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Mt Entschei dung vom 4. Juni 1998 hat die

Pr Gf ungsabt ei | ung di e eur opéai sche Pat ent annel dung
Nr. 95 114 676.0 (Veroffentlichungsnunmer 0 704 193)
unter Hinweis auf Artikel 52 (4) EPU zuriickgew esen.

Di e Prifungsabteilung hat die Zurickwei sung dam t

begr indet, daR das Verfahren zur Herstellung der

Prot hese gemall Anspruch 1 einen chirurgischen Eingriff
bei nhalte. Da dieser operative Eingriff in der Annel dung
als Teil des Herstellungsverfahrens dargestellt sei, bei
dem zwei tonographische Bilder - eines préaoperativ, das
andere postoperativ - mteinander verglichen werden, sei
di eser chirurgische Schritt ein hinreichender Gund fuir
den Ausschl u3 des beanspruchten Verfahrens von der

Pat ent i erung.

Mt einemam21. Juli 1998 ei ngegangenen Schrei ben | egte
di e Beschwer def Uhreri n gegen di ese Zur ickwei sungs-

ent schei dung Beschwerde ein. Am 1. Oktober 1998 wurde

ei ne Beschwer debegr indung zusamren mt einem Satz von
sechs Ansprichen eingereicht, wobei Anspruch 1 mt der
von der Prifungsabteilung zurickgew esenen Fassung

i dentisch war.

Anspruch 1 lautet we folgt:

"Verfahren zur Herstellung einer Endoprothese als

Gel enkersatz bei Kni egel enken, wobei die Prothese einen
operativen Eingriff bei dem Fenmur, der Tibia und der
Pat el | a ei nes geschadi gt en Kni egel enks vorausset zt,

best ehend aus den Stufen:

a) Herstellung eines praoperativen tonographi schen
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Bi | des von dem geschéadi gt en Kni egel enk;

b) Herstellung eines korrigierten praoperativen
t onogr aphi schen Bil des von dem geschadi gt en
Kni egel enk durch ei ne Anndherung der Konturen
weni gstens am Fermmur und an der Tibia bei dem
geschadi gt en Kni egel enk an di e Konturen bei einem
gesunden Kni egel enk;

c) Herstellung eines postoperativen tonographi schen
Bi | des von dem geschéadi gt en Kni egel enk;

d) Herstellung eines tonographi schen Vergl ei chsbil des
al s ein tonographi sches Subtraktionsbild aus einer
Cegeniuberstel lung des korrigierten préaoperativen
t onogr aphi schen Bi |l des und des postoperativen
t onogr aphi schen Bi |l des von dem geschadi gt en
Kni egel enk und der Erm ttlung des Unterschi edes der
Kont uren weni gstens am Fermur und an der Tibia bei den
bei den Bi | dern; und

e) Herstellung wenigstens einer fenoralen und einer
ti bi al en Konponente ei ner Endoprot hese auf der Basis
des tonographi schen Subtraktionsbil des."

In ihren Schriftsatzen sow e wahrend der nundlichen

Ver handl ung am 21. Septenber 2000 machte die
Beschwer def threrin geltend, dal ein chirurgischer
Eingriff fir das beanspruchte Verfahren nicht

unabdi ngbar sei. Die Prothese kdnne ebenso anhand des
Ver gl ei chs von zwei tonographi schen Bildern, die man
virtuell mttels eines Conputertonographen erhalte,
hergestellt werden. Der chirurgische Eingriff werde
lediglich imH nblick auf die spatere Inplantation der
Prot hese nach i hrer Herstellung vorgenommen, w e aus dem
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in der nundlichen Verhandl ung gezeigten Videofilm
ersichtlich sei. Der in der Annel dung verwendete
Ausdruck "operativer Eingriff" sei nicht imRahnmen von
Artikel 52 (4) EPU zu sehen, der nur Verfahren zur

chi rurgi schen Behandl ung al s sol che von der Patentierung
ausschl i elRe. AuRBerdemrichte sich die Erfindung

haupt sachlich an ei nen Prothesenhersteller und nicht an
ei nen Chi rurgen.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragt di e Auf hebung der

Zur ickwei sungsent schei dung und die Erteilung ei nes

eur opai schen Patents auf der G undl age der mt Schreiben
vom 1. Cktober 1998 eingereichten Anspriche 1 bis 6.

Ent schei dungsgr inde

2721.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Artikel 52 (4) EPU (Verfahren zur chirurgischen
Behandl ung)

Das Verfahren nach Anspruch 1 zur Herstellung einer
Endopr ot hese al s Gel enkersatz bei Kni egel enken best eht
aus funf, mt den Buchstaben a bis e bezeichneten
Schritten. I m Rahnmen der ersten drei Schritte werden
nachei nander fol gende Bilder hergestellt:

a) ein praoperatives tonographisches Bild des
geschadi gt en Kni egel enks,

b) ein korrigiertes Bild des vorausgegangenen
pr aoper ati ven Bil des,

c) ein postoperatives tonographi sches Bild des
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geschadi gt en Kni egel enks.

Zu Kkl aren ist, ob man i m Zuge di eser Schritte
tatsachlich einen chirurgischen Eingriff am Patienten
vornehmen muf3, umdie fir die Herstellung der Prothese
erforderlichen tonographi schen Bilder zu erhalten, we
di e Ausdricke "pré&- bzw. postoperatives tonographi sches
Bild" primar vernuten | assen. Schon i m Cberbegriff des
Ver f ahr ensanspruchs hei 3t es: "wobei die Prothese einen
operativen Eingriff bei dem Fenur, der Tibia und der
Pat el | a ei nes geschadi gten Kni egel enks vorausset zt".
Oowohl di ese in bezug auf di e Anwendung von Arti kel

52 (4) EPU strittige Formulierung auf einen

chirurgi schen Eingriff am Patienten hinwei st, kann man
daraus nicht mt Sicherheit schlielRen, ob gemal? der
urspringlichen O fenbarung der operative Eingriff ein
Schritt des Verfahrens zur Herstellung der Prothese ist.

Zur Behebung di eser Unkl arheit dient die Beschreibung
der Anmel dung, die gemaB Artikel 69 (1) EPU und dem
dazugehdri gen Ausl egungsprot okol |l zur Ausl egung der
Anspriche heranzuzi ehen i st.

Der ursprunglichen Beschrei bung zufol ge sollen mt der
Erfindung die bei der Inplantation herkoénmricher
Endopr ot hesen auftretenden Konplikati onen verm eden

wer den, insbesondere eine schlechte Verankerung aufgrund
ei ner ungenugenden Anpassung der verschi edenen

Prot hesenteil e an das Gel enk des Patienten. Dieses
Probl em wi rd durch das erfindungsgental3e Herstellungs-
verfahren fur eine Endoprothese gel 6st, das die

fol genden in der urspringlich eingereichten Fassung der
Anrel dung beschri ebenen sechs Schritte unfaldt

(Seiten 3 bis 6):
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In Schritt 1 wird ein erstes (praoperatives) Bild des
geschadi gten CGelenks z. B. mttels Conmputertonograph
hergestel | t.

| m dar auf f ol genden Schritt 2 wird ein operativer
Eingriff an den das geschadi gte Kni egel enk ungebenden
Knochent ei | en vorgenonmen, bei demein M ninmum des
angrenzenden gesunden Knochens entfernt wird, um eine

i deal e Resektionsfl ache fur die spatere Inplantation der
Prot hese zu erhalten

In Schritt 3, d. h. erst imAnschlulR an den operativen
Eingriff in Schritt 2, wird ein zweites (postoperatives)
Bild des Cel enks hergestellt, wozu man sich beispiels-
wei se dessel ben Conput ert onographen wie in Schritt 1
bedi ent .

In Schritt 4 ninmt man mttels eines der drei

vor geschl agenen Verfahren ei ne Korrektur des

pr aoperativen Bildes vor. Diese Korrektur kann entweder
di rekt i m Anschl uf® an die Herstellung des préaoperativen
Bildes (Schritt 1) oder nach dem operativen Eingriff
(Schritt 2) erfolgen. Reihenfolge und Inhalt der
beanspruchten Schritte a bis ¢ werden somt von der

ur springlichen Beschrei bung wi rksam gest Ut zt .

D e nachf ol genden Verfahrensschritte sind fir diese

Ent schei dung nur von sekundarer Bedeutung. Sie betreffen
den Vergleich des korrigierten préaoperativen Bildes mt
dem postoperativen Bild (Schritt 5) sowe die
Herstel l ung der Konponenten der Prothese (Schritt 6) auf
der Grundl age der in Schritt 5 festgestellten

Unt er schi ede.

We di e vorstehende Anal yse der Beschrei bung zeigt, wrd
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der in Schritt 2 beschriebene operative Eingriff zwar

ni cht als sol cher beansprucht, in der Annel dung aber als
uner| aBl i che Bedi ngung fir die Herstellung des
postoperativen Bildes in Schritt 3 dargestellt. Da keine
ander e Ausl egung der Beschrei bung ndglich ist,

inmpliziert das beanspruchte Verfahren zw ngend ei nen
chirurgi schen Schritt zw schen den Schritten a und c.

Der far Schritt 2 verwendete Ausdruck "operativer
Eingriff" ist eindeutig im Sinne eines "chirurgischen
Eingriffs" zu verstehen.

Di e Argunente der Beschwerdef Ghrerin haben di e Kamrer

ni cht Uberzeugt, da die Herstellung der Prothese anhand
zwei er virtuell am Conmputer erzeugter Bilder von der
Beschrei bung nicht gestitzt wird und sogar im

W derspruch zu der Beschrei bung steht, die w ederholt
und ganz eindeutig auf einen operativen Eingriff

zwi schen der Aufnahnme der zwei tonographi schen Bil der
verwei st. Der in der mindlichen Verhandl ung vorgefihrte
Vi deof il m zei gt einen chirurgischen Eingriff zur

| npl ant ati on ei ner Prothese, deren Konponenten vor dem
Eingriff hergestellt wurden. Doch dieser Filmstimt
nicht mt demin der Annel dung dargel egten Herstell ungs-
verfahren dberein und kann auch nicht anstelle der
Beschrei bung zur Ausl egung des strittigen Anspruchs

her angezogen wer den.

Nach der standi gen Rechtsprechung der Beschwer dekanmern
genugt ein einziger chirurgischer Verfahrensschritt, um
dem beanspruchten Verfahren chirurgi schen Charakter zu
verleihen (s. T 182/90, ABlI. EPA 1994, 641 und T 35/99,
ABl . EPA 2000, 447). Daher fallt das Verfahren genald
Anspruch 1, auch wenn es auf die Herstellung einer an
sich gewerblich anwendbaren Prothese gerichtet ist,
unter die Ausschl uRBbestinmung des Artikels 52 (4) EPU
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Di e Prifungsabteilung hat somt die Patentannel dung zu
Recht zuruckgew esen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wrd entschi eden:

D e Beschwerde wi rd zurickgew esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

V. Conmar e W D. Wi ld
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