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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

VI.

Mit der am 22. April 2014 zur Post gegebenen
Entscheidung hat die Prifungsabteilung die europaische

Patentanmeldung No. 05106163.8 zurickgewiesen.

Die Prifungsabteilung war zu der Auffassung gekommen,
dass Anspruch 1 gemaB dem in der miindliche Verhandlung
eingereichten Hauptantrag die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU nicht erfiille, da die Merkmale [A],
[B] und [C] (siehe Punkt VI) nicht urspringlich

offenbarte Zwischenverallgemeinerungen darstellten.

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

Beschwerde eingereicht.

Am 23. Februar 2018 fand eine mindliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt.

Am Ende der mindlichen Verhandlung war die Antragslage

wie folgt:

Die Beschwerdefilhrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und ein Patent zu erteilen auf
der Grundlage des Hauptantrags oder eines der
Hilfsantrdage 1 oder 2 eingereicht mit Schreiben wvom
22 . Januar 2018. Zudem beantragte sie die

Ruckerstattung der Beschwerdegebihr.

Die unabhangigen Anspriche gemal Hauptantrag haben
folgenden Wortlaut (Die Merkmalsbezeichnung [A]-[C]
entspricht derjenigen in der Entscheidung der

Prifungsabteilung) :
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Anspruch 1:

"Verfahren zur Konstruktion der Oberfldche eines aus
dreidimensionalen Daten bestehenden Zahnersatzteils,
wobeil dreidimensionale Daten einer Zahnoberfldche (30)
eines gespeicherten Zahns (11) als Teil der Oberflache
des herzustellenden Zahnersatzteils verwendet werden,
wozu die Zahnoberfldche (30) in ihrer Ausdehnung
zunachst bestimmt wird und danach im Bereich einer als
dreidimensionale Daten vorliegenden Praparationsstelle
(1; 21) angeordnet wird, und wobei die Lage der
digitalen Zahnoberfldche (30) an der Praparationsstelle
(1; 21) in mindestens einer Raumachse und/oder einer
Drehrichtung bestimmbar ist, wobei eine Anordnung der
Zahnoberfldche (30) an die Praparationsstelle (1, 21)
stattfindet, wobei ausgehend von der Anordnung der
Zahnoberfldche zu der Préadparationsstelle die
Konstruktion des Zahnersatzteils unter Verwendung der
Daten der Préadparationsstelle einerseits und der
Zahnoberflache (30) andererseits stattfindet, wobei
eine rechnerische Anpassung der Grenzen der
einzufigenden Zahnoberflache an die Oberflache der
Préparationsstelle erfolgt,

wobei die Zahnoberfldche (30) eine Labialfldche eines
Frontzahns oder eine Kaufldche eines Seitenzahns ist
[Merkmal A],

die aus dem gespeicherten Zahn (11) mit Mitteln zum

Auswahlen ausgewadhlt wird [Merkmal B]."

Anspruch 7:

"Vorrichtung zur Konstruktion der Oberfladche eines aus
dreidimensionalen Daten bestehenden Zahnersatzteils,

wobel Mittel zum Auswdhlen der dreidimensionale Daten
einer Zahnoberfliche eines digital gespeicherten Zahns

als Teil der Oberflache des herzustellenden
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Zahnersatzteils und zur Anordnung der Zahnoberfldche im
Bereich einer als dreidimensionale Daten vorliegenden
Praparationsstelle vorhanden sind und wobei Mittel zur
Anpassung des ausgewahlten Teils der Zahnoberflache
zumindest beziglich der Orientierung zur
Praparationsstelle vorgesehen sind, wobei Mittel zur
rechnerischen Anpassung der Grenzen der einzufiigenden
Zahnoberfldche an die Oberfladche der Prédparationsstelle
vorgesehen sind, wobei die Konstruktion des
Zahnersatzteils ausgehend von der Anordnung der
Zahnoberfldche zu der Prédparationsstelle unter
Verwendung der Daten der Pradparationsstelle einerseits
und der Zahnoberfladche (30) andererseits ausfihrbar

ist,
wobei die Zahnoberfldche (30) eine Labialfldche eines
Frontzahns oder eine Kaufladche eines Seitenzahns ist

[Merkmal A],

die aus dem gespeicherten Zahn (11) mit Mitteln zum
Auswahlen auswahlbar ist [Merkmal B]."

Hilfsantrag 1:

Anspruch 1 und 7:

Die Anspriche 1 und 7 des Hilfsantrags 1 definieren
zusatzlich zu den Merkmalen von Anspruch 1 und 7 gemal

Hauptantrag, dass

"... das Zahnersatzteil ein Veneer ist [Merkmal C]".

Hilfsantrag 2 hat fir diese Entscheidung keine Rolle
gespielt.
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Zur Stitzung ihrer Antrage hat die Beschwerdefithrerin

im Wesentlichen Folgendes vorgetragen:

Zulassung des Hauptantrags in das Verfahren

Das Schutzbegehren sei urspringlich nicht auf ein
Verfahren zur Konstruktion der Oberfldche eines aus
dreidimensionalen Daten bestehenden Veneers
eingeschrankt gewesen. Lediglich aufgrund eines
Einwands der Prifungsabteilung unter Artikel 123(2)
EPU, habe sich die Beschwerdefithrerin in der miindlichen

Verhandlung dahingehend beschranken miissen.

Aus den in der vorlaufigen Auffassung der
Beschwerdekammer genannten Grinden ware jedoch auch der
urspringlich in der mindlichen Verhandlung vor der
Prifungsabteilung diskutierte Hauptantrag als nicht in
unerlaubter Art und Weise Uber die urspringliche

Offenbarung erweitert anzusehen.

Zudem fihre die vorgenommene Streichung - auch in
Hinblick auf die von der Kammer nun vorgebrachten
Einwdnde unter Artikel 84 EPU - nicht zu einer Erhohung
sondern eher zu einer Verringerung der Komplexitat des
zu beurteilenden Sachverhalts, bringe im Vergleich zum
Prifungsverfahren keinen neuen Sachverhalt ein und

beeintrdchtige somit die Verfahrensdkonomie nicht.

Der neue Hauptantrag solle daher in das Verfahren

zugelassen werden.

Urspriingliche Offenbarung des Gegenstands von

Hilfsantrag 1

Die unter Punkt 3.1 der Mitteilung der Beschwerdekammer

genannten Argumente bezltglich der urspringlichen
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Offenbarung des Gegenstands des damals gliltigen
Hauptantrags gadlten analog flir den, diesem sinngemal
entsprechenden, nun vorgelegten Hilfsantrag 1. Dieser
erfille somit die Erfordernisse des Artikels 123(2)
EPU.

Riickzahlung der BeschwerdegebiUhr

Die angefochtene Entscheidung gehe von einem
unzutreffenden Verstandnis des Anspruchs 1 und einer
unzutreffenden Beurteilung des urspringlichen

Offenbarungsgehalts aus.

Darlber hinaus sei die Prifung der erfinderischen
Tatigkeit nicht anhand des Aufgabe-Losung-Ansatzes
durchgeftihrt, sondern in unzuldssiger Weise mit der
Prifung der Zuladssigkeit der Anspruchsanderungen
betreffend der Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU

verknupft worden.

Aufgrund dieser Verfahrensmangel, die letztlich das
Beschwerdeverfahren notwendig gemacht hatten, sei eine

Rlickzahlung der Beschwerdegebiihr gerechtfertigt.

Entscheidungsgrunde

1. Zulassung des Hauptantrags in das Verfahren

1.1 Der mit Schreiben vom 22. Januar 2018 in Antwort auf
die Mitteilung der Kammer eingereichte Hauptantrag
entspricht im Wesentlichen dem Hauptantrag vom
26. Februar 2014, der in der Verhandlung vor der
Prifungsabteilung als nicht Artikel 123 (2) EPU konform
beanstandet und dann durch einen neuen Hauptantrag
(entsprechend im Wesentlichen dem urspringlich im

Beschwerdeverfahren verfolgten Hauptantrag bzw. dem
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Hilfsantrag 1 der Eingabe vom 22. Januar 2018) ersetzt

wurde.

Es besteht somit beziiglich der Zulassung in das
Verfahren ein Ermessen gemall Artikel 13(1) VOBK. Bei
der Ausibung des Ermessens werden insbesondere die
Komplexitdt des neuen Vorbringens, der Stand des
Verfahrens und die gebotene Verfahrensdkonomie
bericksichtigt. Ein weiterer Gesichtspunkt, der bei der
Zulassung verspidtet eingereichter Anderungen zu
berlicksichtigen ist, ist ob die geadanderten Anspriiche
prima facie gewdhrbar sind, oder ob sie neue Einwande

aufwerfen.

Durch die Streichung der Einschrankung auf ein Veneer
im Vergleich zu dem im Beschwerdeverfahren zunachst
verfolgten Hauptantrag entstehen aus Sicht der Kammer
Klarheitsprobleme unter Artikel 84 EPU:

Gemal der in Anspruch 1 definierten Erfindung wird eine
Labialflache eines Frontzahns oder eine Kauflédche eines
Seitenzahns mit Mitteln zum Auswahlen aus einem
gespeicherten Zahn ausgewahlt. Es handelt sich somit um
eine Teilflache eines Zahnes. Aus dieser Teilflache und
den Daten der Oberfldche der Praparationsstelle erfolgt
anspruchsgemall die Konstruktion des Zahnersatzteils,
wobeil eine rechnerische Anpassung der Grenze der
einzufigenden Oberfldche an die Oberflache der

Praparationsstelle erfolgt.

Diese Definition ist klar fir ein Veneer (sei es fiur
einen Frontzahn oder flr die Kaufldche eines
Seitenzahns im Sinne eines Table-Top
Kauflachenveneers), das im Wesentlichen durch die zur
Praparationsflache komplementare Flache und die

Zahnoberflache definiert ist.
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Sie ist aber unvollstandig fir die Konstruktion der
Oberflache eines Zahnersatzteils im Allgemeinen, wie
z.B. fiir die auf Seite 9, Zeilen 17-26 der
urspringlichen Beschreibung erwdhnte Konstruktion einer
Krone. Im Fall der Krone fehlen zwischen der
einzufigenden Zahnoberflache und der Oberflache der
Praparationsstelle die gesamten weiteren Seitenflidchen
des Zahns. Eine "rechnerische Anpassung der Grenzen"
ist daher nicht ausreichend, um - wie beansprucht - ein
aus dreidimensionalen Daten bestehendes derartiges
Zahnersatzteil zu konstruieren. Vielmehr muss eine
"Erganzung des Bereichs von der Okklusalflache bis zur
Praparationsgrenze" erfolgen (vgl. Seite 9, Zeilen
17-26; die Beschreibung unterscheidet semantisch klar
zwischen "rechnerischer Anpassung”" und "Erganzung"),
bzw. ein "Anordnen an einem gespeicherten

Zahn" (Anspruch 1 wie eingereicht). Der Gegenstand des
vorliegenden Anspruchs 1 ist daher nicht klar bzw.

enthalt nicht alle wesentlichen Merkmale der Erfindung.

Der neu eingereichte Hauptantrag ist somit nicht prima
facie gewdahrbar und wirft neue Einwdnde auf. Die Kammer
halt deshalb eine Zulassung dieses Antrags in das
bereits weit fortgeschrittene Beschwerdeverfahren fir

nicht angemessen.

Urspringliche Offenbarung des Gegenstands von

Hilfsantrag 1

Merkmal A:

Die von der Prifungsabteilung in Punkt 2a) der
Entscheidungsgriinde genannte Textstelle im
Ausfihrungsbeispiel auf Seite 9, Zeilen 27-32 der
Beschreibung (hinsichtlich derer eine Zwischen-

verallgemeinerung festgestellt wurde) ist nicht die
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einzige Offenbarung fir das Merkmal, gemaB dem die
Zahnoberflache (30) eine Labialfldche eines Frontzahns
oder eine Kaufldche eines Seitenzahns ist. So nennt
bereits die Einleitung (Seite 1, Zeilen 8-15) im
Zusammenhang der durch direkte oder spiegelbildliche
Kopie zu erzeugenden Rekonstruktionsflachen die

Labialflachen im Frontzahnbereich oder die Kaufléache

als geeignet.

Es wird dort weiter ausgesagt, dass fir die asthetische
und funktionale Restauration die direkte, bzw.
spiegelbildliche Kopie einer oder mehrerer
Zahnoberfldchen erzeugt werden soll (Seite 1, Zeilen
8-11) .

Auch auf Seite 3, Zeilen 18-21 wird als einzufiigende
Zahnoberfladche auf die sichtbare Vorderfldche eines
Zahns im Frontbereich verwiesen, die gerade die

Labialflache des Frontzahns darstellt (labial =

lippenseitig) . Ebenso erwahnt wird auf Seite 3, Zeilen

22-24 die Kaufladache im Seitenzahnbereich.

Zwar verweisen beide Textstellen auf die Eignung
insbesondere der Oberflache des kontralateralen Zahns
(Labialflache soll symmetrisch sein) bzw. die Okklusion
des entsprechenden Zahns der Gegenseite als geeignete
zu verwendende Zahnoberfldche (30). Erwdhnt wird jedoch

auch, dass es moglich ist, aus Zahnbibliotheken

stammende Zahne als Vorlage flUr eine Zahnoberfldche zu

verwenden (Seite 3, Zeilen 29-31), wobei dieses

Verfahren als besonders vorteilhaft fir die

Konstruktion eines Veneers anzusehen ist (Seite 4,
Zeilen 1-2).

Es stimmt zwar, dass - wie von der Prifungsabteilung

ausgefihrt - im konkreten Ausfihrungsbeispiel die Daten



-9 - T 2099/14

(a) der Praparationsstelle und (b) wvon dem
kontralateralen Zahn oder der Originalflache des Zahns
vor der Praparation mittels einer Intraoralkamera
erhalten wurden (Seite 6, Zeilen 10-15 und

Zeilen 23 - 26). Jedoch war (a) bereits in Anspruch 1
wie eingereicht zu einer "als dreidimensionale Daten
vorliegenden Praparationsstelle" verallgemeinert. Dem
Fachmann ist diesbezliglich insbesondere auch die
Gewinnung dreidimensionaler Daten durch Digitalisieren
eines Abdrucks gelaufig. Bezliglich (b) rechtfertigt die
bereits diskutierte allgemeinere Offenbarung der
Verwendung von aus Zahnbibliotheken stammenden Z&hnen
als Vorlage fir eine Zahnoberfldche, insbesondere zur
Konstruktion eines Veneers (Seite 3, Zeile 29 - Seite
4, Zeile 2) die Verallgemeinerung zu einem
"gespeicherten Zahn". Wie die dreidimensionalen Daten
von "Praparationsstelle" oder "Zahnoberflache eines
gespeicherten Zahns" entstanden sind, hat zudem keine
funktionelle Bedeutung filir die beanspruchte Erfindung.
Auch bei Verwendung einer Intraoralkamera liegen die
Daten des Zahns bzw. der Zahnoberflache letztlich als
"gespeicherte Daten" und damit als "Zahnoberflache
eines gespeicherten Zahns" vor, so dass sich kein

Widerspruch zum Ausfihrungsbeispiel ergibt.

Merkmal A stellt daher keine unerlaubte

Zwischenverallgemeinerung dar.

Merkmal B: "Mittel zum Auswahlen der dreidimensionalen

Daten einer Zahnoberfliche eines digital gespeicherten
Zahns als Teil der Oberflache des herzustellenden
Zahnersatzteils und zur Anordnung im Bereich einer als
dreidimensionale Daten vorliegenden Praparationsstelle”
sind in Anspruch 9 wie eingereicht und auf Seite 4,
Zeilen 9-15 offenbart. Dabei ist aus den bereits

diskutierten Textstellen der allgemeinen Offenbarung
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bekannt, dass es sich bei den besagten Zahnoberflachen
insbesondere um eine Labialflache eines Frontzahns oder
eine Kauflache eines Seitenzahns handeln kann (Seite 1,
Zeilen 11-15 und Spalte 3, Zeilen 18-24). Ein Ruckgriff
auf die spezifische Offenbarung des Ausfihrungs-
beispiels ist hier nicht notwendig. Damit ist auch das
Argument hinfadllig, dass wegen der spezifischeren
Offenbarung im Ausfihrungsbeispiel eine nicht

gewahrbare Zwischenverallgemeinerung vorliege.

Merkmal C: Dass das herzustellende Zahnersatzteil ein
Veneer sein kann, ist in Anspruch 8 wie eingereicht,
sowie im allgemeinen Teil der Beschreibung, Seite 4,
Zeilen 1, 2 offenbart. Daher kann ein spezifischerer
Kontext im Ausfihrungsbeispiel (die angegriffene
Entscheidung nennt hier Seite 5, Zeilen 27, 28) keine

nicht gewdhrbare Zwischenverallgemeinerung begrinden.

Zusammenfassend erfiillen die unabhangigen Anspriche 1
und 7 des Hilfsantrags 1 die Erfordernisse des Artikels
123(2) EPU.

Artikel 84

Die in der Mitteilung vom 22. November 2017 (Punkt
3.2) genannten Klarheitsmangel wurden in Hilfsantrag 1
samtlich beseitigt. Weitere Einwande unter Artikel 84

EPU sieht die Kammer nicht.

Rickverweisung an die Prifungsabteilung

Einziger Zuriickweisungsgrund ist Artikel 123(2) EPU.
Nur dieser ist unter dem Punkt "Entscheidung" der
angegriffenen Entscheidung genannt (Punkt 3) und nur
dieser wurde in der mindlichen Verhandlung vor der

Prifungsabteilung diskutiert. Die ebenfalls in der
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Entscheidung enthaltenen Argumente zu Neuheit und
erfinderischer Tatigkeit sind daher lediglich im Sinne

eines "obiter dictums" zu interpretieren.

Im Verlauf des Prufungsverfahrens hat sich der
Anspruchsgegenstand von einem Verfahren / einer
Vorrichtung zur Konstruktion eines "Zahnersatzteils" im
Allgemeinen (also insbesondere auch einer Krone) in ein
Verfahren / eine Vorrichtung zur Konstruktion eines
Veneers geandert. Als nadchstliegender Stand der Technik
sollte daher ein Dokument Verwendung finden, welches
ein Verfahren / eine Vorrichtung zur Konstruktion eines
Veneers betrifft. Da im Recherchenbericht kein
derartiges Dokument zitiert wird, ist eine
Rickverweisung mit der Moglichkeit einer
diesbeziiglichen Nachrecherche angebracht. Im Rahmen der
Prifung der erfinderischen Tatigkeit kdnnte dann ggf.
die Lehre der D1 (EP-A-1 252 867), insbesondere
beziglich der Verwendung von gespiegelten
Zahnoberfldchen (s. Paragraph [0026]), Bericksichtigung

finden.

Ruckzahlung der Beschwerdegebihr

GemaB Regel 103(1) (a) EPU ist die Beschwerdegebiihr
zurlckzuzahlen, wenn der Beschwerde durch die
Beschwerdekammer stattgegeben wird und die Rickzahlung
wegen eines wesentlichen Verfahrensmangels der

Billigkeit entspricht.

Dabei ist gemal standiger Rechtsprechung eine
fehlerhafte Rechtsanwendung bzw. Fehlbeurteilung der
Prifungsabteilung kein Verfahrensmangel im Sinne der
oben genannten Regel (vgl. Rechtsprechung der
Beschwerdekammern, 8. Auflage 2016, IV.E.8.4.5). Die

hier vorliegende, von der der Kammer abweichende
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Beurteilung der Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU,
kann nicht als wesentlicher Verfahrensmangel angesehen

werden.

Beziglich der als verfahrensfehlerhaft geriigten Nicht-
Anwendung des Aufgabe-LOsungs-Ansatzes ist darauf
hinzuweisen, dass die Zurickweisungsentscheidung
ausschlieBlich auf Artikel 123(2) EPU basiert
(Entscheidung, Seite 7, Punkt 3). Die Bemerkungen zum
Stand der Technik sind daher im Sinne eines obiter
dictums zu verstehen und kdénnen weder einen

Begrindungsmangel noch einen Verfahrensfehler bedingen.

Da kein wesentlicher Verfahrensmangel vorliegt, ist die

Beschwerdegebihr nicht zurickzuerstatten.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird zur weiteren Prifung an die

Prifungsabteilung zurlickverwiesen auf der Grundlage des

Hilfsantrags 1.

3. Der Antrag auf Rickerstattung der Beschwerdegebihr wird
zurickgewiesen.
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