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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITT.

Iv.

Mit der am 22. Oktober 2012 zur Post gegebenen
Entscheidung hat die Prifungsabteilung die europdische

Patentanmeldung No. 09153042.8 =zuriickgewiesen.

Die Prifungsabteilung war unter anderem zu der
Auffassung gekommen, dass der beanspruchte Gegenstand
aller damals vorliegenden Antrdge ein Verfahren zur
therapeutischen Behandlung des menschlichen oder
tierischen Korpers darstelle und somit gemal Artikel 53

c) EPU von der Patentierbarkeit ausgenommen sei.

Gegen die Entscheidung der Prifungsabteilung hat die
Beschwerdefithrerin (Anmelderin) form- und fristgerecht

Beschwerde eingelegt.

Die Beschwerdefiihrerin beantragt die Aufhebung der
angegriffenen Entscheidung und die Anordnung einer
Patenterteilung, hilfsweise eine Riickverweisung an die
Prifungsabteilung zur weiteren Prifung, Jjeweils auf
Basis des Hauptantrags bzw. auf der Basis des 1. oder
2. Hilfsantrags, alle eingegangen mit der Beschwerde-

begrindung am 27. Februar 2013.

Die Anspriiche des Hauptantrags entsprechen dabei denen
des am 22. September 2011 im Prifungsverfahren
eingegangenen Hauptantrags, der unabhangige Anspruch
der Hilfsantrdge 1 und 2 entspricht jeweils den
unabhédngigen Anspriichen der wahrend der mindlichen
Verhandlung vor der Priifungsabteilung am

21. September 2012 eingereichten Hilfsantradage 1 und 2
(abgesehen von einer minimalen grammatikalischen
Korrektur im vorletzten Absatz des zweiten

Hilfsantrags) .
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Anspruch 1 gemal Hauptantrag hat folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Herstellung einer Funktionsprothetik zum
Versorgen eines Bereichs eines Kiefers umfassend die
Verfahrensschritte

e Abdrucknahme des mit der Funktionsprothetik zu
versehenden Kieferbereichs,

* Herstellen einer Vorkonstruktion und

e Herstellen der Funktionsprothetik auf der Basis der

Vorkonstruktion,

wobei die Vorkonstruktion aus einem zeichnungsfahigen
Material einer Harte H hergestellt wird, die 90 % bis
100 % der Harte von zumindest einem natirlichen oder
sanierten Zahn eines Antagonisten des Kieferbereichs
entspricht und die sodann in den Kieferbereich
eingegliederte Vorkonstruktion in den Kieferbereich
iber eine Tragedauer verbleibt, anschlieBend die
Vorkonstruktion entnommen und die Funktionsprothetik
unter Beriicksichtigung von wahrend des Tragens
aufgetretenen Veradnderungen in der Vorkonstruktion
hergestellt wird,

dadurch gekennzeichnet,

dass eine Vorkonstruktion verwendet wird, die aus
zumindest einem Material aus der Gruppe Kunststoff,
weicheres synthetisches Glas, Keramik, Epoxidharz,
faserverstarktes Material besteht, dass die
Vorkonstruktion im CAD-Verfahren hergestellt wird, dass
die Vorkonstruktion sodann in einem Artikulator
Uberprift und nach dem Eingliedern in den Kieferbereich
in diesem 5 bis 30 Tagen verbleibt und dass wahrend der
Tragedauer eine Uberpriifung der Vorkonstruktion und in
Abhédngigkeit von erfolgter Veranderung der

Vorkonstruktion diese bearbeitet wird."

Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 lautet:
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"Verfahren zur Herstellung einer Funktionsprothetik zum
Versorgen eines Bereichs eines Kiefers umfassend die

Verfahrensschritte

e Abdrucknahme des mit der Funktionsprothetik zu

versehenden Kieferbereichs,

¢ Herstellen einer Vorkonstruktion und

e Herstellen der Funktionsprothetik auf der Basis der

Vorkonstruktion,

wobei die Vorkonstruktion aus einem zeichnungsfahigen
Material einer Harte H hergestellt wird, die 90 % bis
100 % der Harte von zumindest einem natirlichen oder
sanierten Zahn eines Antagonisten des Kieferbereichs

entspricht, dadurch gekennzeichnet,

dass als Vorkonstruktion eine im CAD-Verfahren
hergestellte, in einem Artikulator iUberprifte und iber
5 bis 30 Tage im Kieferbereich verbliebene

Vorkonstruktion verwendet wird,

dass die Vorkonstruktion aus zumindest einem Material
aus der Gruppe Kunststoff, weicheres synthetisches
Glas, Keramik, Epoxidharz, faserverstarktes Material
besteht und dass die Funktionsprothetik unter
Berilicksichtigung von wahrend des Tragens aufgetretenen

Veranderungen in der Vorkonstruktion hergestellt wird."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 enthalt zusdtzlich zu
Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 das Merkmal, wonach die
verwendete Vorkonstruktion "in Abhédngigkeit wvon
erfolgter Veradnderung wahrend des Verbleibs im Mund

bearbeitet worden ist."
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Zur Stitzung ihres Antrags hat die Beschwerdefiihrerin -
soweit fir die vorliegende Entscheidung relevant -

Folgendes vorgetragen:

Hauptantrag , Artikel 53 c) EPU

Der Einwand unter Artikel 53 c) EPU - der erst zu einem
spaten Zeitpunkt im Verlauf des Priifungsverfahrens

erhoben worden sei - konne schon deshalb nicht greifen,
da anderenfalls eine Recherche nicht hatte durchgefihrt

werden dirfen.

Zudem koénne das beanspruchte Verfahren nicht als
therapeutisches Verfahren betrachtet werden. Die
Vorkonstruktion solle namlich das Kauen des Patienten
gar nicht erleichtern. Sie sei vielmehr
"zeichnungsfahig und anpassabrasiv", um durch die
Nutzung gekennzeichnet zu werden, wobei das Zeichnen
zum Ausdruck bringe, dass das Kauen des Patienten durch
die Vorkonstruktion nicht erleichtert werde. AuBRerdem
erfolge durch das beanspruchte Verfahren keinerlei
Einwirkung auf Physis oder Psyche eines Menschen. Eine
Funktionsprothetik stelle weder eine Heilung, noch eine
Linderung, Beseitigung oder Abschwachung einer
Funktionsstorung eines Korpers im Sinne der
Entscheidung T24/91 dar. Es handele sich vielmehr
lediglich um eine Abdrucknahme am und nicht im Korper
mittels der eingesetzten Vorkonstruktion, ohne dass
durch das Verfahren zur Herstellung einer
Funktionsprothetik eine Anderung am menschlichen Kd&rper
vorgenommen werde. Das Einsetzen der Vorkonstruktion
und ihr Verbleib iUber den Zeitraum der Abdrucknahme

habe somit nichts mit einer Therapie gemeinsam.
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Das beanspruchte Verfahren unterliege daher nicht dem
Patentierbarkeitsverbot gemidB Artikel 53 c¢) EPU und die

angegriffene Entscheidung sei somit aufzuheben.

Hilfsantrag 1 und 2, Artikel 53 c¢) EPU

Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 enthalte nicht die
Merkmale, wonach die Vorkonstruktion auf den
menschlichen Korper aufgesetzt und gegebenenfalls
bearbeitet werde. Es sei zudem lediglich beansprucht,
dass eine Vorkonstruktion benutzt werde, welche im
Kieferbereich 5 bis 30 Tage verblieben sei. Eingliedern
und Verbleib der Vorkonstruktion im Kieferbereich
erfolgten somit vor der Durchfithrung des beanspruchten
Verfahrens und seien - in Analogie zu den Uberlegungen
in der Entscheidung T836/08 - nicht Teil des
beanspruchten Verfahrens, welches daher auch nicht als

therapeutisches Verfahren anzusehen sei.

Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Die Beschwerdefiihrerin hat keinen Antrag auf mindliche
Verhandlung gestellt. Auch die Kammer halt eine
miindliche Verhandlung nicht fiir sachdienlich (Artikel
116 (1) EPU), da die entscheidungstragenden Griinde
bereits in der Entscheidung der Prifungsabteilung
diskutiert wurden, und die Beschwerdefiihrerin sich in
der Beschwerdebegriindung zu diesen Grinden auBern
konnte (Artikel 113(1) EPU.

Gemahl Artikel 12 (3) VOBK konnte die Kammer somit

unmittelbar idber die Sache entscheiden.
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Hauptantrag, Artikel 53 c¢) EPU

Artikel 53 c) EPU schreibt unter anderem vor, dass
Verfahren zur therapeutischen Behandlung des
menschlichen oder tierischen Korpers, die am
menschlichen oder tierischen Korper vorgenommen werden,

von der Patentierbarkeit ausgenommen sind.

Diese Ausnahme von der Patentierbarkeit greift
unabhédngig davon, ob der entsprechende Gegenstand
recherchiert worden ist oder nicht, und wann der
entsprechende Einwand in das Prifungsverfahren
eingefiihrt worden ist. Zur Wahrung des rechtlichen
Gehors besteht allerdings die Voraussetzung, dass die
Anmelderin Gelegenheit erhdalt sich zu dem erhobenen
Grund zu auBern. Nachdem der Einwand unter Artikel 53
c) EPU im vorliegenden Fall sowohl im schriftlichen
Verfahren als auch in der miindlichen Verhandlung vor
der Prifungsabteilung ausfihrlich diskutiert wurde
(siehe diesbeziiglich z.B. die Beschwerdebegriindung,
Seite 5, letzter Absatz und die Niederschrift der
mindlichen Verhandlung), gibt es keinen Grund, warum
die Entscheidung der Prifungsabteilung nicht auf die
Erfordernisse des Artikels 53 c¢) EPU gestiitzt werden
kénnte (Artikel 113(1) EPU).

Wie in G01/07 bestatigt (Entscheidungsgriinde Punkt
3.2.5), fallt ein Verfahrensanspruch bereits dann unter
das jetzt in Artikel 53 c¢) EPU verankerte
Patentierungsverbot flr Verfahren zur therapeutischen
Behandlung, wenn er auch nur ein Merkmal aufweist oder
umfasst, das eine physische Tatigkeit oder MaBnahme
definiert, die einen Verfahrensschritt zur
therapeutischen Behandlung des menschlichen oder

tierischen Korpers darstellt.
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Es ist daher zu untersuchen, ob das Verfahren zur
Herstellung einer Funktionsprothetik gem&R Anspruch 1
wenigstens einen als therapeutisch anzusehenden

Verfahrensschritt aufweist oder umfasst.

Anspruch 1 definiert, dass eine "Vorkonstruktion aus
einem zeichnungsfahigen Material einer Harte H
hergestellt wird, ...und die sodann in den Kieferbereich
eingegliederte Vorkonstruktion in den (sic)

Kieferbereich lber eine Tragedauer verbleibt,...".

Anspruch 1 definiert auBerdem, dass die Vorkonstruktion
"nach dem Eingliedern in den Kieferbereich in diesem 5
bis 30 Tagen verbleibt".

Im weiteren Verlauf des Verfahrens wird dann die
Funktionsprothetik unter Berilicksichtigung von wahrend
des Tragens erfolgten Veranderungen der Vorkonstruktion
hergestellt.

Das Verfahren weist also unter anderem folgende
Schritte auf:

a) die Vorkonstruktion wird in den Kieferbereich

eingegliedert;

b) die Vorkonstruktion verbleibt in dem Kieferbereich

Uber eine Tragedauer von 5-30 Tagen.

Die Prifungsabteilung war unter anderem der Ansicht,
dass Schritt b) als therapeutischer Verfahrensschritt

zu betrachten sei.

Nach Abschluss der Praparationen des Zahnes (also vor
Abdrucknahme und somit vor Beginn des beanspruchten

Verfahrens) weist der Patient eine nur einen
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praparierten Zahnrest umfassende Zahnlicke auf, durch
die ein physiologischer Kauvorgang behindert bzw.
unméglich gemacht wird. Es handelt sich somit um eine
Funktionsstorung oder Funktionsschwdche des

menschlichen oder tierischen Korpers.

Wie in der von der Beschwerdefithrerin selbst
angefilhrten Entscheidung T24/91 definiert
(Entscheidungsgrinde, Punkt 2.7; vergleiche hierzu auch
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, 7. Auflage 2013,
I.B.4.4.1) umfasst der Begriff therapeutische
Behandlung von seiner Bedeutung her "jede Behandlung,
die dazu dient, die Symptome einer Funktionsstdrung
oder Funktionsschwdche des menschlichen oder tierischen
Korpers zu heilen, zu lindern, zu beseitigen oder
abzuschwachen, oder die dazu geeignet ist, dem Risiko

ihres Erwerbs vorzubeugen oder dieses zu verringern."

Durch den Verfahrensschritt b), also durch den Verbleib
der Vorkonstruktion im Kieferbereich iber eine
Tragedauer von 5 bis 30 Tagen, wird die Zahnreihe
zumindest soweit wiederhergestellt, dass ein
physiologisches Kauen wahrend der Tragedauer ermdglicht
wird. Dies wird auch durch den in der Anmeldung
verwendeten Begriff "Funktionsprovisorium" ausgedriickt
(siehe z.B. Absatz [0039]), der die provisorische
Ubernahme der (Kau-)Funktion bereits impliziert. Der
Verbleib der Vorkonstruktion im Kieferbereich stellt
auBerdem zweifellos eine Einwirkung auf den Korper,
d.h. auf die Physis des Patienten dar, da eine
Veranderung an der Zahnreihe des Patienten eine

Veranderung am Korper des Patienten darstellt.

Die anspruchsgemalbe Harte des Funktionsprovisoriums von
90-100% der Harte eines natirlichen oder sanierten

Zahns eines Antagonisten des Kieferbereichs ermdglicht
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die Zeichnung des Provisoriums. Das Provisorium ist
jedoch trotzdem - insbesondere im oberen beanspruchten
Harte-Bereich - fir die Wirkung als Gegenbiss und somit
flir die Wiederherstellung der physiologischen

Kaufunktion ausreichend hart.

Der Verfahrensschritt b) beseitigt oder lindert daher -
zumindest flir 5-30 Tage - die durch die Zahnlicke
verursachte Kaufunktionsstdrung und die sich daraus
ergebenden Symptome. Diese sind nicht auf den
eigentlichen Kauvorgang beschrankt, da dem
physiologischen Kauen und der dabei erfolgenden
Zerkleinerung und Durchmischung mit dem das Enzym
Amylase enthaltenden Speichel eine wichtige Funktion
fiir den gesamten Verdauungsvorgang zukommt. Der diese
Vorgange normalisierende Verfahrensschritt b) stellt
somit eine Behandlung dar, die dazu dient, die Symptome
einer Funktionsstdrung oder Funktionsschwdche des
menschlichen oder tierischen Korpers zu lindern, zu

beseitigen oder abzuschwachen.

Zwar mag aus dem Blickwinkel des beanspruchten
Verfahrens zur Herstellung einer Funktionsprothetik der
Hauptzweck der Eingliederung der Vorkonstruktion in der
Erfassung von wahrend des Tragens aufgetretenen
Veradnderungen liegen. Das andert jedoch nichts daran,
dass die Einbringung und der Verbleib des

(Funktions-) Provisoriums dem Patienten bis zum
Einsetzen der Funktionsprothetik ein weitgehend
normales Kauen ermdglicht. Die Erfindung nutzt und
fordert sozusagen einen Nebeneffekt der zwischen-
zeitlichen provisorischen Versorgung, namlich die dabei
auftretenden Verdnderungen am Provisorium wahrend des
Kauens. Dieser Effekt ist aber untrennbar mit dem
therapeutischen Effekt der Wiederherstellung der

Kaufunktion verbunden, da er nur auftritt, wenn das
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Provisorium im Mund zum Kauen verwendet wird, was
wiederum zwangslaufig in therapeutischer Weise die

Kaufunktion normalisiert.

Das beanspruchte Verfahren kommt daher auch nicht - wie
von der Beschwerdefiihrerin vorgebracht - einer
Abdrucknahme gleich. Im Gegensatz zum Eingliedern des
Funktionsprovisoriums beseitigt oder lindert eine
Abdrucknahme namlich nicht die bestehende

Kaufunktionsstorung.

Der Verfahrensschritt b) stellt somit ein Verfahren zur
therapeutischen Behandlung des menschlichen oder
tierischen Korpers dar, welches am menschlichen oder
tierischen Korper vorgenommen wird. Der beanspruchte
Gegenstand ist folglich gemidB Artikel 53 c¢) EPU von der

Patentierbarkeit ausgenommen.

Hilfsantrag 1, Artikel 53 c¢) EPU

Anspruch 1 umfasst unter anderem die folgenden

Verfahrensschritte:

- Herstellen einer Vorkonstruktion;

- Herstellen der Funktionsprothetik unter
Berilicksichtigung von wahrend des Tragens aufgetretenen
Veranderungen in der Vorkonstruktion;

- wobeil eine idber 5 bis 30 Tage im Kieferbereich

verbliebene Vorkonstruktion verwendet wird.

Die Beschwerdefiihrerin hat vorgebracht, dass der
Verbleib der Vorkonstruktion im Kieferbereich nicht als
Teil des beanspruchten Gegenstands anzusehen sei, da
lediglich eine zuvor, d.h. vor Beginn des Verfahrens
eingegliederte und im Kieferbereich verbliebene

Vorkonstruktion benutzt werde.



- 11 - T 0651/13

Dieser Interpretation kann sich die Kammer nicht
anschlieBlen, da die Herstellung der Vorkonstruktion
weiterhin explizit als Teil des Verfahrens beansprucht
ist. Somit existiert die Vorkonstruktion vor Beginn des
beanspruchten Verfahrens nicht und kann folglich auch
nicht vor Beginn des Verfahrens in den Kieferbereich
eingegliedert und dort flir die Zeit von 5 bis 30 Tage

verblieben sein.

Weiterhin ist explizit beansprucht, dass die
Funktionsprothetik unter Berilicksichtigung von wahrend
des Tragens aufgetretenen Veradnderungen in der
Vorkonstruktion hergestellt wird. Der 5-30 Tage
wahrende Verbleib der Vorkonstruktion im Kieferbereich
muss folglich vor dem explizit beanspruchten
Verfahrensschritt der Herstellung der
Funktionsprothetik stattgefunden haben, da nur dann die
wahrend des Tragens aufgetretenen Veranderungen in der
Vorkonstruktion vorhanden sind, welche anspruchsgemédss
fir die Herstellung der Funktionsprothetik verwendet

werden.

Somit liegen die Verfahrensschritte "Eingliedern der
Vorkonstruktion in den Kieferbereich" und "Verbleib der
Vorkonstruktion im Kieferbereich fir 5 bis 30 Tage"
zeitlich zwischen explizit beanspruchten

Verfahrensschritten.

Eingliederung und Verbleib des Provisoriums konnen auch
nicht als von dem Herstellungsverfahren fir die
Funktionsprothetik unabhangige, nur zeitgleich wahrend
des Verfahrens erfolgende Schritte angesehen werden.
Die Erfindung beruht ja gerade darauf, dass
Veranderungen am Provisorium beriicksichtigt werden.

Dafiir ist es unabdingbar, dass das erfindungsgemal aus
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einem zeichnungsfahigen Material hergestellte
Provisorium in den Kiefer eingesetzt und ausreichend

lange bekaut wird.

Eingliederung und Verbleib der Vorkonstruktion in den
Kiefer und die damit verbundene, als therapeutisch
anzusehende Normalisierung der Kaufunktion sind daher
untrennbar Teil des beanspruchten
Herstellungsverfahrens und somit als vom beanspruchten
Verfahren umfasst anzusehen (in der Entscheidung der

Prifungsabteilung als "implizit vorhanden" bezeichnet).

Auch der Verweis auf die in der Entscheidung T836/08

entschiedene Sache andert an obiger Analyse nichts:

Das dort definierte Verfahren zum Ermitteln der
Position des distalen Endes eines
Knochenfiihrungsdrahtes hatte als rein "passives" und
nicht invasives Mess- und Auswerteverfahren keine
Auswirkungen auf den menschlichen K&rper und die
durchgefiithrte medizinische Behandlung (siehe
Entscheidungsgriinde, Punkt 3). Dagegen ergibt sich
durch die vom vorliegenden Verfahren umfasste Erfassung
der Funktionsablaufe im stomatognathen System mittels
des lber einen Zeitraum von 5-30 Tagen eingegliederten
Funktionsprovisoriums unvermeidbar ein therapeutischer
Effekt am Korper, d.h. es besteht - anders als im Falle
der T836/08 - ein funktioneller Zusammenhang (im Sinne
der Entscheidung T245/87) des Herstellungsverfahrens
fir eine Funktionsprothetik mit dem therapeutischen

Behandlungsverfahren.

Das in Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags definierte
Verfahren ist somit aus den in Punkt 3 diskutierten

Grinden ebenfalls als Verfahren zur therapeutischen
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Behandlung des menschlichen oder tierischen Korpers von

der Patentierbarkeit ausgenommen.
5. Hilfsantrag 2 , Artikel 53 c¢) EPU

Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags enthalt zusadtzlich
zu den in Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags
definierten Verfahrensschritten das Merkmal, wonach die
Vorkonstruktion "in Abhédngigkeit von erfolgter
Veranderung wahrend des Verbleibs im Mund bearbeitet
worden ist". Dieses Merkmal &dndert nichts an der obigen
Argumentation. Das beanspruchte Verfahren ist daher aus
den in Punkt 3 und 4 bereits diskutierten Grinden
ebenfalls als therapeutisches Verfahren von der

Patentierbarkeit ausgenommen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurilickgewiesen.
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