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Sachverhalt und Antrage

IT.

Die Beschwerdefilthrerin (Patentinhaberin) hat gegen die
Entscheidung der Einspruchsabteilung, mit der das
europaische Patent Nr. EP 2 918 249 widerrufen worden

ist, Beschwerde eingelegt.

Die Einspruchsabteilung stellte fest, dass der geltend
gemachte Einspruchsgrund gemal Artikel 100 (c) in
Verbindung mit Artikel 123 (2) EPU der Aufrechterhaltung
des Streitpatents in erteilter Fassung entgegen stehe,
und dass die Hilfsantrdge 1 bis 33 den Erfordernissen
des Artikels 84 EPU nicht entspridchen. Daritber hinaus
wies die Einspruchsabteilung den Hilfsantrag 34 unter
Artikel 123(2) EPU und die Hilfsantradge 35 bis 39

unter Artikel 123(3) EPU zuriick und entschied die
Hilfsantrdge 40 bis 47 ins Einspruchsverfahren nicht
zuzulassen. Das Patent wurde somit unter Artikel 100 (3)

b) EPU widerrufen

In einer am 22. Juli 2024 versandten Mitteilung gemal
Artikel 15(1) VOBK 1legte die Kammer ihre vorlaufige

Meinung dar.

Eine miindliche Verhandlung fand am 12. September 2024

vor der Kammer per Videokonferenz statt.

Die Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) beantragte die
Aufhebung der angefochtenen Entscheidung und die
Aufrechterhaltung des Patents wie erteilt, hilfsweise
die Aufrechterhaltung des Patents in geadndertem Umfang
auf der Grundlage eines der Hilfsantradge 46, Bl bis
Bl1l2, 35 oder 36.

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechende 1 und 2)



IIT.
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beantragten die Zurilickweisung der Beschwerde.

Der unabhédngige Anspruch 1 des Streitpatents wie
erteilt geméal Hauptantrag lautet wie folgt

(Merkmalsgliederung gemédRl den Vortradgen der Parteien):

1. "Medizinischer Positionierkatheter (300)

1.1 zur Verwendung beim Implantieren eines
Mitralklappenimplantats (600) oder zum Reparieren eines
Herzdefekts oder einer Mitralklappe (719), wobei der

Positionierkatheter (300) aufweist:

1.2 einen distalen Endbereich (301), welcher ein

distales Ende des Positionierkatheters (300) umfasst,

1.3 und einen proximalen Endbereich (303), welcher ein

proximales Ende des Positionierkatheters (300) umfasst;

1.4 einen hohl ausgestalteten Fiihrungsabschnitt;

1.5 wobei der Fiihrungsabschnitt einen geraden Abschnitt
(309) wund wenigstens einen ersten Kriimmungsabschnitt
(305) und einen zwelten Kriimmungsabschnitt (307)

aufweist;

1.6 wobei der erste Krimmungsabschnitt (305) und der
zwelte Kriimmungsabschnitt (307) im distalen Endbereich
(301) 1liegen oder wobeil der erste Kriimmungsabschnitt
(305) oder der zweite Krimmungsabschnitt (307) das
distale Ende bildet;

1.7 wobei der erste Krimmungsabschnitt (305) und der
zwelte Krimmungsabschnitt (307) distal zum geraden

Abschnitt (309) angeordnet sind,
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1.8 wobei der erste Kriimmungsabschnitt (305) eine
Biegung oder Krimmung des Filihrungsabschnitts um 10 bis
120°, bevorzugt um 90 bis 120° bewirkt,

1.9 dadurch gekennzeichnet, dass der zwelte
Kriimmungsabschnitt (307) eine Biegung oder Krimmung des

Fiithrungsabschnitts um 20 bis 40° bewirkt und

1.10 dass zwischen dem ersten Krimmungsabschnitt (305)
und dem zweiten Krimmungsabschnitt (307) ein 2 - 6 cm

langer Abschnitt (308) angeordnet ist."

Gegeniiber dem erteilten unabhdngigen Anspruch 1 wurden
die Merkmale 1.8 bis 1.10 des Hilfsantrags 46 wie folgt

geandert:

1.8 "wobei der erste Kriimmungsabschnitt (305) eine
erste Krimmung des Fiihrungsabschnitts um 10 bis 120°,

bevorzugt um 90 bis 120° bewirkt,

1.9 "dadurch gekennzeichnet, dass der zwelte
Krimmungsabschnitt (307) eine zweite Krimmung des
Fiihrungsabschnitts um 20 bis 40° bewirkt und"

1.10 "dass zwischen der ersten Krimmung (305) und der
zweiten Krimmung (307) ein 2 - 6 cm langer Abschnitt

(308) angeordnet ist."

Gegeniiber dem erteilten unabhangigen Anspruch 1 wurde
im jeweiligen unabhédngigen Anspruch 1 gemal
Hilfsantrdagen Bl bis Bl2 - unter anderem - der Begriff
"Krimmungsabschnitt"” durch den Begriff "Krimmung" in

Merkmal 1.10 ersetzt.

Im unabhédngigen Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 35 wurde -

unter anderem - Merkmal 1.10 des erteilten Anspruchs 1
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dadurch prazisiert, dass

"der Abschnitt (308) zwischen dem Schnittpunkt von
Geraden, welche die Winkel [ und y ergeben, angeordnet

ist."

Im unabhdngigen Anspruch 1 gemadB Hilfsantrag 36 wurde -
unter anderem - Merkmal 1.10 des erteilten Anspruchs 1

dadurch prazisiert , dass

"der Abschnitt (308) zwischen dem Schnittpunkt von
Geraden, welche die Winkel [ und y ergeben, angeordnet
ist, und wobel die Geraden eine erste Gerade durch die
Lingsachse des Hohlraums, welcher den geraden Abschnitt
(309) durchzieht, eine zwelte Gerade durch die
Lidngsachse des Hohlraums, welcher den ersten
Kriimmungsabschnitt (305) durchzieht, und eine dritte
Gerade, welche die Lidngsachse des Hohlraums, welcher
den zwelten Kriimmungsabschnitt (307) durchzieht,

umfasst."
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Entscheidungsgriunde

HAUPTANTRAG

1. Der mit der Beschwerdebegrindung der Beschwerdefihrerin
(Patentinhaberin) eingereichte Hauptantrag entspricht

dem Streitpatent in der erteilten Fassung.

Zulassung des Hauptantrags

2. Mit ihrer Beschwerdeerwiderung beantragte die
Beschwerdegegnerin (Einsprechende 2) die Nicht-
Zulassung des mit der Beschwerdebegrindung der
Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) vorgelegten
Hauptantrags. Hierzu wurde ausgefihrt, dass sich der
Gegenstand des erteilten unabhangigen Anspruchs 1 vom

Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 1 gemdal dem der

angefochtenen Entscheidung zUu Grunde liegenden
Hauptantrag unterscheide. Unter Punkt 2.1 der
angefochtenen Entscheidung sei ein als '"gednderter"

bezeichneter Hauptantrag aufgefiihrt, in welchem -
anders als bei dem erteilten Anspruch 1 - der

beanspruchte Positionierkatheter ein subclavicularer

Positionierkatheter sei (vgl. Merkmal 1.1). Der mit der
Beschwerdebegriindung vorgelegte Hauptantrag sei somit
ein neuer Antrag, der als solcher nicht ins
Beschwerdeverfahren zuzulassen sei. Dariliber hinaus habe
die Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) keinen Satz
von abhangigen Ansprichen gemal Hauptantrag
eingereicht, so dass der Umfang des im
Beschwerdeverfahren vorgelegten Hauptantrags nicht
ausreichend definiert sei. Auch dieser Mangel - so die
Beschwerdegegnerin (Einsprechende 2) - spreche gegen

die Zulassung des Hauptantrags.
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Hinsichtlich der von der Beschwerdegegnerin
(Einsprechenden 2) aufgeworfenen Zulassungsfrage
verwiesen die Parteien wahrend der mindlichen

Verhandlung auf ihren schriftlichen Vortrag und

verzichteten auf weitere Ausfiihrungen.

Die Kammer hat somit keinen Grund von ihren vorlaufiger
Auffassung abzuweichen, dass der vorgelegte Hauptantrag
gemal Artikel 12(2) VOBK Teil des Beschwerdeverfahrens

ist.

Auf die Frage der Zulassung des Hauptantrags, bzw. ob
Merkmal 1.1 des Anspruchs 1 gemall dem der angefochtenen
Entscheidung unterliegenden Hauptantrag den Begriff
"subclaviculdrer"” enthalt oder nicht, ist aber nicht
weiter einzugehen, da ohnehin der Einwand der
Einspruchsabteilung unter Artikel 123 (2) EPU beide
Versionen des Anspruchs 1 trifft und - wie nachstehend
erlautert - zu Dbestatigen ist. Bei der Prifung der
Entscheidung der Einspruchsabteilung hinsichtlich der
Erfillung der Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU
spielt das Vorhandensein oder Fehlen des Begriffes
"subclaviculdr" in Merkmal 1.1 des unabhédngigen
Anspruchs 1 gemaB Hauptantrag tatsachlich keine Rolle,
weilil die Beanstandung der Einspruchsabteilung lediglich
auf Merkmal 1.10 gerichtet ist, die 1in keinem
sprachlichen und technischen Zusammenhang mit Merkmal
1.1 steht.

Artikel 123(2) EPU: Anderungen

Der Gegenstand des unabhangigen Anspruchs 1 wie erteilt
entspricht nicht den Erfordernissen des Artikels 123 (2)
EPU wie zutreffend von der Einspruchsabteilung

festgestellt wurde.
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Mit ihrer Beschwerdebegriindung sowie in der miindlichen
Verhandlung hielt die Beschwerdefiihrerin
(Patentinhaberin) an der Auffassung fest, dass das aus
der Beschreibung in den erteilten Anspruch 1
eingefilthrte Merkmal 1.10 der urspringlichen Anmeldung
eindeutig und unmittelbar zu entnehmen sei. Es wurde

hierzu Dbehauptet, dass die Bedeutung des Begriffes

"Kriimmungsabschnitt” in Merkmal 1.10 des erteilten
Anspruchs 1 - entgegen der Einschatzung der
Einspruchsabteilung - mit der Bedeutung des Begriffs
"Krimmung" an der angegebenen Offenbarungsstelle,

namlich in Absatz [0128] der A2-Schrift, gleichzusetzen
sei, so dass der Gegenstand des Anspruchs 1 nicht iber
den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich

eingereichten Fassung hinausgehe.

Zur Debatte steht somit die strittige Frage, ob das in
den erteilten Anspruch 1 aufgenommenen Merkmals 1.10,
wonach

", zwischen dem ersten Krimmungsabschnitt (305) und

dem zweiten Krimmungsabschnitt (307) ein 2 - 6 cm

langer Abschnitt (308) angeordnet 1ist'" (Hervorhebungen
hinzugefigt)

dem Absatz [0128] der A2-Schrift unmittelbar und
eindeutig zu entnehmen ist, und dies obwohl in dieser
Passage wortlich von einem zwischen einer ersten

Krimmung 307 und einer zweiten Krimmung 305

angeordneten, 2 bis 6 cm langen Abschnitt 308 die Rede
sei, und nicht - wie beansprucht - von einem 2 bis 6 cm
langen Abschnitt, der zwischen einem ersten

Krimmungsabschnitt und einem zweiten KriUmmungsabschnitt

liege.
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Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) kritisierte,
dass die  Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung
hinsichtlich der Erfillung der Erfordernisse des
Artikels 123(2) EPU auf der falschen Annahme basiere,
dass der in Absatz [0128] definierte 2 bis 6 cm lange
"Abschnitt" als ein Abstand von 2 bis 6 cm zwischen der
ersten und der zweiten Krimmung zu verstehen sei,

insbesondere als der Abstand zwischen den Mittelpunkten

der Krimmungen (vgl. Entscheidung, Punkt 4.2). Die
Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) vertrat die
Auffassung, dass die Lehre des Absatzes [0128]

lediglich wverlange, dass ein 2 Dbis 6 <cm langer
Abschnitt beliebiger Form und Eigenschaften irgendwo
zwischen der ersten Kruimmung und der zweiten Krimmung
des Fihrungsabschnittes des Positionierkatheters

angeordnet sein musse.

Die der Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung
unterliegende Annahme, dass der 2 bis 6 cm lange
Abschnitt 308 dem Abstand zwischen den Mittelpunkten
der Kruimmungen entspreche und somit als Abstand

zwischen der Krimmungen zu verstehen sei, finde in der

gesamten Offenbarung des Streitpatents keine
Grundlage. Vor diesem Hintergrund fihrte die
Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) aus, dass die

Lehre des Absatzes [0128] nicht ausschlieBe, dass ein
weiterer und 1in Anspruch 1 1in seinen Eigenschaften
nicht nadher definierter Abschnitt zwischen einem oder
den beiden Enden des Abschnittes 308 und der jeweiligen

gegenliberliegenden Krimmung (305 oder 307) vorhanden

sei. Die Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) hielt
daran fest, dass die Begriffe "Krimmung" und
"Krimmungsabschnitt" - anders als von der

Einspruchsabteilung unter Verweis auf die Definition
von Krimmungsabschnitt 305 in Absatz [0124] der A2-

Schrift angenommen wurde - gleichzusetzen seien. 1In
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diesem Zusammenhang verwies die Beschwerdefiihrerin
(Patentinhaberin) auf ihren Vortrag in der letzten
Eingabe vom 10. September 2024 und insbesondere auf die
angebliche Konkretisierung der drei moéglichen
Ausgestaltungen der ILehre des Absatzes [0128] unter
Berlicksichtigung der Definition von Krimmungsabschnitt
des vorherigen Absatzes [0124] der A2-Schrift. Die drei
Skizzen auf Seite 4 der Eingabe vom 10. September 2024

bewiesen - so die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin),
dass die Begriffe "Krimmung"” und "Krimmungsabschnitt"
im technischen Kontext des Streitpatents
gleichbedeutend seien, und zwar weil daraus eindeutig
hervorgehe, dass der Abschnitt 308 in allen Fallen
zwischen den Krimmungen 305 und 307 liege wunabhangig
davon, ob die erste Krimmung 305 eine reine Krimmung
sei oder sie - wie 1in Absatz [0124] der A2-Schrift
erlautert - aus einer Kombination von einer
durchgehenden Krimmung mit einem geraden Abschnitt
bestehe.

Zu der in Absatz [0128] in Klammern angegebenen Lehre,
dass der 2 Dbis 6 cm lange Abschnitt zwischen dem
Schnittpunkt der Geraden, welche die Winkel B und v
ergeben, liegen kénne, fihrte die Beschwerdefiihrerin
(Patentinhaberin) aus, dass diese Angabe - aufgrund der
Verwendung der adversativen Konjunktion "oder"” - als
eine reine Alternative anzusehen sei, die als solche an
der vorher vorgeschlagenen Auslegung des Absatzes
[0128] nichts 4andere. Auch wenn die in Klammern
angegebene Definition der Lage des Abschnitt 308 nicht
als eine Alternative, sondern als eine Konkretisierung

der allgemeinen Lehre des Absatzes [0128] angesehen

wliirde, fiihre dies nicht =zu einer Verletzung des
Artikels 123(2) EPU, weil - so die Beschwerdefithrerin
(Patentinhaberin) - der Text in Klammern lediglich

angebe, dass der 2 bis 6 cm lange Abschnitt 308
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zwischen zwei Punkten der Krimmungen liege.

Die Ausfiihrungen der Beschwerdefiihrerin
(Patentinhaberin) zum Artikel 123(2) EPU kdénnen die

Kammer aus folgenden Griinden nicht iberzeugen:

Absatz [0128] der A2-Schrift, der unstrittig die
einzige Offenbarungsstelle des Merkmals 1.10 darstellt,
lehrt, dass ein 2 bis 6 cm lager Abschnitt zwischen der
ersten und der zweiten Krimmung des Fihrungsabschnitts
des Positionierkatheters angeordnet ist, und nicht -
wie jetzt beansprucht - dass dieser Abschnitt zwischen

einem ersten und zweiten Krimmungsabschnitt liegt. Die

Kammer schlielt sich der Einschatzung der
Einspruchsabteilung und der Beschwerdegegnerinnen
(Einsprechenden 1 und 2) an, dass die Begriffe
"Kriimmung" und "Kriimmungsabschnitt" flir die Fachperson

im technischen Kontext des Streitpatents nicht als
gleichbedeutend zu sehen sind. Diese Annahme wird vom
Streitpatent selbst in Absatz [00124] bestatigt, wo es
heiRt, dass der erste gekrimmte Abschnitt 305 entweder
aus einem durchgehend gekrimmten Abschnitt oder aus
einer Kombination einer durchgehenden Krimmung mit

einem geraden Abschnitt bestehen kann.

Die Behauptung der Beschwerdefiihrerin
(Patentinhaberin), dass der Absatz [0128] nur besage,
dass ein 2 bis 6 cm langer Abschnitt lediglich irgendwo
zwischen der ersten Krimmung 305 und der zweiten
Krimmung 307 liege, ohne damit zwangslaufig YAl
implizieren, dass die Krimmungen auch um 2 bis 6
voneinander entfernt seien, 1ist aus folgenden Grinden

nicht iberzeugend:

Wie wvon der Beschwerdegegnerin (Einsprechenden 1) in

der mindlichen Verhandlung zutreffend ausgefihrt wurde,
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ergibt eine rein semantische, aber nicht technische
Auslegung der Aussagen des Absatzes [0128], zumindest
im Kontext des Streitpatents und in Hinblick auf die
technische Aufgabe, die dieses zu losen sucht, keinen
Sinn. Das Streitpatent beschaftigt sich mit der Auswahl
einer angemessenen geometrischen Ausgestaltung des
Fihrungsabschnittes eines Positionierkatheters, die aus
verschiedenen, sowohl durchgehend gekrimmten als auch
geraden Abschnitten besteht. Die resultierende
Ausgestaltung soll die innere Anatomie des Patienten
Uberbriicken, derart dass ein am proximalen Ende des
Katheters 1dsbar aufgesetztes Mitralklappenimplantat
sicher und ohne Schwierigkeiten um das Schliisselbein
und Uber die Vena cava superior des Patienten bis zum
Implantationsort gefihrt werden kann. Diese
Anforderung setzt nicht nur eine bestimmte Reihenfolge
von Biegungen und Geraden des Fihrungsabschnitts
voraus, sondern auch eine préazise relative
Positionierung und somit einen gewissen  Abstand
zwischen den Krimmungen. Vor diesem Hintergrund
versteht die Fachperson die Langenangabe 1in Absatz
[0128] beziiglich des Abschnittes 308 tatsédchlich als
Angabe des Abstands zwischen den jeweiligen KriUmmungen.
Dieser Abstand soll patentgemal zwischen 2 bis 6 cm
variieren, um den spezifischen anatomischen
Eigenschaften der verschiedenen Patienten (Gewicht,

Alter, KorpergrdBe usw.) Rechnung zu tragen.

Es Dbleibt die Frage, wie der Abstand zwischen den
Krimmungen gemessen wird. In Grunde genommen versteht
die Kammer die Lehre des Absatzes [0128] in der Weise,
dass mit der Lange des Abschnittes wvon 2 bis 6 cm ein
Abstand von 2 bis 6 cm zwischen den Scheitelpunkten der
Krimmungen vorhanden sein muss. Dieser Abstand wird
durch den Abschnitt 308 dberbrickt. Alternativ - wie

vom Text in Klammern vorgeschlagen - kann ebenfalls der
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Abstand zwischen den Schnittpunkten der Geraden, welche
die Winkel B wund vy ergeben, gemeint sein. Beide
Auslegungen der technischen Lehre des Absatzes [0128]
werden von der Anordnung des Abschnittes 38 in Figur 3a
des Streitpatents Dbestatigt. Dahingegen findet die
Auslegung der Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin)
gemal der Darstellung auf Seite 4 der Eingabe vom 10.
September 2024 keine Grundlage in den urspringlichen

Anmeldung.

In Hinblick auf die von der Kammer vorgelegte Auslegung
des technischen Inhalts des Absatzes [0128] ist der in
Zusammenhang mit der Langenangabe des Abschnittes 308
offenbarte Begriff "Kriummung" mit dem Begriff
"Krimmungsabschnitt"” nicht gleichzusetzen. Wie von den
Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2)
zutreffend ausgefihrt wurde, macht es wohl einen
Unterschied, ob der durch die Langenangabe des
Abschnittes 308 urspringlich offenbarte Abstand
zwischen der ersten und zweiten Krimmung oder - wie im
erteilten Anspruch 1 beansprucht - zwischen dem ersten
und zweiten KrUmmungsabschnitt gemessen wird (vgl. z.B.
Figuren 1 und 2 auf Seite 4 der Eingabe des
Beschwerdefilhrerin (Patentinhaberin) wvom 10. September
2024) . Die Kammer bestatigt somit die Schlussfolgerung
der Einspruchsabteilung, dass der Gegenstand des
erteilten Anspruchs 1 in Merkmal 1.10 aufgrund der
Verwendung des Begriffes |"Krimmungsabschnitt"” statt
"Krimmung" 1in Zusammenhang mit der Langenangabe des
Abschnittes 308 Informationen enthalt, die der
urspringlichen Anmeldung nicht unmittelbar und
eindeutig zu entnehmen sind, sodass die Erfordernisse
des Artikels 123(2) EPU nicht erftllt sind.

Unter diesen Umstanden kann die von den

Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2)
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zusatzlich aufgeworfene Frage weiterer unzulassiger
Verallgemeinerungen in Anspruch 1 dahingestellt
bleiben.

HILFSANTRAG 46

Hilfsantrag 46 wurde einen Tag vor der
erstinstanzlichen miindlichen Verhandlung von der
Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) vorgelegt und von
der Einspruchsabteilung in Ausibung des Ermessens geméal
Artikel 114 (2) EPU nicht ins Einspruchsverfahren

zugelassen.

Zulassung

Die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) kritisierte
die Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung, den
verspateten Hilfsantrag 46 in das Einspruchsverfahren
nicht zuzulassen. Es wurde hierzu behauptete, dass die
"orima facie" negative Einschatzung der Erfillung der
Erfordernisse des Artikels 123(3) EPU seitens der
Einspruchsabteilung, die die Grundlage flr die
angefochtene Nicht-Zulassungsentscheidung bildete,
nicht nur in der Sache falsch, sonder auch unzureichend
begriindet sei. Diesbeziiglich beanstandete die
Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin), dass die
Einspruchsabteilung keine konkrete Ausfiihrungsform des
Gegenstandes des geanderten Anspruchs 1 gemal
Hilfsantrag 46 nennen konnte, die nicht unter den
Schutz des erteilten Anspruchs 1 falle. Entgegen der
Einschatzung der Einspruchsabteilung fihre die
Ersetzung in Merkmal 1.10 des Anspruchs 1 des Begriffes
"Kriimmungsabschnitt"” durch den Begriff "Kriimmung" zu
einer klaren Einschrankung des Schutzbegehrens in

Vergleich zum erteilten Anspruch 1, weil Jjetzt nur
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durchgehende Krimmungen vom Merkmal 1.10 erfasst seien.

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2)
fiihrten dahingegen im Wesentlichen aus, dass die "prima
facie" Einschéatzung der Erfiillung der Erfordernisse des
Artikels 123 (3) in der Entscheidung ausreichend
ausgefiihrt sei. Dariiber hinaus wurde vorgetragen, dass
die Voraussetzung fiir eine Zulassung eines verspateten
Antrags sei, dass die Anderungen die aufgeworfenen
Fragen 1&6sen ohne Anlass zu weiteren Einwanden 2zu
geben. Das sei bei dem Anspruch 1 gemaB Hilfsantrag 46
nicht der Fall, unter anderem weil die vorgenommenen

Anderungen Klarheitsprobleme mit sich bringen.

Die Kammer stellt fest, dass die Einspruchsabteilung
ihr Ermessen 1in angemessener Weise und auf Grundlage
der richtigen Kriterien ausgeilibt habe. Hinsichtlich der
strittigen Frage, ob die durchgefithrten Anderungen
"orima facie"” den Erfordernissen des Artikels 123(3)
EPU geniigen, kann die Kammer keinen Grund erkennen,
warum die Schlussfolgerung der Einspruchsabteilung,
dass dies - zumindest auf den ersten Blick - nicht der
Fall ist, inhaltlich falsch oder gar unvertretbar sein
sollte. Letzteres ware aber die Voraussetzung dafir, in
die inhaltlich der Einspruchsabteilung vorbehaltenen
Entscheidung einzugreifen. Die Schlussfolgerung der
Einspruchsabteilung basiert auf einer plausiblen und
somit vertretbaren Interpretation der in Absatz [0128]
der A2-Schrift angegebenen Langenangabe des Abschnitts
308 als Abstand zwischen den Schnittpunkten der
Geraden, welche die Winkel f wund vy ergeben, was
weitgehend dem Abstand zwischen den Mittelpunkten der
Krimmungen entspricht. Zumindest auf den ersten Blick
unterscheidet sich eine solche Lehre vom erteilten
Anspruch 1, den die Einspruchsabteilung (mit Verweis

auf Punkt 4.2 ihrer Entscheidung) im Sinne des Abstands
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zwischen den Enden der KriUmmungen verstanden hat, SO

dass die Einspruchsabteilung mit gutem Recht von einer

potentiellen unzuléadssigen Verschiebung des
Schutzumfanges ausgehen konnte. Die
Ermessensentscheidung der Einspruchsabteilung, den
Hilfsantrag 46 nicht ins Einspruchsverfahren

zuzulassen, ist somit zu bestatigen.

Hilfsantrag 46 wird somit nach Artikel 12(6) VOBK,
erster Satz nicht zugelassen. Dariiber hinaus ist der
Antrag der Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin), den
Hilfsantrag 46 in Ausiibung des Ermessens gemal Artikel
12 (4) VOBK ins Beschwerdeverfahren zuzulassen,
zurickzuweisen, weil die Bestimmungen von Artikel 12 (4)
und (6) VOBK nicht als getrennt anzusehen sind. Sie
gelten namlich parallel wahrend des gesamten
Beschwerdeverfahrens. Ein von der Einspruchsabteilung
nicht zugelassener Hilfsantrag ist daher nur
zuzulassen, wenn er entweder ermessensfehlerhaft war
(1. Alternative wvon Artikel 12(6) Satz 1 VOBK) oder
wenn im Beschwerdeverfahren besondere Umstande
aufgetreten sind, die nunmehr eine Zulassung
rechtfertigen (2. Alternative von Artikel 12(6) Satz 1
VOBK) . Solche Umstande konnen nicht darin liegen, dass
die Beschwerdekammer ihr Ermessen gegebenenfalls anders
ausiben wirde, da ansonsten die in der 1. Alternative
genannte Beschrankung auf eine DbloBe Kontrolle eines
etwaigen Ermessensfehlgebrauchs gegenstandslos wlrde.
Die 2. Alternative muss sich also auf neue
Entwicklungen 1im Verfahren vor der Beschwerdekammer
beziehen, die es jetzt als geboten erscheinen lassen,
einen gleichlautenden Antrag zuzulassen. Solche neuen

Entwicklungen sind aber vorliegend nicht erkennbar.
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HILFSANTRAGE Bl BIS B1l2

Zulassung

Die Hilfsantrage Bl bis B12 werden ins

Beschwerdeverfahrens nicht zugelassen.

Diese Hilfsantrage wurden erstmals mit der
Beschwerdebegrindung der Beschwerdefihrerin
(Patentinhaberin) eingereicht und stellen somit

unbestritten eine Anderung ihres Beschwerdevorbringens
im Sinne wvon Artikeln 12(2) und 12(4) VOBK dar. Die
Zulassung dieser Antrage, der von beiden
Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2)
entgegengetreten wurde, steht 1im Ermessen der Kammer
(Artikel 12(4) und (6) VOBK).

In der mindlichen Verhandlung beantragte die
Beschwerdefilhrerin (Patentinhaberin), die Zulassung der
Hilfsantrdage B4 und B5 zuerst zu erdrtern. Gegen die
Anderung der Reihenfolge der Hilfsantridge hatten die
Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2) keinen

Einwand.

Die Beschwerdefithrerin (Patentinhaberin) trug vor, dass
die Anderungen in Anspruch 1 gemdB Hilfsantrag B4 die
Auslegung der Einspruchsabteilung der im Absatz [0128]
definierten Lange des Abschnittes 308 als Abstand
zwischen den  Krummungen bericksichtigen, um  den
gegenliber dem Hauptantrag erhobenen Einwand unter
Artikel 123(2) EPU =zu beseitigen. Diese Anderungen
seien - so die Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) -
auf keinen Fall iUberraschend und gingen nicht zu Lasten
der Verfahrensdkonomie. Hinsichtlich der Rechtfertigung
der Vorlage des Hilfsantrags B4 zum ersten Mal mit der

Beschwerdebegrindung verwies die Beschwerdefilhrerin
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(Patentinhaberin) auf den erfolgten Wechsel des
Vertreters und auf die Tatsache, dass der Hilfsantrag
B4 in Grunde genommen dieselbe Anderungen enthalte wie
Hilfsantrag 46, der Uberraschenderweise von der

Einspruchsabteilung nicht zugelassen wurde.

Die Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2)
kritisierten, dass die Beschwerdefiihrerin
(Patentinhaberin) mit der Beschwerdebegriindung nicht
substantiiert Thabe, warum der gesamte Satz von
Hilfsantrdagen Bl Dbis Bl2 nicht Dbereits vor der
Einspruchsabteilung eingereicht worden seien. Es wurde
hierzu ausgefihrt, dass die Problematik betreffend die
Verwendung des Begriffes "Kriimmungsabschnitt" in
Merkmal 1.10 des erteilten Anspruchs 1 anstatt des
offenbarten Begriffes "Krimmung", die angeblich mit dem
Hilfsantrag B4 geldst sei, Dbereits mit vorlaufiger
Auffassung der Einspruchsabteilung aufgeworfen worden
sei, was eine Reaktion der Beschwerdefiihrerin
(Patentinhaberin) bereits wvor der ersten Instanz
erfordert hatte.

Die Vorlage des Hilfsantrags B4 erstmals mit der

Beschwerdebegriindung der Beschwerdefiihrerin
(Patentinhaberin) ist nicht wvon den Umstanden des
Einspruchsverfahrens gerechtfertigt. Die
Beschwerdefihrerin (Patentinhaberin) gab mit der

Beschwerdebegriindung tatsachlich keinen Grund fir die
Einreichung des Hilfsantrags B4 erstmals mit der
Beschwerdebegriindung an. SchlieRlich stellt der
vorgebrachte Vertreterwechsel keine Rechtfertigung fir
die Verzodgerung der Vorlage von gednderten Hilfsantrage
dar. Die Kammer merkt an, dass die vorlaufige
Auffassung der Einspruchsabteilung unter Punkt 4.2 die
Auslegung der Angabe der Lange des Abschnittes 308 in
Absatz [0128] als Abstand zwischen den mittleren
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Punkten der Krimmungen 305 und 307 bereits enthielt,
was die Grundlage fir die Begriindung hinsichtlich der
Nichterfiillung der Erfordernisse von Artikel 123(2) EPU
in der angefochtenen Entscheidung darstellt. Nach
Erhalt der negativen vorlaufigen Einschatzung der
Einspruchsabteilung hinsichtlich der strittigen
Offenbarung des Merkmals 1.10 des Anspruchs 1 hat die
Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) 47 Hilfsantrage
eingereicht. Die Kammer kann nicht erkennen, warum ein
dem Hilfsantrag B4 entsprechender Hilfsantrag - also
ein Hilfsantrag, der dem obengenannten Einwand unter
Artikel 123(2) EPU Rechnung tragt - nicht bereits vor
der ersten Instanz eingereicht wurde. Dies betrifft
ebenfalls die restlichen Hilfsantrdage Bl bis B3 und BS
bis B1l2.

Unter Betrachtungen der oben genannten Umstande des
erstinstanzlichen Verfahrens entscheidet die Kammer,
die Hilfsantrdge Bl bis B1l2 unter Artikel 12(6) VOBK,

zwelter Satz, nicht ins Beschwerdeverfahren zuzulassen.

HILFSANTRAGE 35 und 36

Diese Hilfsantrage entsprechen den der angefochtenen

Entscheidung unterliegenden Hilfsantragen 35 und 36.

Artikel 123(3) EPU

Die Einspruchsabteilung war der Auffassung, dass der
jeweilige unabhangige Anspruch 1 dieser Antrage die
Erfordernisse des Artikels 123(3) EPU nicht erfiille,
weil der Schutzbereich des erteilten Patents nicht
umfasse, dass zwischen dem ersten Krimmungsabschnitt
und dem zweiten Krimmungsabschnitt ein 2-6 cm langer
Abschnitt angeordnet ist. Dieser Schlussfolgerung wurde

von der Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin) zu Recht
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entgegengetreten. In der Tat 1ist der Wortlaut des
Merkmal 1.10 des erteilten Anspruch 1, entgegen der
Aussage der Einspruchsabteilung, identisch wie in

Merkmal 1.10 des Anspruchs 1 der Hilfsantrage 35 und
36. Die wvon der Einspruchsabteilung unter Artikel
123(3) EPU beanstandete, unzuldssige Verschiebung des

Schutzumfanges ist somit nicht ersichtlich.

Artikel 123(2) EPU: Anderungen

Die unabhangigen Hilfsantrdge 35 und 36 erfiillen jedoch
nicht die Erfordernisse des Artikels 123(2) EPU.

Unabhangig von der Frage der Erfillung der
Erfordernisse des Artikel 123(3) EPU wund wie von den
Beschwerdegegnerinnen (Einsprechenden 1 und 2)
zutreffend vorgetragen wurde, enthalt das letzte
Merkmal des Anspruchs 1 gemadR beiden Antragen immer
noch das Merkmal 1.10 des Anspruchs 1 wie erteilt, die
- wie oben festgestellt - die Erfordernisse des
Artikels 123 (2) nicht erfillt. Die Kammer sieht nicht,
warum die von der Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin)
geltend gemachte Tatsache, dass Merkmal 1.10 des
Anspruchs 1 des Hilfsantrage 35 und 36 durch
zusatzliche Einschrankung weiter prazisiert wurde, den
unter Artikel 123(2) EPU erhobenen Einwand beseitigen
konne. Eine {berzeugende Erklarung dieser Behauptung
wurde von der Beschwerdefiihrerin (Patentinhaberin)

nicht vorgebracht.
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Entscheidungsformel
Aus diesen Grinden wird entschieden:

Die Beschwerde wird zurlckgewiesen.
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Entscheidung elektronisch als authentisch bestatigt



