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Sachverhalt und Antréage

1556.D

Mt Entschei dung vom 6. Mirz 1998 wi es die

Pr Gf ungsabt ei | ung di e eur opéai sche Pat ent annel dung

Nr. 95 909 787.4 (internationale Veroffentlichungsnumrer
WD 95/22938) i mwesentlichen auf der G undl age des
Artikels 54 (3) EPU nmit der Begriindung zuriick, der
Cegenstand des Anspruchs 1 sei gegenuber der Lehre der
friheren europai schen Pat entannel dung EP-A-0 594 541
(Druckschrift D1) nicht neu. Auf’erdem wurde gegen das
Ver fahren zur Verwendung der Vorrichtung ein E nwand
nach Artikel 52 (4) EPU erhoben, da es sich dabei umein
Ver fahren zur therapeutischen oder chirurgischen

Behandl ung des nenschl i chen Korpers handl e.

Mt demam5. Mai 1998 ei ngegangenen Schrei ben | egte der
Beschwer def ihrer gegen di ese Entschei dung Beschwerde
ein. Zusammen mt der Beschwerdebegrindung, ei ngegangen
am 11. Juli 1998, wurden geanderte Patentanspriche

ei ngerei cht.

In einer Mtteilung vom 2. Februar 2001 zur Vorbereitung
ei ner mindl i chen Verhandl ung wi es di e Kammer darauf hin,
dal3 ei ni gen der geanderten Anspruchsfassungen ni cht das
Prioritéatsdatum der Annel dung zuer kannt werden kodnne, da
di ese Merknmal e enthielten, die durch die Prioritéts-
unterl agen DE- Al-4 406 323 nicht gedeckt seien. Somt

bil de die Druckschrift D1 zum ei nen einen Stand der
Technik i m Sinne des Artikels 54 (3) EPU fir die von der
Prioritatsunterl age gedeckten Anspriche und zum anderen
einen Stand der Technik im Sinne des Artikels 54 (2) EPU
far die von der Prioritatsunterlage nicht gedeckten
Anspriche, gegen die somt Ei nwdnde wegen nmangel nder
Neuheit al s auch wegen mangel nder erfinderi scher

Tati gkeit erhoben werden koénnten.
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Am 9. Mai 2001 fand eine mindliche Verhandl ung statt, in
der der Beschwerdef idhrer einen neuen Satz von Ansprichen
vorl egte, der alle friuheren Antrage ersetzte.

Der Vorrichtungsanspruch 1 lautet we folgt:

"Vorrichtung zur U traschall prdparati on von nenschli chem
oder tierichemHart- oder Wi chgewebe oder von Zahn-
oder Knochenersatzmaterialien mt einem U traschall -
Schwi ngungsgenerator (16) sow e ei nem durch diesen
angetri ebenen Werkzeug (36), bei der zw schen dem

Schwi ngungsgenerator (16) und dem Werkzeug ein Schall -
Url enkkopf (28) vorgesehen ist, der ein parallel zur
Langsachse (H) des Schw ngungsgenerators (16)
bewegl i ches getri ebenes Ei ngangsel enent (33) und ein
trei bendes Ausgangsel enment (34) aufweist, wobei

| etzteres |l angs einer Achse (W beweglich ist, die mt
der Achse des Schw ngungsgenerators ei nen Wnkel von 60°
bis 120° bildet, und bei der das Werkzeug (36) mt dem
trei benden Ausgangsteil (34) des Un enkkopfes (28)

ver bunden ist, wobei der Um enkkopf (28) einen

Schwi ngkor per aufwei st, der die Form eines Ringes, einer
Schei be oder einer Hohl kugel hat und der eine mt der

Ar bei t sfrequenz des Schw ngungsgenerators (16)

Uber ei nsti mende Resonanzfrequenz aufwei st, wobei der
Durchnmesser des Schw ngkorpers kleiner als 30 nm

vor zugswei se kleiner als 20 mm i st.

Am Ende der mindl i chen Verhandl ung beantragte der
Beschwer def ihrer, di e angefochtene Entschei dung

auf zuheben und ein Patent mt den fol genden Unterl agen
zu erteilen:

- Anspriche 1 bis 33, we in der mindlichen Verhandl ung
uberrei cht,
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- eine anzupassende Beschrei bung,
- Fi guren wi e urspringlich tberreicht.

Ent schei dungsgr tinde

1556.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Ander ungen

Beziglich der in der mindlichen Verhandl ung

vor genommenen Ander ungen der Anspriiche 1 bis 33 hat die
Kanmer kei ne Ei nwande hinsichtlich der Klarheit der
Anspriche und i hrer Stitzung durch di e Beschreibung
(Artikel 84 EPU).

Auch ist die Annel dung nicht in der Wi se geadndert

wor den, dall i hr Gegenstand Uber den Inhalt der Annel dung
in der urspringlich eingereichten Fassung hi nausgeht
(Artikel 123 (2) EPU)

Neuhei t

Bei Druckschrift D1 handelt es sich umeine fruhere

eur opai sche Pat ent annel dung, deren Verdffentlichungstag
(27. April 1994) zw schen dem Prioritéatsdatum

(27. Februar 1994) und dem Annel dedat um

(27. Februar 1995) der vorliegenden Annel dung |ieqgt.
Somt ist die Druckschrift D1 als Stand der Technik im
Sinne des Artikels 54 (3) EPU zu bewerten und darf
deshal b gemaRR Artikel 56 Satz 2 EPU nur bei der Prifung
der Neuheit des Anspruchsgegenstandes in Betracht
gezogen werden. Dazu mufd all erdings das Prioritéatsdatum
der vorliegenden Annel dung w rksam beansprucht sein.
Sollte dies nicht der Fall sein, so gilt Druckschrift D1
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als Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 (2) EPU
denn die von den Prioritatsunterlagen nicht gedeckten
Teil e der Annel dung besitzen ein eigenes Annel dedat um

I mvorliegenden Fall belegen die Prioritéatsunterlagen
(DE-Al1-4 406 323) die Seiten 1 bis 21 und das

Ausf Uhrungsbei spi el nach den Abbil dungen 1 und 2 der
vor | i egenden Annel dung. Di e verbl ei benden Abbil dungen 3
bis 18 und di e entsprechenden Text passagen sind jedoch
in den Prioritatsunterlagen nicht enthalten, so dal3

i hnen das beanspruchte Prioritatsdatum nicht zuerkannt
wer den kann.

Anspruch 1 unfalt nur Merkmal e, die von der Annel dung

W rksam gest it zt und von der Prioritatsunterlage gedeckt
sind. Insbesondere werden die verschi edenen Fornen des
Ur enkkopfs, der Um enkw nkel bereich (60° bis 120°) und
der Durchnesser des Schw ngkorpers (weniger als 30 mm
in den Prioritatsunterl agen beschrieben (siehe Spalte 4,
Zeile 55 bis Spalte 5, Zeile 11). Aullerdem wurden die im
Anspruch 1 genannten Bezugszei chen auf die in den
Abbi | dungen 1 und 2 enthaltenen Zei chen begrenzt. Daher
w rd dem Gegenstand des Anspruchs 1 das Prioritatsdatum
der Annel dung zuerkannt. Es ist deshal b ausschlieldlich
zu priufen, ob der Gegenstand von Anspruch 1 gegeniber
der Lehre von Druckschrift D1 neu ist.

Druckschrift D1 offenbart ein Utraschall-Bearbeitungs-
gerat, bei dem der Um enkkopf einen ringformgen

Schwi ngkor per (Sonotrode) unfal3t. D e Beschrei bung von
D1 enthéalt aber keinerlei G 6RBenangaben. Das in den
Anspruch 1 aufgenommene Merkmal "wobei der Durchnesser
des Schwi ngkorpers kleiner als 30 nm vorzugswei se
kleiner als 20 mmist" reicht somt aus, umdie Neuheit
des Gegenst andes von Anspruch 1 gegeniber der Lehre von
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Druckschrift D1 zu gewahrleisten. I mdbrigen tragt

di eses Merkmal auch zur LOsung des in der Annel dung
(Seite 7, Zeilen 18 - 27) dargel egten Probl ens bei,
nam i ch den Einsatz der beanspruchten Vorrichtung in
schwer zugéngli chen Bereichen des intraoral en Raunes zu
er nogl i chen.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somt neu imSinne
des Artikels 54 (1) und (3) EPU

Zur ickver wei sung der Sache

Di e vorliegenden Anspriche enthalten den Mangel

f ehl ender Neuheit gegenuber der Lehre von Druckschrift
D1, der den alleinigen Zurickwei sungsgrund fur die
beanspruchte Vorrichtung bildete, nicht nehr. Im

Pr af ungsverfahren i st jedoch noch nicht beurteilt

wor den, ob der Anspruchsgegenstand gegentber dem im
Recher chenberi cht genannten Stand der Techni k auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht.

Di e i m Beschwer dever fahren vorgel egten Anspriche
erfordern somt noch eine weitere Priafung auf das
Vorliegen der in Artikel 52 in Verbindung mt Artikel 56
EPU auf gef ihrten Erfordernisse fur die Patentierbarkeit.
| m H nblick auf den Grundsatz der Entscheidung in zwei

| nstanzen halt es die Kamrer fir geboten, dal diese

wei tere Priafung von der Prufungsabteilung durchgef dhrt

W rd.

I n di esem Zusammenhang wi rd noch darauf hingew esen, dal
die Lehre von Druckschrift D1 zwar nicht zur Beurteilung
der erfinderischen Tatigkeit des CGegenstands des

vor |l i egenden Anspruchs 1 herangezogen werden darf. Sie
kénnte j edoch bei der Pridfung, ob die in den abhangi gen
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Anspriuchen ent hal t enen Konbi nati onen, wel che sich auf
nicht in den Prioritatsunterlagen enthaltene weitere
Ausf Uhrungsfornmen der in Anspruch 1 genannten
Vorrichtung bezi ehen, auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruhen, eine Rolle spielen.

Unter den vorliegenden Unst anden nmacht di e Kanmer

deshal b von der Befugnis gemaB Artikel 111 (1) EPU
Gebrauch, die Angel egenheit an die Prifungsabteilung zur
wei t eren Ent schei dung zurlckzuverwei sen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

1. Di e angefochtene Entschei dung wi rd auf gehoben.
2. Die Sache wird zur weiteren Prifung an die
Pr Gf ungsabt ei | ung zur dckverw esen.
Der Geschéaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:
V. Commare R R es
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