IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

4 Ni 73/09

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

BPatG 253
08.05



betreffend das deutsche Patent 198 24 238

hat der 4.Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts am
19. Oktober 2011 durch den Vorsitzenden Richter Rauch, die Richterin Friehe und
die Richter Dipl.-Phys. Dr. Miiller, Dipl.-Ing. Veit und Dipl.-Phys. Dr. Friedrich

fur Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 198 24 238 wird im Umfang der

Patentansprtiche 14 bis 16 fur nichtig erklart.

Il. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

IV. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung
in Hohe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages

vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist im Register eingetragene Inhaberin des deutschen Patents
198 24 238 (Streitpatent), das am 29. Mai 1998 unter Inanspruchnahme einer US-
Prioritdt vom 21. November 1997 angemeldet wurde und in Kraft ist. Das Patent
betrifft eine Vorrichtung zur Entnahme von Korperflussigkeitsproben zur Analyse
oder Verarbeitung und umfasst 16 Anspriche, von denen die Anspriche 14 bis 16
angegriffen sind. Die angegriffenen Patentanspriche 14 bis 16 haben folgenden

Wortlaut;



14. Probenahmevorrichtung zum  Entnehmen
von Blut- oder interstitiellen Fllssigkeitsproben durch

gine fjfrnung in der Hautaberflache, mit

a) einem Gehause und

b} einem ringartigen Vorsprung mit einer varderen
Stimulatorflache zum Bertuhren der Hautoberflache,
wabei die Stimulatorflache relativ zu einer senkrecht
Zur Achse orientierten Ebene radial einwarts und in
Langsrichtung nach hinten geneigt ist, wobei die Nei-
gung relativ zur Ebene von 10 bis 25 Grad betragt, so
daly bel Beruhrung der Hautoberflache durch die Sti-
mulatorflache die Kérperfllissigkeit zur Offnung in der
Hautflache gedrickt wird.

15. Vorrichtung nach Anspruch 14, wobei die MNei-
gung 25 bis 65 Grad relativ zur Ebene betragt.

16. Vorrichtung nach Anspruch 14 oder 15, wobei
die Breite der Stimulatorflache hochstens 12,0 mm
betragt.

Nach Ansicht der Klagerin sind die Gegenstdnde der angegriffenen Anspriche

des Streitpatents unzulassig erweitert und nicht patentfahig.

Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent 198 24 238 im Umfang der erteilten Pa-

tentanspriche 14 bis 16 fir nichtig zu erklaren.

Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 20. Mai 2011 den mit Schriftsatz vom
18. Januar 2010 erklarten Widerspruch zuriickgenommen und um Entscheidung
im schriftichen Verfahren gebeten. Der Vorsitzende hat mit Schreiben vom
24. Mai 2011 darauf hingewiesen, dass der Senat beabsichtigt, entsprechend der
Entscheidung BPatG GRUR 2010, 137 (Oxaliplatin) das Patent im angegriffenen
Umfang ohne Sachprifung fir nichtig zu erklaren. Von der Zustimmung der Klage-
rin zu einer Entscheidung im schriftlichen Verfahren werde ausgegangen. Eine

Stellungnahme der Klagerin hierzu ist nicht erfolgt.



Entscheidungsgrinde

Die auf die Nichtigkeitsgriinde mangelnder Patentfahigkeit (§ 22 Abs. 1 PatG
i.V.m. 8§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) sowie unzuléssiger Erweiterung des Streitpatents
(8 22 Abs. 1 PatG i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) gestutzte Klage ist zulassig und
begriindet. Da die Beklagte das Streitpatent im angegriffenen Umfang im Wege
der zulassigen Selbstbeschrankung nicht mehr verteidigt, war es insoweit fir nich-

tig zu erklaren.

Aufgrund des Einverstandnisses der Parteien konnte der Senat Uber die Klage oh-
ne mindliche Verhandlung durch Urteil entscheiden (88 83 Abs. 2, 84 Abs. 1
PatG).

Die Erklarung der Beklagten, das Streitpatent, soweit es angegriffen ist, in einem
bestimmten Umfang nicht mehr zu verteidigen, stellt eine wirksame Begrenzung
des Streitstoffs im Nichtigkeitsverfahren dar. Sie hat zur Folge, dass das Streitpa-
tent hinsichtlich des von der - zulassigen - Selbstbeschrankung umfassten, nicht
mehr verteidigten Patentgegenstandes ohne weitere Sachprifung fur nichtig zu
erklaren ist, da eine sachliche Uberpriifung nur im Rahmen der von den Streitpar-
teien gesetzten Grenzen zu erfolgen hat. Dies dient der Verfahrensékonomie, in-
dem ein ansonsten gemal 8§ 64 PatG erforderliches isoliertes Beschrédnkungsver-

fahren vermieden wird.

Der Senat schlief3t sich der Rechtsprechung des 3. Nichtigkeitssenats des Bun-
despatentgerichts an (BPatG GRUR 2010, 137 - Oxaliplatin - m. w. N.), der eine
solche Handhabung auch bei einer Beschrankung auf Null fir zulassig héalt, zumal
eine sog. ,Selbstbeschrankung auf Null* auch bisher schon in einem Teil des
Schrifttums als zuldssig angesehen wurde, im Zusammenhang mit der - von der
Regelung des 8§ 82 Abs. 2 PatG nicht erfassten - formellen Einlassung des Nich-

tigkeitsbeklagten, das Streitpatent insgesamt nicht verteidigen zu wollen. Danach



ist in dieser Einlassung eine faktisch dem Anerkenntnis des Klageantrags i. S. v.
8§ 307 ZPO vergleichbare Erklarung zu sehen, die eine Nichtigerklarung des
Streitpatents unter Befreiung von der Sachprifung ebenso rechtfertigt, wie auch
bei dem Fallenlassen eines Patentanspruchs als Ganzem eine teilweise Nichtiger-
klarung ohne Sachprtfung erfolgt.

Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs. 2 PatG i. V. m. 8§ 91 Abs. 1 ZPO, die

Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.

§ 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Rauch Friehe Dr. Muller Veit Dr. Friedrich
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