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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Iv.

Sowohl die Patentinhaberin als auch die Einsprechende
legten Beschwerde gegen die Zwischenentscheidung der
Einspruchsabteilung ein, das Europadische Patent Nr. 2
584 983 auf der Basis des ersten Hilfsantrags aufrecht-

zuerhalten.

Die mindliche Verhandlung vor der Beschwerdekammer fand

am 15. November 2022 statt.

Die endgliltigen Antrage der Parteien lauten wie folgt:

Die Beschwerdefilhrerin 1 (Patentinhaberin) beantragt
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung
oder auf der Basis eines der Hilfsantrdge 1 bis 11,

alle eingereicht mit der Beschwerdebegriindung.

Die Beschwerdefiihrerin 2 (Einsprechende) beantragt die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den Wider-
ruf des Patents. AuRerdem beantragt sie, die Hilfsan-

tradge 2 bis 10 nicht in das Verfahren zuzulassen.

Die folgenden Druckschriften sind fir die vorliegende

Entscheidung von Bedeutung:
El EP 2 016 918 Al
E2 UsS 6,669,701 B2

E3 UsS 2007/0016205 Al

Anspruch 1 des Patents wie erteilt (Hauptantrag) lautet
wie folgt:

"Knochenplatte zur Zusammenwirkung mit Knochenschrauben



VI.
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(4), die jeweils einen Kopf (40) und einen Schraub-
schaft (43) aufweisen, um Teile eines gebrochenen oder

geschadigten Knochens zu fixieren, umfassend:

einen vorzugsweise langlichen Plattenkdrper (1) aus
insbesondere gewebevertraglichem, vorzugsweise steifem
Material, der eine Plattenebene und eine Langsachse
bestimmt,

Lochausbildungen (2) gquer zur Plattenebene, die aus
einem ersten Rundloch (21) und einem zweiten Rundloch
(22) bestehen, welche sich unter Bildung von Kanten
(23,24) schneiden,

wobeil das erste Rundloch (21) grobBer als das zweite
Rundloch (22) ist, und wobei obere Regionen (25,27) des
ersten und zweiten Rundlochs (21,22) einen grdBeren
Durchmesser als untere Regionen (26,28) des ersten und
zweiten Rundlochs (21,22) aufweisen, und wobei die
untere Region (26) des ersten Rundlochs (21) kegel-
stumpfformig ausgebildet ist, gekennzeichnet durch
genau eine umlaufende radiale Rippe (33) in beiden
Rundlochern, die von beiden Rundlochwandungen ausgeht,
um beide Rundldcher (21,22) herumfihrt und sich in

einer Ebene zur Rundlochmitte hin erstreckt."

Die Argumente der Einsprechenden zu den fir die Ent-
scheidung relevanten Punkten lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

Hauptantrag - Unzuldssige Erwelterung

Das Merkmal "genau eine umlaufende radiale Rippe" im
Anspruch 1 sei den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen
nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmen. Durch die
Einschrankung des Anspruchs von "einer" auf "genau
eine" Rippe sei ein negatives Merkmal hinzugefiigt

worden, insofern, dass weitere umlaufende Rippen ausg-
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eschlossen worden seien. Es konne aber der urspring-
lichen Offenbarung nicht entnommen werden, dass die
Knochenplatte keinesfalls weitere Rippen aufweisen
dirfe. Da das negative Merkmal "keine weiteren Rippen"
der Anmeldung nicht als wesentlich entnommen werden
konne, fiihre es zu einer unzuldssigen Erweiterung, wie
in der Entscheidung T 1120/05 erklart.

Das Merkmal "genau eine Rippe" sei lediglich in den
Zeichnungen, nicht aber der Beschreibung offenbart. Ein
negatives Merkmal dirfe aber gemal der Entscheidung
T 1120/05 nicht einer schematischen Zeichnung entnommen

werden.

In der Beschreibung sei zwar von "der Rippe" die Rede
(Seite 4, 2. Absatz). Dies beziehe sich aber auf das
bevorzugte Ausfihrungsbeispiel mit nur einer Rippe, das
in den Zeichnungen dargestellt sei. Weitere
Ausfiihrungsbeispiele mit mehr als einer Rippe wiirden

dadurch aber nicht ausgeschlossen.

Uberdies sei die Erfindung infolge der Aufnahme des
Merkmals "wobei obere Regionen des ersten und zweiten
Rundlochs einen grdBeren Durchmesser als untere
Regionen des ersten und zweiten Rundlochs aufweisen"
unvollstandig definiert, da die folgenden Merkmale
nicht in den Anspruch aufgenommen worden seien:

- "Die oberen Regionen 25 und 27 sind schiisselformig
ausladend gestaltet, wahrend die unteren Regionen 26
und 28 Mantelfldchen mit geraden Mantellinien

bilden" (Seite 10, Zeilen 17 bis 19);

- "Das groRere Rundloch 21 weist oberhalb des Vor-
sprungs 33 einen oberen, rundkehlfdrmigen Abschnitt 31
mit, oder auch ohne Grat 61 auf, und unterhalb der
Rippe 33 sind ein mittlerer, rundkehlfdrmiger Abschnitt

36 und ein unterer, kegelstumpfformiger oder konischer
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Abschnitt 26 vorgesehen" (Seite 4, Zeilen 23 bis 30;
Seite 11, Zeilen 17 bis 22);

- "Die untere Region 26 bildet einen kegelstumpffor-
migen Abschnitt, der sich zur Unterseite des Platten-
kérpers 1 hin verjingt (Seite 4, Zeilen 27 bis 28;
Seite 10, Zeilen 22 und 23)".

Das obige Merkmal sei lediglich aus Seite 10, Zeilen 19
bis 21, offenbart, allerdings nur im Zusammenhang mit
den fehlenden Merkmalen, die mit diesem in einem
funktionellen Zusammenhang stinden und wesentlich fir

die Erfindung seien.

Ohne diese Merkmale umfasse der Anspruchsgegenstand
Ausfihrungsbeispiele, die nicht ausreichend offenbart
seien und mit denen der gewilinschte technische Effekt

nicht erzielt werden konne.

Somit erfille Anspruch 1 nicht die Erfordernisse des
Artikels 123(2) EPU.

Zulassung der Einwdnde betreffend die Merkmale

"verjilingt" und "ein gréBerer Durchmesser"

Die Aufnahme des Merkmals "wobei obere Regionen des
ersten und zweiten Rundlochs einen grdReren Durchmesser
als untere Regionen des ersten und zweiten Rundlochs
aufweisen" stelle eine unzulassige Erweiterung dar,
weil in der Beschreibung (Seite 10, Zeilen 19 bis 21)
nur von mehreren grdBeren Durchmessern, nicht aber wvon

nur einem einzigen die Rede sei.

Zudem sei das Merkmal "kegelstumpffdrmig" nur zusammen

mit dem Merkmal "sich zur Unterseite hin verjuingend" in
der Beschreibung offenbart (Seite 4, Zeilen 28 und 29;

Seite 10, Zeilen 22 und 23).
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Dies seien keine neuen Einwd@nde, sondern sie stellten
lediglich eine Ergéanzung zu den fritheren Einwanden dar.
AuBerdem seien sie rechtzeitig, namlich einen Monat vor
der mindlichen Verhandlung, vorgebracht worden. Sie

sollten daher zugelassen werden.

Hauptantrag - Neuheit

El offenbare in den Figuren 1 und 3 eine Knochenplatte
mit allen Merkmalen des Oberbegriffs des Anspruchs 1.
Diese Knochenplatte habe genau eine umlaufende Rippe in
beiden Rundléchern, die sich in einer Ebene zur Rund-
lochmitte hin erstrecke. Wie aus den Figuren 1 und 5a
erkennbar sei, handele es sich dabei um die unterste

Rippe, da alle anderen Rippen unterbrochen seien.

Der in El1 verwendete englische Begriff "thread" sei
iilberdies nicht als "Gewinde" zu verstehen, sondern
konne, wie in E2 (Spalte 2, Zeilen 28 bis 37) und in E3
(Absatz [0024]) beschrieben, auch Rippe bedeuten. E1
offenbare daher mit dem Begriff "thread" auch
parallele, rippenfdrmige Strukturen. Auch die Figuren
5a bis 5c¢ zeigten eindeutig horizontal angeordnete
umlaufende Rippen, die sich in einer Ebene erstreckten.
SchlieBlich sei dem Fachmann bekannt, dass die mit
einem Gewinde versehene Knochenschraube der El1 statt
mit einem Gewinde in der Rundlochdéffnung auch mit einer
oder mehreren Rippen zusammenwirken und denselben

technischen Effekt erzielen kdnne.

Daher sei der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht neu

gegeniber EI1.

Hauptantrag - Zulassung des Einwands zur erfinderischen

Tdtigkeit
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Der in der Beschwerdebegrindung (Punkt V.) bereits
angekiindigte Einwand der mangelnden erfinderischen
Tatigkeit habe erst nach Erhalt der Mitteilung vom

19. September 2022 substantiiert werden kdnnen, da erst
dann klar gewesen sei, welches Merkmal des Anspruchs 1
die Kammer als neu gegeniiber dem Stand der Technik
ansehe. Daher solle der Einwand ins Beschwerdeverfahren
zugelassen werden, obwohl er erst nach der Ladung zur

mindlichen Verhandlung vorgebracht wurde.

Die Argumente der Patentinhaberin zu den fir die
Entscheidung relevanten Punkten lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

Hauptantrag - Unzuldssige Erwelterung

Im Streitpatent sei stets nur von "der" Rippe die Rede,
und es sei in den Zeichnungen lediglich eine einzige
Rippe dargestellt. Es handele sich dabei nicht um ein
Negativmerkmal. Somit sei die von der Einsprechenden

zitierte Entscheidung T 1120/05 nicht relevant.

Der Anspruchsgegenstand mit dem Merkmal "genau eine
Rippe" sei somit unmittelbar und eindeutig in den

urspringlichen Anmeldungsunterlagen offenbart.

Das Merkmal, dass das erste Rundloch groBer als das
zweite Rundloch sei, sei mit den Merkmalen "die oberen
Regionen sind schiisselformig ausladend gestaltet", "die
Rippe ist inmitten des oberen Abschnitts angeordnet”
und "der kegelstumpffdrmige Abschnitt verjingt sich zur
Unterseite hin" nicht untrennbar verknlpft. Der Ein-
wand, dass durch das Weglassen dieser wesentlichen
Merkmale die erwiinschte Wirkung nicht erzielt werde,

beziehe sich nicht auf die Erfordernisse des Artikels
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123(2) EPU.

Der Anspruch 1 erfiille somit die Erfordernisse des
Artikels 123(2) EPU.

Zulassung der Einwdnde betreffend die Merkmale

"verjiingt" und "ein gréBerer Durchmesser"

Die Einwande beziiglich des Singulars des Merkmals
"einen groBeren Durchmesser" und beziiglich des Merkmals
"verjingt" seien von der Einsprechenden erstmalig mit
dem Schreiben vom 12. Oktober 2022 (Punkte 1.2 und 1.3)
und damit nach der Ladung zur mindlichen Verhandlung
vorgebracht worden. Da die Einsprechende keine stich-
haltigen Grinde fir auBergewdhnliche Umstande vorge-
bracht habe, seien sie gemal Artikel 13(2) VOBK nicht

zuzulassen.

Hauptantrag - Neuheit

El zeige eine Knochenplatte mit einem Gewinde in den
beiden Rundlochwandungen, Jjedoch keine einzelne um-
laufende Rippe. Die in den schematischen Zeichnungen
der E1 dargestellten Strukturen wirde der Fachmann
entsprechend der Beschreibung als Gewinde interpre-

tieren, das eine Steigung aufweise.

Da die Knochenplatte der El1 nicht genau eine radiale
Rippe aufweise, die sich in einer Ebene zur Rundloch-
mitte hin erstrecke, sei der Gegenstand des Anspruchs 1

neu gegeniber dieser Druckschrift.

Hauptantrag - Zulassung des Einwands zur erfinderischen

Titigkeit

Der Einwand der mangelnden erfinderischen Tatigkeit sei
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erstmalig in dem Schreiben der Einsprechenden vom

12. Oktober 2022, und damit nach der Ladung zur mind-
lichen Verhandlung, vorgebracht worden. Die wvage Ankin-
digung in der Beschwerdebegrindung koénne nicht als

Substantiierung betrachtet werden.

Der Einwand stelle daher eine Anderung des Beschwerde-
vorbringens der Einsprechenden dar und sei gemal
Artikel 13(2) VOBK 2020 nicht zuzulassen, da keine
stichhaltigen Grinde fir das Vorliegen aubergewdhn-

licher Umstande vorgebracht worden seien.

Entscheidungsgriunde

1. Gegenstand der Erfindung

Die Erfindung bezieht sich auf eine Knochenplatte, die
einen vorzugweise langlichen Plattenkdrper aus gewebe-
vertraglichem, steifen Material aufweist, der eine
Oberseite und Unterseite und eine Langsachse bestimmt.
Quer zur Plattenebene sind Lochausbildungen vorgesehen,
die aus einem ersten, groBeren Rundloch (21) und einem
zweiten, kleineren Rundloch (22) bestehen, wobei sich
die Rundlocher unter Bildung von Kanten (23, 24)
schneiden, zwischen denen ein Durchlass fir den Schrau-
benschaft einer Knochenschraube gebildet wird. Die
oberen Regionen (25, 27) der Rundldcher haben einen
grolBeren Durchmesser als die unteren Regionen (26, 28).
Die untere Region (26) des ersten Rundlochs ist kegel-
stumpfformig ausgebildet. Um beide Rundlocher herum ist
genau eine radiale Rippe (33) vorgesehen, die von der
Lochwandung ausgeht und sich in einer Ebene zur Rund-

lochmitte hin erstreckt.
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Hauptantrag - Unzuladssige Erweiterung

Das Merkmal "genau eine Rippe" ist in den urspring-
lichen Anmeldungsunterlagen unmittelbar und eindeutig
offenbart. In allen Zeichnungen ist lediglich eine
einzige Rippe dargestellt, die in der Beschreibung
stets als "diese Rippe" oder "die Rippe" bezeichnet
wird (siehe z.B. Seite 3, Zeile 27, und Seite 11,
Zeilen 2 und 4). Die schematische Natur der Zeichnungen
andert in diesem Fall an ihrer eindeutigen Offenbarung
nichts. In der der Entscheidung T 1120/05 zugrunde-
liegenden Sachlage war dagegen das hinzugefiigte Merkmal
nicht eindeutig offenbart. Die zitierte Entscheidung

ist daher nicht relevant.

Dass es sich bei den genannten Offenbarungsstellen um
die Beschreibung von bevorzugten Ausfihrungsformen
handelt, ist unerheblich. Eine Beschrankung des
Anspruchsgegenstandes auf ein bevorzugtes Ausfihrungs-
beispiel verstdBt nicht gegen Artikel 123 (2) EPU.

Entgegen der Auffassung der Einspruchsabteilung kann
die Kammer keine eindeutige funktionale Verbindung
zwischen dem hinzugefiigten Merkmal und den weiteren von
der Einsprechenden genannten Merkmalen erkennen. Insbe-
sondere ist das Merkmal "obere Regionen der Rundlocher
haben einen groBeren Durchmesser als untere Regionen"
nicht mit den Ubrigen Merkmalen untrennbar verknipft.
Die oberen Regionen der Rundldcher haben einen gréBeren
Durchmesser, um das Einsetzen von Knochenschrauben,
deren Kopf im oberen Bereich einen groReren Durchmesser
hat, zu ermdglichen. Die schiisselfdrmige Wandung ermdg-
licht, dass sich ein Schraubenkopf mit teilspharischer
Unterseite an der abgerundeten Flache abstiitzen kann
(Seite 12, erster Satz). Das Merkmal, dass die untere

Region 28 zylindrisch oder kegelstumpfformig ausgebil-
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det ist, kann das Einsetzen der Schraube erleichtern.

Entgegen der Ansicht der Einsprechenden wiirde der
Fachmann den Anmeldungsunterlagen auch nicht entnehmen,
mit einer Knochenplatte ohne die Merkmale

- "die oberen Regionen sind schiisselfdrmig ausladend
gestaltet, wadhrend die unteren Regionen Mantelflachen
mit geraden Mantellinien bilden" und

- "das Rundloch hat einen oberen rundkehlformigen
Abschnitt oberhalb der umlaufenden Rippe, einen
mittleren, rundkehlfdrmigen Abschnitt unterhalb der
umlaufenden Rippe sowie einen unteren, kegelstumpf-
formigen Abschnitt, der sich zur Unterseite des
Plattenkdrpers hin verjlingt"

sei das gewlinschte Ergebnis der gegenseitigen Klemmung
(Seite 4, Zeilen 4 bis 7) nicht zu erzielen.
SchlieRlich ist im Anspruch 1 wie urspriinglich einge-
reicht, auf dem Anspruch 1 des Hauptantrags basiert,
die Schisselform der oberen Regionen und die Position

der Rippe nicht erwahnt.

Anspruch 1 des Hauptantrags erfiillt daher die Erfor-
dernisse des Artikels 123(2) EPU.

Zulassung der Einwdnde betreffend die Merkmale

"verjlingt" und "ein grdBerer Durchmesser"

Diese Einwande wurden von der Einsprechenden erstmalig
mit dem Schreiben vom 12. Oktober 2022, und damit nach
Zustellung der Ladung zur mindlichen Verhandlung vorge-
bracht.

Entgegen der Meinung der Einsprechenden stellen sie
keine Erganzungen zu den friiheren Einwanden dar, da die
beanstandeten Merkmale im bisherigen Verfahren nicht

behandelt worden waren. Die Einwande werden daher als
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Anderung des Vorbringens der Einsprechenden aufgefasst,
das gemal Artikel 13(2) VOBK nur bei Vorliegen
auBergewdhnlicher Umstande gerechtfertigt ware. Solche

Umstédnde sind weder vorgetragen noch ersichtlich.

Die Einwdnde werden daher nicht ins Verfahren

zugelassen.

Hauptantrag - Neuheit

El offenbart eine Knochenplatte umfassend einen lang-
lichen Plattenkdrper mit zwei sich schneidenden Rund-
l6chern. Es wurde von den Parteien nicht bestritten,
dass die oberen Regionen der Rundldcher einen grdBeren
Durchmesser haben als die unteren. Allerdings weist die
Knochenplatte der El nicht genau eine Rippe auf, die
sich in einer Ebene zur Rundlochmitte hin erstreckt.
Die Knochenplatte der El zeigt vielmehr ein Gewinde an
der Innenwand der Rundlocher. Es spielt dabei keine
Rolle, ob der Begriff "thread" auch "Rippe" bedeuten
kann, wie von der Einsprechenden unter Verweis auf E2
(Spalte 2, Zeilen 28 bis 37) und E3 (Absatz [0024])
behauptet. In der El1 kann jedenfalls nur ein Gewinde,
also ein fortlaufend wendelartiger Vorsprung, gemeint
sein, da stets davon die Rede ist, dass es mit dem
AuBengewinde eines Schraubenkopfs zusammenwirken kann
(Figur 5c, z.B. Spalte 8, Zeile 56, bis Spalte 9, Zeile
2). Ob es moéglich ware, dass der Schraubenkopf auch mit
einer oder mehreren Rippen anstelle eines Gewindes
zusammenwirkt, ist dabei unerheblich, da der Fachmann
eine dahingehende Offenbarung der El1 nicht unmittelbar

und eindeutig entnimmt.

AuBerdem kann man den schematischen Zeichnungen der E1
nicht unmittelbar und eindeutig entnehmen, dass nur

genau eine "Rippe" um beide Rundldcher herumfiihrt,
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wahrend die anderen unterbrochen sind, und dass alle
"Rippen" horizontal angeordnet sind, wie von der Ein-
sprechenden mit Verweis auf die Figuren 1 und 5a bis 5c
behauptet. Der Fachmann wiirde vielmehr die in den
Figuren 5a bis 5c gezeigten Strukturen als schematische
Darstellung der Windungen des in der Beschreibung ge-
nannten Gewindes ansehen und folgern, dass sich keine
dieser Windungen in einer Ebene zur Rundlochmitte hin

erstreckt.

Die Druckschrift E1 offenbart also weder das Merkmal
"genau eine Rippe", noch das Merkmal, dass diese Rippe
sich in einer Ebene erstreckt. Der Gegenstand des
Anspruchs 1 des Hauptantrags ist somit neu gegeniiber
El.

Hauptantrag - Zulassung des Einwands zur erfinderischen
Tatigkeit

Ein Einwand zur erfinderischen Tatigkeit von Anspruch 1
des Hauptantrags wurde von der Einsprechenden erstmalig
mit dem Schreiben vom 12. Oktober 2022, und damit nach

Zustellung der Ladung zur mindlichen Verhandlung vorge-
bracht.

Das Argument der Einsprechenden, erst nach Kenntnis der
vorldufigen Einschatzung der Kammer iUber die gegeniiber
El als neu anzusehenden Merkmale habe der Einwand sub-
stantiiert werden konnen, kann die Kammer nicht akzep-
tieren. Die in der Mitteilung vom 19. September 2022
von der Kammer gedulerte vorlaufige Meinung basiert
ausschlieRlich auf dem friheren Vorbringen der Betei-
ligten und bestatigt die Einschatzung der Einspruchs-
abteilung. Die Kammer sieht daher keine auBergewdhn-
lichen Umstande, die eine Zulassung des Einwands nach
Artikel 13(2) VOBK 2020 rechtfertigen wirden.
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Dass die Einsprechende einen derartigen Einwand in
ihrer Beschwerdebegriindung bereits angekiindigt hat,
dabei unerheblich, da die bloBe Ankiindigung eines

ist

Einwands noch keinen Vortrag darstellt, der spater
zuldssigerweise konkretisiert werden konnte. Der
Einwand stellt daher eine Anderung des Beschwerdevor-

bringens dar, iUber deren Zulassung entschieden werden

muss.

Der Einwand zur erfinderischen Tatigkeit wird daher

nicht zugelassen.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben.
2. Das Patent wird in der erteilten Fassung aufrecht
erhalten.
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