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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

VI.

In der am 18. Februar 2015 zur Post gegebenen
Zwischenentscheidung stellte die Einspruchsabteilung
fest, dass das europdische Patent Nr. 2054112 in der
Fassung gemaR dem damals geltenden Hilfsantrag 1, das
heiBt unter Beriicksichtigung der von der
Patentinhaberin im Einspruchsverfahren vorgenommenen
Anderungen sowie die Erfindung, die das Patent zum

Gegenstand hat, den Erfordernissen des EPU gentgen.

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefiihrerin
(Einsprechende) form- und fristgerecht Beschwerde

eingelegt.

Am 4. Dezember 2020 fand eine mindliche Verhandlung vor

der Beschwerdekammer statt.

Die Beschwerdefihrerin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben und das Patent in vollem Umfang

zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) beantragte die
Zurickweisung der Beschwerde und die Aufrechterhaltung
des Patents in der von der Einspruchsabteilung
aufrechterhaltenen Fassung. Hilfsweise beantragte die
Beschwerdegegnerin die Aufrechterhaltung des Patents in
geanderter Fassung gemal Hilfsantragen 1-3, eingereicht
am 15. Januar 2016, und Hilfsantragen 4-15, eingereicht
am 3. Oktober 2020.

Folgende Entgegenhaltungen sind fur die vorliegende

Entscheidung relevant:
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D1: EP 1 888 149 Al (verdffentlicht als WO
2006/125329 Al)

D2: EP 1 855 742 Al (verdffentlicht als WO
2006/089734 Al)

D7: EP 1 923 085 Al

D8: US 2005/0261634 Al

E2: DE 10 2006 038 101.7 (Prioritatsdokument des
Streitpatents)

Anspruch 1 des Hauptantrags, mit hinzugefiigten

Merkmalsbezeichnungen, lautet wie folgt:

A) "Injektionsvorrichtung mit einem Geh&use (10),

B) einer Fihrungshiilse (3), die mit dem Gehaduse (10)
verbunden und relativ zu dem Gehduse verdrehsicher
gelagert ist, und

C) einer Gewindestange (5), die verdrehbar und aufgrund
einer Gewindekopplung axial verschiebbar ist,

D) wobei die Gewindekopplung zwischen der Fihrungshilse
(3) und der Gewindestange (5) besteht

E) wobei die Gewindestange (5) eine Verdreh- oder
Klauensicherung (5g) umfasst,

F) welche in Ausnehmungen, Einbuchtungen, Einkerbungen,
Nuten oder Klauen der Injektionsvorrichtung eingreift,
G) wenn die Gewindestange (5) in eine distale
Endposition innerhalb der Injektionsvorrichtung
verschoben wurde,

H) um eine Verdrehung der Gewindestange (5) und dadurch
eine axiale Verschiebung der Gewindestange (5) relativ

zur Injektionsvorrichtung zu verhindern."
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Die Beschwerdefihrerin argumentierte im Wesentlichen

wie folgt:

Einwand der unzuldssigen Erweiterung

Das Merkmal B im Anspruch 1 des Hauptantrags sei nur in
einem Ausfihrungsbeispiel offenbart, in dem das durch
den erteilten Anspruch 1 definierte technische
Wirkprinzip gemall Merkmal H nicht verwirklicht sei: die
Klauensicherung des Ausfihrungsbeispiels verhindere
keine Verdrehung der Gewindestange, wie von Merkmal H
verlangt; vielmehr werde im Ausfihrungsbeispiel, wie
aus der Figur 6 zu entnehmen sei, lediglich eine
Verdrehung der Drehhiilse durch die Gewindestange
verhindert. Das Ausfihrungsbeispiel kdénne somit nicht

als Offenbarungsgrundlage dienen.

Dariber hinaus sei die Fihrungshiilse im
Ausfihrungsbeispiel der Fig. 2 nicht nur verdrehsicher
sondern auch verschiebesicher am Gehause fixiert.
Merkmal H im Anspruch 1 erfordere ebenfalls die axiale
Fixierung der Fihrungshiilse. Das Merkmal der axialen

Fixierung fehle jedoch im Anspruch 1.

Das Merkmal C sei in Zusammenhang mit Merkmal B nicht
offenbart. Die Gewindestange sei im Ausfihrungsbeispiel
zumindest wahrend des Aufziehvorgangs durch ein
Schnappelement 3b in der Fihrungshiilse verdrehsicher

gelagert und somit nicht verdrehbar.

Das Merkmal F sei in dieser Breite nicht offenbart. Im
beschriebenen Ausfihrungsbeispiel greife die Verdreh-
oder Klauensicherung in die Drehhiilse ein. Ein
Eingreifen in andere Elemente der Injektionsvorrichtung
gemal Merkmal F sei im Ausfihrungsbeispiel weder

offenbart noch mit dem Ausfiihrungsbeispiel wvereinbar.
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Die Fiuhrungshilse kdénne also nicht ohne die Drehhiilse

in den Anspruch 1 aufgenommen werden.

Einwand der fehlenden Ausfiihrbarkeit

Das Streitpatent offenbare keine Ausfihrungsform, die
den Gegenstand des Anspruchs 1 verwirklicht. Im
Ausfihrungsbeispiel erfolge keine Verhinderung der

Verdrehung der Gewindestange durch die Klauensicherung.

Darilber hinaus konne der Fachmann die Erfindung nicht
im gesamten beanspruchten Bereich ausfihren: viele von
Anspruch 1 umfasste Ausfihrungsformen seien entweder
nicht offenbart oder zumindest nicht im
Ausfihrungsbeispiel und somit nicht in Kombination mit

der Fuhrungshulse gemall Merkmal B offenbart.

Einwand unter Artikel 84 EPU

Die wahrend des Einspruchsverfahrens vorgenommenen
Anderungen fiihrten zu folgenden Unklarheiten im

Anspruch 1.

Das wesentliche Merkmal der axialen Fixierung der
Fihrungshilse fehle im Anspruch 1. Ohne axiale
Fixierung koénne keine Kausalitat gemaB Merkmal H
vorhanden sein. Dies sei auch nicht durch die

Beschreibung gestitzt.

Es sei unklar, ob die Verhinderung der axialen
Verschiebung (Merkmal H) in irgendeinem Zusammenhang

mit der Gewindekopplung (Merkmal C) steht.

Es sei unklar, zu welchem Element der
Injektionsvorrichtung sich die Gewindestange gemal den

Merkmalen G und H relativ bewegt.
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Es sei unklar, in welches Element der
Injektionsvorrichtung ein Eingreifen der Verdreh- oder

Klauensicherung erfolgt.

Es sei unklar, zu welchem Zeitpunkt eine Verdrehbarkeit
und axiale Verschiebbarkeit der Gewindestange gemal
Merkmal C vorhanden ist, da Merkmal H diese

Verdrehbarkeit einschrankt.

Durch den Einschub des Merkmals G sei es unklar, ob die
Verdreh- oder Klauensicherung (Merkmal E) eine Rolle
bei der Verhinderung der Verdrehung und Verschiebung

der Gewindestange (Merkmal H) spielt.

Merkmal G beschreibe die Injektionsvorrichtung durch
ein "product-by-process" Merkmal. Es sei nicht klar,

wie und ob dieses Merkmal im Produkt erkennbar sei.

Es sei unklar, welche Position die "distale
Endposition” sein soll. Unterschiedliche Positionen

kénnen als distale Endpositionen verstanden werden.

Zeitrang des Streitpatents

Der Gegenstand des Anspruchs 1 lasse sich nicht
unmittelbar und eindeutig der Prioritdatsanmeldung
entnehmen, sodass die Prioritat nicht wirksam sei.
Insbesondere sei das Merkmal H in dieser Breite nicht
in der Prioritatsanmeldung offenbart, da Anspruch 1 des
Streitpatents eine Verhinderung der Verschiebung der
Gewindestange ohne Beteiligung der Gewindekopplung
einschlielle, die Prioritatsanmeldung diese Verhinderung
aber lediglich mit Beteiligung der Gewindekopplung

offenbare.
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Einwand der mangelnden Neuheit

Dokument D1 offenbare alle Merkmale des Anspruchs 1.
Insbesondere stelle das hiillsenfdrmige Gehduseelement la
die Fihrungshitlse dar. Es sei aus S. 22, 2. Absatz
klar, dass ein weiteres Gehduseteil notwendig sei. Der
Kartuschenhalter (Fig. 1D) sei als weiteres
Gehduseelement anzusehen. Es seili bei einem Wegwerfpen
wie in D1 offenbart absolut uUblich, dass der
Kartuschenhalter fest verbunden sei. Eine unldsbare
Verbindung sei auch notwendig und fir den Fachmann

somit implizit in D1 offenbart.

Dokument D2 offenbare alle Merkmale des Anspruchs 1.
Das Gehaduseteil 10a stelle die Fihrungshiilse dar. Ein
Gehduse sei offensichtlich am distalen Ende des
Gehéduseteils 10a (Fig. 5a) zu befestigen, um die

Funktionsfahigkeit herzustellen.

Dokument D8 offenbare alle Merkmale des Anspruchs 1.
Insbesondere kdénnen die lock nut 46, die dose nut 62
oder die stop means 43 eine Verdreh- oder

Klauensicherung gemdB Merkmal E darstellen.

Dokument D7 sei ebenfalls Stand der Technik, da der
Prioritédtsanspruch des Anspruchs 1 nicht giltig sei. D7

offenbare ebenfalls alle Merkmale des Anspruchs 1.

Die Beschwerdegegnerin argumentierte im Wesentlichen

wie folgt:

Zum Einwand der unzuldssigen Erweiterung

Das Merkmal B sei auf S. 16, Z. 15-16 offenbart. S. 14,

Z. 16-19 erwéhne eine Gewindekopplung, es sei nur nicht

angegeben, zwischen welchen Teilen sie bestehe.
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Erganzend zu dieser Lehre wirde der Fachmann die
Gewindekopplung zwischen der Gewindestange und der

Fihrungshilse identifizieren.

Das Ausfihrungsbeispiel offenbare auch Merkmal H und
sel eindeutig unter den Anspruch 1 lesbar. Das Beispiel
konne somit als Offenbarungsgrundlage fir das

hinzugefiigte Merkmal B dienen.

Die Anmeldung zeige auf S. 20, Z. 17-20, dass die
Fihrungshiilse im Ausfihrungsbeispiel nicht axial

fixiert, sondern axial verschiebbar sei.

Das Merkmal C sei aus dem Ausfiihrungsbeispiel der Fig.
2 und der Funktion einer Gewindekopplung eindeutig

entnehmbar.

Das Merkmal F sei bereits im urspringlichen Anspruch 1
enthalten. Die in Fig. 2 gezeigten Gegenanschlage 2g
seien ohne Weiteres als Ausnehmungen, Einbuchtungen,
Einkerbungen, Nuten oder Klauen der
Injektionsvorrichtung zu identifizieren. Die
Beschreibung offenbare zudem auf S. 14, 3. Absatz,

1. Satz, dass diese Elemente an der
Injektionsvorrichtung oder an Teilen der

Injektionsvorrichtung ausgebildet sein konnen.

Zum Einwand der fehlenden Ausfilihrbarkeit

Die Ausfihrbarkeit des Anspruchs 1 ergebe sich bereits
aus dem Wortlaut des Anspruchs. Eine nacharbeitbare
Lehre stelle auch die im Zusammenhang mit Fig. 2
beschriebene Injektionsvorrichtung dar. Diese

Ausfihrungsform sei unter den Anspruch 1 lesbar.

Zum Einwand unter Artikel 84 EPU
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Die Beschreibung zeige auf Seite 20, Z. 17-20, dass es
nicht darauf ankommt, ob die Fihrungshiilse axial
fixiert ist. Folglich konne dies kein wesentliches

Merkmal darstellen.

Es sei fiir den Fachmann klar, dass Merkmal H eine
Einschrankung der allgemeinen Bewegbarkeit der
Gewindestange gemadl Merkmal C darstelle. Es sei somit
ebenfalls klar, dass die Kausalitat gemaB Merkmal H

aufgrund der Gewindekopplung erfolge.

Die relative Bewegung der Gewindestange bezogen auf die
Injektionsvorrichtung sei bereits in dem erteilten
Anspruch 1 vorhanden. Dies gelte ebenfalls fir das
Eingreifen der Verdreh- oder Klauensicherung (Merkmale
E und F).

In Anspruch 1 sei kein Zeitpunkt angegeben. Vielmehr
gebe Merkmal G an, in welcher Position die Verdrehung
und dadurch die Axialverschiebung (Merkmal H) der

Gewindestange verhindert werden soll.

Anspruch 1 sei mit der Bereitschaft auszulegen, ihn zu
verstehen. Bei einer synthetischen Auslegung des
Anspruchs sei der Zusammenhang zwischen dem Merkmal H

und den Merkmalen C und D des Anspruchs 1 vorhanden.

Funktionelle Merkmale seien in Ansprichen, die ein
mechanisches System betreffen, unabdingbar. Merkmal G
seil ein funktionelles Merkmal und betreffe somit kein

durch einen Verfahrensschritt hergestelltes Produkt.

Die distale Endposition sei durch das Eingreifen der
Verdreh- oder Klauensicherung (Merkmale E und F)

definiert.
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Zum Zeiltrang des Streitpatents

Der Freiheitsgrad der Gewindestange sei durch die
Gewindekopplung im Anspruch 1 fest vorgegeben. Eine
Verhinderung der Verdrehung bewirke somit zwangslaufig
eine Verhinderung der axialen Verschiebung. Dieser
Wirkzusammenhang gehe sowohl aus den urspringlichen
Unterlagen als auch aus dem Prioritatsdokument hervor.

Die Prioritat sei daher giultig.

Zum Einwand der mangelnden Neuheit

Zumindest das Merkmal B sei in D1 nicht offenbart, da
D1 nicht offenbare, wie der Kartuschenhalter mit dem
Gehduseelement la verbunden sei. Auch bei einer
unldsbaren Verbindung konne der Kartuschenhalter

drehbar sein.

D2 offenbare kein Gehéduse, wie von Merkmal A verlangt.
Dass ein Gehduse offensichtlich am distalen Ende des
Gehéduseteils 10a befestigt werden miisse, sei reine

Spekulation und nicht durch die D2 gestitzt.

Die in D8 als Verdreh- oder Klauensicherung
identifizierten Elemente "lock nut 46" und "dose nut
62" konnten, anders als im Merkmal E gefordert, nicht
als zur Gewindestange gehdrig angesehen werden. Die als
Verdreh- oder Klauensicherung identifizierten "stop
means 43" verhinderten keine Verdrehung der

Gewindestange, anders als im Merkmal H gefordert.

Dokument D7 sei kein Stand der Technik.
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Entscheidungsgrunde

2.1

Die Erfindung

Das Streitpatent betrifft eine Injektionsvorrichtung.
Die Injektionsvorrichtung umfasst eine Gewindestange
mit einer Verdreh- oder Klauensicherung, welche in
Ausnehmungen, Einbuchtungen, Einkerbungen, Nuten oder
Klauen der Injektionsvorrichtung eingreift, wenn die
Gewindestange in eine distale Endposition innerhalb der
Injektionsvorrichtung verschoben wurde, um eine
Verdrehung der Gewindestange und dadurch eine axiale
Verschiebung der Gewindestange relativ zur
Injektionsvorrichtung zu verhindern (Merkmale E bis H

des Anspruchs 1).

Die Beschreibung offenbart ein Ausfihrungsbeispiel, das
in Figur 2 (siehe hier unten) in einer perspektivischen

Querschnittansicht dargestellt wird.
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Das Merkmal B in Anspruch 1 des Hauptantrags wurde der
urspringlich eingereichten Beschreibung (S. 16, Z.

15-16) des Ausfihrungsbeispiels der Fig. 2 entnommen.

Entgegen der Auffassung der Beschwerdefiihrerin
verwirklicht das Ausfihrungsbeispiel auch das Merkmal
H. Schnitt B-B der Fig. 6 zeigt die Lagerung des
proximalen Endes der Gewindestange und der Drehhiilse
nach dem Ausschiitten der letzten Dosis, d.h. wenn die
Gewindestange in eine distale Endposition innerhalb der
Injektionsvorrichtung verschoben wurde. Die
Gewindestange hat in ihrem proximalen Ende eine radiale
Erweiterung 5f. Von dieser Erweiterung stehen vier
Stege 5g in axialer Richtung nach distal weisend vor.
Diese Stege/Klauen 5g schnappen in entsprechende
Gegenschlage 2g der Drehhiilse (Fig. 12B und S. 19, 3.
Absatz - S. 20, Z. 6). Durch dieses Schnappen wird -
wie von der Beschwerdefilhrerin vorgebracht - lediglich
eine relative Drehbewegung zwischen der Gewindestange

und der Drehhiilse verhindert.

Schnift B-B
M Z1

Fig. 12A

Fig. 12B

Links: Schnitt B-B der Fig. 6. Rechts: Fig. 12A-12B.

Die jeweilige Drehbarkeit der Gewindestange und der
Drehhiilse ist jedoch weiter eingeschrankt. Zum einen
kann die Drehhiilse nach der Ausschittung nicht weiter

in Ausschittrichtung drehen; dies erfolgt aufgrund der
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Nocken 2a/20a, 2b/20b und der Nocken 3¢ (Schnitt C-C
der Fig. 3 und S. 18, 2. Absatz). Zum anderen
verhindert ein Schnappelement 3b eine Verdrehung der
Gewindestange entgegen der Ausschittrichtung (sS. 17,
letzter Absatz, Z. 1-7, Fig. 2 und Fig. 10B).

Da durch die Verdreh- oder Klauensicherung eine
relative Drehbewegung zwischen der Gewindestange und
der Drehhiilse verhindert wird und beide Elemente
jeweils nur in Gegenrichtungen drehen konnen, wird
jegliche Drehung der Gewindestange und der Drehhiilse
verhindert (S. 20, Z. 6-14). Das Eingreifen der
Verdreh- oder Klauensicherung in der distalen
Endposition der Gewindestange verhindert daher eine
Verdrehung der Gewindestange. Dadurch wird, aufgrund
der Gewindekopplung zwischen der Gewindestange und der
Fihrungshilse, eine axiale Verschiebung der
Gewindestange verhindert. Merkmal H wird also im
Ausfihrungsbeispiel verwirklicht. Folglich ist das
Ausfihrungsbeispiel unter Anspruch 1 lesbar und kann
als Offenbarungsgrundlage fiir die Kombination der

Merkmale B und H dienen.

Das von der Beschwerdefiihrerin vorgebrachte Argument,
dass eine nicht axial fixierte Fihrungshiilse iber den
Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung hinausgehe, kann die Kammer nicht iberzeugen.
Im Ausfihrungsbeispiel ist die Fuhrungshiilse nicht
axial fixiert, sondern zwischen zwei Stellungen
verschiebbar gelagert, jeweils vor und nach dem
Hineinschrauben der Ampulle (S. 20, Z. 17-20, Detail X
der Fig. 3 und Detail D der Fig. 4). Eine nicht axial
fixierte Fihrungshiilse ist also im Ausfihrungsbeispiel
offenbart. Dies wird auch nicht dadurch geandert, dass
eine anschlieBende Verhinderung der axialen

Verschiebung in der zweiten Stellung nach dem
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Hineinschrauben der Ampulle erfolgt (Detail D in der
Fig. 4). Fir den Fachmann ist klar, dass diese

Verhinderung lediglich eine von vielen Mdglichkeiten
ist, die die Verschiebbarkeit der Gewindestange durch

ihre Drehung bewirken.

Merkmal C

Die Beschwerdefihrerin argumentiert, dass die
Gewindestange im Ausfihrungsbeispiel zumindest wahrend
des Aufziehvorgangs durch ein Schnappelement 3b in der
Fihrungshiilse verdrehsicher gelagert sei und somit
nicht verdrehbar, entgegen dem Wortlaut des Merkmals C.
Das Merkmal C sei daher nicht in Zusammenhang mit dem

Merkmal B urspringlich offenbart.

Die Gewindestange wird jedoch sowohl im Ausfihrungs-
beispiel (S. 18, 3. Absatz, Z. 3-6) wie im generellen
Teil der urspringlich eingereichten Beschreibung (S.
14, Zz. 10-19) als verdrehbar gelagert offenbart.
Ahnlich wie fiur Merkmal B ausgefiihrt, wird dies nicht
dadurch gedndert, dass eine Verdrehung der
Gewindestange in bestimmten Phasen der Verwendung der

Injektionsvorrichtung verhindert wird.

Merkmal F

Das Merkmal F war bereits im ursprunglichen Anspruch 1
enthalten. Zwar erfolgt - wie von der Beschwerde-
fiihrerin vorgebracht - im Ausfihrungsbeispiel das
Eingreifen der Verdreh- oder Klauensicherung in
Gegenelemente, die der Drehhililse zugeht®rig sind. Dass
diese Gegenelemente an der Injektionsvorrichtung oder
an Teilen davon ausgebildet sein kénnen, wird jedoch im

generellen Teil der Beschreibung ausdricklich
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offenbart; die Drehhiilse wird lediglich als eine Option
erwahnt (S. 14, 3. Absatz, 1. Satz).

Dass durch das Eingreifen in Gegenelemente der
Drehhiilse gemal Ausfiihrungsbeispiel auch ein weiterer
Effekt erreicht wird, namlich die Verhinderung der
Verdrehung der Drehhiilse (S. 20, Z. 11-14), fihrt
keinesfalls dazu, dass die anderen Alternativen gemal
dem generellen Teil der Beschreibung ausgeschlossen
oder damit unvereinbar waren. Im Ausfihrungsbeispiel
ware ein Eingreifen in Gegenelemente, die an anderen
Teilen der Injektionsvorrichtung ausgebildet sind,
ebenfalls geeignet, eine Verdrehung der Gewindestange
und dadurch eine axiale Verschiebung der Gewindestange

zu verhindern.

Folglich genigt Anspruch 1 den Erfordernissen des
Artikels 123 (2) EPU.

Ausfihrbarkeit

Wie unter Punkt 2.1.1 dargelegt, ist die im
Zusammenhang mit Figur 2 beschriebene Injektions-
vorrichtung im Einklang mit Anspruch 1 und darunter
lesbar. Insbesondere erfolgt - entgegen der Auffassung
der Beschwerdefihrerin - im Ausfihrungsbeispiel sehr
wohl eine Verhinderung der Verdrehung der Gewindestange
durch die Klauensicherung (im Kombination mit den
weiteren Einschrankungen der jeweiligen Drehbarkeit der
Gewindestange und der Drehhiilse). Dadurch wird ein Weg
zur Ausfihrung der Erfindung so deutlich und
vollstandig offenbart, dass der Fachmann sie ausfihren
kann. Ferner ist es flr die Beurteilung der
Ausfihrbarkeit der Erfindung nicht maRgeblich, ob alle
denkbaren Ausfiihrungsformen offenbart sind. Eine

explizite Beschreibung aller Ausfihrungsformen, die
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nicht ausdriicklich im Anspruch 1 definiert sind,
sondern moglicherweise darunter lesbar, ist weder

erforderlich noch sinnvoll.

Die beanspruchte Erfindung ist daher ausfihrbar.

Artikel 84 EPU

Die Beschwerdefihrerin bringt vor, dass die in Anspruch
1 fehlende axiale Fixierung der Fihrungshilse fur die
Kausalitat gemdB Merkmal H notwendig sei und ein
wesentliches Merkmal darstelle. Eine nicht axial
fixierte Fihrungshiilse sei auch nicht durch die

Beschreibung gestitzt.

Erstens ist es fraglich, ob dieser Einwand itberhaupt zu
prifen ist, da das angeblich wesentliche Merkmal
bereits im erteilten Anspruch 1 nicht vorhanden war
(siehe G 3/14, Entscheidungsformel). In jedem Fall ist
die Fihrungshitlse in der Injektionsvorrichtung des
Ausfihrungsbeispiels - wie unter Punkt 2.1.2 ausgefihrt
- nicht axial fixiert, sondern zwischen zwei Stellungen
axial verschiebbar gelagert. Die axiale Fixierung der
Fihrungshiilse kann somit kein wesentliches Merkmal

darstellen.

Der Fachmann versteht, dass die Gewindestange aufgrund
der Gewindekopplung einer Schraubbewegung folgt
(Merkmal C). Wenn eine Verdrehung nicht méglich ist,
ist auch eine Verschiebung nicht méglich; es ist somit
klar, dass die im Merkmal H definierte Kausalitat

aufgrund der Gewindekopplung erfolgt.

Die Beschwerdefihrerin bringt vor, es sei unklar, zu
welchem Element der Injektionsvorrichtung sich die

Gewindestange gemal den Merkmalen G und H relativ
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bewegt. Dariiber hinaus sei es unklar, in welches
Element der Injektionsvorrichtung ein Eingreifen der

Verdreh- oder Klauensicherung erfolgt.

Diese angebliche mangelnde Klarheit ist jedoch in
beiden Fallen bereits in der erteilten Fassung des
Anspruchs 1 vorhanden und somit nicht zu Uberprifen

(siehe G 3/14, Entscheidungsformel) .

Die Beschwerdefihrerin argumentiert, dass es unklar
sei, zu welchem Zeitpunkt eine Verdrehbarkeit und
axiale Verschiebbarkeit der Gewindestange gemal Merkmal
C vorhanden ist, da Merkmal H diese Verdrehbarkeit

einschrankt.

Anspruch 1 gibt diesbeziiglich jedoch keinen Zeitpunkt
an. Das Eingreifen der Verdreh- oder Klauensicherung
und die Einschrankung der Bewegbarkeit der Gewinde-
stange gemal Merkmal H erfolgt in der distalen
Endposition der Gewindestange (Merkmal G), die
generelle Bewegbarkeit gemaR Merkmal C bleibt somit

klar definiert.

Es ist im vorliegenden Fall bei der Auslegung der
Merkmale E-H klar, dass die Verdreh- oder
Klauensicherung (Merkmal E) eingreift, um eine
Verdrehung der Gewindestange zu verhindern (Merkmal H);
das Merkmal G definiert lediglich die Position des
Eingreifens. Es ist somit entgegen der Meinung der
Beschwerdefilhrerin trotz des Einschubs des Merkmals G
klar, dass die Verdreh- oder Klauensicherung (Merkmal
E) eine Rolle bei der Verhinderung der Verdrehung und

Verschiebung der Gewindestange (Merkmal H) spielt.

Die Beschwerdefihrerin argumentiert, dass das Merkmal G

einen Verfahrenschritt beschreibt, der dem
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beanspruchten Zustand der Injektionsvorrichtung
zeitlich vorangeht ("verschoben wurde"). Die
Injektionsvorrichtung sei somit als "product-by-
process" beschrieben, das Merkmal G lasse sich jedoch
im Produkt nicht erkennen. Dariber hinaus sei die

"distale Endposition" nicht klar definiert.

Bei der Auslegung des Anspruchs 1 ist jedoch klar, dass
das Merkmal G ein funktionelles Merkmal darstellt, das
einen Zusammenhang zwischen der Position der
Gewindestange und dem Eingreifen der Verdreh- oder
Klauensicherung feststellt. Die distale Endposition
wird in Anspruch 1 durch das Eingreifen der Verdreh-
oder Klauensicherung (Merkmale E und F) klar definiert.
Die Injektionsvorrichtung in Anspruch 1 stellt somit
kein durch einen Verfahrensschritt hergestelltes
Produkt dar.

Folglich sind die Erfordernisse von Artikel 84 EPU
erfullt.

Zeitrang

Die Beschwerdefihrerin bringt vor, dass der Gegenstand
des Anspruchs 1, und insbesondere die Kausalitat gemal
Merkmal H ohne Beteiligung der Gewindekopplung, sich in
dieser Breite nicht unmittelbar und eindeutig der
Prioritdtsanmeldung entnehmen lasse, sodass die

Prioritat nicht wirksam sei.

Wie bereits fir Klarheit unter Punkt 4.2 ausgefihrt,
folgt die Gewindestange aufgrund der Gewindekopplung
einer Schraubbewegung (Merkmal C). Wenn eine Verdrehung
nicht méglich ist, ist auch eine Verschiebung nicht
moéglich. Es ist somit fir den Fachmann klar, dass die

Kausalitat gemdB Merkmal H aufgrund der Gewindekopplung
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erfolgt. Dies entspricht der Offenbarung der
Prioritédtsanmeldung auf S. 14, 1. Absatz, letzter Satz.
Die fur Anspruch 1 beanspruchte Prioritat ist somit

giltig.

Neuheit

D1 (Stand der Technik unter Artikel 54 (3) EPU)
offenbart in den Figuren 1B und 1D eine Injektions-
vorrichtung mit einem Gehduseteil la und einem
Kartuschenhalter (ohne Bezugszeichen), um eine Ampulle
8 zu halten. Laut der Beschwerdefihrerin stelle der
Kartuschenhalter das Gehause des Anspruchs 1 und das

Gehduseteil die Fihrungshiilse des Anspruchs 1 dar.

In der Beschreibung von D1 wird weder der
Kartuschenhalter erwdhnt noch gesagt, wie dieser mit
dem Gehauseteil la verbunden ist. Die Beschwerde-
fihrerin bringt vor, dass bei dem Wegwerfpen gemal D1
der Fachmann es als implizit erachten wirde, dass der
Kartuschenhalter unlédsbar mit dem Gehduseteil wverbunden
ist. Allerdings konnte die unldsbare Verbindung auch in
diesem Fall drehbar sein. Somit ist es in D1 nicht
eindeutig und unmittelbar offenbart, dass der
Kartuschenhalter drehfest mit dem Gehduseteil wverbunden

ist, wie von Merkmal B des Anspruchs 1 verlangt.

D2 (ebenfall Stand der Technik unter Artikel 54 (3) EPU)
offenbart eine Injektionsvorrichtung (Figur 5A), wobei
das Gehaduseteil 10a der Figur 5A laut der Beschwerde-
fihrerin eine Fihrungshiilse darstellt; dieses
Gehduseteil 10a soll mit einem an seinem distalen Ende
anzuordnenden Gehaduse verbunden und verdrehsicher

gelagert sein.
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Dieses distal anzuordnende Gehduse wird in D2 nicht
ausdricklich offenbart. Auch wenn man dieses Gehause
als implizit offenbart ansehen wirde, um die
Funktionsfahigkeit der Injektionsvorrichtung
herzustellen, ware weiterhin nicht offenbart, dass das
Gehduseteil 10a relativ zu diesem implizit offenbarten,
distal anzuordnenden Gehduse verdrehsicher gelagert
ist. Folglich ist zumindest das Merkmal B in D2 nicht
offenbart.

D8 offenbart im Ausfihrungsbeispiel der Figuren 1-12
eine Injektionsvorrichtung mit einem Gehduse (main
housing 12) und einer Fihrungshilse (container holding

housing 14).

Die Kombination der Merkmale E-H wird jedoch in D8
nicht offenbart. Die Beschwerdefithrerin bringt vor,
dass die "lock nut 46" in Fig. 1A, die "dose nut 62" in
Fig. 2A oder die "stop means 43" in [0036] und Fig. 1A
die Verdreh- oder Klauensicherung gemal Merkmal E

darstellen.

Jedoch gehdren weder die lock nut 46 noch die dose nut
62 zur Gewindestange 42, wie vom Merkmal E verlangt;
vielmehr handelt es sich dabei um getrennte Elemente,
die auf der Gewindestange bewegbar angeordnet sind
(siehe [0026], Z. 1-5; [0027], Z. 1-7 und [0034], Z.
6-9) .

Zwar gehdren die "stop means 43" zur Gewindestange 6
(Fig. 1A und [0025], Z. 8-11) und konnen deshalb eine
Verdreh- oder Klauensicherung gemal Merkmal E
darstellen. Wenn die "dose nut 62" gegen die "stop
means 43" geschraubt wird, verhindern die "stop means"
eine Verdrehung der "dose nut" relativ zur

Gewindestange ([0036], Z. 1-7, siehe auch [0034], Z.
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6-9) . Dadurch wird aber keine Verdrehung der
Gewindestange verhindert, wie vom Merkmal H verlangt:
die Injektionsvorrichtung kann weiterhin fir eine
Ausschiittung verwendet werden, einschlieRlich der
Schraubbewegung der Gewindestange ([0036], letzten 7
Zeilen) . Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu

gegenliber DS8.

D7 hat einen Anmeldetag vom 17. November 2006. Die vom
Streitpatent beanspruchte Prioritat vom 14. August 2006
ist, wie unter Punkt 5. dargelegt, giltig. Folglich ist
D7 kein Stand der Technik.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher neu im Sinne
des Artikels 54 (1) EPU.

Keiner der von der Beschwerdefiihrerin erhobenen
Einwande steht der Aufrechterhaltung des Streitpatents
gemal Hauptantrag entgegen. Unter diesen Umstanden ist
es nicht notig, die Hilfsantrdge der Beschwerdegegnerin

zu bericksichtigen.
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Entscheidungsformel
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