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- 1- T 0841/ 01

Sachverhalt und Antréage

1336.D

Auf di e Einspruche der Beschwerdegegnerinnen

(Ei nsprechende 01 bis 03) gegen die Erteilung des

eur opdi schen Patents Nr. 0 324 163 hat die Ei nspruchs-
abteilung mt einer am28. Mai 2001 schriftlich

begr indet en Ent schei dung beschl ossen, das Patent wegen
mangel nder erfinderischer Tatigkeit seines CGegenstands
gegenuber dem Stand der Techni k (Hauptantrag) und wegen
unzul assi ger Erweiterung des Gegenstands Uber den Inhalt
der Annel dung in der urspringlich eingereichten Fassung

hi naus (Hi |l fsantrag) zu w derrufen

I m Hi nblick auf Anspruch 1 des Hauptantrags hat die

Ei nspruchsabteil ung i m Gegensat z zur Auffassung der

Ei nsprechenden 02 (vgl. Niederschrift der mindlichen

Ver handl ung vom 2. Mai 2001, Nr. 2.1) die Auffassung
vertreten, dall das Merkmal "a device for relative
novenent between said source and the body ..." von der
Annel dung in der urspringlich eingereichten Fassung (vgl.
Seite 6, Zeilen 13 bis 15 der verodffentlichten Fassung)
zum ndest inplizit hinreichend gestitzt sei.

H ngegen wi es die Einspruchsabteil ung den Anspruch 1 des
H | f santrags wegen Erweiterung seines Gegenstands
(Artikel 123 (2) EPU) mit der Begrindung zurick, daR der
Ausdruck "a device for the novenent of said source"

ni cht in dem vorhergehenden gestutzten Merkmal enthalten
sei (vgl. Entscheidung, Seite 8, Teil B)

Di e Beschwerdefidhrerin (Patentinhaberin) |egte gegen
di ese Entschei dung am 21. Juli 2001 Beschwerde ein. Mt
i hrer am 29. Septenber 2001 ei ngereichten Beschwerde-
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begrindung hielt sie die gleichen Anspriche aufrecht,

die i mE nspruchsverfahren zurickgew esen worden waren

Am 28. April 2004 fand auf Antrag der Beschwerde-
gegnerinnen eine mindliche Verhandl ung statt, bei der

di e Ei nsprechende 01, obwohl gel aden nicht vertreten war.
Wahrend der Verhandl ung | egte die Beschwerdefdhrerin

ei nen neuen geanderten Anspruch als weiteren Hi|lfsantrag
vor, der von der Kammer, da verspatet eingereicht und

ni cht unm ttel bar gewahrbar, nicht angenomen wurde.

Am Ende der mindlichen Verhandlung | auteten di e Antrage
der Beteiligten wie fol gt:

Di e Beschwerdef idhrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Auf hebung der angef ocht enen Entschei dung und die
Aufrechterhal tung des Patents in der erteilten Fassung.
Hi | f swei se wurde di e Zurickverwei sung der Sache an die
Ei nspruchsabtei |l ung beantragt, sollte die Kamrer zu der
Auf f assung gel angen, dald der der angefochtenen

Ent schei dung zugrunde |iegende Hilfsantrag die
Erfordernisse von Artikel 123 (2) EPU erfillt.

D e Beschwer degegneri nnen (Ei nsprechenden) beantragten
di e Zuridckwei sung der Beschwerde der Patentinhaberin.

Die Beteiligten brachten fol gende Argunmente vor:

i) D e BeschwerdefUhrerin: Die Erfindung bestehe im
wesentlichen darin, die Quelle zu justieren, um
die Einstellung der Relativlage zw schen der
St oBwel | enquel | e und dem Kor per zu ernbgli chen,

ohne die Position des Korpers zu verandern, um



1336.D

- 3 - T 0841/ 01

eine Serie von |Inpulsen in verschi edenen

Ri chtungen ei nwi rken | assen zu konnen.

Oowohl di e beanspruchten Ei nstel | paraneter der
StolRwel I en (Druck, Anstiegsflanke und Dauer der

| mpul se) in Bereichen in demrelativ breiten
Regel ungsberei ch des Lithotripters Dornier HVB
fielen, der fir die Zerstdrung von N erensteinen
ei ngeset zt werde, eigne sich dieses Gerat nicht
zur Behandl ung von Knochen, da es dafur nicht
konzi piert sei. Im Anspruch 1 des Hauptantrags
wer de das Merkmal, das "a device for relative
novenent"” beanspruche, von der Annmel dung in der
urspringlich eingereichten Fassung (vgl. Seite 15,
Zeilen 12 bis 15) gestutzt, denn es sei in dem
erwahnten "arrangenent” enthalten. Chnehin sei
eine Vorrichtung erforderlich, umdie

beschri ebene Funktion auszufihren. Die Bestim
mungen des Artikels 123 (2) EPU sei en daher

ei ngehal ten

Di e Beschwer degegneri nnen brachten vor: Ein
"device" zur Ausfihrung einer relativen Bewegung
zwi schen der Quelle und dem zu behandel nden

Kor per sei weder beschrieben noch in der
Abbi | dung 2 dargestellt. Das "arrangenent"

bezi ehe sich auf die Abbildung 2 insgesant und

ni cht auf eine bestinmme Einstellvorrichtung. Das
| etzte Merkmal gemall Anspruch 1 des Hauptantrags
sei daher in der ursprunglich eingereichten

Annel dung nicht offenbart und erweitere ihren
CGegenstand in nicht akzeptabler Wise. Des
weiteren sei die Erfindung nicht ausfuhrbar, denn
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man W sse nicht einmal, woraus der "device"

best ehe.

D e unabhéngi gen Anspriche lauten we folgt:

Haupt ant r ag:

"1. Apparatus for inducing bone growth in a manmal

conpri si ng:

- a source (32) for acoustic shock waves,

- sai d shock waves having a maxi mum pressure anplitude
of about 20 bar to 2000 bar, a tensile pressure
anplitude of |ess than 25% of said maxi num pressure
anplitude, a rise tine of less than about 1077
seconds, and a duration of 10°° seconds or |ess,

- a device (36) for focussing said shock waves in a
focus (F2),

- wherein said source (32) is adjusted within that
range of the paraneters to apply an amount of energy
to produce bleeding in a bone |ocated in said
focus (F2),

- a device for coupling said shock waves into the body
of said mammal (34), and

- a device for relative novenent between said
source (32) and the body of said mamal (34), so
that said bone of said mammal (34) is located in
said focus (F2)."

Anspruch 1 nach dem Hi | fsantrag entspricht dem des
Haupt antrags, wobei jedoch das |etzte Merkmal durch
f ol gendes Merkmal ersetzt ist:

"- a device for the novenent of said source (32), so
that a relative novenent between the source (32) and
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t he body of said manmmal (34) exists, whereas said
bone of said mammal (34) is located in said
focus (F2)".

Ent schei dungsgr inde

1336.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Ei n unabhé&ngi ger Anspruch nach ei nem weiteren

H | fsantrag, der gegen Ende der mindlichen Verhandl ung
tuberrei cht wurde, wurde von der Kammer nicht angenonmen,
da prima facie erhebliche Ei nwédnde i m Hi nblick auf

Arti kel 123 bestanden.

St Gt zung der Anspriche

Anspruch 1 des Hauptantrags ist mt der erteilten
Fassung identisch. Er bezieht sich auf ein Gerat zur
Forderung der Knochenbil dung ei nes Saugetiers, das

i nsbesondere durch die in der Abbildung 2 des Patents
schemati sch dargestellten strukturellen Merkmal e
definiert ist. Danach enthalt das Gerat eine Quelle 32
von akustischen StoflRwellen, eine Vorrichtung 36 zur
Fokussi erung der Wellen auf den Brennpunkt F2 und eine
Vorrichtung zur Kopplung der Wellen und des zu

behandel nden Korpers 34. Die in der Abbildung 2
dargestel | te Kopplungsvorrichtung ist ein mt Wsser
gefullter Behéalter, in den der Korper 34 getaucht wrd
(vgl. Annel dung in der eingereichten Fassung, Seite 15,
Zeilen 2 bis 11). Es sind jedoch auch andere

Koppl ungsmttel noglich, z. B. ein D aphragma, eine
Menbran oder ein elastischer Balg, die zw schen der Haut
des Patienten und ei nem Wasser ki ssen angeor dnet werden
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(vgl. Annel dung, Seite 15, Zeilen 16 bis 22), so dal die
Bezei chnung "a device for coupling” im Anspruch korrekt
gest it zt und begr indet w rd.

I n Bezug auf das | etzte beanspruchte Merkmal dalR sich
auf das Erzielen einer relativen Bewegung bezieht, ("a
device for relative novenent between said source (32)
and the body (34)") enthadlt die Beschreibung in der
urspringlich eingereichten Fassung auf Seite 15,
Zeilen 12 bis 15, lediglich die Aussage: "The
illustrated arrangenent also permts safe relative
novenent between the shockwave source and parts of the
patient's body, ...".

O fensichtlich bezieht sich "the illustrated
arrangenment” auf die schematische Darstellung der Ab-
bildung 2 in ihrer Gesantheit, wonach eine Vorrichtung
zur Einstellung des relativen Abstands zw schen der
Quel l e 32 und dem Korper 34 nicht dargestellt und noch
ni cht einmal angeregt ist. Die Beschreibung ist auch

ni cht deutlicher, da nur das Vorhandensein einer

Rel ati vbewegung erwahnt wird. Aber die Mttel, die die
Ausf Uhrung di eser Rel ati vbewegung ernbglichen, d. h. die
Vorrichtung sel bst, sind nicht, und zwar auch nicht

al | genei n, beschrieben. D e Kanmer zieht daraus den

Schl u3, dalR das |etzte beanspruchte strukturelle Merkmal,
das bewuf3t auf eine Vorrichtung zum Erziel en einer

rel ati ven Bewegung zw schen der Quell e und dem Kor per
gerichtet ist, durch die Anneldung in der urspringlich
ei ngerei chten Fassung nicht gestiutzt ist und daher dazu
fahrt, dalR der Cegenstand des Patents, entgegen

Artikel 123 (2) EPU iber den Inhalt der Annel dung in der

ursprunglich eingereichten Fassung hinaus erweitert wrd.
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Auch handelt es sich nicht umein inplizit in der

Annel dung mt der Begrindung of fenbartes Merkmal, dal
ei ne "Vorrichtung" zur Ausfihrung der angestrebten

rel ati ven Bewegung ohnehin notwendig ist. D e Kamer
kann ni cht nachvol | zi ehen, dalR ein Merkmal, das in der
ur springl i chen Anmel dung ni cht beschrieben oder
dargestellt ist, das wesentliche Merkmal eines

Haupt anspruchs bilden kann (vgl. T 583/93, ABI. EPA,
1996, 496, Nr. 4.5). Selbst wenn es nicht erforderlich
sein sollte, dalR der Anspruch ein beanspruchtes Merkm
detailliert definiert, so nmul3 di eses Merkmal doch in der
Beschr ei bung hi nrei chend beschri eben sein, damt es
identifiziert und anschlielBend ausgef ihrt werden kann.
Dies trifft imvorliegenden Fall nicht zu.

Aus den vor st ehenden Ausfihrungen geht hervor, dal3 der
CGegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags in seiner
Konbi nati on betrachtet nicht durch di e Beschreibung
gestiutzt ist und Uber die Aneldung in der urspringlich
ei ngerei cht en Fassung hi nausgeht (Artikel 123 (2) EPU)
D eser Anspruch ist daher nicht gewdhrbar.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags i st
durch di e ursprunglich eingereichte Annmel dung noch
weni ger begrindet und gestiitzt, denn das |letzte
beanspruchte Merkmal préazisiert, dal bei der Vorrichtung
die Quell e (gegenuber dem stationdr gel agerten Korper)
bewegbar ist. Abgesehen davon, dal3 die Vorrichtung in
der Annel dung i mrer noch nicht beschrieben ist,
beschrankt sich di e Beschrei bung nur darauf, das
Erzielen einer relativen Bewegung zw schen der Quelle
und dem Kor per zu erwahnen, ohne dal} pré&azisiert wrd,
wel ches di eser beiden Elenente in bezug auf das andere
beweglich ist.
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags i st
daher aus densel ben G unden wi e den fur den Hauptantrag

auf gef ihrten ni cht gewéhr bar.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

V. Conmmar e W D. Wi ld
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