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Sachverhalt und Antrage

I. Gegen das europaische Patent Nr. 1 502 626 wurde im
gesamten Umfang Einspruch eingelegt auf der Basis von
Artikel 100 a) EPU in Verbindung mit Artikel 54 EPU
(mangelnde Neuheit) und Artikel 56 EPU (mangelnde
erfinderische Tatigkeit), auf der Basis von Artikel

100 b) EPU sowie auf der Basis von Artikel 100 c¢) EPU.

IT. In einer Zwischenentscheidung hielt die
Einspruchsabteilung das Patent auf der Basis eines von
der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren

eingereichten Hilfsantrags III beschrankt aufrecht.

IIT. Gegen diese Zwischenentscheidung legte die
Einsprechende Beschwerde ein und beantragte, die
angefochtene Entscheidung aufzuheben und das Patent
vollstandig zu widerrufen, da es auch im Rahmen des
Hilfsantrags III nicht ausreichend deutlich und
vollstandig offenbart (Artikel 100 b) EPU) und
unzuldssig erweitert sei (Artikel 100 c) EPU) sowie die
Erfordernisse der Artikel 54 (1), (2) und 56 EPU nicht
erfiillle (Artikel 100 a) EPU).

Iv. Die Patentinhaberin beantragte mit der
Beschwerdeerwiderung die Zurilickweisung der Beschwerde.
Hilfsweise wurde beantragt, das Patent beschrankt
aufrecht zu erhalten nach MaBgabe von Hilfsantragen IV
bis VII, die bereits erstinstanzlich eingereicht

wurden.

V. Beide Parteien beantragten hilfsweise die Anberaumung

einer mindlichen Verhandlung.



VI.

VII.

VIIT.

IX.

XT.
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Mit einem Schriftsatz vom 10. August 2018 beantragte
die Einsprechende eine Beschleunigung des
Beschwerdeverfahrens wegen eines anhangigen
Verletzungsverfahrens auf der Grundlage des
Streitpatents und antwortete auf die
Beschwerdeerwiderung. Das Oberlandesgericht Diisseldorf
(Deutschland) beantragte ebenfalls eine Beschleunigung

des Verfahrens mit einem Schriftsatz vom 19. Dezember
20109.

In einem Schriftsatz vom 29. Januar 2020 nahm die
Patentinhaberin zur Beschwerdebegriindung weiter

Stellung und figte einen weiteren Hilfsantrag VIII bei.

Die Kammer lud zur mindlichen Verhandlung und
versendete ihre vorlaufige Meinung in einer Mitteilung
nach Artikel 15(1) VOBK 2007.

Die Einsprechende nahm darauf mit einem Schriftsatz wvom
16. April 2020 Stellung, die Patentinhaberin mit einem
Schriftsatz datiert auf den 21. April 2020, eingegangen
am 20. Mai 2020. Die Patentinhaberin figte ihrem
Schriftsatz zwei weitere Hilfsantrdge bei (Hilfsantrage
IX und X). Daraufhin erwiderte die Einsprechende mit

einem Schriftsatz vom 8. Juni 2020.

Wahrend der miindlichen Verhandlung wurde mit den
Beteiligten der Einspruchsgrund nach Artikel 100 c) EPU
diskutiert. Die Patentinhaberin reichte wahrend der
mundlichen Verhandlung einen weiteren Hilfsantrag

(Hilfsantrag XI) ein.

Anspruch 1 des Hauptantrags ("Hilfsantrag III" des
erstinstanzlichen Verfahrens) lautet in der seitens der

Beschwerdefihrerin in der Beschwerde benutzten
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Merkmalsanalyse:

a) Medizinisches Instrument zur Behandlung
von biologischem Gewebe eines KOrpers von
Lebewesen,

b) mit einem Gehause,

c) mit einem Antriebsmittel zum
Beschleunigen eines Schlagteils zum Erzeugen
von Druckwellen auf ein Ubertragungselement,
d) wobei das Schlagteil fiir eine
wiederholtes Anschlagen gegen das
Ubertragungselement in dem Gehduse
periodisch hin- und herbewegbar ist,

e) und selbsttdtiqg rilickstellbar ist,

f) das Antriebsmittel das Schlagteil
pneumatisch beschleunigt,

g) und zwar mit einem Druck von bis zu 5
bar,

h) das Schlagteil liber das
Ubertragungselement unfokussierte,
mechanisch erzeugte Druckwellen in das
biologische Gewebe einkoppelt,

1) das Ubertragungselement aus einer Sonde
besteht, deren stumpfe Sondenspitze eine
flache oder konvex gekriummte
Austrittsgrenzfldche aufweist,

j) die Sondenspitze zur Einkopplung der
Druckwellen auf der Korperoberfldche
geeignet 1ist,

k) zwischen Ubertragungselement und dem
Gehduse ein federndes Didmpfungselement
angeordnet 1ist,

k2) das eine Riickstellfunktion fir das
Ubertragungselement aufweist,

1) das in Axialrichtung wirkt,



- 4 - T 0593/17

m) und gegen das ein Ringbund des
Ubertragungselements als Anschlagelement
anliegt,

n) das Didmpfungselement das
Ubertragungselement in Axialrichtung von dem
Gehduse entkoppelt,

0) das Didmpfungselement die Verlagerung des
Ubertragungselements begrenzt, so dass die
Sondenspitze einen Hub von weniger als 0,5
mm ausfiuhrt,

p) und wobei die Schlagfrequenz des
Schlagteils 1 bis 30 Hz, vorzugsweise 6 bis

20 Hz betrigt.

XIT. Die Anspruchssatze der Hilfsantrdge IV bis X
unterscheiden sich im fiir diese Entscheidung relevanten

Merkmal o) nicht vom Hauptantrag.

XITIT. Im Anspruchssatz des in der mindlichen Verhandlung
eingereichten Hilfsantrags XI &anderte die
Patentinhaberin das Merkmal o) in (Anderung

hervorgehoben) :

das Didmpfungselement die Verlagerung des
Ubertragungselements begrenzt, so dass die

Sondenspitze aufgrund der KraftstdBe einen

Hub von weniger als 0,5 mm ausfihrt
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Entscheidungsgriunde

Hauptantrag der Patentinhaberin - Anderungen
(Artikel 100 c) EPU)

1. Die Einsprechende hatte bereits im Einspruch
vorgetragen, dass unter anderem die Einfihrung des
Merkmals o) in den unabhdngigen Anspruch 1 zu einer
Anderung fihre, die weder in der urspriinglich
eingereichten Fassung der Stammanmeldung
(EP 98 934 990.7) noch in der urspringlich
eingereichten Fassung dieser Teilanmeldung offenbart

gewesen sei (Einspruch, Abschnitt 2.1).

2. Die Einspruchsabteilung (Entscheidung Absatz 17.3.1.1)
sah eine Offenbarung dieses Merkmals in der
urspringlichen Fassung der Stammanmeldung
(WO-A-98/57707) durch die Textstellen auf Seite 4,

vierter Absatz:

AuBerdem bringt dieses Feder-
Dédmpfungselement das Ubertragungselement
wieder in seine Ausgangslage nach jeder
Druckwelle zurick und begrenzt dessen

Auslenkung.
und auf Seite 8, zweiter Absatz:

Zugleich begrenzt es dessen Verlagerung
widhrend einer Druckwelle. ("Es" ist das
Feder/Dampfungselement, "dessen" ist das

Ubertragungselement)
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Diese Textstellen sind identisch zu entsprechenden
Textstellen in der Beschreibung der vorliegenden
Teilanmeldung (Seite 3, erster Absatz bzw. Seite 7, 1.
Absatz) .

Eine dem Merkmal o) entsprechende zahlenmaBige
Begrenzung findet sich in diesen Textstellen allerdings

nicht.

Die Patentinhaberin verweist in diesem Zusammenhang auf
die weitere Textstelle der Stammanmeldung auf Seite 9,
Zeilen 26 bis 28

Die Sondenspitze 22 fiihrt einen Bewegungshub
aus, der maximal ca. 1 mm und vorzugswelse

weniger als 0,5 mm betrigt.

Diese Textstelle ist identisch zur entsprechenden

Passage der Teilanmeldung auf Seite 8, dritter Absatz.

Sie tragt dazu vor:

Es ist eindeutig, dass die Begriff
Auslenkung, Verlagerung, Hub und
Bewegungshub synonym verwendet werden.
(Beschwerdeerwiderung, Seite 2, vorletzter
Absatz)

Im Folgenden werden die vorgenommenen Anderungen
gegenliber der Stammanmeldung diskutiert. Die
entsprechenden Textstellen der Stammanmeldung finden
sich genauso in der urspringlichen Teilanmeldung. Die
Diskussion der unzuldssigen Erweiterung nach

Art. 100(c) EPU betrifft daher sowohl das Verhdltnis
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zur Stammanmeldung nach Art. 76 (1) EPU als auch das
Verhdaltnis zur urspringlichen Fassung der Teilanmeldung
(Art. 123(2) EPU).

In den beiden von der Einspruchsabteilung
herangezogenen Abschnitten wird direkt auf ein Feder-
Dampfungselement bzw. Feder/Dampfungselement Bezug
genommen. Es "begrenzt" die "Auslenkung" des
Ubertragungselements, bzw. "begrenzt" die "Verlagerung"
des Ubertragungselements "wahrend einer Druckwelle™.
Wie das Feder-Dampfungselement zu realisieren ist, wird
in der Anmeldung nicht offenbart. Es ist davon
auszugehen, dass dem Fachmann gangige Realisierungen
fir Feder-Dampfungselemente bekannt sind.
Beispielsweise konnte es eine Schraubenfeder, eine
Blattfeder oder ein O-Ring aus Gummi sein. Allen diesen
gangigen Feder-Dampfungselementen ist dabei eigen, dass
sie aufgrund ihrer Federwirkung bzw. Elastizitat das
Ubertragungselement zuriickstellen koénnen und auch den

Weg des Ubertragungselements begrenzen.

Merkmal o) ist allerdings so zu interpretieren (das ist
auch im erstinstanzlichen Verfahren so gesehen worden,
siehe beispielsweise Entscheidung, Abschnitt 17.6.2.4,
zweliter Absatz), dass es das Dampfungselement ist, dass
diese besondere Begrenzung hervorbringt, also besonders
dimensioniert ist, nédmlich "so, dass die Sondenspitze
einen Hub von weniger als 0,5 mm ausfihrt". Diese
besondere Dimensionierung des Dampfungselements ist in
den beiden genannten Passagen nicht angesprochen,
insbesondere ist nicht angegeben, ob das
Dampfungselement aufgrund seiner mechanischen
Eigenschaften (Ende des Federwegs, maximale Kompression

des Gummi-O-Rings) unabhangig von den Wirkungen des
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KraftstoBes tUberhaupt keine grdBeren Wege des
Ubertragungselements zuldsst, oder ob unter gegebenen
Werten fir die Massen des Schlagteils, des
Ubertragungselementes und des KraftstoBes (der von den
Dimensionen der Anordnung und vom benutzten Druck
abhdngen wird), das Dampfungselement entsprechend
ausgewahlt bzw. dimensioniert wird, um bei
verschiedenen Werten eine entsprechende Begrenzung

sicherzustellen.

Eine Begrenzung einer Bewegung auf unter 0,5 mm ist nur
dem seitens der Patentinhaberin genannten Abschnitt zu
entnehmen. Diese Begrenzung auf eine besondere
Dimensionierung des Dampfungselementes zurickzufihren,

ist so nicht urspriinglich offenbart.

Zum einen ist bereits die Wortwahl dieses Abschnitts
"Bewegungshub der Sondenspitze" unterschiedlich zum
Wortlaut der beiden anderen Abschnitte: "Verlagerung"
bzw. "Auslenkung" des Ubertragungselements. Wie auch
von der Einsprechenden vorgetragen, sind diese Begriffe
nicht notwendigerweise synonym. Bei der Erzeugung der
Druckwellen bewegt sich das Ubertragungselement
gegenliber dem Gehause, aber auch das Gehduse wird sich
wegen der nicht hundertprozentigen Entkopplung von
Gehduse und "Ubertragungselement" mitbewegen, vor
allem, wenn es - wie beschrieben (Seite 7, 1. Absatz,
"Handstiick 1") - vom Anwender in der Hand gehalten
wird. Da in dem Abschnitt, der die zahlenmabige
Beschrankung des Hubs beschreibt, nicht klar ist,
welche Bewegung gemeint ist, ergibt sich nicht
eindeutig und unmittelbar, dass es die Dimensionierung
des Dampfungselements (welches nur die Bewegung von dem

Ubertragungselement gegeniiber dem Gehduse beschrinkt)
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12.
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ist, dass die numerische Grenze von "unter 0,5 mm"

sicherstellt.

Zum anderen wird im dritten genannten Abschnitt auf das
(Feder) -Dampfungselement lberhaupt kein Bezug genommen.
In den vorherigen Abschnitten wird der StoB zwischen
Schlagteil und Ubertragungselement beschrieben und
dabei unter anderem, dass die Massen von beiden an die
gewlinschten Druckwellen angepasst werden kdnnen (Seite
9, Zeilen 2 bis 5 flir das Schlagteil; Seite 9, Zeilen
13 bis 17 fiir das Ubertragungselement) und dass der
Druck, mit dem das Schlagteil beschleunigt wird "bis zu
5 bar" betragen kann (Seite 9, Zeile 1). Wie
unwidersprochen von der Einsprechenden ausgefiihrt weild
der Fachmann, dass die Massen und Geschwindigkeiten der
beteiligten StoBRpartner den Impuls des
Ubertragungselements bestimmen. Daher ist in diesem
dritten genannten Abschnitt offen, ob die beschriebene
Bewegungsbegrenzung durch geeignete Wahl der Parameter
der Massen und des Drucks (bei gegebenem
Dampfungselement) oder durch ein geeignetes
Dampfungselement fir beliebige Massen und Driicke, oder
durch Aufeinanderabstimmen der Parameter erreicht wird.
Es ist jedenfalls nicht offenbart - wie beansprucht -
dass das Dampfungselement so dimensioniert wird, dass
es die Bewegung der Sondenspitze unabhdngig von den
verwendeten Massen in jedem Fall auf unter 0,5 mm

begrenzt.

Die Patentinhaberin argumentierte unter anderem, dass
es flr den Fachmann "vollig abwegig" sei, den Begriff
"Hub" v6llig anders zu verstehen als den Begriff
"Verlagerung" und den Begriff "Hub" auf eine

Gesamtbewegung der Vorrichtung zu beziehen, ohne dass
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diese Gesamtbewegung einmal in der Beschreibung erwdahnt
sei." (Eingabe vom 29. Januar 2020, Seite 3, 3. Absatz,
dhnlich Eingabe vom 21. April 2020, die Seiten 6 und 7
iberbriickender Absatz). Der Begriff "Gesamtbewegung"
wird in der urspringlichen Beschreibung tatsdchlich
nicht verwendet, aber dass sich das Gehduse eines
Gegenstands bewegt, in dessen Inneren ein StoBl erfolgt,

der nicht vollstandig vom Gehause entkoppelt ist,

gehort zum Fachwissen einer Fachperson (sonst wirde
sich diese Uber "Entkopplung" gar keine Gedanken
machen). Es ist auch auffallend, dass in der
urspringlichen Beschreibung der Begriff "Hub" immer auf
die Sondenspitze bezogen ist und die Begriffe
"Verlagerung" und "Auslenkung" immer auf das
Ubertragungselement in Verbindung mit dem Feder-
Dampfungselement. Daher kann der Fachmann zumindest
zweifeln, ob "Hub" mit "Verlagerung" bzw. "Auslenkung"”
synonym verwendet wird. Die Analyse der Einsprechenden
- wie es der Fachmann als nicht synonym verstehen
konnte - ist schlissig, da zur Vermeidung von Schmerzen
bei der Anwendung des Druckwellentherapie auch eine
Bewegung des Gehduses eine Rolle spielen kénnte. Da in
der urspringlichen Anmeldung jeder Hinweis darauf
fehlt, dass "Hub der Sondenspitze" trotz bewusster
unterschiedlicher Wortwahl dennoch synonym zu
"Verlagerung" bzw. "Auslenkung" des
"Ubertragungselements" zu verstehen sei, fehlt es daher
an der eindeutigen und unmittelbaren Offenbarung von

Merkmal o).

Auch der Hinweis der Patentinhaberin (Eingabe vom 21.
April 2020, Seite 7, 3. Absatz), dass der Hub durch das
erfindungsgemalbe Dampfungselement begrenzt sei und der
maximale Hub somit unabhdngig sei von den konkreten

Betriebsparametern (KraftstdBe, Massenverhdltnisse von
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Schlagteil und Ubertragungselement und
Schlagteilgeschwindigkeit), entspricht zwar der
Interpretation des Merkmals o), ist aber so nicht in
der Anmeldung beschrieben. Die Unabhangigkeit des Hubs

von den Parametern ist nicht explizit erwahnt.

Die vorgenommene Anderung ist daher nicht durch die
urspringliche Offenbarung der Stammanmeldung gedeckt
(Artikel 76 (1)) EPU).

Wie oben angefithrt, ist damit die Anderung auch nicht
gegenliber der urspringlich eingereichten Fassung der
Teilanmeldung gedeckt (Artikel 123(2) EPU).

Der Hauptantrag der Patentinhaberin ist daher nicht

gewahrbar.

Hilfsantrdge IV bis X der Patentinhaberin

17.

Das Merkmal o) ist in unveranderter Form im Anspruch 1
der Hilfsantrage IV bis X der Patentinhaberin
enthalten. Damit widersprechen auch diese Hilfsantrage
Artikel 76(1) EPU und sind nicht gewadhrbar.

Hilfsantrag XI der Patentinhaberin

18.

Hilfsantrag XI wurde von der Patentinhaberin in der
mindlichen Verhandlung nach Abschluss der Diskussion
des Hauptantrags und der Hilfsantrdge IV bis X

eingereicht.
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Nach Artikel 13 (2) VOBK 2020 bleiben Anderungen des
Beschwerdevorbringens eines Beteiligten nach Zustellung
der Ladung zur mindlichen Verhandlung grundsatzlich
unberiicksichtigt, es sei denn, der betreffende
Beteiligte hat stichhaltige Grinde dafliir aufgezeigt,

dass auBRergewdbhnliche Umstande vorliegen.

Die Patentinhaberin argumentiert, dass auBergewdhnliche
Umstande vorlagen, da die Patentinhaberin zum ersten
Mal in der mindlichen Verhandlung von der Auffassung
der Kammer konfrontiert wurde, dass die zitierten
Passagen der urspringlichen Anmeldung keine
ausreichende Basis flur die Formulierung des Merkmals o)
seien, insbesondere, dass die Moglichkeit der
Berlicksichtigung der Bewegung des Gehduses es unklar
mache, was mit "Begrenzung des Bewegungshubs der

Sondenspitze" gemeint sei.

Die Problematik der unterschiedlichen verwendeten
Begriffe "Verlagerung", "Auslenkung" und "Bewegungshub"
war der Patentinhaberin aber bekannt. Dass
unterschiedliche Begriffe verwendet werden, hatte die
Einsprechende bereits im urspringlichen Einspruch
vorgetragen (Seite 9, 1. vollstandiger Absatz bis 2.
vollstandiger Absatz, Satz 1). In der
Beschwerdebegriindung wurde dann seitens der
Einsprechenden die Problematik der moglichen
unterschiedlichen Bedeutung der Begriffe detailliert
dargelegt (Seite 5, 1. vollstandiger Absatz bis Seite
6, 1. Absatz). Die moglicherweise fehlende
urspringliche Offenbarung des Merkmals o) in der
Fassung des Hauptantrags der Patentinhaberin und die

Argumente waren immer ein sehr streitiger Gegenstand
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des Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahrens.

Bei solch streitigen Themen miissen die Parteien damit
rechnen, dass die Kammer zu einem anderen Ergebnis
kommen kann als die Einspruchsabteilung. In jedem Fall
kann bei streitigen Themen nicht eine zu einem anderen
Ergebnis kommende Bewertung der Kammer genutzt werden,
um "auRergewdhnliche Umstéande" im Sinne von Artikel

13(2) VOBK 2020 zu begrinden.

Die Patentinhaberin kann daher von der Auffassung der
Beschwerdekammer nicht lberrascht sein und hatte friher

entsprechende Anderungen vorschlagen missen.

Da keine auBRergewdhnlichen Umstande vorlagen, wurde

Hilfsantrag XI nicht in das Verfahren zugelassen.

Da kein gewadhrbarer Antrag seitens der Patentinhaberin

vorliegt, ist das Patent zu widerrufen.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.

Das Patent wird widerrufen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



