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gegen

betreffend das europaische Patent EP 1 077 658
(DE 699 20 440)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 17. Dezember 2013 durch den Vorsitzenden Richter Engels so-
wie die Richterin Friehe, die Richter Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. Muller, Dipl.-Ing. Veit
und Dipl.-Ing. Univ. Schmidt-Bilkenroth

fur Recht erkannt:

|. Das europaische Patent 1 077 658 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teil-
weise flr nichtig erklart, dass seine Patentansprtiche folgende

Fassung erhalten:

1) Stimmventil zur Verbindung mit einer Tracheostoma, mit
einem regenerativen Filter (16) zum Feuchtigkeits- und
Warmeaustausch beim Atmen durch das Stimmventil,
einem Gehause (15), das den Filter (16) aufnimmt und
eine erste Offnung (13A) an einer Seite von dem Filter
zur Verbindung mit der Tracheostoma, zumindest eine

zweite Offnung an der gegeniiberliegenden Seite von



dem Filter, die mit der Umgebung verbunden ist, und
ein manuell betatigbares Ventilelement (157, 23) zum
Blockierern eines Luftgangs durch den Filter aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass ein Sockel (13, 20,
30), der in das Innere von dem Gehause (15) ragt, ei-
nen Ventilsitz bildet, welcher die erste Offnung (13A)
definiert, um mit dem Ventilelement (157, 23) durch eine
manuelle Betatigung von diesem abdichtend in Eingriff
zu kommen, wobei die erste Offnung (13A) durch eine
Dichtflache (13A) begrenzt ist, die durch das Gehau-
se (15) ausgebildet ist, und wobei die Dichtflache (13A)
durch die Endflache des Sockels (13, 20, 30) ausgebil-
det ist.

2) Stimmventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, dass das Gehause (15) mit einem Kreuz aus ab-
dichtenden Schwachungslinien (18) zum Durchdringen
des Gehauses unter Offnung einer Saugkathetersffnung

versehen ist.

Im Ubrigen werden die Klagen abgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klagerinnen 1/3
und die Beklagte 2/3.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.



Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents 1 077 658
(Streitpatent), das am 12. Mai 1999 unter Inanspruchnahme der Prioritat der Pa-
tentanmeldung SE 9801685 vom 14. Mai 1998 angemeldet wurde. Das Streitpa-
tent wurde in der Verfahrenssprache Englisch veroffentlicht und wird beim Deut-
schen Patent- und Markenamt unter der Nr. 699 20 440 gefuhrt. Es betrifft ein
Stimmventil mit Filter und umfasst 12 Patentanspriiche, die samtlich angegriffen

sind.

Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Englisch:

1. Vocal valve for connection to a trachecstoma, com-
prising a regenerating filter (16) for moisture and
heat exchange at breathing through the vocal valve,
a housing (15) receiving the filter (16) and having a
first opening (13A) at one side of the filter to be con-
nected to the tracheostoma, at least one second
opening at the opposite side of the filter, communi-
cating with the surroundings, and a manually oper-
ated valve element (15, 23) for blocking the air pas-
sage through the filter, characterized that a socket
(13, 20, 30) projecting into the interior of the housing
(15) forms a valve seat defining said first opening
{134}, to be sealingly engaged by the valve element
(15', 23) at manual operation thereof.



und in der deutschen Ubersetzung

Wegen der abhangigen Anspriiche 2 bis 12 wird auf die Streitpatentschrift Bezug

genommen,.

Die internationale Offenlegungsschrift vom 2. Dezember 1999 tragt die Nummer

Stimmventil zum Verbindung mit einer Tracheosto-
ma, mit einem regenerativen Filter (16) zum Feuch-
tigkeits- und Warmeaustausch beim Atmen durch
das Stimmwventil, einem Gehause (15), das den Fil-
ter {16} aufnimmt und eine erste Offnung (134) an
einer Seite von dem Filter zur Vierbindung mit der
Tracheostoma, zumindest eine zweite Offnung an
der gegendberiegenden Seite von dem Filter, die
mit der Umgebung verbunden ist, und ein manuell
betatigbares Ventilelerment (15, 23) zum Blockieren
eines Luftgangs durch den Filter aufweist, dadurch
gekennzeichnet, dai eine Hilse (13, 20, 30), die
in das Innere von dem Gehause (15) ragt, einen
Ventilsitz bildet, welcher die erste Offnung (13A) de-
finiert, um mit dem Ventilelement (15°, 23) durch el-
ne manuelle Betatigung von diesem abdichtend in
Eingriff zu kommen.

WO 99/60954 und wurde als K1 bzw. MLP 12 vorgelegt.

Mit ihren Klagen machen die Klagerinnen die Nichtigkeitsgrinde der unzuldssigen
Erweiterung des Inhalts der Anmeldung und des Schutzumfangs und der fehlen-
den Patentfahigkeit geltend, die Klagerin zu 1 beruft sich zudem auf die fehlende

Ausfuhrbarkeit hinsichtlich der Patentanspriiche erteilter Fassung.

Die Klagerinnen berufen sich auf folgenden druckschriftichen Stand der Technik

(Klagerin zu 1: MLPx bzw. GPRXx; Klagerin zu 2: Kx):

MLP5 =K 18 SE 348 643

MLP6a =K 19 SE 467 195

MLP6b =K 19a EP 0 387 220 A2 (zur MLP6a parallele EP-
Schrift)

MLP7 =K 20 WO 95/17138 Al



MLP11=K 9

MLP15

MLP16

MLP17

MLP18 = K13
MLP19 = K13

GPR 21

K9 = MLP11
K10

K11

K12

K13 = MLP18/19
K14

K15

K15a

K16

K17

K18 = MLP5
K19 = MLP6a

WO 98/33543 Al nachvertffentlichter Stand
der Technik,

auszugsweise Kopie des Katalogs ,1995
Professional Catalog® der INHEALTH
TECHNOLOGIES mit Copyright-Vermerk
November 1994

auszugsweise Kopie des Katalogs ,Hilfen zur
Rehabilitation® der Klagerin mit Vermerk
Auflage/Stand 08/1997

auszugsweise Kopie des Katalogs ,Hilfen zur
Rehabilitation“ der Klagerin, It. Klagerin aus
dem Jahr 1993 (in der DS ist kein Erschei-
nungsdatum angegeben)

WO 93/08860 Al

DE 692 11 011 T2 (Ubersetzung der
EP 0 610 413 B1; EP-Patent zu MLP18)
Auszug aus einer Preisliste 1996 der Klage-
rin zu 1)

WO 98/33543 A

FR 2567 748 A

GB 2313317 A

SE 9402574 A

WO 93/08860 Al

US 4 971 054

US 5 738 095

EP 0735844 B1 (zur K15 parallele EP-
Schrift)

US 4 592 058

US 4 325 366

SE 348 643

SE 467 195



K19a = MLP6b EP 0387220 B2 (zur K19 parallele EP-
Schrift)
K20 = MLP7 WO 95/17138 Al.

Die Klagerinnen beantragen,

das europdische Patent 1 077 658 mit Wirkung fur das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen;

hilfsweise, die Klage abzuweisen, soweit das Streitpatent mit dem

am 26. November 2013 eingereichten Hauptantrag verteidigt wird,

weiter hilfsweise, die Klage abzuweisen, soweit das Streitpatent
mit dem in der mundlichen Verhandlung eingereichten Hilfsan-

trag la verteidigt wird;

ferner hilfsweise, die Klage abzuweisen, soweit das Streitpatent
mit den am 26. November 2013 eingereichten Hilfsantragen 1 bis
3 verteidigt wird;

weiter hilfsweise, die Klage abzuweisen, soweit das Streitpatent
mit den Ansprichen 1 und 5 des in der mundlichen Verhandlung

eingereichten Hilfsantrags la verteidigt wird (Hilfsantrag Ib).



Der in der mundlichen Verhandlung eingereichte Hilfsantrag la hat folgenden In-
halt:

1. Stimmventil zum Verbindung mit einer Tracheostoma, mit ei-
nem regenerativen Filter (16) zum Feuchtigkeits- und Warme-
austausch beim Atmen durch das Stimmventil, einem Gehau-
se (15), das den Filter (16) aufnimmt und eine erste Off-
nung (13A) an einer Seite von dem Filter zur Verbindung mit
der Tracheostoma, zumindest eine zweite Offnung an der ge-
genuberliegenden Seite von dem Filter, die mit der Umgebung
verbunden ist, und ein manuell betéatigbares Ventilele-
ment (157, 23) zum Blockieren eines Luftgangs durch den Fil-
ter aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
ein Sockel (13, 20, 30), der in das Innere von dem Gehau-
se (15) ragt, einen Ventilsitz bildet, welcher die erste Off-
nung (13A) definiert, um mit dem Ventilelement (157, 23) durch
eine manuelle Betéatigung von diesem abdichtend in Eingriff zu
kommen, wobei die erste Offnung (13A) durch eine Dichtfla-
che (13A) begrenzt ist, die durch das Gehause (15) ausgebil-
det ist, und wobei die Dichtflache (13A) durch die Endflache
des Sockels (13, 20, 30) ausgebildet ist.

2. Stimmventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Gehause (15) einen an beiden Enden offenen Soc-
kel umfasst, wobei die erste Offnung zwischen zwei Filterkor-
pern (16) angeordnet ist, die jeweils an einem Ende von dem

Sockel angeordnet sind.



3. Stimmventil nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das manuell betatighare Ventilelement einen Ventiltel-
ler (23) in dem Gehéuse (15) umfasst, das ein Betatigungsele-
ment (24), das an der Aul3enseite an dem Gehéause verfugbar

ist, aufweist.

4. Stimmventil nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet,
dass der Ventilteller eine elastisch verformbare Platte (23) um-

fasst, die mit dem Geh&ause verbunden ist.

5. Stimmventil nach einem der Anspriiche 1-4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Gehause (15) mit einem Kreuz aus ab-
dichtenden Schwéchungslinien (18) zum Durchdringen des
Gehauses unter Offnung einer Saugkatheteréffnung versehen

ist.

Die Patentinhaberin tritt dem Vorbringen der Klagerinnen entgegen. Sie halt den
Gegenstand des Streitpatents fur patentfahig, ausfuhrbar und fir nicht unzulassig

erweitert.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis nach 8§ 83 PatG zugeleitet.
Auf Bl. 379 ff. der Akten wird Bezug genommen.

Des Weiteren wird Bezug genommen auf die Schriftsatze der Parteien samt Anla-

gen sowie auf die Sitzungsniederschrift vom 17. Dezember 2013.
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Entscheidungsgriinde

Die Klage ist zulassig und insoweit begrindet, als der Gegenstand des Streitpa-
tents Uber die Fassung des in der mundlichen Verhandlung gestellten letztrangi-
gen Hilfsantrags Ib hinausgeht; soweit das Patent mit diesem Hilfsantrag zulassig
verteidigt wird, sind die Anspriche nicht unzulassig erweitert und patentfahig
(Art. 1l § 6 Abs. 1 Nrn. 1 und 3 IntPatUG; Art. 138 Abs. 1 a) und c), Art. 54 und 56
EPU). Der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Ausfiihrbarkeit wurde hinsichtlich die-
ses Hilfsantrags nicht geltend gemacht.

1. Das Streitpatent betrifft ein Stimmventil, das bei einem Tracheostoma Anwen-
dung findet (Abs. [0001]). Nach der Beschreibungseinleitung sind im Stand der
Technik Stimmventile bekannt, die von Menschen mit Tracheostoma angewendet
werden. Nach Absatz [0007] der Beschreibung des Streitpatents wird bei dem
Stimmventil nach der WO 95/17138 A1 der Luftgang durch das Tracheostoma
uber den Filter blockiert, indem die zweite Offnung bei manueller Betatigung des
Ventilelementes geschlossen wird. Nach den Ausfihrungen im Streitpatent bein-
haltet das einen klaren Nachteil, weil nur ein begrenztes Gebiet in einer Ebene
von der Offnung und somit von dem Filter vorgesehen sein kann, um einen dich-
ten Verschluss zu erreichen. Ansonsten wirde das Stimmventil bei dem notwendi-
gen Filtervolumen unverhaltnismalilig hoch werden. Eine kleine Flache des Filters

impliziere einen schlechten Feuchtigkeits- und Warmeaustausch.

2. Ausgehend hiervon bezeichnet es die Patentschrift in Absatz [0008] als Aufga-

be der Erfindung, diesen Nachteil zu beheben.
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3. Zur Losung dieser Aufgabe gibt das Patent im erteilten Anspruch 1 ein Stimm-
ventil mit folgenden Merkmalen an (Gliederung hinzugefliigt; Fassung in der Ver-

fahrenssprache Englisch kursiv gekennzeichnet):

a Stimmventil zum Verbindung mit einer Tracheostoma,
Vocal valve for connection to a tracheostoma,

b mit einem regenerativen Filter (16) zum Feuchtigkeits- und
Warmeaustausch beim Atmen durch das Stimmventil,
comprising a regenerating filter (16) for moisture and heat
exchange at breathing through the vocal valve,

c einem Gehause (15),

a housing (15)

cl das den Filter (16) aufnimmt und
receiving the filter (16) and

c2 eine erste Offnung (13A) an einer Seite von dem Filter zur
Verbindung mit der Tracheostoma,
having a first opening (13A) at one side of the filter to be con-
nected to the tracheostoma,

c3 zumindest eine zweite Offnung an der gegeniberliegenden
Seite von dem Filter, die mit der Umgebung verbunden ist,
at least one second opening at the opposite side of the filter,
communicating with the surroundings,

c4 und ein manuell betatigbares Ventilelement (15', 23) zum
Blockieren eines Luftgangs durch den Filter aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass
and a manually operated valve element (15', 23) for blocking
the air passage through the filter, characterized that

d eine Hulse (13, 20, 30),

a socket (13, 20, 30)
dl diein das Innere von dem Gehause (15) ragt,

projecting into the interior of the housing (15)
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d2 einen Ventilsitz bildet,
forms a valve seat

d21 welcher die erste Offnung (13A) definiert,
defining said first opening (134),

d22 um mit dem Ventilelement (15', 23) durch eine manuelle Be-
tatigung von diesem abdichtend in Eingriff zu kommen.
to be sealingly engaged by the valve element (15', 23) at ma-
nual operation thereof.

Nach Patentanspruch 1 in der hilfsweise verteidigten Fassung (Hauptantrag vom
26. November 2013) weist das Stimmventil folgende Merkmale auf (Gliederung

hinzugeflgt):

Stimmventil zum Verbindung mit einer Tracheostoma,

b mit einem regenerativen Filter (16) zum Feuchtigkeits- und
Warmeaustausch beim Atmen durch das Stimmventil,

C einem Gehause (15),

cl das den Filter (16) aufnimmt und

c2 eine erste Offnung (13A) an einer Seite von dem Filter zur
Verbindung mit der Tracheostoma,

c3 zumindest eine zweite Offnung an der gegeniiberliegenden
Seite von dem Filter, die mit der Umgebung verbunden ist,

c4 und ein manuell betatigbares Ventilelement (15', 23) zum
Blockieren eines Luftgangs durch den Filter aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass

d‘ ein Sockel (13, 20, 30),

d1‘ derin das Innere von dem Gehause (15) ragt,

d2 einen Ventilsitz bildet,

d21 welcher die erste Offnung (13A) definiert,

d22 um mit dem Ventilelement (15', 23) durch eine manuelle Be-

tatigung von diesem abdichtend in Eingriff zu kommen,
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d23 wobei die erste Offnung (13A) durch eine Dichtflache (13A)
begrenzt ist, die durch das Gehéause (15) ausgebildet ist,

d24 und wobei die Dichtflache (13A) durch die Endflache des
Sockels (13, 20, 30) ausgebildet ist

e wobei das Gehause aus einem unelastischen Material herge-
stellt ist,

f und wobei ein separates Ventilelement innerhalb des Gehau-
ses bereitgestellt ist, um mit dem Ventilsitz zusammenzuwir-
ken,

f1  wobei das Ventilelement von aul3erhalb des Gehauses beta-

tigt wird.

Nach Patentanspruch 1 in der weiter hilfsweise verteidigten Fassung gemaf dem
in der mundlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrag la weist das Stimmven-

til folgende Merkmale auf (Gliederung hinzugeftigt)

Stimmventil zum Verbindung mit einer Tracheostoma,

b mit einem regenerativen Filter (16) zum Feuchtigkeits- und
Warmeaustausch beim Atmen durch das Stimmventil,

c einem Gehause (15),

cl das den Filter (16) aufnimmt und

c2 eine erste Offnung (13A) an einer Seite von dem Filter zur
Verbindung mit der Tracheostoma,

c3 zumindest eine zweite Offnung an der gegenuberliegenden
Seite von dem Filter, die mit der Umgebung verbunden ist,

c4 und ein manuell betatigbhares Ventilelement (15, 23) zum
Blockieren eines Luftgangs durch den Filter aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

d‘ ein Sockel (13, 20, 30),

d1‘ derin das Innere von dem Gehéause (15) ragt,

d2 einen Ventilsitz bildet,

d21 welcher die erste Offnung (13A) definiert,
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d22 um mit dem Ventilelement (15', 23) durch eine manuelle Be-
tatigung von diesem abdichtend in Eingriff zu kommen,

d23 wobei die erste Offnung (13A) durch eine Dichtflache (13A)
begrenzt ist, die durch das Gehause (15) ausgebildet ist,

d24 und wobei die Dichtflache (13A) durch die Endflache des
Sockels (13, 20, 30) ausgebildet ist.

In der weiter hilfsweise verteidigten Fassung gemafl den am 26. November 2013
eingereichten Hilfsantragen 1-3 lauten die jeweiligen Patentanspriiche 1 geglie-
dert (Unterschiede zum Hauptantrag vom 26. November 2013 gekennzeichnet):

Hilfsantrag 1:

a Stimmventil zum Verbindung mit einer Tracheostoma,

bl mit einem aus einem Schaummaterial bestehenden

b regenerativen Filter (16) zum Feuchtigkeits- und Warmeaus-
tausch beim Atmen durch das Stimmventil,

C einem Gehause (15),

cl das den Filter (16) aufnimmt und

c2 eine erste Offnung (13A) an einer Seite von dem Filter zur
Verbindung mit der Tracheostoma,

c3 zumindest eine zweite Offnung an der gegeniberliegenden
Seite von dem Filter, die mit der Umgebung verbunden ist,

c4 und ein manuell betatigbares Ventilelement (15', 23) zum
Blockieren eines Luftgangs durch den Filter aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass

d‘ ein Sockel (13, 20, 30),

d1‘ derin das Innere von dem Gehause (15) ragt,

d2 einen Ventilsitz bildet,

d21 welcher die erste Offnung (13A) definiert,

d22 um mit dem Ventilelement (15', 23) durch eine manuelle Be-

tatigung von diesem abdichtend in Eingriff zu kommen,



d23

d24

f1
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wobei die erste Offnung (13A) durch eine Dichtflache (13A)
begrenzt ist, die durch das Gehéause (15) ausgebildet ist,

und wobei die Dichtflache (13A) durch die Endflache des
Sockels (13, 20, 30) ausgebildet ist

wobei das Gehéuse aus einem unelastischen Material herge-
stellt ist,

und wobei ein separates Ventilelement innerhalb des Gehau-
ses bereitgestellt ist, um mit dem Ventilsitz zusammenzuwir-
ken,

wobei das Ventilelement von aul3erhalb des Gehauses beta-

tigt wird.

Hilfsantrag 2:

cl
c2

c3

c4

d
d1
d2
d21
d22

Stimmventil zum Verbindung mit einer Tracheostoma,

mit einem regenerativen Filter (16) zum Feuchtigkeits- und
Warmeaustausch beim Atmen durch das Stimmventil,

einem Gehause (15),

das den Filter (16) aufnimmt und

eine erste Offnung (13A) an einer Seite von dem Filter zur
Verbindung mit der Tracheostoma,

zumindest eine zweite Offnung an der gegeniberliegenden
Seite von dem Filter, die mit der Umgebung verbunden ist,
und ein manuell betéatigbares Ventilelement (15', 23) zum
Blockieren eines Luftgangs durch den Filter aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass

ein Sockel (13, 20, 30),

der in das Innere von dem Gehéause (15) ragt,

einen Ventilsitz bildet,

welcher die erste Offnung (13A) definiert,

um mit dem Ventilelement (15', 23) durch eine manuelle Be-
tatigung von diesem abdichtend in Eingriff zu kommen,



d23

d24

f1

f2
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wobei die erste Offnung (13A) durch eine Dichtflache (13A)
begrenzt ist, die durch das Gehéause (15) ausgebildet ist,

und wobei die Dichtflache (13A) durch die Endflache des
Sockels (13, 20, 30) ausgebildet ist,

wobei das Gehause aus einem unelastischen Material herge-
stellt ist,

und wobei ein separater Ventilteller innerhalb des Gehauses
bereitgestellt ist, um mit dem Ventilsitz zusammenzuwirken,
wobei das Ventilelement von auf3erhalb des Geh&uses beta-
tigt wird

und wobei der Ventilteller (23) eine elastisch verformbare

Platte umfasst, die mit dem Gehéuse (15) verbunden ist.

Hilfsantrag 3:

cl
c2

c3

c4

d‘

d1

d2
d21

Stimmventil zum Verbindung mit einer Tracheostoma,

mit einem regenerativen Filter (16) zum Feuchtigkeits- und
Warmeaustausch beim Atmen durch das Stimmventil,

einem Gehause (15),

das den Filter (16) aufnimmt und

eine erste Offnung (13A) an einer Seite von dem Filter zur
Verbindung mit der Tracheostoma,

zumindest eine zweite Offnung an der gegeniberliegenden
Seite von dem Filter, die mit der Umgebung verbunden ist,
und ein manuell betatigbares Ventilelement (15', 23) zum
Blockieren eines Luftgangs durch den Filter aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass

ein Sockel (13, 20, 30),

der in das Innere von dem Gehause (15) ragt,

einen Ventilsitz bildet,

welcher die erste Offnung (13A) definiert,



d22

d23

d24

fl

f2
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um mit dem Ventilelement (15', 23) durch eine manuelle Be-
tatigung von diesem abdichtend in Eingriff zu kommen,
wobei die erste Offnung (13A) durch eine Dichtflache (13A)
begrenzt ist, die durch das Gehause (15) ausgebildet ist,

und wobei die Dichtflache (13A) durch die Endflache des
Sockels (13, 20, 30) ausgebildet ist,

wobei das Gehéause aus einem unelastischen Material herge-
stellt ist,

und wobei ein separater Ventilteller innerhalb des Geh&uses
bereitgestellt ist, um mit dem Ventilsitz zusammenzuwirken,
wobei das Ventilelement von au3erhalb des Gehauses beta-
tigt wird

und wobei der Ventilteller (23) eine elastisch verformbare

f3

Platte umfasst, die mit dem Gehéduse (15) verbunden ist

und wobei das Gehéause (15) mit einem Kreuz aus abdich-

In der weiter hilfsweise verteidigten Fassung gemaR dem in der mindlichen Ver-
handlung gestellten Hilfsantrag Ib wird das Streitpatent nur noch mit den Anspru-

chen 1l und 5 des in der mundlichen Verhandlung eingereichten Hilfsantrags la

verteidigt.

tenden Schwachungslinien zum Durchdringen des Gehéuses

unter Offnung einer Saugkatheterdffnung versehen ist.

Zu den jeweiligen Unteransprichen wird auf die Akten verwiesen.

4. Als zustandigen Fachmann sieht der Senat einen Ingenieur mit Hochschulbil-

dung der Fachrichtung Medizintechnik mit beruflicher Erfahrung in der Entwicklung

von Stimm- bzw. Sprechventilen.
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1. Den Grundsatzen zu Art. 69 Abs. 1 EPU folgend, ist bei der Auslegung eines
europaischen Patents der Patentanspruch seinem technischen Sinn nach aufzu-
fassen. Das heil3t, dass der Erfindungsgedanke unter Ermittlung von Aufgabe und
Losung, wie sie sich aus dem Patent ergeben, zu bestimmen und maf3gebend ist,
wie der angesprochene Fachmann die Angaben versteht und welche Schlussfol-
gerungen er hieraus fur die erfindungsgemal3e Beschaffenheit zieht. Nach dessen
mafgeblichem Verstandnis und einer am Gesamtzusammenhang orientierten Be-
trachtung (st. Rspr., vgl. BGH, Urt. v. 18. November 2010, Xa ZR 149/07 =
GRUR 2011, 129 — Fentanyl-TTS) ist zu beurteilen, welche technische Lehre Ge-
genstand des jeweiligen Patentanspruchs ist und welchen technischen Sinngehalt
den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit zu-
kommt (BGH, Urt. v. 12. Méarz 2002, X ZR 168/00 =GRUR 2002, 515,
517 - Schneidmesser I, m. w. N.). Dabei kénnen in der Beschreibung enthaltene
Angaben zur Aufgabe der Erfindung einen Hinweis auf das richtige Verstandnis
des Patentanspruchs enthalten; sie sind ein Hilfsmittel bei der Ermittlung des ob-
jektiven technischen Problems (BGH, Urt. v. 15. Mai2012, X ZR 98/09 =
GRUR 2012, 803 — Calcipotriol-Monohydrat), wobei die Patentschrift im Hinblick
auf die gebrauchten Begriffe auch ihr eigenes Lexikon darstellt (BGH, Urt. v.
2. Méarz 1999, X ZR 85/96 = GRUR 1999, 909, 912 - Spannschraube; Urt. v.
13. April 1999, X ZR 23/97 = Mitt. 2000, 105, 106 - Extrusionskopf). Ausgehend

hiervon legt der Senat folgendes Verstandnis zu Grunde:

1.1. Erste Offnung (first opening); Merkmal c2: dieser Begriff kommt abgesehen
vom Abs. [0006] der Streitpatentschrift, wo der Stand der Technik beschrieben ist,
nur in den Patentansprichen mit Bezugszeichen 13A vor. In den Ausflhrungsbei-
spielen wird dieses Bezugszeichen fir die Begriffe Auflageflache (seat surface;
Abs. [0010], [0012], [0016], [0017] und [0018]) bzw. Auflage (seat; Abs. [0011])
bzw. Ventilauflageflache (valve seat; Abs. [0014]) an dem Endflansch (end flange
13) einer Luftréhrenkantle (tracheal cannula 10; vgl. Fig. 1, 6 und 10) sowie an
der Offnung eines Kragens (collar 20; vgl. Fig. 11) oder zentralen Rings (central
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ring 30; vgl. Fig. 15 und 17) verwendet. Als erste Offnung kann daher die von die-
ser Flache 13A umgrenzte jeweilige Offnung des Endflansches (end flange 13),

Kragens (collar 20) oder zentralen Rings (central ring 30) bezeichnet werden.

1.2. Zweite Offnung (second opening); Merkmal c3: dieser Begriff kommt auRer
in der Beschreibung des Standes der Technik (Abs. [0006] und [0007]) nur im An-
spruch 1 vor. Gemeint sind damit die in den Ausfiihrungsbeispielen gezeigten Luft-
einstrom- bzw. Luftausstromoffnungen (Endgitter [end grid 17] / Offnungen [ope-
nings 21, apertures 27]) des Gehauses (15 bzw. 15A/15B), uber die der Filter 16
in Kontakt mit der Umgebung steht.

1.3. Hulse/Sockel (socket); Merkmal d/d': diese soll in das Innere des Gehéu-
ses 15 ragen und einen Ventilsitz bilden, welcher die erste Offnung definiert
(Merkmale d1/d1, d2 u. d21).
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Entsprechend den angegebenen Bezugszeichen ist in den Ausfuhrungsbeispielen
damit ein Endflansch (end flange 13; Fig. 1) an einer Luftréhrenkanile 10 bzw. ein
Kragen (collar 20; Fig. 11) bzw. ein zentraler Ring (central ring 30; Fig. 15, 17) be-
zeichnet. Es spielt dabei — anders als zur Frage der unzulassigen Erweiterung - fur
das funktionale Begriffsverstandnis keine Rolle, ob diese ,Hulse“ bzw. dieser
,Sockel“ ein eigenes Bauteil oder Teil einer in das Gehause ragenden Kantle 10
oder als vom Gehéduseboden sich erhebender Kragen 20 bzw. Ring 30 Teil des
Gehauses ist. MalRgebend ist die Eignung fur die im jeweiligen Anspruch 1 ange-
gebene Funktion, nach der die ,Hulse® bzw. der ,Sockel® so ausgebildet sein
muss, dass sie/er mit einem Ventilelement — bei manueller Betatigung desselben —
abdichtend in Eingriff kommen kann. Eine Offnung in einer Seitenwand des Ge-
hauses, die in der Ebene dieser Seitenwand liegt und nicht von der Seitenwand
abgesetzt in Richtung Gehauseinneres verlagert ist — wie dies beispielsweise bei
einem Rohrstutzen oder Kragen, der in das Gehauseinnere ragt, der Fall ist — ist
dagegen nicht als Hilse/Sockel im Sinne des Streitpatents anzusehen. Daran &n-
dert auch die Umbenennung des Begriffs ,Hiilse“ (als Ubersetzung von ,socket®)
im erteilten Anspruch 1 in den Begriff ,Sockel® in den hilfsweise verteidigten An-
spruchsfassungen nichts. Bei der gebotenen technisch funktionalen Auslegung
anhand des Streitpatents und des danach malf3geblichen technischen Bedeu-
tungsgehalts ist der Begriff ,Sockel“ genau wie der Begriff ,Hllse“ so zu verste-

hen, dass eine bloRe (flache) Offnung im Gehause dieses Merkmal nicht ausfillt.

1.4. Ventilelement (valve element); Merkmal d22: dieses kann beispielsweise ein
Teilbereich des verformbaren Ventilgehduses 15 bzw. 15A/15B (Fig. 1: Be-
reich 15; Fig. 16, 17: zentraler Bereich 28 mit Offnungen 27) oder ein separates
bewegliches Element (Fig. 12, 13: Ventilteller [valve disc 23] mit Hilse [socket 24]
als Ventilschaft) sein. Der Bereich des Ventilgehauses 15, der durch Fingerdruck
verformt werden soll, kann zur leichteren Verformbarkeit beispielsweise mit einer
dinneren Wanddicke versehen sein (Fig. 1, S. 3Z.56 - S. 4 Z. 1: Bereich 15").
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1.5. Unelastisches Material (rigid material) des Gehauses; Merkmal e: ist im
Sinne des Streitpatents ein Material, das sich nicht mit dem Finger so zusammen-
dricken bzw. deformieren lasst, dass die Gehausewand den Ventilsitz abdichtet,
um den Luftstrom zu unterbrechen. Mit einem elastischen Material im Sinne des

Streitpatents ist dies dagegen mdglich (siehe Fig. 4, S. 3 Z. 48-55).

1. Patentanspruch 1 erteilter Fassung

Der auf den Nichtigkeitsgrund der unzuléassigen Erweiterung des Inhalts der An-
meldung nach Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. ¢ EPU ge-
stutzte Angriff der Klagerin hat Erfolg und fuhrt zur Nichtigerklarung, soweit die Be-

klagte gemalR Hauptantrag das Streitpatent in der erteilten Fassung verteidigt.

Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 stellt eine unzulassige, in den ur-
sprunglichen Anmeldeunterlagen nicht offenbarte Verallgemeinerung (Erweite-
rung) von zwei unterschiedlichen urspriinglich offenbarten Ausfihrungsformen dar
(unzuléassige Zwischenerweiterung). Zwar lasst die Ausschopfung des Offenba-
rungsgehalts auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausfuhrungsbei-
spiele zu und ein ,breit* formulierter Anspruch ist unter dem Gesichtspunkt der un-
zulassigen Erweiterung jedenfalls dann unbedenklich, wenn sich ein in der Anmel-
dung beschriebenes Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung fir den Fachmann als
Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen allgemeineren technischen Lehre
darstellt und diese Lehre in der beanspruchten Allgemeinheit fur ihn bereits der
Anmeldung - sei es in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei
es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen - als zu der angemeldeten
Erfindung gehdrend entnehmbar ist (st. Rspr. BGH, Urt. .
11. Februar 2014 - X ZR 107/12 - Kommunikationskanal; Urteil vom 17. Juli 2012
— X ZR 117/11, BGHZ 194, 107 Rn. 52 - Polymerschaum). Denn das Erfordernis
einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung muss in einer Weise angewen-
det werden, die bertcksichtigt, dass die Ermittlung dessen, was dem Fachmann
als Erfindung und was als Ausfuihrungsbeispiel der Erfindung offenbart wird, wer-
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tenden Charakter hat, und eine unangemessene Beschrankung des Anmelders
bei der Ausschopfung des Offenbarungsgehalts der Voranmeldung vermeidet
(BGH, Urt. v. 11. Februar 2014 - X ZR 107/12 — Kommunikationskanal). Die Gren-
ze des Zulassigen ist jedoch Uberschritten, wenn mit der Abstraktion auf eine als
solche nicht genannte oder fir den Fachmann ohne Weiteres erkennbare Eigen-
schaft abgehoben wird (BGH Urt. v. 14. August 2012, X ZR 3/10 = GRUR 2012,
1133UV-unempfindliche Druckplatte). So ist es hier.

In den ursprunglichen Unterlagen  (vgl. WO 99/60954 A1 [K1 =
MLP12] - Offenlegungsschrift — bzw.
PCT/SE1999/000803 [K1a] - schwedischsprachige Anmeldeunterlagen — mit
Ubersetzung [K1b]) ist offenbart:

a) eine Kombination der Anspriiche 1 und 3 und 4 (die direkt aufeinander rick-
bezogen sind), bei der die die erste Offnung begrenzende Dichtflache (sealing sur-

face 13A) Teil des Gehéauses 15 ist (Offenlegungsschrift, Anspruch 3: ,said first

opening ist bounded by a sealing surface (13A) formed by the housing (75)“) und
diese Dichtflache von der Endflache einer Hulse/Sockel (socket) ausgebildet ist,
die in das Innere des Gehauses ragt (Offenlegungsschrift, Anspruch 4: ,that the
sealing surface (13A) is formed by the end surface of a socket (20; 30) projecting

into the interior of the housing®).

Dies entspricht der Ausfihrungsform gemaf der Abwandlung des zweiten Ausfuh-
rungsbeispiels (Fig. 11: collar 20 [= Hulse/Sockel]) und geméald dem vierten Aus-

fuhrungsbeispiel (Fig. 15 bis 17: central ring 30 [= Hilse/Sockel]).

b) eine Kombination der Anspriiche 1 und 2, bei der die erste Offnung die End-
offnung einer Luftrohrenkantle umfasst (Offenlegungsschrift, Anspruch 2: ,said
first opening comprises the end opening of a tracheal cannula (70)“). Dies ent-
spricht der Ausfihrungsform gemaf dem ersten (Fig. 1 bis 5) und dem nicht abge-
wandelten zweiten (Fig. 6 bis 10) sowie dem dritten Ausfuhrungsbeispiel (Fig. 12
bis 14). Bei dieser Ausfuhrungsform wird die Dichtflache (sealing surface 13A)
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durch einen Endflansch (end flange 13) an der Luftréhrenkantle (tracheal cannu-
la 10) gebildet (Offenlegungsschrift, S. 4 Z. 31 - S. 5 Z. 2, Anspr. 2), die nicht Teil
des Gehauses ist. Von einer Hilse/Sockel (socket oder stuts) ist hier nicht die Re-
de.

Die gegeniiber dem ursprunglichen Anspruch 1 (Merkmale a bis c4, d22) neu in
den erteilten Anspruch 1 aufgenommenen Merkmale d bis d21 grinden auf den
Merkmalen des urspringlichen Anspruchs 4, wobei der Begriff Dichtflache (sealing
surface) durch den in der ursprunglichen Beschreibung angegebenen Begriff Ven-
tilsitz (valve seat) ersetzt ist. Weggelassen wurden im erteilten Anspruch 1 die
Merkmale des urspringlichen Anspruchs 3, auf den der urspriingliche Anspruch 4
zwingend rickbezogen war. Somit liegt eine unzulassige Verallgemeinerung (Er-
weiterung) der urspringlich offenbarten Ausfiihrungsform a) vor, da der Fachmann
der urspringlichen Ausfuhrungsform die nunmehr beanspruchte verallgemeinerte
Lehre und Eigenschaft, dass die Dichtflache 13A nicht durch das Gehause 15 aus-
gebildet sein muss, nicht als zur urspringlichen Offenbarung der maf3geblichen
Ausfuihrungsbeispiele zugehdrig ansieht. Auch in der Ubrigen ursprunglichen Be-
schreibung oder in den urspriinglichen Patentanspriichen ist keine so breite Aus-

fuhrungsform wie im erteilten Anspruch 1 angegeben offenbart.

Patentanspruch 1 der erteilten Fassung des Streitpatents ist somit unzuldssig er-

weitert.

c. Der Prufung weiterer Patentanspriiche erteilter Fassung bedarf es nicht, da die
Beklagte das Streitpatent hilfsweise mit mehreren Anspruchssatzen verteidigt und
bereits damit, wie auch ihre ausdriickliche Erklarung in der mindlichen Verhand-
lung und der zusatzliche nachrangige letzte Hilfsantrag la bestétigt haben, zum
Ausdruck gebracht hat, in welcher Reihenfolge und in welcher Form sie das Streit-
patent beschrankt verteidigen will und eine Prifung winscht. Danach besteht kein
Raum fir eine vorrangige Prufung weiterer einzelner Patentanspriche des An-
spruchssatzes nach Hauptantrag vor der Uberpriifung der jeweiligen nachrangigen
Anspruchssétze der Hilfsantrdge. Eine hiervon abweichende Teilnichtigerklarung



=24 -

wirde deshalb dem erklarten Willen des Patentinhabers widersprechen, der auch
im  Nichtigkeitsverfahren zu beachten ist (BPatG GRUR 2009, 46,
49 - lonenaustauschverfahren m. w. N; BPatG GRUR 2012,

99 - Lysimeterstation).

2. Fassungen nach Haupt- und Hilfsantragen 1 bis 3 von 26. November 2013

Auch soweit die Beklagte das Streitpatent hilfsweise mit dem am
26. November 2013 eingereichten Hauptantrag und Hilfsantragen 1 bis 3 vom
26. November 2013 beschrankt verteidigt, erweisen sich die Klagen bereits des-
halb als begriindet, weil sich die insoweit verteidigte Fassung der Patentanspru-
che wegen der darin enthaltenen unzulassigen Erweiterung des Inhalts der Anmel-
dung Art. 1l § 6 Nrn. 1 IntPatUG als unzulassig erweist und bereits deshalb das

Streitpatent insoweit keinen Bestand haben kann.

2.1. Hauptantrag vom 26. November 2013

In den Anspruch 1 gemald Hauptantrag vom 26. November 2013 sind gegenuber
dem erteilten Anspruch 1 noch die Merkmale d23, d24, e, f und f1 aufgenommen,
wobei der Begriff ,Hllse“ im Merkmal d des erteilten Anspruchs 1 durch den Be-
griff ,Sockel“ mit den Bezugszeichen (13, 20, 30) (Merkmal d‘) ersetzt ist. Der Be-
griff ,Sockel”, wie er den Figuren mit den vorgenannten Bezugszeichen zu entneh-
men ist, entspricht der deutschen Ubersetzung des englischen Begriffs ,socket* im
Anspruch 4 der Offenlegungsschrift bzw. dem Begriff ,stuts® in den schwedisch-

sprachigen Anmeldeunterlagen.

Die Merkmale a bis c4 u. d22 grinden auf dem urspringlichen Anspruch 1. Das
Merkmal d23 ist aus dem urspriinglichen Anspruch 3 und die Merkmale d‘, d1f, d2,

d21 und d24 sind aus dem ursprtinglichen Anspruch 4 entnommen.
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Die Merkmale a bis d24 entsprechen somit der Kombination der urspringlichen
Anspruche 1 und 3 und 4, welche sich auf eine Ausfiihrungsform bezieht, bei der
die Dichtflache (sealing surface 13A) Teil des Gehauses ist, wie in der Fig. 11 und
den Fig. 15 bis 17 gezeigt (= Ausfihrungsform a); vgl. die Ausfiihrungen zum er-

teilten Anspruch 1 unter 2.).

Die weiteren Merkmale e, f, f1 sind der urspringlichen Beschreibung (Offenle-
gungsschrift: S. 7 Z. 15 bis 22; K1b: S. 6 Z. 1 bis 6) entnommen. Diese Merkmale
beziehen sich jedoch auf eine andere Ausfuhrungsform (Fig. 12 und 13), bei der
die erste Offnung die Endéffnung einer Luftrohrenkanile umfasst, gemaR der
Kombination der urspriinglichen Anspriiche 1 und 2 (Ausfuhrungsform b); vgl. die
Ausfuhrungen zum erteilten Anspruch 1 unter 2.). Damit sind im Anspruch 1 zwel
vollig verschiedene Ausfuhrungsformen vermischt. Insoweit liegt eine unzuléassige

Erweiterung vor.

Die Beklagte machte in der mindlichen Verhandlung den Einwand geltend, dass
die ursprungliche Offenbarung der Merkmale e, f, f1 auf S. 7 Z. 15 bis 19 der Of-
fenlegungsschrift eine von den Fig. 12 und 13 losgel6ste allgemeine Offenbarung
darstelle, die sich nicht auf eine bestimmte Ausflihrungsform beziehe. Erst die da-
ran anschlielende Beschreibung ab Z. 19 (For example ...) betreffe die in den
Fig. 12 und 13 gezeigte spezielle Ausfuhrungsform b) mit der Luftréhrenkantle
(tracheal cannula 10). Die Angabe auf S. 7 Z. 22 der Offenlegungsschrift ,Such an
embodiment is disclosed in Figs. 12 and 13“ beziehe sich nur auf den vorherge-

henden Satz ,For example ...“ und nicht auf die weiteren vorhergehenden Be-

schreibungsteile.
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Dieser Meinung kann der Senat nicht folgen, weil sich der Fachmann gedanklich
nicht vom Kontext der Beschreibung l6sen und in dem die Merkmale e, f, f1 betref-
fenden Beschreibungsteil (Offenlegungsschrift, S. 7 Z. 15 bis 19) keine allgemeine
Lehre lesen wird. Eine unmittelbare und eindeutige Offenbarung liegt insoweit
nicht vor. Bei unbefangenem Lesen des Textes ab S. 7 Z. 6, wo mit Beginn eines
neuen Absatzes auf die Ausfuhrungsform gemald Fig. 11 hingewiesen wird (,A
modification of the embodiment in Figs. 6-9 is disclosed in Fig. 11 ...%), wird der
Fachmann den mit einem neuen Absatz beginnenden Beschreibungsteil ab Z. 15
den Fig. 12 und 13 zuordnen und nicht der Fig. 11 und ihn auch nicht als von den

Ausfuhrungsbeispielen losgeloste allgemeine Lehre auffassen.

2.2. Patentanspruch1l nach den Hilfsantragen1l bis 3 vom
26. November 2013

Auch die Fassung von Patentanspruch 1 nach den Hilfsantrdgen 1 bis 3 vom
26. November 2013 erweist sich im Hinblick auf die darin enthaltenen unzuléssi-

gen Erweiterungen des Inhalts der Anmeldung als unzuléssig.

2.2.1. In den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist zusatzlich noch das Merkmal bl
(regenerativer Filter aus Schaummaterial) aufgenommen. Der Anspruch 1 nach
Hilfsantrag 1 ist jedoch ebenso wie der Anspruch 1 nach Hauptantrag durch die
Merkmale e, f, f1 und die daraus resultierende Vermischung verschiedener Aus-

fuhrungsformen unzulassig erweitert.

2.2.2. In den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist gegeniber dem Anspruch 1 nach
Hauptantrag noch das Merkmal f2 (Ventilteller umfasst eine elastisch verformbare
Platte ...) aufgenommen. Des Weiteren ist der Begriff ,Ventilelement” durch den
Begriff ,Ventilteller* (Merkmal ') ersetzt. Bereits die isolierte Aufnahme des Be-
griffs ,Ventilteller* aus dem urspringlichen Anspruch 10, ohne das zugehérige Be-
tatigungselement mitaufzunehmen, stellt eine unzulassige Erweiterung dar, da so-
wohl im urspringlichen Anspruch 10 als auch in der urspriinglichen Beschreibung
der Ventilteller und das zugehdrige Betatigungselement nur zusammengehdrend
genannt sind (Offenlegungsschrift, S. 7 Z. 22 bis 25). Dartber hinaus ist An-
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spruch 1 nach Hilfsantrag 2 ebenso wie der Anspruch 1 nach Hauptantrag durch
die Merkmale e, f', f1 und die daraus resultierende Vermischung verschiedener

Ausfuhrungsformen unzulassig erweitert.

2.2.3. In den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 ist gegentber dem Anspruch 1 nach
Hilfsantrag 2 noch das Merkmal f3 aufgenommen, welches dem urspriinglichen
Anspruch 12 entspricht. Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 ist jedoch ebenso wie An-
spruch 1 nach Hilfsantrag 2 durch das Merkmal f* (isolierte Aufnahme des Begriffs
Sventilteller aus dem urspr. Anspruch 10) sowie durch die Merkmalskombina-
tion e, f, f1 und die daraus resultierende Vermischung verschiedener Ausfuh-

rungsformen unzulassig erweitert.

3. Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag la

Auch die mit Hilfsantrag la verteidigte Fassung des Streitpatents erweist sich als
unzulassig und der insofern auch geltend gemachte Angriff der Klagerinnen be-
grundet, da die Patentanspriiche 2 bis 4 unzuléassig gegentber dem Inhalt der An-

meldung erweitert sind.

3.1. Anspruch 1 nach Hilfsantrag la entspricht dem Anspruch 1 gemafR dem
Hauptantrag vom 26. November 2013 ohne die Merkmale e, f, f1. Die Merkmale a
bis d24 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag la entsprechen, wie bereits zum Haupt-
antrag vom 26. November 2013 ausgefihrt (vgl. unter 3.1.), der Kombination der
ursprunglichen Anspriche 1 und 3 und 4; Anspruch 1 nach Hilfsantrag la ist somit

urspringlich offenbart.

3.2. Der Unteranspruch 2 grindet auf dem urspringlichen Anspruch 9, wobei der
urspringlich verwendete Begriff ,socket® (urspriinglicher Anspruch 9 in Englisch)
bzw. ,Hylsa“ (urspringlicher Anspruch 9 in Schwedisch) nunmehr in der in deut-
scher Sprache eingereichten Fassung gemal Hilfsantrag la mit ,Sockel“ statt ,Hul-
se“ (erteilter Anspruch 9 in deutscher Sprache) bezeichnet ist. Dies stellt eine un-
zulassige Erweiterung der ursprunglichen Unterlagen dar, da ,eine an beiden En-
den offene Hulse® (vgl. erteilter Anspruch 9 in deutscher Sprache) nicht mit dem
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deutschen Begriff ,Sockel” gleichgesetzt werden kann. Denn mit dem Begriff
,2Hylsa“ im ursprunglichen Anspruch 9 wird eine besondere Form des Gehau-
ses (15) beschrieben (vgl. Fig. 2, Abs. [0027] der Ubersetzung [K1b] der schwe-
dischsprachigen Anmeldeunterlagen ,Ein Gehause 15 ist an der Buchse 14 befes-
tigt und umfasst eine an beiden Enden offene Hulse aus relativ weichem Kunst-
stoff“), die nicht mit dem Sockel im Merkmal d° des Anspruchs 1 gleichzusetzen
ist, der wie beispielsweise in Fig. 11 dargestellt, einen Ventilsitz (valve seat 13;
Merkmal d2) bildet. Des Weiteren war der urspringliche Anspruch 9 nur auf den
ursprunglichen Anspruch 1 ruckbezogen, wahrend nach dem Hilfsantrag la der
dem urspringlichen Anspruch 9 entsprechende Unteranspruch 2 auf einen An-
spruch 1 ruckbezogen ist, dessen Gegenstand nun auch die kennzeichnenden
Merkmale der urspringlichen Anspriche 3 und 4 aufweist und damit eine Ausbil-
dung der Dichtflache durch das Geh&use. Dadurch ergibt sich, wie vergleichbar zu
Patentanspruch 1 nach Hauptantrag bereits erdrtert, mangels sonstiger Offenba-
rung in den Anmeldeunterlagen eine ursprtinglich nicht offenbarte Merkmalskom-
bination und abweichende Lehre, mithin eine unzulassige Erweiterung des Inhalts

der Anmeldung.

3.3. Dies gilt ebenso fur die Unteranspriiche 3 und 4, die den urspringlichen An-
spruchen 10 und 11 entsprechen. In den urspriinglichen Unterlagen bezog sich
der Anspruch 10 auf die Anspriche 1 bis 3 und der Anspruch 11 auf den An-
spruch 10 zurtick (vgl. Offenlegungsschrift). Dadurch, dass der urspriingliche An-
spruch 4 in den Anspruch 1 nach Hilfsantrag la aufgenommen ist (Merkmale d’,
d1‘, d2, d21, d24), beziehen sich die Unteranspriiche 3 und 4 nunmehr auch auf
einen Gegenstand mit den kennzeichnenden Merkmalen des urspriinglichen An-
spruchs 4 zuriick. Da dies urspringlich nicht der Fall war und auch die Anmeldung
im Ubrigen keine entsprechende Offenbarung aufweist, ergibt sich daraus eine un-

zulassige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung.
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3.4. Der sich auf die Anspruche 1 bis 4 ruckbeziehende Unteranspruch 5 ent-
spricht dem urspringlichen Anspruch 12, der in den ursprunglichen Unterlagen auf
samtliche vorhergehende Anspriiche riickbezogen war und ist insoweit zwingend
unzulassig erweitert, als er sich auf die unzuldssigen Anspriiche 2 bis 4 riickbe-

zieht.

4. Fassung des Streitpatents gemaR Hilfsantrag Ib
Die mit Hilfsantrag Ib verteidigte Fassung des Streitpatents erweist sich als zulés-

sig und patentfahig.

4.1. Zulassigkeit

In Hilfsantrag Ib sind gegentiber dem Hilfsantrag la die Unteranspriche 2 bis 4 ge-
strichen. Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag Ib entspricht dem Anspruch 1 nach
Hilfsantrag la und der Kombination der urspriinglichen Anspriche 1 und 3 und 4
und ist, wie bereits ausgefihrt, deshalb urspringlich offenbart. Anspruch 2 nach
Hilfsantrag Ib entspricht dem Anspruch 5 nach Hilfsantrag la und dem urspringli-
chen auf samtlichen Anspriche rickbezogenen Anspruch 12 und ist, da er sich
nunmehr nur noch auf den zulédssigen Anspruch 1 und damit auf die urspringliche
Ubereinstimmende Ruckbeziehung der Kombination aus den Ansprichen 1, 3, 4
ebenfalls urspriinglich offenbart. Die Anspriiche nach Hilfsantrag Ib sind somit zu-

lassig.
4.2. Patentfahigkeit
4.2.1. Das Stimmventil gemaR Anspruch 1 nach Hilfsantrag Ib ist gegentiber dem

im Verfahren befindlichen Stand der Technik neu und beruht auch auf einer erfin-
derischen Tatigkeit des Fachmanns, Art. 54 EPU, Art. 56 EPU.
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A) Anspruch 1 nach Hilfsantrag Ib ist, wie unter 4.1. ausgefihrt, urspringlich of-
fenbart. Da die schwedische Anmeldung 9801685 vom 14. Mai 1998 [K1c], deren
Prioritdt das Streitpatent beansprucht, mit den urspringlichen Unterlagen des
Streitpatents (PCT/SE1999/000803 [K1a] bzw. WO 99/60954 Al [Offenlegungs-
schrift]) Ubereinstimmt, nimmt Anspruch 1 nach Hilfsantrag Ib auch die oben ge-
nannte Prioritat nach Art. 87 EPU wirksam in Anspruch. Die zwar vor dem Priori-
tatstag des Streitpatents angemeldete, aber erst danach veroffentlichte altere na-
tionale Anmeldung K9 kann daher nur fur die Beurteilung der Neuheit herangezo-
gen werden, Art. 54 Abs. 3 EPU, Art. 139 Abs. 2 EPU.

Aus dieser Druckschrift ist ein Stimmventil zur Verbindung mit einer Tracheostoma
bekannt (voice valve, stoma4; Fig. 6, S.5 Z. 11 bis 33, Anspruch 1) [= Merk-
mal a], mit einem regenerativen (,impregnated with a moisture absorbing sub-
stance; S. 4 Z. 26) Filter zum Feuchtigkeits- und Warmeaustausch (heat-moisture
exchanger body 6) beim Atmen durch das Stimmventil [= Merkmal b]. Der Filter ist
zwischen einer Deck- und Bodenplatte (plate 8, cover plate 16; Fig. 6) angeordnet.
AulRer dem dazwischen angeordneten Filter (6) gibt es keinerlei Verbindung — wie
beispielsweise Seitenwénde oder Streben — zwischen der Deck- und Bodenplat-
te (8, 16). Die Anordnung aus Deck- und Bodenplatte (8, 16) stellt daher kein Ge-
hause dar [# Merkmale ¢ und c1]. AuBerdem ist der Sockel (flange 16), der in das
Innere des Filters (6) ragt und einen Ventilsitz fir die Deckplatte (8) bildet, als Kra-
gen (= erste Offnung) eines auf der Haut des Patienten angebrachten Films
(film 1) ausgebildet (S. 5 Z. 20 und 21) und damit auch nicht Teil eines Geh&duses
[# Merkmal d23]. Die Fig. 5 in der K9, die ein Gehause (casing 10) mit einem darin
aufgenommenen regenerativen Filter (6) zeigt (S.5 Z.1 bis 10), betrifft kein
Stimmventil, sondern lediglich ein Uber der Luftréhrentéffnung (stoma 4) ange-
brachtes Atemschutzfilter (heat-moisture exchanger body) und somit eine véllig
andere Ausfuhrungsform als die Fig. 6. Die Druckschrift K9 zeigt somit nicht alle

Merkmale des Stimmventils nach Anspruch 1.
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B) In der vorveroffentlichten Druckschrift K10 ist ein Stimmventil zur Verbindung
mit einer Tracheostoma beschrieben (Anspriche 1, 5, 6; Fig. 24 bis 26, S. 1 Z. 2
bis 5) [= Merkmal a] mit einem Filtergitter (grille filtrante 14) zum Herausfiltern von
Fremdkorpern aus der Atemluft (Anspruch 5, Fig. 19, S. 5 Z. 4 bis 8) und mit ei-
nem mehrteiligen Gehéause (Fig. 16, 23, 24; S. 5 Z. 3 bis 26: platine cervicale avec
sa base 8 et son rebord 9, chambre circulaire 12, rebord 16) [= Merkmal c], das
das Filtergitter (grille filtrante 14) aufnimmt [= Merkmal c1] und eine erste Offnung
(Offnung der in einer Luftréhrenkaniile [canule endotrachéale; Fig. 1 bis 3] ange-
ordneten Hulse mit Kragen 7 [mandrin avec sa collerette 7; Fig. 4 bis 6]) an einer
Seite von dem Filtergitter (14) zur Verbindung mit dem Tracheostoma (Fig. 18, 23,
24) [= Merkmal c2], eine zweite Offnung an der gegeniiberliegenden Seite von
dem Filter, die mit der Umgebung verbunden ist (= von den Randern [rebord] 9
und 16 eingefasste, der &ufReren Umgebung zugewandte Seite des Filtergit-
ters 14; Fig. 19, 24) [= Merkmal c3] und ein manuell betatigbares Ventilelement
(bouton pressoir 13) zum Blockieren eines Luftgangs durch den Filter (Fig. 26,
S. 5 Z. 24 bis 26) [= Merkmal c4] aufweist. In das Innere des Gehauses (8, 9, 12,
16) ragt der Kragen 7 der Hulse (mandrin avec sa collerette 7), der als Sockel im
Sinne des Streitpatents angesehen werden kann [= Merkmale d', d1'] und einen
Ventilsitz bildet (Fig. 26), welcher die erste Offnung definiert, um mit dem Ventil-
element (bouton pressoir 13, partie postérieure 19) durch eine manuelle Betéati-
gung von diesem abdichtend in Eingriff zu kommen (Fig. 25, 26; S. 5 Z. 23 bis 26)
[= Merkmale d2, d21, d22]. Die Endflache des Kragens 7 der Hilse (mandrin avec
sa collerette 7), die in eine Luftrdhrenkantle (canule endotrachéale; Fig. 1 bis 3)
eingeschoben und befestigt ist (S. 4 Z. 18 bis 22; Fig. 7 bis 9), stellt somit eine
Dichtflache fur das Ventilelement (bouton pressoir 13, partie postérieure 19) dar [=
Merkmal d24].



-32 -

Das beispielsweise aus Silber bestehende starre Filtergitter (grille filtrante 14; S. 2
Z.7 bis 8) des Stimmventils der K10 kann nicht als regenerativer Filter zum
Feuchtigkeits- und Warmeaustausch beim Atmen (= kinstliche Nase [artificial
nose]) im Sinne des Streitpatents (vgl. Abs. [0004]) angesehen werden [# Merk-
mal b]. Diese Wirkung kann ein einfaches (Metall-)Gitter nicht leisten, selbst wenn
dies durch die Ausatemluft eine gewisse Erwarmung erfahren sollte. Auf3erdem ist
die Endflache des Kragens 7 der Hilse (mandrin avec sa collerette 7), die eine die
erste Offnung begrenzende Dichtflache fir das Ventilelement (bouton pressoir 13,
partie postérieure 19) darstellt, nicht durch das Gehause (8, 9, 12, 16) ausgebildet.
Vielmehr wird die Hulse in eine Luftréhrenkanuile eingeschoben und dort mit ihrem

Kragen 7 mittels eines Riegels (verrou 1) befestigt (Fig. 7 bis 9) [# Merkmal d23].

Zwar waren dem Fachmann bereits vor dem Prioritatstag des Streitpatents soge-
nannte regenerative Filter zum Feuchtigkeits- und Warmeaustausch der Ausatem-
mit der Einatemluft (heat and moisture exchanging (hme) filter) bei Stimmventilen
bekannt (vgl. bspw. K15: Fig. 2, moisture and heat exchanging filter 11). Dazu
musste der Fachmann bei der K10 den freien Raum unter dem Gitterfilter 14 mit
einem entsprechenden Filtermaterial ausfillen. Dieser freie Raum wird jedoch
beim Stimmventil der K10 als sogenanntes Sicherheitsvolumen genutzt (S. 2 Z. 25
bis 28). In dieses Volumen kdnnte beispielsweise ein eventueller Auswurf des Pa-
tienten aufgenommen werden. Beim vollstandigen Ausfillen dieses Volumens mit
einem Filtermaterial kdnnte es zu einer friihen Verstopfung des Sprechventils auf-
grund von Auswurf kommen. Bei der Verwendung eines kleineren Filters, welcher
dieses Volumen nicht vollstdndig ausfillt um einen gewissen Sicherheitsraum bei-
zubehalten, kénnte durch ein Verrutschen des Filters das Ventilelement (bouton
pressoir 13) blockiert werden, oder gar die Luftrohrenkantle [canule endotra-
chéale] verstopfen. Der Fachmann wird bei der K10 daher davon absehen, den

Raum unter dem Gitterfilter 14 mit einem Filtermaterial auszufullen.
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Auch gab es fur den Fachmann keinerlei Veranlassung, auf die Hulse mit der End-
flache 7 zu verzichten und die Dichtflache fur das Ventilelement (bouton pres-
soir 13, partie postérieure 19) durch das Gehause auszubilden. Die in die Luftréh-
renkanule (canule endotrachéale) eingeschobene gelochte Hiilse (mandrin endot-
rachéale; Fig. 4 bis 9) dient namlich zum Auffangen des vom Patienten abgeson-
derten Schleims und muss zum Reinigen aus der Luftrohrenkanile entnommen
werden konnen (S. 1 Z. 13 bis 21).

Ausgehend von der K10 konnte der Fachmann somit — auch unter Bertcksichti-
gung seines allgemeinen Fachwissens — nicht auf naheliegende Weise zum Ge-

genstand des Anspruchs 1 gelangen.

C) Die Druckschrift K15 ist eine auf der Druckschrift K20 basierende Teilanmel-
dung (Continuation-in-part). Die Druckschrift K20 ist im Streitpatent als Ausgangs-
punkt fur die dort beschriebene Erfindung genannt (vgl. Streitpatent, Abs. [0006]
bis [0008]).

Bei dem in der K15 gezeigten Stimmventil (tracheostoma device; vgl. Fig. 2 mit
Beschreibung) ist im Unterschied zum Gegenstand des Anspruchs 1 die erste Off-
nung, die der Verbindung mit dem Tracheostoma dient, nicht durch die Endflache
(= Dichtflache) eines in das Innere eines Geh&uses ragenden Sockels gebildet,
sondern durch die Bodenéffnung des Gehauses (Fig. 2, Sp. 3 Z. 24 bis 27; filter
housing 10, central opening 35) [# Merkmale d2, d21, d23, d24]. Das Ventilele-
ment (valve member, lid 18, central pin 19) kommt auch nicht abdichtend mit die-
ser Bodendffnung (= erste Offnung) in Kontakt, sondern mit einer innerhalb des
Gehéuses umlaufenden Schulter (inner shoulder 15a; Sp. 3 Z. 31 bis 33) oberhalb
des Filters (moisture and heat exchanging filter 11), die eine zweite Offnung im
Sinne des Streitpatents bildet [# Merkmal d22]. Zwar weist das Gehause des
Stimmventils der K15 einen zentralen Sockel (central tube 12) auf, dieser dient je-
doch lediglich der Verankerung und Fihrung des zentralen Flhrungsstiftes (cen-

tral pin 19) des Ventilelementes (valve member; Sp. 2 Z. 36 bis 40).
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Das aus der K15 und somit auch aus der K20 bekannte Stimmventil besitzt einen
zum Gegenstand des Anspruchs 1 vollig unterschiedlichen Aufbau. Fur den Fach-
mann bestand auch keinerlei Veranlassung, das Stimmventil der K15 bzw. K20
abzuandern. Ausgehend von diesen Druckschriften gelangte der Fachmann daher

keinesfalls naheliegend zur Erfindung.
D) Die Ubrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen weiter ab, auch sie
konnten dem Fachmann keine Anregung geben, die ihn zum Gegenstand des An-

spruchs 1 hatte fihren kdnnen.

5.2.2. Der Unteranspruch 2 gemafd Hilfsantrag Ib betrifft eine vorteilhafte Ausge-

staltung der Erfindung und wird durch den Anspruch 1 getragen.
[l.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 92

Abs. 1 Satz 1 ZPO, die Entscheidung zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit auf § 99
Abs. 1 PatG in Verbindung mit 8 709 ZPO.

Engels Friehe Dr. Muller Veit Schmidt-Bilkenroth
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