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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche
Verhandlung vom 16. Januar 2014 durch die Richter Groning, Dr. Grabinski,

Dr. Bacher und Hoffmann sowie die Richterin Schuster

fur Recht erkannt:

Die Berufungen gegen das am 7. Februar 2012 verkundete Urteil des
1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts werden zu-

rickgewiesen.

Von den Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Klagerin ein

Viertel und die Beklagte drei Viertel.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fur die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 1 491 259 (Streitpatents), das ein
Zentrifugationselement und dessen Verwendung betrifft. Das Streitpatent ist
aus einer Teilanmeldung hervorgegangen. Die Stammanmeldung ist am 7. April
2000 unter Inanspruchnahme der Prioritéat einer europaischen Anmeldung vom
9. April 1999 eingereicht worden. Patentanspruch 1, auf den die Gbrigen sechs
Patentansprtiche zurickbezogen sind, lautet in der erteilten Fassung in der Ver-

fahrenssprache:

Organe de centrifugation comprenant un élément de centrifugation (2) comportant
une chambre de séparation annulaire (3) et une pluralité de conduits (4a, 5a, 6a),
cet organe étant conformé pour tourner autour d'un axe pour séparer les compo-
sants d'un liquide, en particulier du sang, ladite pluralité de conduits (4a, 5a, 6a)
présentant un seul élément tubulaire, caractérisé en ce qu'il comprend:

une base (2a) en forme de disque;

une paroi cylindrique externe (2d) s'étendant depuis la base (2a);

une paroi cylindrique interne (2c) s'étendant depuis la base (2a) et espacée de la
paroi externe (2b) de maniére a définir ladite chambre de séparation annulaire (3)
entre elles;

un logement tubulaire (10) s'étendant pratiquement coaxialement audit axe de ro-
tation depuis la base (2a) pour recevoir une extrémité d'un organe tubulaire (9); et
une pluralité de canaux (4, 5, 6) s'étendant radialement formés dans la base (2a)
de l'organe de centrifugation, chaque canal (4, 5, 6) ménageant une communica-
tion entre un conduit respectif (4a, 5a, 6a) de I'organe tubulaire (9) et la chambre
de séparation (3), cet élément de centrifugation (2) présentant un rayon entre 25 et

50 mm et une hauteur entre 75% et 125% de son rayon.

Die Klagerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents gehe
Uber den Inhalt der ursprunglich eingereichten Unterlagen hinaus und sei nicht

patentfahig. Ferner sei die Erfindung nicht so deutlich und vollstandig offenbart,
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dass ein Fachmann sie ausfiihren kdnne. Die Beklagte hat das Streitpatent in
geanderter Fassung mit einem Hauptantrag und zwei Hilfsantragen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent fur nichtig erklart, soweit sein Ge-
genstand Uber die mit dem zweiten Hilfsantrag verteidigte Fassung hinausgeht,
und die Klage im Ubrigen abgewiesen. Dagegen wenden sich beide Parteien
mit der Berufung. Die Klagerin begehrt weiterhin eine vollstandige Nichtig-
erklarung. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent in erster Linie in der Fassung
ihres erstinstanzlichen Hilfsantrags Nr. 1, hilfsweise in der Fassung des ange-

fochtenen Urteils.

Entscheidungsgriinde:

Beide Rechtsmittel sind zuléssig, aber unbegrtindet.

l. Das Streitpatent betrifft ein Zentrifugierorgan mit einem in besonde-
rer Weise ausgestalteten Zentrifugierelement, das geeignet ist, die Bestandteile

von Blut voneinander zu trennen.

1. Nach den Ausfiihrungen in der Streitpatentschrift weisen fur diesen
Zweck geeignete Zentrifugen in der Regel einen Schlauch fur die Zufiihrung
und Ableitung der Flussigkeit auf. Das eine Ende dieses Schlauchs ist fest mit
dem sich drehenden Zentrifugierorgan verbunden, das andere Ende ebenfalls
fest mit dem sich nicht bewegenden Teil der Zentrifuge. Um einer Verdrillung
des Schlauchs wahrend des Betriebs der Zentrifuge entgegenzuwirken, wird
der Schlauch so angeordnet, dass er eine offene Schleife bildet, deren Enden in
dieselbe Richtung zeigen. Diese Schleife wird ebenfalls in eine Drehung ver-
setzt, und zwar in derselben Drehrichtung, aber mit der halben Drehgeschwin-

digkeit wie das Zentrifugierorgan.
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Um die dabei auftretenden Zug- und Biegebelastungen des Schlauchs zu
begrenzen, wurden die im Stand der Technik bekannten Zentrifugen nach den
Ausfuhrungen in der Streitpatentschrift mit einer relativ geringen Drehge-
schwindigkeit von 200 bis 400 rad pro Sekunde (ungefahr 1.900 bis 3.800 Um-
drehungen pro Minute) betrieben, weshalb der Zentrifugenrotor einen relativ
grol3en Durchmesser habe aufweisen mussen, um die erforderlichen Beschleu-
nigungswerte erzielen zu konnen. Die Zentrifugierorgane hétten deshalb Ubli-
cherweise eine relativ geringe Hohe und einen relativ groRen Durchmesser auf-
gewiesen, der deutlich tlber 200 mm gelegen habe. Dies habe Zentrifugenroto-
ren mit einer Masse von mehreren Kilogramm erfordert, die nur mit hohem Auf-

wand herzustellen gewesen seien.

Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem,
ein fur den genannten Zweck geeignetes Zentrifugierorgan zur Verfligung zu
stellen, das kleiner und leichter ist und das kostengunstiger hergestellt werden

kann.

2.  Zur Losung dieses Problems schlagt das Streitpatent ein Zentrifu-
gierorgan vor, dessen Merkmale nach der im Berufungsverfahren in erster Linie
verteidigten Fassung von Patentanspruch 1 sich wie folgt gliedern lassen (die
abweichende Gliederung des Patentgerichts ist in eckigen Klammern wiederge-
geben; die Unterschiede gegentber der erteilten Fassung sind durch Unter-

streichungen und Durchstreichungen hervorgehoben):

1. [3] Das Zentrifugierorgan ist so gestaltet, dass es sich um eine

Achse dreht, um die Bestandteile eirerFlissigkeit—insbesen

dere-von Blut zu trennen.

2. Das Zentrifugierorgan umfasst:
a) [1] ein Zentrifugierelement (2),

(1) das eine ringférmige Trennkammer (3),
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(2) [10a] einen Radius zwischen 25 und 50 mm

(3) [10b] und eine Hbhe zwischen 75% und 125% sei-
nes Radius aufweist;

b) [2] eine Mehrzahl von Leitungen (4a, 5a, 6a), [4] die ein
einziges rohrférmiges Element darstellen;

c) [5] eine Basis (2a) in Gestalt einer Scheibe;

d) [6] eine zylindrische Auf3enwand (2d), die sich von der

Basis (2a) her erstreckt;

e) [7] eine zylindrische Innenwand (2c),

(1) [7a] die sich von der Basis (2a) her erstreckt

(2) [7b] und von der AuRRenwand (2d) so beabstandet
ist, dass die ringférmige Trennkammer (3) zwischen
ihnen definiert wird,;

f)  [8] ein rohrférmiges Lager (10),

(1) [8a] das sich praktisch koaxial zu der Drehachse
von der Basis (2a) her erstreckt,

(2) [8b] um ein Ende eines rohrférmigen Organs (9)
aufzunehmen;

g) [9] und eine Mehrzahl von Kanalen (4, 5, 6),

(1) [9a] die sich radial erstrecken und in der Basis (2a)
des Zentrifugierorgans gebildet werden,

(2) [9b] wobei jeder Kanal (4, 5, 6) eine Verbindung
zwischen einer entsprechenden Leitung (4a, 5a, 6a)
des rohrférmigen Organs (9) und der Trennkammer
(3) herstellt.

Nach der Fassung, die Patentanspruch 1 durch das angefochtene Urteil
erhalten hat und die die Beklagte weiterhin mit inrem Hilfsantrag verteidigt, sind

zusétzlich folgende Merkmale vorgesehen:
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2. g (3) [11]und wobei jeder Kanal (4, 5, 6) einen Endpunkt
im Inneren der Trennkammer (3) aufweist

(4) [12] und jeder Endpunkt eine andere radiale Lage in
der Trennkammer (3) einnimmt,

(5) [13] so dass eine Verbindung mit je einem anderen
abzutrennenden Bestandteil der Flussigkeit herge-
stellt wird;

h)  [14] ein Doppelprisma (3a),

(1) [15] das in der Trennkammer (3) angeordnet ist

(2) [16] und mit einer optischen Vorrichtung (35) so zu-
sammenwirkt, dass das Niveau eines ausgewahlten
Bestandteils in der Trennkammer (3) erkannt wer-

den kann.

Nach beiden Antrdgen enthalt Patentanspruch 1 ferner einen ausdrickli-
chen Hinweis darauf, dass das Merkmal der unteren Bereichsgrenze von 25
mm und des EinschlieRens des Werts von 50 mm in die obere Bereichsgrenze
fur den Radius und das Merkmal der oberen Bereichsgrenze von 125% und des
EinschlieRens des Werts von 75% in die untere Bereichsgrenze fur die Hohe

eine unzulassige Erweiterung darstellen.

3. Einige Merkmale bedurfen ndherer Erérterung.

a) Die in der Beschreibung des Streitpatents fur Zentrifugen zur Tren-
nung von Blutbestandteilen als Ublich bezeichnete und auch bei dem in der
Streitpatentschrift geschilderten Ausfiihrungsbeispiel verwirklichte Ausfiihrungs-
form, bei der eine Verdrillung des Schlauchs dadurch verhindert wird, dass die-
ser in Form einer Schleife mit koaxialen Enden angeordnet wird, die mit der
halben Drehgeschwindigkeit um dieselbe Achse rotiert, wie das Zentrifugati-

onselement (von den Parteien auch als rotierende Nabelschnur bezeichnet), ist,
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wie das Patentgericht zutreffend und von den Parteien unbeanstandet ent-
schieden hat, durch Patentanspruch 1 nicht zwingend vorgegeben.

In Merkmal 1 [3] ist zwar vorgesehen, dass sich das Zentrifugierorgan - zu
dem gemal? Merkmal 2b [2] auch ein rohrférmiges Element mit einer Mehrzahl
von Leitungen (von den Parteien als Nabelschnur bezeichnet) gehort - um eine
Achse dreht. Selbst wenn dem zu entnehmen sein sollte, dass sich auch das
rohrférmige Element in irgendeiner Weise um diese Achse drehen muss, erga-
be sich daraus aber keine Festlegung auf die eingangs genannte Ausfihrungs-
form. Eine Festlegung auf diese Ausfuhrungsform findet sich nur in Patentan-
spruch 5 der erteilten Fassung, dem Patentanspruch 3 in der Fassung des an-

gefochtenen Urteils entspricht.

b) Nach Merkmal 1 [3] muss das Zentrifugierorgan geeignet sein, die
Bestandteile von Blut zu trennen. Daraus ergeben sich, wie das Patentgericht
ebenfalls zutreffend gesehen hat, keine weitergehenden Festlegungen tber die

Art der Trennung oder die Umstande, unter denen sie erfolgt.

In der Beschreibung des Streitpatents wird als Einsatzzweck zwar die
Trennung des Blutplasmas von den Ubrigen Bestandteilen (Plasmaphorese)
wahrend einer Blutspende hervorgehoben (z.B. Abs. 9). Diese Konkretisierung
hat in Patentanspruch 1 aber keinen Niederschlag gefunden. Darlber hinaus
wird in der Beschreibung ausgefihrt, die erfindungsgemalle Vorrichtung sei
auch fur andere Einsatzzwecke geeignet, zum Beispiel zur Trennung von roten
Blutkdrperchen, weilRen Blutkérperchen und Blutplattchen (Abs. 16) sowie fur
therapeutische Anwendungen wie etwa das Waschen von Blutkdrperchen
(Abs. 44 1.).

c) Hinsichtlich der in Merkmal 2d [6] vorgesehenen Aul3enwand und der
in Merkmalsgruppe 2e [7] vorgesehenen Innenwand enthélt Patentanspruch 1

lediglich Festlegungen fir die raumliche Anordnung, nicht aber fur die Art und
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Weise, in der diese mit der in Merkmal 2c [5] vorgesehenen Basis verbunden
sind.

In der Beschreibung des Ausfihrungsbeispiels wird zwar ausgefihrt, Ba-
sis und Oberteil seien zwei Teile, die durch SchweiRen oder Kleben zusam-
mengeflgt seien (Abs. 15 Z. 27-31). Diese spezielle Ausgestaltung hat in Pa-
tentanspruch 1 aber keinen Niederschlag gefunden.

d) Das nach dem Hilfsantrag zusatzlich vorgesehene Doppelprisma ist
ein Korper, der lichtdurchlassig ist und in das Innere der Trennkammer hinein-

ragt.

Diese Anordnung ermoglicht es, mit Hilfe einer optischen Vorrichtung, ins-
besondere einer Lichtquelle und einer Detektoreinrichtung, Informationen dar-
Uber zu erhalten, welches Niveau ein bestimmter Blutbestandteil aufweist. Die-
se Messwerte konnen nach den Ausfuhrungen in der Beschreibung des Streit-
patents eingesetzt werden, um die Forderleistung einer Pumpe an das jeweilige

Flissigkeitsniveau anzupassen.

Welche besonderen Anforderungen sich aus dem Begriff "Doppelprisma”
(double prisme) ergeben, wird in der Beschreibung des Streitpatents nicht néa-
her aufgezeigt. Nach dem insoweit Ubereinstimmenden und vom Senat als zu-
treffend angesehenen Vortrag der Parteien ist dieses Merkmal schon dann er-
fullt, wenn das Prisma zwei Seitenflachen aufweist, die an die Trennlinie zwi-
schen zwei Blutbestandteilen angrenzen und im Verhaltnis zu dieser Trennlinie

in spitzem Winkel verlaufen.

II.  Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt

begrindet:
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Die Erfindung sei im Patent so deutlich und vollstdndig offenbart, dass ein
Fachmann sie ausfihren kdnne. Entgegen der Auffassung der Klagerin sei der
Streitpatentschrift nicht zu entnehmen, dass fiur den Betrieb des beispielhaft
genannten Zentrifugierelements mit 40 mm Ho6he und 40 mm Radius eine
Drehzahl von 6.000 Umdrehungen pro Minute erforderlich sei. Dieser Wert sei
nur beispielhaft genannt. Um einen Beschleunigungswert von 375 g zu errei-
chen, der zum Beispiel in K20 als Ublich bezeichnet werde, gentige eine Dreh-
zahl von rund 3.650 Umdrehungen pro Minute. Im Stand der Technik sei aber
bereits von Drehzahlen von 3.400 oder 4.000 Umdrehungen pro Minute berich-

tet worden. Nach K27 genlige sogar eine Beschleunigung von 50 g.

Der Gegenstand des Streitpatents gehe nicht Gber den Inhalt der ur-
sprunglich eingereichten Unterlagen hinaus. Bereits der Anmeldung, deren Pri-
oritat in Anspruch genommen werde und die als europaische Patentanmeldung
1 043 072 (K4) veroffentlicht sei, habe der Fachmann entnehmen kénnen, dass
der Kern der Erfindung in der Dimensionierung bestehe, insbesondere in der
Verkleinerung des Durchmessers des in K4 als cuvette bezeichneten Zentrifu-
gierelements. Die Anmelderin sei deshalb nicht gehindert gewesen, auf das
Zentrifugierorgan mit diesem Zentrifugierelement einen selbstandigen Anspruch
zu richten. Die Verwendung des Begriffs "Zentrifugierelement" (élément de
centrifugation) anstelle von "cuvette" stelle keine Erweiterung dar. Entgegen der
Auffassung der Klagerin sei als "cuvette" im Sinne von K4 nicht nur eine wan-
nen- oder muldenférmige Schussel anzusehen; darunter sei vielmehr ein Gefal
zu verstehen, wie es in der in K4 wiedergegebenen Figur 1 dargestellt und in
den zugehotrenden Textpassagen ndher beschrieben sei. K4 sei auch zu ent-
nehmen, dass sich das rohrférmige Element 9 um dieselbe Achse drehe wie
das Zentrifugierelement 2. Der Umstand, dass in Anspruch 1 nicht angegeben
sei, das rohrformige Element 9 musse schmiegsam oder flexibel sein, fuhre

nicht zu der Schlussfolgerung, dass es starr sein muisse.
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Eine unzulassige Erweiterung liege zwar darin, dass das Streitpatent fur
Radius und Hbhe einen festen Wertebereich vorgebe, wahrend die dem Streit-
patent zugrundeliegende Teilanmeldung (K2) lediglich einseitig begrenzte Wer-
tebereiche enthalte, namlich einen Radius von weniger als 50 mm und eine Ho6-
he von mehr als 75% des Radius. Dies fuhre jedoch nicht zur Nichtigerklarung
des Streitpatents, weil die geschutzte Lehre durch Einfugung der nicht offenbar-

ten Merkmale lediglich konkretisiert werde.

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des erstinstanzli-
chen Hauptantrags und des ersten Hilfsantrags (die sich nur hinsichtlich des
Disclaimers unterscheiden) sei dem Fachmann, einem Diplomingenieur mit
Fachhochschulausbildung in der Fachrichtung Maschinenbau mit Kenntnissen
und Erfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Zentrifugen zur Verar-

beitung von Blut, durch den Stand der Technik nahegelegt gewesen.

In der deutschen Offenlegungsschrift 29 48 177 (K11) sei ein Zentrifugier-
organ offenbart, das nahezu alle in Patentanspruch 1 vorgesehenen Merkmale
aufweise. Nicht offenbart seien lediglich die Abmessungen entsprechend der
Merkmale 10a und 10b [2a(2) und 2a(3)] und die Gestaltung des Anschlusses
als rohrférmiges Lager entsprechend der Merkmalsgruppe 8 [2f]. Hinsichtlich
beider Aspekte habe sich der Fachmann ohnehin im Stand der Technik infor-
mieren mussen, weil K11 keine Malangaben enthalte und nicht néher be-

schreibe, wie der darin erwahnte Mehrfachschlauch beschaffen sei.

In dem japanischen Gebrauchsmuster Sho 56-127749 (K27) sei ein
Zentrifugierelement zum Trennen von Blut offenbart, dessen Radius mit 20 bis
100 mm und dessen Hohe mit 20 bis 80 mm angegeben sei. Ferner werde dort
ausgefuhrt, das Volumen der Trennkammer solle klein sein, um die Belastung
der Blut gebenden Person gering zu halten. Aufgrund dieser Angaben habe der
Fachmann ohne erfinderisches Zutun zu den im Streitpatent beanspruchten

Abmessungen gelangen kénnen.
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In der US-Patentschrift 5690 602 (K12) sei ein Zentrifugierorgan mit
einem Mehrfachschlauch offenbart, der am Zentrifugierelement in einem ko-
axialen Lager aufgenommen sei. Diese elegante Losung mit einem einzigen
Lager anstelle der in K11 vorgesehenen Vielzahl einzelner Anschlussstutzen
habe der Fachmann Gbernommen. Bei fertigungsgerechter Anpassung an die
dunnwandige Gestaltung des Separators gemal K11 sei dabei aus dem in K12
dargestellten Lager 396 zwangslaufig ein rohrformiges Lager mit den Merkma-

len der Gruppe 8 [2f] geworden.

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der mit dem zweiten Hilfsantrag
gestellten Fassung sei hingegen patentfahig. Ein patentgemal3es Zentrifugier-
organ mit den zusatzlichen Merkmalen 14 bis 16 [Merkmalsgruppe 2h] sei
durch den Stand der Technik nicht nahegelegt gewesen. In den auf eine ge-
meinsame Anmeldung zuriickgehenden US-Patentschriften 5 316 666 (K20)
und 5 641 414 (K35) sei zwar ein Zentrifugierorgan mit einem Prisma offenbart.
Dieses weise aber nicht das Merkmal 15 [2h(1)] auf. Um zu diesem Merkmal
gelangen zu mussen, habe der Fachmann entweder den aus K20 bekannten
Damm 130 in der in K11 offenbarten Trennkammer 11 anordnen oder das in
K20 offenbarte Zentrifugierelement so umgestalten missen, dass kein separa-
ter Blutbeutel erforderlich sei. Keiner dieser beiden Wege habe sich in nahelie-
gender Weise aus dem Stand der Technik ergeben. Eine solche Ubertragung
einzelner Merkmale habe angesichts der unterschiedlichen Wirkprinzipien der in
K11 und in K20 offenbarten Zentrifugierelemente gerade nicht nahe gelegen.

lll.  Diese Beurteilung halt den Angriffen beider Berufungen stand.

1. Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der
Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht tGiber den Inhalt der Stammanmeldung
und der dem Streitpatent zugrunde liegenden Teilanmeldung hinausgeht.
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a) Wie der Senat bereits in der mundlichen Verhandlung ausgefuhrt hat,
geht der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents entgegen der
Auffassung der Parteien nicht deshalb Uber den Inhalt der am 30. September
2004 eingereichten Teilanmeldung (K2) hinaus, weil der in dieser Anmeldung
formulierte Anspruch 1 anstelle der in den Merkmalen 2a(2) und 2a(3) [10a und
10b] definierten Bereiche fur Radius (zwischen 25 mm und 50 mm) und Hohe
(zwischen 75% und 125% des Radius) nur eine Obergrenze fur den Radius
(weniger als 50 mm) und eine Untergrenze fir die Héhe (mehr als 75% des Ra-

dius) vorgesehen hat.

aa) Fur die Beurteilung, ob der Gegenstand des erteilten Patents tber
den Inhalt der Anmeldung hinausgeht, ist der gesamte Inhalt der ursprtinglich
eingereichten Unterlagen mal3geblich. Dies gilt auch dann, wenn in diesen Un-
terlagen Anspriche formuliert sind. Der Anmelder ist bis zur Erteilung des Pa-
tents nicht gehindert, zu einer weitergehenden Anspruchsfassung tberzugehen,
wenn der so definierte Gegenstand des Schutzrechts durch den gesamten In-
halt der Anmeldung unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehérend of-
fenbart ist (vgl. nur BGH, Urteil vom 20. Dezember 2011 - X ZR 53/11, GRUR
2012, 373 Rn. 24 - Glasfasern).

bb) Im Streitfall lasst sich dem gesamten Inhalt der Teilanmeldung hin-
reichend deutlich entnehmen, dass Zentrifugierorgane mit den tibrigen Merkma-
len zur Erfindung gehoéren, wenn Radius und H6he des Zentrifugierelements
innerhalb der in den Merkmalen 2a(2) und 2a(3) definierten Bereiche liegen.

Zwar ist in der Beschreibung flr beide Grél3en weder eine Ober- noch ei-
ne Untergrenze definiert. Dennoch ist der Teilanmeldung zu entnehmen, dass
nicht nur fir die im konkret geschilderten Ausfihrungsbeispiel offenbarten Ab-
messungen (K2 Abs. 31: Radius und Hohe jeweils 40 mm) Schutz beansprucht
wurde, sondern fur einen diese konkrete Ausgestaltung enthaltenden Bereich.

Schon dadurch, dass die konkret genannten Abmessungen nur als beispielhaft
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bezeichnet wurden, kommt hinreichend deutlich zum Ausdruck, dass auch
Zentrifugierelemente mit anderen Abmessungen zum Gegenstand der Anmel-
dung gehdren sollten. Dass andererseits nicht schlechthin jeder Radius und
jede Hohe in Betracht kommt, ergibt sich aus der wiederholt formulierten Ziel-
setzung, die Abmessungen der Gesamtvorrichtung im Vergleich zum Stand der
Technik zu reduzieren, und aus den damit korrespondierenden Ausfuhrungen
im Zusammenhang mit dem geschilderten Ausfiihrungsbeispiel, wonach die
Gesamtabmessungen wesentlich vom Durchmesser des Zentrifugiergerats ab-
hingen und das mit einer Verkleinerung des Durchmessers einhergehende Er-
fordernis einer hoheren Drehzahl durch eine groRere Hohe des Zentrifugier-

raums in Grenzen gehalten werden kénne (K2 Abs. 30).

Die GroRRenordnung des damit beanspruchten Bereichs kann anhand der
in Anspruch 1 der Teilanmeldung genannten Grenzwerte hinreichend genau
abgeschéatzt werden. Die dort fir den Radius genannte Obergrenze von 50 mm
liegt etwas oberhalb des im Ausfiihrungsbeispiel gewahlten Werts von 40 mm.
Entsprechendes gilt flr die fir die H6he genannte Untergrenze von 75%, die
unterhalb des im Ausfiihrungsbeispiel gewahlten Werts von 100% liegt. Die
damit aufgezeigte GroRe der beanspruchten Bereiche kann als Anhaltspunkt
daflr herangezogen werden, bis zu welcher Grenze auch Werte am anderen
Ende des Bereichs auf jeden Fall als zur Erfindung gehérend offenbart sind.
Angesichts dessen ist der Teilanmeldung eindeutig und unmittelbar zu entneh-
men, dass auch ein Radius von 25 mm und eine H6he von 125% noch zur Er-
findung gehoren. Angesichts der relativ geringen Genauigkeit, mit der die Werte
in der Teilanmeldung definiert sind, ist ihr ferner zu entnehmen, dass auch Ab-
messungen, die genau den in Anspruch 1 der Teilanmeldung definierten

Grenzwerten entsprechen, noch mit umfasst sind.

Dass in der Teilanmeldung moglicherweise noch weitergehende Werte-
bereiche als zur Erfindung gehérend offenbart sind, flhrt nicht zu einer anderen

Beurteilung. Die Beklagte war auch unter diesen Voraussetzungen nicht gehin-
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dert, den Gegenstand ihrer Patentanspriche auf einen Teilbereich zu be-
schréanken. Etwas anderes galte allenfalls dann, wenn die Auswahl eines
gegenuber dem ursprunglich offenbarten engeren Bereichs besondere techni-
sche Wirkungen hervorrufen wirde oder aus sonstigen Grinden flir die Beurtei-
lung der Patentfahigkeit von Bedeutung wére. Derartige Wirkungen oder sonsti-
ge Gesichtspunkte sind weder in der Teilanmeldung oder der Streitpatentschrift

angefuhrt noch sonst ersichtlich.

cc) Diese Beurteilung steht nicht in Widerspruch zur Entscheidungs-

praxis der Beschwerdekammern des Europaischen Patentamts.

Die Beschwerdekammern lassen die Aufnahme von nicht in der Anmel-
dung offenbarten Merkmalen in den Patentanspruch zwar nur unter besonderen
Voraussetzungen zu. Im Streitfall geht es jedoch nicht um die Aufnahme eines
neuen Merkmals, sondern um die Konkretisierung von Wertebereichen fur Pa-
rameter, deren Bedeutung fir die Erfindung schon in der Anmeldung offenbart
ist. Auch nach der Entscheidungspraxis des Europaischen Patentamts kann die
Auswahl aus der Lehre einer breiteren Vorveroffentlichung Neuheit nur unter
besonderen Voraussetzungen begrinden. Dies kann etwa dann der Fall sein,
wenn eine im Anspruch definierte Dosierungsanleitung gegenuber dem bekann-
ten Stand der Technik nachweislich eine besondere technische Wirkung her-
vorgebracht hat (EPA ABI. 2010, 456 Rn. 6.3 - Dosierungsanleitung/Abbott
Respiratory mwN). Solche technischen Wirkungen sind im Streitfall, wie bereits
dargelegt, nicht ersichtlich. Folgerichtig hat das Europaische Patentamt das

Streitpatent mit den hier in Rede stehenden Merkmalen erteilt.

b) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 geht auch nicht Gber den In-

halt der Stammanmeldung vom 7. April 2000 (K3) hinaus.

aa) Entgegen der Auffassung der Klagerin ergibt sich aus Merkmal 1 [3]

keine Erweiterung gegentber dem Inhalt der Stammanmeldung. Der in dieser
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Anmeldung formulierte Anspruch 15, der dem erteilten Patentanspruch 1 in wei-
ten Teilen entspricht, sah dieses Merkmal ebenfalls vor. Daraus ergibt sich,
dass der Gegenstand, fur den Schutz begehrt ist, insoweit weder durch die spa-

tere Teilanmeldung noch durch das erteilte Patent geandert worden ist.

Angesichts dessen ist in diesem Zusammenhang unerheblich, ob Pa-
tentanspruch 1 dahin auszulegen ist, dass sich das in Merkmal 2b [2] vorgese-
hene rohrférmige Element zwingend um die in Merkmal 1 [3] vorgesehene Ach-
se drehen muss und ob zum Gegenstand dieses Anspruchs auch Ausgestal-
tungen gehoren, bei denen die Verdrillung des rohrférmigen Elements in ande-
rer Weise verhindert wird als durch Ausbildung einer sich mit der halben Dreh-
geschwindigkeit um dieselbe Achse drehenden Schleife, zum Beispiel durch
Einsatz einer Rotationsdichtung. Selbst wenn beide Fragen zu bejahen waren,
ergabe sich fir die Auslegung der Stammanmeldung nichts anderes. Der darin
formulierte Anspruch 15 sieht ebenfalls die Kombination der beiden in Rede
stehenden Merkmale vor. Er ist hinsichtlich der hier in Rede stehenden Fragen

deshalb in gleicher Weise auszulegen wie Patentanspruch 1.

bb) Die Verwendung des Worts "aufnehmen” (recevoir) anstelle von "hal-
ten” (tenir) in Merkmal 2f(2) [8b] flhrt ebenfalls nicht zu einer Erweiterung.

Hierbei kann offenbleiben, ob den beiden Begriffen im Zusammenhang mit
dem Streitpatent ein unterschiedlicher Bedeutungsgehalt beizumessen ist. Der
in Patentanspruch 1 verwendete Begriff "recevoir" wurde bereits in Anspruch 15
der Stammanmeldung verwendet. Die Beklagte war schon deshalb nicht an den
in der Beschreibung der Stammanmeldung (K3 S. 7 Z. 6) und auch in der Be-
schreibung des Streitpatents (Abs. 17 Z. 45) verwendeten Begriff "tenir" gebun-
den.

2. Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass die Erfindung so

deutlich und vollstadndig offenbart ist, dass ein Fachmann sie ausfiihren kann.
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a) Den Einwand der Klagerin, das in der Streitpatentschrift geschilderte
Beispiel sei nicht ausfuhrbar, weil das dort angegebene Schlauchmaterial den
bei der angegebenen Drehzahl von 6.000 Umdrehungen pro Minute fur das
Zentrifugierelement (also 3.000 Umdrehungen pro Minute fir die mitrotierende
Schleife) auftretenden Zugbelastungen nicht standhalten kdénne, hat das Pa-
tentgericht mit zutreffenden Erwégungen als unerheblich angesehen.

Patentanspruch 1 legt keine Mindestwerte fur die Drehzahl oder die zu er-
zielende Zentrifugalkraft fest. Diesbezlgliche Vorgaben sind nur der Zweck-
angabe in Merkmal 1 [3] zu entnehmen, wonach die Vorrichtung zur Trennung
von Blutbestandteilen geeignet sein muss. Nach den Feststellungen des Pa-
tentgerichts reichen zur Erzielung dieses Zwecks Drehzahlen bis zu 4.000 Um-
drehungen pro Minute fir das Zentrifugierelement aus, die mit im Stand der
Technik bekannten Materialien zu erreichen waren. Hieraus hat das Patent-
gericht zutreffend die Schlussfolgerung gezogen, dass die Erfindung hinrei-

chend offenbart ist.

Entgegen der Auffassung der Klagerin kann diesen Erwagungen nicht
entgegengehalten werden, eine Verkleinerung der Abmessungen unter Inkauf-
nahme einer verringerten Leistung sei trivial und entspreche nicht der im Streit-
patent erdrterten Aufgabenstellung. Wenn der Einwand der Trivialitat zutrafe,
stinde dies allenfalls der Patentfahigkeit entgegen, nicht aber der ausfiihrbaren

Offenbarung der Erfindung.

b) Dass das Streitpatent fur Zentrifugierelemente mit einem Radius von
weniger als 40 mm kein detailliertes Ausfuhrungsbeispiel aufzeigt, steht einer

hinreichenden Offenbarung ebenfalls nicht entgegen.

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Frage, ob ein
Patent fur nichtig zu erklaren ist, wenn nicht alle denkbaren Ausgestaltungen

ausfuhrbar offenbart sind, nicht einheitlich zu beantworten. Gehort ein im Pa-
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tentanspruch enthaltenes generisches Merkmal bei wertender Betrachtung in
seiner allgemeinen Bedeutung zur Probleml6ésung, so wirde der Schutz der
erfinderischen Leistung unangemessen verkirzt, wenn der Patentschutz auf ein
bestimmtes, als durchflhrbar offenbartes Ausfiihrungsbeispiel zu beschranken
ware. Anders verhdlt es sich dagegen bei generalisierenden Formulierungen in
einem Patentanspruch, die den durch das Patent geschutzten Bereich Uber die
erfindungsgemale, dem Fachmann in der Beschreibung an die Hand gegebene
Losung hinaus verallgemeinern, weil ein einseitig offener Bereich durch zwei
einander entgegenwirkende Parameter definiert wird, ohne dass die sich aus
dem Zusammenwirken der Parameter ergebenden Schranken offenbart sind. In
einem solchen Fall beansprucht der Satz Geltung, dass der mdgliche Patent-
schutz durch den Beitrag zum Stand der Technik begrenzt wird (BGH, Urteil
vom 25. Februar 2010 - Xa ZR 100/05, BGHZ 184, 300 = GRUR 2010, 414
Rn. 23 - Thermoplastische Zusammensetzung).

Im Streitfall enthalt das Streitpatent fir Radius und Hohe des Zentrifugati-
onselements keine einseitig offenen Bereichsangaben. Es legt fur beide Para-
meter sowohl eine Ober- als auch eine Untergrenze fest und offenbart die so
definierte Erfindung nach den Feststellungen des Patentgerichts in einer Weise,
die es dem Fachmann auch Uber das konkret aufgezeigte Ausfiihrungsbeispiel
hinaus ermdoglicht, sie auszufiihren. Diese Offenbarung ist bei der gebotenen

wertenden Betrachtung ausreichend.

c) Entsprechendes gilt fir Ausfihrungsformen, bei denen die Verdril-
lung des Schlauchs nicht durch eine "rotierende Nabelschnur" verhindert wird,

sondern zum Beispiel durch Einsatz von Rotationsdichtungen.

Wie bereits oben dargelegt wurde, schlie3t das Streitpatent solche Aus-
fuhrungsformen zwar nicht aus. lhnen kommt vor dem Hintergrund der ge-
schutzten Lehre aber schon deshalb untergeordnete Bedeutung zu, weil bei

ihnen der Schlauch nicht denselben Belastungen ausgesetzt ist. Angesichts
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dessen ist bei wertender Betrachtung nicht zu beanstanden, wenn das Streitpa-
tent hierfir keinen konkreten Losungsweg aufzeigt.

d) Eine hinreichende Offenbarung der Erfindung ist auch nicht deshalb
zu verneinen, weil die Wirkungsweise des - nur in der Fassung des angefochte-
nen Urteils - in Merkmalsgruppe 2h [Merkmale 14 bis 16] vorgesehenen Dop-
pelprismas in der Streitpatentschrift nicht zutreffend beschrieben wird.

Zwar sind, wie die Beklagte einraumt, die Ausfihrungen in der Beschrei-
bung des Streitpatents, wonach die Menge des separierten Blutplasmas mit
Hilfe des vom Doppelprisma reflektierten Lichts ermittelt werden kann, physika-
lisch unzutreffend. Die in Merkmalsgruppe 2h [Merkmale 14 bis 16] vorgesehe-
ne Anordnung ermdglicht aber, wie auch die Klagerin nicht in Zweifel gezogen
hat, eine Messung anhand anderer Parameter, etwa nach dem in K20 offenbar-
ten Vorbild, und dies war fir den Fachmann am Prioritatstag aufgrund seines
allgemeinen Fachwissens auch erkennbar. Dies reicht zur ausfihrbaren Offen-
barung der im Streitpatent beanspruchten Lehre aus, weil eine Messung mit
Hilfe von Reflektionseffekten in Patentanspruch 1 nicht zwingend vorgesehen

ist.

Ebenfalls unerheblich ist, ob es fur derartige Messungen Uberhaupt eines
Prismas bedarf. Entscheidend und ausreichend ist, dass die Detektion von
Blutplasma jedenfalls auch mit dem im Streitpatent vorgesehenen Doppelpris-
ma maoglich ist. Dass letzteres der Fall ist, wird durch das Vorbringen der Klage-
rin nicht in Frage gestellt. Dabei kann dahingestellt bleiben, welcher Anteil des
Lichts bereits von der Aul3enseite des Prismas reflektiert wird, wenn dieses aus
Glas oder einem Werkstoff mit vergleichbaren optischen Eigenschaften besteht.
Patentanspruch 1 trifft auch insoweit keine Festlegungen, umfasst also auch
eine Messanordnung wie sie - in anderem Zusammenhang - in K20 offenbart ist

und die auch nach dem Vorbringen der Klagerin eine Messung ermdglicht.
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3.  Zu Recht hat das Patentgericht den Gegenstand von Patent-
anspruch 1 in der Fassung des erstinstanzlichen Hilfs- und zweitinstanzlichen

Hauptantrags als nicht patentfahig angesehen.

a) In der deutschen Offenlegungsschrift 29 48 177 (K11) ist ein Separa-
tor fur eine Ultrazentrifuge offenbart, der insbesondere zur Verwendung als
Durchfluss-Separator fur Blut geeignet sein soll (K11 S. 5 Abs. 3).

aa) Der Separator ist als Scheibe ausgebildet, aus der auf einer Seite
Wandungen hervorragen, mit denen Rinnen gebildet werden. Diese Rinnen bil-
den einen Kanal (10) aus, in den das Blut tGber einen in der Nahe der Dreh-
achse angebrachten Anschlussstutzen (5) zugefihrt und zur AulRenseite der
Scheibe gefuhrt wird. Dort geht der Kanal (10) in einen Kanal (11) tber, der
breiter ist und Uber rund °/s des Kreisumfangs entlang der AuRenseite der
Scheibe verlauft. An seinem Ende verzweigt der Kanal (11) sich in zwei ge-
trennte Kandle (12) und (17), die jeweils zurtick in die N&he der Drehachse ver-
laufen und dort in Ruckflussstutzen (6, 7, 8) minden. Die roten Blutkdrperchen
werden aufgrund ihrer hoheren Dichte in den weiter aufR3en liegenden Kanal (17)
gelenkt, das Plasma und die weif3en Blutkdrperchen in den weiter innen liegen-
den Kanal (12), der sich nochmals verzweigt, um auch diese beiden Bestandtei-
le voneinander zu trennen. Die Anschlussstutzen sind mit einem "Mehrfach-
schlauch” verbunden, der in K11 als bekannt bezeichnet und nicht naher be-

schrieben wird.

bb) Damit sind, wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, die Merk-
male 1, 2a(1), 2c, 2g, 29(1) und 29(2) [1, 3, 5, 9, 9a und 9b] offenbart.

Ferner sind, wie das Patentgericht zutreffend entschieden hat, auch die
Merkmale 2d, 2e, 2e(1) und 2e(2) [6, 7, 7a und 7b] offenbart. Wie bereits oben
dargelegt, setzen diese Merkmale nicht voraus, dass die Innen- und Aul3en-

wand aus separaten Teilen bestehen, die auf die Basis mit den darauf ausge-
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bildeten Kanalen aufgeschweil3t oder aufgeklebt werden. Angesichts dessen
sind diese Merkmale auch durch die in K11 dargestellte Ausfihrungsform of-
fenbart, bei der die Seitenwénde ebenso wie die Kandle in der Basis selbst

ausgeformt sind.

b) Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der
Fachmann, gegen dessen zutreffende Definition im angefochtenen Urteil die
Parteien keine Einwande erhoben haben, durch die US-Patentschrift 5 690 602
(K12) dazu angeregt wurde, den in K11 nicht naher beschriebenen "Mehrfach-
schlauch” und dessen Verbindung mit den Zufuhrungs- und Ruckflussstutzen

durch die in K12 offenbarte Losung zu ersetzen.

(1) In K12 ist eine Zentrifuge zur Auftrennung von Blut in seine Bestand-
teile offenbart. Zu den Bestandteilen dieser Vorrichtung gehort ein als Umbilicus
bezeichneter Schlauch (K12 Sp. 12 Z. 30 ff.), der in Figur 16 dargestellt ist:
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Dieser Schlauch entspricht funktional dem in Merkmal 2b [2 und 4] vorge-
sehenen rohrférmigen Element mit einer Mehrzahl von Leitungen. Angesichts
dessen kann dahinstehen, ob die Bindelung der Schlauchleitungen fur die ver-
schiedenen separierten Blutbestandteile nicht eine so selbstverstandliche Mal3-
nahme darstellt (vgl. auch US-Patentschrift 5 316 666 = K 20 Sp. 9 Z. 29 ff. mit
Fig. 6A und 22, Bezugszeichen 29 bzw. 102), dass aus fachmannischer Sicht
schon der in K11 erwahnte "Mehrfachschlauch™ als rohrférmiges Element anzu-

sehen ist.

Der Anschluss an das Zentrifugierelement erfolgt, wie in Figur 58 darge-
stellt ist, Uber ein an der Drehachse gelegenes Rohr, von dem aus mehrere in
das Innere des Elements fihrende Leitungen abzweigen. Dies entspricht den

Festlegungen in Merkmalsgruppe 2f [8].

(2) Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der
Fachmann Veranlassung hatte, diese Losung bei der in K11 offenbarten Zentri-

fuge einzusetzen.

In der Beschreibung von K12 wird ausgefihrt, der elliptische Querschnitt
der innerhalb des Schlauchs (24) angeordneten Lumina ermdégliche eine grof3e
Querschnittsflache ohne VergroRerung des Gesamtdurchmessers des
Schlauchs (200) (K12 Sp. 12 Z. 63 ff.) und die Anordnung der Lumina um das
Zentrum des Schlauchs herum erhdhe die Starke und Widerstandsfahigkeit der
Gesamtstruktur (K12 Sp. 13 Z. 27-29).

Diese Vorteile legten es dem Fachmann, der mit der Aufgabe befasst war,
die im Stand der Technik bekannten, relativ grof3en Zentrifugierorgane kompak-
ter auszugestalten, nahe, diesen Schlauch unabhangig von sonstigen Konstruk-
tionsdetails auch bei anderen Blutzentrifugen einzusetzen. Dieser Schritt er-

maoglichte eine hohere Belastung des Schlauchs, was den Weg zu einer Verrin-



70

71

72

73

-23 -

gerung des Durchmessers und der dadurch jedenfalls in gewissem Umfang er-
forderlich werdenden Erh6hung der Drehzahl frei machte.

Dass diese Mdglichkeiten nicht unbegrenzt waren, vielmehr auch mit der
in K12 offenbarten Lésung ein Kompromiss bei der Festlegung der einzelnen
Parameter erforderlich war, fuhrt entgegen der Auffassung der Beklagten nicht
zu einer anderen Beurteilung. Ein solcher Kompromiss war auch nach dem
friheren Stand der Technik erforderlich. Der Einsatz des in K12 offenbarten
Schlauchs erweiterte aber den Spielraum, der dem Fachmann bei der Festle-
gung der Parameter zur Verfiugung stand. Schon dies gab hinreichend Veran-
lassung, diese Losung aufzugreifen und auf andere Zentrifugen mit mehreren

Anschlussen in der Nahe der Drehachse zu tUbertragen.

c) Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass der Fachmann
ferner Veranlassung hatte, die im japanischen Gebrauchsmuster Sho 56-
127749 (K27) offenbarten Abmessungen des Zentrifugierelements auf die in

K11 offenbarte Vorrichtung zu tbertragen.

aa) In K27 wird ein Behélter fur die Trennung von Blutbestandteilen in

einer Zentrifuge offenbart.

Der Behélter weist eine Kammer fur das zu trennende Blut auf, die als re-
lativ schmales, nahezu geschlossenes Ringsegment ausgebildet ist und nahe
der Aulienseite verlauft. Das Blut wird am einen Ende des Ringsegments Uber
einen Einlass 5 zugefuhrt und am anderen Ende Uber zwei Auslasse 6 und 7,
die unterschiedlich weit vom Mittelpunkt des Behélters entfernt sind, abgeleitet.
Als typische Abmessungen fur die Kammer werden eine H6he von 20 bis
80 mm und eine Breite von 2 bis 6 mm angegeben. Die geringe Breite hat nach
den Angaben in der Beschreibung zur Folge, dass die Blutbestandteile schnell
voneinander getrennt werden, weshalb relativ geringe Beschleunigungswerte

von 50 bis 500 g ausreichten. Als besonders vorteilhaft wird eine Ausflihrungs-
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form hervorgehoben, bei der der Einlass und die Auslasse fur das Blut an ei-
nem flexiblen Beutel angebracht sind, der in die Kammer eingelegt wird und
zum einmaligen Gebrauch vorgesehen ist. Der Durchmesser des Beutels wird

mit 40 bis 200 mm angegeben, sein Volumen mit 20 bis 200 ml.

Der in K27 offenbarte Behélter kann nach den Ausfuhrungen in der Be-
schreibung mit flexiblen Schlauchen an ein statisches System angeschlossen
werden. Als besonders bevorzugt wird eine Ausfuhrungsform bezeichnet, bei
der beide Enden der Schlauche an der Rotationsachse des Behalters angeord-
net sind und der mittlere Teil der Schlauche den Behélter umgibt und beim Be-
trieb der Zentrifuge mit der halben Drehgeschwindigkeit des Behalters gedreht

wird.

bb) Damit ist, wie das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, ein Zentri-
fugierelement mit den in den Merkmalen 2a(2) und 2a(3) [10a und 10b] bean-
spruchten Abmessungen offenbart.

Entgegen der Auffassung der Beklagten beziehen sich die Angaben zu
den Abmessungen in K27 auch auf einen Behalter, in den das Blut ohne Beutel
eingelassen wird. Zwar wird der Durchmesser nur in Bezug auf die in Figur 3
dargestellte Ausfihrungsform mit Beutel ausdricklich angegeben. Daraus kann
indes nicht die Schlussfolgerung gezogen werden, dass die in den Figuren 1
und 2 dargestellte Ausfihrungsform ohne Beutel einen grél3eren Durchmesser
haben soll. Die allgemeinen Angaben, wonach es die erfindungsgemélie Aus-
gestaltung der Kammer ermdégliche, die Gesamtmenge des zu bearbeitenden
Bluts klein zu halten und eine verhaltnismaRig geringe Zentrifugalbeschleuni-
gung einzusetzen, beziehen sich auf beide Ausfuhrungsformen gleichermal3en.
Auch ansonsten gibt es keinen Hinweis darauf, dass die Kammer bei den bei-
den Ausfuhrungsformen unterschiedliche Abmessungen haben soll. Als Beson-
derheit der Ausfiihrungsform mit Beutel wird lediglich die Mdglichkeit angefihrt,

den Beutel als Einwegartikel auszugestalten.
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cc) Der Fachmann hatte Anlass, die in K27 offenbarten Abmessungen
auf das in K11 offenbarte Zentrifugierelement zu tbertragen.

Der in K11 verwendete Ausdruck "Scheibe" mag zwar fir sich gesehen
dafur gesprochen haben, die Hohe im Vergleich zum Radius eher gering zu
halten, zumal dies geringere Drehzahlen und damit eine geringere Belastung
des rotierenden Schlauchs ermoglichte. Zu Recht ist das Patentgericht jedoch
zu der Einschatzung gelangt, dass der Fachmann, der nach einer moglichst
kompakten Bauform suchte, Anlass hatte, auch Ausfiihrungsformen mit gréf3e-
rer Hohe in Betracht zu ziehen, zumal auch die in K27 abgebildeten Behalter

noch als scheibenférmig bezeichnet werden kdnnen.

Dass die Zu- und Abflisse bei den in K27 abgebildeten Ausfuhrungsfor-
men nicht durch radial verlaufende Kanale mit der ringférmigen Rinne verbun-
den, sondern an der Aul3enseite des Behalters angeordnet sind, fihrt nicht zu
einer abweichenden Beurteilung. Wie bereits dargelegt, wird es auch in K27 als
vorzugswaurdig dargestellt, das Blut tUber flexible Schlauche zu- und abzuleiten,
die als sich mit der halben Drehgeschwindigkeit mitdrehende Schleife ausge-
staltet und deren Enden an der Drehachse des Behélters angeordnet sind. Dar-
aus ergab sich fur den Fachmann, dass die Anordnung der Zu- und Abfliisse an
der AulRenseite der Behalter fur die in K27 offenbarte Losung nicht essentiell ist
und dass es sogar eher von Vorteil sein kann, diese zur Mitte hin zu verlagern.
Damit war der Weg frei, einen Behalter mit den in K27 offenbarten Abmessun-
gen mit radialen Kanélen und einem Mehrfachschlauch auszustatten, wie dies
aus K11 und K12 bekannt war.

Die von der Beklagten erorterte Frage, bis zu welcher Drehzahl die in K27
offenbarten Behalter eingesetzt werden konnen, ist, wie die Klagerin zutreffend
dargelegt hat, unerheblich. Eine bestimmte Mindestdrehzahl ist nach Patent-

anspruch 1 nicht vorgeschrieben.
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Der von der Beklagten angefiihrte Umstand, dass die Gréf3enangaben in
K27 auch Ausfuhrungsformen ermdglichen, die nicht das vom Streitpatent be-
anspruchte Verhaltnis zwischen H6he und Radius aufweisen, fuhrt ebenfalls
nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Bei dem in K27 geschilderten Ausfuih-
rungsbeispiel liegt das Verhéltnis zwischen Hohe und Radius, wie bereits dar-
gelegt, innerhalb des in Patentanspruch 1 beanspruchten Bereichs. Angesichts
dessen hatte der Fachmann Anlass, bei einer Anderung einzelner Parameter,
etwa einer VergroRerung des Volumens, auch die anderen Parameter in ent-
sprechendem Sinne zu verandern und nicht fir den einen Parameter einen am
oberen Limit, fur einen anderen Parameter hingegen einen am unteren Limit

liegenden Wert zu wahlen.

4. Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der Gegenstand

von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags patentfahig ist.

a) In der US-Patentschrift 5 316 666 (K20) und der insoweit im Wesent-
lichen inhaltsgleichen US-Patentschrift 5 641 414 (K35) ist eine Zentrifuge zur

Trennung von Blutbestandteilen offenbart.

An mehreren Stellen der Beschreibung wird ausgefiuhrt, eine Lasche (132)
werde von aul3en gegen den mit Blut gefiillten Beutel gepresst, so dass sich
eine dammférmige Kontur (130) bilde. Diese Rampe (130) lenke den Flussig-
keitsstrom entlang der auReren Wandung (high-G wall 66) ab und &ndere die
Ausrichtung der Grenzflache zwischen roten Blutkdrperchen (RBC, red blood
cells) und Plasma (PRP, platelet rich plasma). Die Lage der Grenzschicht kén-
ne mit Hilfe einer Steuereinheit (interface controller 234) Gberwacht werden, die
die Rate, mit der das Plasma aus der Kammer entfernt werde, bei Bedarf &nde-
re (K20 Sp. 20 Z. 22-53; Sp. 24 Z. 19-24; Sp. 25 Z. 36-44). Die Rampe (130)
besteht aus einem lichtdurchlassigen Material und wird in regelmafigen Ab-
standen mit dem Licht einer Diode (236) bestrahlt. Die Zentrifugenspindel (82)

auf der anderen Seite der Rampe ist mit einem lichtreflektierenden Material
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(242) beschichtet. Das davon reflektierte Licht wird von einem in der Nahe der
Lichtquelle angeordneten Detektor (244) aufgefangen. Die Intensitat des reflek-
tierten Lichts nimmt mit zunehmender Menge von roten Blutkdrperchen ab (K20
Sp. 29 Z. 55-68).

b) Damit sind, wie das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, die
Merkmale 2h und 2h(2) [14 und 16] offenbart. Die Rampe (130) hat die Form
eines Doppelprismas im Sinne des Streitpatents und wirkt mit einer optischen
Einrichtung so zusammen, dass das Niveau der roten Blutkérperchen innerhalb
des Beutels mit dem zu bearbeitenden Blut erkannt werden kann. Dies wird
ebenso wie beim Streitpatent dazu genutzt, die Forderleistung einer Pumpe zu

regeln, mit der einer der Blutbestandteile abgepumpt wird.

Nicht offenbart ist entgegen der Auffassung der Klagerin das Merkmal
2h(1) [15]. Die Rampe (130) ist nicht innerhalb der Trennkammer angeordnet.
Als Trennkammer im Sinne des Streitpatents fungiert bei der in K20 offenbarten
Zentrifuge ein Beutel aus flexiblem Material. Die Rampe (130) ist nicht im Inne-

ren dieses Beutels angebracht, sondern wird auf diesen von aul3en angepresst.

Dass in der Beschreibung von K20 ergénzend ausgefuhrt wird, die Rampe
(130) sei im Inneren der Kammer (84) angebracht (K20 Sp. 20 Z. 29-31), fuhrt
nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Die Kammer (84) ist derjenige Be-
reich der Zentrifuge, der den mit Blut geflllten Beutel umgibt. Sie entspricht

damit funktionell nicht der Trennkammer im Sinne des Streitpatents.

Cc) Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der
Fachmann aus K20 keine hinreichend konkrete Anregung erhielt, die dort of-
fenbarte Kombination aus einem Doppelprisma und einer optischen Vorrichtung
auch in einer Zentrifuge der in K11 und ahnlichen Entgegenhaltungen offenbar-

ten Bauart einzusetzen.
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aa) Dem Umstand, dass bei der in K20 offenbarten Zentrifuge ein flexib-
ler Beutel als Blutbehalter dient und das Prisma von auf3en auf diesen Beutel

aufgepresst wird, kommt dabei allerdings nur untergeordnete Bedeutung zu.

Die fur die Funktion des Prismas mal3geblichen optischen Eigenschaften
hangen nicht entscheidend davon ab, ob der Behélter fir das Blut fest oder fle-
xibel ist und ob das Prisma unmittelbar mit dem Blut in Beriihrung kommt oder
ob es von diesem durch eine flexible und durchsichtige Folie getrennt wird. Ein
Fachmann, der den Einsatz des in K20 offenbarten Prismas bei einem Blut-
behalter aus nicht flexiblem Material in Erwdgung ziehen wirde, hatte deshalb
keine Schwierigkeiten, diesen innerhalb des Behélters anzuordnen, wie dies in
Merkmal 2h(1) [15] vorgesehen ist.

bb) Mit zutreffenden Erwagungen ist das Patentgericht aber zu dem Er-
gebnis gelangt, dass der Fachmann keine Veranlassung hatte, den Einsatz des
in K20 offenbarten Prismas fir eine Blutzentrifuge in Erwdgung zu ziehen, bei
der die Verteilung der getrennten Blutbestandteile auf mehrere Abflusskanéle
im Wesentlichen durch die unterschiedliche radiale Lage der Endpunkte erzielt

wird, wie dies nach den Merkmalen 2g(3) bis 2g(5) [11-13] vorgesehen ist.

Bei der in K20 offenbarten Zentrifuge sind der Zufluss fur das Blut und der
Abfluss flr das Plasma an einem Ende, derjenige fur die roten Blutkdrperchen
hingegen am entgegengesetzten Ende des Behdlters angebracht. Dies erfor-
dert es, zusatzlich zu der durch Rotation erzeugten Radialbewegung eine Stro-
mung zu erzeugen, damit das Plasma zum einen und die roten Blutkdrperchen
zum anderen Ende des Behalters gelangen. Hierzu dienen das als Damm be-
zeichnete Bauteil (128) in der Nahe des Abflusses fiir die roten Blutkdrperchen
und die Rampe (130), die in der Nahe des Abflusses fur das Plasma angeord-
net ist. Die Rampe (130) fungiert damit, wie das Patentgericht zutreffend darge-
legt hat, nicht nur als Hilfsmittel zur optischen Uberwachung des Fliissigkeits-

niveaus, sondern auch als Mittel zur Steuerung des Flussigkeitsstroms. Dass
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die zuletzt genannte Funktion, wie die Klagerin geltend macht, méglicherweise
nicht erforderlich wére, eine separate Ableitung des Plasmas vielmehr auch
allein durch eine geeignete radiale Anordnung des daflr vorgesehenen Abflus-
ses erreicht werden konnte, fuhrt nicht zu einer abweichenden Beurteilung.
Mafgeblich ist vielmehr, dass die Rampe bei der in K20 offenbarten Losung
beide Funktionen erflllt und fur die Erzielung der angestrebten Strémungsver-

haltnisse jedenfalls forderlich ist.

Bei dem im Streitpatent gewahlten und in Merkmalsgruppe 2g festgeleg-
ten Konstruktionsprinzip sind die Auswirkungen der Rampe (130) auf den Flis-
sigkeitsstrom hingegen hinderlich. Sie kdnnen zu Problemen fiihren, weil alle
Abflisse konstruktionsbedingt an der stromabwarts des Prismas gelegenen
Seite angeordnet sind. Der Fachmann konnte die in K20 offenbarte Lésung zur
Uberwachung und Steuerung des Fliissigkeitsniveaus mithin nicht einfach
Ubernehmen. Er musste, wie das Patentgericht im Einzelnen dargelegt hat,
vielmehr erkennen, dass die beiden Funktionen, die die Rampe (130) in K20
erfullt, voneinander getrennt werden kénnen. Hierzu musste er eine Mdglichkeit
finden, das Doppelprisma so in ein Zentrifugierelement der im Streitpatent ein-
gesetzten Bauart zu integrieren, dass es den Flussigkeitsstrom mdglichst wenig
behindert.

Die Losung dieser konstruktiven Aufgabe mag dem Fachmann mdglich
gewesen sein, zumal auch die Beschreibung des Streitpatents dazu lediglich
den Hinweis enthélt, das Prisma solle an der Oberseite der Trennkammer an-
gebracht werden (Abs. 29 Z. 55-56). K20 gab dem Fachmann aber keine aus-
reichende Veranlassung, eine solche Losung in Erwagung zu ziehen. Dort wur-
de der Einsatz eines Doppelprismas zur Uberwachung und Steuerung des
Flussigkeitsniveaus nur im Zusammenhang mit einem bestimmten Einsatz-
zweck offenbart. Die konkrete Anordnung des Prismas war durch die Beson-
derheiten dieses Einsatzzwecks vorgegeben und zugleich eng auf diesen ab-

gestimmt. Weder daraus noch aus sonstigen Entgegenhaltungen ergaben sich
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fur den Fachmann hinreichende Hinweise darauf, dass diese Losung auf einem
allgemeineren Wirkungsprinzip beruht, das sich losgelost von den Ubrigen

Parametern auch in anderem Zusammenhang einsetzen lasst.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG sowie § 97
Abs. 1 und § 92 Abs. 1 ZPO.

Groning Grabinski Bacher

Hoffmann Schuster

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 07.02.2012 - 1 Ni 18/10 (EP) -



