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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Gegen die Zwischenentscheidung der Einspruchsabteilung,
wonach das Streitpatent in der Fassung des damaligen
Hilfsantrags 2 die Erfordernisse des EPU erfiillt, hat
die Einsprechende (Beschwerdefiihrerin) Beschwerde

eingelegt.

Die Einspruchsabteilung hatte unter anderem
entschieden, dass der Gegenstand des Patents gemal
diesem Antrag nicht iUber den Inhalt der Anmeldung in

der urspringlich eingereichten Fassung hinausgehe.

Es fand eine miindliche Verhandlung vor der
Beschwerdekammer statt, die als Videokonferenz

durchgefihrt wurde.

Die Beschwerdefilhrerin (Einsprechende) beantragte, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent zu

widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte,
die Beschwerde zurickzuweisen (Hauptantrag), hilfsweise
das Patent auf Grundlage eines der mit Schreiben vom
13. Dezember 2021 eingereichten Hilfsantrage I, II oder

III aufrecht zu erhalten.

Der Hauptantrag bezieht sich auf die geadnderte Fassung
des von der Einspruchsabteilung aufrecht erhaltenen

Patents.

Der unabhédngige Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie
folgt (Merkmalsgliederung in eckigen Klammern

hinzugefigt) :



-2 - T 1506/18

[1] Verfahren zur Herstellung von Zahnersatzteilen mit
[1.1] digitaler Erfassung von Oberfldchendaten eines
Restzahnbereichs, dreidimensionaler Gestaltung
wenigstens eines Zahnersatzteils fir den
Restzahnbereich unter Einbeziehung der erfassten
Oberflachendaten des Restzahnbereichs und Erstellung
entsprechender Formdaten, und teilweiser oder
kompletter Herstellung des wenigstens einen
Zahnersatzteils auf der Basis der Oberflachendaten und
Formdaten,

[1.2] wobei Oberfldchendaten eines dreidimensionalen
Bissabdruckes, der durch Einbringen eines verformbaren
Werkstoffes zwischen Ober- und Unterkiefer eines
Patienten wahrend des Aufeinanderpressens der Zahne
erzeugt wurde, mehrseitig erfasst werden,

[1.3] wobei sowohl die Oberflachendaten des
Restzahnbereichs als auch die Oberflachendaten des
Bissabdruckes dargestellt werden,

[1.4] wobei in einem Schritt die Oberfladchendaten des
Restzahnbereichs eines Gipsmodells vermessen werden,
dadurch gekennzeichnet, dass

[1.5] in einem weiteren Schritt das Gipsmodell in eine
definierte Relativlage zur Messvorrichtung gebracht
wird, der Bissabdruck anschlieBend auf das Gipsmodell
gelegt wird und das gesamte Modell zusammen mit dem
Bissabdruck vermessen wird,

[1.6] dass in einem weiteren Schritt die rdumliche Lage
der Daten des Gipsmodells und der Daten des
Bissabdrucks zueinander auf einem Bildschirm
dargestellt und uberpruft werden,

[1.7] dass in einem weiteren Schritt das Zahnersatzteil
mit Hilfe der Darstellungen des Gipsmodells und des
Bissabdruckes gestaltet wird und

[1.8] dass in der Darstellung des auf das Gipsmodell
gelegten Bissabdruckes der Bissabdruck ein- und

ausblendbar und/oder durchsichtig ist.



VI.

VII.
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Das Vorbringen der Beschwerdefithrerin, soweit fir die
Entscheidung relevant, lasst sich wie folgt

zusammenfassen:

Unzuldssige Anderung

Die Ersetzung des Worts "Gipsabdruck" durch
"Bissabdruck" in Anspruch 1 sei keine Berichtigung im
Sinne der Regel 139 EPU und sei nicht durch die
Ursprungsoffenbarung gestiitzt, sodass sie die
Bestimmungen des Artikels 123 (2) EPU verletze.

Zulassung der Hilfsantrdge I bis IIT

Die Hilfsantrdage I bis III seien verspatet eingereicht
und hatten keine Basis in den urspringlich
eingereichten Unterlagen, sodass sie nicht in das

Verfahren zuzulassen seien.

Das Vorbringen der Beschwerdegegnerin, soweit fir die
Entscheidung relevant, lasst sich wie folgt

zusammenfassen:

Unzuldssige Anderung

Bei der Ersetzung des Worts "Gipsabdruck" durch
"Bissabdruck" in Anspruch 1 handle es sich um die
Berichtigung eines offensichtlichen Fehlers im Sinne
der Regel 139 EPU. Dariiber hinaus veridndere sie nicht
den Inhalt des Patents und erftllte daher die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU.
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Zulassung der Hilfsantrdge I bis III

Insbesondere die in den Hilfsantrdgen II und III
vorgenommenen Anderungen seien durch die Mittelung der
Kammer gemal Artikel 15 (1) VOBK 2020 veranlasst,

sodass die Antrage in das Verfahren zuzulassen seien.
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Entscheidungsgriunde
1. Unzuldssige Anderung (Artikel 123 (2) EPU)

1.1 Der flir die vorliegende Entscheidung relevante Teil des
Merkmals [1.5] des Anspruchs 1 in der urspringlich
eingereichten Fassung hat folgenden Wortlaut

(Hervorhebung hinzugefigt) :

"der Bissabdruck anschlielend auf das Gipsmodell gelegt
wird und das gesamte Modell zusammen mit dem

Gipsabdruck vermessen wird"

Die urspriinglich eingereichte Beschreibung enthalt auf
Seite 2, Zeilen 3-5, eine entsprechende Formulierung,

ebenfalls mit dem Wort "Gipsabdruck".

1.2 Im Erteilungsverfahren wurde in Anspruch 1 und der
genannten Passage der Beschreibung das Wort

"Gipsabdruck" durch "Bissabdruck" ersetzt.

1.3 Die Beschwerdegegnerin argumentierte, bei dieser
Ersetzung habe es sich um eine Korrektur eines
offensichtlichen Fehlers im Sinne der Regel 139 EPU
gehandelt.

1) Aus Sicht des Fachmanns habe in der urspringlichen
Formulierung des Merkmals [1.5] offensichtlich ein
Fehler vorgelegen, da dem Begriff "Gipsabdruck" ein
bestimmter Artikel ("dem") vorangestellt war, der
Begriff "Gipsabdruck" aber keine weitere Erwahnung im

Anspruch fand.

2) Zur Korrektur des offensichtlichen Fehlers hatten

drei Optionen zur Verfiigung gestanden, namlich



- 6 - T 1506/18

a) die Ersetzung des bestimmten Artikels durch einen
unbestimmten, oder

b) die Ersetzung des Worts "Gipsabdruck" durch
"Gipsmodell", oder

c) die Ersetzung des Worts "Gipsabdruck" durch

"Bissabdruck".

Technisch sinnvoll, insbesondere im Kontext des
Anspruchs 1 und der Beschreibung, sei nur die Option

c).

Der Beschwerdegegnerin ist insoweit zuzustimmen, dass
die urspringliche Formulierung des Merkmals [1.5]
offensichtlich einen Fehler enthalt. Da der
"Gipsabdruck" im Anspruch ansonsten keine Erwahnung
findet, ist es offensichtlich unrichtig, dass ihm ein
bestimmter Artikel ("dem") voransteht. Es kann jedoch
dahingestellt bleiben, ob es sich bei diesem
offensichtlichen Fehler um eine Unrichtigkeit im Sinne
der Regel 139 EPU oder eine Unklarheit im Sinne des
Artikels 84 EPU handelt, denn jedwede Anderung des
Anspruchswortlauts unterliegt auch den Erfordernissen
des Artikels 123 (2) EPU. VerstdBt die Berichtigung des
Anspruchswortlauts gegen die Erfordernisse des Artikel
123 (2) EPU, kann sie nicht unter Regel 139 Satz 2 EPU
zulassig sein. Eine Berichtigung der die Offenbarung
betreffenden Teile eines europédischen Patents (der
Beschreibung, der Patentanspriiche und der Zeichnungen)
darf nur im Rahmen dessen erfolgen, was der Fachmann
der Gesamtheit dieser Unterlagen in ihrer urspringlich
eingereichten Fassung unter Heranziehung des
allgemeinen Fachwissens - objektiv und bezogen auf den
Anmeldetag — unmittelbar und eindeutig entnehmen kann
(G 3/89). Ob eine Berichtigung des Anspruchs 1

Uberhaupt - und im Speziellen gemal der von der
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Beschwerdegegnerin vorgetragenen Option c) - zuldssig
ist, ist also anhand des von der Rechtsprechung der

Beschwerdekammern entwickelten Goldstandards zu prifen.

Die Beschwerdegegnerin argumentierte mit Verweis auf
Seite 2, erster Absatz, und Seite 6, dritter Absatz,
der urspringlich eingereichten Beschreibung, dass es
fir den Fachmann eindeutig und in unmittelbarer Weise
verstandlich sei, dass das gesamte Modell zusammen mit

dem Bissabdruck vermessen wird.

Was das auf Seite 6 unter Punkt 2. "Einblendung des
Gegenbisses in eine Modellationssoftware" der
urspringlichen Beschreibung offenbarte Verfahren
angeht, so unterscheidet sich dieses in wesentlichen
Teilen von dem des Anspruchs 1, sowohl in der
urspringlich eingereichten als auch in der geanderten
Fassung. So wird beispielsweise auf der urspriinglichen
Seite 6 im dritten Absatz beschrieben, dass ein
Bissregistrat auf die bereits vermessene Modell-
situation gesetzt und in einem zweiten Messgang
mitvermessen wird, wobeli das bereits vermessene Modell
in der gleichen Position zum Sensor wie beim ersten
Messgang verbleibt. Demgegeniiber verlangt Anspruch 1,
dass zunachst in einem Schritt die Oberflachendaten des
Restzahnbereichs eines Gipsmodells vermessen werden,
und in einem weiteren Schritt dann das Gipsmodell in
eine definierte Relativlage zur Messvorrichtung
gebracht wird, und der Bissabdruck anschlieBend auf das
Gipsmodell gelegt und mitvermessen wird. Die beiden
Verfahren beschreiben also eine gegensatzliche
Handhabung des Gipsmodells nach dessen (erster)
Vermessung: Wahrend es gemal der Beschreibung in der
gleichen Position verbleibt, muss es anspruchsgemal in
eine definierte Relativlage gebracht werden. Das

Verfahren gemal Anspruch 1 in der geadnderten Fassung
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kann sich bereits deshalb nicht unmittelbar und
eindeutig aus dem auf Seite 6 der urspringlich
eingereichten Beschreibung offenbarten Verfahren

ergeben.

Was die Offenbarung im ersten Absatz auf Seite 2 der
urspringlich eingereichten Beschreibung angeht, so
spricht auch diese, wie Anspruch 1 in der urspringlich
eingereichten Fassung, davon, dass das gesamte Modell
zusammen mit dem Gipsabdruck vermessen wird. Sie bietet
folglich keine Uber den reinen Anspruchswortlaut

hinausgehende Stiitze fiir die vorgenommene Anderung.

Wie von der Beschwerdefiihrerin ausgefihrt, ist der
Begriff "Gipsabdruck" in sich klar und wird vom
Fachmann gemal seiner Wortbedeutung als ein Abdruck aus
Gips verstanden. Von welchem Gegenstand der Abdruck
stammt, bleibt dabei offen. Hieraus mag fiur den
Fachmann eine Unklarheit der patentgemé&Ren Lehre
resultieren. Das hat aber nicht zur Folge, dass der
Fachmann unmittelbar zu dem Schluss gelangt, dass dem
Begriff eine andere als die ihm innewohnende Bedeutung
gegeben werden miisste. Noch weniger hatte der Fachmann
Grund zu der spekulativen Annahme, dass der Begriff
womdglich aus einem Schreib- oder Transkriptionsfehler
resultieren koénnte. Vielmehr wirde der Fachmann beim
Lesen des urspringlichen Offenbarungsgehalts den
Begriff als gegeben hinnehmen und entsprechend seiner

Wortbedeutung verstehen.

Zweifelsfrei handelt es sich bei einem Abdruck aus Gips
von einem nicht definierten Gegenstand um etwas Anderes
als bei einem Bissabdruck im Sinne des Anspruchs 1, der
durch Einbringen eines verformbaren Werkstoffs zwischen
Ober- und Unterkiefer eines Patienten wahrend des

Aufeinanderpressens der Zahne erzeugt wurde. Die
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Ersetzung des Worts "Gipsabdruck" durch "Bissabdruck"
in Anspruch 1 ist daher der Ursprungsoffenbarung nicht

unmittelbar und eindeutig zu entnehmen.

Der gednderte Anspruch 1 verletzt folglich die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU.

Zulassung der Hilfsantrédge I bis III

Die Hilfsantrage I, II und III wurden nach Zustellung
der Ladung zur miindlichen Verhandlung eingereicht. Sie
bleiben daher gemal Artikel 13 (2) VOBK 2020
grundsatzlich unberiicksichtigt, es sei denn, der
betreffende Beteiligte hat stichhaltige Griinde dafir

aufgezeigt, dass auBergewdthnliche Umstdnde vorliegen.

Die Beschwerdegegnerin machte als Grinde fiir die
Einreichung nur geltend, die insbesondere in den
Hilfsantridgen II und III vorgenommenen Anderungen seien
durch die Mitteilung der Kammer gemal Artikel 15 (1)
VOBK 2020 wveranlasst. Darin habe die Kammer unter Punkt
3.2 erstmals die vorlaufige Meinung gedubBert, dass es
sich bei dem Teilmerkmal "zusammen mit dem Bissabdruck"
in Merkmal [1.5] um eine Wiederholung handle, die

Uberflissig sei.

Punkt 3.2 der besagten Mitteilung bezog sich auf die
Argumentation der Beschwerdefithrerin zu Artikel 83 EPU
und brachte die vorladufige Meinung der Kammer zum
Ausdruck, dass das Merkmal [1.5] der Ausfiithrbarkeit der
Erfindung nicht entgegenzustehen scheint. Die
vorlaufige Meinung der Kammer war diesbeziiglich also
zugunsten der Beschwerdegegnerin, sodass daraus fir die
Beschwerdegegnerin in diesem Fall keine Veranlassung
resultieren konnte, Anderungen an den Patentunterlagen

vorzunehmen. Im Ubrigen entsprach die vorldufige
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Auslegung des Merkmals durch die Kammer, namlich dass
der Fachmann das Gipsmodell mit aufgelegtem Bissabdruck
vermessen wirde, im Ergebnis der Auslegung durch die
Beschwerdegegnerin, sodass sich auch daraus fir die
Beschwerdegegnerin keine Veranlassung zu Anderungen

ergeben konnte.

Die Beschwerdegegnerin hat also keine stichhaltigen
Grinde dafir aufgezeigt, dass auBergewdhnliche Umstande
vorliegen, die die spate Einreichung der Hilfsantrage I
bis III hatten rechtfertigen konnen. Die Hilfsantrédge I
bis III werden daher gema&B Artikel 13 (2) VOBK 2020

nicht in das Verfahren zugelassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. Das Patent wird

widerrufen.
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