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Sachverhalt und Antréage

1878.D

D e Beschwerdef dhrerin (Patentinhaberin) hat am 3. Apri
2003 gegen die am 27. Januar 2003 zur Post gegebene

Zw schenent schei dung der Ei nspruchsabteilung, in welcher
festgestellt wurde, dalR das européi sche Patent

Nr. 711 135 in der Fassung des i m Ei nspruchsverfahren

ei ngereichten zweiten Hi | fsantrags den Erfordernissen

des EPU geniigt, Beschwerde eingelegt. Die

Beschwer degebihr ist am4. April 2003 entrichtet worden,
di e Beschwer debegrindung i st am 6. Juni 2003 ei ngegangen.

Mt dem Ei nspruch war das gesante Patent auf der

G undl age des Artikels 100 a) EPU (fehl ende Neuheit und
erfinderische Tatigkeit) und des Artikels 100 ¢) EPU
angegri ffen worden.

Di e Einspruchsabteilung war der Auffassung, dafl3

Anspruch 1 des Haupt- und des ersten Hilfsantrags den
Erforderni ssen des Artikels 100 ¢) EPU nicht geniige, daR
aber di e vorgebrachten Ei nspruchsgrinde der
Aufrechterhal tung des Patents i m Rahnmen des zweiten

Hi | f santrags ni cht ent gegenst inden.

Am 5. August 2004 wurde mindlich verhandelt.

Di e Beschwerdefidhrerin beantragte di e Auf hebung der
angef ocht enen Ent schei dung und di e Zur dckwei sung der
Angel egenheit an die erste Instanz zur weiteren

Behandl ung auf der G undl age der Anspriche gemall dem der
angef ocht enen Ent schei dung zugrundel i egenden Haupt antrag
oder ersten Hilfsantrag ("1").
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Di e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) beantragte die
Zur ickwei sung der Beschwer de.

Der Anspruch 1 gemal3 Hauptantrag |autet wie folgt:

"Einteiliger Stent aus Bl ech, zum Aufweiten und

O fenhal ten von GefdRen, mt einemradial kontrahierten
Zustand zum Ei nfdhren ins Geféall und mt einemradial
expandi erten Zustand nach dem Ei nfdhren in das GCefal,
wobei der Stent Rippen (2, 2,a, 2b, 2c) und zw schen den
Ri ppen Freiraune (6, 6a) aufweist, imradial

expandi erten Zustand m ndestens ein stirnseitiges Ende
(1b, 1c) eine grolBere Radi al erstreckung aufwei st als der
restliche Haupt korper (la) des Stents, und R ppen (2) im
Berei ch zum ndest eines Stirnendes (1b, 1c) des Stents
(1) eine groBere Lange aufweisen als entsprechende

Ri ppen (2a, 2b, 2c) des Hauptkorpers (la) des Stents

(1)."

Der Wortlaut von Anspruch 1 gemél3 dem von der
Beschwer def Ghrerin unverandert aufrechterhalten

H | fsantrag 1 unterschei det sich dengegeniber nur
dadurch, dal3 "Bl ech" durch "Fl achbl ech" ersetzt wirde.

Zur Stitzung ihres Antrags hat di e Beschwerdefihrerin
f ol gendes vorgetragen

| m Gegensat z zur Auffassung der Ei nspruchsabteilung und
der Beschwerdegegnerin seien die beiden Ausdricke

"Bl ech” und "Fl achbl ech” nicht ausschlieB3lich in
Zusanmmenhang mt weiteren Verfahrenschritten of fenbart
gewesen. Vi el nehr konne der Fachmann der urspringlichen
Beschrei bung (si ehe WD 95/ 32688, Seite 2, erster Absatz,
in Zusammenhang mt Seite 3, Absatz 3) entnehnen, dal
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di e Bezei chnung "Stent aus Bl ech" oder "Stent aus

Fl achbl ech” fir einen einlagigen Stent stehe und zur
Abgrenzung gegen nehrl agi g ausgebil dete Stents di ene,

W e jene aus gewebtem oder gestricktem Draht- oder
Kunststoffmaterial. We ein solcher Bl echstent

hergestellt werde, spiele keine Rolle. Dem Fachmann sei

kl ar, dalR er sowohl aus einem Fl achbl ech geferti gt

wer den kdnne, we es z. B. in Anspruch 13 des

angef ocht enen Patents beschri eben sei, als auch aus

ei nem Rohr. Diese Alternativen seien ihmz. B. aus

EP- A-274 846 (siehe Spalte 15, Zeilen 37 bis 50) bekannt.
Wchtig sei lediglich, daB der Stent einlagig sei,

i nsbesondere um di e Gefahr einer Thronbose zu verringern.

Nach st andi ger Recht sprechung sei en nur dann nehrere
Mer kmal e al s genei nsam of f enbart anzusehen, wenn ein
enger struktureller und funktioneller Zusamenhang

zwi schen den Merkmal en bestehe. Dabei sei der
Zusanmmenhang der Merkmal e unter Bericksichtigung des

St andes der Techni k, der Aufgabe und der von der
Erfindung bereitgestellten Losung zu beurteilen. Im
vorliegenden Fall w sse der Fachmann, dal3 sel bst wenn im
Endpr odukt erkennbar wire, ob der Stent aus einem
zusamengerol | ten und geschwei Bt en Fl achbl ech oder aus
ei nem Rohr hergestellt wurde, einem solchen Unterschied
kei ne Bedeutung fir die Erfindung bei zunessen ware.
Daher sei es gerechtfertigt, einen Stent aus Bl ech oder
aus Fl achbl ech ohne die i murspringlichen Anspruch 13
ent hal tenen Herstel |l ungsnmerkmal e zu beanspruchen.

D e Beschwerdegegnerin (Ei nsprechende) hat diesen
Ausf ihrungen w der sprochen und fol gendes vorgebracht:
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Urspringlich seien lediglich Bl echstents of fenbart
gewesen, die derart aus Flachblech hergestellt seien,
wie es in der veroffentlichten Annel dung (WO 95/ 32688)
auf Seite 4, Absatz 1, in demdie Seiten 7 und 8

ver bi ndenden Absatz sowi e in Anspruch 13 beschrieben sei
Da die am weitesten gehende O f enbarung aus di esem
Anspruch hervorgehe, sei allenfalls eine
Anspruchsfassung gerechtfertigt, wie sie von der

Ei nspruchsabtei | ung zugel assen wurde. Stents, die auf
bel i ebi ge Wi se aus einem Bl ech, also z. B. aus einem
Rohr oder aus einem Fl achbl ech hergestellt seien, seien
dagegen urspringlich nicht offenbart gewesen. Folglich
wur den di e vorliegenden Anspriche gemall Haupt- und

Hi | fsantrag gegen Artikel 123 (2) EPU verstoRen.

Ent schei dungsgr inde

1878.D

D e Beschwerde ist zul assig.

Haupt ant r ag

Anspruch 1 des Hauptantrags enthalt im Vergleich zum
erteilten Anspruch 1 das zusatzliche Merkmal, dalR der
Stent aus Bl ech ist.

We di e Beschwerdefihrerin unter Bezugnahme auf die

EP- A-0 274 846 nachgew esen hat, versteht der Fachmann
unter dem Begriff "Stent aus Bl ech" sowohl einen Stent,
der direkt aus einem Rohr gefertigt ist, als auch einen
Stent, der aus einem Fl achbl ech hergestellt wurde.

I n den urspringlichen Unterl agen des angefochtenen
Patents (WD 95/32688) ist der Begriff "Blech" lediglich
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auf Seite 7, ab Zeile 23, im Zusammenhang mt der
Beschrei bung der Herstellung des erfindungsgenélien
Stents offenbart. Dort wird ausgefihrt, dal3 die die
Stents bildenden Teil e aus grol3fl achi gem Bl ech
ausgeschnitten werden, dall diese Teile mt Schlitzen
versehen und zu Zylindern gebogen werden, so dal sich
die seitlichen Rander berdhren und verschwei 3t werden
kénnen. Aus di eser Beschrei bung geht klar hervor, dafid
di e erfindungsgemiflen Stents aus Fl achbl ech geferti gt
werden, wi e es auch auf Seite 4, Absatz 1 und
Anspruch 13 der WO 95/ 32688 ausgefihrt w rd.

Damt ist in den urspringlichen Unterlagen des

angef ocht enen Patents ausschlief3lich ein Stent offenbart,
der aus einem Fl achbl ech gefertigt wird, nicht aber ein
Stent, der aus einem anderen Blech, we z. B. einem
rohrfdrm gen Bl ech, hergestellt ist. Der Begriff "Stent
aus Bl ech" stellt daher eine unzul &ssige Erweiterung im
Vergl eich zu dem urspringlich offenbarten Begriff "Stent
aus Fl achbl ech" dar.

Es mag zwar sein, dalR es, wie die Beschwerdefihrerin
behauptet, fur die Erfindung nicht relevant ist, ob ein
Stent direkt aus ei nem Rohr oder aus ei nem Fl achbl ech
hergestellt wird, solange der Stent einlagig hergestellt
wi rd. Bei der Beurteilung der ausreichenden O fenbarung
geht es hier aber nicht umdie Frage der Rel evanz des
Her st el | ungsverfahrens und der Anzahl der Lagen des
Stents, sondern ausschlielllich darum ob das

hi nzugenonmene Merkmal in seiner ganzen Bedeutungsbreite
urspringlich offenbart war oder nicht. Dabei ist unter
Anl egung des Neuhei t smal3st abes | ediglich zu prifen, ob
durch di e vorgenommenen Anderungen ein neuer Gegenstand
ent st anden i st (si ehe Rechtssprechung der
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Beschwer dekamer, 4. Auflage, 2001, Abschnitt 3.1

Seiten 245, 246 der deutschen Fassung). Da diese Prifung
imvorliegenden Fall ergibt, dall der Begriff "Stent aus
Bl ech” nehr unfalt, als urspringlich of fenbart war, geht
der Cegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags Uber den
| nhal t der urspringlich eingereichten Fassung der

Annel dung hinaus und erfallt somt nicht die
Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU

Erster Hilfsantrag

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 enthalt im Vergleich
zur erteilten Fassung di eses Anspruchs das Merknmal, dal3
der Stent aus Fl achbl ech ist.

We bereits imAbschnitt 2.1 dargelegt, ist ein "Stent
aus Flachbl ech” in der urspringlich eingereichten
Fassung des angefochtenen Patents eindeutig offenbart.

Nach Auffassung der Ei nspruchsabteilung und der

Beschwer degegnerin war ein Stent aus Fl achbl ech
urspringlich aber nur im Zusammenhang mt weiteren

Mer krmal en des Anspruchs 13 offenbart, né&mich dalR in dem
Stent aus Fl achbl ech,

a) Schlitze zur Bildung der in Anspruch 1 genannten
ZwW schenr daunme herausgeschnitten sind,

b) wobei das Fl achbl ech nach Bi egen zu ei ner
Zyl i nder kont ur i m Randber ei chen m tei nander verbunden
i st.

Daraus wurde in der angegriffenen Entschei dung
geschl ossen, dalRR di e Aufnahne des Merknmals Stent aus
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Fl achbl ech in Anspruch 1 ohne die weiteren Merkmal e a)
und b) eine Verall genei nerung und somt eine unzul &ssige

Erwei t erung der urspriunglichen O fenbarung darstelle.

Fur den Fachmann ist jedoch ein sel bstverstandliches
Erfordernis, dall bei der Herstellung eines Stents aus

ei nem Fl achbl ech ein fl achi ges Ausgangsmateri al

ent sprechend Merkmal b) zunachst zu ei ner Zylinderkontur
gebogen und dann an den Randberei chen verbunden w rd, da
anders die einem Stent inhérente rohrfdrm ge Gestalt
nicht zu erreichen ist. Ebenso ist es sel bstverstandlich,
dall zur Bildung der nach Anspruch 1 erforderlichen

ZwW schenraume ein Schlitzen des Bl echs gemaR Merkmal a)
notwendig ist. Die Reihenfol ge der Verfahrenschritte a)
und b) ist allerdings unerheblich, da sie die

Ausgestal tung des fertigen Stents nicht wesentlich
beei nfl uRt und auch der urspriungliche Anspruch 13
("wobei ") nicht eindeutig auf eine Reihenfol ge
festgel egt war.

Nachdem der Begriff "Stent aus Fl achblech"” somt die
Verfahrensschritte a) und b) inpliziert, ist es nicht
not wendi g, di ese Verfahrensschritte ausdricklich in den
Anspruch 1 aufzunehnmen, um zu gewdhrl ei sten, dal3 der
Anspruchsgegenst and ni cht Gber den Inhalt der
ursprunglich eingereichten Fassung hi nausgeht.

Daraus ist zu folgern, dalR Anspruch 1 des Hilfsantrags 1
die Erfordernisse des Artikels 123 (2) EPU erfillt.

Da in erster Instanz die weiteren Voraussetzungen fur
di e Patentfahi gkeit des CGegenstands des Hilfsantrags 1
noch nicht behandelt wurden, halt es die Kamer fir
angenessen, die Sache, dem Antrag der Beschwerdefihrerin
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ent sprechend, zur Fortsetzung des Ei nspruchsverfahrens

an die erste Instanz zurickzuverwei sen.

Ent schei dungsf or nel

Aus di esen G iunden wrd entschi eden:

1. D e angef ochtene Ent schei dung wi rd auf gehoben.

2. D e Angel egenheit wird an die erste Instanz zur
Fortset zung des Ei nspruchsverfahrens auf der G undl age
des der angefochtenen Entschei dung zugrundel i egenden

H | fsantrags 1 zuruckverw esen.

Der Geschéaftsstell enbeant e: Der Vorsitzende:

A. Vottner T. Kriner
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