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betreffend das Gebrauchsmuster 298 24 944

hier: Loschungsantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mundliche Verhandlung vom 14. Januar 2008 durch den Vorsitzenden

Richter Mullner sowie die Richter Dipl.-Phys. Dr. Morawek und Dipl.-Ing. Bernhart

beschlossen:

1. Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschluss
des Deutschen Patent- und Markenamtes - Gebrauchsmuster-
abteilung | - vom 24. April 2006 aufgehoben.

2. Das Gebrauchsmuster 298 24 944 wird gelodscht.

3. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird als unzuldssig ver-

worfen.

4. Die Kosten des Loschungsverfahrens in beiden Rechtszigen
tragt die Antragsgegnerin.

Grinde

Die Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen Patent- und Markenamts hat das
am 3. Juni 1998 angemeldete Gebrauchsmuster 298 24 944 mit der Bezeichnung
"Medizinisches Instrument zur Behandlung vom biologischem Gewebe", das die
innere Prioritat der deutschen Patentanmeldung 197 25 477 in Anspruch nimmt
und das am 17. Juli 2003 mit 20 Schutzansprtichen in das Gebrauchsmusterregis-

ter eingetragen worden ist, mit Beschluss vom 24. April 2006 teilgeldscht, soweit



es Uber die Schutzanspriiche 1 bis 16 nach dem Hilfsantrag vom 3./24. April 2006
hinausgent.

Gegen den vorgenannten Beschluss richten sich die Beschwerden der Ge-
brauchsmusterinhaberin (Beschwerdefihrerinl) und der Antragstellerin (Be-

schwerdeflhrerin 11).

Zu weiteren Einzelheiten des Beschwerdeverfahrens wird auf den Akteninhalt ver-

wiesen.

In der mundlichen Verhandlung uberreicht die Gebrauchsmusterinhaberin neue

Schutzanspriiche 1 bis 14 gemald Hauptantrag.

Die Gebrauchsmusterinhaberin stellt den Antrag,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und den Léschungsan-
trag im Umfang des in der mindlichen Verhandlung Ubergebenen
Hauptantrags zuriickzuweisen, im Ubrigen die Beschwerde der

Antragstellerin zurtickzuweisen.

Die Antragstellerin stellt den Antrag,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung | vom
24. April 2006 (298 24 944 LO |1 162/04) abzuandern und das Ge-
brauchsmuster 298 24 944 in vollem Umfang zu l6schen;

im Ubrigen die Beschwerde der Antragsgegnerin zuriickzuweisen.



Sie ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 unter ande-

rem gegeniber dem den Entgegenhaltungen

LLO5 EPO0317507B1 (beglaubigte Ubersetzung gemaR
LLO 5a) und
LLO 35 US 4 265 228

entnehmbaren Stand der Technik nicht schutzféahig sei.

Der in Merkmalsblocke gegliederte, ansonsten wortlich wiedergegebene Schutz-
anspruch 1 lautet:

M1  Medizinisches Instrument zur Behandlung von biologischem
Gewebe,

M1.1 mit einer Einrichtung zum Erzeugen von extrakorporalen
Druckwellen

M1.2 und mit einem Ubertragungselement (2) zum Einkoppeln
der Druckwellen in den Kérper von Lebewesen,

dadurch gekennzeichnet,

M2 dass das Ubertragungselement (2) aus einer metallischen
Sonde besteht,

M3 die eine stumpfe Sondenspitze (22) mit einer flachen Aus-
trittsgrenzflache (24) aufweist,

M4  die unfokussierte, mechanisch erzeugte Druckwellen in das
biologische Gewebe einkoppelt,

M5  die von einem auf eine hohe Endgeschwindigkeit von 5 bis
20 m/s beschleunigten und auf das Ubertragungsele-
ment (2) auftreffenden Schlagteil (10) erzeugbar ist,

M6  dessen Schlagfrequenz ca. 1 bis 30 Hz, vorzugsweise 6 bis
20 Hz, betragt,



M7  dass die Einrichtung zum Erzeugen von Druckwellen aus
einem in einem Gehause (4) gefuhrten, mit Hilfe eines An-
triebsmittels (14) hin- und her bewegbaren Schlagteil (10)
besteht, das auf das Ubertragungselement (2) mehrere
Kraftstt3e ausibt,

M8  dass das Schlagteil (10) infolge des Kraftstol3es eine Druck-
welle in das Ubertragungselement (10) induziert,

M9  dass sich die Druckwelle bis zu der auf die Korperoberfla-
che aufgesetzte Austrittsgrenzflache (24) der stumpfen
Sondenspitze (22) des Ubertragungselementes (2) fort-
pflanzt und in den Korper einkoppelt,

M10 dass zwischen Ubertragungselement (2) und dem Gehé&u-
se (4) ein in Axialrichtung wirkendes Feder-/Dampfungsele-
ment (30) angeordnet ist, gegen das ein Ringbund (3) des
Ubertragungselementes (2) als Anschlagelement anliegt,

M11 dass das Feder-/Dampfungselement (30) das Ubertra-
gungselement (2) in Axialrichtung von dem Gehause (4)
entkoppelt,

M12 dass das Feder-/Dampfungselement (30) die Auslenkung
des Ubertragungselementes (2) begrenzt, so dass die Son-
denspitze (22) einen Hub von weniger als 0,5 mm ausfihrt,
und

M13 dass das Ubertragungselement (2) an der Austrittsgrenzfla-
che (24) einen grol3eren Durchmesser aufweist als an der

Eintrittsgrenzflache (26).

Zu den Unteransprichen 1 bis 14 sowie zu den weiteren Unterlagen wird auf den

Akteninhalt verwiesen.



Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulassig und begrindet, da sie zur L6-

schung des Gebrauchsmusters fihrt.

Es kann dahinstehen, ob der Schutzanspruch 1 durch die urspriingliche Offenba-
rung gedeckt ist. Denn der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 beruht nicht auf
einem erfinderischen Schritt. Der zustédndige Fachmann ist ein berufserfahrener
mit der Konstruktion von medizinischen Geraten befasster Diplom-Ingenieur der
Fachrichtung Maschinenbau, der medizinische Belange betreffend einen Arzt zu
Rate zieht.

Nach den Angaben in der Streitgebrauchsmusterschrift (Seite 1, Absatze 1 und 2)
betrifft das angegriffene Gebrauchsmuster ein medizinisches Instrument zur Be-
handlung von biologischem Gewebe. Derartige Instrumente dienen dazu, mittels
Druck- oder Stofl3wellen den Heilungsprozess unter anderem bei Knochenbrichen
aber auch Paradonthose zu beschleunigen. Ein weiteres Einsatzgebiet ist die
Schmerztherapie. Weiter ist in der Gebrauchsmusterschrift ausgefuhrt (Seite 1,
Absatz 3 bis Seite 2, Absatz 2), dass bei bislang bekannten extrakorporalen
Druckwellengeneratoren eine erzeugte Druckwelle auf das Objekt fokussiert wird,
was zu einer Beschadigung des Gewebes fuhren kénnte. Hingegen misse eine
gleichmafige Beaufschlagung beispielsweise eines gesamten Knochenbruchbe-

reichs fir ein befriedigendes Behandlungsergebnis erzielt werden.

Daran orientiert sich die dem Gebrauchsmuster zugrunde liegende Aufgabe, einen
Druckwellengenerator so auszubilden, dass er auf eine einfache und kostengunsti-
ge Weise eine gleichméalige Energieverteilung der Druckwellen auf einen grof3fla-
chigen Wirkungsbereich ermoglicht (vgl. Gbm-Schrift, Seite 2, Absatz 3).



Aus der Entgegenhaltung LLO 5, die den nachstliegenden Stand der Technik re-
prasentiert, ist allgemein eine Vorrichtung zur Einwirkung auf ein Objekt mittels Ul-
traschall-Schwingungen bekannt (vgl. den Patentanspruch 1). Bei der anhand der
Figur 1 beispielhaft erlauterten Ausfiihrungsform wirkt die Vorrichtung als Lithotrip-
ter zwar auf einen zu zertrimmernden Stein als Objekt ein, jedoch eignet sich die
Vorrichtung in ihrer Funktionsweise auch zur Behandlung anderer Objekte, unter
anderem zur Behandlung von biologischem Gewebe (vgl. in LLO 5a, Seite 12,
Abs. 3) [M1]. Die Vorrichtung weist einen Ultraschall-Sto3wellen-Generator (vgl.
Anspruch 1), somit eine Einrichtung zum Erzeugen von extrakorporalen Druckwel-
len auf, da Ultraschallwellen sich in einem Medium bekanntlich als Druckwellen
ausbreiten [M1.1]. Gemalf Figur 1 ist in der Vorrichtung ein aus einer metallischen
Sonde bestehendes Ubertragungselement vorgesehen (vgl. in LLO 5a die Be-
schreibung zur Figur 1 auf Seite 3, vorletzter Absatz "aus Stahl gebildeter Wellen-
leiter 4") [M2]. Die Lange des Wellenleiters ist dem jeweiligen Anwendungsfall an-
gepasst zu dimensionieren, bei der invasiven Behandlung gemafR Figur 1 (Litho-
tripter) entsprechend langer, um mit dem freien Ende die Druckwelle direkt auf den
zu zertrimmerten Stein zu Ubertragen (LLO 5a Seite 5, Absatz 5), wobei das En-
de des Wellenleiters stumpf an einer flachen Austrittsgrenzflache gestaltet sein
muss, damit die Druckwelle direkt auf den Stein einwirkt. Bei einer nichtinvasiven
Anwendung (bei entsprechend kirzerem Wellenleiter) wird die unfokussierte, me-
chanisch erzeugte Druckwelle Gber den Wellenleiter in das biologische Gewebe
des Korpers eingekoppelt, indem die Austrittsgrenzflache des stumpfen Wellenlei-
terendes auf die Kérperoberflache aufgesetzt wird [M1.2], [M4], [M9]. Die Druck-
wellen werden durch ein auf eine hohe Endgeschwindigkeit beschleunigtes und
auf den Wellenleiter 4 auftreffendes Projektil 1 als Schlagteil erzeugt [~ M5], des-
sen Schlagfrequenz etwa 25-30 Hz betragt (LLO 5a, Seite 5, vorletzter Absatz)
und somit in dem im Merkmal [M6] angegebenen Bereich liegt. Das Projektil 1 sei-
nerseits ist zum Erzeugen der Druckwellen in einem Geh&use gefihrt (Blasrohr 2;
vgl. LLO 5a, Beschreibung zur Figur 1 ab Seite 3) und Ubt, mit Hilfe eines An-
triebsmittels (Kolben 13, Verdichter 14) hin und her bewegt, auf den Wellenleiter

Kraftstol3e aus, wobei das Projektil (Schlagteil) in Folge jedes Kraftstol3es eine



Druckwelle in den Wellenleiter 4 induziert [M7], [M8]. Ferner ist zwischen dem
Wellenleiter 4 und dem Gehé&use (Auflage 12) ein Dampfungsanschlag 11 ange-
ordnet, der in Axialrichtung als Feder-/Dampfungselement wirkt und gegen den ein
(mit dem Wellenleiter fest verbundener; vgl. LLO 5a, Seite 4, Absatz 1) Ring 10
als Anschlagelement anliegt [M10], womit der Wellenleiter vom Gehéuse in Axial-
richtung entkoppelt [M11] und zugleich die Auslenkung des Wellenleiters und da-

mit der Hub von dessen freiem Ende begrenzt wird [~ M12].

Nach alledem unterscheidet sich der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 von der
aus LLO 5 bekannten Vorrichtung lediglich durch die Dimensionierungsangaben in
den Merkmalen [M5], [M12] und [M13].

Was den angegebenen Bereich von 5 bis 20 m/s flr das beim Auftreffen auf das
Ubertragungselement auf die Endgeschwindigkeit beschleunigte Schlagteil betrifft,
so ist zum Induzieren der beabsichtigten Druckwelle in das Ubertragungselement
die kinetische Energie des auftreffenden Schlagteils maf3geblich, die bekanntlich
durch die Masse und die Geschwindigkeit des Schlagteils bestimmt ist (E =
1/2 mv®). Der in [M5] angegebene Bereich von 5 bis 20 m/s bewegt sich im Rah-
men der erforderlichen Geschwindigkeit gegentber Projektilen zum Induzieren ei-
ner Druckwelle. Beispielsweise ergibt sich aus der LLO 35, wie es die Antragstel-
lerin in ihrem Schriftsatz vom 9. November 2007 auf Seite 2 unter c) zutreffend
ausfuhrt, durch die einfache Berechnung aus obiger Formel aus dem angegebe-
nen Wert der kinetischen Energie und der Masse des Projektils eine Geschwindig-
keit von etwa 7 m/s, welche damit im angegebenen Bereich liegt. Die in [M5] an-
gegebenen Grenzen fur den beanspruchten Bereich ergeben sich daher fir den

Fachmann durch einfache Versuche ohne erfinderisches Zutun.

Diese Bewertung trifft auch fur die in [M12] beanspruchte Hubbegrenzung der
Sondenspitze zu, zumal bei der Vorrichtung aus LLO 5 das am zu behandelnden
Objekt anliegende freie Ende des Wellenleiters nur einen moéglichst geringen Hub

ausfuhren darf, damit nur die Druckwelle auf dem Stein einwirkt und dieser nicht



durch eine zusatzliche axiale Bewegung des Wellenleiters unerwtinscht verlagert
wird, was der durch die Druckwelle verursachten Abschabwirkung am Stein entge-
genliefe. Der Fachmann ist deshalb in LLO 5 angehalten, den Dampfungsan-
schlag 11 so zu dimensionieren, dass die Auslenkung des Wellenleiters nur einen

madglichst geringen Hub an dessen Spitze ausfihrt.

SchlieRlich wird der Durchmesser der Austrittsgrenzflaiche des Ubertragungsele-
ments, die auf der Koérperoberflache aufsitzt, wie in [M13] angegeben, von dem zu
behandelnden biologischen Gewebe bestimmt. Diese Dimensionierung hat der
Fachmann deshalb in Absprache mit dem zu behandelnden Arzt, mit dem er in

standigem Kontakt steht, ohne erfinderisches Zutun vorzunehmen.

Nach alledem beruht der Schutzanspruch 1 nicht auf einem erfinderischen Schritt

und ist daher nicht schutzfahig.

Mit dem Schutzanspruch 1 fallen auch die Unteranspriiche 2 bis 14, da sie eine
schutzbegriindende Substanz nicht enthalten und eine solche von der Gebrauchs-

musterinhaberin auch nicht geltend gemacht wurde.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin erweist sich auf Grund des in der mundli-
chen Verhandlung gestellten Hauptantrags, der im Umfang hinter dem angefoch-
tenen Beschluss zuriickbleibt, mangels Beschwer als unzulassig.

Die Kostenentscheidung beruht auf 8 18 Absatz 2 Satz 2 GbmG i. V. m. § 84 Ab-
satz 2 PatG, 88 91 ff. Absatz 1 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine andere Entschei-

dung.

Miullner Dr. Morawek Bernhart
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