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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

2243.D

Der Beschwerdefuhrer (Anmelder) hat gegen die
Entscheidung der Prufungsabteilung uber die Zuruckweisung
der Anmeldung Nr. 85 109 394.8 (Verdéffentlichungsnummer

0 170 998) Beschwerde eingelegt.

Die Prufungsabteilung war zur Auffassung gekommen, daf
die Anmeldung den Erfordernissen der Artikel 52 (1) und
56 EPU nicht genuge.

Am 20. Juli 1995 wurde vor der Beschwerdekammer mindlich

verhandelt.

Der Beschwerdefihrer beantragte, die angefochtene

Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage

‘von Anspruch 1 gemaR Hauptantrag, hilfsweise auf der

Grundlage der Anspruche 1 nach dem ersten bzw. zweiten
Hilfsantrag zu erteilen. Ferner beantragte er hilfsweise,
in den genannten Anspriuchen das Wort "insbesondere" vor

"in biologischem Material" zu streichen.

Die Fassung des Anspruchs 1 gemaf dem Hauptantrag lautet

wie folgt:

"Verfahren zur elektrochemischen Bestimmung der
Sauerstoffkonzentration, insbesondere in biologischem
Material, ohne daf die Verwendung einer Membran

erforderlich ist, mittels eines Sauerstoffsensors mit

- einer MeRelektrode bestehend aus einer Glaskohlenstoff-

oder Pyrographitelektrode und mit einer Gegenelektrode,
wobei der MefRelektrode zyklisch zwei Potentiéle
aufgepragt werden, wobei das eine Potential
(MeRpotential) im Bereich -1,4 V £ U, g1 S -0,4 V liegt
und das andere Potential (Erholungspotential) im Bereich

-0,2 V € Uyyager S +0,2 V, die Verweildauer beim,
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Mefpotential klein ist im Vergleich zur Zyklusdauer und
der wahrend der Mefperiode fliefende Strom als Mefisignal

ausgewertet wird.*"

Die Fassung des Anspruchs 1 gemaff dem ersten Hilfsantrag
entspricht derjenigen des Anspruchs 1 gemaff Hauptantrag
mit dem weiteren Merkmal, dafl die Zyklusdauer zwischen
0,5 und 10 s betragt.

Die Fassung des Anspruchs 1 gemaffs dem zweiten Hilfsantrag
entspricht derjenigen des Anspruchs 1 gemaff dem ersten
Hilfsantrag mit dem weiteren Merkmal, daff die
Verweildauer beim Meffpotential zwischen 5 und 100 ms
betragt.

Entscheidungsgrinde

1.

2243.D

Die Beschwerde ist zulassig.

In der miundlichen Verhandlung vom 20. Juli 1995 wurde von
der Kammer der Einwand erhoben, daff die den verschiedenen
Antrédgen zugrundeliegenden Ansprﬁché ein diagnostisches
Verfahren im Sinne von Artikel 52 (4) EPU betreffen
kénnten. Solche Verfahren sind jedoch wegen mangelnder
gewefblicher Anwendbarkeit von der Patentierbarkeit

ausgeschlossen.

Gemafs Artikel 69 EPU wird der Schutzbereich des
europdaischen Patents durch den Inhalt der Patentanspridche-
bestimmt. Die Beschreibung und die Zeichnungen sind
jedoch zur Auslegung der Anspriche heranzuziehen. Im
vorliegenden Fall wird auf Seite 1, Zeile 14, bis

Seite 2, Zeile 21, der ursprunglichen Beschreibung
ausgefuhrt, dafl fur die Therapie von Herzrhythmus-
stoérungen in zunehmendem Mafe implantierbare Herzschritt-

macher eingesetzt werden. Dabei wird insbesondere eine
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physiologische Steuerung der Herzschrittmacher
angestrebt, wozu beispielweise die Sauerstoff-
konzentration im Blut oder Gewebe als Steuerparameter
dienen kann. Im Falle eines implantierbaren Sauerstoff-
sensors ermdglichen die Verfahren gemdf den Ansprichen 1
der verschiedenen Antrage die in-vivo-Bestimmung der
Sauerstoffkonzentration uUber lange Zeitrdume hinweg (vgl.
die Aufgabe der Erfindung auf Seite 2, Zeilen 23 bis 28,
der ursprunglichen Beschreibung). Die Feststellung der
Sauerstoffkonzentration stellt somit ein konkretes
Ergebnis des Verfahrens dar, das die unmittelbare
Behandlung mittels des Herzschrittmachers gestattet.

Als Grund fur die Zuridckweisung der Anmeldung wurde im
vorliegenden Fall mgngelnde erfinderische Tatigkeit des
Anspruchsgegenstands angegeben. Ein Einwand unter
Artikel 52 (4) EPU wurde von der Prufungsabteilung nicht
erhoben.

Bei dieser Sachlage halt es die Kammer fur richtig, daf
eine Prufung hinsichtlich des Artikels 52 (4) EPU von der
Prifungsabteilung vorgenommen werden sollte, damit dem
Beschwerdefuhrer (Anmelder) Gelegenheit gegeben wird,
seinen Fall gegebenenfalls in zwei Instanzen vorzutragen.
Ferner ist in Anbetracht dessen, daf die Anspruche 1
gemal? den verschiedenen Antradgen gegeniber dem

Anspruch 1, der der Zuriuckweisungsentscheidung
zugrundelag, geadndert worden sind, eine erneute Prufung
notwéndig, ob die Anmeldung allen Erfordernissen des

Ubereinkommens entspricht.

Somit beschlieft die Kammer, von der ihr in

Artikel 111 (1) EPU (vgl. zweiter Satz, zweiter Fall)
ubertragenen Befugnis Gebrauch zu machen und die
Angelegenheit entsprechend den verschiedenen Antragen zur
weiteren Entscheidung an die Prufungsabteilung

zuruckzuverweisen.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Prufungsabteilung zur

weiteren Entscheidung zuruckverwiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

E. Gorgmaier ' E. Turrini
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