BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkiindet am
8. Mai 2018

4 Ni 63/16 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BPatG:2018:080518U4Ni63.16EP.O



betreffend das européische Patent 0 846 449
(DE 695 25 182)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung am 8. Mai 2018 durch den Vorsitzenden Richter Engels,
die Richterin Kopacek, den Richter Dipl.-Ing. Veit, die Richterin
Dipl.-Phys. Univ. Zimmerer sowie den Richter Dipl.-Chem. Univ. Dr. rer. nat.
Freudenreich

fur Recht erkannt:

Das europdaische Patent 0 846 449 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang
des Patentanspruchs 1 sowie der Patentanspriiche 3 bis 6 in
ihrem jeweiligen Ruckbezug auf Patentanspruch 1 fur nichtig
erklart.

Il.  Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

lll.  Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgeho-

ben.



IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 120 %
des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung fur die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 0 846 449, deutsches Aktenzeichen
DE 695 25 182 (Streit- bzw. Klagepatent), das am 26. Juli 1995 unter Inanspruch-
nahme der Prioritdten der US-Patentanmeldungen US 282181 vom 28. Juli 1994
und US 457354 vom 31. Mai 1995 angemeldet wurde und aus der Teilanmeldung
98101293.3 (EP 0 846 449 A2) hervorgegangen ist. Diese grindet auf der am
26. Juli 1995 als internationale Anmeldung PCT/US95/08975 eingereichten und
als WO 96/03092 Al (NK2) veroffentlichten europdischen Anmeldung 95929314.3
[Stammanmeldung EP 762 856]. Das Streitpatent tragt in der Verfahrenssprache

Englisch die Bezeichnung ,A flexible expandable stent".

Das Streitpatent wurde auf Antrag der Patentinhaberin mit Beschluss der Patent-
abteilung 43 vom 21.Januar 2016 mit Wirkung fir die Bundesrepublik
Deutschland gemaR § 64 PatG durch Anderung der Patentanspriiche beschrankt.
Die beschréankte Fassung des Streitpatents ist als gednderte Patentschrift
DE 695 25 182 C5 (NK1b) am 2. Juni 2016 verd6ffentlicht worden.

In der nach Beschrankung geltenden Fassung C5 weist das Streitpatent zwel
unabhangige Anspriiche 1 und 2 sowie auf diese jeweils riickbezogene abhéngige
Anspriche 3, 4, 5 und 6 auf. Angegriffen sind in dem vorliegenden Verfahren

samtliche Patentanspriche 1 bis 6, die wie folgt lauten:

1. Ein Stent, welcher als eine Rdhre (30) aus flachem Metall ausge-
bildet ist, mit einer gemusterten Gestalt in einer nicht ausgedehnten
Form und in einer ausgedehnten Form, wobei die gemusterte Gestalt

erste sich in eine erste Richtung erstreckende Maandermuster (11) und



zweite sich in eine zweite Richtung, verschieden von der ersten Rich-
tung, erstreckende Maandermuster (12) aufweist, wobei die ersten und
zweiten Maandermuster Schlaufen aufweisen und derart verschlungen
sind, dass sie bei jeder Verschlingung zumindest eine Schlaufe gemein-
sam haben, und derart verschlungen sind, dass Schlaufen (14, 16)
jedes der ersten Maandermuster (11) zwischen allen benachbarten
zweiten Maandermustern (12) angeordnet sind und dass eine Schlau-
fe (18, 20) jedes der zweiten Maandermuster (12) zwischen allen be-

nachbarten ersten Maandermustern (11) angeordnet ist.

2. Ein Stent, welcher als eine Réhre (30) aus flachem Metall ausgebil-
det ist, mit einer gemusterten Gestalt in einer nicht ausgedehnten Form
und in einer ausgedehnten Form, wobei die gemusterte Gestalt erste
sich in eine erste Richtung erstreckende Maandermuster (11) und
zweite sich in eine zweite Richtung, verschieden von der ersten Rich-
tung, erstreckende Maandermuster (12) aufweist, wobei die ersten und
zweiten Maandermuster Schlaufen aufweisen und derart verschlungen
sind, dass Schlaufen (14, 16) jedes der ersten M&andermuster (11)
zwischen allen benachbarten zweiten Maandermustern (12) angeordnet
sind und dass eine Schlaufe (18, 20) jedes der zweiten Maandermus-
ter (12) zwischen allen benachbarten ersten Maandermustern (11)
angeordnet ist, wobei die erste Richtung die Umfangsrichtung des Stent
ist, und wobei die ersten und die zweiten Richtungen (11, 12) nicht

orthogonal zueinander sind.

3. Stent nach einem der Anspriche 1 oder 2, bei welchem die M&an-
dermuster (11, 12) ein periodisches Muster um eine Mittellinie in ihrer

entsprechenden Richtung aufweisen.

4. Stent nach einem der Anspriche 1 oder 2, bei welchem zwei
Schlaufen (14, 16) jedes der ersten Maandermuster (11) zwischen allen

benachbarten zweiten Maandermustern (12) angeordnet sind.



5. Stent nach einem der Anspriche 1 oder 2, bei welchem drei
Schlaufen (14, 16, 14) jedes der ersten Maandermuster (11) zwischen

allen benachbarten zweiten Mdandermustern (12) angeordnet sind.

6. Stent nach einem der vorhergehenden Anspriche, bei welchem der
Stent mit einem Schutzmaterial plattiert oder mit einem Medikament

eingebettet oder mit einem Material beschichtet ist.

Das Streitpatent war in der B1-Fassung bereits Gegenstand des Nichtigkeitsver-
fahrens 4 Ni 33/11 (EP) vor dem Bundespatentgericht, das durch Klagericknahme
am 1. Juli 2015 beendet wurde. In dieser urspringlichen Bl-Fassung umfasste

das Streitpatent 9 Patentanspriiche dessen Patentanspruch 1 in der Verfahrens-

sprache Englisch lautete:

1. A stent formed of a flat metal tube (30} having in a
non-expanded form and in an expanded form apat- 2
terned shape, the patterned shape comprising first
meander pattems (11} extending in a first direction
and second meander patterns (12} extending in a
sacond direclion, different from the first direction,
wherein the first and second meander paiterns 3
comprise loops and are intertwined such that loops
{14, 16) of each of the first meander patiems (11}
is disposed betwean all neighboring second mean-
der pattemns (12) and thet one loop (18, 20) of each
of the second meander pattemns (12) is disposed 3
betweaen all neighboring first meander patterns (11).



In der deutschen Ubersetzung lautete Patentanspruch 1 urspriinglich:

Die Klagerinnen machen geltend, das angegriffene Patent sei nichtig, da der
Schutzumfang des geltenden Anspruchs 1 gegeniber dem Patent in der erteilten
Fassung unzulassig erweitert sei (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatUG i. V. m. Art. 138
Abs. 1 lit. d EPU, Art. 123 Abs. 3 EPU) und der Gegenstand des Klagepatents
Uber den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgehe, in der sie ursprtnglich
eingereicht worden sei (Art. Il 8 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1

lit. ¢ EPU)).

Ein Stent, welcher als eine Réhre (30) aus flachem Metall ausgebildet ist,
mit einer gemusterten Gestalt in einer nicht ausgedehnten Form und in ei-
ner ausgedehnten Form, wobei die gemusterte Gestalt erste sich in eine
erste Richtung erstreckende Maandermuster (11) und zweite sich in eine
zweite Richtung, verschieden von der ersten Richtung, erstreckende M-
andermuster (12) aufweist, wobei die ersten und zweiten Maandermuster
Schlaufen aufweisen und derart verschlungen sind, dass Schlaufen (14, 16)
jedes der ersten Mandermuster (11) zwischen allen benachbarten zweiten
Miandermustern (12) angeordnet sind und dass eine Schlaufe (18, 20) je-
des der zweiten Mdandermuster (12) zwischen allen benachbarten ersten
Méandermustern (11) angeordnet ist. :

Die Klagerinnen stitzen die Nichtigkeitsklage auf folgende Dokumente:

NK1
NK1la
NK1b
NKlc
NK2
NK3

NK4

EP 0846 449 B1

DE 695 25182 T2

DE 695 25 182 C5

Registerauszug des Streitpatents vom 22.11.2016

WO 96/03092 Al

Beschluss der Einspruchsabteilung des EPA vom
14.05.2008 zu EP 846 449

Beschluss der Technischen Beschwerdekammer des EPA
(T 1967/08) vom 21.01.2011 zu EP 846 449



NK5 Beschluss der Patentabteilung43 des DPMA vom
21.01.2016 zu EP 846 449 im Beschréankungsverfahren

NK6 Klageerweiterung vom 15.03.2011 der hiesigen Beklagten
im zwischen den Parteien anhéngigen Verletzungsstreit vor
dem OLG Dusseldorf (Az.: 1-2 U 54/10)

NK7 Urteil des BGH vom 29.04.2014 (Az.: X ZR 19/11)

NK8 Urteil des OLG Disseldorf vom 30.04.2015 (Az.:
[-2 U 54/10), mit dem die auf dem parallelen Patent
EP 1181 902 basierende Verletzungsklage abgewiesen
wurde

NK9 Merkmalsgliederung der gednderten Patentanspriche 1
und 2 des Streitpatents

NK10a—e Dokumente zum Nichtzulassungsbeschwerdeverfahren vor
dem BGH zum Parallelpatent EP 1 181 902

NK11 Entscheidung des OLG Ddusseldorf vom 23.05.2017 zur
Aussetzung des Verletzungsverfahrens zum Streitpatent

NK12 Verletzungsklage der hiesigen Patentinhaberin und Beklag-
ten vor dem LG Dusseldorf vom 02.12.2008 zu den Paral-
lelpatenten DE 195 49 477, EP 1181 902 und
DE 19549520 sowie zum Parallelgebrauchsmuster
DE 295 21 205

NK13 Uberweisungsbeleg vom 06.10.2017 (iber die Kostenerstat-
tung der Klagerinnen an die Beklagte betreffend das vor-
hergehende Nichtigkeitsverfahren zum Streitpatent (Az.
4 Ni 33/11 (EP))

NK14 = NK6

NK15 EP 0846 449 A2.

Die Klagerinnen vertreten die Ansicht, der Schutzumfang des Anspruchs 1 sei
durch die Einfiugung des Merkmals D” (wobei die ersten und zweiten Maander-
muster derart verschlungen sind, dass sie bei jeder Verschlingung zumindest eine
Schlaufe gemeinsam haben) unzulassig erweitert. Zudem gehe Anspruch 1 des



Streitpatents im Merkmal D" Uber die Offenbarung der urspringlichen PCT-Anmel-
dung WO 96/03092 (NK2) hinaus.

Das im Beschrankungsverfahren neu in den geltenden Patentanspruch 1 aufge-
nommene Merkmal D” sei auf einen anderen, nicht unter den Schutzbereich des
Streitpatents in der erteilten Fassung fallenden Gegenstand gerichtet. Nach der
Merkmalsauslegung der Beschwerdekammer (vgl. NK4) und des Bundespatent-
gerichts im qualifizierten Hinweis vom 19. Februar 2015 zum Verfahren
4 Ni 33/11 (EP) (HL1), dessen Gegenstand ebenfalls das Streitpatent war, sei der
Anspruch 1 so auszulegen, dass sich volle Schlaufen der ersten und zweiten Ma-
andermuster nicht Gberlappen dirften. Zur gleichen Auslegung im Hinblick auf das
Erfordernis der fehlenden Uberlappung der vollen Schlaufen der ersten und zwei-
ten Maandermuster seien auch der BGH in seinen Urteilen im Nichtigkeitsberu-
fungsverfahren betreffend die Parallelpatente EP 1 181 902 und DE 195 49 477
(vgl. BGH, Urteile v. 29.04.2014, X ZR 19/11 Rdn. 12 u. X ZR 20/11 Rdn. 11)
sowie das OLG Disseldorf in dem zwischen den Parteien gefihrten Verlet-
zungsrechtsstreit, der auf das Parallelpatent EP 1 181 902 gestutzt war (Az.:
[-2 U 54/10), gekommen. Die Anspriche 3 bis 6 erweiterten den Schutzbereich,
soweit auf Anspruch 1 rickbezogen, ebenfalls in unzulassiger Weise und seien

daher flr nichtig zu erklaren.

Das neu im Beschrankungsverfahren hinzugefigte Merkmal D° sei in der
ursprunglichen Patentanmeldung zudem nicht offenbart, weshalb der geénderte
Anspruch 1 auch gegentber dem Inhalt der urspriinglichen Anmeldung unzuléssig
erweitert sei. Diese enthalte ebenso wie das erteilte Patent keine Beschreibung,
Zeichnungen oder Ausfuhrungsbeispiele mit gemeinsamen Schlaufen der ersten
und zweiten Maandermuster. Im Gegenteil teilten sich in allen Ausfiihrungsbei-
spielen der urspringlichen Anmeldung die ersten und zweiten Maandermuster
lediglich einen Schenkel einer Schlaufe, niemals jedoch volle Schlaufen. Nicht
offenbart in der urspringlichen Anmeldung sei zudem der gednderte Anspruch 2.
Dies gelte im Hinblick auf die Merkmale F (wobei die erste Richtung die Umfangs-
richtung des Stent ist), und G (wobei die ersten und zweiten Richtungen (11, 12)



nicht orthogonal zueinander sind). Alle in der urspringlichen Anmeldung offen-
barten Ausfihrungsbeispiele hatten orthogonale erste und zweite Maandermuster.
Die Verwendung erster Maandermuster in Umfangsrichtung werde in der Ur-
sprungsanmeldung nur in Kombination mit zweiten Maandermustern in Langsrich-
tung offenbart. Diese ,vertikalen“ und ,horizontalen* Maandermuster seien eindeu-
tig orthogonal, was als entscheidend fur die Flexibilitat des Stents beschrieben

werde. Ebenfalls unzulassig geandert seien die Anspriiche 3 bis 6.

Der das Streitpatent betreffende Beschrankungsbeschluss der Patentabteilung sei
fehlerhaft. In ihm werde die Auffassung vertreten, dass ein derart geédndertes
Muster als periodisches Muster um eine Mittellinie anzusehen sei. Das beanstan-
dete Merkmal D” (gemeinsame Schlaufen der ersten und zweiten M&andermus-
ter), das den Schutzumfang des Anspruchs 1 Uber die erteilte Fassung hinaus
erweitere und welches nicht ursprungsoffenbart sei, verbleibe in Anspruch 1
gemal Hilfsantrag 1, weshalb dieser unzulassig sei; hier gelte nichts anderes wie
zu Anspruch 1 gemald Hauptantrag. Anspruch 1 gemal3 Hilfsantrag 2 sei ebenfalls
unzulassig erweitert und deshalb unzulassig. Auch dieser Anspruch kdnnte durch
die Beklagte im Verletzungsverfahren so ausgelegt werden, dass erneut gemein-
same Schlaufen der ersten und zweiten Maandermuster in den Schutzbereich des

Streitpatents einbezogen werden wirden.

Die Klagerinnen beantragen sinngemaln,
das europdische Patent 0 846 449 mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang fir nichtig
zu erklaren.

Die Beklagte beantragt sinngemals,
die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit

das Streitpatent mit den Hilfsantrdgen 1 und 2 gemal Schriftsatz
vom 23.03.2018 verteidigt wird.
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Wegen des Wortlauts der geltenden Hilfsantrage 1 und 2 wird auf die Akte verwie-

sen.

Die Beklagte hat zur Stutzung ihrer Argumentation die Dokumente HL O bis HL 3
in das Verfahren eingefuhrt

HL 1  Qualifizierter Hinweis des 4. Senats im Verfahren 4 Ni 33/11 (EP)

HL 2 Urt. des 4. Senats des BPatG im Verfahren 4 Ni 44/09 (EU)

HL 3 Annex 6 der Entscheidung Abbott u. a. / Medinol im Einspruchsverfahren
gegen das EP-Patent 0 846 449 B1

und tritt den Ausfuhrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen. Sie erachtet
eine Schutzbereichserweiterung und eine unzulassige Erweiterung des Streitpa-
tents sowohl in der erteilten, als auch in den hilfsweise verteidigten Fassungen

nicht fir gegeben.

Die Klage sei bereits unzulassig, da ein Rechtsschutzbedurfnis nicht bestehe, da
das Streitpatent bereits Gegenstand des Nichtigkeitsverfahrens 4 Ni 33/11 (EP)
vor dem Bundespatentgericht gewesen sei, das durch Klagericknahme am
1. Juli 2015 beendet wurde. Zudem werde das Klagepatent in der urspriinglich
erteilten Fassung — auch in der Verletzungsklage vor dem OLG Dusseldorf — gar
nicht mehr geltend gemacht, sondern die Klage wegen Verletzung nur noch auf

Anspruch 1 und 2 der beschrankten C5-Fassung des Streitpatents gestitzt.

Die Angriffe der Klagerinnen auf das Streitpatent seien unbegriindet. Eine sorgfal-
tige Auslegung des Anspruchswortlauts zeige vielmehr, dass der Schutzbereich
durch das neue Merkmal D" nicht erweitert, sondern beschrénkt worden sei. Mit
einem erfindungsgemalen Maandermuster sei nach den Erlauterungen der B1-
Schrift ein periodisches Muster um eine Mittellinie gemeint. Das zweite Maander-
muster erstrecke sich anspruchsgemal in eine zweite Richtung, die unterschied-
lich zur ersten Richtung sei. Der Fachmann entnehme dieser Anweisung die tech-

nische Lehre, dass das zweite Maandermuster eine andere Gesamtorientierung
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aufweise als das erste Maandermuster. Die Achsen durften sich nicht in dieselbe
Richtung erstrecken. Insoweit bestehe ein direkter technischer Zusammenhang
damit, dass die ersten und die zweiten Mdandermuster anspruchsgemal ,Schlau-
fen" aufwiesen. Diese Schlaufen bildeten die notwendige Langenreserve und das
Biegepotential fir das erfindungsgemafe Verhalten des Stents beim Fuihren durch
gekrimmte Blutgefal3e. Die erfindungsgemal3e Flexibilitdit werde gerade durch
Offnungs- und SchlieRbewegungen der Schlaufen beider Maandermuster herbei-
gefuhrt. Letztlich laufe die Argumentation der Klagerinnen darauf hinaus, den
Schutzbereich des Streitpatents unterhalb des Wortsinnes der beanspruchten
Merkmale auf die bevorzugten Ausfiihrungsbeispiele gemald Figuren 1 bis 8 ein-
zugrenzen. Den im besonderen Teil der Beschreibung erwahnten Beispielen sei
zwar gemeinsam, dass die Schnittstellen zwischen den beiden Maandermustern
jeweils entlang eines geraden Abschnitts bzw. entlang des Schenkels einer
Schlaufe des ersten Maandermusters verliefen. Auf eine solche Gestaltung sei

aber der abstrakt formulierte Anspruchswortlaut nicht festgelegt.

Ebenfalls sei festzustellen, dass Anspruch 1 durch die Aufnahme des Merkmals D’
nicht gegenuber dem Inhalt der urspringlichen Offenbarung unzuléassig erweitert
worden sei. Insoweit werde der gebotene Mal3stab der Prifung auf hinreichende
Ursprungsoffenbarung verkannt. Vielmehr liege in der Aufnahme des Merkmals D
nur eine Erganzung der Lehre, ndmlich die Anweisung, dass sich die beiden Ma-
andermuster an den Schnittstellen jeweils eine gemeinsame Schlaufe teilten.
Durch das neue Anspruchsmerkmal D werde das Ausmaf der Uberschneidung
beider Maandermuster spezifiziert. Der Fachmann entnehme im Ubrigen den An-
meldeunterlagen, dass es fur das anspruchsgemaélfe zweite Maandermuster nicht
auf die spezifische strukturelle Ausgestaltung der Verschlingungsbereiche ankom-
me. Vielmehr gelte umgekehrt, dass auch tUber eine Schlaufe hinweg verschlun-
gene Maandermuster als zur Erfindung gehérend anzusehen seien. Das Wort
,Verschlungen® selbst weise den Fachmann auf eine tatsachliche Uberlappung
von Schlaufen hin. Schlie3lich sei dem Fachmann aus der Angabe einer ,Mittel-
linie* 13 in der Figur 2, um die gemald der Anmeldungsbeschreibung (vgl. NK2,

S. 4, Z. 15-17) das Maandermuster als periodisches Muster verlaufen misse, ein



-12 -

zweites Maandermuster ursprungsoffenbart, welches in zumindest einer Schlaufe

mit dem ersten Maandermuster tberlappend angeordnet sei.

Auch Anspruch 2 sei urspriinglich offenbart. Die Ursprungsanmeldung enthalte
mehrere Hinweise auf nicht-orthogonale erste und zweite Maandermuster (vgl.
PCT-Anmeldung NK2, S. 2, Z.21/22, S. 4 Z.17-18 und S. 7 Z. 31-34). Schliel3-
lich seien die Anspriiche 8 und 9 der Ursprungsanmeldung zu beriicksichtigen, in
denen ausdrucklich zwischen Ausfuhrungsformen, bei denen die ersten und zwei-
ten Richtungen einerseits ,orthogonal“ bzw. andererseits ,not orthogonal“ zueinan-

der seien, unterschieden werde.

Soweit das Streitpatent gemald Hilfsantrag 1 verteidigt werde, seien die im Pa-
tentanspruch 1 erganzten Merkmale F und G (wobei die erste Richtung die Um-
fangsrichtung des Stent ist, und wobei die ersten und zweiten Richtungen nicht
orthogonal zueinander sind) ursprungsoffenbart; sie stellten auch keine Schutzbe-
reichserweiterung dar. Das Erfordernis der Offenbarung in der NK2 sei gerade im
Hinblick auf die Fassung nach Hilfsantrag 1 eindeutig erfllt, wie die als Anlage 1
zum Protokoll der mundlichen Verhandlung vom 8. Mai 2018 vorgelegte einge-

farbte Figur 2 des Streitpatents belege.

Nach Hilfsantrag 2 werde das Streitpatent nur noch mit den Anspriichen 2 bis 6
verteidigt.

Der Senat hat den Parteien mit einem qualifizierten Hinweis nach 8 83 Abs. 1
PatG vom 9. Februar 2018 die Gesichtspunkte mitgeteilt, die fur die Entscheidung
voraussichtlich von Bedeutung sind. Wegen des Vorbringens der Parteien im Ub-
rigen wird auf das Sitzungsprotokoll vom 8. Mai 2018 sowie auf die gewechselten

Schriftsatze verwiesen.

Der Senat hat die Akten des Nichtigkeitsverfahrens 4 Ni 33/11 (EP) informations-

halber beigezogen.
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Entscheidungsgrinde

Die Klage ist zulassig. Das Rechtsschutzbedirfnis der Klagerinnen fir die vorlie-
gende Klage ist nicht —wie von der Beklagten geltend gemacht — aufgrund der
Rucknahme der Klage im Nichtigkeitsverfahren 4 Ni 33/11 (EP) vor dem Bundes-
patentgericht, dessen Gegenstand das Streitpatent in der urspriinglich erteilten
Fassung war, entfallen. Nach 8§ 325 ZPO konnen der rechtskraftig durch Sachurteil
(nicht durch Prozessurteil) abgewiesene Nichtigkeitsklager und sein Rechtsnach-
folger keine erneute Nichtigkeitsklage auf denselben Klagegrund stitzen, selbst
wenn neues Material genannt wird (vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 8. Aulfl.,
§ 81 Rn. 82). Die Voraussetzungen des § 325 ZPO sind vorliegend aus zwei ver-
schiedenen Gesichtspunkten nicht erfillt. Zum einen wurde die Klage im Verfah-
ren 4 Ni 33/11 (EP) nicht durch Sachurteil, sondern durch Klagericknahme been-
det. In diesem Fall bleibt eine neue Klage nach 8 269 Abs. 6 ZPO mdglich (vgl.
Thomas/Putzo/Reichold, ZPO, 37. Aufl. 2016, 8 269 Rn. 24; Zbller/Greger, ZPO,
32. Aufl. 2018, § 269 Rn. 24). Zum anderen ist Klagegegenstand vorliegend nicht
das Streitpatent in der damals angegriffenen Fassung, sondern die nunmehr gel-
tende beschrankte C5-Fassung des Streitpatents, auf die zwischenzeitlich auch

die Klageantrage der Verletzungsklage umgestellt wurden.

Die Klage ist auch begruindet, da der Gegenstand des Streitpatents durch das im
Beschrankungsverfahren in den geltenden und angegriffenen Anspruch 1 aufge-
nommene Merkmal D” gemaR Art. Il §6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1
Buchst. c) EPU uber die urspriingliche Offenbarung der urspriinglichen PCT-An-
meldung WO 96/03092 (NK2) hinausgeht. Zugleich enthalt Patentanspruch 1 inso-
weit eine unzuldssige Schutzbereichserweiterung gegentber dem Schutzbereich
der erteilten B1-Fassung (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1
lit. d EPU, Art. 123 Abs. 3 EPU).

Eine Uber die geltend gemachten Nichtigkeitsgrinde hinausgehende weitere Zu-
lassigkeitstberprifung der Patentanspriiche der beschréankten C5-Fassung des

Streitpatents kommt nicht in Betracht, da der Patentanspruch eines im isolierten
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Beschrankungsverfahren nach § 64 PatG beschrankten Patents ebenso wie ein im
Einspruchsverfahren gedndertes Patent, die geltende Fassung des europdaischen
Patents darstellt und im Nichtigkeitsverfahren nur auf Vorliegen eines Nichtigkeits-
grunds Uberprift werden kann (BGH GRUR 2011, 607 kosmetisches Sonnen-
schutzmittel lll; GRUR 2010, 709 — Proxyserversystem), also ebenso wenig auf
das Erfordernis der Klarheit gepriuft werden darf wie die Patentanspriche des

erteilten Patents.

Soweit das Streitpatent gemaR Hilfsantrag 1 mit beschrankter Fassung verteidigt
wird, erweist sich die danach verteidigte Fassung von Patentanspruch 1 schon als
unzulassig geandert und kann dem Streitpatent bereits deshalb nicht zu einem
Erhalt verhelfen. Soweit das Streitpatent gemaR Hilfsantrag 2 nur noch mit den
Anspriichen 2 bis 6 in beschrankter Fassung verteidigt wird, sind Patentan-
spruch 1 sowie die Patentanspriiche 3 bis 6 in ihrem jeweiligen Riuckbezug auf

Patentanspruch 1 fur nichtig zu erklaren.

1. Das Streitpatent betrifft einen flexiblen, expandierbaren Stent zur Implanta-
tion in einem lebenden Koérper (vgl. NK1, Bezeichnung, Abs. [0001]).

Nach der Beschreibungseinleitung des Streitpatents sind im Stand der Technik
Stents aus einem korperkompatiblen Material bekannt, die in ein Blutgefal3 oder
ein anderes Hohlorgan des Korpers eingebracht und dort aufgeweitet (expandiert)
werden, um das Blutgefald bzw. Hohlorgan dauerhaft offen zu halten. Typischer-
weise werden Stents mittels eines aufblasbaren Ballonkatheters an den ge-
wlnschten Ort im Korper zugefihrt. Beim Aufblasen des Ballons dehnt sich der
Stent aus und weitet dadurch das Blutgefal3 bzw. Hohlorgan im Korper. Auch
andere mechanische Vorrichtungen zur Ausdehnung von Stents werden angewen-
det (NK1, Abs. [0002]).
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In der Streitpatentschrift sind mehrere aus der Patentliteratur bekannte Stents
beschrieben, welche aus Draht oder geschnittenem Metall bestehen. Diese
bekannten Stents bestehen bspw. aus réhrenférmigen, in radialer Richtung aus-
dehnbaren Implantaten — bspw. Ringen oder Umfangsbandern mit rautenférmigen
Zellen — die in axialer Richtung durch bspw. schraubenférmige oder gerade Ver-
binder miteinander verbunden sind. Nachteilig dabei sei u. a., dass die Implantate
bei radialer Ausdehnung in Langsrichtung schrumpfen. Des Weiteren kénnten im
Falle eines schraubenformigen Verbinders die Blutgefal3e geschadigt werden.
Stents mit geraden Verbindern hatten dagegen nicht die erforderliche Festigkeit
(NK1, Abs. [0003]-[0007]). Des Weiteren ist in der Streitpatentschrift ein Stent
genannt (EP-A-0 378 151), der aus einem einzigen, eine Serie von Biegungen
bzw. Windungen aufweisenden Draht besteht, welcher Uber sich selbst geschlauft
ist (NK1, Abs. [0008]).

2. Die Streitpatentschrift nennt als Aufgabe der Erfindung, einen flexiblen
Stent bereitzustellen, der wahrend der Ausdehnung minimal in der Langsrichtung
schrumpft (NK1, Abs. [0009]).

3. Zur L6sung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent in Patentanspruch 1
der erteilten Bl-Fassung (EP 0 846 449 B1; NK1) einen Stent mit folgenden

Merkmalen vor (Gliederung hinzugeflgt):

A A stent formed of a flat metal tube (30) | Ein Stent, welcher als eine Réhre (30)
aus flachem Metall ausgebildet ist,
B having in a non-expanded form and in | mit einer gemusterten Gestalt in einer
an expanded form a patterned shape, | nicht ausgedehnten Form und in einer
ausgedehnten Form,
C the patterned shape comprising wobei die gemusterte Gestalt
Cl1l | first meander patterns (11) extending | erste sich in eine erste Richtung er-
in a first direction and streckende Maandermuster (11) und
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C2 | second meander patterns (12) extend- | zweite sich in eine zweite Richtung,
ing in a second direction, different | verschieden von der ersten Richtung,
from the first direction, erstreckende Maandermuster (12)

aufweist,

D wherein the first and second meander | wobei die ersten und zweiten Maan-
patterns comprise loops dermuster Schlaufen aufweisen

E and are intertwined such und derart verschlungen sind,

E1l |that loops (14, 16) of each of the first | dass Schlaufen (14, 16) jedes der ers-
meander patterns (11) is disposed | ten Maandermuster (11) zwischen al-
between all neighboring second me- | len benachbarten zweiten Maander-
ander patterns (12) and mustern (12) angeordnet sind und

E2 |that one loop (18, 20) of each of the | dass eine Schlaufe (18, 20) jedes der

second meander patterns (12) is dis-
posed between all neighboring first

meander patterns (11).

zweiten Maandermuster (12)  zwi-
schen allen benachbarten ersten Ma-

andermustern (11) angeordnet ist.

Bezlglich der erteilten abhangigen Anspriche 2 bis 9 wird auf die Streitpatent-
schrift EP 0 846 449 B1 (NK1) verwiesen.

3.1

In der mit Hauptantrag verteidigten und infolge des nationalen Beschran-

kungsverfahrens gemai} § 64 PatG nunmehr geltenden beschrankten Fassung
des deutschen Teils des Streitpatents (DE 695 25 182 C5; NK1b) sind die nun-
mehr nebengeordneten Patentanspriche 1 und 2 auf jeweils einen Stent mit fol-

genden Merkmalen gerichtet:

Patentanspruch 1 beschrankter Fassung (Gliederung hinzugefiigt; Anderungen

ggu. dem erteilten Anspruch 1 gekennzeichnet):
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Ein Stent, welcher als eine Roéhre (30) aus flachem Metall ausgebildet ist,

B mit einer gemusterten Gestalt in einer nicht ausgedehnten Form und in einer
ausgedehnten Form,

C wobei die gemusterte Gestalt

C1 erste sich in eine erste Richtung erstreckende Maandermuster (11) und

C2 zweite sich in eine zweite Richtung, verschieden von der ersten Richtung,
erstreckende Maandermuster (12) aufweist,

D wobei die ersten und zweiten Maandermuster Schlaufen aufweisen

D’ und derart verschlungen sind, dass sie bei jeder Verschlingung zumindest
eine Schlaufe gemeinsam haben,

E und derart verschlungen sind,

El dass Schlaufen (14, 16) jedes der ersten Maandermuster (11) zwischen allen
benachbarten zweiten Maandermustern (12) angeordnet sind und

E2 dass eine Schlaufe (18, 20) jedes der zweiten Maandermuster (12) zwischen

allen benachbarten ersten Mdandermustern (11) angeordnet ist.

Patentanspruch 2 beschrankter Fassung (Gliederung hinzugefiigt; Anderungen

ggl. dem erteilten Anspruch 1 gekennzeichnet):

Ein Stent, welcher als eine Roéhre (30) aus flachem Metall ausgebildet ist,

B mit einer gemusterten Gestalt in einer nicht ausgedehnten Form und in einer
ausgedehnten Form,

C wobei die gemusterte Gestalt

C1 erste sich in eine erste Richtung erstreckende Maandermuster (11) und

C2 zweite sich in eine zweite Richtung, verschieden von der ersten Richtung,
erstreckende Maandermuster (12) aufweist,
wobei die ersten und zweiten Maandermuster Schlaufen aufweisen

E und derart verschlungen sind,

El dass Schlaufen (14, 16) jedes der ersten Maandermuster (11) zwischen allen

benachbarten zweiten Maandermustern (12) angeordnet sind und
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E2 dass eine Schlaufe (18, 20) jedes der zweiten Maandermuster (12) zwischen

allen benachbarten ersten Mdandermustern (11) angeordnet ist,

wobei die erste Richtung die Umfangsrichtung des Stent ist, und

@ Im

wobei die ersten und zweiten Richtungen (11, 12) nicht orthogonal zueinan-

der sind.

Bezuglich der abhéangigen Anspriche 3 bis 6 beschrankter Fassung wird auf die
geénderte deutsche Fassung des Streitpatents DE 695 25 182 C5 (NK1b) verwie-

sen.

3.2 In der mit Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung sind in den Patentanspruch 1

beschrankter Fassung (Merkmale A, B, C, C1, C2, D, D', E, E1, E2) noch die wei-

teren Merkmale

F wobei die erste Richtung die Umfangsrichtung des Stent ist, und

G wobei die ersten und zweiten Richtungen (11, 12) nicht orthogonal zueinan-
der sind

aufgenommen, welche denjenigen des geltenden Patentanspruchs 2 entsprechen.

An den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 schlieRen sich die abhéngigen gel-

tenden Anspriche 3 bis 6 beschrankter Fassung an.

3.3 In der Fassung nach Hilfsantrag 2 verteidigt die Beklagte das Patent nur
noch mit den unveranderten Anspriichen 2 bis 6 der geltenden beschréankten Fas-

sung.

4. Als zustandigen Fachmann sieht der Senat einen Ingenieur der Fachrich-
tung Medizintechnik, mit mehrjahriger beruflicher Erfahrung auf dem Gebiet der
biomedizinischen Technik, insbesondere in der Entwicklung von GefalR3implanta-

ten, der beziglich medizinischer Fragestellungen mit Arzten zusammenarbeitet.
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5. Die Auslegung der Patentanspriiche hat nach den Grundsatzen einer am
technischen Sinngehalt der Merkmale des Patentanspruchs im Einzelnen und in
ihrer Gesamtheit (st. Rspr., BGH GRUR 2011, 129 — Fentanyl-TTS; GRUR 2002,
515 — Schneidmesser |, m.w. N.) und im Lichte der Gesamtoffenbarung der
Patentschrift zu erfolgen (BGH GRUR 2012, 1124 - Polymerschaum I; GRUR
2015, 868 — Polymerschaum Il). Mal3geblich ist, was der angesprochene Fach-
mann — auch unter Einziehung seines Vorverstandnisses (BGH GRUR 2008, 878
— Momentanpol Il) — bei unbefangener Betrachtung den Patentanspriichen als
Erfindungsgegenstand entnimmt, wobei die Patentschrift im Hinblick auf die
gebrauchten Begriffe auch ihr eigenes Lexikon darstellen kann (BGH GRUR 1999,
909 — Spannschraube; Mitt. 2000, 105 — Extrusionskopf).

Der Senat legt der Lehre des Streitpatents nach diesen Grundsétzen folgendes

Verstandnis zugrunde:

a) Die Figuren 1 bis 4 des Streitpatents in der maRRgeblichen geltenden Fas-
sung zeigen ein erstes Ausfihrungsbeispiel des beanspruchten Stents. Dieser ist
gemall dem Merkmal A der unabhangigen geltenden Patentanspriiche 1 und 2

als eine Roéhre aus flachem Metall (,flat metal tube*) ausgebildet.
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Die Figur 1 zeigt den Stent in seiner nicht ausgedehnten (,non-expanded“) Form.
Er besteht aus einer Rohre, in deren Wandung eine Vielzahl von zwei orthogo-
nalen Maandermustern ausgebildet sind, die miteinander verschlungen sind (vgl.
NK1, Abs. [0012]-{0013]; NK1b, Abs. [0020]-[0021]).

Unter dem Begriff ,flaches Metall* ist aus Sicht des Fachmanns im Kontext des
Streitpatents ein dinnwandiges Metall zu verstehen. Im Streitpatent ist hierzu
angegeben, dass der Stent bspw. aus flachem Metall (,flat metal®) hergestellt wer-
den kann, in welches das in der Figur 2 gezeigte Muster geatzt wird. Das geatzte
Metall wird dann in die Form einer R6hre gebogen (vgl. NK1, Abs. [0025]; NK1b,
Abs. [0033]). Da es sich bei dem geltenden Patentanspruch 1 um einen Erzeug-
nisanspruch handelt, kommt es dabei auf die Herstellungsweise nicht an (BGH,
Urteil vom 29.04.2014 — X ZR 20/11, S. 13 Rdn. 12).

b) Nach den Merkmalen B, C, C1 und C2 hat der beanspruchte Stent sowohl
im nicht-ausgedehnten (,non-expanded”) als auch im ausgedehnten (,expanded*)
Zustand eine gemusterte Gestalt (,patterned shape®), die aus ersten Maander-
mustern (,first meander patterns®) und zweiten Maandermustern (,second mean-
der patterns®) besteht, die sich in eine erste Richtung (,first direction“) und in eine
zweite Richtung (,second direction”) erstrecken, die verschieden voneinander
sind. Den Stent in seinem ausgedehnten Zustand zeigt bspw. die Figur 4 des

Streitpatents.
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lle

FIG .4

Das in die Rohrwandung des Stents eingebrachte Muster ist in der Figur 2 des
Streitpatents, der geanderten Patentschrift DE 695 25 182 C5 (NK1b) gezeigt,
allerdings ohne das in der B1-Schrift — wie abgebildet — auf der rechten Seite
befindliche Bezugszeichen 13.
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Méaandermuster im Sinne der Lehre nach den Merkmalen B, C, C1 und C2 ist kein
beliebiges periodisches Muster um eine Mittellinie, sondern ein periodisches Mus-
ter mit beliebig gebildeten Schlaufen (bspw. eckig oder rund), welches sich um
eine gedachte Mittellinie schlangelt bzw. windet, wie auch in den Figuren des Pa-

tents gezeigt.

C) Gemall dem Merkmal D weisen die ersten und zweiten Maandermuster
Schlaufen (,loops*) auf. Wie die Ausfihrungsbeispiele zeigen, tberdecken sich die
Schlaufen des ersten Maandermusters dabei nicht vollstdndig mit Schlaufen des
zweiten Maandermusters. Es ist zwar moglich, dass Schlaufen des ersten und des
zweiten Maandermusters gemeinsame Abschnitte aufweisen, wie dies bspw. in
Figur 2 des Streitpatents im Grenzbereich (Uberlappungsbereich) zwischen den
Schlaufen 14 und 16 des ersten M&andermusters 11 und den Schlaufen 18 und
20 des zweiten Maandermusters 12 gezeigt ist (Merkmale C1 u. C2). Eine voll-
standige Uberdeckung von Schlaufen des ersten und zweiten Maandermusters

wird jedoch weder in den Figurenbeschreibungen noch an anderer Stelle erwéhnt.

Das im Beschrankungsverfahren neu in den geltenden Patentanspruch 1 aufge-
nommene Merkmal D" bestimmt nun ausdricklich, dass die ersten und zweiten
Maandermuster derart verschlungen sein sollen, dass sie bei jeder Verschlingung
zumindest eine Schlaufe gemeinsam haben. Dazu missen sich in den jeweiligen
Bereichen, in denen die ersten und zweiten M&andermuster verbunden (ver-
schlungen) sind, einzelne Schlaufen der beiden Maandermusters vollstandig tber-
lappen bzw. identisch sein. Es ist dabei nicht ausreichend, dass Schlaufen des
ersten und des zweiten Maandermusters lediglich gemeinsame Abschnitte aufwei-

sen.

Diese Bedingung des Merkmals D" hat deshalb entscheidende Bedeutung auch
fur das Verstandnis des Merkmals D und des Anspruchs. Denn danach stellt sich
fur den so gefassten Patentanspruch 1 nicht mehr die Frage, ob der Fachmann
auch ohne die ausdrickliche Forderung nach Merkmal D° die Lehre des An-

spruchs unter Berucksichtigung der Gesamtoffenbarung des Streitpatents C5, ins-
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besondere auch der Figuren und Ausfuhrungsbeispiele, so verstehen wirde, dass
sie jedenfalls eine derartige Ausgestaltung umfasst oder ob die Forderung des
Merkmals einer gemeinsamen Schlaufe bei jeder Verschlingung im Widerspruch
zum sonstigen Verstandnis des Streitpatents steht, bzw. dem Verstandnis eine
entscheidende Wendung vermittelt. Denn im Hinblick auf den gegenstandlichen
Nichtigkeitsangriff kommt es lediglich darauf an, ob die angegriffene Lehre nach
Merkmal D” sowohl in der Offenbarung der Anmeldeunterlagen enthalten ist als
auch die geschutzte Lehre der B1-Schrift schon eine derartige Lehre unter Schutz
gestellt hat. Es reicht deshalb fur die Auslegung der angegriffenen Lehre, dass
diese ohne Zweifel mit Merkmal D" eine entsprechende Lehre fordert.

d) Nach den Merkmalen E, E1 und E2 sollen die ersten und zweiten Maan-
dermuster derart verschlungen (,intertwined) sein, dass Schlaufen (,loops®) jedes
der ersten Maandermuster zwischen allen benachbarten zweiten Maandermustern
angeordnet sind und dass eine Schlaufe (,loop*) jedes der zweiten Mdandermus-

ter zwischen allen benachbarten ersten Mdandermustern angeordnet ist.

Ein Ausfuhrungsbeispiel, das unbestritten dieser Merkmalskombination entspricht,
kann bspw. aus Figur 2 des Streitpatents entnommen werden. Die nachfolgende
Abbildung der C5-Schrift des Streitpatents zeigt ein solches Maandermuster, wel-

ches zur Verdeutlichung teilweise farblich gekennzeichnet worden ist.
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Dort sind jeweils drei Schlaufen (14 —16 — 14 bzw. 16 — 14 — 16) des ersten
Méaandermusters (11) zwischen allen benachbarten zweiten Maandermustern (12)
sowie jeweils eine einzige Schlaufe (18 bzw. 20) des zweiten M&andermus-
ters (12) zwischen allen benachbarten ersten Maandermustern (11) angeordnet.
Die Schlaufen (14, 16) des ersten Madandermusters teilen sich dabei gemeinsame
Elemente (,common members 15, 17“), wobei das Element 17 eine Schlaufe 14
mit seiner nachfolgenden (in Figur 2 in Richtung von oben nach unten) Schlau-
fe 16 und das Element 15 eine Schlaufe 16 mit seiner nachfolgenden Schlaufe 14
verbindet (vgl. NK1, Abs. [0014]-[0015]; NK1b, Abs. [0022]-[0023]).

Nicht als von der erfindungsgeméfien Lehre umfasst, sieht der Senat dagegen
eine Lesart der im Streitpatent angegebenen Definition des Begriffs ,Mdandermus-
ter, wonach dieses ein periodisches Muster um eine Mittellinie beschreiben soll
(vgl. NK1b, Abs. [0021]) in dem Sinne, dass bspw. beim Ausflihrungsbeispiel der
Figur 2 das horizontal verlaufende zweite Maandermuster (Schlaufen 18, 20)

absolut symmetrisch um die dort eingezeichnete Mittellinie 13 verlaufen muss. Ein

solches Muster, welches auch zugleich die Forderung nach Merkmal D" erfullt, ist
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in der nachfolgenden, dem Schriftsatz der Beklagten vom 28. Juli 2017 entnom-
menen (vgl. dort S. 24), farblichen Darstellung der Beklagten gezeigt. Insoweit
erfullt dieses Muster zwar die Forderung des Merkmals D", aber nicht diejenige
der Merkmale E, E1 und E2.

."“‘\?»i == MJ I FIG.2

Denn dann wirde das erste Maandermuster (110, 11e) keine eigenen vollstandi-
gen Schlaufen (14, 16) zwischen den jeweiligen benachbarten zweiten Maander-
mustern 12 mehr besitzen, sondern das erste Maandermuster wirde sich samtli-
che Schlaufen mit dem zweiten Maandermuster teilen und die Forderung nach
Merkmal E1 (dass Schlaufen (14, 16) jedes der ersten Maandermuster (11) zwi-
schen allen benachbarten zweiten Maandermustern (12) angeordnet sind) nicht

erfullen.

Dies illustriert nachfolgende farbliche Wiedergabe der Figur 2. Die zweiten Maan-
dermuster 12 sind zur besseren Unterscheidung in hell-/dunkelrot koloriert. Die
ersten Maandermuster 11 sind blau dargestellt. Die Uberschneidungsbereiche ent-

sprechend gemischtfarben. Die Mittellinie 13 ist grun-strichliert dargestellt. Man
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erkennt, dass das erste Maandermuster 11 keine eigenen vollstandigen Schlaufen
mehr besitzt, die es nicht mit dem zweiten Ma&andermuster 12 gemeinsam hat.
Lediglich jeder sechste horizontale Schenkel gehért dem ersten Maandermuster

alleine (rein blau).

L 6rr 978 0 d3

Bei dieser Lesart ware das Merkmal E1 deshalb nur dann zu erfullen, was auch
die Beklagte nicht in Abrede stellt, wenn die Anzahl zweiter Maandermuster
gegenuber der Darstellung in der Figur 2 verringert wirde, somit das Stentmuster
bezuglich der horizontalen Maander sozusagen ausgedunnt wirde. Ein solches
Ausdinnen ist jedoch an keiner Stelle in der Patentschrift erwahnt. Gerade hin-
sichtlich der Bedeutung der in der Figur 2 gezeigten Mittellinien 13 findet sich kein

Anhaltspunkt flr eine solche Lesart.

Ein solch ausgedinntes Muster hat die Beklagte in ihrer Eingabe vom
23. Mérz 2018 (S. 13) vorgelegt. Dies sahe wie folgend aus:



-27-

Auch die Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und Markenamts hat in ihrem
Beschrankungsbeschluss vom 21. Januar 2016 ausgefuihrt, dass, wie aus der
Figur 2 des Streitpatents ersichtlich sei, das Stentmuster ein in Umfangsrichtung
orientiertes erstes Maandermuster — also ein Schlaufen aufweisendes Muster —
um eine Mittellinie sowie ein in Langsrichtung orientiertes, horizontales zweites
Méaandermuster um eine Mittellinie aufweise. Der Kreuzungsbereich der Maander-
muster zeige eine Verschlingung uiber eine Schlaufe. Diese Anderung sei insofern
als ein periodisches Muster um eine Mittellinie anzusehen, als die Mittellinie
— bspw. in Figur 2 mit dem Bezugszeichen (13) gekennzeichnet — durch die Mitte
der vollen Schlaufen (14) zu legen sei, wobei dem ersten und zweiten M&ander-
muster eine volle Schlaufe gemeinsam sei. In dem so beschrankten Stentmuster
waren alle zweiten horizontalen vollen Schlaufen zu entfernen.

Insoweit ist demnach festzustellen, dass sich aufgrund der Forderung des Merk-
mals D" nach der Lehre der C5-Schrift zwingend im Hinblick auf die Merkmale E,
E1l und E2 weitere Folgerungen fur die danach maf3gebliche erfindungsgemalie
Gestaltung des M&andermusters nach Patentanspruch 1 ergeben, welche sich
aber, wie noch auszufiihren sein wird, deutlich von denjenigen in der Offenbarung
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der urspriinglichen Anmeldeunterlagen und fir den Schutzumfang des Streitpa-
tents in der erteilten B1-Fassung unterscheiden, weil dort die Forderung des Merk-

mals D" weder von der Offenbarung noch vom Schutzumfang umfasst ist.

e) Nach den im Beschrankungsverfahren neu in den geltenden Patentan-
spruch 2 aufgenommenen Merkmalen F und G soll die erste Richtung (in die
sich die ersten Maandermuster erstrecken) die Umfangsrichtung des Stents sein,
wobei die erste und die zweite Richtung (in die sich die zweiten Maandermuster
erstrecken) nicht orthogonal zueinander sein sollen. Die ersten Mdandermuster 11
sollen sich nach dieser Merkmalskombination somit — wie bspw. in der Figur 1 des
Streitpatents gezeigt — in Umfangsrichtung des Stents erstrecken. Die zweiten Ma-
andermuster 12 hingegen sollen sich nicht gemafd der Figur 1 orthogonal dazu in
Langsrichtung des Stents erstrecken, sondern unter einem nicht orthogonalen
Winkel zum ersten M&andermuster 11 (vgl. NK1, Abs. [0027]; NK1b, Abs. [0035]).

Der auf Art. 1l 86 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. ¢ EPU
wegen unzulassiger Erweiterung des Inhalts der Anmeldung sowie nach Art. Il 8 6
Abs. 1 Nr. 4 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. d EPU wegen Schutzbe-
reichserweiterung des Patents gestutzte Nichtigkeitsangriff fuhrt teilweise zum

Erfolg, da nach Ansicht des Senats das Merkmal

D": wobei die ersten und zweiten Maandermuster derart ver-
schlungen sind, dass sie bei jeder Verschlingung zumindest eine

Schlaufe gemeinsam haben

des Patentanspruchs 1 beschrankter Fassung weder in den urspruinglichen An-
meldeunterlagen als erfindungsgemald offenbart ist noch vom Schutzumfang des
Streitpatents in der erteilten Bl-Fassung umfasst war und insoweit als andere

technische Lehre zur Nichtigerklarung des Anspruchs fihrt.
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1. Art. 11 8 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. ¢c EPU

Nach Art. 1l 8§ 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUbkG ist ein europaisches Patent mit Wirkung
fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren,
wenn sein Gegenstand Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich einge-
reichten Fassung, hier der in der internationalen Patentanmeldung
WO 96/03092 Al (NK2) veroffentlichten Stammanmeldung, hinausgeht.

Nach standiger Rechtsprechung ist fur den Inhalt einer Anmeldung in der ur-
sprunglich eingereichten Fassung mal3gebend, was der mit durchschnittlichen
Kenntnissen und Fahigkeiten ausgestattete Fachmann des betreffenden Gebiets
der Technik den ursprunglichen Unterlagen unmittelbar und eindeutig als zu der
zum Patent angemeldeten Erfindung gehérend entnehmen kann (BGH GRUR
2015, 573 — Wundbehandlungsvorrichtung; GRUR 2016, 50 - teilreflektierende
Folie; BGHZ 194, 107 Rn. 45 — Polymerschaum).

Eine unzulassige Erweiterung des Inhalts einer Anmeldung liegt erst vor, wenn der
Gegenstand des Patents sich fur den Fachmann erst aufgrund eigener, von sei-
nem Fachwissen getragener Uberlegungen ergibt, nachdem er die urspriinglichen
Unterlagen zur Kenntnis genommen hat, so wenn die Hinzufiigung einen techn-
ischen Aspekt betrifft, der den urspringlich eingereichten Unterlagen in seiner
konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfin-
dung gehdrend zu entnehmen ist (BGH GRUR 2013, 809 — Verschliusselungs-

verfahren).

Dazu zahlen auch weitergehende, den urspringlich eingereichten Unterlagen
nicht unmittelbar und eindeutig zu entnehmende Erkenntnisse, die der Fachmann
auch nicht als selbstverstandlich mitliest, sondern zu denen er durch Erganzung
der Offenbarung aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwand-
lung der offenbarten Lehre gelangen kann (BGH Urt. v. 16.12.2008, X ZR 89/07 =
GRUR 2009, 382 - Olanzapin; GRUR 2010, 910, 916 - Falschungssicheres
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Dokument), auch wenn sie ihm gelaufig sind (Senat Urt. v. 10.1.2012,
4 Ni 6/11 (EP) = GRUR 2013, 165 — Traglaschenkette).

Zu einer unzulassigen Erweiterung fihren auch solche Anderungen, durch die der
Gegenstand der Anmeldung Uber den Inhalt der urspringlich eingereichten
Anmeldungsunterlagen hinaus zu einer anderen technischen Lehre, einem Aliud,
abgewandelt wird mit der Folge, dass dies ohne weiteres die Nichtigerklarung des
angegriffenen Patents nach sich zieht. Dies gilt auch nach der Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs, wonach in diesem Fall im Gegensatz zu den Folgen bei
einer sog. uneigentlichen Erweiterung — also urspringlich nicht offenbarten ein-
schrankenden Merkmalen — die Nichtigerklarung nicht zu vermeiden ist (st. Rspr.
vgl. BGH, Urt. v. 17.02.2015, X ZR 161/12 = BGHZ 204, 199 — Wundbehandlungs-
vorrichtung; BGH, Beschluss vom 21. Oktober 2010 — Xa ZB 14/09, GRUR 2011,
40 — Winkelmesseinrichtung Rn. 22). So ist es auch vorliegend.

1.1 Die Beklagte macht in Bezug auf das strittige Merkmal D" des beschréankten
Patentanspruchs 1 geltend, dass hinsichtlich des Offenbarungsgehalts der ur-
sprunglichen Unterlagen der Blick nicht nur auf die Ausfuihrungsbeispiele zu rich-
ten sei, sondern auf den Gesamtoffenbarungsgehalt, der zwangslaufig einen wei-
teren Umfang habe, als die durch die Ausfiihrungsbeispiele konkretisierte Lehre.
Bereits der urspriingliche Anspruch 1 offenbare die allgemeine Lehre von zwei
miteinander verschlungenen (,intertwined*) Maandergruppen, welche sich in ver-
schiedene Richtungen erstreckten in allgemeiner Form. Die Ursprungsanmeldung
definiere auf S. 4 Z. 15-19 den Begriff Maandermuster als periodisches Muster
um eine Mittellinie, wobei der Ausdruck ,Maander* zwingend Schlaufen voraus-
setze. Insoweit stelle der urspriingliche Patentanspruch 1 als Besonderheit noch
eine Unterscheidung der ersten Maandermuster in Merkmalskomplex a und b

heraus.

Dabei sei das Erfordernis, dass das Maandermuster um eine Mittellinie verlaufe,
das wichtigste Kriterium, das zwingend erflllt sein miusse, sowie Schlaufen, die

sich periodisch wiederholten. Ferner sei eine allgemeine Verschlingung (,in-
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tertwined”) der beiden Mdandermuster auch im urspriinglichen Anspruch 6 sowie
in der urspringlichen Beschreibung zur Zusammenfassung der Erfindung (S. 2
Z. 16-22) genannt. Mit dieser allgemeinen Lehre verbinde der Fachmann bereits
eine Verschlingung in Schlaufenform, und damit die nunmehr beanspruchte Lehre,
die ihm als allgemeinste Verbindungsform zwischen den Maandern unmittelbar vor
Augen gefuhrt werde. Hinzu komme, dass der Fachmann bei der Auslegung auch
nach den Vorteilen der Erfindung fragen werde, welche auch darin bestiinden, das
Schlaufen verblieben, die keine Verbindung aufweisen, was im Einklang mit der
angegriffenen Lehre stehe. Die Verschlingung tber Schlaufen stelle nur eine von
zwei Mdglichkeiten dar, die sich als Verallgemeinerung gegentuber den Ausfih-
rungsbeispielen, z. B. dem der Figur 2, bereits aus der allgemeinen Offenbarung
ergebe, so dass es auf die Interpretation des Ausfihrungsbeispiels gemaf Figur 2

gar nicht ankomme.

In der Aufnahme des Merkmals D" liege auch keine Erweiterung der urspringli-
chen Offenbarung, sondern es werde lediglich die Lehre ergénzt und das Ausmalf3
der Uberschneidung der beiden Maandermuster dahingehend spezifiziert, dass
diese sich an den Schnittstellen zumindest eine Schlaufe teilten.

1.2 Dem kann der Senat nicht folgen. Zutreffend weist die Beklagte zwar darauf
hin, dass der Offenbarungsgehalt einer Anmeldung anhand der Gesamtheit der
urspringlich eingereichten Unterlagen zu ermitteln ist und hinsichtlich der dem
Fachmann als erfindungsgemal3 vermittelnden Lehre nicht nur auf diejenige Lehre
der Ausfihrungsbeispiele beschrankt sein muss. Der Senat ist sich auch bewusst,
dass das Erfordernis einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung in einer
Weise angewendet werden muss, die berlcksichtigt, dass die Ermittlung dessen,
was dem Fachmann als Erfindung und was als Ausflihrungsbeispiel der Erfindung
offenbart wird, wertenden Charakter hat, und eine unangemessene Beschrankung
des Anmelders bei der Ausschopfung des Offenbarungsgehalts der Voranmeldung
vermeidet (BGH GRUR 2014, 542 — Kommunikationskanal). Innerhalb dieses

Rahmens kénnen deshalb — wie vorliegend — die Patentanspriiche bis zur Ertei-
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lung weiter gefasst werden als in den urspriinglich eingereichten Anmeldeunterla-
gen (BGH GRUR 2010, 910 — Falschungssicheres Dokument, m. w. H.).

Dennoch sieht der Senat vorliegend das Merkmal D" nicht als urspringlich erfin-
dungsgemal offenbart, da sich der Gegenstand dieser Lehre flr den Fachmann
erst aufgrund eigener, von seinem Fachwissen getragener Uberlegungen ergibt,
nachdem er die urspringlichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hat: Denn die
Hinzufligung des Merkmals D" betrifft hierbei einen technischen Aspekt, der den
ursprunglich eingereichten Unterlagen weder in seiner konkreten Ausgestaltung
noch wenigstens in abstrakter Form als zur Erfindung gehérend zu entnehmen ist
(BGH GRUR 2013, 2012 - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren; GRUR 2013, 809

— Verschlisselungsverfahren).

Hierbei ist auch zu bericksichtigen, dass der Offenbarungsgehalt der urspringli-
chen Anmeldungsunterlagen NK2 gerade nicht in Wechselwirkung mit dem erteil-
ten Anspruch interpretiert werden darf. Vielmehr ist zunachst dessen Inhalt durch
Auslegung zu ermitteln (BGH, Urteil vom 12. Mai 2015 — X ZR 43/13, GRUR 2015,
875 — Rotorelement). Dies gilt in besonderem Mal3e fur die hier zu beurteilende
Fassung der C5-Schrift und das erst in dieser Schrift erstmals genannte Merk-
mal D", welches die Beklagte aus dem Gesamtoffenbarungsgehalt der Anmelde-
unterlagen als ,Delta” zu den ausdricklich beschriebenen Ausfiihrungsbeispielen

ableiten will.

Unbestritten ist eine Verschlingung der Maandermuster Uber Schlaufen an keiner
Stelle in den urspriinglichen Unterlagen beschrieben oder gezeigt. Der urspringli-
che Anspruch 1 spricht nur von intertwined” und lasst offen wie diese Verschlin-
gung konkret ausgestaltet sein soll. Die urspriingliche Beschreibung zeigt nur eine
Verbindung der Maander ohne gemeinsame Schlaufen. Eine Verbindung Uber
Schlaufen ware ausgehend vom urspriinglichen Anspruch 1 eine weitere konkrete
Ausgestaltung, die jedoch an keiner Stelle in den urspringlichen Unterlagen be-
schrieben ist, und vom Fachmann auch nicht als selbstverstandlich mitgelesen

wird.
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Im Beschreibungsteil der Ursprungsanmeldung NK2 zu den Ausfuhrungsbei-
spielen (,detailed description of preferred embodiments® ab S. 4) sind lediglich
Maandermuster 12 mit Schlaufen 18 u. 20 angegeben, zwischen denen jeweils ein
ausgedehnter gerader Abschnitt 22 liegt (vgl. NK2, Figur 2, S. 4 Z. 30-33). Die
geraden Abschnitte 22 des horizontalen Maandermusters schneiden sich bzw.

Uberlappen dabei lediglich mit geraden Schenkeln 15, 17 der Schlaufen 14, 16 des
vertikalen Maandermusters 11 (S. 5 Z. 6-16), sie bilden aber keine gemeinsame
Schlaufe. Die geraden Abschnitte 22 des horizontalen M&andermusters 12e
schneiden sich dabei mit jedem dritten gemeinsamen Element 17 des vertikalen
Maandermusters 11e, und die geraden Abschnitte 22 des horizontalen Maander-
musters 120 schneiden sich mit jedem dritten gemeinsamen Element 15 des verti-
kalen Maandermusters 11e (vgl. die Figur 2 i. V. m. Figur 4; S. 5 Z. 7-12).

Auch die Figur 5B der NK2 zeigt,

,__d_2__l _ / dass die zweiten (horizontalen)

—fiz———m! ! rf Maandermuster 12 in dem Stent
*'17/_ ﬁ gemal Figur 1 bis 4 sich von der
- * ,~ — Schlaufe 18 Uber einen ausge-
FIG 5B 23\_ _,:Ii dehnten geraden Abschnitt direkt

' [!d2i' Ty zur Schlaufe 20 erstrecken und

— somit keine vollstandigen Schlau-
fen des ersten (vertikalen)

M&aandermusters enthalten kénnen.

Demnach beschreibt die Ursprungsanmeldung keine Uberschneidungen bzw.
Uberdeckungen der ersten und zweiten Maandermuster tiber vollstandige Schlau-
fen, sondern lediglich Uber gerade gemeinsame Abschnitte (22, 17, 15), die allen-

falls Teil (ein Schenkel) einer Schlaufe sind.

Dies gilt auch fur die in den Figuren 6 bis 8 gezeigten weiteren Ausfiihrungsbei-
spiele, bei denen das Stentmuster gegeniber den Ausfihrungsbeispielen nach

den Figuren 1 bis 4 mehr horizontale zweite Maandermuster 12 aufweist, die sich
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mit ihren geraden Abschnitten mit den geraden Schenkeln 15 der Schlaufen des
ersten vertikalen Maandermuster schneiden bzw. Uberdecken (S.7 Z.31 - S. 8
Z. 10).

Der Auffassung der Beklagten, dass in Anbetracht der in den Figuren 6 bis 10
gezeigten Stentmuster mit einer — gegenuber den Figuren 1 bis 4 — hoheren An-
zahl an horizontalen zweiten Maandern zwischen jeweils benachbarten ersten
Maandern, eine allgemeine Variation der Art und Anzahl der zweiten Maander mit
offenbart sei, mithin auch eine Reduzierung der Anzahl der zweiten Maander im
Sinne einer Ausdinnung des Stentmusters, kann nicht gefolgt werden. Um
anstelle der in den Figuren 6 bis 10 gezeigten Verdichtung des Stentmusters eine
Ausdinnung des Stentmusters in Betracht zu ziehen, damit auch eine Verschlin-
gung der beiden Maandermuster Uber Schlaufen moglich ware, ohne das Merk-
mal E1 zu verletzen (vgl. obige Ausfiihrungen unter 1. 5. d), bedarf es vielmehr
erganzender fachmannischer Uberlegungen, die eine unmittelbare und eindeutige

Offenbarung Ubersteigen.

Eine Auslegung des Patentgegenstandes im Sinne der Beklagten, wonach unter
die allgemeine Lehre des erteilten Patentanspruchs 1 auch eine Verschlingung der
Maandermuster Uber ganze Schlaufen gemaR dem neu aufgenommenen Merk-
mal D" falle, hatte somit zur Folge, dass keines der in der Patentschrift geschilder-
ten Ausfihrungsbeispiele vom Gegenstand des Patents erfasst ware. Eine solche
Auslegung kame jedoch allenfalls dann in Betracht, wenn andere Auslegungsmaog-
lichkeiten, die zumindest zur Einbeziehung eines Teils der Ausfiihrungsbeispiele
fuhren, zwingend ausscheiden oder wenn sich aus dem Patentanspruch hinrei-
chend deutliche Anhaltspunkte dafiir entnehmen lassen, dass tatsachlich etwas
beansprucht wird, das so weitgehend von der Beschreibung abweicht (BGH, Urteil
vom 12. Mai 2015 — X ZR 43/13, Rn. 16 Rotorelemente m. w. N.). Daflr sind

jedoch keine Anhaltspunkte ersichtlich.

Eine vollstandige Uberdeckung von Schlaufen des ersten und zweiten Maander-

musters kann deshalb nicht mehr als erfindungsgemald angesehen werden, wie
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auch der Bundesgerichtshof in dem die B1l-Fassung des Streitpatents betreffen-
den Urteil vom 29. April 2014 — X ZR 19/11, S. 7/8 Rn. 12 ausgefuhrt hat. Der
Senat folgt insoweit der so verstandenen Auslegung durch den Bundesgerichts-
hof.

1.3 Die Klagerinnen verweisen insofern auch zutreffend auf die die Parallel-
patente EP 1 181 902 und DE 195 49 477 betreffende Auslegung durch den Bun-
desgerichtshof (vgl. BGH, Urteile v. 29.04.2014, X ZR 19/11 Rdn.12 u.
X ZR 20/11 Rdn. 11) und das OLG Dusseldorf (Az.: 1-2 U 54/10), welche die vor-
stehende Auslegung zu Merkmal D des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents
NK1 fir die dortigen Ubereinstimmenden Merkmale des zu beurteilenden Patent-
anspruchs 1 bestatigen (vgl. BGH, Urteile v. 29.04.2014, X ZR 19/11 [NK7]
Rdn. 12 u. X ZR 20/11 Rdn. 11). So fuhrt der Bundesgerichtshof im Urteil vom
29.04.2014, X ZR 19/11 Rdn. 12 aus:

.Mit einem erfindungsgemafen Maandermuster ist nach den Erlauterungen in der
Patentschrift ein periodisches Mus-

ter um eine Mittellinie gemeint. Bei

. dem in der nachfolgend wiederge-

gebenen Figur 2 gezeigten Ausfih-

rungsform hat beispielsweise das

erste Maandermuster 11 eine verti-

kale Mittellinie 9 und das zweite

¥ lf‘_%mz Maandermuster 12 eine horizontale
Mittellinie 13. Dabei durfen sich Schlaufen des ersten Maandermusters nicht
vollstdndig mit Schlaufen des zweiten Maandermusters tUberdecken. Das ergibt
sich daraus, dass erfindungsgemaf zwei (unterschiedliche) Maandermuster vor-
gesehen sind, die sich in zwei (unterschiedliche) Richtungen erstrecken sollen.
Danach ist es zwar moéglich, dass Schlaufen des ersten und des zweiten Maan-
dermusters gemeinsame Abschnitte aufweisen, wie dies beispielsweise in Figur 2
im Grenzbereich zwischen den Schlaufen 14 und 16 des ersten Maandermus-

ters 11 und den Schlaufen 18 und 20 des zweiten Maandermusters 12. Hingegen
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kann — in Ubereinstimmung mit dem Patentgericht und dem gerichtlichen Sachver-
standigen — eine vollstandige Uberdeckung von Schlaufen des ersten und zweiten
Maandermusters nicht mehr als erfindungsgemald angesehen werden (vgl. auch
Technische Beschwerdekammer des Europaischen Patentamts, Entscheidung
vom 21. Januar 2011 — T 1967/08 Rn. 2.1).”

Nichts anderes gilt fur die Ermittlung des Offenbarungsgehalts der Anmeldung, da
sich diese vom Streitpatent in der B1-Fassung in ihrem Offenbarungsgehalt nicht
unterscheidet. Demnach missen die jeweiligen Schlaufen der beiden M&ander-
muster unterscheidbar sein und durfen nicht identisch sein. Schlaufen, die bereits
zu dem ersten Maandermuster gehoren, dirfen nicht gleichzeitig Schlaufen des
zweiten Maandermusters sein. Dies hat auch die Beschwerdekammer des Euro-
paischen Patentamts in ihrer Entscheidung T1967/08 (NK4) — mit der der Bestand
des vorliegenden Streitpatents im Einspruchsbeschwerdeverfahren bestatigt wur-

de — so gesehen, worauf die Klagerin zutreffend hingewiesen hat.

Soweit die Beklagte geltend gemacht hat, dass ihre Auslegung mit dem Verstand-
nis des Bundesgerichtshofs in der genannten Entscheidung tbereinstimme, insbe-
sondere im Hinblick auf die Ausfihrungen zum Neuheitsangriff nach Rn. 12 und
Rn. 28, und der Bundesgerichtshof danach nur solche Schlaufeniberdeckungen
als nicht erfindungsgemal angesehen habe, bei der alle Schlaufen des zweiten
M&andermusters mit den Schlaufen des ersten Maandermusters stets und tberall
deckungsgleich sind, teilt der Senat dieses Verstandnis weder im Hinblick auf den
Wortlaut der vorzitierten Textpassage noch den weiteren Urteilsgriinden insbeson-
dere im Hinblick auf die vom Bundesgerichtshof geforderte Unmittelbarkeit und
Eindeutigkeit der Ursprungsoffenbarung (BGH a. a. O. Rn. 19). Denn bei sich
Uberdeckenden Schlaufen der ersten und zweiten Maander — auch wenn sich nur
einzelne Schlaufen Gberdecken — ist der Verlauf dieser Maander in einem Stent-
muster, wie es bspw. die Figur 2 zeigt, nicht mehr eindeutig festgelegt, so dass in
ein und dieselbe Figur mehrere mogliche Varianten von Verlaufen der ersten und
zweiten Maander hineingelesen werden konnen, wie es auch die Beklagte in

ihrem Schriftsatz vom 23. Méarz 2018 anhand der beiden unterschiedlichen Maan-
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dermuster fir ein und dasselbe in der Figur 2 des Streitpatents gezeigte Stent-
muster aufzeigt; namlich sowohl sich senkrecht schneidende erste und zweite
Maander, wie vorstehend in Abschnitt | 4 d abgebildet, als auch sich nicht senk-
recht schneidende erste und zweite Maander, wie im Folgenden unter Il 4 gezeigt.
Somit ist im Hinblick auf die auch vom Bundesgerichtshof geforderte Eindeutigkeit
der streitpatentgemaRen Lehre nicht nur die Uberdeckung aller Schlaufen der ers-
ten und zweiten Maander, sondern bereits die Uberdeckung nur einer einzigen

Schlaufe als nicht mehr erfindungsgemar anzusehen.

1.4  Es bleibt danach festzustellen, dass es sich bei der im Merkmal D” bean-
spruchten Verschlingung der ersten und zweiten Maandermuster Gber zumindest
eine gemeinsame Schlaufe somit um eine nicht unter den Offenbarungsgehalt der

Ursprungsanmeldung fallende und hierzu ein Aliud bildende Lehre handelt.

Ein Aliud liegt nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (Beschl. v.
21.10.2010, Xa ZB 14/09 = GRUR 2011, 40 — Winkelmesseinrichtung Rn. 22, zum
Einspruchsverfahren; Urt. v. 21.06.2011, X ZR 43/09 = GRUR 2011, 1003 - Inte-
grationselement Rn. 29) unter anderem vor, wenn die Hinzufligung einen techni-
schen Aspekt betrifft, der den urspringlich eingereichten Unterlagen in seiner kon-
kreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als zur Erfindung
gehdrend zu entnehmen ist. So ist es auch vorliegend, da die nach Merkmal D’
gelehrte Verschlingung der ersten und zweiten Maandermuster Gber zumindest
eine gemeinsame Schlaufe nicht eine Konkretisierung der offenbarten Lehre einer
Verschlingung nach Merkmal D ist, wonach erfindungsgemald zwei unterschied-
liche (unterscheidbare) Maandermuster vorhanden sein missen, die gerade keine

gemeinsame Schlaufe teilen.

Diese unzuldssige Erweiterung der Offenbarung der urspriinglichen Unterlagen
durch den Gegenstand des Patentanspruchs 1 beschréankter Fassung fuhrt des-
halb zu dessen Nichtigerklarung.
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2. Art. 11 8§ 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. d EPU

Nach Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. d EPU ist ein
europaisches Patent fur nichtig zu erklaren, wenn dessen Schutzbereich erweitert
worden ist. Hierbeli ist fur die Beurteilung auf einen Vergleich aller Patentanspru-
che des urspringlich erteilten Patents — hier die B1l-Fassung — mit dem ange-
griffenen Anspruch abzustellen, weil der Schutzbereich eines Patents einheitlich
durch den Gegenstand samtlicher Anspriiche bestimmt wird, welche anhand von
Beschreibung und Figuren auszulegen sind (Blumer/Singer EPU, 7. Aufl., § 123
Rn. 114).

Danach sieht der Senat auch den Angriff wegen der Erweiterung des Schutzbe-
reichs als erfolgreich an, da das nunmehr in Patentanspruch 1 aufgenommene
Merkmal D" in der technischen Lehre der Anspriiche nach der B1l-Fassung keine
Entsprechung findet und dieses insbesondere nicht nur konkretisiert, mithin ein-
schrankt, sondern — wie ausgefuhrt — zu einer anderen technischen Lehre fihrt,
mithin ein Aliud bildet.

Insoweit bedarf es vorliegend keiner Erorterung, ob die in der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs offene gelassene Frage (siehe BGH GRUR 2005, 145 — elek-
tronisches Modul), ob ein ,Aliud” stets zwingend eine unzulassige Erweiterung des
Schutzbereichs indiziert, zu bejahen ist, da vorliegend unzweifelhaft die gednderte
Lehre einen anderen und nicht nur einen engeren Schutzbereich erodffnet, was

zwischen den Parteien auch nicht im Streit steht.

Der Patentanspruch 1 beschrankter Fassung erweitert somit den Schutzbereich

des Streitpatents in der erteilten Fassung.

2.1 Dies gilt auch fur die geltenden Unteransprtiche 3 bis 6, soweit sie sich auf
den Patentanspruch 1 beschrankter Fassung rickbeziehen.
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Einer Erdrterung des nebengeordneten Patentanspruchs 2 sowie der Unteran-
spruche 3 bis 6 in ihrem hierauf gerichteten Riickbezug bedarf es vorliegend nicht,

da hierauf Hilfsantrag 2 ausdricklich gerichtet ist.

3. Hilfsantrag 1

Aus den vorgenannten Grinden erweist sich die Verteidigung des Streitpatents
nach Hilfsantrag 1 als unzuldssig, da Patentanspruch 1 wiederum das den Inhalt
der Anmeldung und den Schutzbereich unzuldssig erweiternde Merkmal D° auf-

weist.

4. Hilfsantrag 2

Der Angriff gegen das Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags 2 bleibt dage-
gen ohne Erfolg, da Patentanspruch 1 nach dieser Fassung entfallt und Patentan-
spruch 2 beschrankter Fassung weder den Inhalt der Anmeldung unzuldssig
erweitert noch den Schutzbereich der B1-Fassung und sich die abhangigen An-
spruche 3 bis 6 nicht auf den Anspruch 1 rickbeziehen. Insoweit war deshalb die

Klage abzuweisen.

4.1 Patentanspruch 2

4.1.1 Der Gegenstand des nebengeordneten Anspruchs 2 beschrankter Fassung
ist als zur Erfindung gehdrend in den urspringlichen Unterlagen offenbart.

Da in der nach Hilfsantrag 2 verteidigten Fassung des Streitpatents auch Patent-
anspruch 1 mit dem unzuléssigen Merkmal D" entfallen ist, sind auch insoweit die
erorterten moglichen Bedenken eines hierdurch beeinflussten abweichenden und

von der urspringlichen Offenbarung sowie vom Schutzumfang abweichenden Ver-



standnisses von Patentanspruch 2 beseitigt und dessen Lehre auch mit Art. 84
EPU vereinbar.

Auch fur den Gegenstand nach Anspruch 2 ist deshalb davon auszugehen, dass
die Merkmale A-E2 ebenso auszulegen sind wie dies nach der Gesamtoffenba-
rung des Streitpatents geboten ist und deshalb keine Lehre umfasst, welche dem
Merkmal D" entspricht, also ein Maandermuster umfasst, bei welchem beide Mus-
ter gemeinsame Schlaufen aufweisen.

Eine Ausfuhrungsform wie sie nachfolgend anhand von Figur 2 dargestellt und von
der Beklagten als Anlage 1 in der mundlichen Verhandlung vorgelegt worden ist
(kreisférmige Markierung hinzugefugt), fallt deshalb auch fur eine nicht orthogo-
nale Ausrichtung der Muster nicht unter die erfindungsgemafd offenbarte und
durch Patentanspruch 2 geschutzte Lehre.
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Denn auch bei diesem in die Figur 2 eingezeichneten, schrag zum ersten Mé&an-
dermuster 11 (blau) verlaufenden zweiten Maandermuster (rot) liegt zwischen den
jeweiligen Schlaufen 18 und 20 kein ausgedehnter gerader Abschnitt 22, wie im
Streitpatent zur Figur 2 angegeben (vgl. Abs. [0023]), sondern Schlaufen, die zu-
gleich das erste Mdandermuster 11 bilden.

Insoweit beruht nach Ansicht des Senats ein derartiges Verstandnis der Offen-
barung des streitpatentgemaflen Ausfuhrungsbeispiels von Figur 2 eines orthogo-
nalen als auch eines nicht-orthogonalen Stentmusters auf einer unzulassigen
Bewertung des Offenbarungsgehalts der Anmeldung und insbesondere des Offen-
barungsgehalts der Figur 2, da sie die Grundsatze der gebotenen Unmittelbarkeit
und Eindeutigkeit des Offenbarungsgehalts sowie den Malistab einer unbefange-
nen Betrachtung missachtet und vielmehr auf einer Sichtweise beruht, die den
Offenbarungsgehalt durch weiterfiihrende und an diesen erst ankniipfende Uberle-

gungen des Fachmanns unter Einsatz seines Fachwissens erganzt.

So finden sich fur eine derartige Lehre in den Anmeldeunterlagen ebenso wenig
Ausfuhrungsbeispiele oder Hinweise in der Beschreibung, welche ein derartiges
Verstandnis nahelegen, wie fir die Lehre einer orthogonalen Ausrichtung des
zweiten Musters. Der Fachmann, der deshalb unter Ruckgriff auf Figur 2 die Lehre
nicht orthogonaler Ausrichtung vor seinem geistige Augen zu realisieren versucht,
wird deshalb vielmehr auf dieselben Strukturen zurtickgreifen, welche im Streitpa-
tent ausfuhrlich fir die orthogonale Ausrichtung beschrieben und vorstehend

erlautert worden sind.

Ebenso wie fir eine orthogonale Verknupfung von zwei Maandermustern liest der
Fachmann unmittelbar und eindeutig nur eine punktférmige Verbindung oder eine
Verbindung Uber kurze gerade gemeinsame Abschnitte mit, und nicht eine struktu-

rell kompliziertere Verbindung Uber gemeinsame Schlaufen.
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Der Senat kann sich insoweit allerdings nicht der Ansicht der Klagerinnen an-
schliel3en, dass im Hinblick auf die Ausflihrungsbeispiele und die Flexibilitat des
Stents die Merkmale F und G, wonach die ersten und zweiten Maandermuster
nicht orthogonal zueinander verlaufen sollen, unzuldssig erweitert seien. Auf S. 2
Z. 21-22 der Ursprungsanmeldung NK2 sind orthogonale Maandermuster nur als
eine maogliche Ausfuihrungsform genannt: ,The first and second directions can be
orthogonal to each other.”. Des Weiteren sind an mehreren Stellen in den
ursprunglichen Unterlagen nicht orthogonale Maandermuster als Alternative zu

orthogonalen Maandermustern genannt. Beispielsweise:

- S.7 Z.31-34: It will be appreciated that the present invention encom-
passes all stents manufactured with a pattern formed of two meander
patterns, orthogonal or otherwise.*;

- Anspruch 9: ,A stent according to any of claims 1-7 and wherein said

first and second directions are not orthogonal.”.

Bei der Angabe ,oder anderweitig” (,or otherwise®) in den urspringlichen Unter-
lagen (NK2, S. 7 Z. 31-34) handelt es sich auch nicht — wie die Klagerinnen mei-
nen — um eine negative Offenbarung, die vollig unbestimmt lasse, wie eine ander-
weitige Ausfuhrungsform gestaltet sein kdnnte. Denn die einzig mdgliche Alter-
native zu einem orthogonalen Maandermuster ist eben ein nicht orthogonales
Maandermuster, so wie auch im urspringlichen Anspruch 9 angegeben. Ausge-
hend von den in den Ausfuhrungsbeispielen beschriebenen orthogonalen, sich in
Langs- und Umfangsrichtung des Stents erstreckenden Maandermustern, erkennt
der Fachmann eine selbstverstandliche Alternative darin, dass bei einem nicht
orthogonalen Stentmuster zumindest ein M&andermuster eben nicht in Umfangs-
oder Langsrichtung, sondern schrag dazu verlauft. Die in den Merkmalen F und G
angegebene alternative Ausgestaltung ist somit zwanglos von der urspriinglichen

Offenbarung als selbstverstandlich mit umfasst.
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Die in der Beschreibung den orthogonalen Stentmustern zugeschriebenen techni-
schen Wirkungen und Vorteile treffen auch auf nicht orthogonale Stentmuster zu.
Fur die Flexibilitat ist es lediglich erforderlich, dass — wie erfindungsgemalf be-
schrieben — zumindest eine Schlaufe des einen Maandermusters sich jeweils zwi-
schen den anderen Maandermustern befindet und umgekehrt (Merkmale E1 und
E2). Die Langsschrumpfung des Stents bei radialer Ausdehnung kann bei einem
erfindungsgemalen Maandermuster auch dann verhindert bzw. reduziert werden,

wenn die Stentmuster nicht genau orthogonal zueinander verlaufen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 2 beschrankter Fassung hat danach hin-
sichtlich des Angriffs nach Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG Bestand.

4.1.2 Patentanspruch 2 beschréankter Fassung erweitert auch nicht den Schutz-
bereich des Streitpatents gegentber der erteilten B1l-Fassung, da dessen Lehre

bereits vom Schutzumfang des Patentanspruchs 1 der B1-Fassung umfasst war.

Die Anweisung nach den Merkmalen F und G stellt namlich lediglich eine bereits
vom erteilten Patentanspruch 1 als von vornherein zur Erfindung gehérende und
von der allgemeinen Lehre umfasste Einschrankung des Patentgegenstandes dar,
bei der die in den Merkmalen C1 und C2 allgemein beanspruchten ersten und

zweiten Richtungen der beiden Maandermuster konkretisiert sind.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 2 beschrankter Fassung hat danach auch
hinsichtlich des Angriffs nach Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 4 IntPatUG Bestand.

4.2 Patentanspriiche 3 bis 6

Die nunmehr ausdrticklich auf Patentanspruch 2 riickbezogenen Anspriche 3 bis
6 entsprechen den Ansprichen 2, 3, 4 und 9 der B1-Fassung, deren urspringliche
Offenbarung insoweit nicht angegriffen ist und werden bereits durch Patentan-

spruch 2 getragen.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1
ZPO. Vor dem Hintergrund, dass die Beklagte mit der Fassung des Patentan-
spruchs 1 nach dem geltenden Hauptantrag und dem Hilfsantrag 1 nicht durch-
dringen konnte, was auch die Rickbezlige auf Patentanspruch 1 in den Patentan-

spruchen 3 bis 6 erfasst, gelangt der Senat zu einer Kostenaufhebung.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf 8§ 99 Abs. 1
PatGi. V. m. 8 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwaéltin oder Patentanwaéltin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und
innerhalb eines Monats beim  Bundesgerichtshof,  Herrenstral3e 45a,
76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung
des in vollstdndiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von
funf Monaten nach der Verkindung. Die Berufungsfrist kann nicht verlangert wer-

den.
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Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung
eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte

Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Engels Kopacek Veit Dr. Freudenreich An der Unter-
schrift wegen
Urlaubs
gehindert

Zimmerer

Fa



