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aufgrund des Artikels 97 (1) EPU
zuruckgewiesen worden ist.
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Sachverhalt und Antrage

. Die Patentanmelderin (Beschwerdefihrerin) hat am
21. November 2005 gegen die am 21. September 2005 zur
Post gegebene Entscheidung der Priufungsabteilung uber
die Zuruckweisung der europaischen Patentanmeldung
Nr. 02 005 629.7 unter gleichzeitiger Entrichtung der
Beschwerdegebihr Beschwerde eingelegt. Die
Beschwerdebegrindung ist am 30. Dezember 2005
elingegangen.

1. Die Anmeldung wurde wegen mangelnder Neuheit des
beanspruchten Gegenstands gemall des damals geltenden

Haupt- und Hilfsantrags im Hinblick auf

D3 = WO - A - 01/62166

zuriuckgewiesen.

AuRerdem wurde darauf hingewiesen, dass der Anspruch 1

des Hauptantrags nicht klar sel.

1. Am 24. April 2008 fand eine mundliche Verhandlung statt.

Die Beschwerdefihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent mit folgender

Fassung zu erteilen:

- Patentanspriche 1 - 6 (Hauptantrag), hilfsweise auf
der Grundlage der

- Patentanspriche 1 - 6 (Hilfsantrag 1),

- Patentanspriche 1 - 6 (Hilfsantrag 11), alle
Anspriuche vom 28. Februar 2008, eingegangen am
3. Marz 2008,
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- Patentanspriche 1 - 6 (Hilfsantrag la), eingereicht

in der mundlichen Verhandlung.

Anspruch 1 des Hauptantrags hat folgenden Wortlaut:

"Instrumentarium zum Einsetzen einer zervikalen
Zwischenwirbelprothese zum Ersatz einer Bandscheibe, das
eine an wenigstens einem Wirbelkérper (2) zu
befestigende Fuhrungseinrichtung (4) fur ein Instrument
oder ein Prothesenteil sowie ein Justierinstrument (10)
zum Justieren der Fuhrungseinrichtung (4) bei deren
Anbringen am Wirbelkérper (2) umfallt, das einen in den
Zwischenwirbelraum einzuschiebenden Teil aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dall der in den
Zwischenwirbelraum einzuschiebende Teil eine
Zwischenwirbelplatte (11) ist, deren Flachenausdehnung
wenig geringer als die Flachenausdehnung des

Zwischenwirbelraums (1) ist.”

Anspruch 1 des 1. Hilfsantrags hat folgenden Wortlaut:

"Instrumentarium zum Einsetzen einer zervikalen
Zwischenwirbelprothese zum Ersatz einer Bandscheibe, das
eine an wenigstens einem Wirbelkdrper (2) zu
befestigende Fuhrungseinrichtung (4) fur ein Instrument
oder ein Prothesenteil sowie ein Justierinstrument (10)
zum Justieren der Fuhrungseinrichtung (4) beir deren
Anbringen am Wirbelkoérper (2) umfallt, das eine in den
Zwischenwirbelraum einzuschiebende Zwischenwirbelplatte
aufweist, dadurch gekennzeichnet, dal} das
Justierinstrument mindestens eine in AP-Richtung

ausgerichtete Rongtenkontrollmarke (14) umfalt.™

Anspruch 1 des Hilfsantrags la hat folgenden Wortlaut:
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"Instrumentarium zum Einsetzen einer zervikalen
Zwischenwirbelprothese zum Ersatz einer Bandscheibe, das
eine an wenigstens einem Wirbelkoérper (2) zu
befestigende Fuhrungseinrichtung (4) fur ein Instrument
oder ein Prothesenteil sowie ein Justierinstrument (10)
zum Justieren der Fuhrungseinrichtung (4) beir deren
Anbringen am Wirbelkérper (2) umfallt, das einen in den
Zwischenwirbelraum einzuschiebenden Teil aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass der in den
Zwischenwirbelraum einzuschiebende Teil eine
Zwischenwirbelplatte (11) ist, deren Flachenausdehnung
wenig geringer als die Flachenausdehnung des
Zwischenwirbelraums (1) ist zur Platzierung der
Zwischenwirbelplatte an charakteristischen

Oberflachenteilen der Wirbelkorper.™

Zur Stutzung threr Antrage hat die Beschwerdefihrerin im

Wesentlichen folgendes vorgetragen:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags
unterscheide sich von dem aus D3 bekannten
Instrumentarium durch das Merkmal, wonach die
Zwischenwirbelplatte eine Flachenausdehnung aufweise,
die wenig geringer als die Flachenausdehnung des
Zwischenwirbelraums ist. Figur 19b von D3 zeige, dass
die Platte nach D3 Spielraum fur die seitlichen
Verlangerungen vom "‘distraction window"™ 30 lassen misse.
Aullerdem sei nach D3 vorgesehen, dass die Platte auch
schrag eingefuhrt werden kénne (siehe zum Beispiel Figur
34b). Folglich habe die in D3 gezeigte Platte eine
deutlich geringere Ausdehnung als die des

Zwischenwirbelraums.
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Um den Unterschied zwischen dem aus D3 bekannten
Instrumentarium und dem Erfindungsgegenstand noch
deutlicher zu machen, enthalte Anspruch 1 des
Hilfsantrags la das zusatzliche Merkmal, dass die
Zwischenwirbelplatte zur Platzierung an
charakteristischen Oberflachenteilen der Wirbelkorper

vorgesehen sel.

Da der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 die Ausdehnung der
Zwischenwirbelplatte nicht mehr definiere aber dafir das
Merkmal enthalte, wonach das Justierinstrument
mindestens eine in AP-Richtung ausgerichtete
Rongtenkontrol Imarke umfasse, sei er klar und

unterscheide sich von der aus D3 bekannten Einrichtung.

Entscheidungsgrinde

1.
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Die Beschwerde ist zulassig.

Hauptantrag

D3 offenbart (siehe insbesondere Figur 24) ein
Instrumentarium zum Einsetzen einer
Zwischenwirbelprothese zum Ersatz einer Bandscheibe
(siehe Seite 1, Zeilen 11-15), das eine an wenigstens
einem Wirbelkdrper zu befestigende Fuhrungseinrichtung
(guide tube 520) fur ein Instrument oder ein
Prothesenteil sowie ein Justierinstrument (centering
block 422) zum Justieren der Fiuhrungseinrichtung bei
deren Anbringen am Wirbelkorper umfaRt, das einen iIn den
Zwischenwirbelraum einzuschiebenden Teil aufweist (siehe
Figur 24), der auf Grund seiner plattenférmigen Gestalt
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ohne weiteres als Zwischenwirbelplatte bezeichnet werden

kann.

Wie bereits die Prufungsabteilung richtig festgestellt
hat, i1st das letzte Merkmal von Anspruch 1, wonach die
Flachenausdehnung der Zwischenwirbelplatte wenig
geringer als die Flachenausdehnung des
Zwischenwirbelraumes ist, ein ungenaues Merkmal. Dies
liegt zum einen daran, dass die Flachenausdehnung der
Zwischenwirbelplatte in Relation zur Flachenausdehnung
des Zwischenwirbelraums definiert wird und zum anderen
daran, dass diese Relation mit dem vagen Ausdruck *wenig
geringer' beschrieben ist. Da Zwischenwirbelraume sehr
unterschiedliche Flachenausdehnungen aufweisen kdnnen
(was auch von der Beschwerdefuhrerin zugestanden wurde)
und zudem unklar ist, was genau unter "‘wenig geringer"
zu verstehen ist, ist davon auszugehen, dass auch die iIn
D3 gezeigte Zwischenwirbelplatte eine Flachenausdehnung
hat, die in den sehr breiten Bereich fallt, wie er im
letzten Merkmal von Anspruch 1 beschrieben wird.
Folglich ist es unerheblich, dass die in D3 gezeigte
Platte so zu dimensionieren ist, dass sie Platz fur
andere i1m Zwischenwirbelbereich anzuordnende Bauteile

lasst, bzw. dass sie auch schrag einfihrbar ist.

Die Kammer sieht auch keinen Grund, warum das
Instrumentarium gemall D3 nicht auch zum Einsetzen einer

zervikalen Zwischenwirbelprothese geeignet sein soll,

zumal es alle strukturellen Merkmale des Anspruchs 1
aufweist.

Dementsprechend ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hauptantrags nicht neu gegenuber D3.
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Hilfsantrag la

Hilfsantrag la wurde erst wahrend der mundlichen
Verhandlung und somit verspéatet eingereicht. Da prima
facie nicht zu erkennen i1st, ob der Anspruch 1 mit der
neu in den Anspruch eingefugten funktionellen Angabe
gewahrbar ist, hat die Kammer entschieden, diesen Antrag

nicht zuzulassen.

Hilfsantrag 1

Anspruch 1 dieses Antrags unterscheidet sich von
Anspruch 1 des Hauptantrags dadurch, dass das Merkmal,
wonach die Flachenausdehnung der Zwischenwirbelplatte
wenig geringer als die Flachenausdehnung des
Zwischenwirbelraums ist, gestrichen wurde und das
Merkmal, wonach das Justierinstrument mindestens eine in
AP-Richtung ausgerichtete Rontgenkontrollmarke umfal3t,

neu in den Anspruch aufgenommen wurde.

Letzteres Merkmal geht aus Anspruch 3 sowie der
Beschreibung in Spalte 3, Zeilen 22 bis 26 hervor.
Anspruch 1 erfullt daher die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU.

Der Anspruch ist auch klar (Artikel 84 EPU), da das die
Flachenausdehnung der Zwischenwirbelplatte betreffende
Merkmal gestrichen wurde.

Wie bereits vorausgehend dargelegt wurde (siehe
Abschnitt 2), beschreibt D3 ein Instrumentarium zum
Einsetzen einer zervikalen Zwischenwirbelprothese zum
Ersatz einer Bandscheibe, das eine an wenigstens einem

Wirbelkoérper zu befestigende Fuhrungseinrichtung fir ein
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Instrument oder ein Prothesenteil sowie ein
Justierinstrument zum Justieren der Fuhrungseinrichtung
bei deren Anbringen am Wirbelkorper umfaRt, das eine in
den Zwischenwirbelraum einzuschiebende

Zwischenwirbelplatte aufweist.

Da D3 jedoch nicht offenbart, dass das Justierinstrument
mindestens eine in AP-Richtung ausgerichtete
Rongtenkontrol Imarke umfasst, ist der Gegenstand von
Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags gegenuber dem aus D3

bekannten Instrumentarium neu.

Zuruckverweisung an die erste Instanz

Die Entscheidung der ersten Instanz wurde ausschlielRlich
auf der Grundlage mangelnder Neuheit und fehlender
Klarheit getroffen. Da diese Mangel mit Anspruch 1 des
Hilfsantrags 1 behoben wurden, wird die Sache zur
weiteren Prufung an die erste Instanz zuruckverwiesen,

um so zwei Stadien des Verfahrens zu gewahrleisten.
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Entscheidungsftormel

Aus diesen Grunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die erste Instanz
zuriuckverwiesen zur weiteren Prufung auf der Grundlage
des Hilfsantrags 1 vom 28. Februar 2008, eingegangen am

3. Marz 2008.
Der Geschaftsstellenbeamte Der Vorsitzende
V. Commare T. Kriner
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