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Die Zwischenentscheidung tber die Aufrechterhaltung des
Europadischen Patents Nr. 1 734 895 in geadndertem Umfang

wurde am 4. Marz 2011 zur Post gegeben.

Die Beschwerdefihrerin I (Patentinhaberin) und der
Beschwerdefiithrer II (Einsprechender) haben gegen diese
Entscheidung, jeweils unter gleichzeitiger Entrichtung
der Beschwerdegebiihr, am 14. April 2011, bzw. am 13. Mai
2011 Beschwerde eingelegt. Die Beschwerdebegriindungen
wurden am 22. Juni 2011, bzw. am 14. Juli 2012 einge-

reicht.

Die Einspruchsabteilung war zu der Auffassung gekommen,
dass der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruhe in Hinblick auf

die technische Lehre der Druckschrift

D4: US-A-4 878 889

in Kombination mit dem allgemeinen Fachwissen.

Folgenden Entgegenhaltung hat flir die Entscheidung auch

eine Rolle gespielt:

D8: DE-A-100 23 634.

Am 14. Februar 2013 fand eine mindliche Verhandlung vor

der Kammer statt.

Die Beschwerdefiihrerin I beantragte die Aufhebung der
Entscheidung der Einspruchsabteilung und die Aufrecht-

erhaltung des Patents im urspriinglich erteilten Umfang.
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Hilfsweise beantragte sie die Aufrechterhaltung des
Patents im Umfang des Hilfsantrags A - iUberreicht in der
miindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung -
sowie weiter hilfsweise im Umfang der Hilfsantrdge 1 bis

4, iUberreicht mit Schriftsatz vom 18. Oktober 2010.

Der Beschwerdefiihrer II beantragte die Aufhebung der
Entscheidung der Einspruchsabteilung und den Widerruf

des Patents.

Der erteilte Anspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Implantierbares SchlieBmuskelprothesensystem zum Offnen
und SchlieBen des Analkanals bzw. eines Hohlorgan-
segments, dadurch gekennzeichnet,

a) dass ein primdr evakuierter, elastischer und als
Hohlkdérper ausgeformter Kompressionscuff (1)

b) an der Innenseite eines elastischen Tragerrings (3)

c) Uber eine integrierte oder nicht integrierte Mikro-
pumpe (4) beliebiger Bauart,

d) mit einem ebenfalls primar evakuierten, an der AuBen-
seite des Tragerrings angebrachten, elastischen und
ebenfalls als Hohlkdrper ausgeformtem Reservoircuff
(2) verbunden ist,

e) dass der jeweils als HohlkoOrper ausgeformte Kompres-
sionscuff (1) und der Reservoircuff (2) im Wege der
In- und Deflation einer Materialstauchung oder Ver-
formung bei weitgehend konstanter Wandstarke unter-
liegen,

f) wobei iber einen Port das Transmissionsfluid oder ein
Gas oder Gasgemisch in den evakuierten Reservoircuff

(2) injezierbar ist und
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g) Uber die Mikropumpe (4) zwischen evakuiertem
Reservoircuff (2) und Kompressionscuff (1)
transferiert wird und

h) die Mikropumpe (4) von einem externen Programmier-
gerat magnetisch, telemetrisch oder per
Induktionsspule

i) {ber einen zwischengeschalteten und separat zu
implantierenden Empfanger, der mit der Prothese iber
ein Kabel verbunden ist oder per Funk

j) direkt ansteuerbar ist."

Die Merkmalsbezeichnung (Merkmal a bis j) wurde von der

Kammer eingefligt.

Zur Stiitzung seines Antrags hat der Beschwerdefiihrer II

im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

Die Merkmale, wonach die Cuffs "primar evakuierbar" und
ihre Wandstarke bei In- und Deflation "weitgehend
konstant" bleiben, seien so unklar, dass sie nicht zur
Abgrenzung gegeniliber dem Stand der Technik benutzt
werden konnten. Doch selbst wenn sie flir die Beurteilung
der Patentierbarkeit beriicksichtigt wirden, beruhe der
Gegenstand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinde-

rischen Tatigkeit.

D4 offenbare ein implantierbares SchlieRmuskelprothesen-
system zum Offnen und SchlieBen eines Hohlorgansegments
mit einem elastischen Kompressionscuff (16) an der
Innenseite eines elastischen Tradgerrings (non-elastic
backing 22), der lber eine Mikropumpe (20) beliebiger
Bauart mit einem elastischen Reservoircuff (18) ver-

bunden ist.
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 unterscheide sich von der
Vorrichtung gemal D4 lediglich dadurch, dass die Cuffs
als Hohlkdrper ausgeformt seien (Teile der Merkmale a
und d), die Pumpe bidirektional sei (Merkmal g) sowie

durch die Merkmal h bis 7.

Die durch das beanspruchte Prothesensystem zu losende
Aufgabe bestehe darin, eine Vorrichtung bereitzustellen,
bei der die zum Aufblahen der Cuffs notwendige Energie
reduziert werde, um so eine kleinere Pumpe einsetzen zu
kénnen und bei der die durch das wiederholte Aufblahen

des Cuffs entstehende Materialermidung vermieden werde.

Da es aus der D4 bekannt sei (siehe Spalte 1, Zeilen 16
bis 29), dass die Cuffs entweder als dehnbare Ballons
oder als nicht dehnbare K&rper gestaltet werden koénnen,
sel es fir den Fachmann naheliegend, zur Losung der
gestellten Aufgabe die in D4 gezeigten dehnbaren Cuffs

durch nicht dehnbare zu ersetzen.

Dabei sei es zwingend notwendig, eine bidirektionale
Pumpe einzusetzen, weil es sonst nicht mdéglich sei, den
Kompressionscuff zu fiillen. Folglich sei das Vorsehen
der bidirektionalen Pumpe (Merkmal g) naheliegend, zumal
auch aus D8 eine im gleichen Zusammenhang arbeitende

bidirektionale Pumpe bekannt sei.

Da auBerdem die Merkmale h bis j im vorliegenden techni-
schen Gebiet ibliche MaBnahmen seien, beruhe der Gegen-
stand des Anspruchs 1 nicht auf einer erfinderischen

Tatigkeit.



VIIT.

C9394.D

- 5 - T 0888/11

Zur Stiitzung ihres Antrags hat die Beschwerdefiihrerin I

im Wesentlichen folgendes vorgetragen:

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 unterscheide
sich vom System gemaRl D4 zumindest dadurch, dass ein
separater elastischer Tragerring vorgesehen sei (Merkmal
b), dass sowohl der Kompressions- als auch der
Reservoircuff als Hohlkdrper ausgebildet und priméar
evakuiert seien (Merkmale a und d), diese im Wege der
In- und Deflation einer Materialstauchung oder Ver-
formung bei weitgehend konstanter Wandstarke unterliegen
(Merkmal e) sowie durch das Vorsehen einer bidirektio-
nalen Mikropumpe (Merkmal g). Dabei seien die zum Teil
funktionell ausgedriickten Merkmale a, d und e nicht
einzeln, sondern im Zusammenhang zueinander zu beriick-
sichtigen. Diese sahen vor, dass beide Cuffs als Hohl-
kbrper ausgebildet sind, d.h. eine eigene Form und
Steifigkeit besitzen und auch im evakuierten Zustand als
Hohlkdérper zu erkennen seien und nicht, wie es bei der
Vorrichtung gemal D4 der Fall sei, als flachgedriickte

Ballons.

Die durch das beanspruchte System zu ldsende Aufgabe
bestehe darin, ein SchlieBmuskelprothesesystem bereitzu-
stellen, das eine moglichst kompakte Bauart aufweise,
ohne dabei auf seine zuverldssige Funktionsweise zu

verzichten (siehe Patentschrift, Absatz [00047]).

Die von dem Beschwerdefiihrer II genannte zu lodsende
Aufgabe, eine Energieverminderung beim Aufblasen der
Cuffs zu erzielen, beruhe auf einer riickschauenden
Betrachtungsweise der beanspruchten Erfindung. Auf der

Grundlage einer solchen Argumentation konne die fehlende
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erfinderische Tatigkeit des Anspruchsgegenstands nicht

in Frage gestellt werden.

Der Fachmann habe ilberhaupt keinen Anlass dazu gehabt,
die in D4 gezeigten dehnbaren Cuffs durch solche zu
ersetzen, die als Hohlkorper ausgeformt sind und diese
an einen Tragerring anzubringen, denn dafiir waren
erhebliche UmbaumaRnahmen der Vorrichtung gemd@B D4
notwendig gewesen. Allein schon deswegen beruhe der
Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 auf einer erfinde-

rischen Tatigkeit.

Entscheidungsgrinde

C9394.D

Die Beschwerde ist zulassig.

Auslegung des Anspruchs 1

Der erteilte Anspruch 1 verlangt, dass sowohl der
Kompressions- als auch der Reservoircuff "primar
evakuiert" sein sollen (Merkmale a und d) als auch, dass
beide Cuffs im Wege der In- und Deflation einer
Materialstauchung oder Verformung bei weitgehend

konstanter Wandstarke unterliegen (Merkmal e).

Der Beschwerdefiihrer II beanstandete, diese Ausdriicke
seien unklar und konnten deswegen nicht als Abgrenzung

gegeniiber dem Stand der Technik benutzt werden.

Im Lichte der Beschreibung und unter Beriicksichtigung
der weiteren Merkmale des Anspruchs 1 sind jedoch beide
Ausdricke klar verstandlich. Sie driicken namlich aus,

dass die erfindungsgemaBen Cuffs HohlkOrper mit einer
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eigenen Form und Steifigkeit sind und die unter
verschiedenen Innendriicken arbeiten kénnen. Solche Cuffs
kébnnen somit (primér) evakuiert sein und selbst in
diesem Zustand eine eigene dreidimensionale Form
aufweisen, bevor das Transmissionsfluid Uber einen Port
in das System injeziert wird. Beil steigendem Innendruck
wird sich die Form der HohlkOrper andern, nicht aber die

Starke i1hrer Wande.

Da also alle im erteilten Anspruch benutzten Ausdriicke
eindeutig auszulegen sind, kénnen sie sehr wohl zur

Abgrenzung gegeniliber dem Stand der Technik dienen.

Funktionsweise der Vorrichtung gemal D4

Die Vorrichtung gemal D4 benutzt Cuffs, welche auf-
blasbar und dehnbar sind ("expanding skin", siehe

Spalte 3, Zeilen 40 und 41) und die somit im nicht
befiillten Zustand keinen Hohlkdrper im Sinne des
Streitpatents darstellen, sondern in sich zusammenfallen
wie ein leerer Luftballon. Da sich beim Aufblasen ihre
Wand dehnt, muss dabei zwingend ihre Stédrke - anders als

im Streitpatent - abnehmen.

Die Funktionsweise des Systems gemaB D4 beruht darauf,
dass der Kompressionscuff (16) die Form eines einseitig
offenen Rings hat, bestehend aus einer dehnbaren Haut
("flexible expanding skin 24", siehe Spalte 3, Zeilen 40
und 41) und einer Verstarkung (22) ("non-elastic backing,
siehe Spalte 3, Zeile 40). Auch der Reservoircuff (18)
ist ein einseitig gedffneter Ring und hat die Form eines
C, der den Kompressionsring umgibt (siehe Spalte 3,
Zeilen 44 bis 46). Bei geschlossenem Hohlorgan ist der

Kompressionscuff aufgeblasen, wahrend der Reservoircuff
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zusatzlich Druck auf den aufgeblasenen Kompressionscuff
auslibt und ihn hierbei bei der SchlieRung des Hohlorgans
unterstiitzt (siehe D4, Spalte 4, Zeilen 24 bis 26). Zum
Offnen des Hohlorgans wird das Fluid vom Kompressions-
cuff in den Reservoircuff mittels einer eindirektionalen
Pumpe gepumpt. Zum SchlieRen des Hohlorgans wird das im
Reservoircuff enthaltene Fluid durch einen Strdmungs-
begrenzer abgelassen, bis der Druck im Reservoircuff
nicht mehr ausreicht, um den Strdmungsbegrenzer zu

betatigen.

4. Erfinderische Tatigkeit

4.1 Die Vorrichtung gemaRl D4 stellt den nachstliegenden
Stand der Technik dar und offenbart:

ein implantierbares SchlieBmuskelprothesensystem zum
Offnen und SchlieBen eines Hohlorgansegments mit einem
elastischen Kompressionscuff (16), der iber eine Mikro-
pumpe (20) beliebiger Bauart mit einem elastischen

Reservoircuff (18) verbunden ist.

4.2 Hiervon unterscheidet sich der Gegenstand des
Anspruchs 1 vom System gema&l D4 dadurch, dass der
Kompressions- bzw. Reservoircuff als Hohlkdrper
ausgeformt sind (Merkmale a und d) sowie durch eine bi-
direktionale Pumpe (Merkmal g) und durch die Merkmale h

bis j.

4.3 Ferner unterscheidet sich, entgegen der Meinung des
Beschwerdefihrers II, der Gegenstand des Anspruchs 1 vom
System gemal D4 auch durch den elastischen Tragerring

(3), an dessen Innen- bzw. Aulenseite der Kompressions-

C9394.D
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cuff (Merkmal b) bzw. der Reservoircuff (Merkmal d)

anliegen.

Bei der Vorrichtung gemaBl D4 besteht namlich der
Kompressionscuff (16) aus dem Zusammenbau einer nicht-
elastischen Verstarkung (non elastic backing 22) und
einer flexiblen, dehnbaren Haut (skin 24) (siehe
Spalte 3, Zeilen 39 bis 41). Da nur diese zwei Teile
zusammen einen aufblasbaren Korper bilden kénnen, kann
die Verstarkung (22) der D4 nicht - wie von den
Merkmalen b bzw. d des Anspruchs 1 verlangt - als
Tragerring betrachtet werden, an dessen Seiten der
Kompressionscuff bzw. der Reservoircuff anliegen.
Ferner ist unter einem Ring ein "gleichmaBig runder,
kreisfdérmig in sich geschlossener Gegenstand" (siehe
Duden, Deutsches UniversalwOrterbuch, 6. Auflage, 2006)
zu verstehen. Da D4 ausschlieBlich C-fdérmige, also
offene, Cuffs offenbart, kann sie auch deswegen keinen

Tragerring im Sinne des Merkmals d zeigen.

Von der in D4 gezeigten SchlieRBmuskelprothese ausgehend
besteht die durch das System gemal Anspruch 1 zu ldsende
Aufgabe darin, ein alternatives System bereitzustellen,
das aufgrund seiner kompakten Bauart und Funktion ver-
einfacht perianal implantiert werden kann (siehe Patent-

schrift, Absatz [00047]).

Der Beschwerdefiihrer II definiert die vom Streitpatent
geloste Aufgabe als die Reduktion der zum Aufblahen der
Cuffs notwendigen Energie, wodurch eine kleinere Pumpe
eingesetzt werden kdénne und die durch das wiederholte
Aufblahen der Cuffs entstehende Materialermiidung ver-

mieden werden kdnne.
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Eine solche Definition der zu ldsende Aufgabe ist jedoch
unzulédssig, denn sie beruht auf einer riickschauenden
Betrachtung der Erfindung, die schon Teile der L&sung

beinhaltet.

D4 gibt in Spalte 2, Zeilen 27 bis 29 zwar bei der
Beschreibung des Standes der Technik an, dass sowohl
HohlkOrper (non-expandable pressure variable bulb) als
auch aufblasbare Ballons (expandable constant pressure
bulb) als Cuffs einsetzbar sind. Folglich konnte dieser
Absatz grundsatzlich den Fachmann dazu anregen, die
aufblasbaren Cuffs der D4 durch Hohlkdorper zu ersetzen.
Es ist jedoch kein Anlass erkennbar, weswegen der
Fachmann in der Vorrichtung gemd@B D4 einen Tragerring
einsetzen wlrde, an dem die beiden Cuffs anliegen, wie
von Anspruch 1 des Streitpatents verlangt. Ein
geschlossener Ring wilirde namlich die Funktionsweise des
Systems gemal D4 verhindern, da diese gerade auf dem
Offnen der beiden C-fdrmigen Cuffs beruht. Aus diesen
Grinden hat es fir den Fachmann nicht nahegelegen, die

Merkmale a und d in der Vorrichtung gemaR D4 vorzusehen.

Auch unter Berilicksichtigung der D8 war es flir den Fach-
mann nicht naheliegend, von der Vorrichtung gemaB D4
ausgehend zur beanspruchten Ld&sung zu kommen. In der
Vorrichtung gemal D8 befinden sich nadmlich beide auf-
blasbare und dehnbare Cuffs innerhalb eines Tragerrings
und nicht, wie von Anspruch 1 verlangt jeweils innerhalb

und auRBerhalb davon.

Da, wie oben dargelegt, schon das Vorsehen der Merkmale
a und d in der Vorrichtung gemadB D4 nicht naheliegend

ist, kann dahingestellt bleiben kann, ob die weiteren
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Merkmale des Anspruchs 1 zum Vorliegen einer

erfinderischen Tatigkeit beitragen oder nicht.

Folglich beruht der Gegenstand des gesamten Anspruchs 1

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Auf die Beschwerde der Pateninhaberin (Beschwerde-
flihrerin I) hin wird die angefochtene Entscheidung
aufgehoben und das Patent in der erteilten Fassung
aufrechterhalten.

2. Die Beschwerde des Einsprechenden (Beschwerdefiihrer II)
wird zurickgewiesen.

Der Geschaftsstellenbeamte: Der Vorsitzende:

V. Commare R. Ries
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