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I NSTI TUT STRAUMANN AG
CH 4437 \Wal denburg (cH

Ulrich, Gerhard, Dr.

A. Braun, Braun Héritier Eschmann AG
Hol bei nstralle 36-38

CH 4051 Basel (cH

Astra AB
S-151 85 Sodertdlje (SE)

Her mann, Gerhard, Dr.
Vossi us & Part ner
Post fach 86 07 67
D- 81634 Minchen (DE)

Synt hes AG Chur
G abenstrale 15
CH 7002 Chur (cH

Lusuardi, Werther G ovanni, Dr.
Dr. Lusuardi AG

Kreuzbihl straflle 8

CH 8008 Zzirich (cH

Nobel phar ma AB
Box 5190
S-402 26 Cot henburg (SE)

Karl sson, Leif Karl QGunnar

H W Barni eske Patentbyra AB
P. O Box 25

S-151 21 Sodertdlje (SE)

Friatec Aktiengesellschaft
Ker am k- und Kunst st of f wer ke



Vertreter:

St ei nzeugstralRe 50
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Tonhardt, Marion, Dr.
Forrester & Boehnert
Franz- Joseph- StralRe 38
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Angef ocht ene Ent schei dung: Ent schei dung der Ei nspruchsabteil ung des
Eur opéi schen Patentants, die am
2. Novenber 1995 zur Post gegeben wurde und
mt der das européi sche Patent Nr. 0 388 576
aufgrund des Artikels 102 (1) EPU wi derrufen
wor den i st.

Zusanmenset zung der Kanmer:

Vor si t zender : W D. Wi R
Mtglieder: D. valle
J. C M De Preter
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Sachverhalt und Antréage

1595.D

Di e Beschwerdef udhrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
am 2. Novenber 1995 zur Post gegebene Entschei dung der
Ei nspruchsabt ei | ung tUber den Wderruf des europdi schen
Patents 388 576 die am 21. Dezenber 1995 ei ngegangene

Beschwer de ei ngel egt und gl ei chzeitig di e Beschwerde-

gebuhr bezahlt. D e Beschwerdebegrindung i st am

11. Marz 1996 ei ngegangen.

Mt den vier Einsprichen war geltend genmacht worden, dal3
der Gegenstand des erteilten Patents Uber den Inhalt der
ur springli chen Anmel dung hi nausgehe (Artikel 100 c)

EPU), daB die Erfindung nicht so deutlich offenbart war,
dall der Fachmann sie ausfihren kénnte (Artikel 100 b)
EPU) und daB das Patent nicht neu und erfinderisch war
(Artikel 100 a) EPU).

Der Ei nspruch der Firma Synthes AG Chur war mit ei nem am
29. COktober 1994 ei ngegangenen Schrei ben zurickgezogen
wor den.

Di e angefochtene Entschei dung stitzt sich auf die G unde
mangel nder erfinderischer Tatigkeit (Artikel 52 (1), 56
EPU) i m Hinblick auf einige Druckschriften und
unzur ei chender O fenbarung (Artikel 100 b) EPU).

Den Antragen der Beschwerdef Ghrerin und der Beschwerde-
gegnerinnen | und Il (Ei nsprechende I und II1)

ent sprechend, wurde am 28. April 1999 ei ne niindliche
Ver handl ung vor der Kanmer gehalten, an deren Ende die
Antragsl age wi e fol gt war:

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

Auf rechterhal tung des Patents mt den in der mindlichen
Ver handl ung Utberrei chten Ansprichen 1 bis 3, hilfsweise
der G ofen Beschwerdekamer die fol genden, mt Schreiben
vom 25. Marz 1999, Seite 3, fornulierten Fragen A und B
zur Entschei dung vor zul egen:

A) Zur Ausl egung von Regel 29, Abs. 6 EPU. Ist es
zul assig, wenn amPrioritatstag der Patentannel dung
di e Me3t echni k zur Bestimung ei ner erfindungs-
wesentlichen Qoerfl ahenrauhi gkeit (hier die
M kr orauhi gkeit) noch unzurei chend war, diese
Qoer f | &chenr auhi gkeit durch Bezugnahne in den
Pat ent anspr ichen auf eine vernel3bare Fot oauf nahne
(hier Figur 2) zu definieren?

B) Zur Auslegung von Artikel 123, Abs. 2 und 3 EPU:. Ist
es zul 8ssig, wenn am Prioritatstag der Patent-
annnel dung di e Standardi sierung und deren Gebrauch in
der Fachwelt fuir Messwerte zur Bestimrung ei ner
erfindungswesent|ichen Oberfl achenrauhi gkeit (hier
di e M krorauhigkeit) noch imFlu3 war, diese
Qoer f | &chenr auhi gkeit in spateren Verfahrensstadi um
(hier imEi nspruchs-Beschwerdeverfahren) bei Stitzung
auf eine in den urspriinglichen Annel deunterl agen
ent hal t ene ver nel3bare Fot oauf nahne (hier Figur 2),
st andar dgerecht zu defi ni eren?

D e Beschwerdegegneri nnen (Ei nsprechende I, 1l und IV)
beantragten di e Zurlickwei sung der Beschwerde.

Der am 28. April 1999 wahrend der mindli chen Verhandl ung
ei ngerei chte Anspruch 1 lautet wie folgt:
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"Zum Ei nsetzen in Knochen bestimtes Inplantat aus Titan
oder ei ner Titanbasi sl egi erung, dessen (berfl dche ei ne
M krorauhigkeit mt mttlerer Porengrofle von 2 pm

auf wei st ;

a) diese Mkrorauhigkeit Mall des mttl eren Abstandes der
Profilspitzen ist, so dall in der M krorauhi gkeit eine
Qoer f | &chenstruktur gemélR Figur 2 ergibt; und

b) diese M krorauhigkeit ist einer Mkrorauhi gkeit
mttlerer Porengrofe von 20 um dberl agert;

c) erhaltlich dadurch, dalR die Oberfl ache des zur
Bi | dung des | npl antates di enenden netal |l i schen
Korpers mt einem Strahlmttel, vorzugswei se Korund,
zur Erzeugung des Makrorauhi gkeit gestrahlt ist; und

d) nach dem Strahlen zur Erzeugung der M krorauhi gkeit
auf den Korper eine reduzierende Saure einw rkt."

Di e Beschwerdefihrerin argunentierte i mwesentlichen we
fol gt.

Aus Figur 2 seien die Profiltaler und die Profil kuppen
zu sehen. Die Lage der Profil kuppen ergebe die
M kr or auhi gkei t.

Di e Makrorauhi gkeit sei standardmélBig mt dem verti kal en
RT-Wert durch einen Taster nef3bar und di ese Werte seien
auch in der Tabelle auf Seite 3 des Streitpatents
angegeben. Dem Fachmann bl ei be dann nur di e Schl ul3-

fol gerung, dald mt der PorengrofRe dieser Wert geneint
sei .



- 4 - T 1005/ 95

Fir die M krorauhigkeit sei die Messung der Tiefe nicht
nbgl i ch, so bl ei be nur die Messung des waager echten
Abst ands zwi schen den Profilspitzen Ubrig. Das sei was
mt PorengrofRe bei der M krorauhigkeit geneint ist. In
Deut schl and best ehe aber kei ne Norm erung der

MeRRbedi ngungen.

AulRerdem sei bis dato schwierig, Titaniumlnplantat-
Qoerfl &chen in i hren konpl exen Struktur mt Rauhi gkeits-
paranetern zutreffend zu charakterisieren. Aus dieser
Situation ergebe sich die Notwendi gkeit beim
Streitpatent, die Inplantatoberflache mt nehreren
Mtteln, dalR hei Bt mt MRangaben, Herstellungsprozessen
und mt der Figur 2 zu beschrei ben, umdie Definition
kl ar abzufassen.

Der Begriff "mttlere" PorengrdfRe von 2 uymsei inplizit
of fenbart, da er der statistischen Messung der

Bi | dauf nahme von Figur 2 entspreche. Es gebe auch keine
andere Moiglichleiten, die M krorauhigkeit als der
mttlere Abstand der Profilspitzen zu definieren.

Di e Beschwer degegneri nnen machten i nsbesondere geltend,
der gednderte Anspruch 1 verstofie gegen di e Besti nmungen
von Artikel 123 (2), (3) EPU, da der Begriff "mittlere
Porengr 63e" und die Definition der M krorauhigkeit als
MaR des mttleren Abstandes der Profilspitzen
urspriunglich nicht offenbart seien.

Dar tber hi naus verstofie der Anspruch gegen das Gebot der
Deutlichkeit gemaR Artikel 84 EPU.

Ent schei dungsgr Giinde

1595.D
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Di e Beschwerde ist zul assig.

Ander ungen

Der erteilte Anspruch 1 enth&alt die urspringlich
of fenbarten Merknal e:

"dessen Cberfl &che eine M krorauhigkeit mt einer

Por engr 63e von 2 pm und weni ger aufweist ... diese

M krorauhi gkeit ei ner Makrorauhi gkeit mt Porengr6i3en
der Qberfl &che von nmehr als 10 pum vorzugswei se von mehr

als 20 uym Uuberl agert i st

Daraus folgt, dalR der Wert von 2 pumein Maxi mal wert ist,
und der Wert 10 um vorzugswei se 20 um ein M ni mal wert
i st, welche dariber- bzw darunterliegende Werte
ausschl i el3en.

Die i mgeltenden Anspruch 1 gewahlten Formulierungen
"M krorauhigkeit mt mttlerer Porengro6lRe von 2 unt und
"Makrorauhi gkeit mttlerer Porengro6fRe von 20 unt' | assen
nunnehr Uber bzw. unter den urspringlich als Genzwerte
of fenbarten Zahlen |iegende Werte zu.

Der geltende Anspruch 1 enthalt nunnehr das Merknal

"di ese M krorauhigkeit Mall des mttleren Abstands der
Profilspitzen ist".

Di eses Merkmal ist weder den erteilten noch den
ursprunglich eingereichten Unterlagen zu entnehnen. D e
Beschwer def Uhrerin hat sel bst imLaufe des

Ei nspruchs-/ Beschwer deverfahrens di e Deutung des
Begriffs der M krorauhi gkeit gewechselt. So wurde in dem
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Schrei ben vom 5. Septenber 1995, Seite 8, erster Absatz,
di e M krorauhi gkeit noch als Porenabstand definiert.

2.3 Durch diese Merkmal e ist somt das européi sche Patent in
ei ner Wi se geandert worden, dall sein Gegenstand uUber
den Inhalt der Anneldung in der urspringlich
ei nger ei chten Fassung hi nausgeht. d eichzeitig ist durch
di e Vorl age des gel tenden Anspruchs das Patent in einer
Wei se geandert worden, dall der Schutzbereich erweitert
I St.

Anspruch 1 ist somt nicht gewdhrbar, da er gegen die
Besti mungen des Artikels 123 (2) und (3) EPU verstoRt.

3. Anfrage an di e G olRe Beschwer dekanmmer
Da bereits die unter Punkt 2 behandelten Merknmal e ei ne
Gewdhr barkeit des Patentanspruchs ausschliel3en, ist die
Beant wortung der von der BeschwerdefUhrerin formulierten
Recht sfragen fir die vorliegende Entschei dung ohne

Bedeut ung. Der Antrag, diese Rechtsfragen der G ol3en
Beschwer dekanmer vorzul egen, ist somt abzul ehnen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen Grunden wi rd entschi eden:

1. Der Antrag, der G olen Beschwerdekanmer zwei Fragen
vor zul egen, wird zurickgew esen.

2. Di e Beschwerde wird zuridckgew esen.

1595.D N
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Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

S. Fabi ani W D. Wi ld
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