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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2004 060 146

BPatG 154
05.11



hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf-
grund der mandlichen Verhandlung vom 17. Marz 2015 unter Mitwirkung des Vor-
sitzenden Richters Dipl.-Phys. Dr. HauR3ler sowie der Richterin Hartlieb, des Rich-
ters Dipl.-Ing. Schmidt-Bilkenroth und der Richterin Dipl.-Phys. Zimmerer
beschlossen:
Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der
Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und Markenamts vom

28. Juni 2011 aufgehoben.

Das Patent 10 2004 060 146 wird mit folgenden Unterlagen be-

schrankt aufrechterhalten:

Bezeichnung: Autoinjektor mit Arretierung des Wirkstoffbehalters

Anmeldetag: 14. Dezember 2004.

Patentanspriiche 1 bis 11 gemald Hilfsantrag 2, tUberreicht in der

mundlichen Verhandlung vom 17. Marz 2015

Beschreibung, Seiten 2 bis 6, Uberreicht in der mundlichen Ver-
handlung vom 17. Marz 2015

3 Blatt Zeichnungen Figuren 1 bis 7, gemal} Patentschrift.

Die weitergehende Beschwerde wird zurtickgewiesen.



Grinde

Auf die am 14. Dezember 2004 unter Inanspruchnahme der Prioritat der Patent-
anmeldung CH 02186/03 vom 18. Dezember 2003 mit der Bezeichnung ,Autoin-
jektor mit Arretierung des Wirkstoffbehalters® beim Deutschen Patent- und Mar-
kenamt eingereichte Patentanmeldung ist das Patent 10 2004 060 146 erteilt wor-
den. Die Veroffentlichung der Patenterteilung ist am 3. September 2009 erfolgt.

Gegen das Patent ist von der S... GmbH,
...stralRe, F..., mit Schriftsatz vom 3. Dezember 2009,

eingegangen per Telefax am selben Tage, Einspruch erhoben worden.

Die Einsprechende ist der Meinung, dass der Gegenstand des Patents nicht pa-

tentfahig sei und verweist hierzu auf folgende Entgegenhaltungen:

DO  Prioritats-Beleg: urspr. Unterlagen der Voranmeldung CH 02186/03

D1 DE 103 20 225 Al (im Prioritatsjahr veréffentlicht!)
D2 DE 20 2004 016 791 U1 (kein Stand der Technik!)

D3 DD 289 412 A7

D4 EP 0666 084 A2 (DE 695 32 840 T2)

D5 EP0768902B1 (DE 693 19 753 T2)

D6 US 6 767 336 (im Prioritatsjahr veréffentlicht!)
D7 US5609577

D8 US 6575939 (DE 698 09 471 T2)

Die Patentinhaberin hat der Einsprechenden widersprochen und in der Anhdrung
vom 28. Juni 2011 ihr Patent beschrankt verteidigt.
Am Ende der Anhérung hat die Patentabteilung 43 beschlossen, das Patent be-

schréankt aufrechtzuerhalten.



Dagegen richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden (Beschwerdefuhrerin),
die mit ihrem Schriftsatz vom 9. Méarz 2015 noch die Druckschrift

D9  US 2003/0105430 A1

eingereicht hat.

In der miindlichen Verhandlung vom 17. Marz 2015 beantragt die Einsprechende,

den Beschluss der Patentabteilung 43 des Deutschen Patent- und

Markenamts vom 28. Juni 2011 aufzuheben und das Patent

10 2004 060 146 in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen und das Patent in der von der

Patentabteilung beschrankten Fassung aufrechtzuerhalten

hilfsweise

das Patent mit folgenden Unterlagen beschrankt aufrecht zu er-

halten:

- Patentanspriiche 1 bis 13 gemal} Hilfsantrag 1, eingereicht mit
Schriftsatz vom 17. April 2014, tbrige Unterlagen gemanR Haupt-

antrag;

- Patentanspriiche 1 bis 11 gemal Hilfsantrag 2, tberreicht in der

mindlichen Verhandlung vom 17. Marz 2015,



Beschreibung Seiten 2 bis 6, eingereicht in der mundlichen Ver-
handlung vom 17. Marz 2015,
Figuren 1 bis 7 gemal Patentschrift.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet gegliedert

1. Autoinjektor zum automatischen Injizieren eines Wirkstoffes, mit
1.1 einem langlichen Gehause (1, 2),

1.2 einer im Gehause (1, 2) axial verschiebbaren Injektionsnadel (10),
1.2.1 die mit einem Wirkstoffbehélter (7) verbunden ist,

1.3 einem Kolben (8),

1.3.1 der zum Zwecke des Ausschittens des Wirkstoffes im Wirk-

stoffbehalter (7) verschiebbar ist und mit

1.4 einem relativ zum Gehéause (1, 2) verschiebbaren Nadelschutz-
rohr (4),

dadurch gekennzeichnet, dass

1.5 ein Verriegelungsglied (21) in einer Verriegelungsposition das Ver-
schieben des Wirkstoffbehélters (7) in Bezug auf das Gehause (1,

2) verhindert, und dass

1.6 das Verriegelungsglied (21) durch Verschieben des Nadelschutz-

rohrs (4) in das Gehause (1, 2) in eine Freigabestellung bringbar ist,

1.6.1 in der es das Verschieben des Wirkstoffbehalters (7) in Be-
zug auf das Gehéause (1, 2) zulasst,

16.1.1 wobei das Verriegelungsglied (21) in der Verriegelungsposi-

tion von dem Nadelschutzrohr (4) blockiert ist.

Hinsichtlich der erteilten, riickbezogenen Unteranspriiche 2 bis 13 wird auf

Streitpatentschrift verwiesen.

die



Der beschrankt aufrechterhaltene und gemaR Hauptantrag verteidigte Patentan-
spruch 1 lautet gegliedert (Anderungen gegeniiber dem erteilten Patentanspruch

1 sind kenntlich gemacht):

1. Autoinjektor zum automatischen Injizieren eines Wirkstoffes, mit
1.1 einem langlichen Gehéause (1, 2),

1.2 einer im Gehause (1, 2) axial verschiebbaren Injektionsnadel (10),
1.2.1 die mit einem Wirkstoffbehalter (7) verbunden ist,

1.3 einem Kolben (8),

1.3.1 der zum Zwecke des Ausschittens des Wirkstoffes im Wirk-

stoffbehalter (7) verschiebbar ist und mit

1.4 einem relativ zum Gehause (1, 2) verschiebbaren Nadelschutz-
rohr (4),

dadurch-gekennzeichnet-dasswobel

1.5 ein Verriegelungsglied (21) in einer Verriegelungsposition das Ver-
schieben des Wirkstoffbehalters (7) in Bezug auf das Gehause (1,

2) nach vorne verhindert, und dass

1.6° das Verriegelungsglied (21) durch Verschieben des Nadelschutz-
rohrs (4) in das Gehéause (1, 2) in eine Freigabestellung bringbar
istgebracht wird,

1.6.1 in der es das Verschieben des Wirkstoffbehélters (7) in Be-
zug auf das Gehéause (1, 2) zulasst,

16.1.1 wobei das Verriegelungsglied (21) in der Verriegelungsposi-

tion von dem Nadelschutzrohr (4) blockiert ist.

Hinsichtlich der rickbezogenen Unteranspriche 2 bis 13 nach Hauptantrag wird

auf den Akteninhalt verwiesen.



Der gemal Hilfsantrag 1 beschrankt verteidigte Patentanspruch 1 lautet geglie-
dert (Anderungen gegeniiber dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag sind

kenntlich gemacht):

1. Autoinjektor zum automatischen Injizieren eines Wirkstoffes, mit
1.1 einem langlichen Gehéause (1, 2),

1.2 einer im Gehause (1, 2) axial verschiebbaren Injektionsnadel (10),
1.2.1 die mit einem Wirkstoffbehalter (7) verbunden ist,

1.3 einem Kolben (8),

1.3.1 der zum Zwecke des Ausschittens des Wirkstoffes im Wirk-

stoffbehalter (7) verschiebbar ist und mit

1.4 einem relativ zum Gehause (1, 2) verschiebbaren Nadelschutz-
rohr (4),

wobei

1.5 ein Verriegelungsglied (21) in einer Verriegelungsposition das Ver-
schieben des Wirkstoffbehalters (7) in Bezug auf das Gehause (1,

2) nach vorne verhindert, und

1.6° das Verriegelungsglied (21) durch Verschieben des Nadelschutz-

rohrs (4) in das Gehéause (1, 2) in eine Freigabestellung gebracht

wird,
1.6.1 in der es das Verschieben des Wirkstoffbehélters (7) in Be-
zug auf das Gehéause (1, 2) zulasst,
1.6.1.7 wobei das Verriegelungsglied (21) in der Verriegelungsposi-

tion von dem Nadelschutzrohr (4) bleckiertfestgehalten ist.

Hinsichtlich der rickbezogenen Unteranspriiche 2 bis 13 nach Hilfsantrag 1 wird

auf den Akteninhalt verwiesen.



Der gemal Hilfsantrag 2 beschrankt verteidigte Patentanspruch 1 lautet geglie-
dert (Anderungen gegeniiber dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag sind

kenntlich gemacht):

1. Autoinjektor zum automatischen Injizieren eines Wirkstoffes, mit
1.1 einem langlichen Gehéause (1, 2),

1.2 einer im Gehause (1, 2) axial verschiebbaren Injektionsnadel (10),
1.2.1 die mit einem Wirkstoffbehalter (7) verbunden ist,

1.3 einem Kolben (8),

1.3.1 der zum Zwecke des Ausschittens des Wirkstoffes im Wirk-

stoffbehalter (7) verschiebbar ist und mit

1.4 einem relativ zum Gehause (1, 2) verschiebbaren Nadelschutz-
rohr (4),

wobei

1.5 ein Verriegelungsglied (21) in einer Verriegelungsposition das Ver-
schieben des Wirkstoffbehalters (7) in Bezug auf das Gehause (1,

2) nach vorne verhindert, und

1.6° das Verriegelungsglied (21) durch Verschieben des Nadelschutz-

rohrs (4) in das Gehéause (1, 2) in eine Freigabestellung gebracht

wird,
1.6.1 in der es das Verschieben des Wirkstoffbehélters (7) in Be-
zug auf das Gehéause (1, 2) zulasst,
16.1.1 wobei das Verriegelungsglied (21) in der Verriegelungsposi-
tion von dem Nadelschutzrohr (4) blockiert ist
1.6.1.2 und in die Freigabestellung gebracht wird, indem es von dem

Nadelschutzrohr (4) aus der Verriegelungsposition gedrangt

wird.



Hinsichtlich der rickbezogenen Unteranspriiche 2 bis 11 nach Hilfsantrag 2 sowie
der tbrigen Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

1. Die Beschwerde der Einsprechenden ist zulassig, hat in der Sache aber nur
teilweise Erfolg. Der Senat sieht nach dem Ergebnis der mindlichen Verhandlung
den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemald Hauptantrag 2 als in den ur-
springlichen Anmeldungsunterlagen offenbart an. Dieser Gegenstand erweitert

den Schutzbereich des erteilten Patents nicht und ist patentfahig.

2. Der Einspruch der Einsprechenden ist zulassig.

Nach der Veréffentlichung der Patenterteilung am 3. September 2009 ist der am
3. Dezember 2009 per Telefax eingegangene Einspruch form- und fristgerecht er-
hoben worden.

Die Einsprechende stutzt den Widerrufsgrund der fehlenden Patentfahigkeit auf
die Druckschriften D5 (hier: Anlagen 1, 1a, 2 und 3) und D4 und begrindet, warum
aus ihrer Sicht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht neu ist. Dabei setzt
sie sich mit sdmtlichen Merkmalen auseinander und gibt hierzu jeweils die ent-
sprechenden Stellen in den Druckschriften D5 und D4 an. Ferner legt sie auch
substantiell dar, dass aus ihrer Sicht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 von
der Druckschrift D6 in Kombination mit der Druckschrift D7 nahegelegt wird und

nimmt schlie3lich auch zu den Unteransprichen 2 bis 13 Stellung.

3. Das Patent betrifft gemaf der Beschreibung (vgl. Patentschrift, Abs. [0001])
einen Autoinjektor zum automatischen Injizieren eines Wirkstoffes mit einem lang-
lichen Gehéause, einer im Gehéause axial verschiebbaren Injektionsnadel, die mit

einem Wirkstoffbehalter verbindbar ist, einem Kolben, der zwecks Ausschiittens
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des Wirkstoffes im Wirkstoffbehalter verschiebbar ist und mit einem relativ zum
Gehéause verschiebbaren Nadelschutzrohr.

Nach der Beschreibungseinleitung der Patentschrift sind Autoinjektoren in vielen
verschiedenen Ausfihrungen bekannt. Sie dienen zum Verabreichen von Injektio-
nen, insbesondere durch den betreffenden Patienten selbst. Beim Gebrauch wird
eine Injektionsnadel automatisch eingestochen, meistens mittels Federkraft, und
anschlieBend ein Wirkstoff eingespritzt. Es sind viele wieder verwendbare Autoin-
jektoren bekannt und auch solche, die nach dem Gebrauch teilweise oder ganz
weggeworfen werden. Autoinjektoren, die gefullt und mit gespannten Federn aus-
geliefert werden, missen mit einer Nadelschutzkappe versehen sein, damit die
Sterilitdt der Injektionsnadel gewahrleistet werden kann. Da diese Nadelschutz-
kappe den mit der Injektionsnadel verbundenen Wirkstoffbehalter vorzugsweise
dichtend umschlief3t, wird zwangslaufig eine gewisse Zugkraft auf den Wirkstoff-
behalter ausgelbt, sobald die Nadelschutzkappe als Vorbereitung fir den Ge-

brauch des Autoinjektors abgezogen wird (vgl. Abs. [0002]).

Ferner nennt die Patentschrift zum Stand der Technik die DD 289 412 A7 (= D3),
die EP 0 666 084 A2 (= D4) und die DE 20 2004 016 791 Ul (= D2), die Autoin-
jektoren beschreiben. Schlie3lich ist aus der DE 103 20 225 Al (= D1) eine Mehr-
weg-Betéatigungsvorrichtung fur eine sterile Spritze bekannt (vgl. Abs. [0003]).

Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe (vgl.
Abs. [0004]) zugrunde, zu verhindern, dass der Wirkstoffoehalter mit der Injekti-
onsnadel in unerwiinschter Weise nach vorne gezogen wird, beispielsweise beim

Abziehen einer Nadelschutzkappe.

Als hier zustdndigen Fachmann sieht der Senat einen Diplom-Ingenieur der Fach-
richtung Medizintechnik mit Hochschulausbildung an, der Uber eine mehrjahrige
Erfahrung in der Konstruktion und Entwicklung von Vorrichtungen zum automati-

schen Injizieren eines Wirkstoffes durch den Patienten selbst verfugt.
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4. Der Senat legt dem Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 folgendes

Verstandnis zugrunde:

,Nadelschutzrohr®“ im Merkmal 1.4:

Darunter ist ein rohrférmiges, d. h. rotationssymmetrisches und langliches Bauteil
des Autoinjektors anzusehen, das eine Schutzwirkung gegeniber der Injektions-
nadel geman 1.2 erfillt, siehe hierzu in der Verriegelungsstellung gemal Fig. 1, 2
und Abs. [0028]: ,Zudem schafft das Nadelschutzrohr 4 am nun offenen Ende eine
Distanz, die das Bertihren der Injektionsnadel 10 verhindert oder zumindest er-
schwert® und nach dem Abheben von der Haut gemal Fig. 7 und Abs. [0032]: ,Es
dient nun hauptsachlich dazu, die Injektionsnadel zu verbergen und den Benutzer
und andere Personen vor Verletzungen durch die Injektionsnadel 10 zu schitzen.
Es muss folglich verhindert werden, dass das Nadelschutzrohr 4 gegeniber der
Injektionsnadel 10 so verschoben wird, dass diese aus dem Nadelschutzrohr 4
herausragt®.

Ferner muss gemal 1.4 das Nadelschutzrohr relativ zum Gehause verschiebbar
sein; weitergehende Einschrankungen, insbesondere hinsichtlich seiner Form oder
Bezeichnung, bestehen fur das Nadelschutzrohr nicht.

,verriegelungsglied“ im Merkmal 1.5 und 1.6.1:

Hier kann es sich nach Auffassung des Senats um ein Bauteil oder eine mehrtei-
lige Baugruppe des Autoinjektors handeln, da dieses Merkmal nicht durch raum-
lich-koérperliche Merkmale eingeschréankt, sondern lediglich durch Funktionsanga-
ben in seinen Wirkungen beschrieben wird.

Demnach muss das Verriegelungsglied in der Lage sein,

- (1.5) in einer Verriegelungsposition das Verschieben des Wirkstoff-
behalters zu verhindern (siehe Abs. [0028]: ,Nach wie vor ist die
Verriegelungshiilse 20 in der Verriegelungsposition und die
Verriegelungszunge 21 verhindert, dass der Wirkstoffbehélter 7 mit

der Injektionsnadel 70 nach vorne geschoben wird.").



- (1.6.1)
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Ob es dabei direkt mit dem Wirkstoffbehalter in Kontakt steht, oder
indirekt ein Verschieben verhindert, bleibt offen.

in einer anderen Stellung, namlich der Freigabestellung, das
Verschieben des Wirkstoffbehdlters zuzulassen. Ob aber eine
Verschiebung tatsachlich ausgelost wird, ist offengelassen, d. h.
wenn sich das Verriegelungsglied in der Freigabestellung befindet,

kann sich der Wirkstoffbehélter bewegen, muss aber nicht.

Fur das Verriegelungsglied definiert der Patentanspruch 1 also zwei verschiedene

Positionen bzw. Stellungen (Zustande), die dadurch gekennzeichnet sind, dass

eine Verschiebung des Wirkstoffbehalters (entweder) verhindert oder zugelassen

wird.

Wirkzusammenhang zwischen ,,Verriegelungsglied“ und ,,Nadelschutzrohr®:

Die genannten Bauteile bzw. Baugruppen werden in ihrem Zusammenwirken

durch weitere funktionelle Merkmale wie folgt zusatzlich eingeschrank:

- (1.6)

- (1.6.1.1)

Durch Verschieben des Nadelschutzrohrs in das Gehause ist das
Verriegelungsglied in eine Freigabestellung bringbar. Dadurch wird
die Geeignetheit des Verriegelungsglieds in dem Sinne definiert,
dass es in eine bestimmte Stellung gebracht werden kann.

Offen bleibt dabei, ob das Nadelschutzrohr in direktem Kontakt das
Verriegelungsglied in die Freigabestellung bringt oder ob dies
indirekt Uber weitere Bauteile erfolgt.

Ferner ist fur das Verbringen des Verriegelungsglieds in die
Freigabestellung das Verschieben des Nadelschutzrohrs zwingend
aber nicht ausschliel3end, d.h. es kann auch eine weitere Aktion
(z.B. das Drucken eines Auslésers) hierzu erforderlich sein.

In der Verriegelungsposition ist das Verriegelungsglied vom

Nadelschutzrohr blockiert.

Im Kontext der Merkmale 1.6 und 1.6.1.1 ergibt sich zusammenfassend, dass das

Verriegelungsglied in der Verriegelungsposition von dem Nadelschutzrohr blo-

ckiert wird und durch Verschieben des Nadelschutzrohrs in eine Freigabestellung
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bringbar ist. Aufgrund dieses komplexen Wirkzusammenhangs ist im Lichte der
Beschreibung das Merkmal 1.6.1.1 so zu verstehen, dass das Verriegelungsglied
in der Verriegelungsposition von dem Nadelschutzrohr daran gehindert (,blo-
ckiert®) wird, dass es in die Freigabestellung gelangen kann — egal, ob das Verrie-
gelungsglied aufgrund einer Vorspannung spontan oder durch &uf3ere Einwirkung
bedingt die Freigabestellung einnehmen wirde.

5. Zum Hauptantrag:

Die gegenuiber dem erteilten Patentanspruch 1 nunmehr beschrankt verteidigte

Vorrichtung nach Hauptantrag ist zulassig, aber nicht patentfahig.

5.1 Gegenuber dem erteilten Patentanspruch 1 ist der Patentanspruch 1 nach
Hauptantrag in den Merkmalen 1.5’ und 1.6’ geandert.

Nach Merkmal 1.5 soll das Verriegelungsglied nun das Verschieben des Wirk-
stoffbehdlters (7) in Bezug auf das Gehause (1, 2) nach vorne verhindern.
Dadurch wird die Funktionsangabe des Verriegelungsglied auf eine bestimmte zu-

gelassene Verschieberichtung des Wirkstoffbehélters eingeschréankt.

Nach Merkmal 1.6’ wird nunmehr das Verriegelungsglied (21) durch Verschieben
des Nadelschutzrohrs (4) in das Gehause (1, 2) in eine Freigabestellung gebracht.
Da der beanspruchte Gegenstand des Patentanspruchs 1 eine Vorrichtung ist, ist
eine derartige Funktionsangabe nur insoweit auszulegen, als hierdurch die Geeig-
netheit des Verriegelungsglieds in dem Sinne definiert wird, dass es in eine be-
stimmte Stellung gebracht werden kann. Insofern sind die unterschiedlichen For-
mulierungen von Merkmal 1.6 und 1.6’ fir die Funktion und damit flr den Sinn-

gehalt ohne Bedeutung.
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5.2 Der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist zulassig.

Bei der Verteidigung eines Patents in veranderter Fassung im Einspruchs- und

Einspruchsbeschwerdeverfahren ist die Zulassigkeit dieser Fassung ohne Be-

schrankung auf die gesetzlichen oder die geltend gemachten Widerrufsgriinde zu
prufen (BGH GRUR 1998, 901 — Polymermasse, Leitsatz).

Zunachst ist der erteilte Anspruch 1 ist aus den urspringlich eingereichten An-

sprichen 1 und 2 wie folgt hervorgegangen:

erteilter Anspruch 1 des Patents

Offenbarung in Anmeldung

11

1.2

1.3

13.1

1.2.1.

Autoinjektor zum automatischen In-

jizieren eines Wirkstoffes, mit

einem langlichen Gehéuse (1, 2),

einer im Gehause (1, 2) axial ver-

schiebbaren Injektionsnadel (10),

die mit einem Wirkstoffbehalter (7)

verbunden ist,
einem Kolben (8),
der zum Zwecke des Ausschittens

des Wirkstoffes im Wirkstoffbehal-

ter (7) verschiebbar ist und mit

urspr. Anspruch 1:

Autoinjektor zum automatischen In-

jizieren eines Wirkstoffes, mit

einem langlichen Gehause (1, 2),

einer im Gehause (1, 2) axial ver-

schiebbaren Injektionsnadel (10),

die mit einem Wirkstoffbehalter (7)

verbindbar ist,

einem Kolben (8),

der zwecks Ausschiittens des Wirk-

stoffes im Wirkstoffbehalter (7) ver-

schiebbar ist und mit
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1.4

15

1.6

16.1

einem relativ zum Gehause (1, 2)

verschiebbaren Nadelschutzrohr (4),

dadurch gekennzeichnet, dass

ein Verriegelungsglied (21) in einer

Verriegelungsposition Ver-
schieben des Wirkstoffbehalters (7)

das

in Bezug auf das Gehause (1, 2)

verhindert, und dass

das Verriegelungsglied (21) durch

Verschieben des Nadelschutz-
rohrs (4) in das Gehause (1, 2) in

eine Freigabestellung bringbar ist,

in der es das Verschieben des
Wirkstoffbehalters (7) in Bezug auf

das Gehéause (1, 2) zulasst,

einem relativ zum Gehause (1, 2)

verschiebbaren Nadelschutzrohr (4),

dadurch gekennzeichnet, dass

ein Verriegelungsglied (21) in einer

Verriegelungsposition Ver-
schieben des Wirkstoffbehalters (7)

das

in Bezug auf das Gehause (1, 2)

verhindert, und dass

das Verriegelungsglied (21) durch

Verschieben des Nadelschutz-
rohrs (4) in das Gehause (1, 2) in

eine Freigabestellung bringbar ist,

in der es das Verschieben des
Wirkstoffbehalters (7) in Bezug auf

das Gehause (1, 2) zulasst.

16.1.1

wobei das Verriegelungsglied (21) in
der Verriegelungsposition von dem
Nadelschutzrohr (4) blockiert ist.

urspr. Anspruch 2:

Autoinjektor nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Verriegelungsglied (21) in
der Verriegelungsposition von dem
Nadelschutzrohr (4) blockiert ist

Die Anderung im Merkmal 1.2.1 sieht der Senat als eine zulassige Einschrankung

an, da in der erteilten Fassung die Injektionsnadel (10) zwingend mit dem Wirk-
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stoffbehalter (7) verbunden ist im Gegensatz zur urspringlichen Fassung, wonach
die Injektionsnadel (10) nur geeignet zu sein braucht, mit dem Wirkstoffbehal-
ter (7) verbunden werden zu kénnen.

Die Anderung im Merkmal 1.3.1 ist lediglich redaktioneller Art und die Aufnahme
des kennzeichnenden Merkmals des urspr. Anspruchs 2 in den Patentanspruch 1
ist auch zul&ssig.

Ausgehend davon ist der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag im Merkmal 1.5’
(siehe urspriingliche Beschreibung auf Seite 6 Zeilen 3-10 in Verb. mit Fig. 1, 2)
und 1.6’ (siehe urspringliche Beschreibung auf Seite 6 Zeilen 20-22 in Verb. mit
Seite 6 Zeilen 3-5 und Fig. 1, 3) im Rahmen der urspringlichen Offenbarung ge-

andert; die geanderte Fassung fuhrt auch zu keiner Schutzbereichserweiterung.

5.3 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist nicht patentfa-
hig.

5.3.1 Zur Prioritat des Streitpatents:

Die Einsprechende hat in ihrem Einspruchs-Schriftsatz vom 3. Dezember 2009 die
Wirksamkeit der Inanspruchnahme der Prioritdt der Voranmeldung angegriffen
und sich beim Widerrufsgrund der mangelnden Patentfahigkeit auch auf die im
Prioritatsjahr veroffentlichte Druckschrift D6 gestiutzt. Demzufolge sieht sich der
Senat veranlasst zu prifen, ob das Streitpatent die Prioritdt der schweizerischen
Patentanmeldung CH 02186/03 vom 18. Dezember 2003 (D0) wirksam in An-

spruch nehmen kann.
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Der erteilte Patentanspruch 1 ist von der Voranmeldung DO wie folgt gedeckt:

erteilter Anspruch 1 des Patents

Offenbarung in Voranmeldung
CH 02186/03

11

1.2

1.2.1.

1.3

13.1

1.4

15

Autoinjektor zum automatischen In-

jizieren eines Wirkstoffes, mit

einem langlichen Gehause (1, 2),

einer im Gehause (1, 2) axial ver-
schiebbaren Injektionsnadel (10),

die mit einem Wirkstoffbehalter (7)

verbunden ist,

einem Kolben (8),

der zum Zwecke des Ausschittens
des Wirkstoffes im Wirkstoffbehal-

ter (7) verschiebbar ist und mit

einem relativ zum Gehéause (1, 2)

verschiebbaren Nadelschutzrohr (4),

dadurch gekennzeichnet, dass

ein Verriegelungsglied (21)

in einer Verriegelungsposition

urspr. Anspruch 1:

Autoinjektor zum automatischen In-

jizieren eines Wirkstoffes, mit

einem langlichen Gehause (1, 2),

einer im Gehause (1, 2) axial ver-
schiebbaren Injektionsnadel (10),

die mit einem Wirkstoffbehalter (7)
verbindbar ist,

einem Kolben (8),
der zwecks Ausschittens des Wirk-
stoffes im Wirkstoffbehalter (7) ver-

schiebbar ist und mit

einem relativ zum Gehéuse (1, 2)

verschiebbaren Nadelschutzrohr (4),

dadurch gekennzeichnet, dass

ein Verriegelungsglied (21)
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das Verschieben des Wirkstoffbe-
halters (7) in Bezug auf das Ge-

hause (1, 2) verhindert, und dass

das Verschieben des Wirkstoffbe-
halters (7) in Bezug auf das Ge-

hause (1, 2) verhindert, und dass

der Verriegelungsposition von dem
Nadelschutzrohr (4) blockiert ist.

1.6 das Verriegelungsglied (21) durch | das Verriegelungsglied (21) durch
Verschieben des  Nadelschutz- | Verschieben des  Nadelschutz-
rohrs (4) in das Gehause (1, 2) in | rohrs (4) in das Gehause (1, 2) in
eine Freigabestellung bringbar ist, eine Stellung bringbar ist,
in der es das Verschieben des |in der es das Verschieben des

1.6.1 Wirkstoffbehalters (7) in Bezug auf | Wirkstoffbehalters (7) in Bezug auf
das Gehéause (1, 2) zulasst, das Gehause (1, 2) zulasst.

1.6.1.1 | wobei das Verriegelungsglied (21) in

Die Merkmale 1.2.1 und 1.3.1 sieht der Senat als von der Voranmeldung DO ge-

deckt an, da die Anderungen eine zulassige Einschrankung (wie auch gegeniber

den Anmeldungsunterlagen) darstellen oder redaktioneller Art sind.

Auch das Merkmal 1.5 sieht der Senat als der Voranmeldung im Anspruch 1
(s.0.), auf Seite 1 Zeilen 25-27 und auf Seite 4 Zeilen 21-31 unmittelbar und

eindeutig entnehmbar an:

Es ist offensichtlich, dass beim Abziehen der Nadelschutzkappe 15 in Folge der Haftrei-

bung zwischen Innenhiilse 17 und Wirkstoffbehalter 7 eine Zugkraft auf den Wirkstoffbe-

halter 7 ausgetbt wird. Folglich muss verhindert werden, dass der Wirkstoffbehlter 7

seine Position im Autoinjektor schon beim Abziehen der Nadelschutzkappe 15 verlasst und

ungewollt nach vorne gezogen wird. Zu diesem Zweck ist im Geh&ause-Vorderteil eine Ver-

riegelungshiilse 20 axial unbeweglich gelagert, an der mindestens eine Verriegelungs-

zunge 21 angeordnet ist. ... Wie die Fig. 1 deutlich zeigt, liegt das freie Ende der Verrie-




-19 -

gelungszunge 21 am Flansch 6 der Schiebehilse 5 an und hindert dadurch letztere daran,

mit dem in ihr angeordneten Wirkstoffbehalter 7 nach vorne gezogen zu werden.

Die Tatsache, dass beim Merkmal 1.5 die Worte ,in einer Verriegelungsposition® in
der Voranmeldung explizit nicht angegeben sind, steht einer wirksamen Inan-
spruchnahme nicht entgegen, da diese Worte lediglich eine kurze und knappe
Umschreibung des Zustands des Autoinjektors darstellen, wie er in obiger Pas-
sage in Verb. mit der Fig. 1 deutlich beschrieben ist (siehe BGH GRUR 2009, 933-
936 - Druckmaschinen-Temperierungssystem Il, Leitsatz).

Dies qilt ebenso flr den Begriff ,Freigabe“-Stellung im Merkmal 1.6 im Hinblick auf
Seite 1 Zeilen 27-29 und Seite 5 Zeilen 14-16 in Verb. mit Fig. 3 der Voranmel-
dung.

Dagegen kann nach Uberzeugung des Senats das Merkmal 1.6.1.1 der Voran-
meldung nicht unmittelbar und eindeutig als zur Erfindung gehérend entnommen
werden, und zwar auch dann, wenn bericksichtigt wird, dass Patentanspriche,
Beschreibung und Zeichnungen der Anmeldeunterlagen gleichwertige Offenba-
rungsmittel sind (BGHZ 111, 21, 26 — Crackkatalysator).

Hierzu wird nun festgestellt, dass genau die Textpassagen in den Anmeldungs-
unterlagen, die das Merkmal 1.6.1.1 explizit stitzen konnten (diesbeziglich wird
auf Seite 1 Zeile 30 bis Seite 2 Zeile 2, Seite 9 Zeilen 15 — 18 in Verb. mit Fig. 8
sowie Unteranspruch 2 der Anmeldungsunterlagen verwiesen), in der Voranmel-
dung DO fehlen. Daher verbleiben als mdgliche Offenbarungsstellen fur das
Merkmal 1.6.1.1 nur die Fig. 1 bis 7 der Voranmeldung DO. Bei der Frage der Of-
fenbarung von Merkmalen in den Zeichnungen ist allerdings die héchstrichterliche

Rechtsprechung zu beachten.

So kann zur Offenbarung eines Merkmals als zur Erfindung gehérend die Darstel-
lung in einer Zeichnung genuigen, auf die sich die Beschreibung oder die Pa-
tentanspriiche der Anmeldeunterlagen beziehen. Mal3geblich ist, ob die merk-
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malsgemalle Ausgestaltung nach der Gesamtoffenbarung aus fachmannischer
Sicht als mogliche Ausfihrungsform der zum Patent angemeldeten Erfindung er-
scheint (BGH GRUR 2010, 599-602 — Formteil, Leitsatz).

Lediglich gezeichnete Merkmale gehoéren aber nur dann zur Offenbarung einer Er-
findung, wenn sie deutlich dargestellt sind, d. h., ein Fachmann muss ohne weite-
res erkennen, dass das nur gezeichnete Merkmal zur Erfindung gehért, obwohl es
weder in der Beschreibung, noch in den Ansprichen erwahnt ist. Dies setzt vo-
raus, dass die Aufmerksamkeit des Fachmannes in irgendeiner Weise auf dieses
Merkmal gelenkt wird (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., § 34 Rdn. 305ff. und BPatG
Munchen, Urteil vom 22. Mai 2007 — 3 Ni 64/05 (EU), Rn. 72).

Im vorliegenden Fall ist aber das nur gezeichnete Merkmal nicht ohne weiteres fir
den Fachmann als zur Erfindung gehdrend erkennbar. Zwar zeigen die Fig. 1
und 2, wie der Absatz der Verriegelungszunge 21 innerhalb des Nadelschutzrohrs
,gefangen” ist, dieser Umstand geht aber in der Vielzahl der technischen Einzel-
heiten des komplett im Querschnitt dargestellten Autoinjektors unter, dessen kom-
plexer Aufbau auf zwei Seiten (Seite 3 Zeile 8 bis Seite 5 Zeile 8 der DO) ausfiihr-
lich erlautert wird — ohne dabei jedoch explizit anzugeben, dass ,das Verriege-
lungsglied (21) in der Verriegelungsposition von dem Nadelschutzrohr (4) blockiert

Ist”.

AulRRerdem ist gemaR Seite 2 Zeilen 6-8 und Anspruch 2 der Voranmeldung DO
das Verriegelungsglied vorzugsweise als mindestens eine federnd nachgiebige
Verriegelungszunge ausgebildet (siehe auch Seite 4 Zeilen 26-30). Hiermit ergibt
sich in Verbindung mit der Beschreibung zur Fig. 3, (siehe Seite 5 Zeilen 14-16)
wonach ,die Verriegelungszunge 21 durch das nach hinten verschobene Nadel-
schutzrohr 4 nach auf3en gedrangt wurde und nun den Flansch 6 der Schiebe-
hilse 5 freigibt® (siehe auch Anspruch 4), dass die Verriegelungszunge eher radial
nach innen vorgespannt ist, so dass ein Blockieren der Verriegelungszunge durch

das Nadelschutzrohr zumindest nicht im Vordergrund steht.
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SchlieBlich ist der Begriff ,Verriegelungsposition“ selbst, wie zum Merkmal 1.5.1
ausgefuhrt, nicht in der Voranmeldung definiert, so dass in der Voranmeldung DO
Uberhaupt nicht zuordenbar ist, in welchem der in den Figuren 1 bis 7 gezeigten
Zustanden ein Blockieren der Verriegelungszunge durch das Nadelschutzrohr re-

levant sein sollte.

Damit ist das Merkmal 1.6.1.1 in der Voranmeldung nicht als zur Erfindung geho-
rend offenbart, so dass das Streitpatent die beanspruchte Prioritat nicht wirksam in
Anspruch nehmen kann mit der Folge, dass auch die D1 und die D6 uneinge-
schrénkt als Stand der Technik bei der Beurteilung der Neuheit und erfinderischen

Tatigkeit heranzuziehen sind.

5.3.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag ist nicht neu.

In Anlehnung an obige Merkmalsgliederung beschreibt die Druckschrift D8 einen

1. Autoinjektor zum automatischen Injizieren eines Wirkstoffes, mit
(siehe Bezeichnung: Device for automatic injection of a dose of medicinal
product)

1.1 einem langlichen Gehause (1, 2) [= rear part 10, bestehend aus ele-
ments 12, 13 bzw. sleeve/Manschette 12 und tube/Rohre 13] (siehe
Spalte 5 Zeile 54 bis Spalte 6 Zeile 38 in Verb. mit Fig. 2, 3: ,This auto-in-
jection device includes, first of all, a casing with a generally cylindrical outer
form composed of two parts, a said rear part 10 and a front part 11. the rear

part 10 of the casing consists of two elements 12 , 13 ,sleeve 12 tube 13”),
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1.2 einer im Gehéause (1, 2) axial verschiebbaren Injektionsnadel (10)

[= needle 3],
1.2.1 die mit einem Wirkstoffbehélter (7) [= syringe 1] verbunden ist,
(siehe Spalte 5 Zeilen 34-53: ,medicinal liquid enclosed in a pre-filled
syringe 1 ... including a neck 2 on which an injection needle 3 is
mounted®)

1.3 einem Kolben (8) [= stopper 6],
(siehe Spalte 5 Zeilen 34-53: ,stopper 6 acting as a piston, and a piston
rod 7%)

131 der zum Zwecke des Ausschittens des Wirkstoffes im
Wirkstoffbehalter (7) verschiebbar ist und mit
(siehe Spalte 9 Zeilen 8-10 in Verb. mit Fig. 11: ,under the effect of
the propulsion spring 50... moves the piston rod 7 relative to syringe
body 1, resulting in the injection of the product enclosed in the said

syringe®)
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einem relativ zum Gehause (1, 2) verschiebbaren Nadelschutzrohr (4)
[= front part 11],

(siehe Spalte 5 Zeilen 54-59: ,This auto-injection device includes, first of all,
Fig 4

a casing with a generally cylin-
drical outer form composed of

two parts, a said rear part 10

and a front part 11, one fitted

inside the other so as to be able
to slide longitudinally one inside

the other over a short traverse
of the order of a few millime-
tres.“ und Fig. 4, 5),

wobei (siehe Spalte 6 Zeile 63 bis Spalte 7 Zeile 10) das vordere Teil/front

part 11 einen hinteren Langsfligel/longitudinal leg 30 mit einem axialen
Schlitz/axial opening 31 und zwei Ausschnitten/cut-aways 32 und
Scharten/notches 33 aufweist.
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An der Manschette/sleeve 12 des ,rear part 10’ befindet sich ein Auslo-
ser/trigger 15.

Zum Halten und Mitnehmen der Kolbenstange 7 der
Spritze ist ein Bugel/stirrup 35 mit zwei Langsflugel
und einem Ring 38 vorgesehen (siehe Spalte 7 Zei-
len 14-31 in Verb. mit Fig. 6). Der Ring 38 hat an sei-

ner Aul3enseite eine verformbare Zunge/tongue 39.

Ausloser/trigger 15 und Zunge/tongue 39 bilden gemeinsam ein Verriegelungs-
glied im Sinne des Merkmals 1.5’, das in der Verrie-
gelungsposition geman der Fig. 8 verhindert, dass die
Spritze/syringe 1 von der Feder/spring 50 nach vorne
verschoben wird, indem die Zunge/tongue 39 axial an
einer Innenrippe/inner rib 18 der Man- ==

-~
schette/sleeve 12 anliegt (siehe Spalte 8 Zeilen 8-19 {eeird’
in Verb. mit Fig. 8).

In dieser Position ist das Verriegelungsglied aufgrund von Querschen-
keln/transverse bar 15b am Ausléser/trigger 15/15a Fig ”'31

von den Scharten/notches 33 am hinteren Langsfli-
gel/longitudinal leg 30 des vorderen Teils/front
part 11 im Sinne des Merkmals 1.6.1.1 blockiert
(siehe Spalte 8 Zeilen 35 bis 40 in Verb. mit

Fig. 14).

Wird dagegen der Autoinjektor gegen den Korper ge-
richtet, dann wird der vordere Teil/front part 11 ge-
meinsam mit dem hinteren L&angsflugel/longitudinal
leg 30 im Sinne des Merkmals 1.6’ nach hinten ver-

schoben, wodurch die Querschenkel/transverse

bar 15b des Ausldsers/trigger 15/15a Uber den Aus-
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schnitten/cut-aways 32 zu liegen kommen, so dass der Ausloser/trigger 15 als
Verriegelungsglied niedergedrickt werden kann (siehe Spalte 8 Zeile 53-63 in
Verb. mit Fig. 15).

In dieser Stellung ist das aus Ausloser/trigger 15 und Zunge/tongue 39 gebildete
Verriegelungsglied im Sinne des Merkmals 1.6.1 in der Lage, das Verschieben

der Spritze/syringe 1 in Bezug auf das Gehause zuzulassen.

Eine Verschiebung der Spritze/syringe 1, also ein Auslésen und Einstechen der
Spritze, erfolgt jedoch noch nicht — dies wird durch das Merkmal 1.6.1 gemalf3 obi-
ger Auslegung auch nicht gefordert, zumal auch im Streitpatent in der Zwischen-
stellung gemaf der Fig. 3 die Verriegelungszunge 21 den Flansch 6 nur freigibt,
aber eine Bewegung des Wirkstoffbehélters 7 noch nicht erfolgt.

So erfolgt bei der D8 ein Auslésen erst durch Niederdricken des Auslo-
sers/trigger 15, wodurch auch die Zunge/tongue 39 niedergedriickt wird und sich
an der inneren Rippe/inner rib 18 nicht mehr festhalten kann, so dass die Fe-
der/spring 50 den Bugel/stirrup 35 nach vorne schiebt (siehe Spalte 8 Zeile 64 bis
Spalte 9 Zeile 15 in Verb. mit Fig. 10, 11).

13
Auch beim Streitpatent erfolgt ein Auslosen erst durch weiteres Verschieben des
Nadelschutzrohrs 4 nach hinten gegen den Druck der Feder 22, wodurch die am
distalen Ende des Treibteils 12 befindlichen Rastnasen 13 vom Auslésering 28
zusammengedriickt und dann vom Druck der Treibfeder 14 durch die Offnung der
Fuhrungshilse 11 gezogen werden, so dass das Treibteil 12 die Kolbenstange 9
mit dem Kolben 8 und damit auch den Wirkstoffbehalter 7 nach vorne druckt.
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Damit ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag aus der
Druckschrift D8 bekannt.

6. Zum Hilfsantrag 1:

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist zulassig, aber sein Gegenstand ist

nicht patentfahig.

Gegeniuber dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist der Patentanspruch 1
nach Hilfsantrag 1 lediglich im Merkmal 1.6.1.1° dadurch geandert, dass das Wort

,blockiert” durch das Wort ,festgehalten ersetzt ist.

Diese Anderung ist zulassig, da sowohl in der Anmeldung (siehe Seite 2 Zeile 2)
als auch im Streitpatent (siehe letzte Zeile im Abs. [0005]) beide Worte aus-
tauschbar verwendet werden und der Fachmann vor dem Hintergrund der Be-

schreibung beiden Worten denselben Sinngehalt beimisst.

Als Folge davon haben der Patentanspruch 1 nach Hauptantrag und der Pa-
tentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 den identischen Gegenstand zum Inhalt, so
dass auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 aus den

obigen Grinden nicht patentfahig ist.

7. Zum Hilfsantrag 2:

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist zulassig und sein Gegenstand pa-
tentfahig; auch die gednderten Unteranspriiche 2 bis 11 sowie die geanderte Be-

schreibung ist zulassig.

7.1 Gegenuber dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist der Patentanspruch 1
nach Hilfsantrag 2 durch das weitere Merkmal 1.6.1.2 eingeschrénkt. Dieses

Merkmal versteht der Fachmann so, dass das Verriegelungsglied von der Verrie-



-27 -

gelungsposition in die Freigabeposition gebracht wird, indem es von dem Nadel-
schutzrohr aus der Verriegelungsposition gedrangt wird. Das Nadelschutzrohr tbt
also unmittelbar eine Kraftwirkung auf das Verriegelungsglied aus, so dass das

Verriegelungsglied die Verriegelungsposition verlasst.

7.2 Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist zulassig.

Das zusatzliche Merkmal 1.6.1.2 ergibt sich aus den Anmeldungsunterlagen auf
Seite 6 Zeilen 7 - 9 in Verbindung mit Fig. 2 und Seite 6 Zeilen 20 - 22 in Verb. mit
Fig. 3 sowie aus der Kombination der Merkmale 1.5, 1.6 und 1.6.1 des ursprungli-
chen Anspruchs 1 sowie Abs. [0029] des Streitpatents.

Dabei verkennt der Senat nicht, dass bei dem in Fig. 3 gezeigten Ausflihrungsbei-
spiel eine engere Lehre in der Hinsicht beschrieben ist, dass die Verriegelungs-
zunge 21 durch das nach hinten verschobene Nadelschutzrohr 4 nach auf3en ge-
drangt wurde und nun den Flansch 6 der Schiebehilse 5 frei gibt.

Zu bertcksichtigen ist andererseits aber auch, dass die Ermittlung dessen, was
der Fachmann in den Ursprungsunterlagen als allgemeinste erfindungsgemalfie
Lehre entnimmt, wertenden Charakter hat, und eine unangemessene Beschréan-
kung des Anmelders bei der Ausschdpfung des Offenbarungsgehalts der Voran-
meldung zu vermeiden ist (BGH GRUR 2014, 542 — Kommunikationskanal). Der
Senat geht daher davon aus, dass der Fachmann aufgrund obiger Offenbarung
eine Verallgemeinerung unmittelbar und eindeutig und ohne Hinzufligen weiterer
fachmannischer Uberlegungen in dem Sinne entnehmen konnte, dass das Verrie-
gelungsglied von dem Nadelschutzrohr aus der Verriegelungsposition gedrangt

wird, ohne dass es hier der Richtungsangabe ,nach aulen® bedarf.
7.3 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ist patentfahig.
Wie bereits zum Hauptantrag ausgefuhrt wurde, wird beim Autoinjektor der Druck-

schrift D8 das Verriegelungsglied, das dort von Ausloser/trigger 15 und

Zunge/tongue 39 gemeinsam gebildet wird, im Sinne des Merkmals 1.6° durch
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Verschieben des Nadelschutzrohrs [vordere Teil/front part 11 mit hinterem Langs-
flugel/longitudinal leg 30] in die Freigabestellung gebracht, indem der Autoinjektor
gegen den Koérper gerichtet wird. Dadurch wird der vordere Teil/front part 11 ge-
meinsam mit dem hinteren Langsfligel/longitudinal leg 30 nach hinten verscho-
ben, so dass die Querschenkel/transverse bar 15b des Auslésers/trigger 15/15a
Uber den Ausschnitten/cut-aways 32 zu liegen kommen. Dadurch wird nun der
vom hinteren Langsfligel/longitudinal leg 30 blockierte Ausloser/trigger 15 freige-
geben und kann von der Bedienperson niedergedrickt werden. Mit dem Nieder-
driicken des Ausldsers/trigger 15 wird nun auch die Zunge/tongue 39 niederge-
druckt, die sich daraufhin nicht mehr an der inneren Rippe/inner rib 18 festhalten
kann und letztlich ein Auslosen des Autoinjektors der D8 bewirkt.

Hier wird also das Verriegelungsglied [Ausléser/trigger 15 und Zunge/tongue 39]
durch Krafteinwirkung der Bedienperson und nicht durch das Nadelschutzrohr
[vordere Teil/front part 11 mit hinterem L&ngsflugel/longitudinal leg 30] von der
Verriegelungsposition in die Freigabestellung gebracht, so dass sich hiervon die
im Merkmal 1.6.1.2 enthaltene Lehre unterscheidet, wonach das Nadelschutzrohr
eine Kraftwirkung unmittelbar auf das Verriegelungsglied ausibt und dieses aus
der Verriegelungsposition dréangt.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist damit neu gegenuber der D8.

Diese Beurteilung gilt auch fiir die Druckschrift D9. Diese beschreibt einen

1. Autoinjektor zum automatischen Injizieren eines Wirkstoffes, mit
(siehe Bezeichnung: ,Automatic injector” und Abs. [0111]: The present in-
vention is directed to automatic injectors and needle-locking devices. The
injector is automatic in that the needle is automatically extracted out of a
distal end of the injector and injected into the injection site (e.g., a patient's
skin), delivery is initiated upon activation of the injector, and the needle is

automatically retracted after the end of delivery), mit
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FIG. 73A FIG. 73B

einem langlichen Gehause (1, 2) [= housing 502, outer housing 507 inner
housing 509] (siehe Abs. [0207] in Verb. mit Fig. 73a, b),

einer im Gehause (1, 2) axial verschiebbaren Injektionsnadel (10) [=
needle 32 of syringe 204] (siehe Abs. [0207] in Verb. mit Fig. 73a, b),

die mit einem Wirkstoffbehalter (7) [= barrel 36 of syringe 204]
verbunden ist (siehe Abs. [0207] in Verb. mit Fig. 73a, b),

einem Kolben (8) [= plug 38],

der zum Zwecke des Ausschittens des Wirkstoffes im
Wirkstoffbehalter (7) verschiebbar ist und mit
(siehe Fig. 59 und 70)
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1.4 einem relativ zum Gehause (1, 2) verschiebbaren Nadelschutzrohr (4)
[= body sensor 506] (siehe Abs. [0207] in Verb. mit Fig. 73a, b und
Abs. [0213]: ,When pressed against an injection site, the body sensor 506
slides into the housing 502 ©).

Dabei halt ein durch nach innen gerichtete Sperrriegel/retaining latches 514 gebil-
detes Verriegelungsglied die Spritze/syringe 204 und sichert diese in ihrer Verrie-
gelungsposition vor einem vorzeitigen Bewegen axial nach vorne im Sinne des
Merkmals M1.5’ (siehe Abs. [0215] in Verb. mit Fig. 61).
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Wenn nun die Bedienperson den Autoinjektor der D9 und damit das Nadelschutz-
rohr [Kdrpersensor/body sensor 506] gegen die Einstichstelle/injection site 52

drickt und gleichzeitig auch den Ausloser/trigger 24 bedient, wird das Nadel-

schutzrohr [Kérpersensor/body sensor 506] nach hinten verschoben. Dabei drickt
nun ein konischer Abschnitt des Korpersensors/body sensor 506, also das Nadel-
schutzrohr, das Verriegelungsglied [Sperrriegel/retaining latches 514] nach aul3en
(siehe Abs. [0217], [0218] in Verb. mit Fig. 63).
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#Dadurch sind die Sperrriegel/retaining latches 514 nicht mehr in Eingriff mit der
Spritze/syringe 204, so dass sich die Spritze/syringe 204 mittels der Antriebsein-
heit (Feder)/driving unit 505 frei in Richtung der Einstichstelle/injection site 52 im
Sinne des Merkmals 1.6.1 bewegen kann (vgl. Abs. [0218], [0219] in Verb. mit
Fig. 65).
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Auch wenn bei der D9 infolge des Aufsetzens des Autoinjektors das Nadelschutz-
rohr [Korpersensor/body sensor 506] nach hinten verschoben und das Verriege-
lungsglied [die nach innen gerichteten Sperrriegel/retaining latches 514] durch die
konischen Abschnitte des Korpersensors/body sensor 506 nach aul3en gedrtckt
werden, entspricht diese Lehre insofern nicht den Merkmalen 1.6’ und 1.6.1.2, da
bei der D9 zwingend der Bediener den Ausl6ser/trigger 24 niederdriicken muss,
um so ein Verschieben des Nadelschutzrohrs [Korpersensor/body sensor 506]
nach hinten zu erméglichen. Und selbst wenn man den Ausléser/trigger 24 in das
,verriegelungsglied” mit einbeziehen wollte, ware das Merkmal 1.6.1.1 aufgrund
dessen nicht erfillt, dass bei der D9 der Ausléser/trigger 24 immer bedient werden

kann.
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Abgesehen davon ist bei dem Autoinjektor der D9 das Merkmal 1.6.1.1 auch des-
halb nicht verwirklicht, weil sich die nach innen gerichteten Sperrriegel/retaining
latches 514 in der Verriegelungsposition ohne aul3ere Einwirkung nach innen aus-
richten und somit entgegen dem Merkmal 1.6.1.1 nicht blockiert sind, insbeson-
dere auch nicht von dem dem Nadelschutzrohr entsprechenden Kor-
persensor/body sensor 506.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist auch neu gegeniber der Druckschrift

D5. Diese beschreibt einen

1. Autoinjektor zum automatischen Injizieren eines Wirkstoffes
(siehe Spalte 1 Zeilen 3-7: ,auto-injector for prefilled syringes incorporating
a first device which makes automatic the needle penetration into the user's
body and controls a second device which performs the medicament injec-

tion), mit

1.1 einem langlichen Gehéause (1, 2) [= casing 14, 15 und cover 24]
(siehe Spalte 11 Zeilen 37-40 in Verb. mit Spalte 6 Zeile 42 bis Spalte 7
Zeile 15 und Fig. 1, 2).

Selbst wenn hier unterstellt wird, dass der Schieber/slider 5 bzw. 405 als ein Tell
des Gehauses anzusehen ist und die Vorrichtung der D5 eine Injektionsnadel [=
Nadel/needle 10], die gema&R Merkmal 1.2.1 mit einem Wirkstoffbehalter [=
Spritze/syringe 4 bzw. 404] verbunden und auch gegentber dem Schieber/slider 5
bzw. 405 verschieblich ist (siehe Fig. 13, 14), aufweist, so ist entgegen Merk-
mal 1.2 die Injektionsnadel [= Nadel/needle 10] aber nicht im Gehause axial ver-
schiebbar (siehe Fig. 1, 2, 13, 14).

Ferner mag die Vorrichtung der D5 gemafld Fig. 13, 14 auch einen auf den Kol-
ben/piston 23 der Spritze/syringe 4 drickenden Kolben/piston 21 zum Austreten
und Abgeben des Medikaments im Sinne der Merkmale 1.3 und 1.3.1 (siehe
Spalte 7 Zeile 57 bis Spalte 8 Zeile 5) und ferner eine Muffe/thimble 411 im Sinne

des Merkmals 1.4 umfassen, die gegentber dem Schieber/slider 405 und gegen-
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Uber dem Gehause/casing 14 und der Abdeckung/cover 24 verschieblich ist (siehe
Spalte 11 Zeile 45 bis Spalte 12 Zeile 58 und Fig. 13, 14).

Jedoch kann ein Verschieben des Schiebers/slider 405 relativ  zur
Muffe/thimble 411 nur als ein Verschieben des Nadelschutzrohrs in Bezug auf das
Gehéuse verstanden werden. Da aber die als Nadelschutzrohr anzusehende
Muffe/thimble 411 den hier als Gehduse betrachteten Schieber/slider 405 umgibt,
ist ein Verschieben des Nadelschutzrohrs in das Gehause nicht méglich, so dass

das Merkmal 1.6° nicht erfillt ist.

Auch die Ubrigen Druckschriften nehmen den Gegenstand des Patentanspruchs 1
nach Hilfsantrag 2 nicht neuheitsschadlich vorweg, was der Senat auch im Einzel-

nen Uberpruft hat.

Dieser Gegenstand beruht auch auf einer erfinderischen Téatigkeit des vorstehend

definierten Fachmanns.

Soweit der Autoinjektor der D8 dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 am
nachsten kommt, ist fur den Fachmann keinerlei Veranlassung erkennbar, von der
dort offenbarten Lehre derart abzuweichen, dass schon beim Ansetzen der Vor-
richtung und damit einhergehenden Verschieben des vorderen Teil/front part 11
gemeinsam mit dem hinteren Langsfligel/longitudinal leg 30 der Ausléser 15 ohne
Zutun der Bedienperson nach unten gedriickt wird. Dies wirde dem Ansinnen der
D8, dass namlich die Bedienperson bewusst den Ausloser 15 driicken muss, um
eine Injektion auszuldsen, zuwiderlaufen. Ebenso liegt es dem Fachmann fern, die
D8 mit der D9 zu kombinieren, nur weil dort die nach innen gerichteten
Sperrriegel/retaining latches 514 durch den konischen Abschnitt des
Korpersensors/body sensor 506 von der Verriegelungsstellung in die Frei-
gabestellung nach auf3en gedrangt werden. Um namlich zum Gegenstand des
Patentanspruchs 1 zu gelangen, musste der Fachmann aus den Druckschriften

D8 und D9 einzelne Merkmale mosaikartig zusammenfligen, was ihm aber nur in



-34-

Kenntnis der Erfindung gelange und somit eine riickschauende Betrachtungsweise

voraussetzte.

Soweit die Einsprechende die erfinderische Tatigkeit von der Druckschrift D5 aus-
gehend angegriffen hatte, ist nicht ersichtlich, wie diese in Verbindung mit der D4
oder der D8 dem Fachmann den Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfs-
antrag 2 nahelegen sollte. Die D5 beruht namlich gegentber den Druckschriften
D4 und D8 auf einer ganz anderen Funktionsweise: Bei der D5 erfolgt namlich
keine axiale Bewegung von Spritze bzw. Wirkstoffbehalter und Injektionsnadel ge-
genuber dem Gehéause. Lediglich in einem ersten Schritt wird die als Nadelschutz-
rohr wirkende Muffe/thimble 411 nach hinten relativ zur Injektionsnadel und Ge-
hause 14, 15, 24 verschoben und dann in einem zweiten Schritt der Schie-
ber/slider 405 relativ zur Injektionsnadel und Gehause 14, 15, 24, wobei der
Schieber/slider 405 als Steuerglied zur planmé&Rigen Abfolge von automatischem
Einstechen der Nadel (Teileinrichtung D1) und automatischem Einspritzen des

Medikaments (Teileinrichtung D2) dient.

Da samtliche im Verfahren befindlichen Druckschriften Vorrichtungen beschreiben,
die jeweils von ihrer Konstruktion her einen komplizierten Aufbau haben und
dadurch jeweils eine spezielle komplexe Funktionalitat aufweisen, erscheint es
aus Sicht des Senats auch nicht naheliegend, dass einzelne Details losgeldst von
der Ubrigen Lehre abgeandert werden oder aber isoliert von der Vorrichtung einer
ersten Druckschrift zu der Vorrichtung einer zweiten Druckschrift Gbertragen wer-
den, ohne dass es daflir eine fur den Fachmann erkennbare Veranlassung oder
Anregung gibt.

Damit konnen die im Verfahren befindlichen Druckschriften auch in Verbindung mit
dem Fachwissen den Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht nahelegen, so

dass er als auf erfinderischer Tatigkeit beruhend anzusehen ist.

7.4 Die Unteranspriiche 2 bis 11 nach Hilfsantrag 2 gehen aus den erteilten

Ansprichen 2 bis 4 und 7 bis 13 sowie aus den ursprunglichen Ansprichen 3
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bis 5 und 8 bis 14 hervor, wobei lediglich die Ruckbeziige angepasst und teilweise
auf der Grundlage der ursprunglichen Offenbarung korrigiert wurden.

Die mit Hilfsantrag 2 Uberreichten tbrigen Unterlagen sind zulassig, denn es sind
lediglich die Fig. 8 und 9 und die sich darauf beziehenden Teile der Beschreibung

gestrichen worden.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu, wenn gerigt wird, dass

1. das beschlieRende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen

Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
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schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe einge-
reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristab-

lauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Dr. Hauliler Hartlieb Schmidt-Bilkenroth  Frau  Zimmerer st
urlaubsbedingt nicht in
der Lage zu unter-
schreiben.

i. V. Dr. HauR3ler
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