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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

In der am 2. Dezember 2015 zur Post gegebenen
Zwischenentscheidung stellte die Einspruchsabteilung
fest, dass das europadische Patent Nr. 2010252 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 haben die Patentinhaberin und

beide Einsprechenden Beschwerde eingelegt.

Auf die Ladung der Kammer gemaB Regel 115 (1) EPU vom
30. April 2020 teilte die Beschwerdefiihrerin-
Einsprechende 1 in ihrem Schreiben vom 6. Oktober 2020
mit, dass sie an der mindlichen Verhandlung vom

21. Januar 2021 nicht teilnehmen wiurde.

GemaB Regel 115 (2) EPU und Artikel 15 (3) der VOBK
2020 fand eine mindliche Verhandlung am 21. Januar 2021
ohne die Einsprechende 1 vor der Beschwerdekammer
statt.

Die Patentinhaberin beantragte, die angefochtene
Entscheidung aufzuheben, die Einspriiche zuritckzuweisen
und das Patent in erteilter Form aufrecht zu halten.
Hilfsweise beantragte sie die Aufrechterhaltung des
Patents mit Anspriichen gemdaB einem der Hilfsantrdge 1-4

eingereicht mit der Beschwerdebegriindung.

Die Einsprechende 2 beantragte, die angefochtene

Entscheidung aufzuheben und das Patent in vollem Umfang



VI.

VII.

VIIT.
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zu widerrufen. Im Laufe der mindlichen Verhandlung nahm
die Einsprechende 2 ihre Beschwerde zurluck, sie erhielt
jedoch IThre Einwadnde gegen den Antragen der
Patentinhaberin aufrecht und hielt somit an ihrem
Antrag auf Zurickweisung der Beschwerde der

Patentinhaberin fest.

Die Einsprechende 1 hatte im schriftlichen Verfahren
beantragt, die angefochtene Entscheidung aufzuheben und

das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Der Hauptantrag umfasst einen unabhangigen
Produktanspruch und einen unabhangigen
Verfahrensanspruch. Anspruch 9 gemal dem Hauptantrag
lautet:

"Verfahren zum Vorbereiten einer Injektionsvorrichtung
mit einer Aufnahmevorrichtung (2) flir eine abzugebende
Substanz, dadurch gekennzeichnet dass ein Spannelement,
das sich an einem Teil der Injektionsvorrichtung
abstlitzt, durch eine relative Bewegung der
Aufnahmevorrichtung (2) zur Injektionsvorrichtung oder
zu einem Teil der Injektionsvorrichtung idber ein
Koppelelement (5) gespannt wird, wobei das
Koppelelement (5) zur Koppelung der Aufnahmevorrichtung

(2) mit dem Spannelement (6) dient."

Die Hilfsantrage 1-3 umfassen ebenfalls jeweils einen
unabhédngigen Produktanspruch und einen unabhangigen

Verfahrensanspruch.
Anspruch 1 (einziger unabhangiger Anspruch) gemal dem
Hilfsantrag 4, mit hinzugefigten Merkmalsbezeichnungen

in Fettschrift, lautet:

1. "Injektionsvorrichtung mit
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1.1 einer Aufnahmevorrichtung fiir eine abzugebende
Substanz, wobei die Aufnahmevorrichtung als
Ampullenhalter (2) ausgebildet ist, welche relativ zur
Injektionsvorrichtung oder einem Teil davon bewegbar
ist,

1.2 einer Ausschiittfeder (6), die sich an einem Teil
der Injektionsvorrichtung abstitzen kann,

1.3 einem Koppelelement (5) zur Kopplung der
Aufnahmevorrichtung (2) mit der Ausschittfeder (6), und
1.4 einem Ausldseknopf (7) zum Ausldsen einer
Injektion,

1.5 wobei die Feder (6) durch eine Einfihrbewegung der
Aufnahmevorrichtung (2) in die Injektionsvorrichtung
spannbar ist,

1.6 wobei die Feder zum Ausschiitten einer Substanz Uber
das Koppelelement (5) auf eine Kolbenstange (1) der
Injektionsvorrichtung wirkend ausgebildet ist,

1.7 wobei das Koppelelement (5) mindestens ein Halte-
oder Rastelement (5a, 5b) aufweist, um das
Koppelelement (5) 1losbar mit der Aufnahmevorrichtung
(2) und/oder einer Kolbenstange (1) der
Injektionsvorrichtung zu verbinden,

1.8 wobei das Koppelelement (5) eingerichtet ist, die
Ausschittfeder (6) in einem gespannten Zustand zu
halten und durch Betadtigung des Ausldseknopfes (7) ein

Entspannen der Ausschittfeder (6) zu ermdglichen."

Folgende Entgegenhaltungen sind fir die vorliegende

Entscheidung relevant:

D6: WO -A- 92/19296
D7: EP -A- 0824923
D3': WO -A- 99/20327
D4': FR -A- 2 728 172
D7': US 5,092,842
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Die entscheidungsrelevanten Argumente der

Einsprechenden lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag - Artikel 123 (2) EPU

Der Hauptantrag erfille nicht die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) EPU. Das im Anspruch 9 beanspruchte
Verfahren sei urspringlich stets nur im Zusammenhang
mit einer Ampulle bzw. Ampullenhalter offenbart.
Dariber hinaus gebe es keine Offenbarung fir eine
"relative Bewegung" sondern nur fur eine
Einfihrbewegung der Ampulle bzw. des Ampullenhalters.
Die urspringlich beanspruchte Ausschittfeder sei durch
ein Spannelement verallgemeinert, ohne dessen in der
urspringlichen Beschreibung auf Seite 2, ab Zeile 7,
definierte, spezifische beidseitige Abstiitzung

vollstandig in den Anspruch aufzunehmen.

Zulassung der Hilfsantrage 1-4

Die Hilfsantrage 1-4 seien nicht in das
Beschwerdeverfahren zuzulassen. Die Hilfsantrédge 1-3
entsprachen den Hilfsantrdgen 8-10 im
Einspruchsverfahren, die wahrend der mindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung zurickgenommen
wurden. Dariber hinaus hatten die Hilfsantrdge 1-4
bereits im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren

vorgebracht werden konnen.

Hilfsantrag 4 - Regel 80 EPU

Die Anderung im Hilfsantrag 4 gegenitber dem gemaR
Zwischenentscheidung aufrechterhaltenen Hilfsantrag 1
bewirke keine substantielle Anderung und koénne keinen
Einspruchsgrund nach Artikel 100 EPU ausrdumen, so dass

die Erfordernisse der Regel 80 EPU nicht erfiillt seien.
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Der Ersatz von "bei einer Einfihrbewegung" durch "durch
eine Einfihrbewegung" scheine nichts zu verandern und

erfille somit nicht die Anforderungen der Regel 80 EPU.

Hilfsantrag 4 - Artikel 123 (2) und 123 (3) EPU

Die im urspringlichen Anspruch 1 definierte Abstitzung
der Feder am Koppelelement sei ersatzlos gestrichen.
Die Aufnahme des Ausloseknopfes ohne weitere Merkmale
aus Seite 8-9, insbesondere ohne die Aktivierung des
Ausloseknopfes durch das Drehen eines Einstellrings und
ohne die Funktionshiilse, stelle eine unzulassige
Zwischenverallgemeinerung dar. Der Ersatz von "bei
einer Einfihrbewegung" durch "durch eine
Einfihrbewegung" sei nicht zulassig, eine generelle
Einfihrbewegung sei auf Seite 2, Zeile 13-14 nicht
offenbart; dadurch werden sowohl Art. 123 (2) wie Art.
123 (3) EPU verletzt. Die im erteilten Anspruch 1
direkte Wirkung der Feder auf die Kolbenstange sei
durch einen indirekten Mechanismus ("iUber das
Koppelelement") ersetzt worden; dadurch sei der
Schutzbereich des Patents ebenfalls erweitert worden.
Die Streichung der Formulierung "oder unlosbar" sei
unzulassig, da gemaB Offenbarung (S. 7, Z. 9-19 und S.
9, Z. 1-12) das Koppelelement im Wirkzusammenhang mit
der Aufnahmevorrichtung und der Kolbenstange sowohl

losbar als auch unlosbar verbunden sei.

Hilfsantrag 4 - Artikel 83 EPU

Eine unlosbare Verbindung des Koppelelements mit der
Aufnahmevorrichtung sei fir die Funktion der
Injektionsvorrichtung notwendig. Durch die Streichung

der unlodsbaren Verbindung des Koppelelements mit der
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Aufnahmevorrichtung sei der Gegenstand des

Streitpatents nicht ausfihrbar.

Hilfsantrag 4 - Artikel 84 EPU

Es sei unklar, wie ein einziges Halte- oder Rastelement
eine losbare Verbindung mit der Aufnahmevorrichtung und
mit der Kolbenstange erreichen konne. Dariber hinaus
definiere das Merkmal des Ausloseknopfes zum Auslosen
einer Injektion bzw. zum Entspannen der Ausschittfeder
ein zu erreichendes Ergebnis. Es fehlten strukturelle
Merkmale aus dem Ausfihrungsbeispiel auf Seiten 8 und
9. Diese seien fir die Definition der Erfindung

wesentlich.

Hilfsantrag 4 - Neuheit

Dokument D6 offenbare alle Merkmale des Anspruchs 1.
Insbesondere wirden "socket" 42 und "lock balls" 44
gemeinsam das Koppelelement gemal Anspruch 1
definieren. Dieses Koppelelement sei eingerichtet, um
die Ausschittfeder in einem gespannten Zustand zu
halten. Denn dieses Merkmal des Anspruchs 1 verlange
nicht, dass das Koppelelement den gespannten Zustand

permanent halte.

Dokumente D3', D4' und D7 offenbaren ebenfalls alle

Merkmale des Anspruchs 1.

Hilfsantrag 4 - Erfinderische Tatigkeit

Ausgehend von der Injektionsvorrichtung der D6 und
unter Bericksichtigung der Lehre der D7 oder der D7'
gelangte der Fachmann in naheliegender Weise zum
Gegenstand des Anspruchs 1. D7 und D7' lehrten eine

kontrollierte Ausldsung der Injektionsvorrichtung. Der
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Fachmann wiirde deren Kombination mit D6
beriicksichtigen. Dass die in D7 und D7' involvierte
Mechanik kompliziert sei, spiele nur eine

untergeordnete Rolle.

Auch ausgehend von der Injektionsvorrichtung der D7'

sel der Gegenstand des Anspruchs 1 naheliegend.

Die entscheidungsrelevanten Argumente der

Patentinhaberin lassen sich wie folgt zusammenfassen:

Hauptantrag - Artikel 123 (2) EPU

Anspruch 9 des Hauptantrags umfasse keine unzulédssige
Anderung. Es sei fur den Fachmann klar, dass andere
Behdlter als eine Ampulle fir die Aufnahme der
abzugebenden Substanz verwendet werden kdénnten. Dies
ergebe sich auch aus dem urspringlichen Anspruch 1, der
einen Ampullenhalter als nicht einschrankendes Beispiel
anfihre. Fur den Fachmann sei ebenfalls klar, dass die
Aufnahmevorrichtung im Inneren der
Injektionsvorrichtung angeordnet sein muss. Daher komme
es lediglich darauf an, dass sich die
Aufnahmevorrichtung und die Injektionsvorrichtung
relativ zueinander bewegen. Dariiber hinaus sei es nicht
erforderlich, an der wdértlichen Offenbarung auf der
urspringlichen Beschreibungsseite 2, Zeilen 9 bis 11 zu
haften. Dem Begriff "Seite" und "Element" kénne keine
von der Formulierung "Teil der Injektionsvorrichtung"
gemadR erteiltem Anspruch 9 abweichende Bedeutung

beigemessen werden.

Zulassung der Hilfsantrage 1-3

Die Hilfsantrage 1-3 seien zuzulassen. Sie entsprachen

den Hilfsantrdgen im Einspruchsverfahren und seien dort
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nicht zurickgenommen sondern durch andere Antrage

ersetzt worden.

Hilfsantrag 4 - Artikel 123 (2) und 123 (3) EPU

Die Angabe aller in Verbindung mit der Beschreibung des
Ausloseknopfes des Ausfihrungsbeispiels auf Seiten 8
bis 9 genannten technischen Merkmale sei nicht
erforderlich. Die Formulierung "durch eine
Einfihrbewegung" sei durch S. 2, Z. 13-14 gestitzt und
erzeuge eine starkere Kausalitdt als die Formulierung
"bei einer Einfihrbewegung”; zeitlich gesehen sei es
ebenfalls klar, dass simultan zur Einfihrbewegung die
Feder gespannt werde. Dass die Feder nunmehr "iber das
Koppelelement" auf die Kolbenstange wirke, stelle eine
Einschrankung dar, da aus zwei Alternativen eine

ausgewahlt wurde.

Hilfsantrag 4 - Artikel 83 und 84 EPU

Durch Weglassen einer zuvor offenbarten Alternative
kénne kein Mangel der Ausfihrbarkeit entstehen. Im
Ausfihrungsbeispiel sei das Koppelelement in der
distalen Position (Fig. 1A) losbar mit der Kolbenstange
und in der proximalen Position (Fig. 2A) ldsbar mit der

Aufnahmevorrichtung verbunden.

Hilfsantrag 4 - Neuheit

D6 offenbare keinen Ausloseknopf im Sinne des Anspruchs
1. In D6 werde zum Ausldsen die Hiulse 48 iUber den
Ampullenhalter 16/18 geschoben. Weiter wirke dort die
Feder direkt auf das distale Ende der Kolbenstange und
nicht idber das Koppelelement. Die "lock balls" 44 seien
nicht Teil des Koppelelements, da diese keine Kopplung

der Aufnahmevorrichtung mit der Ausschiuttfeder



-9 - T 0137/16

bewirkten. Dariber hinaus sei in D6, wie von der
Einspruchsabteilung festgestellt, das Koppelelement
nicht eingerichtet, die Ausschiittfeder permanent bis
zur Betatigung eine Ausldseknopfes in einem gespannten

Zustand zu halten.

Hilfsantrag 4 - Erfinderische Tatigkeit

Aufgabe der D6 sei es, eine moglichst einfache
Injektionsvorrichtung bereitzustellen. Der Fachmann
hatte keine Motivation, die D6 mit Teilen der
komplizierten Mechanik der D7 oder der D7' zu

modifizieren.

Entscheidungsgrunde

1. Erfindung

Die Erfindung betrifft eine Injektionsvorrichtung. Bei
einer Einfihrbewegung einer Aufnahmevorrichtung fir
eine abzugebende Substanz, insbesondere eines
Ampullenhalters, wird mittels eines Koppelelements eine
Feder gespannt. Die Feder ist zum Ausschiitten der

Substanz auf eine Kolbenstange wirkend ausgebildet.
2. Hauptantrag - Artikel 100 (c) EPU

Der Gegenstand des Anspruchs 9 gemaB Hauptantrag geht
iber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich

eingereichten Fassung hinaus.

Das Verfahren zum Vorbereiten der Injektionsvorrichtung
ist urspringlich stets im Zusammenhang mit einer

Ampulle bzw. mit einem Ampullenhalter offenbart, siehe
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S. 2, Z2. 4-20; S. 5, Zz. 16-20; sS. 7, Z. 4-10 und
urspringlicher Anspruch 9. Es stimmt zwar, dass der
urspringliche Vorrichtungsanspruch 1 eine
Aufnahmevorrichtung offenbart und den Ampullenhalter
lediglich als Beispiel anftuhrt. Der
Vorrichtungsanspruch ist jedoch auf einen anderen
Gegenstand gerichtet und kann nicht als Stitzung fir
den Verfahrensanspruch dienen. Die Gesamtoffenbarung
umfasst kein Verfahren zum Vorbereiten einer
Injektionsvorrichtung mit einer anderen
Aufnahmevorrichtung als einer Ampulle oder eines

Ampullenhalters.

Die Bewegung zwischen der Ampullenhalter bzw. Ampulle
und der Injektionsvorrichtung zum Vorbereiten der
Injektionsvorrichtung fir die Abgabe einer Substanz ist
stets als Einfihrbewegung offenbart. Eine "relative
Bewegung" ist in dieser Breite nicht urspringlich
offenbart.

Darilber hinaus ist "ein Spannelement, das sich an einem
Teil der Injektionsvorrichtung abstitzt" - wie in
Anspruch 9 definiert - lediglich auf Seite 2, Zeile
8-13 in Kombination mit dem Merkmal "welche
erfindungsgemdss an der von der abstiitzenden Seite oder
Fladche wegweisenden Richtung ... gespannt werden kann"
offenbart. Dieses Merkmal definiert nicht lediglich ein
Teil der Injektionsvorrichtung sondern auch die
Positionen der abstitzenden Seite. Es gibt keine
Offenbarung flir den Gegenstand des Anspruchs 9 ohne
dieses zusadtzliches Merkmal, das mit dem hinzugefiigten
Merkmal deshalb in einer erkennbaren funktionellen
Verbindung steht, weil dadurch die Spannung des

Spannelements definiert wird.

Hilfsantrage 1-3 - Zulassung



- 11 - T 0137/16

Die im Beschwerdeverfahren eingereichten Hilfsantrage
1-3 entsprechen den im Einspruchsverfahren
eingereichten Hilfsantriagen 8-10 und sind dort durch
neue Hilfsantrdge ersetzt worden, die keine
Verfahrensanspriiche umfassten (vgl. Seite 2 und 3,
jeweiliger letzter Satz der 2. und 4. Abschnitte der
Niederschrift iUber die miindliche Verhandlung). Die
Einspruchsabteilung hat somit keine Entscheidung zu den

Hilfsantragen 8-10 getroffen.

Nach Artikel 12 (4) VOBK 2007, der gemalB der
Ubergangsbestimmungen von Artikel 25 (2) VOBK 2020 hier
anwendbar ist, ist die Kammer befugt, Antradge nicht
zuzulassen, die bereits im erstinstanzlichen Verfahren
hatten vorgebracht werden kdénnen oder dort nicht
zugelassen worden sind. Nach standiger Rechtsprechung
der Beschwerdekammern, gilt dies umso mehr fir Antrage,
die im erstinstanzlichen Verfahren eingereicht und dort
anschlieRBend wieder zurlckgenommen wurden
(Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Europaischen
Patentamts, 9. Auflage 2019, V.A.4.11.3 f)). Dies gilt
gleichermaBen fir Antrage, die ersetzt worden sind, da
der Ersatz eines Antrags seine Ricknahme bewirkt und
ebenfalls dazu fihrt, dass keine Entscheidung zu diesem
Antrag getroffen wird (vgl. T 390/07, hn. 1 und Punkt 1

der Begriundung) .

Die Patentinhaberin hat keine Begrindung angegeben,
warum diese Antrdge im Beschwerdeverfahren wieder
eingereicht worden sind. Die Kammer vermag auch keinen
Grund zu erkennen, nachdem diese im erstinstanzlichen
Einspruchsverfahren nicht mehr verfolgt wurden. Daher
ibt die Kammer das ihr durch Artikel 12 (4) VOBK 2007
eingeraumte Ermessen dahingehend aus, die Hilfsantrage

1-3 nicht ins Verfahren zuzulassen.
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Hilfsantrag 4

Zulassung

Der Gegenstand des Hilfsantrags 4 entspricht, bis auf
eine redaktionelle Anderung in Anspruch 1 (Ersetzen vom
"und dass das Koppelelement (5) eingerichtet ist" durch
"wobel das Koppelelement (5) eingerichtet ist"), dem
Gegenstand des von der Einspruchsabteilung
aufrechterhaltenen Hilfsantrags 1. Die Kammer hat daher
keinen Anlass, den Hilfsantrag 4 nicht ins Verfahren

zuzulassen.

Regel 80 EPU

Die redaktionelle Anderung in Anspruch 1 des
Hilfsantrags 4 betrifft einen veranderten Teil des
Patents. Denn das Merkmal des Haltens der Feder in
einem gespannten Zustand ist erst im
Einspruchsverfahren aus Seite 2, Zeile 15-20

aufgenommen worden.

In Vergleich zur erteilten Fassung handelt es sich also
nicht nur um eine redaktionelle Anderung, sondern auch
um die Hinzufigung eines Merkmals. Das Hinzufigen des
Merkmals in Anspruch 1 ist allerdings durch einen
Einspruchsgrund veranlasst, so dass die Erfordernisse
der Regel 80 EPU erfiullt sind.

Der Ersatz von "bei einer Einfihrbewegung" durch "durch
eine Einfihrbewegung”" bewirkt ebenfalls eine
Einschrankung (siehe Punkt 4.3 hier unten), so dass
diese Anderung ebenso die Erfordernisse der Regel 80
EPU erfullt.
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Artikel 123(3) EPU

Das Wortlaut "bei einer Einfihrbewegung" des erteilten
Anspruchs 1 wurde im vorliegenden Merkmal 1.5 mittels
"durch eine Einfiihrbewegung" ersetzt. Diese Anderung
erzeugt eine starkere Kausalitat. Der Schutzbereich

wird deshalb dadurch nicht erweitert.

Der erteilte Anspruch 1, nach dem "die Feder zum
Ausschiitten einer Substanz auf eine Kolbenstange (1)
der Injektionsvorrichtung wirkend ausgebildet ist"
umfasst sowohl ein direktes/unmittelbares wie ein
indirektes Einwirken der Feder auf die Kolbenstange.
Merkmal 1.6, das eine indirekte Wirkung "lber das
Koppelelement" definiert, stellt somit ebenfalls eine

Einschrankung des Schutzbereichs dar.

Folglich sind die Erfordernisse des Artikel 123 (3) EPU
erfiullt.

Artikel 123 (2) EPU

Der urspringlich eingereichte Anspruch 1 definiert die
Injektionsvorrichtung "mit .... einer Ausschittfeder
(6) die sich an einem Teil der Injektionsvorrichtung
abstlitzen kann und einem Koppelelement". Der
urspringliche Anspruch 1 definiert jedoch - genauso wie
der vorliegende Anspruch 1 - keine Abstitzung der Feder
am Koppelelement, weil sich der Wortlaut "und einem
Koppelelement" auf die Praposition "mit" (zweites Wort
des Anspruchs) bezieht. Daher ist keine ersatzlose
Streichung der Abstiitzung am Koppelelement erfolgt. In
dieser Hinsicht wurde deshalb der urspringliche

Anspruch 1 nicht geandert.
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Der Ausldseknopf gemaB Merkmal 1.4 wurde aus der
Beschreibung aufgenommen. Die Aufnahme des
Ausloseknopfes ohne Ausfahren bzw. Aktivierung des
Knopfes und ohne Funktionshiilse/Freigabeelement, die
auf Seiten 8 und 9 zusammen mit dem Ausldseknopf
beschrieben wurden, stellt keine unzuldssige
Zwischenverallgemeinerung dar. Diese Merkmale werden im
einfihrenden Teil der Beschreibung namlich stets als
optional fur die Funktion des Ausldseknopf dargestellt
(Seite 2, Zeile 15-20; siehe auch Seite 4, Zeile 21 -
Seite 5, Z. 9).

Die Spannung der Feder durch eine Einfihrbewegung der
Aufnahmevorrichtung (Merkmal 1.5) wird auf Seite 2,
Zeile 13-14 und Seite 7, Zeile 11-13 offenbart. Da
diese Textstellen nicht auf eine spezifische
Einfihrbewegung begrenzt sind, ist dem Fachmann klar,
dass eine generelle Einfihrbewegung die Feder spannen

kann.

Das indirekte Einwirken der Feder uUber das
Koppelelement auf die Kolbenstange (Merkmal 1.6) ist
durch Seite 2, Zeile 20-22 gestitzt.

Gemal der urspringlichen Offenbarung ist das
Koppelelement im Wirkzusammenhang mit der
Aufnahmevorrichtung und der Kolbenstange nicht sowohl
l6sbar als auch unlésbar verbunden. Vielmehr sind eine
l6sbare und eine unldsbare Verbindung des
Koppelelements mit der Aufnahmevorrichtung und/oder
einer Kolbenstange als Alternative bereits im
urspringlichen Anspruch 3 offenbart; dariber hinaus
zeigt das Ausfihrungsbeispiel in den Fig. 1A-1B und
2A-2B eine 1loO0sbare Verbindung des Koppelelements sowohl
mit der Aufnahmevorrichtung als auch mit der

Kolbenstange (siehe Seite 6, Zeile 31-32; Seite 7,
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Zeile 10-19 und Seite 9, Zeile 1-12). Merkmal 1.7 ist
deshalb urspringlich offenbart.

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

Artikel 83 EPU

Das Ausfihrungsbeispiel stellt eine nachbearbeitbare
Lehre dar. Das Koppelelement ist in der distalen
Position 1lO0sbar mit der Kolbenstange (Rast- bzw.
Eingriffselemente 5a in [0020], [0022], Fig. 1B und
Fig. 2B) und in der proximalen Position ldsbar mit der
Aufnahmevorrichtung verbunden (Halteelemente 5b in
[0022], [0027], Fig. 2A und Fig. 4A). Beim Eingreifen
der Elemente 5a/5b wird die Ubertragung/Mitnahme
ermdglicht, ohne dadurch zu einer unldésbaren Verbindung
zu fihren. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist daher

ausfihrbar.

Artikel 84 EPU

Die vermeintlich mangelnde Klarheit beziglich
"mindestens ein Halte- oder Rastelement" betrifft den
urspringlichen abhangigen Anspruch 3 der erteilten
Fassung und wurde von dort in den Hauptantrag
ibernommen. Die Streichung der Alternative "oder
unldsbar" spielt dabei keine Rolle. Fur die Prifung der
Klarheit nach der Rechtsprechung der Grossen
Beschwerdekammer (siehe G 3/14, Entscheidungsformel)
ist somit kein Raum. Dasselbe gilt auch fiur den Einwand
die angeblich fehlenden wesentlichen Merkmale
betreffend, da diese bereits im erteilten Anspruch 1

nicht vorhanden waren.
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Der Ausloseknopf in Anspruch 1 wird durch seine
Funktion ausreichend definiert. Tatsadchlich ist diese
funktionelle Definition zwar nur durch ein einziges
Ausfihrungsbeispiel gestitzt. Das Patent vermittelt
aber nirgendwo den Eindruck, dass die

Funktion des Ausldseknopfes nur durch diese konkrete
Konstruktion ermdglicht werden kann. Vielmehr werden
die strukturellen Merkmale als optional beschrieben,
wie oben unter Punkt 4.5.2 aufgefihrt. Fir den Fachmann
ist es also klar, dass Alternativmdglichkeiten
verwendet werden kdénnen. Somit entsteht durch das

Hinzufigen dieses Merkmals keine Unklarheit.

Neuheit

Im Beschwerdeverfahren haben die Einsprechenden
fehlende Neuheit im Hinblick auf D6, D3', D4' und D7
geltend gemacht.

D6

D6 betrifft eine Injektionsvorrichtung fir eine
schnelle und automatisierte Abgabe einer Substanz in
das Knochenmark, wobei ein Injektionsmechanismus die
Nadel vor und nach der Abgabe schitzt (siehe S. 1, Z.
4-10 und S. 3, Z. 25 - S. 4, Z. 11; siehe auch Fig.
1-5) und offenbart:

1. Injektionsvorrichtung (10 in Fig. 1-4) mit

1.1 einer Aufnahmevorrichtung (16/18) fir eine
abzugebende Substanz (32 in Ampulle 12), wobei die
Aufnahmevorrichtung als Ampullenhalter ausgebildet ist
(Ampullenhalter 16/18), welche relativ zur
Injektionsvorrichtung oder einem Teil davon bewegbar
ist (Fig. 1-2 sowie S. 8, Z. 10-19),
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1.2 einer Ausschittfeder (34), die sich an einem Teil
der Injektionsvorrichtung abstitzen kann (34 stitzt
sich gegen 10 bei 36; Fig. 1-4 und S. 7, Z. 26-29),

1.3 einem Koppelelement (socket 42 in der Kolbenstange
28 + lock ball(s) 44) zur Kopplung der
Aufnahmevorrichtung mit der Ausschiittfeder (16/18 ist
mit Feder 34 iUber 42 + 44 gekoppelt, siehe Fig. 1; 42
alleine ermdglicht keine Kopplung mit der Feder, wenn
44 abwesend ist),

1.4 einem Ausloseknopf (actuation handle 22/48) zum
Ausldsen einer Injektion,

1.5 wobei die Feder durch eine Einfithrbewegung der
Aufnahmevorrichtung in die Injektionsvorrichtung
spannbar ist (Fig. 1-2 und S. 8, Z. 10-17),

1.6 wobei die Feder zum Ausschiitten einer Substanz Uber
das Koppelelement auf eine Kolbenstange der
Injektionsvorrichtung wirkend ausgebildet ist (Feder 34
wirkt mittels 42 zur Injektion auf Kolbenstange 28;
Fig. 3-4 und S. 8, Z. 27-31)

1.7 wobei das Koppelelement mindestens ein Halte- oder
Rastelement aufweist (44), um das Koppelelement losbar
mit der Aufnahmevorrichtung zu verbinden (42+44 ist
mittels 44 mit dem Ampullenhalter 16/18 losbar
verbunden; diese Verbindung wird geldst, indem die lIock
ball(s) 44 in pocket 46 reingehen und sich dabei von

socket 42 trennen)

Die Patentinhaberin argumentiert, dass die lock balls
44 nicht als Koppelelement im Sinne des Anspruchs 1
gesehen werden konnen, weil diese keine Kopplung der
Aufnahmevorrichtung 12 mit der Ausschittfeder 34
bewirkten. Die Einspruchsabteilung vertritt in der
angefochtenen Entscheidung die Meinung, dass socket 42
und lock balls 44 "komplett separate Elemente" sind,

sodass Merkmal 1.7 in D6 nicht offenbart ist (siehe
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Absatz zwischen S. 8 und 9 der angefochtenen

Entscheidung) .

In D6 handelt es sich bei 42 um 44 um zweli Teilen, die
zusammenwirken, um die Kopplung gemal Merkmal 1.3 zu
ermdglichen. Die Kopplung zwischen der Feder 34 und der
Aufnahmevorrichtung 16/18 wird also auch durch die lock
balls 44 bewirkt. Somit definieren 42 und 44 zusammen

ein Kopplungselement.

Dariber hinaus argumentiert die Patentinhaberin, dass
D6 keinen Ausldseknopf offenbart, da in D6 zum Ausldsen
die Hilse 48 Uber den Ampullenhalter geschoben wird.
Wie in der angefochtenen Entscheidung begrindet, stellt
die Hilse 48 einen Ausldseknopf gemdB Merkmal 1.4 dar.
Denn beim Dricken der Hilse in Richtung des Patienten
wird, wenn die Hilse weit genug gedrickt worden ist,

die Injektion ausgeldst.

Merkmal 1.8, dem zufolge "das Koppelelement
eingerichtet ist, die Ausschiittfeder in einem
gespannten Zustand zu halten und durch Betatigung des
Ausloseknopfes ein Entspannen der Ausschittfeder zu

ermdglichen", ist in D6 nicht offenbart.

Die Einsprechenden argumentieren, dass das Merkmal
nicht verlangt, dass das Koppelelement permanent die

Feder im gespannten Zustand halt.

Merkmal 1.8 definiert jedoch ein Element in einer
Vorrichtung, das eingerichtet ist, eine Feder in einem
gespannten Zustand zu halten. Dabei ist es fiir den
Fachmann klar, dass keine auRere Kraft notwendig ist,
um diesen gespannten Zustand zu halten. Allerdings
bleibt die Feder in D6 nur solange in einem gespannten

Zustand, wie der auBere Druck von einem Benutzer der
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Injektionsvorrichtung auf die Hilse 48 erhalten
bleibt. Ohne &duRere Kraft kann diesen Zustand nicht
gehalten werden. Das Koppelelement gemdRl Merkmal 1.8
ist durch die Injektionsvorrichtung der D6 also nicht

vorweggenommen .

Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist somit neu gegeniiber
D6.

D3', D4' und D7

Anspruch 1 des in der mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung eingereichten Hilfsantrags 1
entspricht, bis auf die Streichung der Alternative
"oder unlosbar" (Alternative, die aufgrund eines
Klarheitseinwands der Einsprechenden gestrichen worden
ist) dem Anspruch 1 des im schriftlichen
Einspruchsverfahren am 19. Juni 2012 eingereichten

Hilfsantrags 8.

Im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren sind ausgehend
von D3', D4' und D7 keine Neuheitseinwande gegen den in
der mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
eingereichten Hilfsantrag 1 oder gegen den im
schriftlichen Einspruchsverfahren eingereichten

Hilfsantrag 8 erhoben worden.

Der im Beschwerdeverfahren eingereichte Hilfsantrag 4
entspricht, bis auf eine redaktionelle Anderung, dem in
der mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung
eingereichten Hilfsantrag 1. Die Kammer vermag nicht zu
erkennen, wie sich aus dieser redaktionellen Anderung
neue Neuheitseinwadnde ergeben sollten. Die
Einsprechende 2 gibt auch keine Begrindung an, warum

diese neuen Angriffe im Hinblick auf D3', D4' und D7,
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die einen neuen Sachverhalt darstellen, erst im

Beschwerdeverfahren eingereicht worden sind.

Deshalb idbt die Kammer das ihr durch Artikel 12 (4)
VOBK 2007 eingerdaumte Ermessen dahingehend aus, die
Neuheitseinwande im Hinblick auf D3', D4' und D7 nicht

ins Verfahren zuzulassen.

Erfinderische Tatigkeit

Die Einsprechenden haben die erfinderische Tatigkeit

ausgehend von D6 oder D7' bestritten.

D6 als nachstliegender Stand der Technik in Verbindung
mit D7 oder D7'

Die Einsprechende 2 geht von D6 als nachstliegenden
Stand der Technik aus. Dies wird von der

Patentinhaberin nicht bestritten.

Eine Kombination der D6 mit D7 ist nicht naheliegend.
Die Injektionsvorrichtung der D6 ist fir den Einsatz in
Notfallsituationen vorgesehen, wo es auf ein paar
Sekunden ankommt und eine sehr schnelle und
unkomplizierte Abgabe auch durch einen Laien
erforderlich ist (siehe zum Beispiel S. 1, Z. 4-6; S.
2, Z2. 2-11; S. 12, Z. 12-21). Fir den Fachmann war es
daher nicht naheliegend, die Abgabe gemal D6 durch
Ubernahme von Merkmalen aus der D7 komplizierter und
somit langsamer zu machen. Deswegen wirde er ausgehend
von D6 zusatzliche Zwischenschritte fur die Injektion
wie das von D7 gelehrte Dricken eines zusatzlichen
Knopfes ausschlielen und eine solche Kombination aus D6

und D7 nicht ernsthaft in Betracht ziehen.
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Dariiber hinaus ist es fir die Kammer nicht ersichtlich,
wie die sehr unterschiedlichen Mechanismen von D6 und
D7 kombiniert werden koénnten. So sind zum Beispiel die
in D6 zum Koppelelement gehdrenden lock balls 44 nach
aulBen gerichtet, das Rastelement in D7 (pawl 60 in
driver 58, siehe Spalte 5, Z. 22-27) dagegen nach innen
gerichtet.

Entsprechende Argumente gelten auch gegen die von der
Einsprechende 2 vorgebrachte Kombination aus D6 und
D7', da der Mechanismus in D7' ebenfalls einen

zusatzlichen Druck auf clip 11 erfordert.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 wird daher ausgehend von

D6 in Kombination mit D7 oder D7' nicht nahegelegt.

D7' als nadchstliegender Stand der Technik

Im erstinstanzlichen Einspruchsverfahren ist keinen
Einwand der mangelnden erfinderische Tatigkeit
ausgehend von D7' gegen den in der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung eingereichten
Hilfsantrag 1 oder gegen den im schriftlichen
Einspruchsverfahren eingereichten Hilfsantrag 8 erhoben

worden.

Aus ahnlichen Grinden wie unter Punkt 4.8.2 aufgefihrt,
ibt die Kammer das ihr durch Artikel 12 (4) VOBK 2007
eingerdaumte Ermessen dahingehend aus, diesen Einwand

nicht ins Verfahren zuzulassen.

Somit steht keiner der erhobenen Einwdnde der
Aufrechterhaltung des Streitpatents gemal Hilfsantrag 4

entgegen.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Griunden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

2. Die Angelegenheit wird an die Einspruchsabteilung mit
der Anordnung zurickverwiesen, das Patent in der
folgenden Fassung aufrecht zu erhalten:

- Anspriche 1 bis 7 des wvierten Hilfsantrags,
eingereicht mit der Begriindung der Beschwerde der
Patentinhaberin vom 1. April 2016,

- Beschreibung: Seiten 1 bis 9 wie eingereicht in der

mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung

und
- Zeichnungen: Figuren 1A bis 4D der Patentschrift.

Die Geschaftsstellenbeamtin: Der Vorsitzende:

D. Hampe M. Alvazzi Delfrate

Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



