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betreffend das europdische Patent O 291 194
(DE 38 87 771)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 07. Juni 2005 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Dr. Schermer sowie der Richter Dipl.-Chem. Dr. Niklas, Brandt,

Dipl.-Chem. Dr. Egerer und der Richterin Dr. Schuster

fur Recht erkannt:

Das européische Patent 0291 194 wird mit Wirkung fir das Ho-

heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig erklart.

Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits einschlief3lich des

Berufungsverfahrens.

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung in
Hohe von 120% des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig voll-

streckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 26. April 1988 angemeldeten und
ua mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in der Ver-
fahrenssprache Englisch erteilten européischen Patents 0 291 194, das "Immuno-
assays and devices therefor" betrifft und vom Deutschen Patent- und Markenamt
unter der Nummer DE 38 87 771 gefuhrt wird. FUr das Streitpatent wurden die Pri-
oritdten der britischen Patentanmeldung 8709873 vom 27. April 1987 und der briti-
schen Patentanmeldung 8725457 vom 30. Oktober 1987 in Anspruch genommen.
Die im europaischen Einspruchsbeschwerdeverfahren aufrechterhaltene Fassung
des Streitpatents (Streitpatentschrift 0 291 194 B2) umfasst 22 Patentanspriche.

Die Patentanspriiche 1 und 22 lauten in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt:



"1. An analytical test device comprising a dry porous carrier (10),
unlabelled specific binding reagent for an analyte which unlabelled
reagent is permanently immobilised in a detection zone (14) on the
porous carrier and is therefore not mobile in the moist state, and in
the dry state in a zone (12) upstream from the detection zone a la-
belled specific binding reagent for the same analyte which labelled
specific binding reagent is freely mobile within the porous carrier
when in the moist state, such that liquid sample applied to the de-
vice can pick up labelled reagent and thereafter permeate into the

detection zone, characterised in that the porous carrier and the la-

belled specific binding reagent are contained within a hollow casing
(30) constructed of moisture-impervious solid material, the porous
carrier communicates directly or indirectly with the exterior of the
casing such that liquid test sample can be applied to the porous
carrier, the casing incorporates means (32) enabling the extent (if
any) to which the labelled reagent becomes bound in the detection
zone to be observed, the label is a particulate direct label, the la-
belled reagent is contained in a first zone (12) of the dry porous car-
rier, and the unlabelled reagent is immobilised in a detection zone
spatially distinct from the first zone, the two zones being arranged
such that liquid sample applied to the porous carrier can permeate

via the first zone into the detection zone.

22. An analytical method in which a test device according to any
one of claims 1 to 21 is contacted with an aqueous liquid sample
suspected of containing the analyte, such the sample permeates by
capillary action through the porous carrier via the first zone into the
detection zone and the labelled reagent migrates therewith from the
first zone to the detection zone, the presence of analyte in the sam-
ple being determined by observing the extent (if any) to which the

labelled reagent becomes bound in the detection zone."



In der deutschen Ubersetzung der Streitpatentschrift lauten die Anspriiche 1 und

22 wie folgt:

1. Analytisches Testgerat, umfassend einen trockenen pordsen Tra-
ger (10), unmarkiertes spezifisches Bindungsreagenz fur einen
Analyten, welches unmarkierte Reagenz auf dem porésen Trager in
einer Nachweiszone (14) permanent immobilisiert und daher in
feuchtem Zustand nicht beweglich ist, und in trockenem Zustand in
einer Zone (12) stromaufwarts von der Nachweiszone ein markier-
tes spezifisches Bindungsreagenz fir dieselbe Nachweissubstanz,
welches markierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb des po-
résen Tragers in feuchtem Zustand frei beweglich ist, so dass die
Flussigkeitsprobe, die dem Gerat zugefuhrt ist, das markierte Rea-
genz aufnehmen und danach in die Nachweiszone eindringen kann,
dadurch gekennzeichnet, dass der porése Trager und das mar-
kierte spezifische Bindungsreagenz innerhalb eines hohlen Gehau-
ses (30) enthalten sind, das aus feuchtigkeitsundurchlassigem,
festem Material aufgebaut ist, der porése Trager direkt oder indirekt
mit dem AuReren des Gehauses derart in Verbindung steht, dass
fluissige Testprobe auf den pordsen Trager aufgebracht werden
kann, das Gehause Mittel (32) zum Feststellen des Ausmal3es (so-
fern gegeben) beinhaltet, bis zu dem das markierte Reagenz in der
Nachweiszone gebunden ist, der Markierungstoff ein teilchenfor-
miger Direktmarkierungsstoff ist, das markierte Reagenz in einer
ersten Zone (12) des trockenen pordsen Tragers enthalten ist und
das unmarkierte Reagenz in einer von der ersten Zone raumlich
getrennten Nachweiszone immobilisiert ist, wobei die beiden Zonen
derartig angeordnet sind, dass eine auf den pordsen Tréager aufge-
brachte Flissigkeitsprobe Uber die erste Zone in die Nachweiszone

dringen kann.



22. Analysenverfahren, bei dem ein Testgerat nach irgendeinem
der Anspriche 1 bis 21 mit einer wal3rigen Flussigkeitsprobe, die
vermutlich die Nachweissubstanz enthalt, derartig in Kontakt ge-
bracht wird, dass die Probe durch Kapillarwirkung durch den poro-
sen Trager Uber die erste Zone in die Nachweiszone dringt und das
markierte Reagenz mit ihr aus der ersten Zone in die Nachweis-
zone wandert, wobei das Vorliegen einer Nachweissubstanz in der
Probe durch Beobachten des Ausmalfles (sofern gegeben) be-
stimmt wird, bis zu dem das markierte Reagenz in der Nachweis-

zone gebunden wird.

Wegen der mittelbar oder unmittelbar auf Patentanspruch 1 rickbezogenen Pa-

tentanspriche 2 bis 21 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Die Klagerin macht geltend, das Streitpatent sei nicht patentfahig, weil der Ge-
genstand des Patents nicht neu sei und nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit be-
ruhe. Ferner offenbare das Patent die Erfindung nicht so deutlich und vollstandig,
dass ein Fachmann sie ausfuihren kdnne und schliel3lich gehe der Gegenstand
des Patentes Uber den Inhalt der europaischen Anmeldung in ihrer urspriinglich
eingereichten Fassung hinaus. Schlief3lich kénne die Prioritat der britischen Pa-
tentanmeldung 8709873 vom 27. April 1987 nicht wirksam beansprucht werden.
Sie bezieht sich zur Begriindung ua auf folgende Dokumente:

NK10: EP 149 168 A1,
NK11: WO 86/3839 Al,
NK12: EP 183 442 A2,
NK13: EP 250 137 A2,
NK14: EP 284 232 A1,
NK15: EP 299 428 A2,
NK16: EP 286 371 A2,

NK19: EP 32 270 A1,



NK23: US 4 552 839,
NK28: US 3 888 629,
NK29: US 4 235 601,
NKS30: US 4 361 537,
NK32: EP 0 186 799 Al,
NK38: WO 86/04683 Al.

Die Klagerin beantragt,

das europdische Patent 0 291 194 mit Wirkung fir das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen;

hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in der Fassung der Patent-
anspriche gemafld der mit Schriftsatz vom 29. April 2005 einge-
reichten Hilfsantrdge 1 bis 8 und beantragt insoweit Klageabwei-

sung.

Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 1 spezifiziert gegentber dem Patentan-
spruch 1 gemald Hauptantrag den pordsen Trager dadurch ndher, dass er einen

Streifen oder eine Folie von porésem Material umfasst.

Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 2 enthalt gegeniber Patentanspruch 1 ge-
mank dem Hauptantrag folgendes zusatzliches Merkmal:

"... und der poroése Trager mit einem porésen Probenaufneh-
mer verbunden ist und indirekt mit dem AuBeren des hohlen Ge-
hauses Uber den pordsen Probenaufnehmer in Verbindung steht,
auf den die Flussigkeitsprobe aufgebracht wird und von dem die

aufgebrachte Flussigkeitsprobe in den porésen Trager dringt.”



Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 3 enthélt gegentber dem Hauptantrag das

zusatzliche Merkmal:

"... und der pordse Trager stromabwarts von der Nachweis-

zone eine Kontrollzone umfasst".

Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 4 enthalt gegenliber Patentanspruch 1 ge-

mank dem Hauptantrag die zusatzlichen Merkmale:

"... worin der pordose Trager mit einem porésen Probeaufnehmer
verbunden ist und indirekt mit dem AuReren des hohlen Gehauses
Uber den pordsen Probenaufnehmer in Verbindung steht, auf den
die Flussigkeitsprobe aufgebracht wird und von dem die aufge-
brachte Flussigkeitsprobe in den pordsen Trager dringt und der po-
rése Trager einen Streifen oder eine Folie von pordsem Material

umfasst."”

Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 5 enthalt gegenliber Patentanspruch 1 ge-

mafd dem Hauptantrag die zusatzlichen Merkmale:

"... worin der porose Trager mit einem pordésen Probenaufnehmer
verbunden ist und indirekt mit dem AuReren des hohlen Geh&uses
Uber den porésen Probenaufnehmer in Verbindung steht, der als Re-
servoir dient, auf den die Flissigkeitsprobe aufgebracht wird und von
dem die aufgebrachte Flussigkeitsprobe in den pordsen Trager dringt
und der pordse Trager einen Streifen oder eine Folie von porésem

Material umfasst.”

Patentanspruch 1 gemal} Hilfsantrag 6 enthalt gegeniber Patentanspruch 1 ge-

malfd Hauptantrag die zusatzlichen Merkmale:



"... worin der porése Trager mit einem pordsen Probenaufnehmer
verbunden ist und indirekt mit dem AuReren des hohlen Gehauses
Uber den pordsen Probenaufnehmer in Verbindung steht, der aus
dem hohlen Gehause herausragt und auf den die Flissigkeitsprobe
aufgebracht wird und von dem die aufgebrachte Flissigkeitsprobe
in den porosen Trager dringt und der pordse Trager einen Streifen

oder eine Folie von porésem Material umfasst.”

Patentanspruch 1 gemal} Hilfsantrag 7 enthalt gegeniber Patentanspruch 1 ge-
malk dem Hauptantrag die zuséatzlichen Merkmale:

"... worin der pordse Trager mit einem porosen Probenaufnehmer
verbunden ist und indirekt mit dem AuReren des hohlen Gehauses
Uber den portésen Probenaufnehmer in Verbindung steht, der aus
dem hohlen Gehause herausragt und als Reservoir dient, auf den
die Flussigkeitsprobe aufgebracht wird und von dem die aufge-
brachte Flissigkeitsprobe in den portésen Trager dringt und der po-
rése Trager einen Streifen oder eine Folie von pordsem Material

umfasst.”

Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 8 enthalt gegeniber Patentanspruch 1 ge-
malk dem Hauptantrag die zuséatzlichen Merkmale:

"... worin der pordse Trager mit einem porésen Probenauf-
nehmer verbunden ist und indirekt mit dem AuBeren des
hohlen Gehauses Uber den pordsen Probenaufnehmer in
Verbindung steht, der aus dem hohlen Gehause herausragt
und als Reservoir dient, auf den die Flussigkeitsprobe aufge-
bracht wird und von dem die aufgebrachte Flissigkeitsprobe
in den porbsen Trager dringt und der pordse Trager einen

Streifen oder eine Folie von pordsem Material enthalt und



stromabwarts von der Nachweiszone eine Kontrollzone um-

fasst.”

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin entgegen und halt das Streitpatent
in dem verteidigten Umfang fur patentfahig.
Sie bezieht sich zur Begriindung ua auf folgende Dokumente:

B5 Auszug aus Stiftung Warentest, Heft Nr. 11, 1994, S 104-107
MBP3 Versuchsbericht Herrn B.Raj, Unipath Laboratories Bedford
MBP7 BPatG 5 W (pat) 425/92, 10. November 1993

MBP10 Auszug aus Stiftung Warentest, Heft Nr. 11, 1994, entspricht B5
MBP11 Urteil Tribunale de Grande Instance de Rennes, 31. Januar 2005
MBP12 deutsche Ubersetzung von MBP11

MBP13 Urteil British Patents Court, 15. Dezember 1994

MBP14 deutsche Ubersetzung von MBP13.

Entscheidungsgriinde

Die zulassige Klage erweist sich als begrindet.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit fuhrt zur
Nichtigkeit des Streitpatents gemaR Art Il § 6 Abs 1 Nr1, Nr2, Nr4 IntPatUG,
Art 138 Abs 1 lit a), b), c), Art 52, 54, 56 EPU.

1. Das Streitpatent betrifft nach der Ubersetzung der geanderten Streitpatent-
schrift (DE 38 87 771 T3) Assays, die sich einer spezifischen Bindung bedienen,
insbesondere Immunassays, und Gerate dafir. Danach betrifft die Erfindung ins-
besondere analytische Testgerate, die zur Verwendung zu Hause, in der Klinik
oder in der Arztpraxis geeignet sind und in kurzer Zeit ein Analysenergebnis liefern

sollen, wobei nur ein Minimum an Geschicklichkeit und Arbeitsaufwand seitens
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des Benutzers gefordert werde. Die Verwendung von Testgeraten im privaten Be-
reich zur Feststellung der Schwangerschaft oder der Empfangnisbereitschaft
(Ovulation) sei inzwischen ublich, und es sei eine Vielzahl von Testgeraten und
Testséatzen im Handel erhaltlich. Ohne Ausnahme erforderten alle kommerziell er-
haltlichen Gerate, dass der Benutzer eine Folge von Arbeitsschritten durchfihrt,
bevor das Testergebnis ablesbar ist. Diese Arbeitsschritte erforderten notwendi-
gerweise Zeit und fihrten eine Fehlerquelle ein (Ubersetzung der Streitpatent-
schrift DE 38 87 771 T3, Seite 2, 0001 und 0002).

2. Nach den Angaben der Ubersetzung der Streitpatentschrift DE
38 87 771 T3 ist Aufgabe des Streitpatents, ein Testgerat zur Verflgung zu stel-
len, das von einer ungetbten Person leicht benutzt werden kann und vorzugs-
weise nur erfordert, dass ein gewisser Teil des Gerates mit der Probe (zB einem
Urinstrahl im Fall eines Schwangerschafts- oder Ovulationstests) in Kontakt ge-
bracht wird, worauf vor der Feststellung eines Analysenergebnisses keine weite-
ren Arbeitsschritte vom Benutzer mehr nétig sind. Idealerweise sollte das Analy-
seergebnis innerhalb von Minuten, zB 10 min oder weniger, nach Probenauftrag
ablesbar sein (Ubersetzung der Streitpatentschrift DE38 87 771 T3, Seite 2,
0003).

3. Zur Losung beschreibt Patentanspruch 1 in der im europaischen
Einspruchsverfahren aufrechterhaltenen Fassung in der deutschen Ubersetzung
ein

analytisches Testgerat umfassend

(1) ein hohles Gehéuse (30)

(1.1) aufgebaut aus einem feuchtigkeitsundurchlassigen fes-
ten Material

(2) einen trockenen pordsen Trager (10), der in dem hohlen

Gehéause enthalten ist,
(2.1) mit einem auf dem Trager dauerhatt fixierten unmarkier-

ten, fur einen Analyt spezifischen Bindungsreagenz
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(2.1.1) in einer Nachweiszone (14) dauerhatft fixiert

(2.1.2) daher auch in feuchtem Zustand nicht beweglich

(2.2) mit einem fur denselben Analyten spezifischen markier-
ten Bindungsreagenz in trockenem Zustand in einer
Zone (12) stromaufwarts von der Nachweiszone

(2.2.1) das markierte Reagenz ist innerhalb des pordsen Tréa-
gers (10) frei beweglich, wenn dieser sich in feuchtem
Zustand befindet

(2.2.2) so dass eine flussige Testprobe, die dem Gerat zuge-
fahrt ist, markiertes Reagenz aufnehmen und danach in
die Nachweiszone eindringen kann

(2.2.3) der  Markierungsstoff ist ein  teilchenférmiger

Direktmarkierungsstoff

(2.4) die Nachweiszone (14) ist rAumlich getrennt von der ers-
ten Zone (12)
(2.5) die beiden Zonen sind so angebracht, dass eine auf den

pordsen Trager aufgebrachte flissige Testprobe Uber die
erste Zone in die Nachweiszone wandern kann

(3) der porése Trager steht mit der Aul3enseite des Gehau-
ses in Verbindung, und zwar

(3.1) entweder direkt in der Form, dass die flissige Testprobe
auf den portsen Trager aufgebracht werden kann,

(3.2) oder indirekt in der Form, dass die flissige Testprobe auf
den pordsen Trager aufgebracht werden kann,

4) das Gehéause beinhaltet Mittel (32), mit denen ggf das
Ausmal} festgestellt werden kann, in dem das markierte

Reagens in der Nachweiszone gebunden ist.

Zur LOsung beschreibt weiterhin Patentanspruch 22 ein Analysenverfahren mit
folgenden Merkmalen:
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(A) ein Testgerat wird mit einer wassrigen Flussigkeitsprobe in
Kontakt gebracht

(A.1) derart, dass die Probe durch Kapillarwirkung durch den por6-
sen Trager Uber die erste Zone in die Nachweiszone dringt

(A.2) das markierte Reagenz wandert mit ihr aus der ersten Zone
in die Nachweiszone

(B) das Vorliegen einer Nachweissubstanz in der Probe wird
durch Beobachten des Ausmalies bestimmt, bis zu dem das

markierte Reagenz in der Nachweiszone gebunden ist.

Der Gegenstand der Patentanspriche 1 bis 22 in der im europdischen Ein-
spruchsbeschwerdeverfahren aufrechterhaltenen Fassung gemafl Hauptantrag
sowie in den Fassungen gemaf den Hilfsantrdgen 1 bis 8 erweist sich als nicht
patentfahig, da er gegeniber der Lehre der NK10, alternativ der Lehre der NK32
oder der NK38, jeweils in Verbindung mit der Lehre der NK11 sowie der NK19 je-

denfalls nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruht.

1. Zu dem vorgebrachten Nichtigkeitsgrund der mangelnden Offenbarung bzw.
der unzuldssigen Erweiterung (vgl Schrifts v 15. September 2004 S 10 Punkt 1.3 ¢
IVm S 18 bis 19 Punkt 3) ist Folgendes festzustellen.

In formaler Hinsicht tendiert der Senat dazu, den in der urspringlichen Offenba-

rung expressis verbis zusammenhangend nicht vorkommenden Begriff ,teilchen-
formiger Direktmarkierungsstoff‘ (Merkmal 2.2.3) bzw. ,particulate direct label” als
unzulassige Anderung zu erachten, weil dieser Begriff in den urspriinglichen Un-
terlagen in dieser allgemeinen Form nicht vorkommt (vgl hierzu NK1 EP
291 194 Al). Vielmehr offenbaren die betreffenden Textpassagen wie ,gold sols
and dye sols” (vgl NK1 S 3 Z 22 bis 23) oder ,minute coloured particles, such as
dye sols, metallic sols (e.g. gold), and coloured latex particles” (vgl NK1 S 4 Z 42
bis 48) einen teilchenférmigen Direktmarkierungsstoff ausschlie3lich im Zusam-

menhang mit einer Farbmarkierung.
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Fur die Frage der Patentfahigkeit kommt es allerdings nicht darauf an und kann
daher dahingestellt bleiben, ob der Begriff ,teilchenférmiger Direktmarkierungs-
stoff* eine zulassige Anderung darstellt, wie von der Technischen Beschwerde-
kammer des Europdischen Patentamts (vgl NK9 S 1 II. bis 2 IV. iVm NK8 S 6 2.)
ebenso wie vom Tribunal de Grande Instance de Rennes (vgl MBP 12 S 9 vorle Z
bis S 12 Abs 2) und auch vom UK Patents Court (vgl MBP 14 S 39 Abs 3) ange-
nommen, oder ob lediglich ,particulate coloured direct label* bzw. ein entspre-
chend korrekt Ubersetzter Begriff als offenbart anzusehen ist (vgl hierzu NK37
S 10-11 Punkt 2.3, Entscheidung der Einspruchsabteilung des EPA in einer Teil-
anmeldung zu vorliegendem Streitpatent). Denn unabh&ngig von der Offenba-
rungsfrage handelt es sich dabei um ein fir den Fachmann ohnehin gelaufiges
Merkmal, das keinen grundsatzlichen neuen technischen Beitrag zur Erfindung
liefert (vgl hierzu auch MBP 12 S 11 vorle Abs; MBP 14 S 39 Abs 3), so dass es
sich auch eribrigt hat, die von der Beklagten angebotenen alternativen Formulie-
rungen (vgl hierzu Schrifts v 31. Mai 2005 S 4 unten bis S 5 oben), gegebenenfalls

in weiteren Hilfsantragen, zu bericksichtigen.

2. Die Klagerin macht des weiteren mangelnde Ausfuhrbarkeit geltend (vgl
Schrifts v 15. September 2004 S 34 bis 43). Insbesondere offenbare das Streit-

patent nicht, wie die freie Beweglichkeit des wanderfahigen markierten Bindungs-

reagenzes unterstitzt bzw wodurch sie bewirkt werde, und auch die Ausfih-
rungsform mit einem glasierten Trager (vgl StreitPS Anspr 16 und 17) stelle die
Ausfuhrbarkeit jedenfalls nicht im beanspruchten Umfang sicher (vgl Schrifts v
15. September 2004 S 34 drittle Abs iVm S 42 |le Abs bis S 43 Z 3).

Nach Ansicht des Senats kann in vorliegendem Fall unentschieden bleiben, ob
und gegebenenfalls unter welchen genauen Arbeitsbedingungen die seitens der
Klagerin unter anderem gestitzt auf Gutachten angegriffene Ausfihrungsform mit
Nitrocellulose als Tragermaterial in Kombination mit Metall- bzw. Goldsol als parti-
kulare gefarbte Farbdirektmarkierung (vgl insbes Schrifts v 7. Oktober 2004 S 1
bis 2) ausfuhrbar bzw. zuverlassig reproduzierbar ist. Denn jedenfalls die Ausfuh-

rungsform mit gefarbten Kunststoff- bzw. Latexteilchen, die Gegenstand des Un-
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teranspruchs 3 ist, wird von der Klagerin selbst als ausfiihrbar und reproduzierbar
erachtet (vgl Schrifts v 17. Januar 2001 S 8 Punkt 3.) und ist dartber hinaus we-
der Gegenstand der vorgelegten gutachtlichen Versuchsberichte noch gesondert
angegriffen worden.

Damit verbleibt als ausfuhrbare Variante zumindest jene des Patentanspruchs 3
gemald Hauptantrag sowie Hilfsantragen 1 bis 8 und damit nach den Grundsatzen
der "Taxol"-Entscheidung BGH GRUR 2001, 813 jedenfalls ein zum Ziel fihrender

offenbarter Weg, so dass die Ausfuhrbarkeit als gegeben zu erachten ist.

3. Die Klagerin stellt unter Bezugnahme auf Art 54 (3) EPU die Neuheit gegen-
Uber den europaischen Anmeldungen mit friherem Zeitrang NK13 bis NK16 mit
der Benennung Deutschland und auf3erdem die Wirksamkeit der Inanspruch-

nahme der Prioritdten des Streitpatentes in Abrede.

Die Auseinandersetzung dartber, ob und inwieweit fir das beanspruchte analyti-
sche Testgerat die Prioritdten des Streitpatents wirksam in Anspruch genommen
werden kdnnen, und damit auch eine Entscheidung tber die Neuheit des Streitge-
genstandes gegeniiber den nach Art 54 (3) EPU zu beriicksichtigenden Patent-
anmeldungen NK13 bis NK16 ertbrigt sich, da es fur den Fachmann unter Be-
ricksichtigung der Aufgabe und in Kenntnis der Lehre der Druckschriften NK10,
alternativ in Kenntnis der Lehre der NK32 oder der NK38, jeweils in Verbindung
mit der Lehre der Druckschrift NK11 und gegebenenfalls der NK19, jedenfalls kei-
nes erfinderischen Zutuns bedurfte, um zu einer analytischen Testvorrichtung mit
den Merkmalen gemald Patentanspruch 1 oder zu einem Analysenverfahren mit
den Merkmalen gemé&fR Patentanspruch 22, jeweils in der Fassung nach Hauptan-

trag, zu gelangen.

4. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit ist von der Aufgabe des Streit-

patents auszugehen, die darin besteht, ein Testgerét zur Verfigung zu stellen, das
von einer ungeubten Person leicht benutzt werden kann und vorzugsweise ledig-
lich erfordert, dass ein gewisser Teil des Gerates mit der Probe, beispielsweise

einem Urinstrahl im Fall eines Schwangerschafts- oder Ovulationstests, in Kontakt
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gebracht wird, worauf vor der Feststellung eines Analysenergebnisses keine wei-
teren Arbeitsschritte vom Benutzer mehr noétig sind. Idealerweise sollte das Analy-
senergebnis innerhalb weniger Minuten nach Probenauftrag ablesbar sein (vgl
StreitPS S 2 Z 11 bis 15).

a) Die Losung dieser Aufgabe mit einer analytischen Testvorrichtung gemal Pa-
tentanspruch 1 mit den Merkmalen 1 bis 4 gemal3 vorstehender Merkmalsanalyse
war indessen fur den Fachmann — hier einem mit der Entwicklung von Festpha-
sentests zum Nachweis von Analyten, insbesondere von Immuntests, befassten
und vertrauten Diplom-Chemiker oder -Biochemiker — ausgehend von der Druck-
schrift NK10 naheliegend.

Unter dem Gesichtspunkt der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe ist die
Druckschrift NK10 schon deshalb als ein ndchstkommender Stand der Technik
und damit als ein Ausgangspunkt zu erachten, weil NK10, abgesehen dem Kon-
zept eines Testgerats mit einer Zone mit markiertem mobilem Bindungsreagenz
und wenigstens einer nachfolgenden Zone mit immobilisiertem Bindungsreagenz
(vgl NK10 zB S 2 Z 10 bis 20), auf eine einfache Handhabung durch blof3es In-
kontaktbringen mit der Probenlésung durch Jedermann ohne geschultes Personal,
ohne zusatzliche Hilfsmittel in kiirzester Zeit und damit auf die gleichen Ziele wie
das Streitpatent ausgerichtet ist (vgl NK10 S 3 Z 6 bis 19).

In NK10 ist ein Immuntest beschrieben, der in einem Kapillarréhrchen aus Glas
oder aus einem transparenten Kunststoff und damit in einem Gehause aus feuch-
tigkeitsundurchlassigem festen Material gemald Merkmalen 1 und 1.1 des streit-
patentgemalen analytischen Testgeréts durchgefihrt wird (vgl NK10 S 1 Z 1 bis 6
iVm S 11 Z 28 bis 31). Das Kapillarrohrchen ist gefullt mit einem trockenen por6-
sen Trager (vgl NK10 Anspr 2 iVm S 7 Z 15 bis 33), auf dem in einer Zone ein
markiertes Reagenz in trockenem Zustand aufgetragen und in feuchtem Zustand,
dh unter Testbedingungen, frei beweglich ist und in eine weitere Zone wandern
kann, in der ein dauerhaft immobilisiertes, in feuchtem Zustand nicht bewegliches

Reagenz aufgetragen ist, wobei die eine Zone raumlich getrennt von der/den wei-
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teren Zonen ist (vgl NK10 Anspr 2 iVm S 2 Z 10 bis 20) und weist damit auch die
Merkmale 2 bis 2.2 sowie 2.4 und 2.5 des analytischen Testgerats gemal Streit-
patent auf. Schlie3lich erméglicht das Kapillarrohrchen aufgrund seiner Bauweise
zum einen, die flussige Testprobe auf den Trager dadurch aufzubringen, dass der
porose Trager Uber die offene Spitze des Kapillarrohrchens entweder direkt oder
indirekt mit der AulRenseite des Gehauses in Verbindung steht (vgl NK10 S 10 Z 4
bis 8), und zum anderen das Ausmal der Bindungsreaktion in der weiteren Zone
nachzuweisen, sei es durch Radioaktivitatsmessung bei einem Radioisotop-Mar-
kierungsstoff oder durch Farbmessung bei einem Enzym- oder Fluoreszenzmar-
kierungsstoff (vgl NK10 S 17 Z 24 bis S 18 Z 3), so dass auch die Merkmale 3 bis
4 und damit bis auf das Merkmal 2.2.3 eines teilchenférmigen Direktmarkierungs-
stoffes alle Merkmale gemafRd Anspruch 1 nach Hauptantrag des Streitpatents ver-
wirklicht sind. Hierbei ist zu berucksichtigen, dass sich unter die beiden Alterna-
tivmerkmale 3.1 und 3.2 alle beliebigen Aufbringungsmdéglichkeiten subsumieren
lassen, dadurch die Lehre des Patentanspruchs 1 auch nicht eingeschréankt wird
und es sich demzufolge um Scheinmerkmale handelt, denen keine Unterschei-
dungskraft zukommt.

Dem mit der Konzeption und Anwendung von analytischen Testgeraten, insbe-
sondere zur Durchfihrung von trdgergebundenen Immuntests, befassten und ver-
trauten Fachmann sind als Mittel zum Nachweis der Bindungsreaktion im Zuge
des Festphasen-Diffusionstest am Prioritatstag des Streitpatents neben Radioiso-
top, Enzym- oder Fluoreszenzmarkierungsstoffen auch die sogenannten Farbdi-
rektmarkierungsstoffe, beispielsweise kolloidale Gold- oder Silberpartikel bekannt
gewesen, die den Vorteil einer visuellen Detektion aufweisen (vgl NK11 S 14 Z 13
bis S 15 Z 3iVm S 29 bis 30 Example IX und Example X).

Grundlage seines Fachwissens ist unter anderem die NK19, in der die Anwendung
verschiedener Farbsole und deren Vorteile gegentiber Radioisotop- oder Enzym-
markierung beschrieben sind (vgl NK19 insbes S 4 Z 5 bis 31).

Damit wird der Fachmann ausgehend von NK10 gerade unter Berlcksichtigung
der Teilaufgabe, ein ohne weitere Hilfsmittel von ungeschulten Benutzern auch zu
Hause anwendbares Testgerat bereitzustellen, die Gewichtung auf die ihm geléu-

figen partikularen gefarbten Direktmarkierungsstoffe legen und solche Farbpartikel
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als Direktmarkierungsstoffe im Festphasen-Diffusionstest einsetzen, zumal er
weil3, dass sie mit bloRem Auge und damit direkt, dh ohne Amplifikation, detek-
tierbar sind, und er wird auf diese Weise ohne weiteres zu einem analytischen

Testgerat mit dem Merkmal 2.2.3 gelangen.

Sofern die Beklagte vorbringt, dass das analytische Testgerat gemafld NK10 we-
gen des Hinweises auf die Verwendung am Krankenbett im Hospital (vgl NK10 S 3
Z 20 bis 21) nicht so ohne weiteres von einer beliebigen Testperson benutzt wer-
den kdnne, so handelt es sich dabei — ersichtlich an dem Hilfsverb ,may“ — nur um
eine optionale Verwendungsform, die fur diesen Fall verdeutlichen soll, dass auch
die Probe eines stationaren Patienten nicht in ein an das Krankenhaus ange-
schlossenes, speziell ausgestattetes Analysenlabor gebracht und erst dort analy-
siert werden kann. Entscheidend ist diesbeziiglich der vorangehende Beschrei-
bungsteil, aus dem hervorgeht, dass auch eine ungeschulte Person die Bestim-
mung des Analyten durchfiihren kann und zwar ohne zuséatzliche Hilfsmittel und in
extrem kurzer Zeit. Fir einen Fachmann ohne weiteres erkennbar bezieht sich
diese Aussage selbstverstandlich auch nicht auf Radioaktivmarkierungen oder auf
eine komplizierte spektrophotometrische Detektion. Vielmehr konnte der Fach-
mann insbesondere unter dem Gesichtpunkt dieser Teilaufgabe nicht umhin, die
ihm aus dem Stand der Technik (vgl NK11 oder NK19) gelaufige einfache Me-
thode einer visuellen Detektion mittels partikularer gefarbter Direktmarkierungs-
stoffe, beispielsweise Gold- oder andere Metallsole, anzuwenden.

Der Fachmann gelangt aber auch ausgehend entweder von der Lehre der NK32
oder der NK38 ohne erfinderisches Zutun zum Streitgegenstand nach Anspruch 1
des Hauptantrags. Auch diese beiden Druckschriften stellen unter dem Gesichts-
punkt der Aufgabenstellung schon deshalb nachstkommenden gattungsgleichen
Stand der Technik dar, weil beide Testverfahren innerhalb weniger Minuten ab-
laufen, visuell detektierbar sind und, was jedenfalls die Lehre der NK38 anbelangt,
auf die Moglichkeit einer Nutzung im hauslichen Bereich abzielen (vgl NK32 S 15
Z1bis22;NK38S12Z224bisS22725iVmS 11Z2 bis 12).
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In der NK32 sind flachenférmige diagnostische Festphasensysteme beschrieben,
die aus mehreren Funktionsfeldern bzw. Zonen auf beispielsweise einer Papier-
matrix und damit einem pordsen Trager bestehen und zur qualitativen und quan-
titativen Bestimmung von Analyten in biologischen Flissigkeiten dienen, ein un-
markiertes, in einem Nachweisbereich dauerhaft gebundenes Bindungsreagenz
und in einem vor diesem Nachweisbereich befindlichen Bereich ein markiertes,
nicht gebundenes Bindungsreagenz aufweisen, wobei die beiden Bereiche raum-
lich voneinander getrennt sind, und damit die Merkmale 2 bis 2.2.2 sowie 2.4 und
2.5 des Streitgegenstands vorliegen (vgl NK32 S1Z 1 bis4iVm S 3 Z 6 bis 31
und S 13 Ubersicht I). Es fehlen die Merkmale 1 bzw. 1.1 eines hohlen Gehauses
und die damit verbundenen Merkmale 3 bis 4. Was das Merkmal eines speziellen
Direktmarkierungsstoffes 2.2.3. anbelangt, so wird diese Variante durch Verweis
auf verschiedene bekannte Markierungsmdglichkeiten, unter anderem die Fluo-
reszenzmarkierung, einer Direktmarkierung ohne Zugabe eines weiteren Reagen-
zes, nicht ausgeschlossen (vgl NK32 S 7 Z1 bis 17).

Wie die Klagerin in der mundlichen Verhandlung zutreffend ausgefihrt hat, geht
die offenbarte Lehre der NK38 insofern tber jene der NK32 hinaus, als zusatzlich
die Merkmale 1 und 1.1 und 3 bis 4 beschrieben sind (vgl NK38 Anspr 12 iVm S 5
Z 17 bis 23, S 10 Z 21 bis 27, Anspr 22 sowie Fig 1 iVm S 8 Z 26 bis S 9 Z 4). Als
Detektionsmethode wird lediglich ein Enzymimmunoassay und damit eine indi-
rekte Methode, jedoch nicht die Variante einer Direktmarkierung und damit nicht
das Merkmal 2.2.3 beschrieben.

Ein Fachmann wird in der NK32, &ahnlich wie in der NK38, nicht nur die Mdglichkeit
eines Gehéuses mit den Merkmalen 1.1 sowie 3 bis 4, sondern daruber hinaus
auch eine partikelférmige geféarbte Direktmarkierung nach dem Vorbild des Stan-
des der Technik (vgl zB NK11) ohne weiteres in Betracht ziehen, und damit ohne
erfinderisches Zutun zum Gegenstand des Streitpatents gelangen.
Entsprechendes trifft nach Ansicht des Senats auch auf eine von der NK38 aus-

gehende Lehre zu.

Auch das Vorbringen der Beklagten, partikelférmige Direktmarkierungsstoffe seien

dem Fachmann zwar bereits mehrere Jahre vor dem Anmeldetag bekannt gewe-
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sen, jedoch Ublicherweise lediglich in Form radioaktiv- und enzymmarkierter und
damit amplifizierender Markierungsstoffe, und es sei dartber hinaus aus techni-
scher Sicht Uberraschend, dass ein unléslicher teilchenférmiger Direktmarkie-
rungsstoff durch eine auf das Testgerat aufgebrachte Probe aus dem trockenen
Zustand resuspendiert werden konne (vgl Schrifts v 15. November 2004, S 6
Abs 2 und 3), fuhrt zu keiner anderen Bewertung. Denn zum einen lasst die
Beklagte dabei die dem Fachmann neben Radioaktiv- und Enzmymarkierung
bereits auch bekannte Arbeitsweise einer Direktmarkierung mit Metall- bzw.
Goldsol-Partikeln  und somit gefarbten Direktmarkierungspartikeln,  wie
beispielsweise aus der NK11 oder der NK19 zu entnehmen, vollig aul3er acht, und
zum anderen ist aus Sicht der Beklagten, sofern es um die angegriffene
Ausfuhrbarkeit geht, die Frage der Resuspendierbarkeit der markierten
beweglichen Bindemittel dem Fachwissen zuzuordnen und damit unproblematisch
(vgl Schrifts v 15. November 2004 S 51 le Abs iVm Schrifts v 26. Juli 2001 S 12
vorle Abs bis S 13 Abs 1).

Bei der Bewertung des Standes der Technik, hier die beispielsweise aus NK11
oder NK19 bekannte Direktmarkierung mit partikularen Farbstoffen, und der Be-
wertung des Offenbarungsgehalts des Streitpatents bzw der zugrunde liegenden
Patentanmeldung ist jedoch regelméafig ein einheitlicher Bewertungsmal3stab an-

zulegen.

Die von der Beklagten in den Vordergrund gestellte Frage der Einfachheit eines
solchen Testgerats und eines mit dieser Vorrichtung durchzufiihrenden Tests fir
den hauslichen Bereich und damit die problemlose Nutzung fiir einen Laien darf
nicht Anlass sein, das zugrunde liegende und daher mal3gebliche Fachwissen bei
der Bewertung des Standes der Technik gering anzusetzen. Denn die Bewertung
der erfinderischen Téatigkeit auf vorliegendem technischen Fachgebiet setzt erheb-
liche biochemische Kenntnisse voraus und erfordert, ebenso wie die Nacharbei-
tung der Lehre des Streitpatents bzw. der zugrundeliegenden Patentanmeldung,
einen zum Teil fachubergreifend in Fragen der Biochemie und der Diagnostik er-
fahrenen Fachmann. Bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit durfen die

Kenntnisse des zustdndigen Fachmanns also nicht vermengt oder gar gleichge-
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setzt werden mit den Vorkenntnissen eines ungeubten Anwenders des bean-

spruchten Testgerats zu dessen einfacher Handhabung.

Gegeniuber dem Hinweis der Beklagten auf die Etablierung eines auf die Erfindung
des Streitpatents zurtickgehenden Schwangerschaftstests in der Praxis und des-
sen hervorragende Bewertung in vergleichenden Tests als Anzeichen flr eine er-
finderische Téatigkeit (vgl hierzu MBP10 = B5) ist zu berucksichtigen, dass bei der
Beurteilung der Patentfahigkeit der Gegenstand des Streitpatents nicht auf eine
Vorrichtung zur Durchfihrung eines Schwangerschaftstests reduziert und der re-
levante Stand der Technik lediglich unter diesem Aspekt betrachtet werden darf.
Denn der Gegenstand des Streitpatents ist weder auf Vorrichtungen zur Durchfih-
rung von speziellen oder beliebigen Immuntests und damit weder auf eine ganz
spezielle Form der Proteinanalytik noch auf die Bestimmung ganz bestimmter nie-
dermolekularer oder polymerer Analyte beschrankt.

Insofern hat auch die Entscheidung des Bundespatentgerichts in der parallelen
Gebrauchsmustersache, auf welche die Beklagte Bezug genommen hat (vgl
Schrifts v 15. November 2004 S 44 vorle Abs bis S 46 iVm MBP7), keinen Leitcha-
rakter und gab fur den Senat keinen Anlass zu einer anderen Bewertung, da der in
dieser Entscheidung fur bestandsfahig erachtete Gegenstand nicht nur auf einen
Immuntest, sondern sogar auf humanes Choriongonadotropin (hCG) als zu be-
stimmender Analyt eingeschrénkt worden war. Dartber hinaus lagen dieser Ent-
scheidung nicht die NK10, die NK19 und auch nicht die NK38 zugrunde.

b) Auch die Unteranspriiche 2 bis 21 gemald Hauptantrag sind mangels erfinderi-
scher Téatigkeit nicht gewahrbar.

Betreffend das Farbsol oder Gold-Sol gemald Anspruch 2 wird auf die Ausfiihrun-
gen betreffend Patentanspruch 1 des Hauptantrags zum Ubergeordneten Merkmal
2.2.3 partikelformiger Direktmarkierungsstoff und die Dokumente NK11 und NK19

verwiesen.
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Gefarbte Latexteilchen eines maximalen Durchmessers von nicht mehr als etwa
0,5 ym gemal Anspruch 3 sind dem Fachmann als partikelférmige Direktmarkie-
rungsstoffe fir Immuntests ebenfalls gelaufig (vgl zB NK19 S 7 Z 1 bis 7, insbes
Z 4 bis5,iVm S 7 Z 19 bis 24).

Die Merkmale der Anspriche 4 und 5 ergeben sich bereits aus dem Dokument
NK38 (vgl aaO Anspr 22 iVm S 6 Z 2 bis 4), wobei sich Kunststoff als Material

zwangslaufig aufdrangt.

Dass der pordse Trager einen Streifen oder eine Folie von pordsem Material um-
fassen kann (Anspruch 6), ergibt sich fir den Fachmann, obwohl es sich dabei
ohnehin schon um eine selbstverstandliche Ausgestaltung handelt, beispielsweise
aus der NK32 (vgl aaO S 6 Z 1 bis 13 iVm S 13 Ubersicht | oben).

Die Mdglichkeit einer weiteren Ausgestaltung durch die Merkmale der Anspriche
7 und 8 ergeben sich ebenfalls aus dem Aufbau eines Teststreifens gemaf der
NK32 (vgl S4 Z 1 bis5und S 6 Z 1 bis 13 iVm S 13 Ubersicht | und S 18 Z 9 bis
12). Dass die Anordnung eines pordsen Tragerstreifens in einem Gehéause eine
bis auf die erforderlichen Zugange flissigflissigkeitsdichte Ausbildung und in den
Beobachtungszonen eine Transparenz der verwendeten Werkstoffe erfordert, ver-

steht sich von selbst.

Nitrocellulose als pordses Tragermaterial (Anspruch 9) in den verschiedenen Po-
rengrofRen der Anspriche 10 bis 12 ergibt sich fur den Festphasen-Diffusionstest
mit Farb- oder Gold-Solen aus dem Dokument NK11 (vgl NK11 S 16 Z4iVm S 16
Z 24 bis 26) in Abhangigkeit von den beteiligten Partikeln und Proteinen und der
PorengrofRe handelsublicher Nitrocellulose-Papiere, sodass auch hierin keinerlei
erfinderisches Zutun erkennbar ist.

Eine Kontrollzone nach der Nachweiszone (Anspruch 13) ist fur einen praktisch
durchzufiihrenden Nachweis obligatorisch. Ausfihrungsformen einer solchen
Kontrollzone finden sich in der NK10 (vgl aaO S 15 Z 22 bis 27, S 15 Z 34 bis S 16
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Z 6) oder in der NK32 (vgl aaO S 11 Z 15 bis 26, insbes Z 23 bis 26). Die Saug-
zone der NK32 (vgl aaO S 11 Z 23 bis 26) vermag die Funktion der Absorptions-
mittelfalle des Anspruchs 14 erfilllen, sodass auch Anspruch 14 nicht gewahrbar

ist.

Platt selbstverstandlich ist auch die Variante des Aufbringens des markierten Re-
agenzes gemal Anspruch 15 fur den Fall der Ausbildung des Trégers als poroser
Nitrocellulose-Streifen.

Entsprechendes qilt fir die Variante der Auftragung von Reagenzien gemafR An-
spruch 18.

Was die Mdglichkeit einer Glasur des pordsen Tragers im Bereich des markierten
Reagenzes, speziell mit einem Zucker, anbelangt, so findet der Fachmann hierzu
in der gattungsgemalRen Literatur ausreichend Anregung bzw. Anleitung. So ist
gemal der Lehre des Immunchromatographs der NK12, der ebenfalls nach dem
Prinzip des Streitpatents, der NK10 oder der NK32 oder NK38 funktioniert, vorge-
sehen, den porosen Trager (cellulosisches Material, verschiedene Papiere) zur
Verbesserung der Eigenschaften beispielsweise auch mit Zuckern oder mit Poly-
sacchariden zu beschichten (vgl NK12 S 20 Z 9 bis 17 iVm Z 32 bis 35).

Der Fachmann erkennt ohne weiteres und es ist ihm aus seinem Fachwissen ge-
laufig, dass er, insbesondere bei Nitrocellulose als Trager, gegebenenfalls durch
Blockierung und/oder durch Glasierung die Mobilitat des markierten Bindungsrea-
genzes, welches im Fall eines Immuntests ein markiertes Protein ist, steuern und
dadurch gewahrleisten kann, wozu letztlich auch die NK12, wie vorstehend aus-

gefuhrt, Anregung und Anleitung gibt.

Die Anwendung auf den speziellen Testfall des humanen Choriongonadotropin
(hCG) gemald Anspruch 19 sowie den speziellen Testfall des luteinisierenden
Hormons (LH) gemaf Anspruch 20 lag im Blickfeld des Fachmanns (vgl zB NK38
S 7 Z 29 bis 30), sodass auch hierin nichts Erfinderisches zu erkennen ist.
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Die Ausfuhrungsform des Anspruchs 21 stellt eine tbliche Immunreaktion dar, fur
die sich ein gesonderter druckschriftlicher Nachweis ohnehin eribrigt.

Im Ubrigen wurde mit Ausnahme der Merkmale der Anspriiche 6 und 13 keines
der in den Ubrigen Ansprichen enthaltenen Merkmale einem Patentanspruch 1
der Hilfsantrage 1 bis 8 zugrunde gelegt, so dass selbst die Beklagte offenbar da-

von ausgeht, dass darin nichts patentbegrindendes liegt.

c) Nicht patentfahig ist auch der nebengeordnete Patentanspruch 22, der auf ein
Analysenverfahren unter Einsatz einer Vorrichtung gemafld den Patentanspri-
chen 1 bis 21 gerichtet ist.

Gegeniber den Patentansprichen 1 bis 21 weist das darin beanspruchte Verfah-
ren keine dartber hinausgehenden Merkmale und damit auch keinen eigenen er-

finderischen Gehalt auf.

5. Die von der Beklagten hilfsweise verteidigten Fassungen der Patentanspriiche

erweisen sich mangels erfinderischer Tatigkeit ebenfalls als nicht bestandsfahig.

Die Zusatzmerkmale in den Hilfsantréagen 1 und 3 sind aus den Unteranspriichen
6 und 13 gemalR Hauptantrag enthommen, sodass diesbeziglich vollumfanglich

auf die betreffenden vorstehenden Ausfihrungen in 4b) verwiesen wird.

Die Patentanspriche 1 in den Hilfsantragen 2 sowie 4 bis 8 unterscheiden sich

vom Hauptantrag in dem zusatzlichen Merkmal

... und der porose Trager mit einem pordsen Probenaufnehmer
verbunden ist und indirekt mit dem AuReren des hohlen Gehauses
Uber den porésen Probenaufnehmer in Verbindung steht, auf den
die Flussigkeitsprobe aufgebracht wird und von dem die aufge-

brachte Flussigkeitsprobe in den pordsen Trager dringt."
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sowie den weiteren zusatzlichen Merkmalen, entweder einzeln oder Kombination

x<der (gemeint ist der porose Probennehmer) als Reservoir dient,”

.der (gemeint ist der pordse Probennehmer) aus dem hohlen

Gehause herausragt”

,und der porése Trager einen Streifen oder eine Folie von porésem

Material umfasst."

,und stromabwaérts von der Nachweiszone eine Kontrollzone umfasst.”

In den Patentanspriichen 1 der Hilfsantrage 2 sowie 4 bis 8 bezieht sich die indi-
rekte Verbindung des pordsen Tragers mit dem AuReren des Gehauses iber ei-
nen pordsen Probenaufnehmer sowie die weitere Ausgestaltung des Probenneh-
mers lediglich auf das alternative Merkmal 3.2 zu 3 neben dem weiterhin enthal-
tenen alternativen Merkmal der direkten Verbindung mit dem AuReren des Ge-
hauses gemalR Merkmal 3.1 zu 3, sodass diesbezlglich sowie betreffend die wei-
teren Zusatzmerkmale die Griinde des Hauptantrags sowie der Hilfsantrage 1 und
3 gelten und vollumfanglich auf die betreffenden Ausfiihrungen unter den vorste-
henden Punkten ll.4a bis Il.4c verwiesen wird.

Entsprechendes qilt fur die in der Nummerierung, soweit erforderlich, jeweils an-
gepassten Unteranspriche und fir den jeweils abschlieBenden Verfahrensan-

spruch.

6. Bei dieser Sachlage brauchte auf die Ubrigen, von der Klagerin eingefthrten
Druckschriften ebenso wenig eingegangen zu werden wie auf weitere seitens der
Beklagten vorgebrachten Dokumente, aus denen sich keine Anhaltspunkte erge-
ben, die den Senat hatten zu einem anderen Ergebnis gelangen lassen konnen.

Unbertcksichtigt bleiben kénnen auch die verschiedenen Versuchsberichte der

Verfahrensbeteiligten zur Frage der Ausfihrbarkeit.
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Ausschlaggebend ist nach Ansicht des Senats vielmehr, dass ein Fachmann aus-
gehend von einer der Druckschriften NK10, NK32 oder NK38 mit Blick auf die
Aufgabenstellung zwanglos auch partikelférmige gefarbte Direktmarkierungsstoffe,
insbesondere Metall- und speziell Goldsole, in seine Uberlegungen miteinbezie-
hen musste und unter Zuhilfenahme seines Fachwissens zwangslaufig zum Ge-
genstand des Streitpatents gelangen konnte. Diesem Fachwissen ist auch die be-
sondere Ausfuhrungsform der Blockierung und Glasierung von Nitrocellulose als

Trager zuzurechnen.

Die Kostenentscheidung beruht auf 88 84 Abs 2 PatG iVm 88 91 Abs 1, 97 Abs 1
ZPO, die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG
IVm 8§ 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Die Kostenfolge hinsichtlich der Kosten des Berufungsverfahrens ergibt sich aus
8§ 84 Abs 2 PatG iVm § 97 Abs 1 ZPO. Zwar liegt im Falle einer Zuriickverweisung
durch das Berufungsgericht zum Zeitpunkt der Zurtickverweisung weder ein Ob-
siegen noch ein Unterliegen vor, denn es entscheidet erst der endgultige Ausgang
des Rechtsstreits tUber den Erfolg (vgl Baumbach/Lauterbach, ZPO, 62. Aufl, § 97
Rdn 75). Danach ist die Klagerin mit ihrer Berufung jedoch letztlich erfolgreich ge-
wesen, denn das vorliegende Urteil hat zur vollen Nichtigerklarung des Streitpa-
tents geflhrt.

Dr. Schermer Dr. Niklas Brandt Dr. Egerer Dr. Schuster

Pr



