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Sachverhalt und Antréage
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Di e Beschwerde richtet sich gegen die Entschei dung der
Pr uf ungsabt ei l ung des EPA vom 14. Marz 1997, mt der die
eur opai sche Patentannel dung 93 116 239.0 mt den
Ansprichen 1 und 2, eingereicht mt Schrei ben vom

5. Februar 1997, und den Ansprichen 3 bis 6, eingereicht
mt Schrei ben vom 23. Septenber 1996, zurickgew esen

wur de.

D e Prifungabteilung befand, dalR der Gegenstand des
Anspruchs 1 gemal3 Hauptantrag Uber den Inhalt der
urspriunglich eingerei chten Annel dung hi nausgehe (Arti kel
123 (2) EPU), und der Gegenstand des Anspruchs 1 gemaR
dem Haupt antrag und dem Hi | f santrag gegenuber den
Druckschriften WO-A-92/11 055 ("D1") und EP-A-0 429 799
("D2") nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Der Einwand unter Artikel 123 (2) EPU betreffe die
Ausl assung ei nes Merkmal s, das i murspriunglichen
Anspruch 1 definiert worden sei, ohne dal3 die
urspriungli che Annel dung dazu ei ne G undl age biete. Es
handel e sich hier umdie Definition, wonach die

El ektroni k an den Antrieb angeschl ossen sei.

Di e Beschwerdef ihrerin (Patentannel derin) hat gegen

di ese Entscheidung, die am 2. Mii 1997 ei ngegangene
Beschwer de ei ngel egt und di e Beschwer degebihr am sel ben
Tag entrichtet. D e Beschwerdebegrindung wurde mt Brief
vom 17. Juli 1997 ei ngereicht.

Zul et zt war fol gende Antragsl age gegeben:

di e angefochtene Entschei dung aufzuheben und ei n Patent
auf fol gender G undl age zu erteilen:
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- Hauptantrag:
Anspriche 1 und 2 wie eingereicht mt Schrei ben vom
5. Februar 1997,
Anspriuche 3 - 6 sowe Seiten 1, l1la, 2 und 4 - 6 der
Beschrei bung jeweils wi e eingereicht mt Schreiben
vom 23. Sept enber 1996
Beschrei bungsseiten 3 und 7 und Figuren 1 - 5 we
ursprunglich eingereicht.

- Hlfsantrag:
Anspruch 1 mt weiteren Ei nfligungen w e ei ngereicht
mt Schrei ben vom5. Februar 1997, sonst w e
vor st ehend.

V. Der geltende Anspruch 1 lautet we folgt:

"Endol um nal es U traschallgerat mt einemAntrieb (12)
mt drehbarer, sich hin- und herbewegender Antriebswelle
(14), einer flexiblen Katheterhulle (16), einem

U traschal | wandl er (18) und durch die Katheterhille (16)
ver | auf enden el ektri schen Leitungen (24) zum

el ektri schen Anschl ul3 des U traschal | wandl ers (18) an

ei ne zu dessen Steuerung di enende El ektroni k, dadurch
gegenzei chnet, dalR die Katheterhille (16) an ihrem
proxi mal en Ende mt der Antriebswelle (14) verbunden i st
und mt ihr schwi ngt und der U traschal |l wandl er (18) an
das distal e Ende der Katheterhtlle (16) gekoppelt ist
und mt dieser mtschw ngt."

Als Hlfsantrag wird anstelle der Formulierung "an eine
zu dessen Steuerung di enende El ektroni k" die
Formul i erung "an ei ne zu dessen Steuerung di enende, an
den Antrieb (12) angeschl ossene El ektroni k" geset zt.
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D e Beschwerdef Uhrerin brachte fol gende Argunente vor

Der Zur tckwei sungsbeschl u3 der Prufungsabteil ung beruhe
i mwesentlichen auf der Annahne, bei dem Antriebsschaft
(drive shaft 72) gemald der Druckschrift D1 handel e es
sich um ei ne Katheterhille entsprechend der

Kat het er hiil | e des Annel dungsgegenst andes. Di ese
Betracht ungswei se sei nicht zul 4ssig, denn D1 weise

ei nen Katheter mt einemals aul3ere Urhil | ung
dargestellten flexi bl en Katheterkorper (catheter body
52) auf, der dort eindeutig die Funktion einer

Kat heterhil l e i m Si nne des Annel dungsgegenst andes habe.
Der Katheter gemald D1 komme als integrierte
CGesant anor dnung zum Ei nsatz, und es sei insofern nicht
zul 8ssi g, gedanklich einzelne Teile davon (drive shaft
72) zu isolieren und zu behaupten, nur diese stellten
den eigentlichen Katheter mt einer eigenen

Kat het er htl | e dar.

Ent schei dungsgr tinde

0700.D

D e Beschwerde ist zul assig.
Haupt antr ag
Anderungen - Artikel 123 (2) EPU

Di e Beschwerdekamer ist der Auffassung, dal3 die

Ausl assung des Merkmal s, wonach di e El ektroni k an den
Antrieb angeschl ossen ist, zulassig ist, und Anspruch 1
gemalR Hauptantrag nicht gegen Artikel 123 (2) EPU

verst 63t. Di e Beschreibung auf Spalte 1, Zeilen 29 bis
58 der EP-A-0 591 966 stellt die Erfindung in ihrem
breitesten Aspekt dar. Di eser Absatz beschreibt die
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Merkmal e, die fir die L6ésung der Aufgabe wesentlich
sind, aber weder diese Passage, noch der darauffol gende
Absatz ("Ein weiterer wesentlicher Teil der Erfindung
ist....... "), noch der Rest der Beschreibung stellt die
Art der Verbi ndung zwi schen der El ektroni k und dem
Antrieb als erfindungswesentlich dar.

Dem i st noch hinzufigen, dal3 die Erfindung "von dem
Prinzip des |etztgenannten US-Patents (US-A-5 010 879)
fdr ein endolum nales Utraschall gerat" ausgeht

(Seite 1, letzter Absatz). Auch in dieser Patentschrift
i st die Verbindung zwi schen El ektronik und Antrieb
nirgends als ein wesentliches Merkmal dieser Erfindung
beschri eben worden.

Es i st standi ge Rechtsprechung der Beschwerdekamrer
(siehe, z. B. T 331/87, ABL. EPA 1991, 22), daB die
gesant en urspriunglichen Unterlagen und nicht nur die
Anspriche zur Ermttlung des Inhaltes der urspringlichen
O f enbarung und der Zul assigkeit der Streichung eines
Mer kmal s aus dem Anspruch heranzuzi ehen sind. Das

Erset zen oder Streichen eines Merkmal s aus ei nem
Anspruch verstofit danach nicht gegen Artikel 123 (2)

EPU, wenn der Fachmann unnmittel bar und eindeutig
erkennt, dall 1. das Merkmal in der O fenbarung nicht als
wesentlich hingestellt worden ist, 2. es als solches fir
di e Funktion der Erfindung unter Berucksichtigung der zu
| 6senden techni schen Aufgabe nicht unabdi ngbar ist, und
3. das Ersetzen oder Streichen kei ne wesentliche
Angl ei chung anderer Merkmale erfordert.

I mvorliegenden Fall betrifft die Erfindung den Aufbau
ei nes Katheters, bei demein endolum nales Utraschall -
gerat mt einemAntrieb mt drehbarer Antriebswelle, die
hin und her schw ngt, ausgestattet ist, und eine
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flexible Katheterhille an ein Antriebsende gekoppelt ist
und mit der Antriebswelle schwingt. Die Art der

Ver bi ndung zwi schen der El ektroni k und dem Antrieb ist
fur die Funktion des Katheters dabei unerheblich. Auch
hat die Streichung di eses Merkmal s kei ne Angl ei chung
anderer Merkmal e zu Fol ge. Die Anderung ist somt

zul assi g.

Erfinderische Tatigkeit

D e vorliegende Annel dung bezi eht sich auf ein
endol um nal es U traschal |l gerat, das einen rotierenden

U traschal | wandl er am Ende ei nes flexiblen Katheters
aufweist. Ein Wandl erel enent rotiert um den Katheter und
fahrt somt eine Abtastung senkrecht zur Katheterachse
aus.

Druckschrift D1 ist der nachstkommende Stand der Techni k
und offenbart eine mt U traschall zu betrei bende

Kat het ersonde, bei der in einer flexiblen Katheterhille
52 gemal3 Figur 3 auler ei nem Fuhrungsdraht 68 ein

flexi bler Antriebsschaft 72 angeordnet ist, welcher an
seinemdi stalen Ende mt einer Utraschall Bilder-
zeugungs- Anordnung 74 versehen ist, und an seinem
proxi mal en Ende uber eine Spindel 86 mt einem
Antriebsnotor in Verbindung steht. Dieser Antriebsschaft
72 kann einschliel3lich des Utraschallwandlers mt Hilfe
des Motors in eine Rotationsschw ngung versetzt werden
bei der sich jedoch die flexible Katheterhille 52 nicht
m tdreht.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 der Annel dung ist dadurch
gegenzei chnet, dalR die Katheterhtlle an i hrem proxi mal en
Ende mt einer Antriebswelle eines Antriebs verbunden

ist und mt ihr schwingt, und an i hremdistalen Ende mt
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dem Ul traschal | wandl er gekoppelt ist, sodall dieser
w ederum mt der Katheterhille schw ngt.

Di es fuhrt dazu, daB die fir die Untersuchung notwendi ge
Dr ehbewegung der Wandl er sonde Uber die Katheterhille

sel bst, und nicht Uber einen durch sie hindurch

ver | auf enden fl exi blen Antriebsschaft dem U traschall -
wandl er vermttelt wird. Die Katheterhille braucht al so
ni cht nmehr fur di e Auf nahne eines derartigen

Antri ebsschaftes ausgel egt zu sein, ihr Durchnesser kann
somt gegentber der bekannten Ausfihrung verkl einert

sei n.

Der Zur tckwei sungsbeschl uf3 der Prufungsabteil ung beruht

i mwesentlichen auf der Auffassung, bei dem
Antriebsschaft (drive shaft 72) der Druckschrift D1
handel e es sich um ei ne Kat heterhil |l e entsprechend der
Kat heterhill e 16 des Annel dungsgegenst andes. Demnach
unterschei de sich der Gegenstand des Anspruchs 1 von dem
Ger &t aus der Druckschrift D1 nur dadurch, dalR die
drehbare Antriebswelle sich hin und her bewege.

Die Kanmer teilt diese Betrachtungsweise nicht. Der
gesanmte Inhalt einer Druckschrift, we er vom Fachmann
verstanden wird, zusamen mt allemwas inplizit

of fenbart ist, ist bei der Beurteilung der O fenbarung
des Standes der Technik in Betracht zu ziehen. Demmach
wir de der Fachmann den Antriebsschaft 72 der
Druckschrift D1 nicht einer Katheterhille gleichsetzen,
denn genalR der Druckschrift D1 ist der Antriebsschaft 72
i mrer zusamen mt und innerhalb der Hille 52 zu

ver wenden.

AuBerdem stellt normal erwei se die Katheterhtlle die
aulRere Unmhil l ung ei nes Katheters dar, innerhalb derer
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sich andere Bestandteil e des Katheters befinden und die
dazu dient, den Katheter schonend in das Korperinnere

ei nzuf Ghren. Aul3er einer gew ssen Flexibilitat nmuf3 die
Kat het erhul | e dafir einige w chtige Eigenschaften
besitzen (siehe EP-A-0 591 966, Spalte 3, erste Absatz),
u. a.:

- ei ne bestimte Weichheit und Geschnei di gkeit, damt
der Katheter sicher in ein Blutgefall gefuhrt werden
kann, ohne es zu verletzen

- er mul3d aus ei nem bi okonpati bl en Stoff hergestellt
sein

- das Fuhrungsende nufd abgerundet sein.

Vom Vor handensei n di ese Ei genschaften geht der Fachmann
ei ner Katheterhtlle auch dann aus, wenn sie nicht

ausdr tickl i ch angegeben sind; sie sind damt inplizit

m t of f enbart .

Abgesehen davon, dalR es fraglich ist ob der
Antriebsschaft 72 gemalR Druckschrift D1 alle diese
wesent | i chen Ei genschaften besitzt, ist der
Antriebsschaft allein aufgrund des eckigen Spiegels 78
am Fihrungsende des Antriebsschaftes 72 nicht dazu
geei gnet, sel bstandi g endol um nal in das Korperinnere
ei ngef thrt zu werden. I m Vergl eich dazu zeigt die

Fi gur 2 der Annel dung einen Katheter mt einem

abger undet en Ende.

Dies wird auch durch die in D1 gewdhl ten Bezei chnungen
deutlich, namich "flexible catheter body" fir die
Posi ti onsnummer 52 in Dl im CGegensatz zu "drive shaft”
far die Positionsnummer 72.

0700.D Y A
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D e Annel dung betrifft ein endol um nal es Kat het ergerat,
d. h. einen zur Einfihrung in ein Blutgefal geei gneten
Kat heter, dessen wesentliches Merkmal ein Fuhrungsdraht
ist, mt demer in das Korperinnere eingefihrt wrd.
GemalR Spalte 3, Zeilen 51 bis 55 der EP-A-0 591 966 i st
hi nsichtlich des Annel dungsgegenst andes ausgesagt, dald
der zur Ei nfUhrung der Katheterhtlle in den

Kor per hohl raum di enende Leiter innen durch die

Kat heterhtl | e gefihrt ist. Dies findet seine

Ent sprechung bei dem Leiter (guidewire 68) genal3 der
Druckschrift D1, der ebenfalls in der dortigen

Kat heterhtl |l e 52 gefihrt ist. Auch hieraus ergibt sich,
dall in der Druckschrift Dl die Katheterhille nicht mt
dem Antri ebsschaft 72 gl ei chgesetzt werden kann, denn
di eser Schaft nimmt kei nen Fihrungsdraht auf.

Am Ende der Beschrei bung der Annel dung ist eine

Ausf Uhrungsf orm beschri eben, bei der die Katheterhille
von ei nem ni chtroti erendes Aulenrohr integriert wrd,
anstatt direkt in das Bl utgefal3, wogegen auf Seite 13,
Zeilen 2 und 3 der Druckschrift D1, die Alternative
erwdhnt ist, dalR die el ektrischen Leitungen entl ang oder
durch den Antriebsschaft 72 verlaufen konnen. D es
rechtfertigt es nach Ansicht der Pridfungsabteilung, die
Funktion des Antriebsschafts 72 von der Druckschrift D1
mt der der Katheterhille im Sinne des Annel dungsgegen-
st andes gl ei chzuset zen.

Auch di eses Argunent vermag nicht durchzugreifen, weil
di ese Ausf ihrungsform aufzei gt, dal der Katheter

geei gnet ist, sowohl selbstandig als auch zusanmen m t
ei nem AuBenrohr in das Korperinnere eingefihrt zu
werden. Der eigentliche Katheter des

Annel dungsgegenst andes, wie er in Figur 2 dargestellt
ist, ist jedoch auch ohne ein Aul3enrohr bereits vol
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funkti onsf &hi g.

| m Gegensatz dazu ist der als eigentliche Katheterhtlle
fungi erende Teil mt der Positionsnumrer 52 des

Kat heters 50 gen@l3 der Druckschrift D1 nicht
schw ngf ahi g. Der Katheter der Druckschrift D1 kommt als
integrierte Gesantanordnung zum Ei nsatz. Aus di esem
Grunde ist es nicht zulassig, einzelne Teile isoliert zu
betrachten und i hnen di e Funktion des eigentlichen

Kat heters mt einer eigenen Katheterhtlle zuzuschrei ben,
zumal der Antriebsschaft 72 gemal3 der Druckschrift D1

w e oben dargel egt (Punkt 3.5) schon aufgrund des

Spi egels 78 nicht geeignet ist, selbstandig in das

Kor peri nnere ei ngef thrt zu werden. Aul3erdem gi bt es

Uber haupt keinen Hi nweis in der Druckschrift D1, der
Antri ebsschaft 72 aus der Gesantordnung des Katheters 50
auszubauen und al s sel bst andi gen Kat heter zu verwenden.

4. Es i st weder aus der Druckschrift Dl bzw aus D2, noch
aus ei nem anderen Stand der Techni k bekannt, die
Dr ehbewegung der Wandl er sonde Uber die Katheterhille
sel bst, und nicht Uber einen durch sie hindurch
ver |l auf enden fl exi bl en Antriebsschaft dem
U traschal | wandl er zu vermtteln. Der Gegenstand von
Anspruch 1 beruht somt auf einer erfinderischen
Tatigkeit. Der Hauptantrag ist daher gewdhrbar.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. D e angefochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

0700.D Y A
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2. D e Angel egenheit wrd an die erste Instanz
zuruckverw esen mt der Anordnung, ein Patent auf
Grundl age der fol genden Unterl agen zu erteilen:

- Anspriche 1 und 2, eingereicht mt Schrei ben vom
5. Februar 1997

- Anspriche 3 bis 6, eingereicht mt Schrei ben vom
23. Septenber 1996

0700.D Y A
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Beschrei bung, Seiten 1, l1la, 2 und 4 bis 6,
ei ngereicht mt Schrei ben vom 23. Sept enber 1996

Beschrei bung Seiten 3 und 7, Figuren 1 bis 5, we
ursprunglich eingereicht.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

V. Conmar e W D. Wi ld

0700.D



