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Sachverhalt und Antrage

IT.

ITI.

Iv.

Die Einsprechende hat gegen die am 1. Oktober 2014 zur

Post gegebene Entscheidung der Einspruchsabteilung iber
die Zurickweisung des Einspruchs gegen das europaische

Patent N. 1 651 290 Beschwerde eingelegt.

Der Einspruch war auf die Grinde der mangelnden Neuheit
und mangelnden erfinderischen Tatigkeit

(Artikel 100 a) EPU), unzureichenden Offenbarung
(Artikel 100 b) EPU) und unzuldssigen Erweiterung
(Artikel 100 c) EPU) gestiitzt.

Die Beschwerdeschrift ist am 2. Dezember 2014
eingegangen. Die Beschwerdegebiihr wurde am gleichen Tag
entrichtet. Die Beschwerdebegriindung wurde am

6. Februar 2015 eingereicht.

Die Beschwerdegegnerin (Patentinhaberin) reichte die
Beschwerdeerwiderung mit Schreiben vom 25. Juni 2015

ein.

Mit einem am 13. Januar 2016 empfangenen Schreiben
wurde ein Beitritt gemdB Artikel 105 EPU erklidrt. Die
Einspruchsgebiihr wurde am gleichen Tag entrichtet. Als
Grundlage des Beitritts nannte die Beitretende eine
Klage der Patentinhaberin wegen Verletzung des Patents
beim Landgericht Diisseldorf, die der Beitretenden am
13. Oktober 2015 zugestellt worden sei. Eine Kopie der
Klageschrift und der Zustellungsurkunde wurden mit der
Beitrittserkldrung eingereicht. Der Beitritt wurde auf
die Grinde der mangelnden Neuheit und mangelnden
erfinderischen Tatigkeit (Artikel 100 a) EPU) gestitzt.



VI.

VIT.

VIIT.

IX.

XT.
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Mit Schreiben vom 6. Juni 2016 erwiderte die

Beschwerdegegnerin auf die Beitrittsschrift.

Mit Schreiben vom 20. Oktober 2016 lud die Kammer die
Parteien zu einer mindlichen Verhandlung und teilte

ihre vorlaufige Meinung mit.

Mit Schreiben vom 6. Dezember 2016 reichte die

Beitretende unter Anderem folgende Druckschrift ein:

D37: "Axial Flow Catheter Pump for Circulatory
Support", Schmitz-Rode et al., Biomedizinische
Technik, Band 47, Erganzungsband 1, Teil 1,
2002.

Mit Schreiben vom 20. Dezember 2016 reichte die

Beschwerdegegnerin Hilfsantrdge I und II ein.

Die mindliche Verhandlung fand am 20. Januar 2017
statt.

Die Beschwerdefiihrerin und die Beitretende beantragten
die Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und den
Widerruf des Patents. Sie stellten ferner einen Antrag
auf Vorlage an die GroRe Beschwerdekammer gemal

Artikel 112 (1) a) EPU.

Die Beschwerdegegnerin beantragte die Zurickweisung der
Beschwerde (Hauptantrag), hilfsweise die
Aufrechterhaltung des Patents in geadndertem Umfang auf
der Grundlage der mit Schreiben vom 20. Dezember 2016

eingereichten Hilfsantrdge I oder II.

In dieser Entscheidung werden nebst D37 folgende

Dokumente erwahnt:
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HLO9: WO-A-02/43791;

HL28: Urteil des deutschen Bundespatentgerichtes
in der Patentnichtigkeitssache Thoratec Europe
Limited gegen Abiomed Europe GmbH,
Nr. 4 Ni42/14, verkindet am 15. November 2016;

D25: "Grossman's Cardiac Catheterization,
Angiography, and Intervention", Sixth Edition,
edited by D.S. Baim and W. Grossman, Lippincot
Williams & Wilkins, Philadelphia, 2000;

D26: "Das Herzkatheterbuch: Diagnostische und
interventionelle Kathetertechniken", I. Krakau,
Georg Thieme Verlag, Stuttgart - New York,
1999;

D32: US-A-4,753,221.

Anspruch 1 des Patents in der erteilten Fassung

(Hauptantrag) lautet wie folgt:

"Intrakardiale Pumpvorrichtung zur perkutanen
Einfihrung, mit einer Pumpe (11), die am proximalen
Ende (12) mit einem Katheter (14) und am saugseitigen
distalen Ende (13) mit einer Kanile (15) verbunden ist,
welche entfernt von der Pumpe Einlassoffnungen (17)
aufweist, wobei an der Kanlile distal von den
Einlass&éffnungen (17) ein flexibler Fortsatz (20)
vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
flexible Fortsatz (20) eine Pigtail-Spitze (21)

aufweist."

Anspruch 1 des Hilfsantrags I lautet wie folgt
(Anderungen in Vergleich zum Anspruch 1 des

Hauptantrags von der Kammer hervorgehoben) :

"Intrakardiale Pumpvorrichtung zur perkutanen
Einfihrung, mit einer Pumpe (11), die am proximalen

Ende (12) mit einem Katheter (14) und am saugseitigen
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distalen Ende (13) mit einer Kanile (15) verbunden ist,
welche entfernt von der Pumpe Einlassdffnungen (17)
aufweist, wobei an der Kanile distal von den
Einlassdffnungen (17) ein flexibler Fortsatz (20)
vorgesehen ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
flexible Fortsatz (20) eine Pigtail-Spitze (21)
aufweist und dass die Einlassoéffnungen (17) an einem
expandierenden Ansaugkorb (40) vorgesehen sind, der

einen Einlaufrichter (41) enthalt."

Die entscheidungsrelevanten Argumente der
Beschwerdefiihrerin und der Beitretenden lassen sich wie

folgt zusammenfassen:

a) Zuléssigkeit des Beitritts

Der Beitritt sei zul&dssig. Insbesondere schlossen
sich die Beschwerdefiihrerin und die Beitretende der
in der Ladung zur mindlichen Verhandlung

mitgeteilten vorlaufigen Meinung der Kammer an.

b) Hauptantrag

Erfinderische Tatigkeit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrags
beruhe nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit,
insbesondere in Anbetracht der Kombination der HLO,
mit der D25 oder der D26, die das allgemeine

Fachwissen darstellen.

Die HL9 sei als nachstliegender Stand der Technik
anzusehen und offenbare samtliche Merkmale des
Anspruchs 1 des Hauptantrags aulRer dem, dass der

flexible Fortsatz eine Pigtail-Spitze aufweist.
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Insbesondere offenbare die HLY9 eine intrakardiale
Pumpvorrichtung gemdal dem Oberbegriff des
Anspruchs 1, die mittels eines Fihrungsdrahtes in
das BlutgefaRsystem bis in die Aortenklappe

eingefihrt werden kann.

Die Anbringung einer Pigtail-Spitze an dem distalen
Ende einer intrakardialen Pumpvorrichtung gemaB der
HL9 habe eine Vielzahl von technischen Wirkungen,
die auch im Patent dargestellt seien. Eine
Stabilisierung der Pumpe, wie von der
Beschwerdegegnerin vorgetragen, stelle unter
Umstanden nur eine von diesen Wirkungen dar. Absatz
[0010] sei insbesondere zu entnehmen, dass eine
gerundete Pigtail-Spitze auch ein atraumatisches
Abstiitzen an Herz- oder GefaBwanden ermdgliche, mit
oder ohne Flihrungsdraht vorgeschoben werden kdnne
und im Fall eines Auswurfs aus dem linken Herzen

ohne Draht repositioniert werden kénne.

Ausgehend von der HLY9 lasse sich im Lichte dieser
technischen Wirkungen die objektive technische
Aufgabe ableiten, eine Pumpvorrichtung gemal dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 zu schaffen, die in
einer einfacheren Art und Weise in das Herz

eingefihrt werden kénne.

Beim Begriff Pigtail-Spitze bestehe
Auslegungsbedarf. Selbst wenn man der Auslegung der
Beschwerdegegnerin folgen wirde, namlich dass der
Fachmann unter Pigtail-Spitze nur etwas vestehen
wiirde, das in Abwesenheit von einer streckenden
Kraft eine aufgerollte, gekrimmte Form einnimmt,
dann seien in der D25 und der D26 Katheter
offenbart, die eine Pigtail-Spitze aufweisen und

als Losung der objektiven technischen Aufgabe dem
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Fachmann nahegelegt werden.

Der Fachmann, der als ein Team mit einem
Kardiologen anzusehen sei, erkenne, dass die
objektive technische Aufgabe v6llig unabhangig wvon
der spezifischen Anwendung des einzufiihrenden
Katheters sei. Die D25 offenbare insbesondere auf
Seiten 84 bis 86, 257, 258, 275, 447 und 448, dass
Pigtail-Katheter fiir verschiedene Anwendungen mit
minimalem Aufwand mit oder ohne Fihrungsdraht durch
die Aortenklappe hindurchgefiihrt werden konnen. Die
D26 offenbare insbesondere auf Seiten 68 und 69 die
Vorteile, die Pigtail-Katheter filir die Einfihrung
in die linke Herzkammer bieten. Nach der D26 seien
Pigtail-Katheter sogar als Standard-Katheter filir

die Ventrikulographie anzusehen.

Der Fachmann wirde daher ohne weiteres die
Pumpvorrichtung der HLY9 mit einer distalen Pigtail-
Spitze versehen, um die objektive technische
Aufgabe zu 1l6sen. Ob damit auch eine verbesserte
Stabilisierung der Pumpvorrichtung erreicht werde,
sel hoéchstens als Bonuseffekt zu betrachten.
Insbesondere miisse der Fachmann kein Vorurteil
bezliiglich einer im Einsatz unerwlinschten Berihrung
der Herzkammerwand {berwinden, da die Lange des
anzubringenden Pigtails, die im Patent im Absatz
[0016] angegeben sei, das angebliche Risiko einer
solchen Berihrung nicht wesentlich beeinflussen

wlrde.

Im Ubrigen kénne die Frage dahingestellt bleiben,
ob die HL9 einen flexiblen Fortsatz aufweise, da
die in naheliegender Weise angebrachte

Pigtail-Spitze einen solchen flexiblen Fortsatz
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aufweise.

Hilfsantrag I

Zulassigkeit

Der Hilfsantrag I sei spater als die Erwiderung zur
Beschwerdeschrift eingereicht worden und hatte
schon im erstinstanzlichen Verfahren vorgebracht
werden kénnen. Aus diesen Grinden sei der
Hilfsantrag I unter Artikel 13(1l) VOBK nicht

zuzulassen.

Anderungen - Artikel 123(2) EPU

Anspruch 1 des Hilfsantrags I verstoBe gegen
Artikel 123(2) EPU. Anspruch 1 beinhalte die
Merkmale der Anspriche 1, 4 und 5 der
urspringlichen Fassung, wobei aber der Anspruch
keinen "expandierbaren" Ansaugkorb sondern einen
"expandierenden" Ansaugkorb definiere. Dieser
Einwand sei erst in der miindlichen Verhandlung
erhoben worden, weil das gednderte Merkmal nicht
leicht zu erkennen gewesen sei, jedoch einen groRen
Bedeutungsunterschied habe. Der Einwand sei prima
facie sehr relevant und werfe keine Fragen auf,
deren Behandlung in der miindlichen Verhandlung
unzumutbar ware. Er sei daher unter Artikel 13(1)

und (3) VOBK in das Verfahren zuzulassen.

In der urspringlich eingereichten Anmeldung,
insbesondere in Anspruch 5 und Seite 10, zweiten
Absatz, sei der Ansaugkorb als "expandierbar"
offenbart. Im Gegensatz zum Begriff "expandierbar",
der lediglich bedeutete, dass sich der Ansaugkorb

unter bestimmten Bedingungen ausdehnen lasse,
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impliziere der in Anspruch 1 des Hilfsantrags I
eingefihrte Begriff "expandierend", dass sich der
Ansaugkorb ohne Einwirkung externer Krafte selber
ausdehnen konne. Dies bedeute aber nicht, dass der
Begriff "expandierend" lediglich eine Teilmenge des
allgemeineren Begriffs "expandierbar" darstelle, da
es auch noch Mischformen geben koénne. Fir die
Einfihrung des Wortes "expandierenden" bestehe
keine Basis in der urspringlich eingereichten
Anmeldung. Selbst im zweiten Absatz auf Seite 10,
wo ein Ansaugkorb aus einem rickstellfdhigen
Material beschrieben sei, sei eine Vielzahl von
funktional eng zusammenhangenden Merkmalen
offenbart, aus der es nicht méglich sei, den
allgemeinen Begriff "expandierend" fir den
Ansaugkorb zu isolieren, ohne Artikel 123(2) EPU
aufgrund einer Zwischenverallgemeinerung zu

verletzten.

Zulassigkeit der Druckschrift D37

Die D37 sei in das Verfahren zuzulassen. Obwohl
diese Druckschrift spat in das Verfahren eingefihrt
wurde, konne ihre Einfihrung keine Uberraschung fur
die Beschwerdegegnerin darstellen, da einer der
Autoren auch als Erfinder des Patents genannt sei.
AuBerdem bestehe die D37 aus nur zweil Seiten und
kdnne keine komplexe Fragen aufwerfen, deren
Behandlung der Kammer oder der Beschwerdegegnerin
ohne Verlegung der mindlichen Verhandlung nicht
zuzumuten sei. DaruUber hinaus sei der technische
Inhalt der D37 prima facie sehr relevant. Unter
diesen Umstanden sei die Druckschrift gemal der
Rechtsprechung der Beschwerdekammern unter

Artikel 13(1) und (3) VOBK zuzulassen. In dieser

Hinsicht verwiesen die Beschwerdefihrerin und die
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Beitretende wahrend der mindlichen Verhandlung auf
eine Vielzahl von friiheren Entscheidungen der
Beschwerdekammern. Die Prima-facie-Relevanz der D37
ergebe sich insbesondere aus der Figur 1. Die Figur
sel zwar von schlechter Qualitdat und lasse nicht
viel erkennen, aber die gleiche Figur in einer
besseren Aufldsung sei in einer spateren
Veroffentlichung von Schmitz-Rode et al von 2005 zu
sehen. Das deutsche Bundespatentgericht habe diese
Figur in besserer Aufldsung in seiner Entscheidung
HL28 (Punkt V.2.4 der Entscheidungsgriinde) als
Stand der Technik flur das deutsche Patent
anerkannt, dessen Anmeldung das Prioritatsdokument
des Patents sei. Obwohl weder aus der Entscheidung
HL28 noch aus den anderen der Kammer vorliegenden
Dokumenten ableitbar, sei dieser Stand der Technik
aufgrund einer Einlassung des Erfinders des Patents
anerkannt. Durch eine Zeugenvernehmung wahrend der
mindlichen Verhandlung vor der Kammer konne dies
bestatigt werden, da der Erfinder des Patents
anwesend sei. Diese wurde beantragt. Aus diesen
Grliinden sei die D37, vorzugsweise zusammen mit der
Figur der spéateren Veroffentlichung, als Stand der
Technik anzuerkennen und in das Verfahren

zuzulassen.

Vorlage an die GroBe Beschwerdekammer

Fir den Fall der Nichtzulassung der D37 in das
Verfahren beantragten die Beschwerdefiilhrerin und
die Beitretende die Vorlage der folgenden Frage an
die GroRe Beschwerdekammer gemal

Artikel 112 (1) a) EPU:

"Ist bel erst im Beschwerdeverfahren

eingefiihrtem Stand der Technik im Rahmen
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der gemdB Art. 114 (2) EPU vorzunehmenden
Ermessensausiibung liber die Zulassung des

Dokuments

bei der 'prima facie' Relevanzpriifung als
augenscheinlicher Fakt mit zu

berilicksichtigen,

dass ein mit technischen Richtern besetztes
Gericht eines Mitgliedsstaates der
Europdischen Patentorganisation (vorliegend
das Bundespatentgericht) diesen Stand der
Technik als maBgeblich flir die fehlende
Patentfdhigkeit eines wortlautidentischen
Patentanspruchs eines Patents aus derselben
Patentfamilie wie das angegriffene Patent

angesehen hat,

insbesondere wenn dieser Stand der Technik
von derselben Person zumindest mit verfasst
wurde, die auch Erfinder des angegriffenen
Patents 1ist

und diesen Stand der Technik weder in der
Patentanmeldung zitiert noch dem EPA im
Rahmen des Priifungsverfahrens zu Kenntnis

gebracht hat,

vor allem, wenn sowohl die
Beschwerdefiihrerin als auch das technisch
besetzte Gericht von diesem Stand der
Technik erst in einem fortgeschrittenen
Verfahrensstadium vor der Beschwerdekammer

Kenntnis erlangt haben,

besonders, wenn der Anspruchswortlaut im

Rahmen eines neuen Hilfsantrags von der
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Patentinhaberin erst in der
Beschwerdeinstanz in das Verfahren

eingefiihrt worden ist?"

Dies sei eine Rechtsfrage von grundsatzlicher
Bedeutung, die flir die Entscheidung lber das Patent
wesentlich sei, da die D37 hatte zugelassen werden

mussen.

Erfinderische Tatigkeit

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags I
sel nicht erfinderisch ausgehend von der HLY9 in
Kombination mit der D32 oder dem allgemeinen
Fachwissen. Das zusatzliche Merkmal des
expandierenden einen Einlauftrichter aufweisenden
Ansaugkorbs habe die Wirkung, dass das Blut
gerichteter in die Kaniile der Pumpvorrichtung
geleitet werde. Daraus ergebe sich die objektive
technische Aufgabe, eine Pumpvorrichtung zu
schaffen, die einen erhdéhten Durchfluss ermdglicht.
Die D32 offenbare insbesondere in den Figuren 6 bis
8 und in Spalte 6, Zeilen 52 bis 61 eine einen
Einlauftrichter aufweisende intrakardiale
Pumpvorrichtung, die die objektive technische
Aufgabe 1l6se. Aus diesem Grund sei das Vorsehen
eines solchen Trichters am distalen Ende der Kaniile
der Pumpvorrichtung der HL9 flir den Fachmann
naheliegend. Ein derartiger Trichter ware dann
notwendigerweise expandierend im Sinne des
Anspruchs 1 des Hilfsantrags I, da die gesamte
Kanile der HL9 als expandierend offenbart sei.
AuBerdem entnehme der Fachmann bereits aus der HL9
die Anregung, das distale Ende der Kaniile, die aus
expandierendem Nitinol bestehe, in Form eines

Trichters herzustellen, da sich dies leicht
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gestalten lasse und offensichtlich zu einer

Erhdhung der Durchflussrate fiuhren wurde.

Die entscheidungsrelevanten Argumente der

Beschwerdegegnerin lassen sich wie folgt

zusammenfassen:

a)

Zuldssigkeit des Beitritts

Der Beitritt sei unzureichend substantiiert und
deswegen bereits als unzulédssig zurlckzuweisen. Die
Beitretende mache mangelnde Neuheit und fehlende
erfinderische Tatigkeit geltend. Die
Beitrittschrift zeige jedoch nicht auf, weshalb der
Gegenstand des Patents nicht neu, beziehungsweise
nicht erfinderisch sei, sondern beschranke sich
ganz Uberwiegend darauf, Stand der Technik
wiederzugeben, ohne jedoch dessen Bedeutung fir die
Beurteilung der Neuheit und erfinderischen

Tatigkeit darzulegen.

Hauptantrag

Erfinderische Tatigkeit

Ausgehend von der HLS sei der Gegenstand des

Anspruchs 1 des Hauptantrags erfinderisch.

Die HL9 offenbare weder eine Pigtail-Spitze noch
einen flexiblen Fortsatz. Insbesondere sei eine
Pigtail-Spitze im Sinne des Anspruchs 1 als eine
Struktur anzusehen, die "in Abwesenheit von einer
streckenden Kraft eine aufgerollte, gekrimmte Form

einnimmt".

Die Anbringung einer solchen Struktur an dem



- 13 - T 2256/14

distalen Ende einer intrakardialen Pumpvorrichtung
gemal der HLY9 16se keine mit der Einfihrung der
Pumpvorrichtung in Verbindung stehende technische
Aufgabe. GemaB der HL9 erfolge die Einfihrung der
Pumpvorrichtung durch die Aortenklappe iUber einen
Fihrungsdraht. Eine solche Prozedur sei Standard

und bereite einem Kardiologen keinerlei Probleme.

Vielmehr stiinde der Fachmann ausgehend von der HL9
vor dem Problem, dass die Pumpvorrichtung iber den
Herzzyklus vergleichsweise unruhig in der
Herzkammer liege. Durch das Anbringen eines
flexiblen Fortsatzes und einer Pigtail-Spitze
distal von den Einlassoffnungen sei méglich, die
mechanische Lange der Pumpvorrichtung ohne deren
hydraulische Lange so zu erhodhen, dass eine
dauerhafte atraumatische distale Abstiitzung der
Pumpvorrichtung gegen die Herzkammerwand erfolgt.
Dies erziele wiederum eine erhebliche
Stabilisierung der Pumpvorrichtung im implantierten
Zustand, wie auch anhand von den in der miindlichen

Verhandlung gezeigten Videos zu sehen sei.

Folglich stinde der Fachmann ausgehend von der HL9
vor der objektiven technischen Aufgabe, bei
ausreichender hydraulischer Leistung eine
dauerhafte Stabilisierung der Pumpvorrichtung in

ihrer implantierten Betriebslage zu erzielen.

Im Stand der Technik sei keine Offenbarung eines
flexiblen Fortsatzes und einer Pigtail-Spitze
vorhanden, die fir die Ld6sung einer solchen Aufgabe
eingesetzt worden sei. Die Lehre der HLY9 liefere
ebenfalls keinen Hinweis auf die L&sung dieser

Aufgabe.
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Nach dem allgemeinen Fachwissen sei jegliche
Berithrung der Herzkammerwande durch eine
intrakardiale Pumpvorrichtung sogar zu vermeiden,
da dies zu gefdahrlichen Rhythmusstdrungen filihren

wlrde.

Dariilber hinaus offenbare die HL9 einen starren
Kanilenkopf der als Dilatator zum Aufweiten der
Haut (Ausfihrungsform der Figuren 13 bis 15) oder
des Septums einer Schleuse (Ausfilhrungsform der
Figuren 10 bis 12) fir die Einfihrung der
Pumpvorrichtung in den Korper verwendet werden
kébnne. Das Vorsehen einer Pigtail-Spitze an diesem
starren Kanilenkopf gehe gegen die Lehre der HLY,
da die Funktion des Kanlilenkopfs als Dilatator

verloren gehe.

Hilfsantrag I

Zulassigkeit

Bei den Anderungen im Hilfsantrag I handele es sich
ausschlieBlich um die Kombination der Anspriiche 1
und 4 des Patents in der erteilten Fassung. Die
Einreichung des Hilfsantrags I seil eine angemessene
Antwort auf die Stellungnahme der Kammer in der
Ladung zur mindlichen Verhandlung. Der

Hilfsantrag I sei unter Artikel 13 (1) VOBK

zuzulassen.

Anderungen - Artikel 123 (2) EPU

Der Einwand der Beschwerdefiihrerin und der
Beschwerdegegnerin gegen den Anspruch 1 des
Hilfsantrags I unter Artikel 123(2) EPU sei nicht

in das Verfahren zuzulassen. Obwohl der
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beanspruchte Gegenstand schon in der erteilten
Fassung des Patents anwesend gewesen sei, sei der
FEinwand erst wahrend der miindlichen Verhandlung
erhoben worden. Fir die Beschwerdegegnerin sei
schwierig, sich in einem so spaten Verfahrenstadium

mit dem Einwand zu befassen.

Der Begriff "expandierend" bezeichne eine Teilmenge
des allgemeineren Begriffs "expandierbar" und die
im Anspruch 1 des Hilfsantrags I eingefiihrte
Anderung sei als Einschridnkung zu werten. Die
urspriingliche Anmeldung offenbare namlich zwei
mogliche Ausfiihrungsformen eines expandierbaren
Ansaugkorbs auf Seite 10, zweiten Absatz. Gemal
einer Ausfihrungsform kdnne der Ansaugkorb aus
einem riickstellfdhigen Material hergestellt sein.
Dies impliziere, dass sich der Ansaugkorb ohne
Einwirkung von externen Kraften im Patientenkorper
ausdehnen konne und daher als "expandierend" im
Sinne von Anspruch 1 des Hilfsantrags I anzusehen
sei. Die Lehre, einen expandierenden Ansaugkorb
herzustellen, sei von den anderen Merkmalen des
Ansaugkorbs technisch unabhédngig. Ihre
Beanspruchung stelle daher keine unzuldssige

Zwischenverallgemeinerung dar.

Zulassigkeit der Druckschrift D37

Die D37 sei nicht in das Verfahren zuzulassen.
Diese Druckschrift sei sehr spat eingereicht worden
und sei von keiner Prima-facie-Relevanz. Die Figur
1, auch in Kombination mit den entsprechenden
Textpassagen, lasse keine strukturellen Merkmale
einer Pumpvorrichtung erkennen. Es seien weder eine
Kanile, noch ein Ansaugkorb oder gar eine Pumpe

offenbart. Die von der Beschwerdefihrerin und
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Beitretenden erwdahnte Figur in einer besseren
Aufldésung gehdre nicht zum Stand der Technik des
Patents. Die Behauptung, dass das deutsche
Bundespatentgericht diese Figur in seiner
Entscheidung HL28 als Stand der Technik fir das
betroffene deutsche Patent aufgrund einer
Finlassung des Erfinders des Patents anerkannt

habe, wurde bestritten.

Vorlage an die GroBe Beschwerdekammer

Der Antrag auf Vorlage an die GroBe
Beschwerdekammer gemidR Artikel 112 (1) a) EPU sei
zurlickzuweisen. Es gelte das Prinzip der freien
Beweiswlirdigung. Eine Befassung der Grolien
Beschwerdekammer mit einer auf dieses
allgemeingliltige Prinzip bezogenen Frage sei nicht

erforderlich.

Erfinderische Tatigkeit

Ausgehend von der HLS sei der Gegenstand des
Anspruchs 1 des Hilfsantrags I erfinderisch. Der
Stand der Technik gebe keine Anregung, die Kantlle
der in der HLY9 offenbarten Pumpvorrichtung mit
einem einen Einlauftrichter aufweisenden
expandierenden Absaugkorb zu versehen. Insbesondere
sel die Anbringung eines Trichters gemal der D32
nicht naheliegend, da er sich in einem den
Kanilenkopf nach der HLY9 und eine Pigtail-Spitze
aufweisenden Bauelement nicht ohne weiteres

integrieren lasse.
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Entscheidungsgriunde

1. Die Beschwerde ist zulassig.

2. Zulassigkeit des Beitritts

Regel 89 (2) EPU schreibt vor, dass der Beitritt des
vermeintlichen Patentverletzters schriftlich zu
erklaren und zu begriinden ist. Insbesondere erfordert
Regel 76 EPU, die die Form und Inhalt des Einspruchs
bestimmt und entsprechend fiir den Beitritt anzuwenden
ist, dass die Beitrittsschrift ausreichend
substantiiert ist. Die Beschwerdegegnerin

argumentierte, dass letzteres nicht der Fall sei.

Die Kammer stellt jedoch fest, wie auch schon in der
Ladung zur miindlichen Verhandlung ausgefiihrt, dass die
Beitrittsschrift einen Einwand der mangelnden
erfinderischen Tatigkeit umfasst, der einen
ausfihrlichen Aufgabe-Losung Ansatz enthdlt, in dem die
Beitretende zuerst das Patent und den Stand der Technik
erlautert (Punkte 5 und 6), danach den nadchstliegenden
Stand der Technik identifiziert (Punkte 8.3 und 8.4),
die objektive technische Aufgabe formuliert (Punkt 8.5)
und ihre Schlussfolgerungen vorstellt (Punkte 8.6

und 8.8). Der Einwand wird zudem unter Beriicksichtigung

der angefochtenen Entscheidung prasentiert (Punkt 8.7).

Entgegen der Meinung der Beschwerdegegnerin, liegt
somit eine ausreichende Substantiierung des Beitritts

vVOr.

Weitere Erfordernisse fir die Zul&dssigkeit des
Beitritts wurden von der Beschwerdegegnerin nicht

bemédngelt. Die Kammer sieht auch keine Mangel.
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Der Beitritt ist somit zulassig.

Die Erfindung

Die Erfindung betrifft eine intrakardiale
Pumpvorrichtung zur perkutaner Einfiihrung in der
Leistengegend in die Arteria femoralis. Die
Pumpvorrichtung kann durch die Arteria femoralis und

die Aorta in das Herz vorgeschoben werden.

Mit einer solchen Pumpvorrichtung kann die natirliche
Pumpfunktion des Herzens unterstiitzt oder gar ersetzt

werden.

Insbesondere weist die intrakardiale Pumpvorrichtung
gemall Anspruch 1 des Hauptantrags und des

Hilfsantrags I eine Pumpe, einen Katheter und eine mit
Einlassdffnungen versehene Kanilile auf. Die Pumpe ist an
ihrem proximalen Ende mit dem Katheter und an ihrem

distalen Ende mit der Kanile verbunden.

GemaR dem Patent ist die Pumpvorrichtung so zu
verlegen, dass sich die Kanilile vom linken Ventrikel, in
dem die Einlassoffnungen plaziert werden, durch die
Aortenklappe bis in die Aorta erstreckt. In ihrer
Betriebslage befinden sich die Pumpe und der Katheter
in der Aorta. Somit wird Blut im linken Ventrikel

angesaugt und in die Aorta gefordert.

Nach dem Patent in der erteilten Fassung bildet ein
distal von der Einlassdffnungen vorgesehener, eine
Pigtail-Spitze aufweisender flexibler Fortsatz den Kern

der Erfindung.

Im Anspruch 1 gemaBl Hilfsantrag I ist zusatzlich
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definiert, dass die Einlassdéffnungen an einem
expandierenden Ansaugkorb vorgesehen sind, der einen
Einlauftrichter enthalt.

Hauptantrag

Erfinderische Tatigkeit

Nach Ansicht der Kammer stellt die Druckschrift HLS
einen geeigneten Ausgangspunkt fir die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit dar. Wie das Patent betrifft
die HLY9 eine intrakardiale Pumpvorrichtung, die
perkutan durch die Aorta bis ins Herz eingefihrt werden
kann (Seite 1, zweiter Satz). Diese Feststellung wurde

nicht bestritten.

Die HLY9 offenbart eine intrakardiale Pumpvorrichtung
zur perkutanen Einfilhrung (insbesondere Figuren 1

und 2), mit einer Pumpe (10), die am proximalen Ende
mit einem Katheter (13) und am saugseitigen distalen
Ende mit einer Kanile (18) verbunden ist, welche
entfernt von der Pumpe Einlassoffnungen (24) aufweist.
Am distalen Ende der Kaniule 18 ist ferner ein
Kopfstiick 22 angebracht, der als Fortsatz angesehen

werden kann.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hauptantrages
unterscheidet sich von der Offenbarung der HLO
mindestens dadurch, dass der Fortsatz eine

Pigtail-Spitze aufweist.

Im technischen Gebiet der Erfindung ist der Begriff
einer "Pigtail-Spitze" flir den Fachmann klar. Es blieb
unbestritten, dass eine Pigtail-Spitze in Abwesenheit
von einer sie streckenden Kraft eine aufgerollte und

gekrimmte Form einnimmt. Die Parteien haben auch nicht
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bestritten, dass eine solche Struktur in der HLY9 nicht

offenbart ist.

Nach Ansicht der Beschwerdegegnerin offenbare die HLS
zudem keinen Fortsatz, der flexibel sei. Dies haben die
Beschwerdefihrerin und die Beitretende bestritten. Die
Kammer stellt fest, wie auch von der Beschwerdefihrerin
und der Beitretenden ausgefihrt, dass die Anbringung
einer Pigtail-Spitze an dem Kopfstiick der in der HLY
offenbarten Kanile notwendigerweise auch in der
Anbringung eines flexiblen Fortsatz resultieren wirde,
da eine Pigtail-Spitze an sich flexibel ist. Unter
diesen Umstanden kann die Frage beziglich der méglichen
Offenbarung eines flexiblen Fortsatzes in der HL9

unbeantwortet bleiben.

Das Patent erkennt eine Mehrzahl technischer Wirkungen
der Pigtail-Spitze am distalen Ende einer

Pumpvorrichtung an. So wird im Absatz [0010] offenbart:

"Die gerundete Pigtail-Spitze ermdglicht ein
atraumatisches Abstlitzen an Herz- oder GefdfBwidnden.
Im Ubrigen ist die Spitze so weich und flexibel,
dass sie sich durch Deformation jeglicher
Hohlraumtopologie anpasst. Die Pigtail-Spitze
erleichtert auch das Einfiihren und Verlegen der
Pumpvorrichtung. Insbesondere kann sie 1in
Verbindung mit einem Fiihrungsdraht benutzt werden,
wobeli wdhrend des Einfiihrens die Pigtail-Spitze
durch den Fiihrungsdraht gestreckt wird. Wird die
Pigtail-Spitze ohne Fiihrungsdraht vorgeschoben, so
ist dennoch eine einfache und reproduzierbare
retrograde Passage der Aortenklappe méglich. Dieses
ist von besonderer Bedeutung, da flir den Betrieb
der Pumpe der Fiihrungsdraht entfernt wird und nicht

erneut vorgeschoben werden kann, ohne hierfiir die
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Pumpe zu entfernen. Sollte nun die Pumpe infolge
der systolischen Herzfunktion aus dem linken Herzen
ausgeworfen werden, kann sie aufgrund der
Ausformulierung des flexiblen Fortsatz als Pigtail

auf [sic] ohne Draht wieder repositioniert werden."

Es sind insbesondere technische Wirkungen beschrieben,
die in direktem Zusammenhang mit der Einfihrung/
Positionierung und Repositionierung der Pumpe stehen.
Diese beziehen sich auf eine Situation, in welcher die
Pumpe ohne Wiedereinfihrung eines Fihrungsdrahtes nicht
zufriedenstellend repositioniert werden kann. Aus
diesem Grund ist das Argument der Beschwerdegegnerin,
dass die Pigtail-Spitze keine technische Aufgabe 1l&sen
wirde, die in Verbindung mit der Einfihrung der

Pumpvorrichtung stehe, nicht iUberzeugend.

In Anbetracht dieser spezifischen technischen Wirkungen
besteht die objektive technische Aufgabe ausgehend wvon
der HLY9 darin, eine Pumpvorrichtung zu schaffen, die in
einer einfacheren Art und Weise in das Herz eingefiihrt
und, im Falle eines Auswurfs, repositioniert werden

kann.

Es ist zundchst unerheblich, ob der Fachmann weitere
technische Wirkungen erkennen wiirde, die moglicherweise
eine weitere technische Aufgabe formulieren lieBen, wie
etwa die von der Beschwerdegegnerin ausgefiihrte
Stabilisierung der Pumpvorrichtung im implantierten
Zustand. Wenn es namlich naheliegend ist, anhand einer
objektiven technischen Aufgabe zum beanspruchten
Gegenstand zu gelangen, kann nach gefestigter
Rechtsprechung der Beschwerdekammern die Losung einer
weiteren ursachlich an das Unterscheidungsmerkmal

gekniipften Aufgabe keine erfinderische Tatigkeit
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begriunden.

Die Kammer stellt fest, dass sich die formulierte
objektive technische Aufgabe nicht nur auf die
Einfliihrbarkeit einer Pumpvorrichtung in das Herz
beschrankt. Sie stellt sich ganz generell bei der

Einfiilhrung eines jedweden Katheters in das Herz.

Aus diesen Grinden wirde der Fachmann (der unter
anderem die Kompetenzen eines Kardiologen besitzt)
Verodffentlichungen bericksichtigen, die sich mit der
Problematik der Einfithrung eines Herzkatheters

befassen.

Der Fachmann wiirde insbesondere auf die D25 und die D26
stoRen, die die Vorteile eines Pigtail-Katheters
bezliglich seiner Einfilhrung in das Herz filir

verschiedene Anwendungen darstellen.

So lehrt die D25 in einem die Katheterisierung des
linken Herzens fir die Ventrikulographie betreffenden
Kapitel (Seite 84, dritter kompletter Absatz), dass der
einzufihrende Katheter meistens ein Pigtail-Katheter
mit Seitendffnungen ist. Er kann ohne Schwierigkeiten
in die Aorta vorgeschoben werden. Auf Seite 86, in der
Beschreibung der Figur 4.11, und auf Seiten 257 und 258
(Abschnitt "Pigtail Catheter") wird weiterhin
ausgefiihrt, dass sich ein fir die linke
Ventrikulographie bestimmter Pigtail-Katheter bestens
flir die Einfiihrung durch die Aortenklappe eignet. Auf
Seiten 447 und 448 (Abschnitt "The Stanford Left
Ventricular Bioptome") wird erklart, dass sich Pigtail-
Katheter auch fir die Einfihrung von zur Durchfiihrung
von Biopsien in der linken Herzkammer bestimmte
Instrumente eignen. Die D26 bezeichnet den

Pigtail-Katheter sogar als Standard-Katheter fir die
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linke Ventrikulographie und erklédrt seine Vorteile in
Bezug auf die Einfihrung durch die Aortenklappe
(Abschnitte "Katheter" und "Technik", Seiten 68

und 69).

Anhand dieser Lehre wlirde der Fachmann den distalen
Kopf der Pumpvorrichtung der HL9 in einer naheliegenden
Weise mit einer Pigtail-Spitze versehen, um die
objektive technische Aufgabe zu losen. Aufgrund der
Flexibilitat der Pigtail-Spitze wirde der so erzielte
Fortsatz der Pumpvorrichtung auch flexibel gestaltet,

wie Anspruch 1 dies erfordert.

Das Argument der Beschwerdegegnerin, dass der Fachmann
hiervon absehen wiirde, um jegliche unerwiinschte
Berlhrung der Herzkammerwand durch die intrakardiale
Pumpvorrichtung zu vermeiden, ist nicht iUberzeugend.
Auch dann, wenn der Fachmann BeriUhrungen der
Herzkammerwand als unerwiinscht betrachten wlirde, sind
bereits bei der Pumpvorrichtung der HLY9 mit einer
Kaniilenldnge von 60 mm (Seite 6, letzter Absatz)
derartige Berihrungen moglich. Die geringfiigige
Verlangerung durch eine Pigtail-Spitze (die im Patent
in Absatz [0016] mit einer Lange von 10 mm angegeben
wird) wlrde dieses vermeintliche Risiko nicht

wesentlich veradndern.

Die Beschwerdegegnerin machte auch geltend, dass das
Anbringen einer Pigtail-Spitze an den starren
Kanllenkopf der HLY9 seine Funktion als Dilatator
beeintrachtigen wilirde. Diesbeziiglich stellt die Kammer
jedoch fest, dass die Pumpvorrichtung der HLY9 in einer
Ausfihrungsform durch das Septum einer Schleuse
eingefihrt wird (Figuren 10 bis 12). Zumindest filr
diese Ausfihrungsform sieht die Kammer keine

Beeintrachtigung der Einfiihrung in ein an sich weiches
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Septum, die durch die Anwesenheit einer Pigtail-Spitze

verursacht werden konnte.

Aus diesen Grinden ist der Gegenstand des Anspruchs 1

des Hauptantrages nicht erfinderisch.

Somit steht der Einspruchsgrund gemal
Artikel 100 a) EPU in Verbindung mit Artikel 56 EPU der
Aufrechterhaltung des Patents in der erteilten Fassung

entgegen.

Da das Patent in der erteilten Fassung wegen mangelnder
erfinderischer Tatigkeit nicht aufrechterhalten werden
kann, brauchen weitere gegen den Hauptantrag von der
Beschwerdefilhrerin und der Beitretenden vorgebrachte

Einwande nicht berilicksichtigt zu werden.

Hilfsantrag I

Zulassigkeit

Die Beschwerdegegnerin hat den Hilfsantrag I nicht mit
der Beschwerdeerwiderung eingereicht, sondern zu einem

spateren Zeitpunkt.

Unter Artikel 13(1l) VOBK steht es im Ermessen der
Kammer, Anderungen des Vorbringens der
Beschwerdegegnerin nach Einreichung ihrer
Beschwerdeerwiderung zuzulassen. Bei der Ausibung des
Ermessens werden insbesondere die Komplexitat des neuen
Vorbringens, der Stand des Verfahrens und die gebotene

Verfahrensokonomie bericksichtigt.

Die Kammer stellt fest, dass der Hilfsantrag I dem
Hilfsantrag IV entspricht, der mit Schreiben vom

6. Juni 2016 zur Erwiderung auf die Beitrittsschrift



- 25 - T 2256/14

eingereicht wurde. Es folgt, dass er zum ersten Mal in
einem relativ frithen Verfahrensstadium als Erwiderung
auf eine Eingabe einer neuen Partei eingereicht wurde.
AuBerdem handelt es sich beim Hilfsantrag I um die
Kombination der Anspriche 1 und 4 des Patents in der
erteilten Fassung, mit dessen Gegenstand sich die
Parteien schon ab Beginn des Einspruchsverfahrens,
beziehungsweise seit dem Tag der Beitrittserklarung,
befasst haben. Unerwartete komplexe Fragen fihrt die
Einreichung des Hilfsantrags I nicht ein. Somit ist die

gebotene Verfahrensdkonomie auch nicht beeintrachtigt.

Die Behauptung der Beschwerdefihrerin und der
Beitretenden, dass der Hilfsantrag I schon im
erstinstanzlichen Verfahren hatte vorgebracht werden
konnen, iberzeugt die Kammer nicht, da die
Einspruchsabteilung den Einspruch zuritickwies und

demzufolge iUber Hilfsantrdge nicht zu befinden hatte.

Demzufolge entscheidet die Kammer, den Hilfsantrag I

unter Artikel 13(1) VOBK in das Verfahren zuzulassen.

Anderungen - Artikel 123(2) EPU

Die Beschwerdegegnerin beantragte, den Einwand unter
Artikel 123(2) EPU gegen Anspruch 1 des Hilfsantrags I

nicht in das Verfahren zuzulassen.

Unter Artikel 13 (1) VOBK steht es im Ermessen der
Kammer, spidte Anderungen des Vorbringens einer Partei
zuzulassen. Bei der Ausiibung des Ermessens werden
insbesondere die Komplexitat des neuen Vorbringens, der
Stand des Verfahrens und die gebotene
Verfahrensodokonomie beriicksichtigt. Nach der gefestigten
Rechtsprechung der Beschwerdekammern ist die

Prima-facie-Relevanz beim Vorbringen neuer Einwdnde ein
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wichtiges Kriterium. Unter Artikel 13(3) VOBK sind
Anderungen des Vorbringens nach Anberaumung der
mindlichen Verhandlung nicht zuzulassen, wenn sie
Fragen aufwerfen, deren Behandlung der Kammer oder den
anderen Beteiligten ohne Verlegung der miindlichen

Verhandlung nicht zuzumuten ist.

Die Kammer stimmt der Beschwerdegegnerin zu, dass das
Vorbringen des Einwands unter Artikel 123 (2) EPU
wahrend der mindlichen Verhandlung erst im einem sehr
spaten Stadium des Verfahrens erfolgte. Es ist aber
auch zu berilicksichtigen, dass der Einwand kein
komplexes Vorbringen darstellt, da er auf die Anderung
eines einzigen Wortes der Kombination der urspringlich
eingereichten Anspriiche 1, 4 und 5 - die Ersetzung von
"expandierbaren" durch "expandierenden" - gerichtet
ist. AuBerdem wurde der Einwand auf nur zwei
Offenbarungsstellen der an sich schon relativ kurz
gefassten urspriinglich eingereichten Anmeldung
gestiitzt. Somit erfordert seine Behandlung nach Ansicht
der Kammer auch keine Verlegung der miindlichen
Verhandlung. Zudem stellt die Kammer fest, dass seine
Prima-facie-Relevanz durch den Bedeutungsunterschied
der Worte "expandierbaren" und "expandierenden" gegeben

ist.

Aus diesen Grinden entscheidet die Kammer ihr Ermessen
unter Artikel 13(1) und (3) VOBK dahingehend auszuliben,
dass der Einwand unter Artikel 123(2) EPU in das

Verfahren zugelassen wird.

Nach Artikel 123 (2) EPU darf ein Patent nicht in der
Weise geandert werden, dass ihr Gegenstand liber den
Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten

Fassung hinausgeht.
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Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 beinhaltet die Merkmale
der Anspriche 1, 4 und 5 der Anmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung mit der Ausnahme,
dass kein "expandierbarer", sondern ein

"expandierender" Ansaugkorb definiert ist.

Die Parteien sind sich einig dariber, dass wahrend der
Begriff "expandierbar" lediglich bedeutet, dass sich

etwas unter bestimmten Bedingungen ausdehnen lasst, der
Begriff "expandierend" impliziert, dass die Ausdehnung

ohne Einwirkung externer Krafte erfolgt.

Die Kammer ist der Ansicht, dass die Offenbarungsstelle
auf Seite 10, zweiten Absatz der Anmeldung in der
urspringlich eingereichten Fassung eine ausreichende
Basis flur die Einfiihrung des letzteren Begriffes

bietet. Dort ist zu lesen:

"Figur 4 zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel, bei dem der
Saugkopf 16 in einem expandierbaren Ansaugkorb 40
einen Einlauftrichter 41 enthdlt. Der Ansaugkorb 40
ist beispielsweise aus einem rlickstellfdhigen
Material hergestellt oder er wird durch einen

Ballon aufgeweitet."

Unabhangig davon, ob der Begriff "expandierend" eine
Teilmenge des allgemeineren Begriffs "expandierbar"
bezeichnet oder nicht, ist die Ausfiihrungsform des
Ansaugkorbes aus einem rickstellfdhigen Material, das
heiRt, aus einem Material, das keine Einwirkung
externer Krafte fliir die Ausdehnung des Ansaugkorbes im
implantierten Zustand erfordert, eine Offenbarung eines
expandierenden Ansaugkorbes gemaB der Interpretation
aller Parteien. Entgegen der Behauptung der

Beschwerdefiihrerin und der Beitretenden sieht die
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Kammer auch keine weiteren Merkmale des
Ausfihrungsbeispiels gemal Figur 4, die technisch mit
dem beanspruchten Gegenstand so verbunden sein sollen,
dass neue Informationen durch ihr Weglassen entstehen
wlirden. Somit ist keine unzulédssige

Zwischenverallgemeinerung erkennbar.

Es folgt, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags I in Einklang mit Artikel 123(2) EPU
steht.

Zulassigkeit der Druckschrift D37

Die D37 wurde von der Beitretenden nicht mit der
Beitrittsschrift, sondern erst mit Schreiben wvom
6. Dezember 2016 eingereicht, nachdem die miindliche

Verhandlung anberaumt war.

Fir die Feststellung der Zulassigkeit der D37 in das
Verfahren erachtet es die Kammer fir angebracht,
sinngemal die Bestimmungen anzuwenden, die die
Anderungen des Vorbringens eines Beteiligten nach
Einreichung seiner Beschwerdebegriindung oder Erwiderung

regeln.

Somit Ubt die Kammer ihr Ermessen entsprechend der

unter Punkt 5.2.1 dargelegten Kriterien aus.

Die Kammer stimmt der Beschwerdefilthrerin und der
Beitretenden zu, dass die Einfihrung der D37 als solche
keine Uberraschung fir die Beschwerdegegnerin
darstellen kann, da einer der Autoren der Erfinder des
Patents ist. AuBRerdem bestehet die D37 aus nur zweil
Seiten und die Analyse ihres technischen Inhaltes wirft

keine komplexen Fragen auf.
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Allerdings ist die Prima-facie-Relevanz der D37 als
solche nicht gegeben. Wie die Beschwerdefiihrerin und
die Beitretende auch anerkannt haben, sind in der
Figur 1 der D37 etliche relevante Details der
offenbarten Pumpvorrichtung nicht deutlich zu erkennen.
Auch mit den dazugehdrigen Textpassagen lassen sich
prima facie die in Anspruch 1 des Hilfsantrags I
definierten strukturellen Merkmale, insbesondere die
des expandierenden Ansaugkorbs, nicht identifizieren.
Lediglich die Figur mit einer besseren Aufldsung in
einer spateren Verdffentlichung, auf die sich die
Beschwerdefiithrerin und die Beitretende bezogen haben,
offenbart mehr erkennbare Details. Die Kammer nimmt zur
Kenntnis, dass das deutsche Bundespatentgericht in
seiner Entscheidung HL28 diese spater verdffentlichte
Figur als Stand der Technik fir das deutsche Patent
anerkannt hat, dessen Anmeldung das Prioritdtsdokument
des angefochtenen Patents ist. Allerdings, wie auch von
der Beschwerdefiihrerin und der Beitretenden eingeraumt,
ist weder der Entscheidung HL28 noch weiteren der
Kammer vorliegenden Dokumenten zu entnehmen, auf
welcher Grundlage das deutsche Bundespatentgericht zu

dieser Feststellung gelangt ist.

Unter diesen Umstanden ist es fir die Kammer nicht
mbéglich, ohne Erhebung weiterer Beweismittel zur
gleichen Feststellung zu gelangen. Insbesondere lasst
sich die von der Beschwerdegegnerin bestrittene
Behauptung der Beschwerdefithrerin und der Beitretenden,
dass die Feststellung des deutschen
Bundespatentgerichts aufgrund einer Einlassung des
Erfinders des Patents erfolgt sei, ohne Einvernahme des
anwesenden Co-Autoren der D37 als Zeugen nicht

bestatigen.

Dem Antrag auf Zeugenvernehmung der Beschwerdefithrerin
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und der Beitreten, der erst wahrend der mindlichen
Verhandlung gestellt wurde, konnte nicht ohne Verlegung
der mindlichen Verhandlung stattgegeben werden, da
Regel 118(2) EPU eine Frist zur Ladung zu einer solchen
Vernehmung von mindestens zwei Monaten vorschreibt,
sofern die Beteiligten nicht mit einer kiirzeren Frist
einverstanden sind. Ein solches Einverstandnis wurde
aber nicht erteilt. Aus diesen Grinden wurde der Antrag
auf Zeugenvernehmung unter Artikel 13(3) VOBK

zuriickgewiesen.

Es folgt, dass die spater verdffentlichte Figur nicht
zum Stand der Technik gehodrt und nicht zur
Interpretation der D37 herangezogen werden kann.

Ohne diese Figur fehlt es bei der D37 an

Prima-facie-Relevanz.

Aus diesen Grinden wird die D37 unter

Artikel 13 (1) VOBK nicht in das Verfahren zugelassen.

Vorlage an die GroBe Beschwerdekammer

Die Beschwerdefiihrerin und die Beitretende beantragten
die Vorlage einer Frage an die GroBe Beschwerdekammer
gemaB Artikel 112(1) a) EPU.

Artikel 112 (1) a) EPU schreibt vor, dass eine
Beschwerdekammer, bei der ein Verfahren anhangig ist,
zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsanwendung oder
wenn sich eine Rechtsfrage von grundsatzlicher
Bedeutung stellt, insbesondere auf Antrag eines
Beteiligten, die GroBe Beschwerdekammer befasst, wenn
sie hiezu eine Entscheidung fliir erforderlich halt. Nach
der gefestigten Rechtsprechung (G3/98 und G2/99,
jeweils Punkt 1.2.3. der Entscheidungsgriinde) darf die

Vorlagefrage nicht nur von theoretischer Bedeutung
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sein. Dies ware der Fall, wenn die vorlegende Kammer
unabhangig von der Beantwortung der Vorlagefrage zu

derselben Entscheidung kame.

Die im vorliegenden Fall formulierte Vorlagefrage
bezieht sich auf die Kriterien, die fiir das Ausiiben des
Ermessens der Kammer zur Zulassung eines spat
eingereichten Beweismittels (Artikel 13 (1) VOBK) zu

beriicksichtigen sind.

Soweit die Vorlagefrage allerdings auf einzelne
Sachumstande Bezug nimmt, fehlt schon eine generell-
abstrakte Fragestellung, die Gegenstand einer
Stellungnahme der GroBen Beschwerdekammer sein konnte
und nicht auf eine Uberpriifung der bereits getroffenen
Entscheidung hinausliefe. AuBerdem geht die
Vorlagefrage davon aus, dass die genannten Sachumstéande
nicht bericksichtigt wurden, was aber nicht der Fall
ist, da die Kammer bei der Ausibung ihres Ermessens
allen rechterheblichen Umstanden Rechnung getragen hat
(Punkt 5.3).

Insbesondere betrifft die Vorlagefrage die
Prima-facie-Relevanz von "erst im Beschwerdeverfahren
eingefihrtem Stand der Technik”, den "ein mit
technischen Richtern besetztes Gericht eines
Mitgliedsstaates der Europaischen Patentorganisation
(vorliegend das Bundespatentgericht) als maBgeblich filir
die fehlende Patentfédhigkeit eines wortlautidentischen
Patentanspruchs eines Patents aus derselben
Patentfamilie wie das angegriffene Patent angesehen
hat". Beziiglich dieses Aspekts stellt die Kammer jedoch
fest, dass das deutsche Bundespatentgericht, in dem
entsprechenden vorliegenden Fall nicht die D37 als
solche fir "maBgeblich fiir die fehlende Patentfdhigkeit

eines wortlautidentischen Patentanspruchs eines Patents
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aus derselben Patentfamilie wie das angegriffene
Patent" erachtet hat, sondern die D37 zusammen mit
einer spater verdffentlichten Figur. Die Vorlagefrage
betrifft jedoch nicht die Erdrterung, ob diese Figur
zum Stand der Technik gehort. Bereits aus diesem Grund
ist die Relevanz der Vorlagefrage flir das vorliegende

Beschwerdeverfahren unerheblich.

Nach den Erlauterungen der Beschwerdefiihrerin und
Beitretenden zielte die Vorlagefrage auf eine
Stellungnahme der Grolien Beschwerdekammer in generell-
abstrakter Form zur Gewichtung von
Ermessensgesichtspunkten im Rahmen der
Ermessensausibung ltber die Zulassung einer spat
eingereichten Druckschrift im Beschwerdeverfahren.
Hierzu ist zunadchst festzuhalten, dass Artikel 13 VOBK
und Artikel 114 (2) EPU den Kammern einen
Entscheidungsspielraum einrdumen, ob geadndertes
Vorbringen zu bericksichtigen ist. Die Ausiibung dieses
Ermessens richtet sich nach den rechtserheblichen
Umstanden des Einzelfalls. Artikel 13(1) VOBK nennt
beispielhaft Ermessenskriterien fir die Ausibung des
Entscheidungsspielraums. Wie die GroRe Beschwerdekammer
allerdings im Rahmen der Uberpriifungsantriage
festgestellt hat, impliziert das Ermessen auch ein
Spielraum bei der Gewichtung der Kriterien fir die
Ermessensaustbung im jeweiligen Einzelfall, der unter
Umstanden dahingehend ausgelibt werden kann, dass einem
einzigen Kriterium, der Verspatung, Vorzug gegeben
werden kann (R 16/09, Punkte 2.2.11 und 2.2.12 der
Entscheidungsgriinde). Das Ziel der Vorlagefrage steht
im Widerspruch zu diesen Grundsatzen und stellt auch in
Anbetracht der Bezugnahme auf konkrete Umstande des
Einzelfalls keine Rechtsfrage von allgemeiner Bedeutung

dar.



.5.

- 33 - T 2256/14

Davon abgesehen richtet sich die Vorlagefrage
spezifisch auf die Feststellung der Relevanz von
Dokument D37 im Licht der konkreten Umstande des
vorliegenden Einzelfalls. Diese hangt aber von der
Wirdigung der Beweismittel ab, die die
Beschwerdefiithrerin und Beitretende als Beleg fir den
Zusammenhang der Abbildung in D37 und einer gesonderten
hochaufldsenden Abbildung einer Herzkatheterpumpe
vorgelegt haben (namentlich HL28). Nach gefestigter
Rechtsprechung der Beschwerdekammern, insbesondere

G 1/12, Punkt 31. der Entscheidungsgrinde, unter
Verwels auf G 3/97 und G 4/97, hat hierbei jedoch der
Grundsatz der freien Beweiswlrdigung zu gelten. Diesem
Grundsatz wadre widersprochen, wenn feste Regeln gesetzt
wlirden, die definieren, in welchem MaB bestimmte
Beweismittel Uberzeugend zu sein haben (G 3/97,

Punkt 5. der Entscheidungsgriinde). Es folgt, dass die
Vorlagefrage nicht zur Sicherung einer einheitlichen

Rechtanwendung dienen kann.

Aus diesen Grinden wird der Antrag auf Vorlage einer

Frage an die GroBe Beschwerdekammer zurlickgewiesen.

Erfinderische Tatigkeit

Die Beschwerdefiihrerin und die Beitretende bemangelten,
dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags I

ausgehend von der HL9 nicht erfinderisch sei.

Im Vergleich zu Anspruch 1 des Hauptantrages
unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags I von der Offenbarung der HL9 zusatzlich
dadurch, dass die Einlassdéffnungen an einem
expandierenden Ansaugkorb vorgesehen sind, der einen

Einlauftrichter enthdlt. Dies wurde von den Parteien
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nicht bestritten.

Nach Ansicht der Kammer haben diese weiteren
unterscheidenden Merkmale die technische Wirkung, dass
der gesamte hydraulische Widerstand, den die
Pumpvorrichtung iberwinden muss, reduziert wird. Zum
einen resultiert aus der Anbringung der

Einlassdffnungen an einem expandierenden Ansaugkorb,

dass diese sich im implantierten Zustand ausweiten
konnen und dadurch eine grdBere Flache als die der
Offnungen an der Spitzte der Pumpvorrichtung der HL9
aufweisen konnen. Zum anderen dient der Einlauftrichter

dazu, Turbulenzen im Blutfluss zu reduzieren.

Somit 1lo0sen die erwadhnten Unterscheidungsmerkmale die
von der Beschwerdefiihrerin und der Beitretenden
formulierten objektiven technischen Aufgabe, eine
Pumpvorrichtung zu schaffen, die einen erhohten

Durchfluss ermdglicht.

Es ist unbestritten, dass die von der
Beschwerdefihrerin und der Beitretenden in Betracht
gezogene D32 eine einen Einlauftrichter aufweisende
intrakardiale Pumpvorrichtung offenbart (Figuren 6

bis 8 und Spalte 6, Zeilen 52 bis 61). Allerdings weist
die Pumpvorrichtung der D32 in allen offenbarten
Ausfiihrungsformen ein offenes distales Ende auf, in dem
ein Propeller der Pumpe untergebracht ist. Eine solche
Konstruktion, wie von der Beschwerdegegnerin
ausgefiihrt, ist mit dem beanspruchten Fortsatz, der
distal von den Einlassdffnungen vorgesehen ist und eine
Pigtail-Spitze aufweist, technisch inkompatibel. Um die
Kombination des beanspruchten Fortsatzes und des in der
D32 offenbarten Einlauftrichters zu verwirklichen,
misste der Fachmann weitere strukturelle Anderungen der

Pumpvorrichtung gemal HLY9 durchfiihren, fir die kein
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Hinweis im Stand der Technik vorhanden ist. Dariber
hinaus offenbart die D32 weder einen Hinweis, dass der
Einlauftrichter der L&sung der gestellten objektiven
technischen Aufgabe dienen soll, noch Einlassdffnungen
an einem expandierenden Ansaugkorb. Aus diesen Grinden
ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags I
in Anbetracht der HLY9 in Kombination mit der D32 nicht

naheliegend.

Das Argument der Beschwerdefiihrerin und der
Beitretenden, wonach offensichtlich sei, das distale
Ende der in der HLY9 offenbarten Kaniile in Form eines
Trichters herzustellen, da sich dies leicht gestalten
lasse und offensichtlich zu einer Erhdéhung der
Durchflussrate fihren wiirde, beruht nach Ansicht der
Kammer auf einer rilickschauenden Betrachtungsweise der
Erfindung. Das allgemeine Fachwissen und der
vorliegende Stand der Technik liefern keinen Hinweis,
diese spezifische MaBnahme zu ergreifen, um die

objektive technische Aufgabe zu losen.

Es folgt, dass der Gegegenstand des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags I, ausgehend von der HL9, auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruht (Artikel 56 EPU).

Die Beschwerdefiihrerin und die Beitretende haben in der
mindlichen Verhandlung erklart, dass sie keine weiteren
Einwdnde gegen Hilfsantrag I hatten. Die Kammer hat

ebenfalls keine.
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Entscheidungsformel

Aus diesen Grinden wird entschieden:

1. Die angefochtene Entscheidung wird aufgehoben. Die
Angelegenheit wird an die erste Instanz mit der
Anordnung zurickverwiesen, das Patent in geandertem
Umfang mit folgender Fassung aufrechtzuerhalten:
Anspruche:

Nr. 1 bis 7 eingereicht als Hilfsantrag I mit Schreiben
der Beschwerdegegnerin vom 20. Dezember 2016.
Beschreibung:

Seiten 2 bis 4 der Patentschrift.

Zeichnungen:

Seiten 6 bis 9 der Patentschrift.

2. Der Antrag auf Vorlage an die GroRe Beschwerdekammer
wird zurickgewiesen.
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