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Sachverhalt und Antréage
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Das européai sche Patent Nr. 0 467 909 wurde am
23. Juni 1993 mt acht Ansprichen erteilt.

Auf einen Einspruch der Beschwerdefihrerin gegen die
Erteilung des Patents hin entschied die Einspruchs-
abteilung am 18. Mai 1995, den Einspruch zurickzuwei sen
und das Patent in der erteilten Fassung aufrecht-

zuer halten, nachdem sie die erfinderische Tatigkeit der
beanspruchten LOosung gegeniber dem Stand der Techni k
aner kannt hatte.

Di e Beschwerdefihrerin | egte gegen di ese am

29. Juni 1995 zur Post gegebene Entschei dung am

16. August 1995 Beschwerde ein und entrichtete die
ent sprechende Gebuhr fristgerecht. D e Beschwerde-
begr indung wurde am 13. Oktober 1995 eingereicht. Die
Beschwer def ihrerin stitzt sich in ihrem Vorbringen im
wesentlichen auf die Druckschriften

(9) US-A-3 821 510 und
(10) EP-A-0 073 617.

Der Anspruch 1 des erteilten Patents lautet we folgt:

"Vorrichtung zum Zer st 6ren und Abtragen von Zahnmateri al
mttels gepul ster Laserstrahlen (9) mt einem Laser zur

Er zeugung gepul ster Laserstrahlen (9), einem

Laser handstick (1, 2), einer Flussigkeitszufuhr (11) und
ei ner Fl tGssigkeit, dadurch gekennzei chnet, dal3 der Laser

ein Infrarot-Laser ist, dall die Flissigkeit im Bereich
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der Wl enl ange der Infrarot-Laserstrahlung absorbiert
und dalR vor oder wahrend der Bestrahlung die Fl Ussigkeit
auf das zu bearbeitende Zahnmaterial (10) in einer

Schi chtdi cke zwi schen 10 und 200 nmm auf spr dhbar i st.

Am 15. Okt ober 1997 fand eine mindliche Verhandl ung
statt, in deren Verlauf die fol genden Argunente
vor gebracht wurden

1) von der Beschwerdef threrin:

- Das | etzte Merkmal des Anspruchs 1, wonach
die Fluissigkeit in einer Schichtdicke
zwi schen 10 und 200 um auf sprihbar sei, sei
ni cht akzeptabel, da diese Schichtdi cke weder
kontrol |l ierbar noch w ederhol bar sei (Art. 83
und 100 b) EPU). Folglich sei die Erfindung
ni cht gewerblich anwendbar (Art. 57
und 100 a) EPU). Dieser Einwand sei zul &ssig,
da er bereits in der nmindlichen Verhandl ung
vor der Einspruchsabteil ung vorgetragen

wor den sei
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- Di e Druckschrift (10) offenbare den der
Er fi ndung nachst komrenden Stand der Techni k,
denn es offenbare nicht nur alle Merknal e,
gemall dem COberbegriff des Anspruchs 1
sondern auch das Aufsprihen einer Flussigkeit
auf das zu bearbeitende Zahnmaterial. Was die
restlichen Merknmal e, nadmich die Verwendung
eines Infrarot-Lasers, die Absorption der
Strahl ung durch die Fl ussigkeit, und die
Schi cht di cke der aufgespriuhten Fl Ussigkeit,
anbel ange, so seien diese Merkmal e aus der
Druckschrift (9) bekannt oder ableitbar. D e
Schi chtdi cke der Fl ussigkeit werde in der
Druckschrift (9) zwar nicht erwahnt, dieses
Mer kmal sei aber inplizit dadurch gegeben,
daR der Fl dssigkeitsdurchfluld mt Hlfe eines
Ventils geregelt werden kdnne. Da dem
Fachmann alle Mttel zur Verfigung stinden
um zum Gegenst and des angef ocht enen
Anspruchs 1 zu gel angen, sei dieser aufgrund
der Konbi nation der den Druckschriften (10)
und (9) entnehnbaren Lehren nicht

erfinderisch.

ii) von der Beschwerdegegnerin:

- Die auf die Artikel 57 und 83 EPU gest Ut zt en
Ei nwande der Beschwerdefihrerin stellten neue
Ei nspruchsgrinde dar, da sie imEi nspruchs-
verfahren nie angef thrt worden seien. D e
Beschwer degegnerin w dersetze sich der
Ei nf dhrung di eser neuen G inde in das

| auf ende Beschwer deverf ahren

0083.D U
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- Neben den von der BeschwerdefUhrerin
genannten Unt erschi eden wechsl e sich bei
Vorrichtung nach der Druckschrift (10)
wahrend des CGebrauchs die Laserstrahlung mt
dem Auf sprihen von Wasser ab, weil der Laser
i n ei ner Wasser danpf at nosphare nicht w rksam
betri eben werden koénne. Das Verspriuhen von
Wasser gelte hier also als unerwinscht,
wogegen bei der Erfindung die Gegenwart einer
auf gespr hten Fl Gssigkeit erwinscht sei und
gezielt eingesetzt werde. In der Vorrichtung
nach der Druckschrift (9) diene der
FI Ussi gkeitsstrahl |ediglich dazu, die
Material reste zu entfernen, die bei der
Arbeit mt dem Laser anfielen, nicht aber
dazu, einen Teil der Laserstrahlung zu
absorbi eren, so dall eine - an sich
unwahr schei nli che - Konbi nati on der Lehren
di eser beiden Druckschriften nicht zum

Gegenstand der Erfindung fuhren kdnne.
VI . Di e Beschwerdefihrerin beantragte di e Aufhebung der
angef ocht enen Ent schei dung und den Wderruf des

eur opai schen Patents.

Di e Beschwer degegnerin beantragte, die Beschwerde

zur ickzuwei sen

Ent schei dungsgr inde

0083.D U
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D e Beschwerde ist zul assig.

Neue Einspruchsgrinde

Der von der Beschwerdefuhrerin aufgrund von

Artikel 100 b) EPU (Art. 83) erhobene Ei nwand, daR die
Schi chtdi cke der aufgespriuhten Fl Ussigkeit nicht
kontrolliert werden kdnne und es dem Fachmann daher

ni cht nodglich sei, die Erfindung nachzuarbeiten, ist

ei ndeuti g ein neuer Einspruchsgrund in demvon der

G olen Beschwer dekamrer in den Entschei dungen G 1/95 und
G 7/95 (ABl. EPA 1996, 615, Nr. 4.2, bzw. 626)
definierten Sinn, denn es handelt sich um einen Gund,
der weder in der Einspruchsschrift geltend gemacht und
substantiiert noch spater von der Einspruchsabteilung in
das Verfahren eingefihrt worden ist (vgl. die oben
genannte Entscheidung G 1/95, Nr. 5.3). In keinemder
Schriftsticke in der Einspruchsakte einschliel3lich der
angef ocht enen Ent schei dung und des Protokolls der
mindl i chen Ver handl ung wird namich auf einen E nwand
nach Art. 100 b) EPU Bezug genonmen.

Der Ei nwand, daf} die Erfindung auch nicht gewerblich
anwendbar sei, weil sie nicht nachgearbeitet werden
kénne (Art. 57), wurde von der Beschwerdefidhrerin in dem
Ei nspruchschriftsatz vom 17. Marz 1994 durch Nennung der
Arti kel 52 bis 57 nur formal angedeutet. CGowohl in
Artikel 100 a) EPU die Artikel 52 bis 57 unterschiedsl os
aufgefihrt sind, stellt die nmangel nde gewerbliche
Anwendbar keit nach Artikel 57 EPU dennoch ei nen

ei genst andi gen, von den anderen G inden w e mangel nde
Neuheit oder erfinderische Tatigkeit unabhangi gen

Ei nspruchsgrund dar (vgl. die oben genannte

0083.D U
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Ent scheidung G 1/95, Nr. 4.3). D e Prifung der
Schriftsticke in der vorliegenden Ei nspruchsakte ergi bt
aber, dalR der Ei nwand nach Artikel 57, der auf dem Umeg
uber Artikel 100 a) EPU erhoben wurde, von der
Beschwer def threrin ni emal s begrindet und auch spater von
der Ei nspruchsabteilung nicht angesprochen worden i st,
auch nicht in deren Bescheid vom24. Marz 1995. Im

Prot okol I der mindlichen Verhandl ung vom 18. Mai 1995
(vgl. Nr. 1.1) wird zwar Artikel 100 a) EPU erwihnt,

aber nur als Gundlage fur Artikel 56, dessen
Erforderni s dann auch ausschliel3lich diskutiert worden
ist. Dasselbe gilt fir die angefochtene Entschei dung
(vgl. Sachverhalt und Antrage, Nr. 2), in der zunachst
die G unde al |l genein dargel egt werden, auf die sich der
Ei nspruch stutzt, d. h. Artikel 100 a) EPU, wobei aber
das Erfordernis des Artikels 57 von der Prifung
ausgeschl ossen wurde, we aus Nr. 5 der Entschei dungs-
grinde ei ndeutig hervorgeht: "Da die gewerbliche
Anwendbar keit der Vorrichtung aul3er Frage steht, erfillt
der geltende Anspruch 1 somt alle Erfordernisse des
Artikels 52 (1) EPU'. Folglich handelt es sich auch beim
Ei nwand nach Artikel 57 EPU um ei nen neuen

Ei nspruchsgr und.

Da di e Beschwerdegegnerin der Ei nfuhrung der beiden
genannten neuen G unde in das Verfahren nicht zugesti mm
hat, hat di e Kammer nach Beratung entschi eden, diese
neuen G unde genmalR der Entscheidung G 1/95 nicht in das

Beschwer dever f ahren ei nzuf Ghr en

0083.D U
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Nachstliegender Stand der Technik

Die in der Patentschrift genannte Druckschrift (10)

(vgl. Spalte 1, Zeilen 25 - 32) offenbart den der

Erfi ndung néchst kormenden Stand der Technik. Darin wrd
eine Vorrichtung beschrieben, die alle Merkmal e nach dem
Qoergriff des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents
aufweist, d. h. ein Handstick zur Erzeugung gepul ster
Laserstrahlen mt einer Zufuhrleitung far Luft/Wsser
zur Zahnbehandl ung. Ferner wird di e Fl ussigkeit
abwechsel nd mt den Laserpul sen aufgespriht (vgl.

Seite 2, Zeilen 6 - 9), und kann di e Laserstarke
reguliert werden. Allerdings wird nicht genau angegeben,
wel che Art von Laser benutzt wird und wel che Well enl ange
die Strahlung hat. D e absorbi erende Eigenschaft der
benut zt en Fl Ussigkeit (Wasser) wird weder erwahnt noch
angestrebt, und die Schichtdi cke der auf das
Zahnmat eri al auf gespruhten Fl Ussigkeit spielt keine

Rol | e.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents
unt erschei det sich daher durch die fol genden Merknal e
von der in der Druckschrift (10) beschriebenen

Vorri cht ung:

- Bei m Laser handelt es sich um einen Infrarot-Laser;

- di e Fl Ussigkeit absorbiert imBereich der Wl enl ange

der Infrarot-Laserstrahlung, und

- die Schichtdicke der wahrend der Bestrahl ung
auf gespruhten Fl Gssigkeit |iegt zw schen 10 und
200 um

0083.D U
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Erfinderische Tatigkeit

We in der Beschreibungseinleitung des angefocht enen
Patents erwahnt wird, ist es imdbrigen bekannt, dafd
Zahnschnel z oder -gewebe mit gepul sten Strahl en eines
Er: YAG Infrarotlasers zerstért oder abgetragen werden
kann. Allerdings tritt bei der Verwendung dieser Art von
Laser bei mEntfernen des Zahnmaterials eine |eichte
braunliche Verfarbung des Zahns am Rand des Kraters, der

durch di e Bestrahlung entsteht, auf.

Der Erfindung liegt somt die Aufgabe zugrunde, das
ver bl ei bende Gewebe noch nehr zu schonen (und

i nsbesondere di e braunliche Verfarbung zu vernei den),
ohne die Effektivitat des Lasers bei der Arbeit

(Mat eri al abtragung) herabzuset zen.

Die Losung wird mt den Merkmalen erzielt, in denen sich
der Gegenstand des Anspruchs 1 von denen der in der
Druckschrift (10) offenbarten Vorrichtung unterschei det
(vgl. vorstehende Nr. 3) und die alle imkennzei chnenden
Teil des Anspruchs 1 enthalten sind. Die Erfindung
beruht i mwesentlichen darauf, die Strahlung eines
Lasers, der imliInfrarotbereich arbeitet, in Verbindung
mt einer dinnen Fl Ussigkeitsschicht anzuwenden, die

di ese Strahlung teilweise absorbiert. Aufgrund der sehr
geri ngen Schichtdi cke der aufgesprihten FlUssigkeit ist
di e Absorption der Strahlung so schwach, dald sie die
Wrksankeit des Lasers nicht beeintrachtigt, aber
dennoch ei ne Zahnverf arbung verhindert (vgl.

Pat entschrift, Spalte 1, Zeilen 47 - 57 und Spalte 3,
Zeile 50 bis Spalte 4, Zeile 4).

0083.D U
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In der Druckschrift (10) wird der Zweck der

FI Ussi gkei t szuf uhr in der bekannten Vorrichtung nicht
erldutert. Sehr wahrscheinlich wird die Fl issigkeit nur
zu dem her kémm i chen Zweck der Kuhl ung und/ oder
Entfernung der bei der Abtragung von Zahnmateri al

anf al | enden Teil chen eingesetzt, w e dies beispiel sweise
bei einer Variante zur Reinigung des Kopfes des

Handst icks geschieht (vgl. Seite 3, Zeilen 5 - 7).

| m dbrigen wird in der Druckschrift (10) (vgl. Seite 2,
Zeilen 6 - 9) darauf hingew esen, dal3 es sich bei der
Ver wendung von Wasser als Flidssigkeit enpfiehlt, das
Auf sprihen des Wassers und di e Abgabe von Laserstrahl en
abwechsel nd vorzunehnen, da der Laser in einer
Wasser danpf at nosphédre weniger wirksamist. D. h. mt
anderen Wrten, dall das Aufsprihen von WAsser und die
Abgabe von Laserstrahl en nicht gleichzeitig erfol gen
soll, um zu vernei den, dal di e Behandl ungsstrahl ung
durch die Fl Ussigkeit absorbiert wird. Dies alles steht
ei ndeutig i m Gegensatz zu der im Patent beanspruchten
Losung, wonach kontinuierlich eine dinne Fl Ussigkeits-
schicht auf das zu behandel nde Material aufgespriht
werden nmuf3, um einen Teil der Behandl ungsstrahl ung zu
absorbieren. Die der Druckschrift (10) entnehnbare

O f enbarung kann daher die Erfindung nicht nahel egen.

In der Druckschrift (9) wird eine als Handstick
ausgebi | dete Vorrichtung beschrieben, die mt einem YAG
Laser ausgestattet ist, der vor allemimlnfrarotbereich
arbeitet. Es werden - je nach Art der auszuf threnden
Arbeit - verschi edene Laserarten verwendet, wobei fir

di e zahnarztliche Arbeit jedoch ein YAG Laser mt

0083.D U
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konti nui erlicher Strahlung enpfohlen (vgl. Spalte 9,
Zeilen 23 - 42) wird und nicht, we bei der Erfindung,

einer mt gepul ster Laserstrahl ung.

Bei der in Druckschrift (9) genannten Aufgabe geht es im
wesentlichen um di e Kuhlung sowohl der Vorrichtung als
auch des zu bearbeitenden Materials, umso eine ortliche
Bet &ubung zu erzielen (vgl. Spalte 1, Zeilen 38 - 43;
Spalte 2, Zeilen 4 - 13, Spalte 3, Zeilen 14 - 22, und
54 - 58). Dazu wird ein gasfoérm ges Medium néamich

i nertes Kuhl gas uber einen EinlalR 5 in das |Innere des
Handst Giicks ei ngefdhrt und verl &Rt es dber einen

Ausl a3 8, um das Zahngewebe durch Verdunstung zu kuihl en
(vgl. Abb. 1 und 2 sowie Spalte 4, Zeilen 51 - 58). Beim
Auf sprihen des Gases bleibt natdrlich keine Fl Ussig-

kei tsschicht auf dem zu behandel nden Material zurick

Ein fllissiges Mediumw rd nur bei einer Ausfihrungsart
benut zt, bei der eine Linse 73 nmit einer Offnung in der
Mtte (Abb. 13) anstelle einer geschlossenen Linse 58
(Abb. 2) verwendet wird; hierbei wrd koaxial zum
Laserstrahl ein Mediunstrahl abgegeben, um die bei der
Arbeit am Zahn anfall enden Materialteilchen zu entfernen
(vgl. Spalte 8, Zeilen 15 - 38). Zudemw rd, we die
Beschwer def hrerin erwdhnt hat, die Menge des Medi uns
mttels eines Drehknopfs 45 eingestellt, der ffnungen
40, 42 imlnnern des Handgriffs mteinander in Eingriff
bringt (Abb. 4 und Spalte 6). D eses Systemi st aber der
Regel ung des gasform gen Medi uns vorbehal ten und sol

di e Kuhl tenperatur und damt den Bet &ubungsgrad
kontrollieren (vgl. Spalte 2, Zeilen 56 - 66 und

Spalte 3, Zeilen 50 - 59).

Der Laser in der Vorrichtung nach der Druckschrift (9)

0083.D Y
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erzeugt zwar Infrarotstrahlen, doch sind bei der
zahnnedi zi ni schen Anwendung i m Gegensat z zum Gegenst and
des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents diese
Laserstrahl en nicht gepul st; und wenn ein flussiges
Medi um benutzt wird, so geschieht dies nicht zur
Absorption der Strahlung, sondern nur zu Rei ni gungs-
zwecken. Das hei 3t, di e absorbi erenden Ei genschaften

di eses fl lUssigen Medi uns werden weder angestrebt noch
gezielt eingesetzt, so dall die D cke der aufgesprihten
Schicht keine Rolle spielt. Auch wenn es in der Praxis
zu einer |leichten Absorption kommen durfte, so hat diese
kei nerl ei Bedeutung und wird nicht Gberpraft. Imdbrigen
kann di eses fl ussige Medi um ohne weiteres durch ein

gasf orm ges Medi um ersetzt werden (vgl. Spalte 8,

Zeile 37). Zudemw rd nach der Druckschrift (9) keine
Verringerung der Strahlungsintensitéat angestrebt.

Vi el rehr werden mt einem geei gneten Mediumgefullte
opti sche Hohl fasern verwendet, um di e absorptions-

bedi ngten Strahl ungsverluste zu reduzieren (vgl.

Spalte 2, Zeilen 52 - 56 und Spalte 3, Zeilen 40 - 48).
Es wird al so auch kei ne Energi ever m nderung bei der
Ubertragung der Laserstrahlung angestrebt. Daraus ergi bt
sich, dalR die Lehre der Druckschrift (9) das

er fi ndungsgenmalRe Prinzip nicht nahel egen konnte, das
darin besteht, dalR eine dunne Schicht einer
absor bi erenden Fl Gssigkeit in einer vorbesti mten D cke
auf den zu behandel nden Zahn auf gebracht wird, umdie
Laserstrahlung kontrolliert zu verringern und ihre

schadl i chen Nebenw r kungen zu unter bi nden

Was die erstnals i mBeschwerdeverfahren von der
Beschwer def ihrerin genannte Druckschrift (11) anbel angt,

so hat sie erklart, daR diese Druckschrift nur als

0083.D
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Nachwei s dafir gelten soll, dalR eine regulierte
Wasser zuf Uhrung bei demin Frage stehenden Stand der

Techni k Ublich sei.

Angesi chts der vorstehenden Uberl egungen fihrt eine
Konbi nati on der den Druckschriften (10) und 9
ent nehnbaren Lehren den Fachmann ni cht zum Gegenst and

des Anspruchs 1.

Aus di esem Grund ist der Gegenstand des Anspruchs 1 im
Sinne des Artikels 56 EPU erfinderisch.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:
S. Fabi ani H. Sei denschwar z
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