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Ent schei dung der Prifungsabteil ung des
Eur opai schen Patentams, die am 30. Juli
zur Post gegeben wurde und mit der die

2007

eur opai sche Pat entannel dung Nr. 00954622.7

zur ickgew esen worden ist.
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Sachverhalt und Antréage
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Di e Beschwerdef Ghrerin (Patentannel derin) hat gegen die
am 30. Juli 2007 zur Post gegebene Entschei dung der

Pr Gf ungsabt ei | ung Uber den Wderruf der Europai schen

Pat ent annel dung 00 954 622.7, unter gleichzeitiger
Entrichtung der Beschwerdegebihr am 1. Okt ober 2007
Beschwer de ei ngel egt. Di e Beschwer debegr indung wurde, am
30. Novenber 2007 ei ngereicht.

In ei nem zusanmen mt der Ladung zu der von der
Beschwer def threrin beantragten niindl i chen Ver handl ung
verschi ckten Bescheid teilte die Kamer der Beschwerde-
fahrerin ihre vorl &aufige Meinung mt, wonach Anspruch 1
des mt der Beschwerdebegrindung ei ngerei chten neuen
Anspruchssat zes u.a. den Erfordernissen der Artikel 84
EPU (1973) und 123 (2) EPU nicht geniige.

Mt Schrei ben vom 22. Juni 2011 teilte die Beschwerde-
fahrerin mt, dass sie nicht an der mindlichen
Ver handl ung teil nehnmen werde. Auf die Ausfihrungen der
Kammer i m oben genannten Beschei d hat sie nicht

geantwortet.

Am 9. August 2011 fand di e mindliche Verhandl ung ohne

di e Beschwerdefihrerin statt.

Sie hat schriftlich beantragt, die Zurilckwei sungs-
ent schei dung auf zuheben und ein Patent mt fol gender

Fassung zu erteilen:

Pat ent anspriche 1 bis 6 des mt der Beschwerdebegrindung

ei ngerei chten Antrags.
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Anspruch 1 |autet:

"Verfahren zur Ermttlung von Korrekturdaten fir die
Korrektur von insbesondere refraktiven Sehfehl ern ei nes
Auges (1), bei dem

der Strahl engang des Auges (1) mttels Wellenfront-

anal yse ermttelt wird und ein ideal es optisches System
berechnet wi rd, das zu einer Korrektur der Sehfehler des
Auges (1) fudhren wirde

dadur ch gekennzei chnet, dass

ei nzel ne provi sorische Elemente - unter Verzicht auf

ei ne auf dem Auge aufliegenden Kontaktlinse und unter
Verzi cht auf eine in das Auge inplantierte Intraokular-
linse - des idealen optischen Systens in einemersten
Schritt zur Uberprifung des ideal en optischen Systens
durch Schiessen mt einem Laserstrahl hergestellt werden

und

Schussposi tionen zur Herstellung anderer entsprechend
ungefornter Elenente mttels der aus der Wellenfront-
anal yse ermttelten Daten berechnet werden, wobei in
ei nem zwei ten Schritt diese einzelnen provisorischen
El enente durch di e anderen entsprechend ungefornten

El enente ersetzbar sind."

Zur Stitzung i hres Antrags hat di e Beschwerdefidhrerin im

Wesentlichen fol gendes ausgefihrt:

Der eingefihrte Disclainmer sei imSinne der G 1/03
zul &ssig, weil er nur einen Gegenstand auskl amrere, der
nach Artikel 52 (4) EPU (geneint ist offensichtlich
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Artikel 53 (c) EPU) von der Patentierbarkeit aus-
geschl ossen ist. Der Disclainer basiere auf den

Ausf ihrungen auf Seite 11, Zeile 3 der Annel dung,
insofern er sich auf die auf dem Auge aufli egende
Kont akt | i nse bezi ehe. Was den Ausschluss der Intra-
okul arlinse als provisorisches El enent betréafe, sei

di ese zwar nicht ausdriucklich in der Annel dung genannt,
doch seien durch i hren Ausschluss Fehlinterpretationen
ausgeschl ossen. Folglich sei auch dieser Teil des

Di scl ai ners zul assi g.

Da durch den eingefigten Disclainmer der Fall eines
pseudochi rur gi schen Verfahrens ausgeschl ossen sei, falle
der Cegenstand des Anspruchs nicht mehr unter die Aus-
nahmen von der Patentierbarkeit gemaR Artikel 52 (4) EPU
[sic].

Ent schei dungsgr tinde
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Di e Beschwerde ist zul assig.

Zul 4ssi gkeit der Anderungen

Di e Beschwerdefuhrerin fuhrte aus, dass der in

Anspruch 1 eingefihrte D sclainer einen Gegenstand

auskl ammere, der nach den Artikel 52 (4) EPU [sic] aus
ni chttechni schen G inden vom Pat ent schut z ausgeschl ossen
ist. Folglich sei der eingeftiugte D sclainer in H nblick

auf die G 1/03 zul assi g.

Nach G 1/03 ist ein nicht offenbarter D sclainer nur
dann zul &ssi g, wenn er nicht nehr ausklammert als

notwendi g i st, umden aus nichttechni schen G inden vom
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Pat ent schut z ausgenommenen Gegenstand auszuschl i el3en
(siehe Leitsatz I1.2).

Der in Anspruch 1 eingefigte D sclainer schliel3t aber
sowohl "auf dem Auge aufliegende Linsen" als auch "in
das Auge inplantierte Intraokularlinsen" aus. D e
Let zt eren wurden jedoch in der urspringlichen Annel dung
ni cht als nogliche provisorische Elenente offenbart. Ihr
Ausschl uss aus dem Anspruchsgegenstand i st daher nicht
not wendi g, um den aus ni chttechni schen G inden vom

Pat ent schut z ausgenomrenen Cegenst and auszukl anmer n.

Di e Beschwerdefihrerin trug ferner vor, dass durch das
ausdr ickl i che AusschlielRen der |Intraokul arlinsen Fehl -
interpretati onen verm eden werden sollten. Folglich ist
der Disclainer offenbar auch dazu vorgesehen, den
Anspruchswortl aut klarzustellen. Nach G 1/03 ist die

Zul &ssi gkeit eines nicht offenbarten D sclainers auf
weni ge Sonderfall e beschrankt. Dass ein nicht

of fenbarter Disclainer zur Klarstellung des Anspruchs-
wortl auts genutzt werden kann, ist nach G 1/03 nicht

vor gesehen. Daher ist auch diese Argunentationslinie der

Beschwer def ihrerin nicht Uberzeugend.

Da al so der zweite Teil des Disclainers nicht unter die
Kriterien fallt, nach denen ein in der urspringlichen
Fassung ni cht offenbarter D sclainer gemald G 1/03

zul &ssi g ist, genugt Anspruch 1 nicht den Erfordernissen
des Artikels 123 (2) EPU.

Kl ar hei t

Nach der Rechtsprechung der Beschwerdekamrern des EPA
erfordert Artikel 84 EPU (1973) in Verbindung mit
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Regel 29 (3) EPU (1973), dass ein Anspruch alle
wesent | i chen Merknal e angi bt, die zur Definition der

Erfindung erforderlich sind.

Anspruch 1 richtet sich, wie imQOberbegriff angegeben
auf ein Verfahren zur Ermttlung von Korrekturdaten far
di e Korrektur von Sehfehl ern eines Auges. Jedoch
betreffen alle beanspruchten Verfahrensschritte ein
Verfahren zur Korrektur der Sehfehler selbst und es
fehlt jegliche Angabe von Verfahrensschritten zur
Ermttlung der fir diese Korrektur notwendi gen Daten.
Fol glich fehlen in Anspruch 1 die zur Definition der
Erfindung -ein Verfahren zur Ermttlung von Korrektur-
dat en- wesentlichen Merkmal e und der Anspruch erfillt
nicht die Erfordernisse des Artikels 84 in Verbindung
mt Regel 29 (3) EPU (1973).

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden w rd entschi eden:

Di e Beschwerde wird zurickgew esen.

Der Geschéftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

V. Conmmare T. Kriner
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