwel Fingergriffe
vorsieht, aufgrund der vorgegebenen Griffform (Figur 4)
nicht als Kunststoffbeutel anzusehen. Wenn hingegen nur
das proximale zylindrische dinnwandige Ende (14) der
Manschette als "Beutel" identifiziert wiirde, ware ihm
allerdings wegen seiner zylindrischen Geometrie keine

Trichterform ("Art Trichter") zuzusprechen.

Zumindest aus diesen Grinden nimmt auch D1 den

Anspruchsgegenstand nicht vorweg.

In den weiteren zitierten Dokumenten D3 und D7 bis D9
werden verschiedene Blasenkatheter-Sets offenbart,
wobei zumindest das Anspruchsmerkmal einer eine "Art

Trichter" bildenden Manschette nicht offenbart wird.

D3 offenbart einen Katheter, der aus zweil
Teleskopabschnitten (42, 44) besteht (Seite 16,
Zeilen 13 bis 19; Figuren 15 bis 18), wobei D3 keine

spezifischen Angaben lber deren Form zu entnehmen sind.

D7 offenbart in den Figuren 7 und 8 (Seite 12, Zeilen 6
bis 16) einen Katheterschaft, der von einer Manschette
(container 25) umfasst wird, die allerdings nicht als

trichterférmig offenbart wird.
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D8 offenbart einen Blasenkatheter (3) und ein
Flissigkeitsreservoir (6) innerhalb einer

Verpackung (1) (Figur 1; Seite 10, Zeilen 1 bis 8). Zur
Verwendung des Katheters, wird der vordere Teil (2) der
Verpackung (1) abgerissen (Seite 12, Zeilen 1 bis 2).
Figuren 2 bis 8 zeigen eine weitere Variante des
Flissigkeitsreservoirs (106). Der vordere, abreiRbare
Teil ist jedoch keine in der Verpackung (1) angebrachte

Manschette gemal Anspruch 1.

Letztere Feststellung gilt auch fir das zu D8 analoge
Dokument D9.

Die Kammer kommt folglich zu dem Schluss, dass
Anspruch 1 des Hilfsantrags I das Erfordernis der
Neuheit im Sinne von Artikel 54 (1) EPU erfiillt.

Erfinderische Tdtigkeit - Artikel 56 EPU

Die Einsprechende betrachtete sowohl D1 als auch D5 als
einen mdglichen nadchstkommenden Stand der Technik, der
jeweils fir sich allein unter Beriicksichtigung des
allgemeinen Fachwissens den beanspruchten Gegenstand

nahelegt.

Wie im Absatz [0012] des Patents dargelegt, 1lost die
Ausgestaltung der Manschette als Kunststoffbeutel das
objektive technische Problem, die Herstellungskosten

und das Volumen der Verpackung zu verringern.

Wie bereits unter obigem Punkt 3.4.1 ausgefihrt, ergibt
sich aus D5 weder explizit noch dem Sinn nach, dass
irgendeiner der offenbarten tubuldren Applikatoren der
Figuren 12 bis 14 und 24 bis 34 als Kunststoffbeutel

ausgebildet ist. Die Applikatoren werden namlich mit



- 18 - T 0017/12

spezifischen Funktionen beschrieben - beispielsweise
zum Aufdriicken oder Greifen des Applikators auf den
Katheterschaft (Seite 6, Zeilen 33 bis 36; Seite 27,
Zeilen 29 bis 31; Seite 30, Zeilen 26 bis 28 und 34 bis
35) -, so dass der Fachmann D5 die Lehre entnimmt, die
Manschette zwar flexibel, aber formstabil zu gestalten.
Die erforderliche Formstabilitat der Manschette wird
auch durch die radial herausragenden Handhabungsmittel
(138, 139, 247, 248) oder die Greifmittel in Form einer
Nut (246, 281) wverdeutlicht. Dariber hinaus erfordert
auch der flissigkeitsdichte Abschluss (303) des
Applikators (Seite 31, Zeilen 12 bis 15) die
Formstabilitat der Manschette. Da ein Kunststoffbeutel
die erforderliche Formstabilitat nicht aufweist, lehrt
D5 von der Ausgestaltung der Manschette als
Kunststoffbeutel weg. In D5 wird ebenfalls nicht das
Anspruchsmerkmal offenbart, wonach "die Flissigkeit
beim Aktivieren der hydrophilen Oberflache des
Blasenkatheters sich zumindest teilweise in der

Manschette sammelt".

Die Ausgestaltung der Manschette als Kunststoffbeutel
erlaubt nicht nur das Volumen der Verpackung zu
verringern, wie oben unter Punkt 3.5.2 bereits erwahnt.
Im Zusammenwirken mit der zusatzlichen anspruchsgeméflen
Ausgestaltung der Manschette als eine "Art Trichter"
ermdglicht sie auch, dass beim Verschieben der
Manschette entlang des Katheterschafts die in der
Manschette gesammelte Fliissigkeit die hydrophile
Oberflache des Katheters benetzt und aktiviert, so dass
ein schmerzfreies Applizieren des Katheters bestmdglich
sichergestellt ist (Absatze [0016] und [0026] des
Patents) .
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Demzufolge wirde der Fachmann, der von D5 ausgeht,
nicht ohne erfinderisches Zutun zum beanspruchten

Gegenstand gelangen.

Dokument D1 legt es aus analogen Grinden nicht nahe,
das als "Manschette" identifizierte Griffteil 10 als
Kunststoffbeutel zu gestalten. Am proximalen Ende des
Griffteils 10 ist namlich auch ein
Flissigkeitsanschluss (3) vorgesehen (Spalte 4,
Zeilen 20 bis 26), der eine gewisse Formstabilitéat
erforderlich macht. Ferner ist auf Spalte 4, Zeilen 45
bis 54 offenbart, dass das Griffteil 10 vom Rest der
Verpackung (4) abgebrochen werden kdonnen muss, was
ebenfalls eine gewisse Formstabilitat des Griffteils
voraussetzt. Unabhangig davon, dass das Griffteil als
dinn und flexibel offenbart wird, wadren die besagten
Funktionen mit einem als Kunststoffbeutel geformten
Griffteil nicht mdéglich. Demzufolge lehrt auch D1 von
der Ausgestaltung der Manschette als Kunststoffbeutel
weg. Das Griffteil ist ferner nicht ausgebildet, um
Flissigkeit zu sammeln, die beim Verschieben entlang
des Katheters die hydrophile Oberflache weitgehend

gleichmaBig benetzen und aktivieren kann.

Demzufolge wirde der Fachmann, der von D1 ausgeht,
ebenfalls nicht ohne erfinderisches Zutun zum

beanspruchten Gegenstand gelangen.

Die Kammer kommt somit zu dem Schluss, dass der
Gegenstand von Anspruch 1 das Erfordernis einer
erfinderischen Tatigkeit im Sinne von Artikel 56 EPU
erfillt. Dies gilt demzufolge auch fiir die in den
abhdngigen Anspriichen 2 bis 7 definierten bevorzugten

Ausgestaltungen dieses Gegenstandes.
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Weitere Einwande gegen die Aufrechterhaltung des
Patents gemal Hilfsantrag I wurden nicht vorgebracht.

Somit eribrigt sich fir die Kammer die Erdrterung der
weiteren Hilfsantrage.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Die Angelegenheit wird an die erste Instanz
zurlickverwiesen mit der Anordnung, das Patent in

folgender Fassung aufrechtzuerhalten:

- Anspriiche 1 bis 7 gemaRl Hilfsantrag I,

der mindlichen Verhandlung;
- Beschreibung Spalten 1,
Spalten 3 bis 6 eingereicht mit Schreiben vom
28. Februar 2012;

- Figuren la, 1lb und 2 bis 5 der Patentschrift.

eingereicht in

2 und 7 der Patentschrift und
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