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Sachverhalt und Antrage

IT.

IIT.

Mit der am 1. Juni 2012 zur Post gegebenen
Zwischenentscheidung wurde festgestellt, dass das
Europaische Patent Nr. 1 998 686 in geandertem Umfang
auf der Grundlage des wahrend der miindlichen
Verhandlung vor der Einspruchsabteilung vom 9. Mai 2012
eingereichten Hilfsantrags 1 den Erfordernissen des EPU
geniige. In der Entscheidung wurde ferner der
Hauptantrag, den Einspruch als unzulassig zu verwerfen,

zurickgewiesen.

Die unabhdngigen Anspriiche 1 und 11 des wvon der
Einspruchsabteilung stattgegebenen Hilfsantrags 1 sind
identisch mit jeweils Anspruch 1 und Anspruch 11 des
erteilten Patents mit folgender Anderung im ersten

Absatz des erteilten Anspruchs 11:

"11l. Verfahren zum Herstellen eines

Occlusionsinstruments+—insbesonder e
Seetusiensinstruments nach einem der vorhergehenden
Anspriche, wobei das Verfahren die folgenden

Verfahrensschritte aufweist:"

Die Patentinhaberin legte mit Schreiben vom

8. August 2012 Beschwerde gegen die Entscheidung der
Einspruchsabteilung ein. Im Wortlaut der
Beschwerdeschrift sei die Beschwerde gerichtet "against
the decision ... to reject the request of the patent
proprietor that opposition should be dismissed, and
against the decision to reject the request of the
patent proprietor to maintain the patent in unamended

form".

In der Beschwerdebegriindung vom 8. Oktober 2012

begriindete die Beschwerdefiihrerin/Patentinhaberin ihren



Iv.

VI.

VII.

-2 - T 1783/12

Antrag, das Patent in der erteilten Fassung aufrecht zu

erhalten.

Mit weiteren Schreiben vom 28. Februar 2013 und

20. Dezember 2013 stellte die Beschwerdefiihrerin/
Patentinhaberin weitere Hilfsantradge, u.a. den
Hilfsantrag, das Patent in gedndertem Umfang auf der
Grundlage des wahrend der miindlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung vom 9. Mai 2012 eingereichten

Hilfsantrags 1 aufrecht zu erhalten.

Mit Schreiben vom 6. Juli 2016 nahm die (bis dahin
ebenfalls beschwerdefilhrende) Einsprechende ihren
Einspruch zuriick und war folglich nicht mehr am

Beschwerdeverfahren beteiligt.

Mit Bescheid vom 9. Februar 2017 teilte die Kammer der
Beschwerdefiihrerin/Patentinhaberin ihre vorlaufige

Meinung mit.

Am 12. Mai 2017 fand eine miindliche Verhandlung vor der

Kammer statt.

Die Schlussantrdge der Beschwerdefihrerin/
Patentinhaberin lauten, die angefochtene Entscheidung
aufzuheben und das Patent in unveranderter Form
aufrechtzuerhalten (Hauptantrag), hilfsweise, das
Patent in gedndertem Umfang auf der Grundlage des
wahrend der miindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung vom 9. Mai 2012 eingereichten

Hilfsantrags 1 aufrecht zu erhalten.

Die unabhédngigen Anspriiche 1 und 11 des Hauptantrags
(bzw. des Patents in der erteilten Fassung) lauten wie
folgt:



- 3 - T 1783/12

"l. Occlusionsinstrument, bestehend aus einer

Fassung (5) und einem Geflecht (2) dinner Drahte oder
Faden (4), welches mittels eines Umformungs- und
Warmebehandlungsverfahrens eine geeignete Form erhalt,
mit einem proximalen Retentionsbereich (6), einem
distalen Retentionsbereich (8), wobei in dem distalen
Retentionsbereich (8) die Enden der Drahte oder

Faden (4) in der Fassung (16) zusammenlaufen, und mit
einem zylindrischen Steg (10) zwischen dem proximalen
und dem distalen Retentionsbereich (6, 8), wobei die
beiden Retentionsbereiche (6, 8) durch einen meist
intravaskularen Operationseingriff beideiseits eines zu
verschlieRenden Shunts in einem Septum zur Anlage
kommen konnen, wahrend der Steg (10) durch den Shunt
hindurchlauft,

dadurch gekennzeichnet, dass

der proximale Retentionsbereich (6) des Geflechts (2)
am proximalen Ende (12) des Occlusionsinstruments eine
vollstandig geschlossene Proximalwand (112) aufweist,
welche eine stetige Flache ist, die das proximale

Ende (12) des Occluslonsinstruments bildet."

"11l. Verfahren zum Herstellen eines
Occlusionsinstruments, insbesondere eines
Occlusionsinstruments nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, wobei das Verfahren die folgenden
Verfahrensschritte aufweist:

- Ausbilden eines kugel-, birnen- oder tropfenfdormigen
Hohlgeflechts (2) mittels eines an sich bekannten
Flechtverfahrens, wobei das Hohlgeflecht (2) an einem
ersten, distalen Ende (3) gebiindelt wird und an einem
gegenliberliegenden zweiten, proximalen Ende (12) eine
vollstandig geschlossene Proximalwand (112) mit einer
stetigen Flache aufweist; und

- Ausformen eines proximalen Retentionsbereichs (6) an

der Proximalwand (112) eines distalen
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Retentionsbereichs (8) am gebiindelten ersten Ende (3)
und eines zwischen dem proximalen und dem distalen
Retentionsbereich (6, 8) angeordneten zylindrischen
Stegs (10)."

Die von der Patentinhaberin/Einsprechenden
vorgebrachten entscheidungsrelevanten Argumente lassen

sich wie folgt zusammenfassen:

Eine Beschwer im Sinne von Artikel 107 EPU sei zun&chst
deshalb gegeben, da dem der Entscheidung zu Grunde
liegenden Hauptantrag, den Einspruch als unzuldssig zu
verwerfen, nicht stattgegeben worden sei. Auch wenn die
Beschwerdebegrindung keine explizite Begrindung zu
diesem Punkt enthalte, so sei dennoch eine implizite
Begrindung in der Diskussion der Offenbarung einiger
Dokumente des Standes der Technik gegeben. Dariiber
hinaus sei wahrend der mindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung der Neuheitseinwand gegen den
erteilten Anspruch 11 diskutiert worden, bevor er durch
den letztendlichen (und derzeitigen) Hilfsantrag 1
ersetzt wurde. Mit der Zuricknahme des Antrags auf
Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung
sel beabsichtigt gewesen, den Arbeitsaufwand fir die
Einspruchsabteilung méglichst gering zu halten. Aus
Absatz 11.3 der angefochtenen Entscheidung gehe hervor,
dass die Einspruchsabteilung eine Entscheidung iber den
erteilten Anspruch 11 sehr wohl getroffen habe.
Demzufolge sei die Patentinhaberin durch die
Entscheidung, das Patent in erteiltem Umfange nicht
aufrecht zu erhalten, beschwert, so dass die Beschwerde

zulassig sei.



- 5 - T 1783/12

Entscheidungsgriunde

Zuldssigkeit der Beschwerde der Patentinhaberin

Nach Artikel 107 EPU ist jeder Verfahrensbeteiligte,
der durch die Entscheidung beschwert ist, dazu
berechtigt, Beschwerde einzulegen. Eine Beschwer liegt
vor, wenn die Entscheidung hinter dem Begehren dieses
Verfahrensbeteiligten zuriickbleibt, ihm also weniger
zugesprochen wurde, als er beantragt hatte
(Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA,

8. Auflage 2016, IV.E.2.4.2).

Der der angefochtenen Entscheidung zu Grunde liegende
Hauptantrag, den Einspruch als unzulassig zu verwerfen,
wurde von der Einspruchsabteilung zuriickgewiesen. Die
Beschwerdefiihrerin war demzufolge in Bezug auf diesen

prozeduralen Aspekt beschwert.

In ihrer Beschwerdeschrift erklarte die
Beschwerdefiihrerin zundchst, dass die Beschwerde unter
anderem gegen diesen prozeduralen Aspekt der
angefochtenen Entscheidung gerichtet sei. Allerdings
wurde in der Beschwerdebegriindung nicht dargelegt, aus
welchen Grinden dieser Aspekt der Entscheidung
aufzuheben sei, entgegen den Anforderungen von Regel
99 (2) EPU. Die Beschwerdebegriindung befasst sich
namlich ausdriicklich und ausschlieBlich mit den
Grinden, weshalb das Patent in der erteilten Fassung
aufrecht zu erhalten sei. Es wird konkret dargelegt,
weshalb nach Ansicht der Beschwerdefihrerin das
erteilte Patent die Erfordernisse der Neuheit und
erfinderischen Tatigkeit erfiille. Auf die unter Punkt

10 der Entscheidung erwahnten Grinde, wonach der
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Einspruch als zuladssig befunden wurde, geht die

Beschwerdebegrindung jedoch mit keinem Wort ein.

Die Beschwerdefiihrerin argumentierte wahrend der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer, dass auch wenn
die Beschwerdebegriindung keine explizite Begriindung
hinsichtlich der Entscheidung liber die Zulé&dssigkeit des
Einspruchs enthalte, so sei dennoch eine implizite
Begriindung aufgrund der Diskussion der Offenbarung
einiger der erwahnten Dokumente des Standes der Technik

gegeben.

Die Kammer teilt diese Auffassung jedoch nicht. Die in
der Beschwerdebegriindung vorgebrachte Diskussion der
Neuheit und erfinderischen Tatigkeit der erteilten
Patentanspriiche erlaubt keine konkreten impliziten
Rickschliisse auf die erstinstanzlich beanstandete
Unvollstandigkeit der Einspruchsschrift. Ferner geht
aus der Beschwerdebegriindung auch nicht klar hervor,
inwiefern die erstinstanzliche Entscheidung zu diesem
Punkt nicht zutreffend sein soll. Ausdrickliche und
spezifische Argumente hierzu sind daher entgegen den
Erfordernissen von Regel 99(2) EPU in der

Beschwerdebegriindung nicht enthalten.

Die Kammer kommt somit zu dem Schluss, dass die
Anfechtung der Entscheidung, den Einspruch als
unzulédssig zu verwerfen, nicht begriindet ist (Regel
99 (2) EPU).

Neben diesem prozeduralen Antrag hatte die
Patentinhaberin wé&hrend des erstinstanzlichen
Verfahrens als Hilfsantrag zunadchst die
Aufrechterhaltung des Patents im erteilten Umfang
beantragt. Dieser Hilfsantrag wurde jedoch wahrend der

mindlichen Verhandlung vor der Einspruchsabteilung von
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der Patentinhaberin zurilickgenommen und durch den Antrag
ersetzt, das Patent in gedndertem Umfang gemd@B dem in
der miindlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag 1
aufrecht zu erhalten (siehe Punkt 9 des Protokolls der
mindlichen Verhandlung). Demzufolge wurde in der
angefochtenen Entscheidung nur iber letzteren
Hilfsantrag 1 entschieden (Punkte 11.3 bis 14), und

zwar zu Gunsten der Patentinhaberin.

Die Patentinhaberin hat folglich im erstinstanzlichen
Verfahren materiellrechtlich nicht mehr beantragt als
die Aufrechterhaltung des Patents in der von der
Einspruchsabteilung stattgegebenen Fassung gemal
Hilfsantrag 1 (obiger Punkt II). Somit ist ihr
materiellrechtlich genau das zugesprochen worden, was

sie beantragt hatte.

Der Umstand, dass der hdherrangige prozedurale Antrag,
den Einspruch als unzulassig zu verwerfen, von der
Einspruchsabteilung zuriickgewiesen wurde, prajudiziert
nicht die davon unabhangige materiellrechtliche
Entscheidung der Aufrechterhaltung des Patents. Ein
zuldssiger Einspruch ist fir die Anfechtung der
Aufrechterhaltung des Patents eine notwendige, jedoch
keine hinreichende Vorraussetzung. Die Entscheidung der
Einspruchsabteilung, dass der Einspruch zulassig ist,
stellt folglich keine Beschwer hinsichtlich der
Aufrechterhaltung des Patents (in welchem Umfange auch

immer) dar.

Die Beschwerdefiihrerin erlduterte vor der Kammer, dass
wahrend der miindlichen Verhandlung vor der
Einspruchsabteilung der Neuheitseinwand gegen den
erteilten Anspruch 11 diskutiert worden sei, wonach
dieser Anspruch durch den eingeschrédnkteren Anspruch 11

gemal Hilfsantrag 1 ersetzt worden sei. Mit der
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Rucknahme des Antrags auf Aufrechterhaltung des Patents
in der erteilten Fassung sei nur beabsichtigt gewesen,
den Arbeitsaufwand fir die Einspruchsabteilung
moéglichst gering zu halten. Aus Absatz 11.3 der
angefochtenen Entscheidung gehe jedoch hervor, dass die
Einspruchsabteilung eine Entscheidung iber den

erteilten Anspruch 11 getroffen habe.

Letztere Einschadtzung teilt die Kammer nicht. Besagter
Absatz 11.3 der angefochtenen Entscheidung erwahnt in
einem einzigen Satz, dass der in der mindlichen
Verhandlung eingeschrankte Hilfsantrag 1 durch den
Einspruchsgrund der fehlenden Neuheit veranlasst und
daher nach Regel 80 EPU zuladssig sei. Die Kammer vermag
in dieser Feststellung eindeutig keine begrindete
Entscheidung tber die Neuheit des zurluckgenommenen
erteilten Anspruchs 11 erkennen. Im Ubrigen hitte die
vermeintlich getroffene endgliiltige Entscheidung der
Einspruchsabteilung die erst danach erfolgte Rucknahme

des Antrags auch gar nicht gestattet.

Aus den genannten Grinden kommt die Kammer zu dem
Schluss, dass hinsichtlich des materiellrechtlichen
Antrags der Aufrechterhaltung des Patents in erteiltem
Umfange keine Beschwer im Sinne von Artikel 107 EPU

vorliegt.

Zusammenfassend stellt die Kammer fest, dass zum gemal
Artikel 108 EPU maBgeblichen Zeitpunkt der Einreichung
der Beschwerdebegriindung: a) die Anfechtung der
Entscheidung, den Einspruch als unzuladssig zu
verwerfen, nicht begriindet war und b) dem
materiellrechtlichen Antrag, das Patent in erteiltem
Umfange aufrecht zu erhalten, keine Beschwer im Sinne
von Artikel 107 EPU zu Grunde lag. Demnach ist die

Beschwerde unzuldssig. Folglich bleiben Antrage
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unberlicksichtigt, die spater als zum Zeitpunkt der
Beschwerdebegriindung eingereicht wurden, insbesondere
der (von der Einspruchsabteilung stattgegebene)
Hilfsantrag, das Patent in gedndertem Umfang auf der
Grundlage des wahrend der miindlichen Verhandlung vor
der Einspruchsabteilung vom 9. Mai 2012 eingereichten

Hilfsantrags 1 aufrecht zu erhalten.

Entscheidungsformel

Aus diesen Griinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird als unzuladssig verworfen.
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