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Die am 3. Juli 2000 unter gleichzeitiger Bezahlung der
Beschwerdegeblihr eingelegte Beschwerde der
Patentinhaberin richtet sich gegen die am 10. Mai 2000
zur Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung,
das Patent zu widerrufen. Die Beschwerdebegriindung wurde

am 15. September 2000 eingereicht.

Der Einspruch stitzte sich auf die Grlinde der

Artikel 100 a), 100 b) und 100 c) EPU, wobei ersterer in
Bezug auf Neuheit und erfinderische Tatigkeit

(Artikel 52 (1), 54 (1) und (2) und 56 EPU)
substantiiert wurde. Die angefochtene Entscheidung
behandelt jedoch ausschliefflich den Grund des

Artikels 100 c) EPU in Verbindung mit Artikel 123 (2)
EPU.

Die Parteien wurden auf ihren Antrag zu einer miindlichen

Verhandlung geladen, die am 18. November 2003 stattfand.

In Reaktion auf die im Ladungsbescheid vom 28. Juli 2003
gedufBerte vorlaufige Meinung der Kammer hatte die
Beschwerdeflihrerin mit Eingabe vom 13. Oktober 2003 zwei
neue Antrage als Haupt- und Hilfsantrag vorgelegt. In
der Verhandlung ersetzte die Beschwerdefithrerin diese
Antrédge durch einen einzigen Antrag auf der Basis des
vorangegangenen Hauptantrags. Die Diskussion dieses
Antrages beschrankte sich auf die Frage seiner
Zulédssigkeit in dem spédten Stadium des Verfahrens, der
Frage der Erfillung der Erfordernisse der Artikel 123 (2)
und (3) EPU sowie Aspekten der Verstandlichkeit des

Anspruchswortlautes.
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Die Beschwerdefihrerin beantragte die Aufhebung der
angefochtenen Entscheidung und die Aufrechterhaltung des
Patents mit den in der mundlichen Verhandlung vom

18. November 2003 eingereichten Patentansprlichen 1 bis 7.

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) beantragte die

Zurickweisung der Beschwerde.

Anspruch 1 des geltenden Antrags lautet wie folgt

"1. Herzschrittmacher mit einer Schaltung zur
bedarfsabhdngigen Verdnderung der Stimulationsrate,
wobei die zeitliche Anderung der elektrischen
Leitfdhigkeit im Herzen als erster Parameter ein Maf flr
die kérperliche Belastung bzw. die erforderliche
Pumpleistung des Herzens und damit eine EingangsgrdéfBe
fir die Schaltung zur bedarfsabhdngigen Verdnderung der
Stimulationsrate bildet,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Differenz der elektrischen Leitfdhigkeit 2zu
Anfang und Ende eines einen zweiten Parameter
darstellenden, im Rahmen einer Messreihe bei
verschiedenen kérperlichen Belastungszustdnden jeweils
variierten Zeitfensters mit einer relativen Lage zu
einem festen Bezugszeitpunkt im Herzzyklus den ersten
Parameter bildet,

dass dasjenige konkrete Zeitfenster innerhalb des
Herzzyklus als Wert des zweiten Parameters in einem
Speicher des Herzschrittmachers gespeichert wird, bei
dem die Differenz der in zwei unterschiedlichen
Belastungszustédnden des Patienten gemessenen Werte des
ersten Parameters ein Maximum bildet, und

dass die Schaltung Steuermittel umfasst, die zur

Verdnderung der Stimulationsrate in Abhdngigkeit von dem



VII.

VIII.

3168.D

-3 - T 0709/00

ersten Parameter unter Beibehaltung des zuvor

gespeicherten zweiten Parameters ausgebildet sind."

Die Anspriche 2 bis 7 sind von Anspruch 1 abhéngig.

Die Beschwerdefihrerin stutzte ihren Antrag im

wesentlichen auf die folgenden Argumente

Die am Antrag vorgenommenen Anderungen dienten
ausschliefflich dem Versuch, in der Verhandlung
diskutierte Einwande der unzuldssigen Erweiterung des
Anmeldungsgegenstandes sowie des Schutzbereiches des
Patents auszuraumen. Der Gegenstand des neuen
Anspruchs 1 entspreche demjenigen des erteilten
Anspruchs 5 und basiere auf dem ursprlinglich
eingereichten Anspruch 5 in Verbindung mit Angaben auf
den Seiten 10 und 11 der verdffentlichten Beschreibung.
Die Anderungen erfiillten daher die Erfordernisse der
Artikel 123 (2) und (3) EPU und gédben dariiber hinaus

eine klare Lehre.

Der Vortrag der Beschwerdegegnerin kann wie folgt

zusammengefaflt werden

Der in der mindlichen Verhandlung mehrfach ge&nderte
Antrag seli als verspadtet zu betrachten und daher nicht

zuzulassen.

Dessen ungeachtet habe der neue Anspruch eine
Kombination von Merkmalen zum Gegenstand, die den
urspringlich eingereichten Anmeldungsunterlagen nicht zu
entnehmen sei. Der urspruingliche Anspruch 5 scheide als
Of fenbarungsbasis aus, da er unverstdndlich sei und

dartiber hinaus nicht alle Merkmale des neuen Anspruchs 1



=4 T 0709/00

enthielte. Soweit sich die Anderungen auf die
Beschreibung stiitzten, stellten sie Verallgemeinerungen
konkreter Sachverhalte bzw. eine willkiirliche Selektion

von aus dem offenbarten Kontext gerissenen Merkmalen dar.

Entscheidungsgriinde

1% Die Beschwerde erfiillt die Erfordernisse der Artikel 106

bis 108 sowie der Regel 64 EPU und ist damit zulassig.

2 Zuldssigkeit des Antrags der Beschwerdefihrerin

Der Anspruch 1 des vorliegenden Antrags entspricht in
groffen Teilen dem erteilten Anspruch 5, wdhrend die
Ansprliche 2 bis 7 auf die erteilten Anspriche 6, 10 bis
12, 15 und 16 zurickgehen. Die insbesondere am

Anspruch 1 noch vorgenommenen Anderungen und Erginzungen
erfolgten als Reaktion auf in der Verhandlung sowohl von
der Beschwerdegegnerin als auch der Kammer erstmalig
erhobene konkrete Einwande unter den Artikeln 123 (2)
und 123 (3) EPU sowie Fragen zur Klarheit des
Anspruchswortlautes. Dariber hinaus betreffen die
erganzten bzw. konkretisierten Merkmale keine
technischen Sachverhalte, die nicht schon Gegenstand des

Einspruchs- bzw. Beschwerdeverfahrens gewesen waren.

Unter diesen Umstdnden vermag die Kammer in der spéten
Vorlage der Anderungen im Laufe der mindlichen
Verhandlung weder eine Uberraschung fir die
Beschwerdegegnerin bzw. die Kammer noch Anzeichen des
Versuchs einer Verzdgerung oder gar Mifbrauchs des
Beschwerdeverfahrens zu erkennen, welche eine

Nichtzulassung des Antrags rechtfertigen kénnten, zumal,
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wie die nachfolgende Erxdrterung zeigt, der vorgelegte
Antrag nach Ansicht der Kammer die geriligten Mangel

erfolgreich ausraumt.

Die Kammer entschied daher, die ge&dnderten

Patentanspriiche zuzulassen.

Anderungen

Der vorliegende Anspruch 1 enth&dlt alle im urspriinglich
eingereichten Anspruch 5 aufgefiihrten Merkmale. So haben
die Oberbegriffe der beiden Anspriiche identischen
Wortlaut mit Ausnahme der Ergdnzung "zeitliche" in
Verbindung mit dem Begriff "Anderung der elektrischen
Leitfdhigkeit" im neuen Anspruch 1. Diese Ergédnzung
findet ihre Offenbarungsbasis unter anderem in den
Angaben auf Seite 7, Zeile 31 bis Seite 8, Zeile 3 der
mit den urspringlichen Anmeldungsunterlagen
inhaltsgleichen A-Verdffentlichung, wonach "Die
Verdnderung (Steigung) des Kurzzeitintegrals der
elektrischen Leitfdhigkeit innerhalb eines bestimmten
Zeitfensters im Herzzyklus .. somit mindestens mittelbar
eine Eingangsgrdsse flir die Schaltung zur
bedarfsabhdngigen Verdnderung der Stimulationsrate 10
[bildet]." Daf die in diesem Zusammenhang angesprochene
"Verdnderung" die Differenz der elektrischen
Leitfahigkeit im genannten Zeitfenster bedeutet, ergibt
sich aus den Angaben in den Zeilen 12-16 auf Seite 7
"Diese reprdsentative Grdsse ist die Steigung S der
elektrischen Leitfdhigkeit k vorzugsweise im rechten
Ventrikel, d. h. die Differenz der elektrischen
Leitfdhigkeit Ax am Anfang und Ende eines bestimmten

vorgebbaren Zeitintervalls At;;."
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Die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 enthaltenen

Anderungen betreffen im wesentlichen

die Definition des einen zweiten Parameter
darstellenden Zeitfensters,

Angaben dazu, wie dieses Zeitfenster im Rahmen einer
Messreihe bei verschiedenen kdérperlichen
Belastungszustanden zu variieren ist,

die Angabe der Bedingung, fir die sich ein konkretes
Zeitfenster als Wert des zweiten Parameters ergibt,
die Angabe, daf der ermittelte Wert des zweiten
Parameters in einem Speicher des Herzschrittmachers
gespeichert ist, sowie

die Angabe von Steuermitteln als Teil der Schaltung,
welche abhangig vom ersten Parameter und unter
Beibehaltung des gespeicherten Wertes des zweiten

Parameters die Stimulationsrate wveradndern.

Relevante Angaben zur Offenbarung dieser Anderungen

finden sich auf den Seiten 10 und 11 der

verdffentlichten Anmeldung

a)

b)

Seite 10, Zeilen 10-15 : "Dazu ist es zuvor
erforderlich, eine Messreihe bei verschiedenen
kérperlichen Belastungen aufzunehmen, bei den den
[sic] das jeweilige Zeitfenster variiert wird. Hierzu
weist die Steuer- und/oder Regeleinrichtung 3 eine
Schaltung 9 zur Auswahl des Zeitfensterabstandes At;
vom Bezugspunkt t, auf."

Seite 10, Zeile 23 bis Seite 11, Zeile 6 : "Zundchst
wird bei der niedrigsten Belastungsstufe B,
nacheinander in einzelnen Herzzyklen jeweils fir
unterschiedliche Zeitfenster der zugehdrige erste

Parameter Akoi; ermittelt, wobei die Ldnge der
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Zeitintervalle At; und At; variiert wird. Bei der
Belastungsstufe B; wird ein erstes Zeitfenster mit
zugehdrigem ersten Parameter Ax;i; im Speicher 6
abgespeichert. Tritt bei dieser Belastungsstufe ein
Zeitfenster mit den Zeitintervallen At, und At; sowie
ein zugehdriger erster Parameter auf, auf den die
Ungleichung AXimi - AKomi > AKiij - AKgi; zutrifft, wird
dieses Zeitfenster Z;; durch das neue Zeitfenster Zp
mit dem neuen grésseren Absolutwert der Differenz
AKim1 - Akpma der ersten Parameter liberschrieben.
Gleichzeitig wird der flr die Belastungsstufe B;

zugehdérige Wert AK;m im Speicher 6 gespeichert."

Seite 11, Zeilen 8-16 : "Einer Belastungsstufe B, ist
damit genau ein Zeitfenster Z;; mit den
Zeitintervallen At; + At; zugeordnet. So wird
insbesondere unter Verwendung eines mit der
Speicherbereichsauswahlschaltung 5 gekoppelten
Prozessors 11 fir mindestens eine weitere
Belastungsstufe B; im Belastungsbereich dasjenige
Zeitfenster in seiner relativen Lage zu einem festen
Bezugspunkt im Herzyklus (Grenzen der Preejection-
period) festgehalten, bei dem der Unterschied der
Steigung des Integrals der Leitwerte ein Maximum

bilden."

Aus den Zitaten a) und b) ergibt sich, daR der Anfang

des Zeitfensters durch ein von einem Bezugspunkt t,

ausgehendes Zeitintervall At; festgelegt ist. In den

Zitaten b) und c¢) ist darlber hinaus auch auf das durch

ein weiteres Zeitintervall At; bestimmte Ende des

Zeitfensters Bezug genommen. Schliefflich ergibt sich aus

Zitat c), daR es sich bei dem Bezugspunkt um einen

festen Bezugspunkt im Herzzyklus handelt. Damit findet
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sich fir alle Aspekte der im Anspruch 1 enthaltenen
Definition des Zeitfensters eine explizite Offenbarung

in der urspringlich eingereichten Beschreibung.

Die im Anspruch 1 definierte Messreihe, bei der flir die
Messung der elektrischen Leitfdhigkeit bei verschiedenen
kdébrperlichen Belastungszustanden jeweils das Zeitfenster
variiert wird, ergibt sich unmittelbar aus den Zitaten a)

und b).

In Zitat b) findet sich die Festlegung des ersten
Parameters auf den Wert der Differenz der elektrischen
Leitfdhigkeit zu Anfang und Ende des jeweiligen
Zeitfensters. Zusammen mit Zitat c) bildet es in
Verbindung mit dieser Festlegung auch die

of fenbarungsbasis flr die im Anspruch 1 angefihrte
Bedingung zur Ermittlung des gesuchten konkreten Wertes
des zweiten Parameters als dasjenige Zeitfenster, fur
das die Differenz der in zwei unterschiedlichen
Belastungszustidnden gemessenen Werte des ersten

Parameters ein Maximum bildet.

Die explizite Erwahnung des Speichers und der
Steuermittel im vorliegenden Anspruch 1 geht auf
entsprechende Angaben sowohl im urspringlichen als auch
im erteilten Anspruch 1 zurlck. Sie dient der
Angleichung des Schutzumfanges an denjenigen der

erteilten Anspriiche.

3.4.1 Die Beschwerdegegnerin sieht im Gegenstand des
Anspruchs 1 eine willkirliche und in der beanspruchten
Form nicht offenbarte Kombination von Merkmalen. Soweit
einzelne Merkmale explizit offenbart seien, seien sie

unterschiedlichen Beschreibungsteilen entnommen.

3168.D
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Angesichts der Tatsache, da die vorstehenden Zitate a)
bis c¢) auf den Seiten 10 und 11 der Beschreibung
unmittelbar aufeinander folgen und sich im Kontext auf
eine konkrete Ausfihrungsform beziehen, namlich die
Ermittlung eines geeigneten Zeitfensters als zweiten
Parameter flur die Messung des ersten Parameters, welcher
konkret durch die Differenz der elektrischen
Leitfadhigkeit zu Anfang und Ende des Zeitfensters
gegeben ist, erachtet die Kammer den Einwand der

Beschwerdegegnerin als nicht Uberzeugend.

Die Kammer verkennt dabei jedoch nicht, daf die
Beurteilung der Frage der Offenbarung der Merkmale des
vorliegenden Anspruchs durch die Beschreibung dadurch
erschwert ist, daR die Beschreibung in der Tat
mehrdeutige (und méglicherweise spekulative) Angaben
enthélt, die als eine Beschreibung alternativer Lehren
verstanden werden kénnten. Dies gilt insbesondere fir
die Festlegung des ersten Parameters, fir den sich neben
der Festlegung auf die "Differenz der elektrischen
Leitfadhigkeit zu Anfang und Ende eines bestimmten
Zeitfensters" auch die Bezeichnungen wie z. B.
"Steigung", "Steigung des Integrals der Leitwerte", oder
"Differenzen der Integrale" finden. Soweit diese
Bezeichnungen verstandlich erscheinen, ist festzustellen,
daf® sich Begriffe wie "Differenz" "Steigung" und
"Integral" in einem strikten mathematischen Sinn auf
voneinander klar zu unterscheidende Grdéflen beziehen.
Deren alternative Verwendung als erster Parameter wlirde
vermutlich zu jeweils unterschiedlichen und damit nicht
fiir alle Falle eindeutig festgelegten Ergebnissen fur
den Wert des zweiten Parameters flhren, welche die im

Anspruch 1 gegebene Bedingung erfiillen, wobei fraglich
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erscheint, ob jedes dieser Ergebnisse noch als Ldsung
der gestellten Aufgabe, namlich die Ubertragbarkeit
gefundener Einstellungen auf verschiedene Patienten,
anzusehen ware. Unbeschadet dieser Beobachtungen, deren
Diskussion einer weiteren Priufung der Erfordernisse der
Stitzung des Anspruchsgegenstandes durch die
Beschreibung sowie der Ausfihrbarkeit der Erfindung
vorbehalten bleibt, ist jedoch festzuhalten, da die
vorstehend angefiihrten Zitate a) bis c) eine in sich
zusammenhdngende Offenbarungsbasis fir die Definitionen
des ersten und zweiten Parameters im Kennzeichen des

Anspruchs 1 bilden.

Die Beschwerdegegnerin beanstandet auch, da einzelne
Merkmale des Anspruchs 1 Verallgemeinerungen offenbarter
spezieller Merkmale darstellten und andere Merkmale aus
ihrem offenbarten Kontext gerissen seien. Konkretere
Angaben hierzu hat sie fir den vorliegenden Wortlaut des

Anspruchs 1 jedoch nicht gemacht.

Die Kammer kann sich diesem Einwand nicht anschliefien,
da nach ihrer Auffassung das Kennzeichen des Anspruchs
eine funktionale Definition der Operation des
beanspruchten Herzschrittmachers wiedergibt, die den
vorstehend angefihrten Zitaten a) bis c) unmittelbar
entnehmbar ist. Bei dieser Sachlage erscheint der Kammer
die Aufnahme weitergehender Angaben in den Anspruch 1,
wie etwa die Erwdhnung einzelner Schaltungsteile (vgl.
z. B. die in Zitat a) genannte Steuer- und
Regeleinrichtung flir die Auswahl des Zeitfensters), fuar
den Zweck der Erfillung des Erfordernisses des

Artikels 123 (2) EPU entbehrlich.
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Die Anspriliche 2 bis 7 basieren auf den urspriinglichen

Ansprichen 6, 10 bis 12, 15 und 16.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist gegeniiber dem
erteilten Anspruch 5 durch weitere Merkmale
eingeschrankt, so daf der Schutzbereich des Patents

nicht erweitert ist.

Aus den dargelegten Grunden betrachtet die Kammer die
Gegensténde der vorliegenden Anspriuche als im Einklang
mit den Erfordernissen der Artikel 123 (2) und (3) EPU
stehend.

Da in der vorliegenden Sache noch keine abschliefRende
Beurteilung der weiteren erhobenen Einspruchsgriinde
gemdf den Artikeln 100 a) und 100 b) EPU durch die
Einspruchsabteilung vorliegt, und die Parteien eine
abschlieffende Beurteilung dieser Griinde durch die
Beschwerdekammer auch nicht beantragt haben, erscheint
es der Kammer zur Wahrung des Prinzips eines zwei-
instanzlichen Verfahrens angebracht, die Sache auf der
Grundlage der vorliegenden Anspriiche zur weiteren
Behandlung an die Vorinstanz zurickzuverweisen. Auch
erscheint im gegenwartigen Verfahrensstadium die an sich
erforderliche Anpassung der Beschreibung an die neuen

Anspriche als verfriht und damit unzweckmaBig.

Zur Vermeidung von Mifverstandnissen weist die Kammer
darauf hin, daf mit der vorliegenden Entscheidung
lediglich Uber die Erfiillung der Normen der

Artikel 123 (2) und (3) EPU durch die vorgelegten

Anspruche abschlieffend entschieden ist.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

1 Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2 Der Gegenstand der Ansprliche 1 bis 7 gemad® dem Antrag
der Beschwerdefiihrerin, lUberreicht in der mindlichen
Verhandlung, genugt den Erfordernissen der
Artikel 123 (2) und (3) EPU.

3 Die Sache wird an die erste Instanz zur Fortsetzung des

Verfahrens zurickverwiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Die Vorsitzende:

R. Schumacher G. Davies
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