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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhandlung vom
11. April 2017 durch den Vorsitzenden Richter am Bundesgerichtshof Prof.
Dr. Meier-Beck, die Richter Dr. Grabinski und Hoffmann, die Richterin Schuster und
den Richter Dr. Deichful3

fur Recht erkannt:

Die Berufungen der Klagerinnen zu 1 und 2 und der Beklagten gegen
das Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts

vom 30. September 2014 werden zuriickgewiesen.

Von den Gerichtskosten des Berufungsrechtszugs tragen die Beklagte
die Halfte und die Klagerinnen zu 1 und 2 jeweils ein Viertel. Ihre aul3er-
gerichtlichen Kosten tragen die Beklagte und die Klager zu 1 bis 3 je-

weils selbst.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des am 21. Juni 2006 angemeldeten, mit Wirkung
fur die Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents 2 049 037
(Streitpatents). Patentanspruch 1, auf den acht weitere Anspruche riickbezogen sind,

lautet:

"Vorrichtung zum Einfihren und Positionieren von chirurgischen Instrumenten
in den Korper eines Patienten, mit einer AulRenumbhillung, in welche Au-
Renumhdllung mindestens ein Vorderteil des chirurgischen Instruments ein-
setzbar ist, und welche Aul3enumhiillung zum Positionieren des chirurgischen
Instruments an der Einsatzstelle entfernbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass
mittels einer Zuganordnung und Perforationen an der Spitze der Auf3enumhal-
lung eine Offnung erzeugbar ist, und dass die AuRenumhillung mittels der
Zuganordnung und Reil3en der Perforationen in einem Stiick Giber den Vorder-
teil des chirurgischen Instruments nach hinten hertiberziehbar ist."

Die Klagerinnen zu 1 und 2 greifen das Streitpatent insgesamt an. Der Klager
zu 3 hat das Streitpatent im Umfang der Patentanspriche 1, 5 und 7 bis 9 angegrif-
fen. Die Klagerinnen machen geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei unzulas-
sig erweitert und nicht patentfahig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten
Fassung, hilfsweise in einer weiter beschrénkten Fassung verteidigt, in der Pa-
tentanspruch 1 um die Merkmale von Unteranspruch 8 erganzt ist und der bisherige

Unteranspruch 9 zu Unteranspruch 8 wird.

Das Patentgericht hat das Streitpatent fur nichtig erklart, soweit es Uber die
Fassung des Hilfsantrags hinausgeht, und die Nichtigkeitsklage im Ubrigen abgewie-
sen. Mit ihren Berufungen verfolgen die Klagerinnen zu 1 und 2 und die Beklagte ihre

Antrage erster Instanz weiter.

Entscheidungsgriinde:

I. 1. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum Einfihren und Positionie-

ren von chirurgischen Instrumenten, insbesondere solcher, die durch eine geeignete



Offnung in den Korper eines Patienten eingefiihrt und an der Einsatzstelle positio-

niert werden.

Die Beschreibung verweist eingangs auf die zunehmende Bedeutung minimal-
invasiver Verfahren, etwa der laparoskopischen Chirurgie. Fur diese Verfahren seien
diverse chirurgische Instrumente, etwa Klammernahtgerate oder Stapler, entwickelt
worden. Dabei handele es sich um komplexe medizinische Vorrichtungen, in denen
verschiedene Funktionalitdten vereint seien und die eine schnelle und effiziente und
damit fur den Patienten schonende Vorgehensweise ermdglichten. Insbesondere
Klammernahtgerate wiesen jedoch zumeist den Nachteil auf, dass sie relativ grol3
gebaut und von unregelméaRiger Form seien, was sowohl ihre Einfihrung als auch
das genaue Positionieren erschwere und die Gefahr einer Verletzung des umliegen-

den Gewebes begrinde.

Aus der internationalen Anmeldung WO 02/00121 (= NK7a) sei es bekannt,
einen Gleitschutz fur den Geh&ausekopf eines medizinischen Instruments vorzuse-
hen, der eine am Gehausekopf Uberkragend befestigte Abschlussvorrichtung aufwei-
se. Diese Abschlussvorrichtung kdnne fernbetétigbar in wenigstens zwei Abschnitten
vom Gehausekopf entfernt werden. Ein Beispiel hierflir zeigen die nachstehenden

Figuren 8 und 9 aus der NK7a:



2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent das technische Problem
zugrunde, eine Vorrichtung bereitzustellen, die es ermdglicht, ein chirurgisches In-
strument prazise, schnell und einfach in den Kérper des Patienten einzufiihren, zu
positionieren und nach dem Eingriff zu entfernen, und bei der das Risiko, dem Pati-

enten zusatzliche Verletzungen zuzufiigen, minimiert ist.

3. Zur Losung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent eine Vorrichtung vor,
deren Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (abweichende Gliederung des Patent-
gerichts in eckigen Klammern, das zusatzliche Merkmal nach dem Hilfsantrag ist un-

terstrichen):

1. Vorrichtung zum Einfihren und Positionieren von chirurgischen In-

strumenten in den Korper eines Patienten; [1]

2. die Vorrichtung weist eine Auf3enumhillung auf; [1.1]
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4.

a)
des chirurgischen Instruments. Sofern dieses Vorderteil eine unregelmaflige Form,
Spitzen oder Kanten aufweist, werden diese von der Umhillung abgedeckt. Dies er-

leichtert es, das Instrument in den Kérper des Patienten einzufihren und zu der Ein-

a) in die AuRenumhillung ist mindestens ein Vorderteil des chirurgi-
schen Instruments einsetzbar; [1.1.1]

b) die AulBenumhillung ist zum Positionieren des chirurgischen In-

struments an der Einsatzstelle entfernbar; [1.1.2]
c) die AuRenumhillung weist eine Zuganordnung auf;
d) die AuRenumhillung weist an ihrer Spitze Perforationen auf;

e) die AuRenumhillung weist eine im Wesentlichen olivenférmige

oder konische Form auf; [1.4]

. mittels der Zuganordnung und der Perforationen kann an der Spitze

der AuBenumhiillung eine Offnung erzeugt werden; [1.2, 1.2.1, 1.2.2]

. mittels der Zuganordnung und Reil3en der Perforationen kann die

AuBenumhillung in einem Stiick Uber den Vorderteil des chirurgi-
schen Instruments nach hinten hertibergezogen werden. [1.3, 1.3.1,
1.3.3, 1.3.4]

Einige Merkmale bedurfen der Erlauterung:

Die AuRenumhullung umgibt nach Merkmal 2a zumindest den Vorderteil

satzstelle zu schieben, ohne das umgebende Gewebe zu schéadigen.

b)
dem Ubereinstimmenden Vortrag der Parteien verbindet der vom Patentgericht zu-
treffend bestimmte Fachmann damit die Vorstellung, die Au3enumhullung weise eine

Mehrzahl von Materialdurchbriichen auf. Die Perforationen bilden eine Sollbruchstel-

le.

Nach Merkmal 2d weist die AulBenumhillung Perforationen auf. Nach
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c) Die Perforationen befinden sich nach Merkmal 2d an der Spitze der Au-
Renumhillung. Wie das Patentgericht zutreffend ausgefihrt hat, ist die Perforation
danach auf den vorderen Bereich der Au3enumhullung beschrankt, sie reicht jeden-
falls nicht durchgangig von deren vorderen bis zu ihrem hinteren Ende. Fir dieses
Verstandnis von Merkmal 2d sprechen die Funktion der AuRenumhillung und sein
Zusammenhang mit den Merkmalen 3 und 4. Die Auf3enumhdillung dient dem Schutz
des Vorderteils des chirurgischen Instruments bis zu dem Zeitpunkt, an dem es an
der Einsatzstelle im Korper des Patienten angelangt ist, vor allem aber auch dem
Schutz des Patienten, dessen Gewebe beim Vorschieben und Zurtickziehen des In-
struments durch die Umhillung des chirurgischen Instruments, das Kanten oder
Spitzen aufweisen und unregelmafig geformt sein kann, mdglichst geschont werden
soll. Die Umhullung muss dazu, wie etwa die nachstehend wiedergegebene Figur 2
des Streitpatents zeigt, nicht komplett geschlossen sein, es ist jedoch zweckmafig,

sie so zu gestalten, dass sie das chirurgische Instrument weitgehend bedeckt.

15

® FIG. 2

Ist die Einsatzstelle erreicht, wird der Vorderteil des chirurgischen Instruments
freigelegt. Dies geschieht nach der Lehre des Streitpatents dadurch, dass auf die
AuRenumhillung mittels einer Zuganordnung eine Zugbelastung ausgetbt wird, die
dazu fuhrt, dass die Umhillung in dem durch Perforationen geschwachten Bereich
an der Spitze der AuRenumbhiillung so weit aufreif3t, dass dort eine Offnung entsteht,
die es ermdoglicht, die Hille Gber den Vorderteil des Instruments zurlckzuziehen

(Merkmale 3 und 4). Insoweit ist es erforderlich, aber auch ausreichend, dass die
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Perforation im nach vorne weisenden Teil der den Vorderteil des chirurgischen In-
struments umschlieRenden Auf3enumhillung vorgesehen ist. Im hinteren Bereich
bedarf es dagegen keiner Perforation, weil die Umhillung, wie aus der nachstehend
eingeblendeten Figur 4 beispielhaft ersichtlich ist, zurlickgezogen werden kann, ohne

dass sie aufgerissen werden muss.

FIG. 4

Die Beschrankung der Perforation auf den vorderen Bereich - an der Spitze -
der AuBenumhillung ist zweckmafig. Wird die AuRenumhullung nur an der Perfora-
tion und damit nur in ihrem vorderen Bereich aufgerissen, bleibt der hintere Teil un-
versehrt. Dadurch birgt das Zuriickziehen der Umhillung nach Erreichen des Ein-
satzorts ebenso wie das Zuruckziehen der gesamten Vorrichtung nach Beendigung

des Eingriffs regelmaf3ig weniger Risiken.

d) Weist die AuBenumhillung nach Merkmal 2e im Wesentlichen die Form
einer Olive oder eine konische Form auf, versteht der Fachmann dies, wie das Pa-
tentgericht weiter zutreffend angenommen hat, dahin, dass die Hulle eine gewisse
Formstabilitdt aufweist. Dies ergibt sich aus der Erlauterung in der Beschreibung
(Abs. 19), wonach diese Form besonders geeignet ist, das chirurgische Instrument in
den Korper des Patienten einzufiihren, indem das umliegende Gewebe durch den
sich von der Spitze aus vergrofRernden Umfang der Hulle beim Vorstol3en auf die

Seite geschoben wird.
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Entgegen der Auffassung der Klagerinnen ergibt sich aus Merkmal 2e nicht
die Notwendigkeit, dass die AuRenumhtllung vorne geschlossen ist. Dem entspricht
es, dass eine vorne geschlossene AufRenumhillung einerseits und eine Aul3enum-
hillung mit einer Form, die im Wesentlichen derjenigen einer Olive entspricht, Ge-

genstand unterschiedlicher Unteranspriche sind.

Aus fachlicher Sicht ist jedoch erforderlich, dass die Hille so stabil sein muss,
dass sie eventuelle Kanten oder Spitzen des chirurgischen Instruments abdeckt und
dem Druck des umgebenden Gewebes standhélt. Diesem Verstandnis von Merk-
mal 2e steht - anders als die Klagerinnen meinen - die nachstehend wiedergegebene
Figur 3B des Streitpatents nicht entgegen.

1 a2
12
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FIG. 3B

Dass die dort gezeigte, vorne und hinten konisch geformte Auf3enumhillung
zufolge der Beschreibung (Sp. 8, Z. 50) genau der Form des Vorderteils des chirurgi-
schen Instruments angepasst ist, schliel3t nicht aus, dass sie eine gewisse Formsta-

bilitat aufweist.

Eine sich vorne und hinten verjingende Form der Umhillung - etwa eine Oli-
venform - hat Gberdies den Vorteil, dass die Umhillung auch das Risiko von Schadi-
gungen beim Zuruckziehen der Umhillung am Einsatzort des Instruments sowie
beim Zurtickziehen der gesamten Vorrichtung nach Beendigung des Eingriffs verrin-

gert.

5. Die oben eingeblendeten Figuren 2 und 4 der Streitpatentschrift zeigen

ein Ausfihrungsbeispiel, wobei Figur 2 die AuRenumhullung (22) mit noch unver-
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sehrter Perforation (24) zeigt, wahrend Figur 4 die Aul3enumhillung zeigt, nachdem
mittels der Zuganordnung (21) eine Zugbelastung ausgetbt wurde, die zum Aufrei-
Ren der Perforation (24) gefuhrt hat. Dadurch ist an der Spitze der Umhullung eine
vergroRerte Offnung entstanden, die es ermoglicht, die AuBenumhiillung in einem
Stiuck Uber den Vorderteil (11) des chirurgischen Instruments, der sich zuvor im In-

nenraum (23) der AulRenumhillung befand, nach hinten zu ziehen.

Il.  Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt be-

grundet:

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung beruhe nicht
auf einer unzulassigen Erweiterung. Auch soweit der Anspruch lehre, dass die Au-
Renumhillung nach dem Reil3en der Perforation in einem Stiick tber den Vorderteil
des chirurgischen Instruments nach hinten heribergezogen werden kénne, sei dies
fur den Fachmann unmittelbar und eindeutig der internationalen Anmeldung
WO 2007/147439 (NK4a) zu entnehmen. Weder in der Beschreibung noch in den
Figuren der NK4a oder den dort formulierten Anspriichen sei ein Auseinanderbre-
chen der AuBenumhdillung in zwei oder mehr Teile angesprochen, vielmehr zeigten

die Figuren eine einstiickige Ausgestaltung der AuRenumhullung.

In der erteilten Fassung sei der Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht pa-
tentfahig. Die deutsche Offenlegungsschrift 29 28 635 (WH12) nehme diesen Ge-
genstand zwar nicht vollstandig vorweg, denn der dort beschriebene Endotracheal-
Tubus mit einer Schutzhille weise an deren Spitze keine Perforation auf, sondern
lediglich eine geschwéchte Stelle. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 habe sich
jedoch im Anmeldezeitpunkt in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik er-
geben. Es habe fur den Fachmann ausgehend von WH12 nahegelegen, zum Ge-
genstand von Patentanspruch 1 zu gelangen, weil es fiur ihn eine rein konstruktiv
handwerkliche MaRRnahme dargestellt habe, Sollbruchstellen an der Spitze der Au-
Renumhdillung durch Materialdurchbrechungen, also durch Perforationen statt durch
Bereiche geschwéachten Materials, zu erhalten. Dieser Beurteilung stehe der Hinweis

der Beklagten, Materialdurchbrechungen seien untunlich, weil nach WH12 der Tubus
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steril in der Schutzhulle verpackt sein solle, nicht entgegen. Eine sterile Verpackung
des Tubus sei in WH12 nur als vorteilhaft angegeben. Zudem finde die Anwendung
eines solchen Tubus regelmé&Rig in einem Operationssaal und damit ohnehin unter
sterilen Bedingungen statt, weswegen die Schutzhille nicht notwendig steril und

keimdicht ausgefuhrt werden musse.

Dagegen sei der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfs-
antrags patentfahig. Das zuséatzliche Merkmal 2e sei durch WH12 nicht vorwegge-
nommen. Diese lehre eine Hille aus weichem Material, die sich gleichsam an den
Tubus anschmiege. Dagegen miusse die olivenformig oder konisch geformte Aul3en-
hille nach Merkmal 1e nach dessen technischer Funktion eine gewisse Steifigkeit
aufweisen. Der Gegenstand des so beschrénkten Patentanspruchs 1 sei auch durch
WHZ12 in Verbindung mit NK7a - oder dem aus NK7a hervorgegangene europdaische
Patent 1 294 291 (NK7) - nicht nahegelegt. Die dort gezeigte Abschlussvorrichtung
weise eine Perforation auf, die nicht nur an deren Spitze angeordnet sei, sondern
sich Uber die ganze Lange der Verbindungslinie der beiden Abschnitte dieser Ab-
schlussvorrichtung erstrecke. Das AufreiRen der Perforation filhre dementsprechend
dazu, dass die Abschlussvorrichtung in mindestens zwei Stlicke zerfalle, also nicht in
einem Stick zurtiickgezogen werden kénne. Diese konstruktiven Unterschiede spra-
chen dagegen, dass es fur den Fachmann naheliege, durch eine Kombination von
Merkmalen der WH12 und der NK7/NK7a zum Gegenstand von Patentanspruch 1 zu
gelangen. Auch eine Kombination der WH12 mit einer der weiteren Entgegenhaltun-

gen lege diesen nicht nahe.
lll. Diese Beurteilung hélt den Berufungen beider Seiten stand.
1. Berufung der Beklagten

Ohne Erfolg wendet sich die Beklagte gegen die Beurteilung des Patentge-
richts, der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung sei durch
WH12 in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen nahegelegt.
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a) WH12 beschreibt einen Endotracheal-Tubus und damit einen Schlauch,
der Uber Mund oder Nase in den Kehlkopf eines Patienten eingefiihrt wird, um
- insbesondere wahrend einer Narkose - die Atemwege freizuhalten oder eine kinst-
liche Beatmung durchzufihren. Wie die Beschreibung ausfuhrt, sind solche Tuben
teilweise in der Nahe der Spitze mit Abdichtungsmanschetten versehen, die aus ei-
nem dunnwandigen, elastischen Material bestehen und durch einen mit der Hand zu
betatigenden Ballon aufgeblaht werden, um eine Abdichtung zwischen Luftréhre und
Tubus herzustellen. Um diese Abdichtungsmanschette, die zufolge der Beschreibung
der WH12 empfindlich und leicht zu beschadigen ist, beim Hindurchfihren durch die
engen Zugange des Nasen- und Rachenraums zu schitzen, ist eine Schutzhille
vorgesehen, die mindestens die Spitze des Tubus und die Manschette bedeckt.
Nach Erreichen der Einsatzstelle wird die Schutzhille abgezogen. Um dies zu er-
leichtern kann die Schutzhille mit geschwachten Stellen versehen werden, an der
sie aufreil3t, wenn eine Zugbelastung ausgetbt wird. Diese geschwachten Stellen
befinden sich nach WH12 vorzugsweise an der Spitze des Tubus (S. 5, 2. Abs., S. 7,
2. Abs.). Die nachstehend wiedergegebene Figur 2 der WH12 zeigt ein Ausfih-
rungsbeispiel. Dabei ist der Tubus mit Bezugszeichen 1, die Abdichtungsmanschette
mit Bezugszeichen 3, die Tubusspitze mit Bezugszeichen 2, die Schutzhiille mit Be-
zugszeichen 5 und die geschwachte Stelle der Hille mit Bezugszeichen 6 bezeich-

net:
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Durch Ziehen an den Aufreil3ringen (10), die aus der nachstehenden Figur 3
der WH12 zu sehen sind, reil3t der Anwender die Schutzhuille an der geschwéchten
Stelle auf und kann sie hinten abziehen.

ﬂ{f\ r >

b) Das Patentgericht hat zu Recht und von der Berufung der Beklagten un-
beanstandet ausgefihrt, dass WH12 samtliche Merkmale des erteilten Anspruchs mit
Ausnahme einer Perforation vorwegnimmt. Der Einwand der Beklagten gegen die
Annahme des Patentgerichts, es stelle fir den Fachmann eine rein konstruktiv-
handwerkliche MalRnahme dar, an der Spitze der Umhillung statt einer geschwéach-

ten Stelle eine Perforation vorzusehen, greift nicht durch.

aa) In diesem Zusammenhang kommt es nicht entscheidend darauf an, ob
es bei Einsatz eines Endotracheal-Tubus geboten ist, den Tubus und insbesondere
die Abdichtungsmanschetten bis zum Erreichen des Einsatzortes steril zu halten,
was den Fachmann davon abhalten kénnte, die Schutzhille mit Perforationen zu
versehen. Das Streitpatent umfasst allgemein Vorrichtungen zum Einfihren und Po-
sitionieren von chirurgischen Instrumenten in den Kérper eines Patienten. Es mag
dahinstehen, ob auch ein Tubus der in WH12 beschriebenen Art als chirurgisches
Instrument in diesem Sinne zu verstehen ist. Der Anspruch ist jedenfalls nicht auf
Vorrichtungen beschrankt, die der Einfihrung relativ groR3er Instrumente mit komple-
xer Raumform, etwa eines Klammernahtgeréats, dienen, sondern umfasst auch, wo-
rauf etwa Absatz 8 der Beschreibung hindeutet, Vorrichtungen zum Einfuihren eines
Endoskops oder eines ahnlichen Instruments, das vergleichsweise klein ist und keine
fur den Patienten gefahrlichen Formen aufweist. Zur Einfihrung solcher Instrumente

kommt es aus fachlicher Sicht in Betracht, eine Schutzhille der in WH12 beschrie-
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benen Art, also einer Hulle aus relativ weichem Material zu verwenden, um einen
hinreichenden Schutz sowohl des Patienten als auch des Instruments sicherzustel-
len, und diese Hulle nach Erreichen des Einsatzorts auf die in WH12 gezeigte Art zu
entfernen. Kommt es hierbei, was insbesondere vom jeweiligen Einsatzbereich ab-
hangt, nicht darauf an, dass das chirurgische Instrument bis zum Erreichen der Ein-
satzstelle steril bleibt, liegt es fur den Fachmann nahe, dort, wo die Schutzhille auf-

reiRen soll, eine Perforation vorzusehen.

bb) Das Patentgericht hat hierzu festgestellt, es gehére zum allgemeinen
Fachwissen des Fachmanns, dass Sollbruchstellen nicht nur durch Schwachungen
des Materials, also Stellen geringerer Dicke, sondern auch durch Perforationen, also
Materialdurchbriiche, bewirkt werden kénnen und dass es sich dabei um ein generel-
les, fur eine Vielzahl von Anwendungsfallen in Betracht zu ziehendes Mittel handelt.
Konkrete Anhaltspunkte, die geeignet waren, die Richtigkeit dieser Feststellung in

Zweifel zu ziehen, zeigt die Berufung nicht auf.

Ihr Hinweis, Perforationen im Bereich von Schutzhillen an chirurgischen In-
strumenten seien aus den im Streitfall vorgelegten Dokumenten nicht bekannt, ist
unerheblich. Sofern eine technische Ldsung als ein generelles, fur eine Vielzahl von
Anwendungsféllen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen
Fachwissen des angesprochenen Fachmanns gehért, kann Veranlassung zu ihrer
Heranziehung nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs bereits dann be-
stehen, wenn es fir ihre Anwendung zwar kein konkretes Vorbild gibt, sich aber die
Nutzung ihrer Funktionalitdét in dem betreffenden Zusammenhang als objektiv
zweckmalRig darstellt und keine besonderen Umsténde festzustellen sind, die eine
Anwendung als nicht moglich, mit Schwierigkeiten verbunden oder sonst untunlich
erscheinen lassen (BGH, Urteil vom 11. Mérz 2014 - X ZR 139/10, GRUR 2014, 647
- Farbversorgungssystem). Die Berufung zeigt keine Umstande auf, die es aus fach-
licher Sicht generell als untunlich erscheinen lassen, die Umhullung des Vorderteils

eines chirurgischen Instruments mit einer Perforation zu versehen.
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2.  Berufung der Klagerinnen

a) Die Berufung der Klagerinnen bleibt erfolglos, soweit sie sich gegen die
Auffassung des Patentgerichts wenden, der Gegenstand von Patentanspruch 1 in
der Fassung, in der das Streitpatent aufrechterhalten worden ist, beruhe nicht auf

einer unzuléassigen Erweiterung.

Zu Recht hat das Patentgericht angenommen, dass bereits den urspringli-
chen Anmeldeunterlagen (WO 2007/147439 = NK4) eine Vorrichtung zu entnehmen
ist, bei der die AuRBenumhillung mittels der Zuganordnung und Reil3en der Perforati-
on "in einem Stuck" Gber den Vorderteil des chirurgischen Instruments nach hinten

gezogen werden kann.

Dem steht nicht entgegen, dass weder in den Ansprichen noch in der Be-
schreibung der NK4 ausdrtcklich davon die Rede ist, dass die Umhullung nach dem
ReiRen der Perforation "in einem Stuck” nach hinten gezogen werden kann. Zu
Recht hat das Patentgericht es als ausreichend angesehen, dass die Figuren 2 und 4
der NK4, welche mit den oben wiedergegebenen Figuren 2 und 4 des Streitpatents
identisch sind, jeweils eine einstiickige AuRenumhillung zeigen, die - siehe Figur 4 -
nach dem AufreiBen der Perforationen an ihrer Spitze auch "in einem Stick" nach
hinten Uber den Vorderteil des chirurgischen Instruments gezogen wird, und sich im
Text der NK4 keinerlei Hinweis darauf findet, die Umhillung bestehe nach dem Auf-
reilBen der Perforation aus mehreren Stilicken. Dass es sich bei diesen Figuren um

schematische Zeichnungen handelt, rechtfertigt keine abweichende Beurteilung.

b) Ohne Erfolg wenden sich die Klagerinnen ferner gegen die Beurteilung
des Patentgerichts, der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der aufrechterhaltenen

Fassung sei patentfahig.
aa) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in dieser Fassung ist neu.

(1) Nachdem Patentanspruch 1, wie ausgefuhrt, nicht auf einer unzulassigen
Erweiterung beruht, geht die Auffassung der Klagerinnen, sein Gegenstand sei im
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Stand der Technik vorweggenommen, sofern man Merkmal 4 -"in einem Stick" -

nicht berticksichtige, ins Leere.

(2) NK7a nimmt den Gegenstand von Patentanspruch 1 nicht vorweg. Auch
das Ausfihrungsbeispiel gemalR der nachstehend wiedergegebenen Figur 10 und
Figur 11 zeigt eine Aufl3enumhillung, die nicht "in einem Stick" Uber den Vorderteil

des chirurgischen Instruments nach hinten gezogen werden kann.

Fig.11

Die Erlauterung zu diesen Figuren (NK7a, S. 10 und 11) macht deutlich, dass
die dort als Abschlussvorrichtung (2) bezeichnete AuRenumhillung aus zwei Teilen
(3, 4) besteht, die als eiférmige Kappenteile bezeichnet und zunachst durch einen
l6sbaren Kleber verbunden sind. Nach Erreichen der Einsatzstelle wird zufolge der
Beschreibung an jedem Zugband (19) gleichzeitig ein Zug in Richtung Griff ausgeubt,
wodurch sich die Klebeverbindung an der Nahtstelle der beiden Kappenteile 16st. Ob
der Vortrag der Klagerinnen zutrifft, dass zwischen den Zugbandern, in einiger Ent-
fernung von der Abschlussvorrichtung (2) eine Verbindung besteht, die durch einen
guer verlaufenden Steg (siehe den nachtraglich eingeflgten Pfeil in Figur 10) herge-
stellt wird, was sich der Beschreibung der NK7 nicht enthehmen lasst, kann offen-
bleiben. Denn dies anderte nichts daran, dass jedenfalls die Abschlussvorrichtung,
die der AulRenumhillung im Sinne des Streitpatents entspricht, nicht in einem Stiick,

sondern in zwei Teilen nach hinten gezogen wird.
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(3) Die in WH12 beschriebene Schutzhiille weist keine Materialdurchbriiche
und damit keine Perforationen auf, sondern lediglich geschwéchte Stellen. Zudem
hat diese Umhullung keine im Wesentlichen olivenfdrmige oder konische Form. Da-

mit fehlt es an einer Vorwegnahme der Merkmale 2d und 2e.

bb) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der vom Patentgericht auf-
rechterhaltenen Fassung ist durch den Stand der Technik nicht nahegelegt. Dies gilt
unabhangig davon, ob als Ausgangspunkt WH12 oder NK7a zugrunde gelegt wird.

(1) WH12 zeigt - entgegen der Darstellung der Klagerinnen - keine Au-
Benumhillung mit einer im Wesentlichen olivenférmigen oder konischen Form ge-
mafl Merkmal 2e nach dessen oben erlautertem Verstandnis. In der Beschreibung
dieses Dokuments wird hervorgehoben, dass Endotracheal-Tuben durch relativ enge
Zugange durch den Mund oder die Nase in den Kehlkopf des Patienten eingefthrt
werden. Entsprechend heil3t es dort, dass die Schutzhille aus einem weichen Mate-
rial besteht. Der Fachmann entnimmt der WH12 mithin, dass fir die Schutzhlle ein
Material gewahlt wird, das sich beim Einfihren des Tubus eng an diesen an-
schmiegt, damit die erwdhnten engen Zugange mdglichst problemlos passiert wer-
den koénnen. Die Form dieser Hille wird danach maf3geblich durch die Form des Tu-

bus und der Abdichtungsmanschette bestimmt.

Der Fachmann erhélt aus NK7a oder NK7 nicht die Anregung zu einer Au-
Renumhillung nach dem Gegenstand von Patentanspruch 1 in der aufrechterhalte-
nen Fassung. Zwar zeigen diese Entgegenhaltungen einen Gleitschutz mit einer ei-
formigen Abschlussvorrichtung, doch ist diese nicht einstlickig, sondern so ausgebil-
det, dass sie nach Erreichen der Einsatzstelle in zwei Teile zerlegt und erst dann
nach hinten gezogen wird. Vor diesem Hintergrund ergab sich fur den Fachmann
auch unter Einbeziehung der NK7a oder NK7 keine Anregung, eine von WH12 ab-
weichende, eine gewisse Stabilitat erfordernde Form der Auf3enumhullung vorzuse-

hen, hierbei aber die dort gezeigte einsttickige Ausbildung beizubehalten.

(2) Eine andere Beurteilung ist auch dann nicht gerechtfertigt, wenn NK7a

als Ausgangspunkt der Uberlegungen des Fachmanns gewahlt wird. Die dort be-
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schriebene Kappe weist, wie insbesondere die oben wiedergegebene Figur 9 an-
schaulich macht, eine gewisse Formstabilitat auf. Ihre abgerundete Form soll verhin-
dern dass Schleimhautfalten mitgeschoben und gedehnt werden, was zu Verletzun-
gen fihren kann. Nach Erreichen der Einsatzstelle wird die Kappe in zwei Teile zer-

legt und erst dann nach hinten gezogen.

Aus WH12 ergibt sich fir den Fachmann keine Anregung, eine Auf3enumhdl-
lung vorzusehen, die in einem Stuck nach hinten gezogen werden kann. Wie oben
ausgefuhrt, ist dort eine Umhullung aus einem weichen Material beschrieben, das
wenig Raum in Anspruch nimmt und sich nach dem Aufrei3en der Umhullung im Be-
reich der Spitze des Tubus leicht nach hinten ziehen lasst. Fiur den Fachmann liegt
es nicht nahe, diese Vorgehensweise auf eine Umhullung zu Ubertragen, die eine
gewisse Steifigkeit aufweisen soll und daher auch dann Raum beansprucht, wenn sie

nach hinten gezogen wird.
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IV. Die Kostenentscheidung beruht auf 8 121 Abs. 2 PatG i.V. mit § 97
Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck Grabinski Hoffmann

Schuster Deichfuld

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 30.09.2014 - 4 Ni 10/13 (EP) verbunden mit
4 Ni 25/13 (EP) -



