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betreffend das Gebrauchsmuster 89 16 161

(hier: Léschungsantrag)

hat der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mundliche Verhandlung vom 18. Oktober 2000 durch den Vorsitzenden

Richter Goebel sowie die Richter Dipl.-Ing. Klosterhuber und Dipl.-Ing. Haal}

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Antragstellerin wird der Beschlul3 des
Deutschen Patent- und Markenamtes - Gebrauchsmusterabteilung |

- vom 28. Juni 1999 aufgehoben.

Das Gebrauchsmuster 89 16 161 wird geldscht, soweit es Uber
Schutzanspruch 1 in folgender Fassung sowie die Schutzanspriche
3 bis 7, letztere jeweils ohne Rickbeziehung auf Schutzanspruch 2,

hinausgeht:

"1. Extraktionsvorrichtung zum Entfernen einer implantierten Lei-
tung (204), welche eine Spiralstruktur (211) mit einem sich langs
hierdurch erstreckenden Durchgang (210) aufweist, mit:

einem aulderen Rohr (1402);

einer Kontrolleinrichtung (1403) zum Bewegen der Spiralstruktur
(211);



wobei die Kontrolleinrichtung (1403) ein Stylett umfal3t, welches in
dem aulderen Rohr (1402) gleitbar angeordnet ist, wobei die Kon-
trolleinrichtung (1403) ein distales Ende zum EinfUhren in den
Durchgang (210) der Spiralstruktur (211) aufweist,

gekennzeichnet durch

eine diagonal geschlitzte Hulse (1405), die zwischen dem distalen
Ende des auleren Rohres (1402) und dem der Kontrolleinrichtung
(1403) angeordnet ist, wobei das distale Ende (1407) der Kontroll-
einrichtung (1403) und das distale Ende des &aufleren Rohres
(1402) angeschragt sind derart, dald sie bei Betatigung der Kon-
trolleinrichtung (1403) in die geschlitzte Hulse (1405) eingreifen und

sie an beiden Enden aufweiten."

Im Ubrigen werden der Loschungsantrag und die Beschwerde zu-

ruckgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens im ersten Rechtszug tragen die An-
tragsgegnerinnen zu 7/8, die Antragstellerin zu 1/8; die Kosten des
Verfahrens im zweiten Rechtszug tragen die Antragsgegnerinnen

zu 9/10, die Antragstellerin zu 1/10.

Grinde

Die Antragsgegnerinnen sind Inhaber des als Abzweigung aus der EP-Patentan-
meldung mit dem Aktenzeichen EP 89 311 373.8 am 25. Marz 1994 beim Deut-

schen Patentamt eingereichten und am 7. Juli 1994 unter der Bezeichnung

Vorrichtung zum Entfernen einer langlichen in biologisches Gewebe

implantierten Struktur



mit sieben Schutzansprichen in die Rolle eingetragenen Gebrauchsmusters
89 16 161.

Fir die dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegende, am 2. November 1989
beim Europaischen Patentamt eingereichte Patentanmeldung ist die Prioritat von

vier Voranmeldungen in den Vereinigten Staaten von Amerika vom

9. November 1988 (US 269,771)
17. Januar 1989 (US 298,100)
3. Mai 1989 (US 347,217)
9. Juni 1989 (US 363,960)

in Anspruch genommen.

Die der Eintragung zugrundeliegenden Schutzanspriche haben die Antragsgeg-

nerinnen am 3. Juni 1994 nachgereicht; sie lauten:

1. Extraktrionsvorrichtung zum Entfernen einer implantierten Leitung
(204), welche eine Spiralstruktur (211) mit einem sich langs hier-
durch erstreckenden Durchgang (210) aufweist, mit:

einem aulieren Rohr (1302; 1402);

einer Kontrolleinrichtung (1403, 1503; 1603) zum Bewegen der Spi-
ralstruktur (211);

wobei die Kontrolleinrichtung (1403; 1503; 1603) ein Stylett (200,
205; 2801) umfal’t, welches in dem &aufReren Rohr (1302; 1402)
gleitbar angeordnet ist, wobei die Kontrolleinrichtung (1403; 1503;
1603) ein distales Ende zum Einfuhren in den Durchgang (210) der
Spiralstruktur (211) aufweist,

gekennzeichnet durch



eine aufweitbare Einheit (1405; 1506; 1605), die kein integraler Teil
des auleren Rohres (1302; 1402) ist, welche dem distalen Ende der
Kontrolleinrichtung (1403; 1503; 1603) benachbart ist, und welche in
eine aufgeweitete Stellung innerhalb des Durchgangs (210) der Spi-
ralstruktur (211) gebracht werden kann, um die Kontrolleinrichtung
(1403; 1503; 1603) an der Spiralstruktur (211) zu befestigen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal} die
aufweitbare Einheit eine spreizbare Einheit (1405) umfal3t, die nach
aullen in den Durchgang (210) aufspreizbar ist, um in die Spiral-
struktur (211) einzugreifen, um die Kontrolleinrichtung (1403; 1503;
1603) an der Leitung, insbesondere Herzschrittmacherleitung (204),

zu befestigen.

3. Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dall die Vorrichtung weiterhin einen Kontrollmechanismus (254)
umfaldt, welcher ungefahr an einem proximalen Ende der Kontrol-
leinrichtung (1403; 1503; 1603) angeordnet ist, um die aufweitbare
Einheit aufzuweiten und um die Leitung (204) aus dem Gewebe zu
entfernen, wenn die aufweitbare Einheit (1405; 1506; 1604) an der
Spiralstruktur (211) angebracht ist.

4. Vorrichtung nach einem der Anspruche 1 bis 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dal die Vorrichtung weiterhin ein Verbindungsstiuck (241)
umfaldt, welches ungefahr an einem proximalen Ende der Leitung
(204) angebracht ist, nachdem die Kontrolleinrichtung (1403; 1503;
1603) in den longitudinalen Durchgang (210) eingefuhrt und an der
Leitung (204) angebracht wurde.

5. Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch gekenn-

zeichnet, dal® die Vorrichtung weiterhin ein erstes Rohr (2402) um-



faldt, welches um eine Lange der Leitung (204) angeordnet werden
kann, um die Leitung (204) von dem Gewebe zu trennen, wenn die
aufweitbare Einheit (1405; 1506; 1605) an der Leitung (204) befestigt

worden ist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, dal3 die
Vorrichtung weiterhin noch ein zweites Rohr (2405) umfal3t, welches
um das erste Rohr herum angeordnet werden und mit diesem beta-

tigt werden kann, um das Gewebe von der Leitung (204) zu trennen.

7. Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dal® die Vorrichtung weiterhin sich gegenuberliegende
Backen (223, 224) umfaldt, die angeordnet sind, um die Leitung (204)
ungefahr an deren proximalen Ende zu greifen und deren Bewegung
zu beschranken, und drehbar verbundene langliche Elemente (233,
234), um die Backen zwischen einer offenen und einer

geschlossenen Stellung zu bewegen.

Die ursprunglich eingereichten Schutzanspriche 1 bis 5 lauten:

1. Vorrichtung zum Entfernen einer langlichen Struktur (204) aus
biologischem Gewebe, wobei die Vorrichtung eine Mandrinanord-
nung (stylet arrangement) (200, 205; 2801) umfal’t, welche in einen
longitudinalen Durchgang (210) innerhalb der Struktur Uber das
proximale Ende (221) der letztgenannten eingefuihrt werden kann,
wobei die Mandrinanordnung einen ersten Abschnitt (200; 2802)
umfallt, welcher in der Lage ist, im wesentlichen Uber die Lange der
Struktur eingefuhrt zu werden, und wobei ein zweiter Abschnitt (205;
2804-2809) davon sich wenigstens entlang eines Bereiches des er-
sten Abschnitts, entfernt von dessen proximalem Ende befindet, und

der zweite Abschnitt benutzt werden kann, um einen ausreichenden



seitlichen Druck auf die Struktur auszuiiben, um es durch Mittel,
welche den ersten Abschnitt einschlie®en, zu ermdglichen, dal® diese
aus dem biologischem Gewebe entfernt werden kann,

dadurch gekennzeichnet, dal®

der zweite Abschnitt nach au3en dehnbar ist und eine Vielzahl von
seitlichen Kraften auf die Struktur an Stellen austuben kann, welche
wenigstens von dem proximalen Ende des ersten Abschnitts entfernt
liegen, um den ausreichenden seitlichen Druck zur Verflgung zu

stellen.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal} der
zweite Abschnitt eine dehnbare Einheit (205; 1004; 1102; 1103;
1204; 1304; 1405, 1506; 1605; 1704; 1806; 2003; 2804-2809) um-
faldt, die an einem Ende an dem ersten Abschnitt angeordnet ist und
die nach aufden in dem longitudinalen Durchgang dehnbar ist, um in
die langliche Struktur einzugreifen, um den ersten Abschnitt an der

langlichen Struktur anzubringen.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2 weiterhin dadurch gekennzeichnet,
dald die dehnbare Einheit eine Drahtspirale (205; 2804-2809) auf-
weist, deren distales Ende ungefahr an oder nahe dem distalen Ende
des ersten Abschnitts angeordnet ist und deren proximales Ende
einen Fangdraht (250; 2306; 2806-2808) aufweist, welcher sich
davon ausgehend dehnt, um das proximale Ende (253; 2806-2808)

wahrend der Ausdehnung der Drahtspirale anzubringen.

4. Vorrichtung nach Anspruch 3 weiterhin dadurch gekennzeichnet,
dald ein proximales Ende (253) des Fangdrahtes so angeordnet ist,
dal} es sich aus dem longitudinalen Durchgang nach auf3en hin aus-
dehnt, um das proximale Ende der Drahtspirale anzubringen, wenn

sie in den longitudinalen Durchgang eingefuhrt wird.



5. Vorrichtung nach Anspruch 3 weiterhin dadurch gekennzeichnet,
dald ein proximales Ende (2807) des Fangdrahtes darauf zurtckge-
faltet ist, um den Fangdraht in die langliche Struktur eingreifen zu

lassen.

Die ursprunglich eingereichten Schutzanspriche 6 bis 10 entsprechen den ein-
getragenen Schutzanspriichen 3 bis 7, die urspringlich eingereichten Schutzan-

spruche 11 bis 15 waren Verfahrensanspriche.

In ihrem am 31. Dezember 1997 eingereichten Loschungsantrag hat die Antrag-
stellerin unter Hinweis auf die US-PS 45 74 800 geltend gemacht, dal3 der Ge-
genstand des Gebrauchsmusters nach §§ 1 bis 3 GebrMG nicht schutzfahig sei
und zudem uber den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgehe, in der

diese ursprunglich eingereicht worden sei.

Die Antragsgegnerinnen haben dem Ldschungsantrag fristgerecht widersprochen.

Auf den Hinweis der Gebrauchsmusterabteilung | des Deutschen Patent- und
Markenamtes, dall das Gebrauchsmuster zum Zeitpunkt der Einreichung des
Ldschungsantrags bereits abgelaufen war, ist die Antragstellerin unter Bezug-
nahme auf eine vor dem LG Dusseldorf gegen sie aus dem Gebrauchsmuster
anhangige Klage auf Schadensersatz (4 0 231/97) auf einen Antrag, die Unwirk-

samkeit des Gebrauchsmusters ruckwirkend festzustellen, Ubergegangen.

In einem Zwischenbescheid hat die Gebrauchsmusterabteilung erklart, dal die
Schutzanspriche dem Fachmann keine klare technische Lehre vermittelten und
deshalb mit der Feststellung der Unwirksamkeit der Schutzansprtiche in der ein-

getragenen Fassung zu rechnen sei.



Am 28. Juni 1999 haben die Antragsgegnerinnen einen geanderten Schutzan-

spruch 1 vorgelegt, der folgenden Wortlaut hat:

Extraktionsvorrichtung zum Entfernen einer implantierten Leitung
(204), welche eine Spiralstruktur (211) mit einem sich langs hier-
durch erstreckenden Durchgang (210) aufweist, mit:

einem aulderen Rohr (1402);

einer Kontrolleinrichtung (1403) zum Bewegen der Spiralstruktur
(211);

wobei die Kontrolleinrichtung (1403) ein Stylett umfaldt, welches in
dem aulderen Rohr (1402) gleitbar angeordnet ist, wobei die Kon-
trolleinrichtung (1403) ein distales Ende zum EinfUhren in den
Durchgang (210) der Spiralstruktur (211) aufweist,

gekennzeichnet durch

eine aufweitbare Einheit (1405), die kein integraler Teil des dul3eren
Rohres (1402), sondern als geschlitzte Hulse ausgebildet ist,
welche dem distalen Ende der Kontrolleinrichtung (1403) benach-
bart und an diesem gehalten ist, und welche zur Befestigung der
Kontrolleinrichtung (1403) an der Spiralstruktur (211) durch Rela-
tivbewegung zwischen auflerem Rohr und Kontrolleinrichtung in
eine aufgeweitete Stellung innerhalb des Durchgangs (210) der

Spiralstruktur (211) bringbar ist.

Die Gebrauchsmusterabteilung hat mit Beschlul3 vom 28. Juni 1999 festgestellt,
dall das Gebrauchsmuster von Anfang an unwirksam war, soweit es Uber den
Hauptanspruch in der Fassung vom 28. Juni 1999 und die eingetragenen Schutz-

anspruche 2 bis 7 hinausgeht.

Gegen diesen Beschlul® haben die Antragstellerin wie auch die Antragsgegnerin-
nen Beschwerde eingelegt. Die Antragsgegnerinnen haben ihre Beschwerde

spater zuruckgenommen.
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Die Antragsgegnerinnen verteidigen das Gebrauchsmuster hilfsweise in einer
weiter eingeschrankten Fassung des Schutzanspruchs 1 (Hilfsantrag) vom
18. Oktober 2000. Diese lautet:

Extraktionsvorrichtung zum Entfernen einer implantierten Leitung
(204), welche eine Spiralstruktur (211) mit einem sich langs hier-
durch erstreckenden Durchgang (210) aufweist, mit:

einem aulderen Rohr (1402);

einer Kontrolleinrichtung (1403) zum Bewegen der Spiralstruktur
(211);

wobei die Kontrolleinrichtung (1403) ein Stylett umfal3t, welches in
dem aulieren Rohr (1402) gleitbar angeordnet ist, wobei die Kon-
trolleinrichtung (1403) ein distales Ende zum Einfuhren in den
Durchgang (210) der Spiralstruktur (211) aufweist,

gekennzeichnet durch

eine aufweitbare Einheit, die kein integraler Teil des auReren Roh-
res (1402), sondern als geschlitzte Hulse (1405) ausgebildet ist,
welche dem distalen Ende der Kontrolleinrichtung (1403) benach-
bart und an diesem gehalten ist, und welche zur Befestigung der
Kontrolleinrichtung (1403) an der Spiralstruktur (211) durch Rela-
tivbewegung zwischen aufierem Rohr und Kontrolleinrichtung da-
durch in eine aufgeweitete Stellung innerhalb des Durchgangs
(210) der Spiralstruktur (211) bringbar ist,

dal} das distale Ende des auleren Rohres (1402) in die geschlitzte

Hulse (1405) eingreift und diese aufweitet.

Die Antragstellerin macht geltend, dal} der Gegenstand des in erster Linie vertei-
digten Schutzanspruchs 1 Uber den Inhalt der Gebrauchsmusteranmeldung in der

ursprunglichen Fassung hinausgehe.
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Der Beschreibung des Ausfuhrungsbeispiels nach Figur 9, auf dem der Gegen-
stand dieses Anspruchs beruhe. sei nur eine diagonal geschlitzte Hulse, nicht
etwa auch eine schlechthin anders (also auch zB achsparallel) geschlitzte Hulse
entnehmbar. Fur das beschriebene radiale Aufweiten der Hulse sei das gleichfalls
beschriebene Aufspreizen von beiden Enden her von erheblicher Bedeutung; dazu
sei erforderlich, dal} die Hulse kein integraler Teil des auleren Rohres und der

Kontrolleinrichtung sei.

Diese Merkmale wie auch weitere notwendige Angaben Uber die Art des Aufwei-

tens fehlten im Schutzanspruch 1.

Den Unterlagen sei nicht die Lehre zu entnehmen, dal® die Verformung der auf-
weitbaren Einheit nur an deren distalem Ende erfolgen solle. Fur die Ausfih-
rungsbeispiele mit zylindrischen Teilen sei eine radiale Aufweitung beschrieben,

fur die anderen Ausfuhrungsbeispiele andere Funktionen und Wirkungen.

Die Antragstellerin beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die Unwirksam-

keit des Gebrauchsmusters festzustellen.

Die Antragsgegnerinnen beantragen

die Zurlickweisung der Beschwerde,
hilfsweise die Zurlickweisung im Umfang des Schutzanspruchs 1

nach Hilfsantrag und der Schutzanspriiche 2 bis 7.

Sie tragen vor, dal} die Erfindung von der aus der genannten US PS 45 74 800
bekannten Vorrichtung ausgehe. Diese weise aber den Nachteil auf, dal} aufgrund
des konischen Aufweitens der Schlitze 45 des rohrformigen Elements 32 vom

distalen Ende her kein sicherer Halt gewahrleistet, sondern vielmehr ein
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Durchrutschen der Vorrichtung bei einem Extraktionsversuch moglich sei. Die Er-
findung ziele demgegenuber darauf ab, einen mechanischen Eingriff zum Heraus-
ziehen der implantierten Leitung zu nutzen. Der Kerngedanke liege in der das
Durchrutschen verhindernden Richtungsumkehr des aus der US PS bekannten

formschlissigen Eingriffs.

Das Gebrauchsmuster lehre, wie diese Mithahmemoglichkeiten ausgefuhrt werden
konnen. So zeigten die Figur 6 mit den radialen Vorspringen 1102, 1103, die
Figur 14 mit dem verschwenkbaren Zylinder 1903 und der Figur 16 mit den
Langsvorsprungen 2003, 2103 diesen Mitnahmeeffekt. Der Fachmann konne er-
kennen, dal} es allein auf die Ausbildung des proximalen Endes der aufweitbaren
Einheit bzw Elemente ankomme. Ebenso bewirke die Drahtspirale nach dem
Ausflhrungsbeispiel gemal Figur 1 eine Verkeilung nach hinten zum proximalen
Ende hin. Auch bei den aufweitbaren "Hulsen" nach den Figuren 9, 10 und 11
erfolge eine Aufweitung hin zu einem sperrenden Eingriff. Wichtig sei dabei das

geeignete Aufweiten; auf den Schlitz und seine Form komme es dabei nicht an.

Die Antragsgegnerinnen hatten sich auf das fur sie wesentliche Ausfuhrungsbei-
spiel mit der geschlitzten Hulse beschrankt. Es sei jedoch rechtlich nicht geboten,
alle Merkmale des Ausfuhrungsbeispiels in den eingeschrankten Schutzanspruch
zu Ubernehmen. Vielmehr sei es zulassig und ausreichend, nur die fur die Erfin-
dung wesentlichen und der Anmeldung als Erfindungsgedanke entnehmbaren

Merkmale zum Gegenstand des Schutzanspruchs zu machen.

Die Beschwerde der Antragstellerin ist zulassig und teilweise auch begrundet.
Denn der Feststellungsantrag ist im Hinblick auf den gegen die Antragstellerin ge-
richteten Schadensersatzanspruch aus dem Gebrauchsmuster zulassig; er ist
zwar nicht in vollem Umfang, aber doch in weitergehendem Umfang als im ange-

fochtenen Beschluld ausgesprochen begrindet. Soweit das Gebrauchsmuster
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nicht mehr verteidigt wird, folgt dies aus § 17 Abs 1 Satz 2 GebrMG. Im Ubrigen ist
der geltend gemachte Feststellungsanspruch auf der Grundlage des § 15 Abs 1 Nr

1GebrMG teilweise gegeben.

1a) Der in erster Linie verteidigte Gegenstand des Schutzanspruchs 1 in der

Fassung vom 28. Juni 1999 ist unzulassig erweitert.

Dieser Schutzanspruch richtet sich auf eine Extraktionsvorrichtung, bei der die
aufweitbare Einheit als geschlitzte Hllse ausgebildet ist. Die Gebrauchsmuster-
abteilung hat die Ausbildung der aufweitbaren Einheit als separates Bauteil in
Form einer - insoweit ohne weitere Spezifizierung - geschlitzten Hulse als aus Fi-
gur 9 wie auch aus der zugehdrigen Beschreibung des Gebrauchsmusters her-
leitbar anzusehen. Dabei ist aber auller Acht gelassen, dald der Schutzanspruch
gegenuber der ursprunglichen Offenbarung so geandert ist, da® er auch Ausbil-
dungen der eine geschlitzte Hulse aufweisenden Extraktionsvorrichtung umfaft,
die der Fachmann - ein auf die Entwicklung von Gefaltkathetern und verwandten
medizinischen Vorrichtungen spezialisierter Fachhochschulingenieur - der ur-

sprunglichen Offenbarung nicht ohne weiteres entnommen hatte.

Dazu gehort zum einen eine Ausbildung, bei welcher das Aufweiten allein vom
distalen Ende der geschlitzten Hulse her erfolgt, wie dies im Prinzip vom Stand der
Technik bekannt ist, weil sich die Hllse am distalen Ende des duf3eren Rohres nur
abstutzt, wie auch zum anderen eine Ausbildung, bei welcher die Aufweitung vor
allem bzw allein vom proximalen Ende der Hulse her erfolgt, weil sie sich am di-
stalen Ende der Kontrolleinrichtung nur abstitzt oder an diesem sogar befestigt
ist, wie dies die Antragsgegnerinnen in ihrem Vortrag in diesem Verfahren als vom
Schutzumfang mitumfaldt geltend machen. In beiden Fallen ergabe sich eine im

wesentlichen konisch aufgeweitete Hulse.

Die Grenzen der zulassigen Beschrankung eines unter Schutz gestellten Gegen-

standes werden aber Uberschritten, wenn ein Merkmal aus den Unterlagen aufge-
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griffen und in den Schutzanspruch aufgenommen wird, das zwar in der Beschrei-
bung oder der Zeichnung enthalten, aber dort in keinem sachlichen Zusammen-
hang mit der als Erfindung offenbarten und unter Schutz gestellten Lehre steht.
Der funktionelle Zusammenhang des verteidigten Gegenstands mit als zur Erfin-
dung gehérig Beschriebenen muld gewahrt bleiben. Das durch das Einfligen in
den Schutzanspruch jetzt hervorgehobene Merkmal (aus der Beschreibung S 11 Z
9/10) ist in seinem Kontext (S 11 Z 5 bis 8 und 11 bis 18) zu betrachten und muf

von daher als unzulassig verworfen werden.

Figur 9 und die zugehorige Beschreibung zeigt bzw beschreibt (S 11 Z 5 bis 17)
und nennt (S 11 Z 17/18) allein ein radiales Ausdehnen der Hulse durch das Ein-
greifen der angeschragten Enden sowohl der Kontrolleinrichtung wie auch des
auleren Rohrs in die Hulse. Eine allgemeine Lehre dahingehend, dal3 es beim
angestrebten Ausdehnen (= ursprunglicher Hauptanspruch) bzw Aufweiten (= ein-
getragener Hauptanspruch) der genannten Einheit vor allem auf deren proximales
Ende bzw dessen Wirkung ankommt, ist - anders als die Antragsgegnerinnen
meinen - den (urspringlichen) Unterlagen aber nicht zu entnehmen. Die die un-
terschiedlichen Ausfuhrungsbeispiele der "aufweitbaren Einheit" Ubergreifende
ursprungliche Lehre erschopft sich vielmehr, wie ursprunglich beansprucht, darin,
eine dehnbare Einheit vorzusehen, die nach aul3en in dem longitudinalen Durch-
gang (der implantierten Leitung) dehnbar ist, um in deren langliche Struktur
(Spiralstruktur) einzugreifen (s den urspringlichen Schutzanspruch 2), wobei sie
eine Vielzahl von seitlichen Kraften, dh ausreichenden Seitendruck, zur Verfligung

stellen soll (s den kennzeichnenden Teil des ursprunglichen Schutzanspruchs 1).

Die in ihrem Aufbau und ihrer Wirkungsweise lediglich nebeneinander beschrie-
benen Ausfuhrungsbeispiele lassen sich allenfalls unter drei Funktionsprinzipien

zusammenfassen:

- eine erste Gruppe (mit den Ausfluhrungsbeispielen nach den Figuren 6; 8;

14; 15), bei welcher an der aufweitbaren Einheit ausgebildete, Uber deren
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Langsausdehnung verteilte, bewegbare Vorspringe nach einem
"Aufweiten" (zB Hinausdriucken mittels eines Mandrins) als "Widerhaken",

also vor allem formschlussig in die Spiralstruktur eingreifen,

- eine zweite Gruppe (mit den Ausfuhrungsbeispielen/Varianten nach den
Figuren 1 bis 3; 12; 18; 24) mit einer am distalen Ende eines Mandrins
befestigten Drahtspirale als aufweitbarem Element, die sich dicht ge-
wickelt im Bereich der distalen Enden oder mit gestreckten Windungen
Uber die gesamte Lange des Mandrindrahtes erstreckt und die durch Ver-
drehen des Mandrins entgegen dem Wicklungssinn von ihrem distalen
Ende her aufgeweitet und in kraftschlissigen und - steigungsabhangig -
auch formschllssigen Eingriff mit der Spiralstruktur der implantierten

Leitung bringbar ist, und

- eine dritte Gruppe (mit den Ausflhrungsbeispielen nach den Figuren 5
und 13; 7; 9; 10 und 11) mit den aufweitbaren Elementen Ballon, diagonal
geschlitzte Hulse und massiver Zylinder aus elastischem Material, die Uber
ihre ganze Lange im wesentlichen gleichmalig radial aufgeweitet werden
und vor allem kraftschlussig in die Drahtspirale "eingreifen”.

Die Beschreibung der Vielzahl von Ausfuhrungsbeispielen fur die aufweitbare
Einheit nebeneinander gibt dem Fachmann jedoch keine Anregung, einzelne
Merkmale im Hinblick auf deren Wirkung von einer dieser Gruppen oder einem der
Ausflhrungsbeispiele auf ein anderes Ausflihrungsbeispiel unter Abwandlung von
dessen beschriebenem Aufbau und seine Wirkungsweise zu Ubertragen. Der
Fachmann ware davon abgehalten, auch eine andere Schlitzform als die Dia-

gonale als mogliche Losung in Betracht zu ziehen.

Figur 9 bzw die zugehdrige Beschreibung zeigt bzw nennt ausschliel3lich eine
"diagonal" geschlitzte Hulse. Zwar ist an einer Stelle von der "diagonal geschlitz-

ten" Hulse, im Ubrigen aber in der Tat von der "geschlitzten" Hullse schlechthin die
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Rede. Die Hulse wird aber sogleich bei ihrer erstmaligen Nennung als "diagonal
geschlitzt" bezeichnet. Wenn die folgenden Erwahnungen der Hulse sich auf die
Charakterisierung "geschlitzt" beschranken, so liegt hierin mangels eines ent-
sprechenden Hinweises keine Erweiterung des Bedeutungsgehalts, sondern nur

eine sprachliche Abkurzung.

Eine besondere Wirkung des diagonalen Schlitzes ist zwar nicht beschrieben.
Angeregt durch die gegenuber einem axialen Schlitz eher ungewohnliche und im
Ubrigen aufwendigere Form kann der Fachmann jedoch durch einfache Uberle-
gungen und Versuche zu der Erkenntnis gelangen, dal3 durch diesen diagonalen
Schlitz zusatzliche Torsionskrafte im Schlitzbereich der Hulse auftreten - wie in der
mundlichen Verhandlung erortert - die im Ergebnis zu einer (wenn auch geringen)
stundenglasféormigen Einschnlrung der Hilse und damit zu einem gewissen
Einspreizen der beiden Enden der Hulse in die Spiralstruktur der implantierten

Leitung fuhren.

Auch das kennzeichnende Merkmal, dal® die Hilse am distalen Ende der Kon-
trolleinrichtung "gehalten ist", ist den ursprunglichen Unterlagen nicht fur das
Ausfuhrungsbeispiel mit der diagonal geschlitzten Hulse insoweit zu entnehmen,
als darunter auch ein "befestigt" verstanden werden soll. Denn nach den be-
schriebenen Funktionen soll auch dieses abgeschragte Ende der Kontrollein-

richtung in die Hulse eingreifen und so beim radialen Aufweiten mitwirken.

b) Auch der hilfsweise verteidigte Gegenstand Ialt sich der Prufung auf man-
gelnde Schutzfahigkeit wegen unzulassiger Erweiterung nicht zugrundelegen.
Denn der Schutzanspruch 1 nach dem Hilfsantrag unterscheidet sich vom Schutz-

anspruch 1 nach dem Hauptantrag lediglich durch das Merkmal,

dal} das distale Ende des aulieren Rohres in die geschlitzte Hulse

eingreift und diese aufweitet.
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Damit wird einschrankend die bereits im Rahmen des Hauptantrags als vom
Schutzanspruch 1 mitumfaldte und als unzuldssige Erweiterung zu bewertende
Ldsung beansprucht, bei welcher allein das proximale Ende der geschlitzten Hilse

aufgeweitet wird.

2. Wird der Gegenstand, der vom Schutzanspruch 1 erfal3t wird, auf den zulassi-
gerweise zu verteidigenden Umfang zurtckgefuhrt, so ergibt sich - als flr den
Fachmann der Beschreibung des Ausfluhrungsbeispiels nach Figur 9 (S 10, Z 34

bis S 11, Z 21) zu entnehmen - eine

Extraktionsvorrichtung zum Entfernen einer implantierten Leitung
(204), welche eine Spiralstruktur (211) mit einem sich langs hier-
durch erstreckenden Durchgang (210) aufweist, mit:

einem aulderen Rohr (1402);

einer Kontrolleinrichtung (1403) zum Bewegen der Spiralstruktur
(211);

wobei die Kontrolleinrichtung (1403) ein Stylett umfal3t, welches in
dem aulderen Rohr (1402) gleitbar angeordnet ist, wobei die Kon-
trolleinrichtung (1403) ein distales Ende zum Einfuhren in den
Durchgang (210) der Spiralstruktur (211) aufweist, die
gekennzeichnet ist durch

eine diagonal geschlitzte Hulse (1405), die zwischen dem distalen
Ende des aulderen Rohres (1402) und dem der Kontrolleinrichtung
(1403) angeordnet ist, wobei das distale Ende (1407) der Kontroll-
einrichtung (1403) und das distale Ende des auferen Rohres
(1402) angeschragt sind derart, dald sie bei Betatigung der Kon-
trolleinrichtung (1403) in die geschlitzte Hulse (1405) eingreifen und

sie an beiden Enden aufweiten.

Im Umfang eines so beschrankten Schutzanspruchs 1 lakt sich die beantragte
Feststellung der Unwirksamkeit nach §§ 1-3 GebrMG nicht treffen.
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Eine solche Extraktionsvorrichtung ist neu. Die Vorrichtung nach der US-PS
4 574 800 weist zwar die Merkmale des Oberbegriffs auf. Doch ist die aufweitbare
Einheit dort integraler Bestandteil des auReren Rohres (32), da dieses Rohr von
seinem distalen Ende her geschlitzt und von dort aus mittels eines "vorstehenden

Elements" (36; 36a) am Ende der Kontrolleinrichtung 33 konisch aufweitbar ist.

Diese Extraktionsvorrichtung beruht auch auf einem erfinderischen Schritt.

Die US PS 4 574 800 als einziger im Loschungsverfahren eingefuhrte Stand der
Technik enthalt zwar den Hinweis, dal} die Schlitze je nach Materialwahl fir das
aulere Rohr nicht zwingend erforderlich sind. Doch sind ihr keine sonstigen An-
regungen fir andere Lésungen zu entnehmen. Es bedarf mehr als routinemaRiger

Bemuhungen des Fachmanns, um zu der vorgeschlagenen Losung zu kommen.

Aus der Praxis ergaben sich, wie von den Antragsgegnerinnen geltend gemacht,
in den Lésungen nach dem Stand der Technik Unzulanglichkeiten durch ein mog-
liches Durchrutschen des in distaler Richtung erweiterten konischen Endes des
"aulleren Rohres" in der Spiralstruktur bei Extraktionsversuchen. Es bot sich aber
dem Fachmann nicht an, sondern bedurfte naherer Losungsbemihungen, gerade
zu einer Losung nach Figur 9 des Streitgebrauchsmusters mit einer separaten,

diagonal geschlitzten und von beiden Enden her aufweitbaren Hiilse zu kommen.

3. Der auf den eingetragenen Schutzanspruch 1 bezogene eingetragene Schutz-
anspruch 2 kann nicht als urspringlich wirksam anerkannt werden, weil er ge-
genuber dem auf seinen rechtsbestandigen Rest beschrankten (vgl oben unter
Abschnitt 2) Schutzanspruch 1 nichts Neues, insbesondere keine Weiterbildungen

oder Ausgestaltungen dessen Gegenstandes wiedergibt.

4. Die eingetragenen, nunmehr auf Schutzanspruch 1 in der als zulassig bezeich-

neten, beschrankten (vgl oben unter Abschnitt 2) Fassung bezogenen Schutzan-
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spriche 3 bis 7 sind nicht als unwirksam anzusehen. Sie haben nicht platt
selbstverstandliche Ausgestaltungen und Weiterbildungen des Gegenstandes des

verbliebenen Schutzanspruchs zum Gegenstand.

5. Fur die von den Antragsgegnerinnen angeregte Zulassung der Rechtsbe-
schwerde gibt es keine Rechtsgrundlage. Insbesondere ist keine Rechtsfrage von
grundsatzlicher Bedeutung iSd § 100 Abs 2 Nr 1 PatG zu entscheiden, sondern
insoweit lediglich eine Subsumtion des Sachverhalts unter die seit langem
anerkannte (vgl Benkard (9) PatG § 35 Rdn 27 mwN) Regel vorzunehmen, dem
unter Schutz gestellten Gegenstand nur solche Merkmale zuzuordnen, die als zur

Erfindung gehorig offenbart sind.

6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 18 Abs 3 GebrMG iVm § 84 Abs 2 PatG,

§ 92 Abs 1, § 269 Abs 3 ZPO.

Goebel Klosterhuber Haal}
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