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Sachverhalt und Antrage

V.
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Die Beschwerde richtet sich gegen die am 31. Januar 2008
zur Post gegebene Entscheidung nach Lage der Akte, mit
der die Prufungsabteilung die europaische
Patentanmeldung Nr. 05 004 032.8 zurickgewiesen hatte.

Die Zuruckweisungsentscheidung nimmt Bezug auf die Im
Bescheid zu der am 22. Oktober 2007 datierten Ladung zur
mundlichen Verhandlung erhobenen Einwé&nde, insbesondere
hinsichtlich der Klarheit und Neuheit der Gegenstande
der urspringlich eingereichten Anspriche. Am Ende dieses
Bescheids befindet sich unter Punkt 7 der Satz "Selbst
wenn durch Zufligung von Merkmalen aus der Beschreibung
Neuheit gegenuber D1 und D2 erreicht werden kann,
erscheint es, dass diese nicht zu einem erfinderischen
Gegenstand (Art. 56 EPU) fihren werden, da sie im Rahmen
des normalen fachlichen Handelns liegen.’™ Von den in der
Zuruckweisungsentscheidung zitierten Dokumenten ist

folgendes fur diese Entscheidung von Bedeutung:

D2: US-A-2002/0 016 541.

Die Anmelderin (Beschwerdefihrerin) legte hiergegen am
14. Februar 2008 Beschwerde ein und entrichtete am
selben Tag die Beschwerdegebuhr.

Mit der am 27. Mai 2008 eingereichten
Beschwerdebegrindung wurden Uberarbeitete Anspruchssatze
als Hauptantrag und Hilfsantrage 1 bis IV eingereicht.

Mit Bescheid vom 26. August 2011 teilte die Kammer der
Beschwerdefuhrerin ithre vorlaufige Meinung mit,

insbesondere hinsichtlich den Anforderungen von Klarheit
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und Neuheit, sowie der Zulassigkeit des Hilfsantrags I1
gemall Artikel 12(4) VOBK.

VI. Mit Schreiben vom 13. Dezember 2011 wurden gednderte
Anspruchsséatze als neuer Hauptantrag und neue
Hilfsantrage 1 bis 1V eingereicht.

VII. Am 13. Januar 2012 fand eine mundliche Verhandlung statt,
in der die Beschwerdefuhrerin den Hilfsantrag 1V
zuriuckzog und abschlielRend beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent auf der Grundlage
des am 13. Dezember 2011 eingereichten Hauptantrags,
oder der am 13. Dezember 2011 eingereichten Hilfsantrage
I und 11, oder des wahrend der mundlichen Verhandlung

eingereichten Hilfsantrags 111 zu erteilen.

VII11. Der unabhangige Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie
folgt:

"Medizintechnisches Bilddarstellungssystem mit:

a) einer Bildspeicherungs- und Bildverarbeitungs-
einrichtung (15), die Patientenkdrper-Bilddaten und/oder
Bildzusatzdaten speichert, verarbeitet und ausgibt; und
mit

b) einer Laserprojektionsvorrichtung (10), welche eine
Navigationsreferenz (18) aufweist, die ausgestaltet ist,
von einem Navigationssystem (15) geortet und positionell
bestimmt zu werden, und welche ein Bild umfassend die
von der Bildspeicherungs- und Bildverarbeitungs-
einrichtung ausgegebenen Bilddaten und/oder
Bildzusatzdaten auf einen Projektionsort projiziert,
dadurch gekennzeichnet, dass

c) die Laserprojektionsvorrichtung (10) ausgestaltet

ist, mit der Hand getragen und ausgerichtet zu werden."

C7135.D



_3 - T 1212/08

Der unabhangige Anspruch 1 des Hilfsantrags 1
unterscheidet sich vom Anspruch 1 des Hauptantrags darin,
dass 1m Ausdruck "Bilddaten und/oder Bildzusatzdaten"

der Teil "und/oder Bildzusatzdaten' gestrichen wurde.

Im unabhangigen Anspruch 1 des Hilfsantrags Il wurde
Anspruch 1 des Hauptantrags wie folgt erganzt:

", und dass, d) das Bilddarstellungssystem das
projizierte Bild an die Lage, insbesondere die
Winkellage der Laserprojektionsvorrichtung (10)

anpasst."

Im unabhangigen Anspruch 1 des Hilfsantrags 111 wurde
Anspruch 1 des Hauptantrags wie folgt erganzt:
"und In ein iInvasives, von einem behandelnden Chirurgen

zu Fuhrendes Instrument (2) integriert zu werden.™

I1X. Die von der Beschwerdefihrerin vorgebrachten
entscheidungsrelevanten Argumente lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

- Wahrend der mundlichen Verhandlung bestatigte die
Anmelderin, dass die Zweiteilung des Anspruchs 1 des
Hauptantrags der Offenbarung des Dokuments D2 entspreche.
Somit unterscheide sich der Gegenstand des beanspruchten
Systems darin, dass die Laserprojektionsvorrichtung
ausgestaltet sei, mit der Hand getragen und ausgerichtet
zu werden. In D2 werde hingegen offenbart, dass die
Laserprojektionsvorrichtung an der Decke des
Operationssaals angebracht sei, wo sie durch eine
Verfahreinrichtung in eine optimale Projektionsrichtung,
moglichst senkrecht zur Patientenoberfléache verfahren
werde (vgl. Absatz [0058]). Demzufolge wirde
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insbesondere der in D2 ebenfalls offenbarte chirurgische
CO; Laser von der Decke des Raumes auf den Patienten
projiziert und kénne somit nicht als ein von einem
Chirurgen von Hand zu fihrendes iInvasives Instrument
angesehen werden. Folglich seil der Gegenstand des
Anspruchs 1 des Hauptantrags und der Hilfsantrage 1 und
111 neu gegenuber D2.

- Zur Stitzung der Neuheit wurde im Verlauf der
mindlichen Verhandlung zusatzlich das Argument
vorgebracht, dass die Bilddaten, die in D2 auf den
Patientenkdrper projiziert werden, aus Markierungen
bestinden und somit keine "Patientenkdrper-Bilddaten™,
sondern "Bildzusatzdaten™ im Sinne der Beschreibung der

Anmeldung, Insb. Seite 2, Absatz 4, seien.

- Die Anmelderin bat die Kammer, ihr Ermessen nach
Artikel 12(4) VOBK dahingehend auszulben, dass der
Hilfsantrag Il ins Verfahren zugelassen werde. Nach
Erhalt des Ladungsbescheids zur mindlichen Verhandlung
vor der Priufungsabteilung, insb. Punkt 7, seil der
Anmelderin klar gewesen, dass auch durch Hinzufligung von
Merkmalen aus der Beschreibung die Prufungsabteilung den
beanspruchten Gegenstand als nicht patentierbar ansehen
wirde. Daraufhin hatte die Anmelderin keinen Sinn mehr
in der weiteren Verfolgung thres Anliegens vor der
Priufungsabteilung gesehen. Daridber hinaus sei das aus
der Beschreibung entnommene Merkmal, das projizierte
Bild an die Lage der Laserprojektionsvorrichtung
anzupassen, lediglich eine Einschrankung des
ursprunglich beanspruchten Gegenstandes, insbesondere
dessen des urspriunglichen Anspruchs 3, mit dem es iIn
direktem funktionalen Zusammenhang stinde.
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Entscheidungsgrinde
1. Die Beschwerde ist zulassig.
2. Anderungen

2.1 Grundlage fur den Gegenstand des Anspruchs 1 des Haupt-
und Hilfsantrags 1 bilden die urspringlich eingereichten
Anspriche 1 und 3, nebst Klarstellungen gemaf
ursprunglicher Seite 3, Zeile 1 und Seite 7, Zeilen 4
bis 7. Das daruber hinaus dem Anspruch 1 des
Hilfsantrags 111 hinzugefiugte Merkmal basiert auf dem
ursprunglichen abhangigen Anspruch 4, nebst Seite 5,
Zeile 4 und Seite 8, Absatz 2, erster Satz.

Somit sind fur diese Antrage die Erfordernisse von

Klarheit und urspringlicher Offenbarung erfullt.

2.2 Das im Anspruch 1 des Hilfsantrags 11 hinzugefiugte
Merkmal d) findet (zumindest teilweise) eine

Entsprechung auf Seite 7, Absatz 3 der Beschreibung.

3. Neuheit

3.1 Dokument D2 offenbart ein medizintechnisches
Bilddarstel lungssystem nach dem Oberbegriff des
Anspruchs 1 des Hauptantrags. Diese Feststellung wurde
auch von der Anmelderin in ihrem Schreiben vom
13. Dezember 2011 geteilt und auf Anfrage wahrend der
mundlichen Verhandlung anfanglich auch bestatigt.

C7135.D
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Das aus D2 bekannte Bilddarstellungssystem besitzt

a) eine Einrichtung (12, 13, 14), die Bilddaten des
Patientenkorpers (z.B. Markierungen 18M) speichert,
verarbeitet und ausgibt (vgl. Absatz [0039], [0040],
[0046] und [0056]); und

b) eine Laserprojektionsvorrichtung (16) (vgl. Absatz
[0043]), welche eine Navigationsreferenz (54) aufweist,
die ausgestaltet ist, von einem Navigationssystem
geortet und positionell bestimmt zu werden (vgl. Absatz
[0049], [0068]), und welche ein Bild (“image™ 181), das
die von der Bildspeicherungs- und
Bildverarbeitungseinrichtung ausgegebenen Bilddaten (18M)
umfasst, auf einen Projektionsort projiziert (vgl.
Absatz [0044], [0052]).

3.2 D2 offenbart ferner, dass die
Laserprojektionsvorrichtung beispielsweise an einem
Roboterarm angebracht werden kann, der es gestattet, die
Laserprojektionsvorrichtung zu verfahren (vgl. Absatz
[0094], letzter Satz). Mit einer derartigen Halterung
soll ermoglicht werden, die Laserprojektionsvorrichtung
in eine Position und Orientierung zu verfahren, In der
der Laser moglichst senkrecht zur Projektionsoberflache
projiziert wird. In D2 wird zusatzlich offenbart, dass
die Laserprojektionsvorrichtung auch stérkere Laser
umfassen kann, beispielsweise einen CO, Laser zur
Kauterisierung von Patientengewebe um einen Tumor (vgl.
Absatz [0021], [0082]).

Unabhangig von der in D2 offenbarten Moglichkeit, den CO;
Laser durch einen Roboterarm In eine moglichst optimale
Projektionsrichtung verfahren zu kénnen, ist die Kammer
der Auffassung, dass ein derartiger chirurgischer Laser

zwangslaufig auch geeignet sein muss, zu jedem Zeitpunkt
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vom Chirurgen selber, d.h. von Hand, in eine fir den
chirurgischen Eingriff erforderliche und vom Chirurgen
erwinschte Position am Patienten platziert zu werden.
Demzufolge ist die Laserprojektionseinrichtung in D2
durchaus als geeignet anzusehen, "mit der Hand getragen
und ausgerichtet zu werden', wie im Kennzeichen des

Anspruchs 1 definiert wird.

Es ist folglich ohne Belang, dass andere Passagen in D2,
beispielsweise Absatz [0058], auf die die Anmelderin
hingewiesen hatte, offenbaren, dass die
Laserprojektionsvorrichtung an der Decke des
Operationssaals angebracht sein kann. Die Offenbarung in
D2 kann verninftigerweise nicht so ausgelegt werden,
dass der chirurgische CO, Laser von der Decke des Raumes
auf den Patienten projiziert werden soll, da in einem
solchen Falle die fur chirurgische Zwecke
vorauszusetzende, notwendige prazise Positionierung und

Fihrung des Lasers am Patienten nicht moéglich ware.

Ungeachtet der Tatsache, dass wahrend der mindlichen
Verhandlung die Anmelderin zunachst dargelegt hatte,
dass die Merkmale der Pr&ambel des Anspruchs 1 aus D2
bekannt seien, wurde von Seiten der Anmelderin spater
trotzdem argumentiert, dass die Bilddaten, die in D2 auf
den Patientenkdrper projiziert werden, aus Markierungen
bestehen, und somit keine "Patientenkorper-Bilddaten™ im

Sinne der Beschreibung der Anmeldung waren.

Diesem Argument vermag die Kammer allerdings nicht zu
folgen. Der beanspruchte Begriff der "Patientenkdrper-
Bilddaten' ist ohne Zuhilfenahme der Beschreibung in der
Breite auszulegen, wie ein Fachmann thn normalerweise

und ohne Schwierigkeiten verstehen wirde. Da sich das in
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D2 projizierte Bild (181; siehe Figuren 2, 5 und 7) aus
einer Selektion von (markierten) Bildpunkten (18M) des
gewonnenen Schichtbilddatensatzes (11) des
Patientenkdrpers zusammensetzt (vgl. Absatz [0044],
[0052]), besteht das projizierte Bild eindeutig aus
"Bilddaten™ des "'Patientenkdrpers'. Daruber hinaus
fallen die in D2 offenbarten Bilddaten sogar unter den
Begriff der "Patientenkérper-Bilddaten'™, wie er in der
Anmeldungsbeschreibung auf Seite 2, Absatz 4, zweiter
Satz verstanden wird, namlich als "angepasste und
anwendungsgerecht dargestellte Daten Uber die
Patientenanatomie"™ (siehe Absatz [0082] von D2).

Unabhangig von dieser Tatsache fallen die in D2
offenbarten projizierten Bilddaten (181) ferner auch
unter den nicht klar einschrankenden, alternativ bzw.
zusatzlich beanspruchten Begriff der "Bildzusatzdaten'.
(Die projizierten Bilddaten fallen selbst unter diesen
Begriff mit dessen in der Beschreibung auf Seite 2,
Absatz 4 angegebener Bedeutung: alle moglichen Daten,
welche die Eingriffplanung oder Eingriffsunterstitzung
zum Thema haben koénnen ... beispielsweise ... geplante
Instrumententrajektorien.'™)

3.4 Aus den genannten Grinden folgt, dass das im Anspruch 1
des Hauptantrags beanspruchte Bilddarstellungssystem
durch D2 neuheitschadlich vorweggenommen wird.

3.5 Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 ist
derselbe wie der mit der Alternative "Bilddaten™
definierte Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags.
Demzufolge gelten die vorangehend genannten
entsprechenden Grinde ebenso fur den Hilfsantrag 1.

C7135.D
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Wie unter obigem Punkt 3.2 dargelegt wurde, offenbart
D2, dass die Laserprojektionsvorrichtung einen
chirurgischen CO, Laser umfasst. Demzufolge ist die
Laserprojektionsvorrichtung geeignet, "in ein invasives,
von einem behandelnden Chirurgen zu fihrendes Instrument
(2) iIntegriert zu werden', wie Im Anspruch 1 des
Hilfsantrags 111 definiert wird.

Folglich erfullt der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hauptantrags sowie der Hilfsantrdge I und 111 nicht das
Erfordernis der Neuheit; Artikel 52(1) und 54(1), (2)
EPU.

Zulassigkeit - Hilfsantrag 11

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 11
bezieht sich auf die Anpassung und Ausgabe des
projizierten Bildes unter Bericksichtigung der Position
der Laserprojektionseinrichtung. Eine Offenbarung dieser
Merkmale in der urspringlichen Anmeldung findet sich

lediglich in der Beschreibung, auf Seite 7, Absatz 3.

Dieser Anspruchsgegenstand ist erstmalig mit der
Beschwerdebegriundung vorgebracht worden, ohne dass er
bereits 1m erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht
worden ware, insbesondere ohne dass die
Priufungsabteilung dariber in threr
Zuruckweisungsentscheidung eine begrindete Entscheidung
treffen konnte.

Im erstinstanzlichen Verfahren hatte die Anmelderin in
Reaktion auf die im Erstbescheid gegen die
ursprunglichen abhangigen Anspruche 2 und 3 erhobenen

Neuheitseinwande die Merkmale dieser Anspriche ohne
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weitere Hinzufigung in den ursprunglichen unabhangigen
Anspruch 1 aufgenommen, worauf eine Ladung zur
beantragten mundlichen Verhandlung erging. Im
Ladungsbescheid beanstandete die Prufungsabteilung die
Klarheit, Neuheit und erfinderische Tatigkeit der
beanspruchten, auf den urspringlichen Ansprichen
basierenden Gegenstande. Daraufhin verzichtete die
Anmelderin auf die Durchfuhrung der anberaumten
mandlichen Verhandlung und bat um eine Entscheidung nach
Lage der Akte. Diese erging sodann mit Bezug auf die iIm

Ladungsbescheid genannten Grinde.

Da Im besagten Ladungsbescheid der Prifungsabteilung nur
die Gegenstande der urspringlichen Anspriche
bericksichtigt wurden, ist aufgrund des erstmaligen
Vorbringens des im Hilfsantrag Il beanspruchten
Gegenstandes die Kammer gezwungen, entweder diesen
Sachverhalt erstmalig im Beschwerdeverfahren zu prifen
und daruber zu entscheiden, oder die Angelegenheit zur
weilteren Entscheidung an die erste Instanz
zuriuckzuverweisen; Artikel 111(1) EPU. Im vorliegenden
Fall ist nach Dafurhalten der Kammer allerdings keine
dieser prozessualen Optionen, aus den nachfolgenden
Grunden, adadquat und akzeptabel.

Nach gefestigter Rechtsprechung der Kammern (vgl.
Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA, 6. Auflage
2010, VII.E.1.) ist das Beschwerdeverfahren ein vom
erstinstanzlichen Verfahren vollstandig getrenntes,
unabhéangiges Verfahren. Seine Aufgabe besteht darin, ein
gerichtliches Urteil Uber die Richtigkeit einer davon
strikt zu trennenden friheren Entscheidung des

erstinstanzlichen Organs zu fallen.
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Da eine Entscheidung der ersten Instanz uber den
Gegenstand des Hilfsantrags Il nicht vorliegt, ist es
fur die Kammer auch nicht moéglich, diese zu uberprufen.
Die Kammer ist zudem der Auffassung, dass das lediglich
aus der Beschreibung entnommene Merkmal, das projizierte
Bild an die Lage der Laserprojektionsvorrichtung
anzupassen, einen besonderen, neuen Aspekt darstellt,
der in den urspringlichen Ansprichen keine Entsprechung,
allenfalls nur notwendige technische Voraussetzungen
(wie die einer Navigationsreferenz), findet. Somit ist
es berechtigt anzuzweifeln, ob auch dieser besondere
Aspekt der Anpassung des projizierten Bildes
zwangslaufig bei der durchgefiuhrten Recherche
beriucksichtigt worden ist. Folglich sieht die Kammer
keine Veranlassung, diesen Sachverhalt erstmalig im

Beschwerdeverfahren zu prufen.

Die zweite erwahnte Option einer Zuruckverweisung der
Angelegenheit an die erste Instanz wirde das Verfahren
betrachtlich verlangern und demzufolge eindeutig der

gebotenen Verfahrensokonomie zuwiderlaufen.

4.5 Diese beiden inadadquaten Verfahrensablaufe, mit denen
sich die Kammer konfrontiert sieht, waren durch das
rechtzeitige Vorbringen des Gegenstandes des
Hilfsantrags Il im erstinstanzlichen Verfahren gar nicht
erst entstanden.

Entgegen der Auffassung der Anmelderin ist die Kammer
der Meinung, dass der Hilfsantrag Il sehr wohl vor der
Priufungsabteilung rechtzeitig vorgebracht hatte werden
kénnen - und sollen -, statt 1hn erst spater mit der
Beschwerdebegrindung vorzubringen. Der von der

Anmelderin ins Feld gefihrte Umstand, wonach die

C7135.D
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Priufungsabteilung im Ladungsbescheid zur mindlichen
Verhandlung (unter Punkt 7) eine pauschale und auch nur
vorlaufige negative Einschatzung der Patentierbarkeit
von weiteren, und auch nicht naher i1dentifizierten,
Gegenstanden aus der Beschreibung abgab, hatte die
Anmelderin nicht abhalten sollen, jeden Gegenstand, fur
den sie zumindest hilfsweise Schutz zu begehren gedachte,
von der Priufungsabteilung abschlielRend priufen und
daruber entscheiden zu lassen, insbesondere dann, wenn
die Anmelderin, wie eingeraumt, die Beschwerdekammer
hieriber entscheiden lassen wollte. Auf eine derartige
Prufung und Entscheidung der Prifungsabteilung hat die
Anmelderin jedoch bewusst verzichtet, indem sie
unmittelbar nach Erhalt der Ladung zur mindlichen
Verhandlung eine Entscheidung nach Aktenlage beantragte.
Wie sich aus der oben erwdhnten Rechtsprechung der
Beschwerdekammern ergibt, ist das Beschwerdeverfahren
nicht als Fortsetzung des erstinstanzlichen

Priufungsverfahrens zu verstehen.

Daruber hinaus sei angemerkt, dass - im Gegensatz zum
Gegenstand des Hilfsantrags Il - die anderen mit der
Beschwerdebegrindung eingereichten Antréage keinen Anlass
zur Beanstandung hinsichtlich der Zulassigkeit boten, da
die darin beanspruchten Gegenstande - bis auf wenige
notwendige Klarstellungen oder Einschrankungen aus der
Beschreibung - im wesentlichen den Gegenstanden der
ursprunglichen Anspriche entsprechen (s. Punkt 2.1 oben),
die 1In der erstinstanzlichen Entscheidung beriucksichtigt

worden sind.

Aus den dargelegten Grinden Ubt die Kammer das ihr durch
Artikel 12(4) der Verfahrensordnung der

Beschwerdekammern (VOBK) eingeraumte Ermessen
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dahingehend aus, den Hilfsantrag 1l nicht ins Verfahren

zuzulassen.

Entscheitdungsformel

Aus diesen Griunden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurickgewiesen.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

D. Hampe C. Korber
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