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betreffend das Gebrauchsmuster 295 21 206

hier: Loschungsantrag

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mindliche Verhandlung vom 22. November 2005 durch den Vorsitzenden
Richter Mullner sowie die Richter Dipl.-Phys. Dr. HauR3ler und

Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw

beschlossen:

1. Der Beschluss des Deutschen Patent- und Markenamtes -

Gebrauchsmusterabteilung | vom 9. Juli 2003 wird aufgehoben

2. Die Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters 295 21 206 wird
festgestellt, soweit es Uber den in der mundlichen Verhandlung

Ubergebenen Schutzanspruch 1 gemaf Hilfsantrag hinausgeht,



an den sich die eingetragenen Schutzanspriche 4 und 5 an-

schlieRen.

3. Im Ubrigen wird der Feststellungsantrag und die weitergehen-

den Beschwerden zurtickgewiesen.

4. Die Kosten des Loschungsverfahrens in beiden Verfahren wer-
den zu 2/3 der Gebrauchsmusterinhaberin, zu 1/3 der Antrag-

stellerin auferlegt.

5. Die durch die Nebenintervention entstandenen Kosten des Be-

schwerdeverfahrens tragt die Nebenintervenientin.

Grinde

1.) Die Antragsgegnerin ist eingetragene Inhaberin des deutschen

Gebrauchsmusters 295 21 206 (Streitgebrauchsmuster) mit der Bezeichnung ,Ein
flexibler ausdehnbarer Stent*, das aus der internationalen Anmeldung
PCT/US95/08975 vom 26. Juli 1995 mit den beiden Prioritaten 28. Juli 1994
(US 282181) und 31. Mai 1995 (US 457354) abgezweigt worden ist. Mit der Ab-
zweigungserklarung sind eine Abschrift der internationalen Patentanmeldung, eine
deutsche Ubersetzung der internationalen Patentanmeldung, mit der deutschen
Ubersetzung identische Anmeldunterlagen sowie Unterlagen, die der Eintragung
des Gebrauchsmusters zugrunde zu legen waren, eingereicht worden. Das
Gebrauchsmuster ist am 19. September 1996 mit zwolf Schutzanspriichen in das

Gebrauchsmusterregister eingetragen worden.



Die eingetragenen Schutzanspriche lauten:

1. Ausdehnbarer Stent, welcher als eine langgestreckte einsti-
ckige Rohre ausgebildet ist, mit einer gemusterten Form, wel-
cher in ein Blutgefal3 einfuhrbar ist, in welchem er ausdehnbar
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die gemusterte Form flexi-
bel ist und eine Vielzahl von ersten Maandermustern, welche
sich in eine erste Richtung erstrecken, und eine Vielzahl von
zweiten Maandermustern aufweist, welche sich in eine zweite
Richtung erstrecken, wobei jedes der Maandermuster
Schlaufen aufweist und die M&andermuster derart verbunden
sind, dass zumindest eine Schlaufe jedes ersten Maander-
musters zwischen den benachbarten zweiten Maandermus-
tern angeordnet ist, mit welchen es verbunden ist, und zumin-
dest eine Schlaufe jedes zweiten M&andermusters zwischen
den benachbarten ersten Maandermustern angeordnet ist, mit
denen es verbunden ist, wobei die Maandermuster eine ein-
heitliche Zellenstruktur definieren, in welcher die so angeord-
neten Schlaufen der ersten und der zweiten Maandermuster
derart zusammenwirken, dass beim Ausdehnen des Stents
das Wachsen der Maandermuster in der Langsrichtung der
Rohre das Schrumpfen der Maandermuster in der Langsrich-

tung der R6hre kompensiert.

2. Stent nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
ersten und zweiten Maandermuster aus Draht ausgebildet

sind.

3. Stent nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
ersten und zweiten Maandermuster aus flachem Metall ge-

schnitten sind.



4. Stent nach einem der Ansprichel bis3, dadurch

gekennzeichnet, dass die erste und die zweite Richtung or-
thogonal sind.

Stent nach einem der Ansprichel bis4, dadurch
gekennzeichnet, dass bei Ausdehnung Anderungen in der
Form der Schlaufen dem Stent Steifigkeit verleihen, damit der
Stent ein Blutgefald oder Lumen auf einem gewinschten inne-

ren Durchmesser halten kann.

Ausdehnbarer Stent in der Form einer langgestreckten einstu-
ckigen Roéhre, welcher aus flachem Metall ausgebildet ist, mit
einer gemusterten Form, welcher in ein Blutgefald oder eine
andere Offnung in dem Kdrper einfiihrbar ist, in welchem bzw.
in welcher dieser ausdehnbar ist, um die sich ergebende
GroRRe des Lumens aufrechtzuerhalten, dadurch gekennzeich-
net, dass die gemusterte Form flexibel ist und eine Vielzahl
von ersten Maandermustern, welche sich in eine erste Rich-
tung erstrecken, und eine Vielzahl von zweiten Maandermus-
tern aufweisen, welche sich in eine zweite Richtung erstre-
cken, wobei die Maandermuster untereinander verbunden
sind, um eine Vielzahl von flexiblen Zellen zu bilden, so dass
bei Anbringung an einem Ballonkatheter der Stent leicht durch
die gekrimmten Blutgefal3e hindurchfihrbar ist, wobei jede
der flexiblen Zellen mit einer Vielzahl von Schlaufen versehen
ist, welche derart zusammenwirken, dass bei Ausdehnung des
Stents das Wachsen einiger der Schlaufen in der Langsrich-
tung der Rohre das Schrumpfen anderer Schlaufen in der
Langsrichtung der Rohre kompensiert, um jegliches signifi-
kantes Schrumpfen des Stents in der Lange wéahrend der

Ausdehnung zu eliminieren.



7.

10.

11.

12.

Stent nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass bei
Ausdehnung Anderungen in der Form der Schlaufen dem
Stent Steifigkeit verleihen, damit der Stent ein Blutgefal3 oder
Lumen auf einem gewtnschten inneren Durchmesser halten

kann.

Stent nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet, dass
die flexiblen Zellen des Stents aus orthogonalen miteinander
verwundenen ersten und zweiten Maandermustern gebildet

sind.

Stent nach einem der Anspriche6 bis8, dadurch
gekennzeichnet, dass die flexiblen Zellen des Stents aus mit-
einander verwundenen Umfangs- und Langsméaandermustern
gebildet sind, wobei bei Ausdehnung das Umfangswachsen
des Umfangsméaandermusters zumindest teilweise das Um-
fangsschrumpfen des Langsmaandermusters kompensiert und

umgekehrt.

Stent nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass die

Endabschnitte des Stents bei Ausdehnung etwas schrumpfen.

Stent nach einem der Anspriche 1 bis 10, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Stent in einer der nachfolgenden Arten
endbearbeitet ist: Platieren mit einem Schutzmaterial, Einbet-

ten eines Medikaments und Beschichten mit einem Material.

Flexibler, ausdehnbarer Stent in der Form einer langgestreck-
ten einstiickigen Rohre, welcher aus einem Muster gebildet
ist, welches im wesentlichen einheitliche Raume oder Zellen

definiert, welcher aus flachem Metall geschnitten ist, wobei der



Stent dadurch gekennzeichnet ist, dass bei seiner radialen
Ausdehnung seine Gesamtlange im wesentlichen gleich bleibt,
da einige Zellenelemente des Stents in der Langsrichtung der
Rohre wachsen, wahrend einige Zellenelemente des Stents in

der Langsrichtung der R6hre schrumpfen.

2.) Die Antragstellerin hat mit Schriftsatz vom 24. Oktober 2001 die vollstandige
Loschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Die Antragstellerin macht gel-
tend, dass der Gegenstand des angegriffenen Gebrauchsmusters weder neu sei,
noch auf einem erfinderischen Schritt beruhe und demnach nicht schutzfahig sei
(8 15 Abs. 1 Nr. 1 GebrMG). Ferner gehe der Gegenstand des Streitgebrauchs-
musters Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung
hinaus (8§ 15 Abs. 1 Nr. 3 GebrMG).

Zum Stand der Technik hat die Antragstellerin auf die Druckschriften

El: US5102417

E2: EP 0378 151 A2
E3: US4 733 665

E4: US 5 104 404 und
ES: EP 0540 290 A2

verwiesen.

Die Gebrauchsmusterinhaberin hat dem Ldschungsantrag mit Schriftsatz vom
9. Januar 2002 rechtzeitig widersprochen und beantragt, das Streitgebrauchs-
muster in vollem Umfang aufrechtzuerhalten. In ihrer Eingabe vom 25. Marz 2002
hat die Gebrauchsmusterinhaberin erklart, sie wolle das angegriffene Gebrauchs-
muster nur noch im Umfang der eingetragenen Schutzanspriiche 1 bis 5 verteidi-

gen; die eingetragenen Schutzanspriche 6 bis 12 wirden gestrichen. Der Schutz-



anspruch 1 des Streitgebrauchsmusters sei nicht unzuléassig erweitert; sein Ge-

genstand sei neu und beruhe auf einem erfinderischen Schritt.

Mit Schriftsatz vom 22. Mai 2003 hat sich die Gebrauchsmusterinhaberin von ihrer
Verzichtserklarung distanziert. Sie vertritt nunmehr den Standpunkt, dass sie an
die ihrer Meinung nach lediglich angekindigte Teilricknahme ihres Widerspruchs
nicht gebunden sei. Sie wolle deshalb das Streitgebrauchsmuster in vollem Um-

fang, d. h. unter Einbeziehung der Schutzanspriiche 6 bis 12 verteidigen.

Mit Eingabe vom 4. Juli 2003 hat die Nebenintervenientin ihren Beitritt zum LO-
schungsverfahren auf Seiten der Antragstellerin erklart. Sie begrindet ihr rechtli-
ches Interesse durch eine vor dem Landgericht Disseldorf wegen angeblicher
Gebrauchsmusterverletzung gegen sie anhangige Verletzungsklage. Die Neben-
intervenientin schliel3t sich dem Antrag der Antragstellerin, das Streitgebrauchs-
muster in vollem Umfang zu l6schen, an. Auch sie vertritt die Auffassung, der
Schutzanspruch 1 des Streitgebrauchsmusters sei unzulassig erweitert. Sein
Gegenstand sei in Anbetracht des im Verfahren befindlichen Standes der Technik
gemald den Druckschriften E1 bis E5 nicht schutzfahig. Bei der Erklarung der
Gebrauchsmusterinhaberin vom 25. Marz 2002 handle es sich zweifellos um einen

unwiderruflichen und unanfechtbaren Verzicht.

Die Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen Patent- und Markenamts hat das
Streitgebrauchsmuster durch ihren am 9. Juli 2003 verkiindeten Beschluss teilge-
|6scht, soweit es Uber die in der mindlichen Verhandlung vom 9. Juli 2003 uber-

reichten Schutzanspriche 1 bis 12 gemaR Hilfsantrag 1 hinausgeht.

Mit diesem Hilfsantrag werden neue Schutzanspriiche 6 und 12 sowie die einge-
tragenen Schutzanspriche 1 bis 5 und 7 bis 11 verteidigt.



Die Schutzanspriiche 6 und 12 gemal Hilfsantrag 1 lauten:

12.

Ausdehnbarer Stent in der Form einer langgestreckten einstu-
ckigen Roéhre, welcher aus flachem Metall ausgebildet ist, mit
einer gemusterten Form, welcher in ein Blutgefald oder eine
andere Offnung in dem Kdrper einfiihrbar ist, in welchem bzw.
in welcher dieser ausdehnbar ist, um die sich ergebende
GroRRe des Lumens aufrechtzuerhalten, dadurch gekennzeich-
net, dass die gemusterte Form flexibel ist und eine Vielzahl
von geraden und ungeraden ersten Maandermustern aufweist,
welche sich in eine erste Richtung erstrecken, wobei die unge-
raden ersten Maandermuster 180 ° aufer Phase zu den gera-
den ersten Maandermustern sind und zwischen jeweils zwei
geraden ersten Mdandermustern auftreten, und eine Vielzahl
von zweiten Maandermustern aufweist, welche sich in eine
zweite Richtung erstrecken, wobei die Maandermuster unter-
einander verbunden sind, um eine Vielzahl von flexiblen Zellen
zu bilden, so dass bei Anbringung an einem Ballonkatheter
der Stent leicht durch die gekrimmten Blutgefaf3e hindurch-
fuhrbar ist, wobei jede der flexiblen Zellen mit einer Vielzahl
von Schlaufen versehen ist, welche derart zusammenwirken,
dass bei Ausdehnung des Stents das Wachsen einiger der
Schlaufen in der Langsrichtung der Rohre das Schrumpfen
anderer Schlaufen in der Langsrichtung der Roéhre kompen-
siert, um jegliches signifikantes Schrumpfen des Stents in der

Lange wahrend der Ausdehnung zu eliminieren.

Flexibler, ausdehnbarer Stent in der Form einer langgestreck-
ten, einstickigen Rohre, welcher aus einem Muster ausgebil-
det ist, welches im wesentlichen einheitliche Raume oder Zel-

len definiert, welcher aus flachem Metall geschnitten ist, wobei
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der Stent dadurch gekennzeichnet ist, dass die Raume oder
Zellen zwischen einer Vielzahl von geraden und ungeraden
ersten M&andermustern in einer ersten Richtung und zwi-
schen einer Vielzahl von zweiten Maandermustern in einer
zweiten Richtung definiert sind, wobei die ungeraden ersten
M&andermuster 180 ° auRer Phase zu den geraden ersten
Maandermustern sind und zwischen jeweils zwei geraden
ersten M&andermustern auftreten, und dass der Stent bei sei-
ner radialen Ausdehnung seine Gesamtlange im wesentlichen
gleich bleibt, da einige Zellenelemente des Stents in der
Langsrichtung der Rohre wachsen, wéhrend einige Zellenele-

mente des Stents in der Langsrichtung der R6hre schrumpfen.

Gegen den vorgenannten Beschluss richten sich die Beschwerden der Beteiligten.

Mit ihrer Beschwerde betreibt die Antragstellerin weiterhin die vollstandige L6-
schung des Streitgebrauchsmusters. Sie vertritt die Auffassung, dass der einge-
tragene Schutzanspruch 1 unzuléassig erweitert sei und dass sein Gegenstand
durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik neuheitsschadlich vor-
weggenommen werde, zumindest aber diesem gegenuber nicht auf einem erfinde-
rischen Schritt beruhe. Der Verzicht der Gebrauchsmusterinhaberin auf die einge-
tragenen Schutzanspriche 6 bis 12 sei rechtswirksam. DarlUber hinaus macht die
Antragstellerin geltend, der Gegenstand des verteidigten Schutzanspruchs 1 sei
nicht ausfuhrbar. Der Anspruch decke einen sehr breiten Bereich von Stentstruktu-
ren ab, die aber zum ganz Uberwiegenden Teil die dem Streitgebrauchsmuster

zugrunde liegende Aufgabe nicht l6sten oder véllig unbrauchbar seien.

Auch die Nebenintervenientin hat im Beschwerdeverfahren den Standpunkt ver-
treten, dem Gegenstand des Streitgebrauchsmusters fehle es an der erforderli-
chen Klarheit, um dem zustandigen Fachmann eine konkrete Lehre zum techni-

schen Handeln zu geben.
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Die Antragstellerin beantragt,

die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, Feststellung der
Unwirksamkeit des Streitgebrauchsmusters und Zurickweisung

der Beschwerde der Gebrauchsmusterinhaberin.

Die Gebrauchsmusterinhaberin beantragt,

die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses, Zurlckweisung
des Feststellungsantrags, hilfsweise Zurickweisung des Feststel-
lungsantrags im Umfang des als Hilfsantrag bergebenen Schutz-
anspruchs 1, an den sich die Anspriche 4 und 5 anschlie3en, so-

wie Zurlckweisung der Beschwerde der Antragstellerin insoweit.

Im Ubrigen regt die Gebrauchsmusterinhaberin die Zulassung der Rechtsbe-

schwerde an.

Die Gebrauchsmusterinhaberin macht geltend, ein wirksamer Verzicht auf die ein-
getragenen Schutzansprtiche 6 bis 12 lage nicht vor. Der eingetragene Schutzan-
spruch 1 sei durch die urspringliche Offenbarung gedeckt und daher zuléassig. Der
im Verfahren befindliche Stand der Technik kdnne weder die Neuheit, noch den
erfinderischen Schritt des Streitgebrauchsmustergegenstandes in Frage stellen.
Dies gelte insbesondere auch flr den Gegenstand des als Hilfsantrag 1 in der
mindlichen Verhandlung tbergebenen neuen Schutzanspruchs 1.

Dieser lautet:

1. Ausdehnbarer Stent hergestellt aus flachem Metall, welcher
als eine langgestreckte einstiickige Réhre ausgebildet ist, mit
einer gemusterten Form, welcher in ein Blutgefal® einfihrbar

ist, in welchem er ausdehnbar ist, dadurch gekennzeichnet,
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dass die gemusterte Form flexibel ist und eine Vielzahl von
ersten Maandermustern, welche sich in eine erste Richtung
erstrecken, und eine Vielzahl von zweiten M&andermustern
aufweist, welche sich in eine zweite Richtung erstrecken, wo-
bei jedes der Maandermuster Schlaufen aufweist und die Ma-
andermuster derart verbunden sind, dass zumindest eine
Schlaufe jedes ersten Maandermusters zwischen den be-
nachbarten zweiten Maandermustern angeordnet ist, mit wel-
chen es verbunden ist, und zumindest eine Schlaufe jedes
zweiten Maandermusters zwischen den benachbarten ersten
Méaandermustern angeordnet ist, mit denen es verbunden ist,
wobei die Mdandermuster eine einheitliche Zellenstruktur defi-
nieren, in welcher die so angeordneten Schlaufen der ersten
und zweiten Maandermuster derart zusammenwirken, dass
beim Ausdehnen des Stents das Wachsen der Mdandermus-
ter in der Langsrichtung der Réhre das Schrumpfen der Ma-
andermuster in der Langsrichtung der Réhre kompensiert, und
wobei die Schlaufen des zweiten Maandermusters wahrend
des Biegens des Stents beim Ziehen durch gekrimmte Blut-
gefal3e die Form &ndern, um die Differenzen in der Lange zwi-
schen der Innenkrimmung und der Au3enkrimmung dadurch
auszugleichen, dass die Schlaufen der zweiten Maandermus-
ter nahe der Innenseite der Krimmung dichter zusammen sind
als die Schlaufen der zweiten Maandermuster auf der Aul3en-

seite der Krimmung, welche sich ausdehnen.

Die Nebenintervenientin hat mit Schriftsatz vom 10. Oktober 2005 ihren Beitritt
zum Ldschungsverfahren und mit Schriftsatz vom 11. Oktober 2005 ihre Be-

schwerde zurickgenommen.
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Die Beschwerde der Antragstellerin ist zuldssig und insofern begrindet, als sie zur
teilweisen Loschung des angegriffenen Gebrauchsmusters fiihrt, soweit dieses
Uber den in der mindlichen Verhandlung Ubergebenen Schutzanspruch 1 nach
Hilfsantrag 1, an den sich die eingetragenen Schutzanspriiche 4 und 5 anschlie-
Ren, hinausgeht. Der weitergehende Loschungsantrag der Antragstellerin und ihre
weiterreichende Beschwerde sind jedoch nicht begrindet, weil sich der Gegen-
stand des Schutzanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 im Sinne der 88 1 bis 3 GebrMG

als schutzfahig erweist.

1.) Auf die eingetragenen Schutzanspriiche 6 bis 12 ist wirksam verzichtet wor-
den. Denn mit Eingabe vom 25. Marz 2002 (Seite 1, 2. Absatz) hat die
Gebrauchsmusterinhaberin erklart, das angegriffene Gebrauchsmuster wirde nur
noch im Umfang der eingetragenen Schutzanspriche 1 bis 5 verteidigt, die einge-

tragenen Schutzanspriche 6 bis 12 hingegen wirden gestrichen.

Entgegen der Auffassung der Gebrauchsmusterinhaberin kann diese teilweise
Rucknahme des Widerspruchs nach ihrem Wirksamwerden nicht ihrerseits wieder
rickgéangig gemacht werden (vgl. BGH GRUR 1995, 210, Ls4, 211, 2.c - ,Lifter-
kappe“). Insofern geht der Einwand der Gebrauchsmusterinhaberin ins Leere, es
habe sich bei ihrer Verzichtserklarung lediglich um die Ankindigung eines Antrags
gehandelt, der wirksam erst in der mundlichen Verhandlung hétte gestellt werden
konnen. Eine Ausnahme von der in der vorstehend zitierten BGH-Entscheidung
angesprochenen Regelung ware allenfalls dann méglich, wenn sich der Verzichts-
erklarung nicht mit der notwendigen Eindeutigkeit entnehmen lieRe, in welchem
Umfang das angegriffene Gebrauchsmuster aufgegeben werden soll
(vgl. BGH GRUR 1997, 625, Ls2 - ,Einkaufswagen*). Dies ist hier jedoch ersicht-
lich nicht der Fall, da in der von der Gebrauchsmusterinhaberin abgegebenen
Verzichtserklarung unmissverstandlich von einer Streichung der eingetragenen

Schutzanspriiche 6 bis 12 die Rede ist.
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Insofern hat die Gebrauchsmusterabteilung in ihrem Beschluss vom 9. Juni 2003
durchaus zutreffend festgestellt, dass das Streitgebrauchsmuster im Umfang der
eingetragenen Schutzanspriiche 6 bis 12 wegen teilweiser Ricknahme des Wi-
derspruchs entsprechend 8 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG teilzuléschen sei. Daruber
hinaus vertritt die Gebrauchsmusterabteilung in dem Beschluss jedoch die Auffas-
sung, dass sich die Verzichtserklarung der Gebrauchsmusterinhaberin nicht auf
die Schutzanspriiche 6 bis 12 gemal} Hilfsantrag 1 erstrecke. Die in diesen neuen
Anspriichen ergéanzten Merkmale seien keineswegs trivial bzw. belanglos. Sie
hatten vielmehr substantiellen technischen Gehalt und fiihrten eine Beschréankung

der eingetragenen Gegenstande herbei.

Dieser Sichtweise vermag sich der Senat nicht anzuschlieen. Denn mit dem Ver-
zicht auf die eingetragenen Schutzanspriiche 6 bis 12 ist auf die darin bean-

spruchten Gegenstéande verzichtet worden, und zwar in deren allgemeinster Form.

Durch die Aufnahme weiterer Merkmale in die besagten Anspriche werden keine
anderen Gegenstande beansprucht, sondern lediglich spezielle Ausflihrungsfor-
men dieser Gegenstande, die von den eingetragenen Schutzansprichen bereits
mitumfal3t sind. Das Ansinnen der Gebrauchsmusterinhaberin, die wirksam abge-
gebene Verzichtserklarung dadurch zu umgehen, dass sie die betroffenen Gegen-
stande in eingeschrankter Form sozusagen ,wiederaufleben® lasst, kann deshalb

nicht zum Erfolg fuhren.

2.) Der eingetragene, nach Merkmalen gegliederte, ansonsten wortlich
wiedergegebene Schutzanspruch 1 lautet:

a) Ausdehnbarer Stent, welcher als eine langgestreckte einsti-
ckige Rohre ausgebildet ist, mit einer gemusterten Form, wel-
cher in ein Blutgefal? einfuhrbar ist, in welchem er ausdehnbar

ist,
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dadurch gekennzeichnet, dass

b)

c)

d)

f)

9)

h)

die gemusterte Form flexibel ist und

eine Vielzahl von ersten Maandermustern, welche sich in eine

erste Richtung erstrecken, und

eine Vielzahl von zweiten Maandermustern aufweist, welche

sich in eine zweite Richtung erstrecken,

wobei jedes der Mdandermuster Schlaufen aufweist und

die Maandermuster derart verbunden sind, dass zumindest
eine Schlaufe jedes ersten Maandermusters zwischen den
benachbarten zweiten Maandermustern angeordnet ist, mit

welchen es verbunden ist, und

zumindest eine Schlaufe jedes zweiten Mdandermusters zwi-
schen den benachbarten ersten Maandermustern angeordnet

ist, mit denen es verbunden ist,

wobei die Mdandermuster eine einheitliche Zellenstruktur defi-

nieren,

in welcher die so angeordneten Schlaufen der ersten und der
zweiten Maandermuster derart zusammenwirken, dass beim
Ausdehnen des Stents das Wachsen der M&andermuster in
der Langsrichtung der Réhre das Schrumpfen der M&aander-

muster in der Langsrichtung der R6hre kompensiert.
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Der nach Merkmalen gegliederte Schutzanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1 lautet:

a) Ausdehnbarer Stent

a’) hergestellt aus flachem Metall,

a) welcher als eine langgestreckte einstiickige R6hre ausgebildet

ist, mit einer gemusterten Form, welcher in ein Blutgefal3 ein-

fuhrbar ist, in welchem er ausdehnbatr ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

b) die gemusterte Form flexibel ist und

c) eine Vielzahl von ersten Mdandermustern, welche sich in eine

erste Richtung erstrecken, und

d) eine Vielzahl von zweiten Maandermustern aufweist, welche

sich in eine zweite Richtung erstrecken,

e) wobei jedes der Maandermuster Schlaufen aufweist und

f) die Maandermuster derart verbunden sind, dass zumindest
eine Schlaufe jedes ersten Maandermusters zwischen den
benachbarten zweiten Maandermustern angeordnet ist, mit

welchen es verbunden ist, und

g) zumindest eine Schlaufe jedes zweiten Maandermusters zwi-
schen den benachbarten ersten Maandermustern angeordnet

ist, mit denen es verbunden ist,



-17 -

h) wobei die Mdandermuster eine einheitliche Zellenstruktur defi-

nieren,

i) in welcher die so angeordneten Schlaufen der ersten und der
zweiten Maandermuster derart zusammenwirken, dass beim
Ausdehnen des Stents das Wachsen der M&andermuster in
der L&ngsrichtung der Réhre das Schrumpfen der M&aander-

muster in der Langsrichtung der R6hre kompensiert,

J) und wobei die Schlaufen des zweiten Maandermusters wah-
rend des Biegens des Stents beim Ziehen durch gekrimmte
Blutgefalle die Form @ndern, um die Differenzen in der Lange
zwischen der Innenkrimmung und der Auf3enkrimmung da-
durch auszugleichen, dass die Schlaufen der zweiten Maan-
dermuster nahe der Innenseite der Krimmung dichter zu-
sammen sind als die Schlaufen der zweiten Méaandermuster

auf der Aul3enseite der Krimmung, welche sich ausdehnen.

Die im Schutzanspruch 1 gemafd Hilfsantrag gegentber dem eingetragenen
Schutzanspruch 1 vorgenommenen Einfugungen bzw. Erganzungen sind kursiv

geschrieben.

3.) Nach den Angaben in der Beschreibungseinleitung betrifft das Streitge-
brauchsmuster Stents zum Implantieren in einen lebenden Korper. Unter einem
~Stent” ist dabei eine Vorrichtung aus korper-kompatiblem Material zu verstehen,
welches zum Aufweiten eines BlutgefaRes oder einer anderen Offnung in dem
Korper und zum Aufrechterhalten der resultierenden Grél3e des Lumens verwen-

det wird (Streitgebrauchsmusterschrift Seite 1, 1. und 2. Absatz).

Aus der eingangs erwahnten Entgegenhaltung E1 sind - den weiteren Ausfuhrun-

gen in der Streitgebrauchsmusterschrift zufolge - Stents in Form ausdehnbarer
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rohrenfoérmiger Implantate bekannt, welche mittels flexibler, schraubenférmiger
Verbinder miteinander verbunden sind. Diese Implantate sind aus einer Vielzahl
von Schlitzen gebildet, welche parallel zur Langsachse der Rohre angeordnet
sind. Die Gebrauchsmusterinhaberin sieht es bei diesem Stand der Technik als
nachteilig an, dass sich die Transplantate bei einer Aufweitung des Stents radial

ausdehnen und dabei in Langsrichtung schrumpfen (Seite 2, 2. Absatz).

Dem Streitgebrauchsmuster liegt von daher die Aufgabe zugrunde, einen flexiblen
Stent bereitzustellen, welcher wéahrend der Ausdehnung minimal in Langsrichtung

schrumpft (Seite 2, vorletzter Absatz).

Diese Aufgabe wird - nach dem wirksamen Verzicht auf die beiden nebengeord-
neten Schutzanspriiche 6 und 12 - durch einen Stent mit den im eingetragenen
Schutzanspruch 1 aufgefihrten Merkmalen a) bis i) geldst. Bei dem beanspruch-
ten Stent kommt es darauf an, dass eine Vielzahl von ersten und zweiten Maan-
dermustern vorgesehen ist, welche sich in eine erste und eine zweite Richtung
erstrecken [Merkmale c) und d)], wobei jedes der Mdandermuster Schlaufen auf-
weist [Merkmal e)] und die Mdandermuster derart verbunden sind, dass zumindest
eine Schlaufe jedes ersten Maandermusters zwischen den benachbarten zweiten
Maandermustern und zumindest eine Schlaufe jedes zweiten M&andermusters
zwischen den benachbarten ersten Mdandermustern angeordnet ist [Merkmale f)
und g)]. Darlber hinaus ist entscheidend, dass die Schlaufen der ersten und
zweiten Maandermuster zusammenwirken, und zwar derart, dass beim Ausdeh-
nen des Stents in radialer Richtung, beispielsweise durch einen aufblasbaren
Ballon, ein Wachsen der zweiten Maandermuster in der Langsrichtung der Rohre
erreicht wird, wodurch sich das Schrumpfen der ersten Maandermuster in der
Langsrichtung der Rohre kompensieren lasst [Merkmal i)]. Das Zusammenwirken
der beiden Arten von Maandermustern hat also zur Folge, dass sich zwar das
erste Maandermuster in radialer Richtung ausdehnt und dabei in Langsrichtung
verklrzt, dass diese Verkirzung jedoch durch die gleichzeitig erfolgende Langen-

ausdehnung des zweiten Maandermusters kompensiert wird und umgekehrt.
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4.) Die eingetragenen Schutzanspriche 1 bis 5 sowie der Schutzanspruch 1 ge-
malR Hilfsantrag, an welchen sich die eingetragenen Schutzanspriiche 4 und 5

anschlief3en, sind zulassig.

So umfasst der eingetragene Schutzanspruch 1 die Merkmale der urspriinglich
eingereichten Schutzanspriiche 1 bis 3 sowie 5 und findet dartber hinaus seine
inhaltliche Stutze in den in der urspringlichen Beschreibung (Seite 5, 1. Absatz bis
Seite 10, letzter Absatz) erlauterten Ausfihrungsbeispielen. Die eingetragenen
Schutzanspriiche 2 bis 4 entsprechen - in dieser Reihenfolge - den urspriinglichen
Schutzanspruchen 10, 11 und 8. Der eingetragene Schutzanspruch 5 geht auf die
ursprungliche Beschreibung (Seite 8, letzter Absatz bis Seite 9, erster Absatz) zu-

rick.

Die zusatzlich in den Schutzanspruch 1 gemald Hilfsantrag aufgenommenen
Merkmale a’) und j) sind ebenfalls durch die urspriingliche Offenbarung (urspring-
licher Schutzanspruch 11 und Beschreibung Seite 3, letzter Absatz, Seite 7,
2. Absatz sowie Seite 9, Zeilen 11 und 12) gedeckt.

Die Antragstellerin hat in der mindlichen Verhandlung geltend gemacht, der ein-
getragene Schutzanspruch 1 sei im Merkmal g) durch die Formulierung ,dass zu-
mindest eine Schlaufe jedes zweiten Mdandermusters zwischen den benachbar-
ten ersten Maandermustern angeordnet ist* gegentber den urspringlichen An-
meldungsunterlagen unzulédssig erweitert worden. In diesen Unterlagen seien
namlich nur Ausfihrungsformen offenbart, bei denen eine einzige Schlaufe jedes
zweiten Maandermusters zwischen den benachbarten ersten M&andermustern
angeordnet ist. Die Antragstellerin hat ferner die Auffassung vertreten, im ur-
sprunglichen Schutzanspruch 1 sei von geraden und ungeraden ersten Maander-
mustern die Rede, wobei sich die ungeraden M&andermuster um 180 ° auRer
Phase zu den geraden Maandermustern befanden. Dieses Merkmal fehle im ein-
getragenen Anspruch 1, ohne dass die Anmeldungsunterlagen eine Offenbarung

fur diese Verallgemeinerung enthielten.
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Entgegen der Auffassung der Antragstellerin sind beide Anderungen durch die ur-
sprunglichen Anmeldungsunterlagen gedeckt. Denn in dem die Seiten 2 und 3
verbindenden Absatz ist davon die Rede, dass die ersten Maandermuster mit den
zweiten Maandermustern verschlungen sind. Eine Einschréankung dahingehend,
dass sich jeweils nur eine Schlaufe jedes zweiten Mdandermusters zwischen den
benachbarten ersten Maandermustern befinden soll, kann aus dieser sehr allge-
mein gehaltenen Offenbarungsstelle nicht hergeleitet werden. Was die geraden
und ungeraden Maandermuster sowie die Phasenbeziehung zueinander anbe-
langt, so wird in den Anmeldungsunterlagen (vgl. Seite 3, 2. Absatz) ausgefihrt,
dass es sich hierbei um ein Ausfuhrungsbeispiel handelt. Insofern ist in Verbin-
dung mit der vorstehend zitierten Textstelle (Seite 2, letzter Absatz bis Seite 3,
1. Absatz) davon auszugehen, dass die besagten Merkmale beim Streit-
gebrauchsmustergegenstand zwar vorhanden sein kdnnen, aber nicht zwingend

vorhanden sein mussen.

5.) Der hier zustandige Durchschnittsfachmann ist ein mit der Entwicklung von
Stents befasster, berufserfahrener Fachhochschulingenieur der Fachrichtung
Feinwerktechnik, der bei seiner Arbeit in stdndigem Kontakt zu einem auf dem
Gebiet der Gefal3chirurgie tatigen Mediziner steht.

6.) Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemal3 Haupt- und Hilfsantrag ist fur
den vorstehend definierten Fachmann ausfuhrbar. Denn der Fachmann wird durch
die Streitgebrauchsmusterschrift in die Lage versetzt, den beanspruchten Stent zu
realisieren. Selbst wenn er die im Merkmal i) des Schutzanspruchs 1 aufgefuhrten
Wirkungsangaben nicht auf Anhieb verstehen sollte, so wird er doch aufgrund der
gesamten Gebrauchsmusterunterlagen, insbhesondere aufgrund der Figuren 5A
und 5B mit zugehoriger Beschreibung (Seite 8, 2. und 3. Absatz) ohne weiteres
erkennen, was mit diesem Merkmal gemeint ist und wie es verwirklicht werden
kann. Denn die Angaben, die der Fachmann zur Ausfiihrung des Streitgebrauchs-
mustergegenstandes bendtigt, missen nicht im Schutzanspruch 1 enthalten sein.

Es genugt, wenn sie sich aus dem Inhalt der Gebrauchsmusterschrift insgesamt
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ergeben (vgl. hierzu fur das Patentrecht BGH GRUR 2003, 223, Ls, 225 - ,Kupp-
lungsvorrichtung 1I¥). Die Tatsache, dass vom Schutzanspruch 1 Stentstrukturen
mitumfaldt sind, welche die gestellte Aufgabe, wie die Antragstellerin geltend ge-
macht hat, moglicherweise nur unvollkommen oder Utberhaupt nicht l6sen, stellt

die Ausfuhrbarkeit der geschitzten Lehre nicht in Frage.

a) Der Gegenstand des mit dem Hauptantrag verteidigten, eingetragenen
Schutzanspruchs 1 kann zwar als neu gelten, beruht jedoch nicht auf einem erfin-

derischen Schritt des zustandigen Fachmanns.

Wie in der Streitgebrauchsmusterschrift (Seite 5, 2. Absatz) ausgefthrt ist, will die
Gebrauchsmusterinhaberin unter einem Maandermuster ein periodisches Muster
um eine Mittellinie verstanden wissen. Ein Stent mit derartigen periodischen Mus-
tern ist auch aus der eingangs genannten Entgegenhaltung E2 bekannt. Diese
Druckschrift (vgl. insbesondere die Figur 2A und die Beschreibung Spalte 4,
Zeile 15 bis Spalte 5, Zeile 11) offenbart einen ausdehnbaren Stent, von dem sich
der Gegenstand des eingetragenen Schutzanspruchs 1 nur hinsichtlich des
Merkmals d) unterscheidet, welches unter anderem besagt, dass eine Vielzahl
zweiter Maandermuster vorgesehen sind. Ansonsten ist auch der aus der E2 be-
kannte, in ein Blutgefal3 einfuhrbare Stent in dem Blutgefal? ausdehnbar und als
langgestreckte, einstiickige Ro6hre mit einer gemusterten Form ausgebildet
[Merkmal a)], wobei die gemusterte Form flexibel ist [Merkmal b)] und eine Viel-
zahl von ersten Maandermustern (loops 50) aufweist, die sich in einer ersten
Richtung erstrecken [Merkmal c)]. Ferner sind beim Stand der Technik (E2) zwel
zweite Maandermuster (back bone 52) vorhanden, die sich in einer zweiten Rich-
tung erstrecken [vgl. Merkmal d)], wobei jedes der Maandermuster (50, 52)
Schlaufen (54) aufweist [Merkmal e)] und die Maandermuster (50, 52) derart ver-
bunden sind, dass zumindest eine Schlaufe (54) jedes ersten Maandermus-
ters (50) zwischen den benachbarten zweiten M&andermustern (52) angeordnet
ist, mit welchen es verbunden st [Merkmalf)], und zumindest eine

Schlaufe (54)jedes zweiten Maandermusters (52) zwischen den benachbarten
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ersten Maandermustern (50) angeordnet ist, mit denen es verbunden ist [Merk-
mal g)], und wobei die Maandermuster (50, 52) eine einheitliche Zellenstruktur
definieren [Merkmal h)].

Entgegen der in der mundlichen Verhandlung vorgetragenen Auffassung der
Gebrauchsmusterinhaberin ist aber auch das Merkmali) des eingetragenen
Schutzanspruchs 1 beim Stand der Technik nach der E2 erfiullt. Denn durch das
radiale Ausdehnen des Stents werden die Schlaufen des ersten Maandermus-
ters (50) gestreckt, was zwangslaufig eine Glattung der Schlaufen des zweiten
Méaandermusters (52) zur Folge hat, so dass - mit anderen Worten - die Schlaufen
des ersten und des zweiten Maandermusters (50, 52) derart zusammenwirken,
dass beim Ausdehnen des Stents das Wachsen der Maandermuster in der Langs-
richtung der Rohre das Schrumpfen der Maandermuster in der Langsrichtung der
Rohre kompensiert, wie dies insoweit im Merkmal i) des Schutzanspruchs 1 bean-
sprucht wird.

Was nun das angesprochene Unterscheidungsmerkmal anbelangt, so liegt es im
Rahmen der handwerklich-konstruktiven Routine des Fachmanns, anstelle der
zwei in der E2 offenbarten zweiten Maandermuster eine Vielzahl solcher Maan-
dermuster vorzusehen. Ein Anlass fur eine solche Vorgehensweise koénnte bei-
spielsweise darin liegen, dass der Fachmann die Stabilitat des bekannten Stents

erhohen mochte, falls sich dieser beim Einfihren in ein Blutgefald verdrillen sollte.

b) Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemal} Hilfsantrag ist neu.

aa) Die Druckschriften E2 (vgl. die Figur 2A und die Beschreibung Spalte 4,
Zeile 15 bis Spalte 5, Zeile 11) und E4 (vgl. die Figur 3 und die Beschreibung
Spalte 3, Zeile 40 bis Spalte 4, Zeile 37) nehmen den Gegenstand dieses Schutz-
anspruchs nicht vorweg, da bereits dessen zusatzliches Merkmal a’) gemalf vor-

stehender Merkmalsgliederung bei diesem Stand der Technik nicht erfullt ist.
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bb) Auch die weiteren, im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen E1, E3
und 5 vermogen die Neuheit des Gegenstandes des Schutzanspruchs 1 gemaf
Hilfsantrag nicht in Frage zu stellen. Zwar handelt es sich bei den in diesen Druck-
schriften offenbarten Stents durchweg um solche, die - entsprechend dem Merk-
mal a’) - aus flachem Metall hergestellt sind. In keinem der drei Dokumente wird
jedoch ein Stent beschrieben, der aul3er einer Vielzahl von ersten Maandermus-
tern, die sich in einer ersten Richtung erstrecken, auch noch eine Vielzahl zweiter
Maandermuster aufweist, die sich in einer zweiten Richtung erstrecken, wie dies
insoweit im Merkmal h) des Schutzanspruchs 1 gemalfd Hilfsantrag beansprucht

wird.

Die Entgegenhaltung E1 (vgl. die Figuren la, 7 und 9 und die Beschreibung
Spalte 6, Zeile 21 bis Spalte 7, Zeile 2, Spalte 7, Zeilen 19 bis 63 sowie Spalte 11,
Zeile 35 bis Spalte 12, Zeile 6) offenbart einen aus réhrenférmigen Gebilden (tu-
bular members 71) zusammengesetzten Stent. Selbst wenn man - der Sichtweise
der Antragstellerin folgend - die durch Schlitze (slots 82) voneinander getrennten
Stentabschnitte (elongate members 75) als erstes Maandermuster im Sinne des
Streitgebrauchsmusters deuten wirde, so fehlt ersichtlich ein zweites solches Ma-
andermuster. Statt dessen sind einzelne Stentbereiche (71) durch s-férmige Bru-
ckenelemente (connector members 100) miteinander verbunden. Eine Kompensa-
tion der Schrumpfung des Stents bei dessen radialer Ausdehnung, wie dies im
Merkmal i) des Schutzanspruchs 1 beschrieben ist, wird durch diese Briickenele-

mente (100) nicht ermoglicht.

Die Druckschrift E3 (vgl. die Figur 2A und die Beschreibung Spalte 6, vorletzte
Zeile bis Spalte 7, Zeile 28) geht Gber den Offenbarungsgehalt der E1 nicht hin-

aus.

Die E5 (vgl. die Figuren5 und 11 sowie die Beschreibung Spalte 6, Zeilen 24
bis 44 sowie die Zusammenfassung) schlie3lich offenbart einen Stent mit einer

Vielzahl in Umfangsrichtung verlaufender erster Maandermuster (cylindrical ele-
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ments 12), die durch kurze, geradlinig verlaufende Briickenelemente (interconnec-
ting elements 13) miteinander verbunden sind. Ein zweites M&andermuster, wie
dies durch das Merkmal d) des Schutzanspruchs 1 gefordert wird, ist auch bei

diesem Stand der Technik nicht vorgesehen.

Die Antragstellerin hat in der mindlichen Verhandlung anhand mehrerer kolorier-
ter Skizzen, die auf den Figuren der Entgegenhaltungen E1, E3 und E5 basieren,
gleichwonhl versucht, das Vorhandensein zweiter Maandermuster bei den bekann-
ten Stents zu belegen. Dieser Sichtweise vermag sich der Senat schon deswegen
nicht anzuschliel3en, weil die Antragstellerin bei ihnrem Vorgehen regelmanRig Teile
der beim Stand der Technik zwingend vorhandenen Stentstrukturen weglassen
muss, um zu der von ihr gewlnschten Interpretation zu gelangen. Dies wider-

spricht jedoch dem in den genannten Entgegenhaltungen tatséchlich Offenbarten.

c) Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 gemalR Hilfsantrag beruht auch auf

einem erfinderischen Schritt des zustandigen Fachmanns.

Denn die Druckschrift E2, die - wie dargelegt - den nachstliegenden Stand der
Technik reprasentiert, vermag dem Fachmann den beanspruchten Gegenstand
weder fur sich genommen, noch unter Einbeziehung des ubrigen, im Verfahren
befindlichen Standes der Technik nahezulegen. In der E2 findet sich namlich kei-
nerlei Hinweis, dass es von Vorteil sein konnte, von dem hier zur Herstellung des
bekannten Stents ausschlie3lich verwendeten Draht abzuriicken und statt dessen
flaches Metall einzusetzen, wie dies im Merkmal a’) des Schutzanspruchs 1 ge-
mal3 Hilfsantrag beansprucht wird. Da sich Stents aus Draht und solche aus fla-
chem Metall hinsichtlich ihrer Herstellung und ihrer Eigenschaften grundlegend
unterscheiden, ist der Fachmann vielmehr gehalten, ausgehend von dem in der
Druckschrift E2 beschriebenen Drahtstent, das darin verwirklichte, in sich fertige

Konzept beizubehalten.
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Aus diesem Grunde kdnnen auch die Entgegenhaltungen E1, E3 und E5, obgleich
sie unbestritten Stents aus Flachmaterial offenbaren, den Fachmann nicht dazu
veranlassen, auf die gemaR E2 vorgesehene Drahtstruktur zu verzichten, und statt
dessen - mit einer vollig anderen Herstellungsmethode - einen Stent aus flachem
Metall zu fertigen. Ungeachtet des zusatzlichen Merkmals ) des Schutzan-
spruchs 1 gemal3 Hilfsantrag bedurfte es fur den Fachmann somit bereits eines
erfinderischen Schrittes, um bei einem Stent aus Draht dennoch das Merkmal a’)

zu verwirklichen.

7.) Die zusammen mit dem Schutzanspruch 1 nach Hilfsantrag verteidigten
Schutzanspriiche 4 und 5 betreffen vorteilhafte, nicht selbstverstandliche Weiter-
bildungen des Gebrauchsmustergegenstandes gemald Schutzanspruch 1 nach

Hilfsantrag und sind deshalb zusammen mit diesem rechtsbestandig.

8.) Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG i. V. m. § 84

Abs. 2 PatG und § 92 Abs. 1 ZPO. Die Billigkeit erfordert keine abweichende Ent-

scheidung, § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG.

Mullner Dr. Maksymiw Dr. HaulRRler
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