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Sachverhalt und Antréage

2789.D

Mt Entschei dung vom 5. Februar 1998 hat die

Ei nspruchsabtei | ung das européai sche Patent Nr. 0 406 455
wegen mangel nder Neuheit des Gegenstands des Haupt -
anspruchs (Art. 54 (3) EPU) gegeniiber der O fenbarung in
den Ent gegenhal t ungen

El: EP-B1-0 370 089 (WO 89/11248) bzw.
E2: EP- A2-0 543 801

wi der r uf en.

Di e Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) |egte am

16. Marz 1998 gegen di ese Entschei dung Beschwerde ein.
In i hrer am sel ben Tag ei ngegangenen Beschwer de-

begr indung beantragte sie die Aufhebung der

angef ocht enen Ent schei dung und di e Aufrechterhal tung des
Patents in der erteilten Fassung (Hauptantrag) bzw. mt
ei nem geédnderten Anspruch 1 (Hilfsantrag). Ebenfalls

hi |l fswei se beantragte sie eine mindliche Verhandl ung.

Di e Beschwer degegnerin (Ei nsprechende) nahmin einer am
20. August 1998 ei ngegangenen Erw derung Stellung zu den
Argunment en der Beschwerdefidhrerin. Sie beantragte die
Zur ickwei sung der Beschwer de.

Nachdem di e Beschwerdekanmmer an die Beteiligten eine
Ladung zur nundl i chen Ver handl ung versandt hatte, teilte
di e Beschwerdef Uhrerin mt Schrei ben vom 20. Septenber
2001 mt, dalB sie nicht an der mindlichen Verhandl ung
tei | nehmen werde. Daraufhin wirde di ese abgeset zt.

Anspruch 1 des Hauptantrags lautet wie folgt:
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"ROnt gendi agnost i kger at far Manmmogr aphi eauf nahnmen m t
ei ner Aufl ageplatte (2) far ein Auf nahneobjekt und mt
ei ner senkrecht zur Auflageplatte (2) Uber Halterungs-
mttel (4, 7, 9) verstellbaren Konpressionsplatte

(8, 18), wobei die Konpressionsflache (12, 27) der
Konpr essi onsplatte (8, 18) und die Aufl ageebene (11) der
Auf | ageplatte (2) in einer Position A einen spitzen

W nkel zuei nander ei nnehnen, so dall sich der Raum

zwi schen der Aufl ageebene (11) und der Konpressions-
flache (12, 27) zur Patientenseite hin verjingt, und
wobei die Stirnseite (13, 26) der Konpressionsplatte
(8, 18) abgerundet ist."

Anspruch 1 des Hilfsantrags unterscheidet sich vom
obengenannt en Anspruch dadurch, dal3 vor dem Wrt
"abgerundet" (letzte Zeile) die Wrte "in ihrer
Gesant heit" hi nzugef igt wurden

VI . Die Beteiligten argunentierten we folgt:

i) Di e Beschwerdef dhrerin:

- Dam t auf mangel nde Neuheit ei nes Anspruchs-
gegenst ands geschl ossen werden koénne, nufldten
die Merkmal e unm ttel bar und eindeutig in der
Ent gegenhal tung offenbart sein. Inplizite
O f enbarungen seien nur dann rel evant, wenn
sie sich zw ngend aus der Entgegenhal tung
er gaben. Aquival ente durften nicht heran-
gezogen werden (vgl. Richtlinien GIV, 7.2
und 7.5.).

- I mvorliegenden Fall sei das beanspruchte

Mer kmal , wonach die Stirnseite der
Konpr essi onspl atte abgerundet ist, in den

2789.D Y A
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Ent gegenhal tungen E1 bzw. E2 weder explizit
noch inplizit offenbart. Vielnehr stelle die
Stirnseite 6' der Konpressionsplatte 6 (Abb. 8
der Entgegenhal tungen E1 und E2) eine scharfe
Kante dar, was bei der vorliegenden Erfindung
gerade verm eden werden solle, damt die
Patientin, die sich einer Mammogr aphi e

unterzi ehe, nicht verletzt werde. Aul3erdem sei
ei ne abgerundete Seite nicht die einzige
Schut znogl i chkeit, die sich ein Fachmann
vorstell en kdnne, so dal sich di eses Merknma

ni cht zwi ngend aus der Entgegenhal tung ergebe
und damt auch nicht inplizit offenbart sei.

Anspruch 1 des Hilfsantrags prazisiere, dal}
die Stirnseite in ihrer Gesantheit, we in
Abbi | dung 1 des Patents dargestellt,

abger undet sei.

Beschwer degegneri n:

Das angefochtene Merkmal ("Stirnseite
abgerundet") sei inplizit in den Entgegen-

hal tungen E1 bzw. E2 offenbart, denn

angesi chts des direkten Kontakts der

Konpressi onsplatte mt der Brust der Patientin
sei eine scharfe Kante vollig ausgeschl ossen.
Di e anderen von der Beschwerdefihrerin als
Ersatz fidr di e abgerundete Kante erdachten
Loésungen seien weit hergeholt und wenig

gl aubhaft. In Wrklichkeit habe der Fachmann
ungeacht et der schemati schen Darstellung in
den Zei chnungen der Entgegenhal tungen El

bzw. E2 keine andere Wahl, als die Stirnseite
der Konpressionspl atte abzurunden. Aus di esem
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G und sei der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht
neu.

- Dein Anspruch 1 des Hilfsantrags
auf genommene Pr &zi si erung werde vom Pat ent
ni cht gestiutzt. Sie habe keinerlei technische
Aussagekraft und flge dem Anspruchsgegenst and
ni chts Neues hinzu.

Ent schei dungsgr tinde

2789.D

Di e Beschwerde ist zul assig.
Haupt antr ag

Di e Ent gegenhal tungen E1 und E2 sind die Veroffent-

i chung der urspringlich eingereichten Unterl agen zweier
eur opai scher Pat ent annel dungen, di e ei nen nachver-
Offentlichten Stand der Technik im Sinne des

Artikels 54 (3) EPU darstellen, d. h. nur zur
Beurteilung der Neuheit des Anspruchs 1 herangezogen
werden durfen (Art. 56 Satz 2 EPU). Das Dokument E2
entstand durch Teilung des Dokunents El. Di e beiden
Dokunment e ent hal ten ei ne &hnliche Beschrei bung und

i denti sche Zeichnungen. Alle in der vorliegenden

Pat ent annmel dung benannten Vertragsstaaten sind auch in
di esen friheren Annel dungen benannt.

Das einzige Merkmal in Anspruch 1, das in den

Ent gegenhal tungen E1 bzw. E2 nicht ausdricklich

of fenbart ist, betrifft die abgerundete Form der
Stirnseite der Konpressionsplatte (letztes Merkmal).

I n den Entgegenhal tungen E1 und E2 wird nicht
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ausdr ticklich erwahnt, dal dort die Seite 6" der

Konpr essi onspl atte 6 abgerundet ist. In diesen
Dokunmenten wi e auch i m Patent schwenkt jedoch die obere
Konpressi onspl atte gleichzeitig umihre beiden Seiten,
wenn sie nach und nach in eine parallele Stellung zur
unteren horizontalen Platte gebracht wird. In der

Ent gegenhal tung E1 bei spi el sweise (vgl. Abb. 2 und
Spalte 5, Zeilen 35 - 56) komt die Platte 6 zunadchst
mt ihrer Stirnseite 6' in Kontakt mt der Wirzel J der
Brust, wenn das Fuhrungsel enent 9 das fuhrende Rahnen-
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teil 10 hinuntergleitet. I m Zuge der weiteren
Abwar t sbewegung des Fuhrungsel enents 9 schwenkt dann die
Platte 6 umihre Seite 6', die die Patientin berdhrt,
und gl eichzeitig mt ihrer anderen Seite umdie

Anl enkung 8, bis sie eine horizontale Stellung einnimt.

Di e Konpressionsplatte 8 des Patents (Abb. 1) arbeitet
auf dieselbe Weise. Da die Stirnseite 13 geschwenkt und
gl eichzeitig gegen die Ri ppen der Patientin gedruckt
wrd (vgl. Spalte 3, Zeilen 6 - 15), nmuf} diese Seite
zwangsl aufi g abgerundet sein, um eine Verletzung der
Patientin zu vernei den.

Di eser Ausl egung steht auch nicht Abbildung 8 der

Ent gegenhal tung E1 entgegen. D ese zei gt einen

Mechani smus mit einer verfornbaren Parall el ogranm
anordnung 32 - 35, der so ausgelegt ist, daR sich die
Anl enkung 8 zurtckzi ehen kann (vergl eiche die
durchgezogenen und di e gestrichelten Linien), wenn das
Fihrungsel ement 9" vertikal gesenkt und die

Konpressi onsplatte 6 in ihre horizontale Stellung
geschwenkt wird. Durch den Ei nzug der Anl enkung kann die
Seite 6' der Platte einer geraden vertikal en Bahn fol gen
(vgl. Spalte 7, Zeilen 50 - 52). In Abbildung 8 ist die
Seite zwar schematisch mt einer scharfen Kante
dargestellt, umzu zeigen, dal} sie sich auf einer
geraden Linie bewegt. Auch hier gilt aber, dalR in der
Praxis die Seite der Konpressionsplatte aber

not wendi ger wei se abgerundet sein nmufl3, damt die
Patientin nicht verletzt wird (vgl. Abb. 2).

Daraus ergi bt sich, dal das |etzte Merkmal des Anspruchs
imSinne der Richtlinien CGIV, 7.2 und 7.5 inplizit und
eindeutig in den Dokunenten E1 bzw. E2 offenbart ist.

Si ehe auch die Entscheidung T 666/89, ABlI. EPA
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1993, 495, Nummern 5 und 6, wonach der gesante Inhalt
ei ner Entgegenhal tung zu prifen ist, sowe die
Ent scheidung T 56/87, ABlI. EPA 1990, 188, Nummer 3.1,
zur schemati schen Darstel |l ung ei ner Zei chnung.

Somt ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Haupt antrags nicht neu und erfullt nicht die
Erfordernisse des Artikels 54 (1) EPU

3. Hi | fsantrag
Wenn man davon ausgeht, daR die Anderung formal zul ssig
ist, ist diese Formulierung jedenfalls so verschwommen,
dalR sie kein Strukturel ement hinzufigt, das den
CGegenstand des gednderten Anspruchs 1 von der
O f enbarung der Entgegenhaltung E1 (vgl. Abb. 10a)

unt erschi edl i ch machen kdnnte.

Fol glich ist auch der Gegenstand des Anspruchs 1 des
H | f santrags ni cht neu.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

Di e Beschwerde wird zurickgew esen

Der Geschaftsstell enbeante: Der Vorsitzende:

2789.D
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V. Conmmar e W D. Wi ld
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