BESCHWERDEKAMMVERN  BOARDS OF APPEAL OF CHAMBRES DE RECOURS
DES EUROPAI SCHEN THE EUROCPEAN PATENT DE L' OFFI CE EUROPEEN
PATENTAMTS OFFI CE DES BREVETS

I nterner Verteilerschl Ussel:

(A [ ] Veroffentlichung imABI.

(B) [ ] An Vorsitzende und Mtglieder
(O [X] An Vorsitzende

ENTSCHEI DUNG
vom 6. Okt ober 1999

Beschwer de- Akt enzei chen: T 0620/96 - 3.2.2
Anmel denumer : 93105198. 1

Ver 6f f ent | i chungsnunmrer : 0564953

| PC: A61M 13/ 00

Ver f ahr ensspr ache: DE

Bezei chnung der Erfindung:
Er war nungsvorrichtung fur Insufflationsgerat

Pat ent i nhaber:
W SAP GESELLSCHAFT FUR W SSENSCHAFTLI CHEN APPARATEBAU MBH

Ei nsprechender:
DORNI ER MEDI ZI NTECHNI K GVBH

Stichwort:

Rel evant e Recht snor nen
EPU Art. 56

Schl agwor t :

"Erfinderische Tatigkeit (Hauptantrag und 1. H | fsantrag)
(nein)"

"Ei nrei chung gednderter Anspriche i m Beschwerdeverfahren
("2. Hlfsantrag) (verspatet)"

Zitierte Entschei dungen

Oientierungssat z:

EPA Form 3030 10. 93



EPA Form 3030 10. 93



Européaisches European Office européen

0) Patentamt Patent Office des brevets

Beschwerdekammern Boards of Appeal Chambres de recours

Akt enzei chen: T 0620/96 - 3.2.2

ENTSCHEI DUNG
der Techni schen Beschwer dekammer 3.2.2
vom 6. Cktober 1999

Beschwer def Ghreri n: W SAP
(Pat enti nhaberi n) GESELLSCHAFT FUR W SSENSCHAFTLI CHEN
APPARATEBAU MBH
Rudol f - Di esel -Ri ng 20
82054 Sauerl ach
ALLEMAGNE

Vertreter: Heim Hans-Karl, D pl.-Ing.
Wber & Heim
Pat ent anwal t e
I rgar dstrale 3
81479 Minchen

ALLEMAGNE
Beschwer degegneri n: DORNI ER VEDI ZI NTECHNI K GVBH
( Ei nsprechende) Post fach 1128

82110 Gernering

ALLEMAGNE
Vertreter: Strehl, Peter, Dipl.-Ing.

Pat ent anwél t e

Strehl Schibel - Hopf Groening u. Partner
Postfach 22 14 55

80504 Minchen

ALLEMAGNE

Angef ocht ene Ent schei dung: Zwi schenent schei dung der Ei nspruchsabteil ung
des Européi schen Patentants Uber die
Auf recht erhal t ung des européi schen Patents
Nr. 0 564 953 in gedndertem Unfang, zur Post
gegeben am 6. Mai 1996.



Zusanmenset zung der Kanmer:

Vor si t zender : W D. Wi
Mtglieder: D. valle
J. C M de Preter



-1 - T 0620/ 96

Sachverhalt und Antréage

3017.D

Di e Beschwerdef udhrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
am 6. Mai 1996 zur Post gegebene Entschei dung der

Ei nspruchsabt ei | ung tber die Aufrechterhal tung des
Patents in gedndertem Unfang die am4. Juli 1996

ei ngegangene Beschwer de ei ngel egt und gleichzeitig die
Beschwer degebihren entrichtet. D e Beschwerdebegr indung
I st am 22. August 1996 ei ngegangen.

Mt dem Ei nspruch war das gesante Patent mt der

Begr tndung angegriffen worden, dall sein CGegenstand nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhte (Artike

100 a) EPU) und unzul &ssig erweitert sei (Artikel 100 c)

EPU) .

Nach Abl auf der Einspruchsfrist wurde di eses Vorbringen
noch durch einen E nwand gemaR Arti kel 100 b) EPU
erganzt, der von der Einspruchsabteilung als verspatet
vor gebracht gesehen und daher nicht bertcksichti gt

wur de.

Fol gende Druckschriften wurden wahrend des
Ei nspruchsverfahrens bericksichtigt:

(1) US-A-5 006 109

(2) EP- A-0 210 985

(3) DE- A-2 454 349

(4) Jour nal of Laparaskopic Surgery, Volune 1,
Nunber 4, 1991, Seiten 183 bis 186.

I n der angefochtenen Entschei dung stellte die
Ei nspruchsabteil ung fest, dall die Unterl agen des
H | fsantrags 7, nicht jedoch die erteilte Fassung noch
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die Ubrigen Hlfsantrage, den Bestinmungen des EPU

genugt en.

I n Beantwortung eines mt der Ladung zur nundlichen

Ver handl ung ergangenen Beschei ds der Kammer reichte die
Beschwerdef ihrerin mt Schrei ben vom 1. Septenber 1999
j e ei nen neuen Patentanspruch 1 zum Hauptantrag und al s

H | fsantrag ein.

Am 6. Okt ober 1999 fand ei ne nundliche Verhandl ung
statt. Am Ende der mindlichen Verhandlung stellten die
Partei en fol gende Antré&ge:

Di e Beschwerdef Ghrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Auf hebung der angef ocht enen Entschei dung und die

Auf rechterhal tung des Patents in geandertem Unfang auf
der Grundl age des Pat entanspruchs 1 zum Haupt antrag,

ei ngereicht mt Schrei ben von 1. Septenber 1999 sow e
der am 22. August 1996 ei ngereichten abhangi gen
Anspriche 2 bis 10; oder auf der G undl age des

Pat ent anspruchs 1 zu dem 1. Hilfsantrag, eingereicht mt
Schrei ben vom 1. Septenber 1999 sow e der am

22. August 1996 ei ngerei chten abhangi gen Anspriche 2 bis
10 oder auf der Grundl age des Patentanspruchs 1 zu dem
2. Hlfsantrag, eingereicht in der mindlichen

Ver handl ung.

Di e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) beantragte, die
Beschwer de zurtuckzuwei sen.

| V. Pat ent anspruch 1 des Hauptantrags |autet wie folgt.

"Insuffl ationsgeréat der endoskopi schen Chirurgie mt
ei ner Erwarnmungsvorrichtung zur Einleitung von CO-Gas in
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ei nen bi ol ogi schen Kor per,

mt einer steuerbaren Heizeinrichtung (11) , mt der das
Gas auf ei ne vorgesehene Tenperatur erwarnbar ist, und
mt einer Schlauchleitung (10), die vomInsufflations-
gerat (8) zu dem bi ol ogi schen Korper fuhrt,
dadur ch gekennzei chnet,
- dalR die Heizeinrichtung (11) in der Schlauchl eitung
(10) i mwesentlichen Uber die gesante Lange der
Schl auchl ei tung (10) ausgebil det ist und

- dalR die Schl auchleitung (10) m ndestens im
| nnenbereich eine Silikonschicht (13) aufweist,

- so dall das Gas unmittel bar vor einemin den
bi ol ogi schen Koérper fidhrenden | nsufflationsinstrunent
(19) die vorgesehene Tenperatur erreicht."”

Pat entanspruch 1 des 1. Hilfsantrags vom 1. Septenber
1999 unterschei det sich vom Pat entanspruch 1 des
Haupt antrags durch Hi nzuf igung des Merknal s:

"dall die Heizeinrichtung (11) imdistalen Bereich der
Schl auchl ei tung (10) abgesetzt ist".

Pat ent anspruch 1 des zweiten Hi | fsantrags ei ngereicht
wahrend der nindlichen Verhandl ung am 6. Okt ober 1999
enthalt statt dessen das zusatzliche Merkmal

"dall die Heizeinrichtung (11) als Kaltleiter mt
konst ant er Stromauf nahne nach ei ner Aufheizzeit

ausgel egt ist"

V. Di e Beschwerdefuhrerin argunentiert wie fol gt.
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Druckschrift (4) sei eine nedizinische Vero6ffentlichung
aus dem Jahr 1990, in der zwar auf die Notwendi gkeit des
Auf war nens des Gases und der Abgrenzung der

Hocht enperat ur bei | nsufflationsgeraten hi ngew esen
werde, in der jedoch keine techni sche LOsung

vor geschl agen werde. Dagegen ernogliche die Erfindung
ei ne Auf war mung des CO,- Gases nahezu unabhdngi g von dem
Durchfl ul3 auf ei ne Tenperatur, die etwa der

Kor pert enperatur entspreche. Das sei auf eine
Uberraschende I nterakti on des CO-Gases nmt der

Sili konschi cht zuridckzuf dhren. Druckschriften (2) und
(3) wiesen eine Heizeinrichtung auf, die bis zum Ende
des Schl auches reiche.

Druckschrift (3) betreffe eine kinstliche Lunge und ein
Di al ysegeréat. Die betroffenen Tenperaturdifferenzen und
Vol unenst r dnmungen seien im Vergleich zur Erfindung sehr
niedrig, siehe die Tabelle auf Seite 12, wo eine
Tenperaturdi fferenz vom 0, 28 °C angegeben ist. In
Cegenteil dazu seien die Tenperaturdifferenzen bei der
Erfindung etwa 36 -20 = 16 °C. Auch di e Vol unen-
stromungen seien bei der Erfindung hoéher und kdnnten

30 I/mn erreichen. Druckschrift (3) sehe eine
Regel ei nri chtung vor, umtrotz Durchsat zdnderungen die
Tenper at ur konstant zu halten, siehe Seite 9 der
Beschrei bung. Bei der Erfindung sei keine Regel -

ei nrichtung notwendi g: Di e Steuerung kdnne auch auf grund
enpirischer Werte erfol gen.

Das Ceréat nach Druckschrift (1) sei zu konpliziert.
Anspruch 1 des zweiten Hi |l fsantrags, selbst wenn noch

ni e al s unabhangi ger Anspruch vorgel egt, setze sich aus
der Konbi nati on von den Ansprichen 1 und 10 zusammen.
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Anspruch 10 war auf Anspruch 1 direkt bezogen.

Di e Beschwerdegegnerin trug fol gende Argunente vor:

Der néachstliegende Stand der Techni k werde von der
Druckschrift (4) reprasentiert. D ese Druckschrift
bewei se die Vorteile der Erwarmung des CO,- Gases anhand
von Testversuchen mt Hilfe ei nes Wasser bades. Der
Fachmann der di ese Erkenntni sse techni sch unsetzen
wol | e, werde die Druckschrift (3) in Betracht ziehen.

Di ese Druckschrift, die auch nedizi ni sche Anwendungen
betreffe, sei auf die Erwarnmung von Fluiden und Gasen
auf Korpertenperatur gerichtet. Zu di esem Zweck werde,
w e bei der Erfindung, ein Schlauch mt Silikonschicht
und Hei zei nrichtung vorgeschl agen. Dadurch werde der
Fachmann unm ttel bar zur Erfindung gefihrt. Eine

Sili konschicht werde ublicherweise in Apparaten dieser
Art vorgesehen. Ferner werde fur Insufflationszwecke
fast ausschliel3lich CO-Gas verwendet. |Im ubrigen ergebe
sich aus der Konbi nati on von CO-Gas und Sili konschi cht
bei den Ublichen Schl auchl angen von 2,5 - 3 mkein
synergi stischer Effekt. Aus den urspringlichen

Unterl agen sei nicht erkennbar, dall di e Aufgabe der

Erfi ndung darin bestehe, eine Regelung zu vernei den.

Ei ne sol che wei se auch die Vorrichtung genaf
Druckschrift (4) nicht auf. Gehe nman bei der Herstellung
der erfindungsgen@fllen Vorrichtung von Schlauch in

Met erware aus, so nisse man zwangsl aufig die

St ronver bi ndungen an ei nem Ende anbri ngen und am ander en
Ende di e Hei zei nri chtung absetzen, um den Korper vor
Strom zu schitzen. Das sei auch in Druckschrift (4)

vor gesehen, siehe Seite 8, l|letzter Absatz.

Der zweite Hilfsantrag sollte als verspatet
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zur uckgew esen wer den.

Ent schei dungsgr Giinde
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Di e Beschwerde ist zul &ssig.

Erfinderische Tatigkeit

Es bestand Uberei nstimung bei der niindlichen

Ver handl ung dar tber, dal3 der néchstliegende Stand der
Techni k durch di e Druckschrift (4) reprasentiert wrd.
Druckschrift (1) ist fur die Beurteilung der Erfindung
gl ei chwertig.

Druckschrift (4) berichtet Uber Untersuchungen des

Ei nfl usses, den das Aufwarnen des zu insufflierenden
CO,- Gases bei Laparaskopi e auf den nenschlichen Korper
hat. Daraus ist insbesondere ein Insufflationsgeréat der
endoskopi schen Chirurgie mt einer Erwirnungsvorrichtung
(Wasserbad) zur Einleitung von CO-Gas in einen

bi ol ogi schen Kor per bekannt, das ei ne steuerbare

Hei zei nrichtung (Wasserbad), mt der das Gas auf eine
vor gesehene Tenperatur erwdrnbar ist, und eine

Schl auchl ei tung, die vomInsufflationsgeréat zu dem

bi ol ogi schen Koérper fuhrt (Seite 184, 4. Absatz),
aufwei st, so dall das Gas unmittel bar vor einemin den
bi ol ogi schen Kor per fuhrenden Insufflationsinstrunent
di e vorgesehene Tenperatur erreicht.

Das | nsufflationsgerat genmald Anspruch 1 des Hauptantrags
unt er schei det sich dadurch, dal3 die Heizeinrichtung in
der Schl auchl eitung i mwesentlichen Uber die gesante
Lange der Schl auchl eitung (10) ausgebildet ist und dal3
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di e Schl auchl ei tung (10) m ndestens i m | nnenbereich eine
Si i konschicht (13) aufweist.

Ausgehend von der aus der aus der Druckschrift (4)
bekannt en Labor at ori unsausf tthrung bestand di e Auf gabe
der Erfindung darin, eine marktfé&hige, kostenginstige
Er war nungsvorri chtung zu schaffen, mt der sich die
Tenperatur des insufflierenden Gases ei nfach,

zuverl assig und sicher einstellen | aft.

Di ese Aufgabe wird durch die unterschei denden Merknal e
gel 6st. Ziel der in der Druckschrift (4) beschriebenen
Unt er suchungen i st es, im Labormal3stab die

Zweckmali gkeit des Aufwarnens des zu insufflierenden
Gases zu untersuchen. Nach dem erfol grei chen Abschl uf3
di eser Untersuchungen nu3te nun der Fachmann auf dem
Gebi et der nedi zinischen Insufflationsgerate, die
gewonnenen Er kenntni sse techni sch unsetzen und ein

mar kt f &hi ges Gerat zum Auf warmen des I nsuffl ati onsgases
entw ckeln. Bei der Suche nach bekannten Ldésungen zur
Erwar nung stronmender Fl ui de i mnedi zi ni schen Bereich
wird er auf die Druckschrift (3) stolRen, aus der ein
Hei zrohr fidr den nedi zi ni sches Gebrauch (z. B

Zirkul ation von feuchter Luft fdr kunstliche Lungen,
Seite 10, letzter Absatz) mt einer Erwirnungs-
vorrichtung, unter anderem zur Einleitung eines Gases in
ei nen bi ol ogi schen Korper, bekannt ist. D ese
Druckschrift (3) beschrei bt insbesondere eine

Hei zeinri chtung, mt der das Gas auf eine vorgesehene
Tenperatur erwarnbar ist, und eine Schl auchleitung, die
von ei nem FOrderungsger &t zum bi ol ogi schen Korper fuhrt,
wobei die Heizeinrichtung in der Schl auchleitung im
wesent | i chen Uber die gesante Lange der Schl auchl ei tung
(Seite 8, letzter Absatz) ausgebildet ist und die
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Schl auchl ei tung m ndestens in |Innenbereich eine

Sili konschicht aufweist (Seite 5, erster Absatz).
Druckschrift (3) hebt in di esem Zusammenhang

I nsbesondere di e bekannt glunstige therm sche

Lei tfahi gkeit der Silikonel astonere hervor und zitiert
dazu ei ne technische Verdffentlichung aus dem Jahr 1955.
Dadurch wird der Fachmann unm ttel bar zu den

kennzei chnenden Merkmal en des Anspruchs 1 gefihrt.

Bei dieser Sachlage ist es unerheblich, ob ein
zuséat zl i cher synergistischer Effekt zw schen dem CO,- Gas
und der Silikonschicht vorliegt, weil dieser allenfalls
al s Bonuseffekt einzustufen ware. Ubrigens konnte die
Beschwer def threrin einen sol chen Effekt im H nblick auf
di e von der Beschwerdegegnerin vorgel egte Testergebni sse
ni cht gl aubhaft machen.

Auch di e Einlassung, dal3 die Tenperaturdifferenz und die
Stromungswerte bei der Erfindung hdher seien als bei den
bei spi el haften Anwendungen gemal3 Druckschrift (3),
vermag i m Hi nblick auf die bekannt gute therm sche

Lei tfahi gkeit nicht zu Uberzeugen.

Es trifft auch nicht zu, dall es urspringlich das Zie
der Erfindung war, eine Tenperaturregelung zu vernei den,
da genmdld der Beschrei bung des Patents das

I nsuffl ationsgeré&t vorzugsweise mt Hilfe des
Tenperaturfuhlers (21) geregelt wrd.

Denent sprechend beruht der Gegenstand des Anspruchs 1
gemall Hauptantrag nicht auf einer erfinderischen

Tati gkei t.

Der erste Hilfsantrag enthalt das zusatzliche Merknal
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"dall die Heizeinrichtung (11) imdistalen Bereich der
Schl auchl ei tung (10) abgesetzt ist". Das ist aber

sel bstverstandlich, da der Patient vor Erhitzungen und
Stronschl 4gen geschit zt werden sol |

Denent sprechend erfillt auch der Gegenstand des
Anspruchs 1 des ersten Hilfsantrags nicht das
Erfordernis einer erfinderischen Tatigkeit.

4. Di e Beschwerdef Ghrerin hat den Anspruch 1 nach dem
2. Hlfsantrag erst in der mindlichen Verhandl ung kurz
vor Beendi gung des Parteienvortrags vorgel egt, wobei
di eser Anspruch im H nblick auf die vorausgegangenen
Er 6rterungen ni cht klar gewahrbar war. Viel nehr war
di eses aus demerteilten Anspruch 10 stanmmende, nunnehr
in den Anspruch 1 aufgenonmene Merkmal noch nie zum
Gegenstand ei nes der zahlreichen Hi | fsantrage gemacht
wor den.

Unter diesen Unrstanden konnte di eser zu di esem spéaten
Zei t punkt vorgel egte Hilfsantrag von der Kanmer nicht
ber Gcksi chti gt werden.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Griunden wird entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen

Der CGeschaftsstell enbeante Der Vorsitzende
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S. Fabi ani W D. Wi ld
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