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Di e Beschwerdefidhrerin (Patentinhaberin) |egte gegen die
am 28. August 1998 zur Post gegebene Entschei dung der

Ei nspruchsabt ei | ung, das europdi sche Patent

Nr. O 526 493 zu wi derrufen, am 19. Oktober 1998
Beschwerde ein. Di e Beschwerdegebiuhr wurde gleichzeitig
entrichtet. D e Beschwerdebegrindung gi ng am

17. Dezenber 1998 ein.

Mt dem Ei nspruch wurde der Wderruf des gesanten
Patents imHi nblick auf Artikel 100 a) EPU nmit der

Begr indung beantragt, dass das beanspruchte Verfahren
nach Artikel 52 (4) EPU nicht patentfahig sei und dass
es entgegen der Vorschrift der Artikel 52 (1) und 56 EPU
ni cht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Mt Schrei ben vom 25. Cktober 2002 |ud di e Kamer zu
ei ner von beiden Parteien hilfsweise beantragten
nmindl i chen Ver handl ung, die am 12. Februar 2003 statt
f and.

I n der mindlichen Verhandl ung beantragte die
Beschwer def threrin, die angefochtene Entschei dung

auf zuheben und das Patent auf der Basis der fol genden
Unt er | agen aufrechtzuerhal ten oder gegebenenfalls die
Sache zur weiteren Priufung an die erste Instanz

zur uckzuver wei sen

Haupt ant r ag

Das Patent in der erteilten Fassung

Erster Hilfsantrag
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Anspr tche: 1 bis 4 eingereicht mt Schrei ben vom
17. Dezenber 1998

Beschrei bung: Seiten 2 und 7 eingereicht mt Schreiben
vom 17. Dezenber 1998;
Seiten 3 bis 6 in der erteilten Fassung

Zei chnungen: Figuren 1 bis 5 in der erteilten Fassung

Zweiter Hilfsantrag

Anspr tche: 1 bis 7 eingereicht mt Schrei ben vom
17. Dezenber 1998

Beschrei bung: Seiten 2 und 7 eingereicht mt Schreiben
vom 17. Dezenber 1998;
Seiten 3 bis 6 in der erteilten Fassung

Zei chnungen: Figuren 1 bis 5 in der erteilten Fassung

Di e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) beantragte die
Zur ickwei sung der Beschwerde und den Wderruf des
Pat ent es.

Anspruch 1 in der erteilten Fassung (Hauptantrag) hat
f ol genden Wortl aut:

" 1. Ver fahren zum Betrei ben ei ner Anordnung zur
Gewebestinmul ati on bei ei nem Lebewesen mt ei nem
aus ei ner Spannungsquell e (6) gespeisten
Stimul ati onsi npul sgenerator (1) zur Erzeugung von
Stimul ationsi npul sen (37, 41), mt einer
Det ekt orei nrichtung (26) zur Erfassung der
Reaktion des Gewebes auf die Stinulation und mt
ei ner den Stinul ationsi npul sgenerator (1)
steuernden Steuereinrichtung (17), die zur
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Ermttlung der Stinulationsenpfindlichkeit (42)
des Gewebes sol ange ei ne Veranderung der Energie
E nachei nander erzeugter Stimnul ationsinpul se (37,
41) veranl al3t, bis die Detektoreinrichtung (26)
ei nen Wechsel von ei nem Ausbl ei ben der Reaktion
zu ei ner Reaktion oder ungekehrt erfalt, wobei
anschlieRend die Stimulationsinpulse (37, 41) mt
ei ner Energie erzeugt werden, die demfur die
Stinmul ati onsenpfindlichkeit (42) ermttelten Wert
S zuzuglich einem Si cherheitswert E, entspricht,
dadurch gekennzei chnet, dal3 bei der Ermttlung
der Stimul ationsenpfindlichkeit (42) die

Stinul ationsi npul se (37, 41) mt einer

| mpul sanplitude erzeugt werden, deren Spannung U
um ei nen dem Si cherheitswert E, entsprechenden
Spannungswert U, unter der nmaximal verfigbaren
Spannung U, der Spannungsquelle (6) |iegt, wobei
zur Ver anderung der Stinul ati onsenergie E die

| mpul sdauer t,; tg der Stimnulationsinpulse (37

41) verandert wird, und dal i m Anschluss an die
Ermttlung der Stinulationsenpfindlichkeit (42)
die Stimulationsinpulse (37, 41) mt einer der
ver f igbaren Spannung U, der Spannungsquelle (6)
ent sprechenden | npul sanplitude und der bei der
Det ekti on des Wechsel s bei der Reaktion des
Gewebes eingestellten | npul sdauer erzeugt

wer den. "

Der Wortl aut des Anspruchs 1 gendal3 dem ersten

Hi | fsantrag unterschei det sich von dem des Hauptantrags
dadurch, dass nach "Verfahren zum Betrei ben ei ner

Anor dnung zur GCewebestinul ation bei ei nem Lebewesen",
di e Angabe "zum ni cht therapeuti schen Zwecke"
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hi nzugef tgt wur de.

Der Wortl aut des Anspruchs 1 gendld dem zweiten

Hi | f santrag unterschei det sich von dem des Hauptantrags
dadurch, dass di e Angabe "Verfahren zum Betrei ben einer”
gestrichen wrde und der Anspruch somt auf eine
"Anordnung zur CGewebestimul ati on bei einem Lebewesen"
gerichtet ist.

Di e Beschwerdefidhrerin machte i mwesentlichen fol gendes
gel tend:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gendld dem Hauptantrag sei
kein Verfahren zur therapeutischen Behandl ung i m Si nne
von Artikel 52 (4) EPU. Das beanspruchte Verfahren

bezi ehe sich ausschliel3lich auf eine Bestinmung der
Stinmul ati onsschwel | e und di ene nur dem Zweck, die
Energi e der Stinulationsinpul se auf den geri ngst
nogl i chen Wert einzustellen, umso Energie einzusparen
und di e Lebensdauer einer nornal erweise als
Spannungsquel | e verwendeten Batterie zu verl dangern. Ei ne
derartige Bestimung der Stinulationsschwelle sei far
den therapeuti schen Nornmal betrieb einer Stinulations-
anordnung, wie z. B. eines Herzschrittmachers, gar nicht
erforderlich, da imPrinzip imer mt der héchsten

ver figbaren | npul senergie stinmuliert werden konnte.

Der vorliegende Sachverhalt sei unmittelbar mt demin
der Entscheidung T 789/96 (ABI. EPA 2002, 364)
vergl ei chbar, in welcher insbesondere der auf ein
Verfahren zur Steuerung der Stinul ationsenergie eines
Her zschrittmachers gerichtete, unabhangi ge Anspruch 26
ei nen gl ei charti gen Anspruchsauf bau aufw es. Dennoch
wur de kei nes der beanspruchten Verfahren als ein

t her apeuti sches Verfahren im Sinne von Artikel 52 (4)
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EPU angesehen. We in der Entscheidung T 789/96 sei auch
i mvorliegenden Fall die entschei dende Frage diejenige
nach dem Zweck der Weiterbil dung eines Verfahrens durch
eine Erfindung. Sei dieser nicht auf eine Verbesserung
der Therapie gerichtet, so sei das Verfahren als

ni cht -t her apeuti sch anzusehen.

Di e Sachlage in der Entscheidung T 82/93 (ABI. EPA 1996,
274) sei dagegen nicht mt der des Streitpatents
vergl ei chbar, da dort ein funktional er Zusamenhang

zwi schen ei nem genessenen Paraneterwert und der
angewandt en t her apeuti schen Behandl ung das beanspruchte
Verfahren zu ei nem Verfahren zur therapeutischen
Behandl ung machte. Imvorliegenden Fall gebe es jedoch
kei nen sol chen Zusammenhang, da die ermttelte

Stimul ati onsenpfindlichkeit und die damt verbundene
optimerte Stinulationsenergie nur dem Zweck der

Ener gi eei nsparung und ni cht dem der Steuerung der

t her apeuti schen Behandl ung di ent en.

| m Ubri gen befinde sich die Sachl age des vorliegenden
Fal I s weitgehend i m Ubereinstinmmung nit derjenigen in
der Entscheidung T 426/89 (ABl. EPA 1992, 172), in

wel cher ein nahezu gl ei ch abgefasster Anspruch als ein
ver kappter, wenn auch nicht ganz klar abgefasster,

Vorri chtungsanspruch angesehen wurde, der nicht von dem
Ausschl uRt at best and des Artikels 52 (4) EPU betroffen
sei. In diesem Zusamenhang sei festzustellen, dass in
der Patent beschrei bung wi ederholt von "der erfindungs-
gemalRen Anordnung” die Rede sei, so dass daher be
korrekter Auslegung des Gegenstandes des erteilten

Pat ent anspruchs 1 gemaR Artikel 69 (1) EPU erkennbar

wer de, dass dieser eigentlich eine Vorrichtung betreffe.
Dabei sei auch zu bericksichtigen, dass die

Pat enti nhaberin i hr Ei nverstéandnis zu dem Vorschl ag der
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Pr uf ungsabt ei | ung, durch den di e urspringlichen

Vorri chtungsanspriche utberhaupt erst in

Ver f ahr ensanspr iiche geandert worden waren, nur unter der
Vor ausset zung gegeben hatte, dass entsprechende
Anderungen in der Beschreibung unterblieben waren

Des weiteren sei imvorliegenden Fall von Bedeutung,
dass der Anspruch 1 gemall Hauptantrag | ediglich
definiere, dass anschlieRend an die Ermttlung der
Stinmul ati onsenpfindlichkeit Stimnulationsinpulse erzeugt
wir den, di ese Erzeugung jedoch nur eine vorbereitende
MaBnahnme darstelle, die nicht mt einer tatséachlichen
Abgabe der I npul se gl ei chzusetzen sei.

Di e zuséatzliche Einschréankung auf ein Verfahren zum

ni cht therapeuti schen Zwecke genmald dem Anspruch 1 des
ersten Hi | fsantrags raune dar tber hinaus jegliche
Bedenken bezlglich der Patentierbarkeit nach

Artikel 52 (4) EPU aus. Diese Anderung stehe im Ei nkl ang
mt Artikel 123 (2) EPU, da di e Annel dungsunterl agen
zwei fel sfrei das Einsparen von Energie zur Verl angerung
der Batteriel ebensdauer als nicht therapeutischen Zweck
der Erfindung offenbarten. I'm Ubrigen handele es sich
bei der vorliegenden Anderung um ei ne Ei nschrankung ohne
t echni sche Bedeutung, die genald der Entschei dung der

G ofRen Beschwerdekamer G 1/93 (ABl. EPA, 1994, 541)

zul &ssi g sei. Beispielhaft sei daruber hinaus auch die
Ent scheidung T 774/ 89, derzufol ge es nbglich sei, ein
Ver fahren auf seinen nicht-therapeuti schen Zweck zu
beschr &nken.

SchlieBlich sei der mt dem Anspruch 1 des zweiten
Hi | f santrags vorgenommene Wechsel der Kategorie zu einer
Anor dnung nach Artikel 123 (3) EPU nicht zu beanstanden,
da es sich dabei, vergleichbar mt demFall in der
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Ent schei dung T 426/ 89, nur um ei nen schei nbaren

Kat egori ewechsel handele. Da Anspruch 1 in der erteilten
Fassung bereits als ein Vorrichtungsanspruch mt einer
funktional en Definition einer Anordnung aufzufassen sei,
konnt en di e Anderung den Schut zbereich des Patents nicht
erweitern.

Di e Beschwerdef dhrerin beantragte auflerdem der G ol3en
Beschwer dekanmer fol gende Fragen vorzul egen

1. "lIs it allowable with regard to Art. 52 (4) EPCto
define, in a claimdirected to the use of a nedical
apparatus containing technical features having the
obj ect of producing a technical effect, such as
saving energy, one or nore features which per se may
have a therapeutic effect on the human or ani ma
body?"

[Ist es imH nblick auf Artikel 52 (4) EPU zul &assi g,
in einemauf die Verwendung ei ner mnedi zi ni schen
Vorrichtung gerichteten Anspruch mt techni schen

Mer krmal en, die das Erzielen eines technischen

Ef fekts, wi e das Einsparen von Energie, zum
CGegenstand haben, ein oder nehrere Merkmale, die an
sich einen therapeutischen Effekt auf den
menschl i chen oder tierischen Korper haben, zu
defi ni eren?]

2. "Wen determ ning whet her the category of a claimcan
be changed so as to neet the requirenents of clarity,
as in T426/ 89, which are the aspects of the claim
whi ch nust be considered to determ ne whether the
change is all owabl e?"

[ Wl che Aspekte sind bei der Beurteilung, ob, wie in
T 426/ 89, die Kategorie eines Anspruchs gewechselt



VI,

1121.D

- 8 - T 1021/98

wer den kann, um di e Anforderungen der Klarheit zu
erfallen, zu bericksichtigen, umfestzustellen, ob
der Wechsel zul &ssig ist?]

D e Beschwerdegegnerin fiuhrte i mwesentlichen aus:

Der Gegenstand des Anspruchs 1 gendl3 dem Haupt antrag

unf asse i nsbesondere ein Verfahren zum Betrei ben ei nes
Her zschrittmachers und enthalte Verfahrenschritte zur
Abgabe von Stinul ationsi npul sen, die eine Reaktion in
Form ei ner Kontraktion des Herzens zur Fol ge hatten. Das
Verfahren sei somt ein Verfahren zur therapeutischen
Behandl ung i m Sinne des Artikels 52 (4) EPU

Anders als in der Entscheidung T 789/96, in welcher die
Stinmul ati onsenpfindlichkeit durch ei ne Berechnung
ermttelt werde, beruhe das beanspruchte Verfahren auf

ei ner Reaktion des Patienten auf eine Reihe von |npul sen
mt sich andernder Energie. Dariber hinaus wirden genéal
dem vorliegenden Anspruch 1 i m Anschl uf3 an di ese Rei he
von "MeRi mpul sen”, Stinmulationsinpulse mt einer der
ermttelten Stinulationsenpfindlichkeit entsprechenden
Energi e zuzuglich eines Sicherheitswertes abgegeben.

Auch unterschei de sich der vorliegende Fall von der

Ent schei dung T 426/ 89, da die Merknal e des vorliegenden
Anspruchs 1 sich eindeutig auf Verfahrensschritte
beztgen, wobei insbesondere di e Abgabe von | npul sen und
di e entsprechende Reaktion des Gewebes ei ne

ent schei dende Rolle spielten, und somt kei neswegs als
funktionale Definitionen einer Vorrichtung angesehen
wer den kdnnen.

Andererseits werde eine Parallele zu dem der
Ent schei dung T 82/93 zugrundel i egenden Sachver hal t
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gesehen, indem auch i mvorliegenden Fall ein kausaler
Zusanmmenhang zw schen demermttelten Paranmeterwert und
der darauf hin angewandt en therapeuti schen Behandl ung
vorli ege.

Was den Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags betreffe, so
gehe di e Einschrankung des Verfahrens auf ein Verfahren
zum Betrei ben der Anordnung zur Gewebestimul ati on bei

ei nem Lebewesen "zum ni cht therapeuti schen Zwecke" uber
den O f enbarunggehal t der urspriunglich eingereichten
Unt erl agen hi naus und verstole somt gegen die
Vorschrift des Artikels 123 (2) EPU

SchlieRlich habe die Anderung i m Anspruch 1 des zweiten
H | f santrags von ei nem Verfahren zum Betrei ben ei ner
Anor dnung auf di e Anordnung an sich eine nach

Artikel 123 (3) EPU unzul 4ssige Erweiterung des
Schut zber ei chs zur Fol ge.

Ent schei dungsgr inde

1121.D

Die Beschwerde erfiullt die Erforderni sse der Arti kel 106
bis 108 EPU sowi e der Regel 64 EPU und ist somt
zul &ssi g.

Haupt ant r ag

Anspruch 1 in der erteilten Fassung definiert ein

Ver fahren zum Betrei ben ei ner Anordnung zur
Gewebestinmul ati on bei ei nem Lebewesen, wel ches nehrere
sich auf die Erzeugung von Stinul ati onsi nmpul sen

bezi ehende Merkmal e unf aldt.

| nsbesondere definiert Anspruch 1 Verfahrenschritte zur
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Ermttlung der Stinulationsenpfindlichkeit, wobei die
den Stimnul ati onsi npul sgener at or st euernde
Steuereinrichtung "zur Ermttlung der Stinulations-
enpfindlichkeit des Gewebes, sol ange ei ne Ver anderung
der Energie E nachei nander erzeugter Stinmnul ationsi nmpul se
veranl alRt, bis die Detektoreinrichtung ei nen Wechsel von
ei nem Ausbl ei ben der Reaktion zu einer Reaktion oder
ungekehrt erfalRt”, und wobei

"bei der Ermttlung der Stinulationsenpfindlichkeit die
Stinmul ationsi npul se mt einer |npulsanplitude erzeugt
wer den, deren Spannung U um ei nen dem Sicherheitswert E,
ent sprechenden Spannungswert U, unter der maxim

ver f igbaren Spannung U, der Spannungsquelle liegt".

Weiter definiert Anspruch 1 Verfahrenschritte im
Anschl uf3 an die Ermttlung der Stimulations-
enpfindlichkeit, "wobei anschlielend die

Stinul ationsinpul se mt einer Energie erzeugt werden,
die demfidr die Stinulationsenpfindlichkeit ermttelten
Wert S zuziglich einem Sicherheitswert E, entspricht”
und wobei

"im Anschluss an die Ermttlung der Stinmulations-
enpfindlichkeit die Stinulationsinpulse mt einer der
ver f igbaren Spannung U, der Spannungsquel |l e

ent sprechenden | npul sanplitude und der bei der Detektion
des Wechsel s bei der Reaktion des Gewebes eingestellten
| mpul sdauer erzeugt werden”.

(Her vor hebungen durch di e Kamer)

Es ist festzustellen, dass sich der Anspruchswort! aut
sowohl im Hinblick auf das Erzeugen von Stinul ations-

i mpul sen zur Ermttlung der Stinulationsenpfindlichkeit
al s auch beziglich des sich daran anschli elBenden

Er zeugens der Stinul ationsi nmpul se mt einer Uber der
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ermttelten Stinulationsenpfindlichkeit |iegenden
Energi e dersel ben Term nol ogi e bedi ent.

Bei den die Ermttlung der Stinulationsenpfindlichkeit
betreffenden Verfahrensschritten bedeutet das Erzeugen
der Stimul ati onsi npul se konkret, dass Stinmul ations-

i mpul se an das Gewebe abgegeben werden, die eine
Reakti on des Gewebes ausl 6sen, so dass der Anspruch nur
dahi ngehend ver st anden werden kann, dass sich auch das
daran anschl i elende Erzeugen der Stinul ationsinpulse mt
der ermttelten Energie auf deren konkrete Abgabe an das
Gewebe zum Zwecke einer Stinulation bezieht, da
andernfal I s di esel be Term nol ogi e unterschi edliche
Bedeut ung hatte.

Schon aus di esem Grund kann das Argunent der

Pat enti nhaberin, dass das Erzeugen von Stinul ati ons-

i mpul sen i m Anschlul3 an die Ermttlung der

Stinul ationenpfindlichkeit sich nur auf eine

vor berei t ende MaBnahne bezi ehe, ohne dass tatsachlich
| mpul se abgegeben wirden, nicht Uberzeugen.

| m Gbrigen ist es unklar, w e das Erzeugen eines

Stinmul ationsi npul ses mt vorgegebener | npul sdauer und -
Ampl i tude, jedoch ohne sei ne Abgabe, Uberhaupt technisch
zu verstehen wiare. Di e Beschreibung enthadlt in dieser

Hi nsi cht auch keinerlei Angaben, wi e derartiges
realisiert werden konnte.

Aus der vorstehenden Betrachtung fol gt, dass die
Ver fahrensschritte der Erzeugung von Stinmul ations-

i mpul sen i m Anschlul3 an die Ermttlung der

Stinul ati onsenpfindlichkeit die konkrete Abgabe von
| mpul sen zum Gegenst and haben, die eine in den

vor ausgehenden Verfahrensschritten ermttelte,
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ausr ei chende Energi e zum Hervorrufen einer
Geweber eakti on aufwei sen und damt tatséachlich eine
Stinmul ati on bew rken.

Dabei ist zu bericksichtigen, dass das beanspruchte

Ver fahren auch das Betrei ben eines Herzschrittmachers

ei nschliel3t, dessen einziger Zweck therapeutischer Natur
ist, ndmich Stinulationsinpul se zu erzeugen, wel che bei
ei nem er krankt en Herzen Herznmuskel kontrakti onen
hervorrufen, um so ausbl ei bende natirliche Herzschl age
Zu ersetzen.

Es kann daher kein Zweifel daran bestehen, dass sich die
beanspruchte Erzeugung von Stinul ationsi npul sen genéaf3
den Verfahrensschritten i m Anschluf3 an die Ermttlung
der Stimul ati onsenpfindlichkeit auf eine therapeutische
Behandl ung bezieht. Damt enthéalt das Verfahren gemal
Anspruch 1 des Hauptantrags zum ndest einen
Verfahrenschritt zur therapeutischen Behandl ung und
fallt somt, in Ubereinstinmmung mt standiger

Recht sprechung der Beschwerdekanmrern (vgl. T 820/92
(ABI . EPA 1995, 113); T 82/93) unter den
Ausschl uRt at best and des Artikels 52 (4) EPU

Dar Uber hinaus |egt die Kanmer Wert auf die
Feststel l ung, dass sich auch fur die vorgenannten
Verfahrensschritte zur Ermttlung der

Stinmul ati onsenpfindlichkeit die Frage nach ihrem

t her apeuti schen Charakter stellt, da sich bei ihnen,
unbeschadet dessen, dass sie einemtechnischen Ziel, we
der Verringerung des Batterieverbrauchs, dienen und
dabei nur sporadi sch erzeugt werden ndgen, nicht ohne
wei teres nicht-therapeuti sche Wrkungen von

t her apeuti schen Wrkungen trennen | assen.
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So bew rken zum ndest diejenigen der bei der

Dur chf ihrung di eser Schritte abgegebenen "MeMi npul se",
deren Energi e Uber der zu ermttel nden Stinul ati ons-
schwel l e I'iegt, Herzmuskel kontrakti onen.

Dabei kann auch wahrend der regel ma3i g durchgef dhrten
Ermttlung der Stinulationsenpfindlichkeit das Herz des
Patienten sich in einem pat hol ogi schen Zustand ohne oder
m t unzurei chenden Her znuskel kontrakti onen befinden. Fur
di e Gesundheit des Patienten ist es daher nicht
unwesent | i ch, dass zum ndest einige der "MeRinpul se”
tatsachlich stinulierte Herznuskel kontraktionen
hervorrufen, da ansonsten di e Gefahr bestinde, dass
wahrend der Ermttlung der Stinulationsenpfindlichkeit
Uber einen zu | angen Zeitraum uber haupt keine

Herzt atigkeit stattféande. Deshalb | aRt sich den bei den
Verfahrensschritten zur Ermittlung der Stinulations-
enpfindlichkeit abgegebenen Stinul ati oni npul sen ei ne

t her apeuti sche Wrkung nicht generell absprechen.

I n di esem Zusamenhang i st schliel3lich noch zu beachten,
dass die Ermttlung der Stinulationsenpfindlichkeit

(d. h. der Schwelle, ab der Inpul se eine ausreichende
Energi e besitzen, umtatséachlich eine erfol greiche
Stinmulation zu bew rken) eine wesentliche MaBhahnme i m
CGesant kont ext der Stinul ationstherapie darstellt und
unabhangi g von dem Winsch nach geri ngem

Batteri everbrauch i m Rahmen ei ner Herzschrittmacher-

t herapi e regel ma3i g zum ndest in der Form durchgef Ghrt
wird, dass festgestellt wird, ob eine aktuel

ei ngestellte I npul senergie tatsachlich die gewlinschten
Her znuskel kont rakti onen hervorruft.

Das von der Beschwerdef Ghrerin vorgebrachte Argunent,
ei ne Bestimmung der Stinulationsschwelle sei fir den
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t her apeuti schen Nornmal betrieb ei nes Herzschrittnmachers
gar nicht erforderlich, da imPrinzip inmrer mt der
hochsten verfugbaren | npul senergie stimuliert werden
kénnte, ist nicht stichhaltig, weil selbst in demvon

i hr betrachteten Fall eine regel maBi ge Uber priif ung der
Schwel | wer t bedi ngung unver zi cht bar ware, da sich die
Stinmul ati onsschwel l e i m Lauf des Betriebs eines

Her zschrittmachers etwa durch physi ol ogi sche

Ver ander ungen oder Anderungen der Lage und/ oder des
physi kal i schen Zustands der Stinul ati onsel ektroden und
i hres Kontaktes zu dem zu stinulierenden Gewebe erhdhen
kann. Zudem findet sich in der Patentschrift sel bst
(vgl. Seite 7, Zeilen 26-37) der H nweis, dass die
Abgabe von Stinul ationsinpulsen mt der hochsten

ver figbaren Batteriespannung keine Garantie fur eine
tatsachlich w rksame Gewebestinulation ist. So ist

vor gesehen, bei schwicher werdender Batterie zusatzliche
Mallnahmen, wie z. B. eine Spannungsverdoppl ung der

Bat t eri espannung, vorzunehnen. Schlielllich sprachen auch
medi zi ni sche Grinde, wie etwa die Cefahr einer
zunehnmenden Rei zunenpfi ndl i chkeit, dagegen, ein Gewebe
dauerhaft mt unnétig hoher Energie zu stimulieren. D e
korrekte Einstellung der |npulsenergie imH nblick auf
di e i ndividuell en Bedirfnisse des jeweiligen Patienten
ist damt als eine Gundvoraussetzung fur eine

erfol grei che Durchf ihrung einer Stimnulationstherapie
anzusehen.

Di e Beschwerdefihrerin sieht eine Parallele zur

Ent scheidung T 789/ 96, da es auch dort umein Verfahren
gehe, durch das, wie imvorliegenden Streitpatent, die
Energi e der Stimul ationsinmpul se eines Herzschrittmachers
optimert wirde, umso die Batteriel ebensdauer zu

ver | dngern.
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2.5.1 Der demdortigen Fall zugrundeliegende Anspruch 1
definierte ein "Verfahren zur Steuerung der
Stinmul ati onsenergi e eines Herzschrittmachers mttels
einer Software..." und enthielt keine konkret auf die
Er zeugung von Stimul ati onsi npul sen gerichteten
Ver fahrenschritte.

Di e dort entschei dende Kamrer befand beziglich des
Cegenst andes di eses Anspruchs, dass er nicht als

Ther api ever f ahren anzusehen sei, da lediglich

verschi edene mt der Stinulationsenergie bzw.
Stinul ati onsschwel | e in Verbi ndung stehende Paraneter
mttels eines Progranms ermttelt wirden, und di ese
Paraneter nicht verwendet wirden, um eine unmttel bar
auf das Herz einwirkende G 6RBe zu steuern. Daher se
kei n ent sprechender funktional er Zusanmenhang zu ei ner
t her apeuti schen Behandl ung gegeben. Vi el nehr kdnne ein
Patient, dem ein ausschlielllich nach di esem Verfahren
arbei tender Herzschrittmacher inplantiert werde,
sterben, weil das Verfahren nur in periodischen

Abst anden dur chgef thrt werde (vgl. Entschei dungsgriinde,
Punkte 2.2.2.1 bis 2.2.2.4). Die Kanmer schlol3 ihre
Begrindung mt der Zusammenfassung: "Ein am nenschlichen
oder tierischen Korper vorgenomrenes Verfahren mt

Ei nsatz eines Herzschrittmachers, der eine

t herapeuti sche Wrkung erzielt, ist kein therapeutisches
Verfahren im Sinne des Artikels 52 (4) EPU, wenn durch
die Erfindung zwar das Verfahren weitergebildet wrd,
di ese Weiterbil dung aber nicht der Préavention oder
Behandl ung ei nes pat hol ogi schen Zustands dient." (vgl.
Ent schei dungsgr iinde, Punkt 2.2.3).

2.5.2 Cestutzt auf T 789/96 sei somt nach Auffassung der
Beschwerdef Uhrerin fir die Beurteilung, ob ein
beanspruchtes Verfahren von dem Ausschl ulit at best and des
Artikels 52 (4) EPU betroffen sei, lediglich

1121.D Y A
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festzustellen, ob die "Witerbildung", d. h. der Beitrag
der beanspruchten Erfindung zum Stand der Techni k, der
Praventi on oder Behandl ung ei nes pat hol ogi schen Zust ands
di ene.

Da bei m vorliegenden Anspruch der Beitrag zum Stand der
Techni k nur Verfahrenschritte zum Zwecke der

Ener gi eei nsparung und damt zur Verl angerung der
Batteri el ebensdauer nicht jedoch zur therapeutischen
Behandl ung ei nes Patienten unfasse, sei sein Gegenstand
ni cht von der Ausschl uBBbesti mmung des Artikels 52 (4)
EPU bet rof f en.

Der Ruckgriff auf die Begrindung in T 789/96 kann schon
deswegen ni cht Uberzeugen, weil im Gegensatz zum
dortigen Anspruch 1, der Anspruch 1 des vorliegenden

Pat ents ausdricklich den Schritt der Erzeugung von
Stimul ationsi npul sen unter Schutz gestellt sehen nbchte,
wel cher, w e vorstehend in Punkt 2.3 erlautert, der

t her apeuti schen Behandl ung ei nes Patienten dient.

Dar tiber hi naus ist das bezuglich der "Weiterbildung”
vor gebrachte Argunent der Beschwerdef dhrerin nicht
stichhaltig, da imvorliegenden Fall der therapeutische
Schritt der Abgabe der Stinmul ationsinpulse i mAnschluld
an die Ermttlung der Stinulationsenpfindlichkeit mt
der ermttelten optimerten Energie erfolgt und somt
ebenfalls als Bestandteil der "Witerbildung" anzusehen
WAr e.

Im Ubrigen teilt die Kamrer grundsatzlich nicht die von
der Beschwerdef threrin vorgebrachte Auffassung, nur die
"Weiterbildung” sei auf ihren noglichen therapeutischen
Charakter hin zu untersuchen, da nach gefestigter

Recht sprechung der Beschwerdekamrern séantliche Merkmal e
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ei nes Verfahrensanspruchs daraufhin zu Uberpriifen sind,
ob sie eine therapeutische Behandl ung darstellen (vgl.
etwa T 820/92, T 82/93).

Di e Entscheidung T 789/96 | 4Rt zudemin ihrer Begrindung
auch gar nicht erkennen, dass die Kamrer ei ne Abwei chung
von di eser gefestigten Rechtsprechung beabsichti gt

hatte. D e Begrindung bezieht sich in Punkt 2.2.2.3 im
Gegentei |l ausdrucklich auf die Entscheidung T 82/93 als
ei nen Vertreter der diesbeziglichen Rechtsprechung und
der mt ihr festgel egten Prinzipien, wobei sie, ohne die
Giltigkeit dieser Prinzipien in Frage zu stellen, den

i hr vorliegenden Sachverhalt von denjeni gen der

Ent schei dung T 82/93 unterschi eden sieht.

SchlielBlich ist es fraglich, ob das Verstéandnis der
Beschwer def hrerin der Entscheidung T 789/96, der
verwendete Begriff "Witerbildung" sei als der uber den
Stand der Techni k hi nausgehende beitrag der Erfindung zu
verstehen, zutreffend ist. Anspruch 1, dber den die
Kanmer zu entscheiden hatte, definierte namich in

di esem Si nne gar kein Therapi everfahren mt einerseits
an sich bekannten Verfahrenschritten, die eine

t her apeuti sche Wrkung auf den Korper hatten, und mt
andererseits eine "Witerbildung" betreffenden
Verfahrenschritten, die einen nicht-therapeutischen
Beitrag zum Stand der Technik lieferten.

In der Tat wies Anspruch 1 gar keine konkreten
Verfahrenschritte auf, denen eine therapeuti sche Wrkung
auf den Korper zuzuerkennen ware.

Anders lag in der Entscheidung T 789/96 der Sachverhalt
i nsbesondere bei dem unabhangi gen Anspruch 26. In di esem
Anspruch wurde ein weiterer Verfahrenschritt definiert,
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gemall wel chem ei ne besti mte Zahl von Stinmul ations-

i mpul sen hoher Energie in Reaktion auf einen als

unwi rksam defini erten Stinul ationsinmpuls erzeugt wurde.
Dabei handelte es sich | aut zugehori ger

Pat ent beschr ei bung of fensichtlich um eine therapeutische
Stinul ati on des Herzens.

Nachdem sich die in den Punkten 2.2.1 bis 2.2.3 gegebene
Begr indung auf den Gegenstand des Anspruchs 1 bezog,

wur de i m abschl i elenden Punkt 2.4 festgestellt: "Aus

di esen G inden genugt das Verfahren gemaf3 Anspruch 1 des
Haupt antrags den Erforderni ssen des Artikels 52 (4) EPU
Dersel be SchlulR gilt fir die weiteren Verfahrens-
anspriche 25 und 26 des Hauptantrags.". Eine

Ausei nanderset zung mt den i m Anspruch 26 enthal t enen,
tuber die Merkmal e des Anspruchs 1 hi nausgehenden

Ver fahrensschritten i st der Entscheidung T 789/96 nicht
zu entnehmen. Damt kann di ese Entscheidung fir einen zu
dem Gegenstand des Anspruchs 26 ahnlich gel agerten
Sachverhalt w e demvorliegenden nicht als nalRgebend
angesehen wer den.

I mvorliegenden Fall ist die Kanmrer aus den vorstehend
dar gel egten Grinden der Auffassung, dass das Verfahren
gemall Anspruch 1 eine therapeutische Wrkung hat und
somt unter die Ausschl uBbesti nmung des Artikels 52(4)
EPU fallt.

Di e Beschwerdefidhrerin bezog sich weiter auf die
Ent schei dung T 426/ 89.

Darin war di e Kamrer der Auffassung gel angt, dass der

i hr vorliegende, auf ein Verfahren zum Betrei ben eines
Her zschrittmachers gerichtete Anspruch die Schritte

ei nes techni schen Verfahrens angebe, welche kein
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Behandl ungsverfahren definierten, sondern viel nehr als
funktional e Definitionen der konstruktiven Merknal e

ei nes Herzschrittmachers zu verstehen seien. Bei
richtiger Auslegung gemdalR Artikel 69 (1), Satz 2 EPU
definiere somt der Anspruch kein Verfahren, sondern ein
Gerat (Herzschrittmacher) durch die jeweilige Funktion
seiner Bestandteile. Artikel 52 (4) EPU stehe danmit der
Pat ent f &hi gkeit des Gegenstandes des Anspruchs nicht im
Wege. | hre Bewertung des ihr vorliegenden Sachverhalts
sah di e Kamrer nicht zul etzt dadurch gestutzt, dal sich
i nsbesondere der kennzei chnende Teil des Anspruchs nach
i hrer Beobachtung ausschlief3lich auf Merkmal e bezi ehe,
di e den Ungang mit Regi sterinhalten eines Speichers
betrafen (vgl. Punkt 2.2 der G inde).

Der Sachverhalt in der vorliegenden Sache ist jedoch mt
denj eni gen der Entschei dung T 426/89 nicht vergl ei chbar,
da i mvorliegenden Anspruch 1 m ndestens ein
Verfahrensschritt zu identifizieren ist, der einer

t her apeuti schen Behandl ung ei nes Patienten dient.

Aus den vorstehend angegebenen G unden ist der
Haupt antrag ni cht gewahr bar.

Erster Hilfsantrag

Das Verfahren gemal3 Anspruch 1 des ersten Hil fsantrags
ist auf ein Verfahren zum Betrei ben der Anordnung zur
Gewebestinul ati on bei ei nem Lebewesen "zum ni cht

t her apeuti schen Zwecke" ei ngeschr ankt.

Es ist jedoch festzustellen, dass insbesondere eine

Er zeugung von Stinul ati onsi mpul sen i m Anschl ul3 an die
Ermttlung der Stimulationsenpfindlichkeit fir etwaige
ni cht -t her apeuti sche Zwecke i n den Annel dungsunterl agen
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ni cht offenbart ist.

Auch sind nach Auffassung der Kammer, w e vorstehend
erldutert, die Verfahrensschritte zur Ermttlung der
Stimul ati onsenpfindlichkeit in einemengen Zusammenhang
mt einer therapeutischen Behandl ung zu sehen.

Danit geht aber die Anderung "zum nicht therapeutischen
Zwecke" Uber den O f enbarungsgehalt der ursprunglich

ei ngerei chten Unterl agen hi naus und verst 6Bt somt gegen
Artikel 123 (2) EPU

Das Argunment der Beschwerdefidhrerin, es handele sich bei
der vorliegenden Anderung um ei ne Ei nschrankung ohne

t echni sche Bedeutung, die genald der Entschei dung der

G ofRen Beschwerdekamer G 1/93 (ABl. EPA, 1994, 541)
zuzul assen sei, kann im Hi nblick auf die fehlende

O fenbarung der Ei nschrankung ni cht Uberzeugen. Eine
Anderung des beanspruchten Verfahrens auf

ni cht -t her apeuti sche Zwecke wirde der Patenti nhaberin
Schutz fur etwas gewdahren, das sie am Annel detag ni cht
of fenbart hat.

Auch der Verweis der Beschwerdefihrerin auf die

Ent schei dung T 774/ 89 bl ei bt erfol gl os, da dort

ni cht -t her apeuti sche Wrkungen unzwei fel haft of fenbart
waren und sich von therapeuti schen Wrkungen ei ndeutig
trennen |ielen. Keiner dieser Unstande ist im

vor | i egenden Fall gegeben.

Aus di esen Grinden ist der erste Hilfsantrag nicht
gewahr bar .

Zweiter Hilfsantrag
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Anspruch 1 des zweiten Hilfsantrags richtet sich auf die
Anor dnung zur Gewebestimul ati on an sich.

W e jedoch bereits i mRahnmen der Di skussion des

Haupt antrags festgestellt wurde, ist dengegentber der
Cegenstand des Schut zbegehrens des Anspruchs 1 in der
erteilten Fassung auf ein Verfahren, genauer auf ein
Verfahren zum Betrei ben, d. h. Verwenden, der Anordnung
zur Cewebestinmul ation, gerichtet.

Grundsét zl i ch gewdhrt ein Patent, mt dem eine
Vorrichtung beansprucht wird, fur diese Vorrichtung
absol uten Schutz, d. h. unabh&ngi g davon, ob und ggf. wo
und in wel chem Sachzusanmmenhang si e Verwendung fi ndet.
Daraus fol gt, dass der Schutzbereich eines Anspruchs fr
ei ne bestimte Verwendung einer Vorrichtung kleiner ist
al s der eines Anspruchs fur die Vorrichtung per se (vgl.
G 2/88 (ABI. EPA 1990, 93).

Was Gegenstand des Schut zbegehrens ist, ist in den
Anspr ichen, wo zweckmalRig, mittels einer Bezei chnung des
Cegenstandes der Erfindung und den techni schen

Mer kmal en, die zu seiner Festlegung notwendi g sind,
angegeben (Regel 29 (1) EPU). G undséatzlich koénnen

Pat ent anspriiche al s Gegenstand des Schut zbegehrens nur
entweder eine Tatigkeit oder eine Sache definieren (vgl.
G 2/ 88, Absatz 2.2). Je nachdem ob der Gegenstand des
Schut zbegehrens eine Tatigkeit oder eine Sache ist,
werden im Normal fall die technischen Merkmal e sich auf
Tati gkeiten bzw. Sachen beziehen. Es sind jedoch auch
Anspruchsfornmen noglich, bei denen sowohl technische

Mer kmal e, die sich auf Tatigkeiten beziehen, als auch
techni sche Merkmal e, die sich auf Sachen bezi ehen, zur
Fest| egung des beanspruchten Gegenstandes verwendet

wer den. Mogliche derartige Anspruchsfornen sind z. B
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Tatigkeit A mttels Sache B oder Sache B fur

Tatigkeit A, aber auch Tatigkeit A zur Herstellung der
Sache B oder Sache B hergestellt mt Tatigkeit A In
wel chem Unf ang di e techni schen Merknmal e den
beansprucht en Gegenstand festl egen, hangt in diesen
Fal | en davon ab, ob der Gegenstand des Schutzbegehrens
eine Tatigkeit oder eine Sache ist. Es komt somt der
Bezei chnung des Cegenstandes der Erfindung i m Anspruch
ei ne entschei dende Rolle zu.

D e Bezei chnung des CGegenstandes der Erfindung genmal? dem
erteilten Anspruch 1 betrifft eindeutig ein Verfahren
und | aBt somt keinen Zweifel, dass der Gegenstand des
Schut zbegehrens ein Verfahren ist.

Die Bewertung in der Entscheidung T 426/89, die in der
ei nschl agi gen Recht sprechung der Beschwer dekamrern ni cht
weiterverfol gt wirde, ist damt fur die Beurteilung des
vorliegenden Falles nicht als nmal3gebend anzusehen.

Das in di esem Zusamenhang vorgetragene Argunent der
Beschwer def Ghrerin, durch das Heranzi ehen der
Beschrei bung, in welcher w ederholt auf die
"erfindungsgemalRe Anordnung" Bezug genommen wird, se
ei ndeuti g erkennbar, dass der Schutzbereich des
Streitpatents die Anordnung sel bst unfasse, ist nicht
tber zeugend.

Der Schutzbereich eines Patents ist gemald Artikel 69 (1)
EPU durch den Inhalt der Patentanspriiche besti mt, wobei
j edoch di e Beschrei bung und di e Zei chnungen zur

Ausl egung heranzuzi ehen sind. Nach dem Protokol | Uber
di e Ausl egung des Artikels 69 EPU kann ausgehend von

ei ner wortwortlichen Ausl egung der Patentanspriche eine
Erwei t erung des Schut zberei chs in Ubereinstinmng mit
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al | genei neren Uber | egungen zur Erfindung, die sich aus
der Beschrei bung und den Zei chnungen ergeben,
gerechtfertigt sein. Jedoch rechtfertigt eine in der

Pat ent beschr ei bung enthal tene Darstellung einer zur

Dur chf ihrung des beanspruchten Verfahrens verwendet en
Vorrichtung, sel bst wenn diese i mWderspruch zum
Gegenstand der erteilten Anspriche als "erfindungsgemall"
bezei chnet wird, nicht die Erweiterung des Schutzes von
der beanspruchten besonderen Verwendung der Vorrichtung
auf die Vorrichtung an sich.

Sonmit hat die Anderung in Anspruch 1 des zweiten

H | f santrags von ei nem Verfahren zum Betrei ben ei ner
Anor dnung auf di e Anordnung an sich eine nach
Artikel 123 (3) EPU unzul 4ssige Erweiterung des
Schut zberei chs zur Folge (vgl. hierzu auch T 82/93).

Daher ist auch der zweite Hilfsantrag nicht gewahrbar.
Vor |l agen an di e G ol3e Beschwer dekamer

D e Antrage der Beschwerdef tUhrerin auf Vorl age zweier
Fragen an di e G olRe Beschwerdekamer, werden von der
Kamrer zuridckgew esen, weil keine der beiden Fragen auf
di e Kl &rung al | genei ner Rechtsprinzipien gerichtet ist,
wel che ei ne Befassung der G olRen Beschwer dekammer
rechtfertigen wirden

Die erste Frage nach der Zul assigkeit eines

Nebenei nanders von Merkmal en mt techni schem und sol chen
mt therapeutischem Effekt in ei nem Verwendungsanspruch
wurde bereits, wi e oben dargelegt, in einer Reihe von
Beschwer dekanmer ent schei dungen behandelt (vgl. etwa

T 820/92 und T 82/93), denenzufol ge der CGegenstand eines
Ver f ahr ensanspruchs von der Ausschl ul3besti mung des
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Artikels 52 (4) EPU betroffen ist, wenn der Anspruch
auch nur ein einziges Merkmal, das al s ei ne MalBhahnme zur
t her apeuti schen Behandl ung des nenschli chen oder
tierischen Korpers anzusehen ist, beinhaltet.

Die zweite Frage ist insoweit unzutreffend, als im
vorliegenden Fall kein Wchsel der Kategorie
erforderlich ist, umdie Erforderni sse der Klarheit zu
erfallen.

Al'l genein jedoch sind die Aspekte, die bei einem
Kat egori ewechsel zu beachten sind, bereits in der
Ent schei dung der G of3en Beschwer dekanmrer G 2/ 88
erlautert.

6. Der Unstand, dass der nach Artikel 52 (4) EPU nicht
pat ent f ahi ge Gegenstand der erteilten Patentanspriche
auf ei nem Vorschlag der Prifungsabteilung basiert, mag
von der Beschwerdefidhrerin zu Recht bekl agt werden
Dennoch kann sie sich nicht mt Recht auf einen
Vertrauenschutz in di esem Zusammenhang berufen. Denn
letztlich tragt sie alleine die Verantwortung far
Anderungen an der Patentannel dung. Dar iber hinaus dient
das dem Pruf ungsverfahren nachgeschal tete Ei nspruchs-
verfahren gerade dazu, Beurteilungen der Prifungs-
abteilung, u. a. bezlglich der Patentierbarkeit des
Anspruchsgegenst andes sowi e der Zul assigkeit von
Ander ungen, einer Uberprifung zu unterzi ehen

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G unden wurde entschi eden:

1. Di e Beschwerde wird zurickgew esen
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2. D e Antrage auf Vorlage an die G ofRe Beschwerdekanmer

wer den zur ickgew esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Di e Vorsitzende:

R. Schunacher G Davi es
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