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Fettabsaugevorrichtung

Anders als beim nationalen Patent fiihrt die auf eine unzuléassige Erweiterung des Inhalts der
Anmeldung gestutzte Nichtigkeitsklage bei einem angegriffenen EP-Patents nach Art. Il § 6
Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst ¢ EPU auch dann zur Nichtigerklarung des
Streitpatents, wenn die unzulassige Erweiterung in der unzulassigen Aufnahme eines
einschrankenden Merkmals besteht (uneigentliche Erweiterung) und der Patentinhaber das
Streitpatent auch durch Aufnahme einer entsprechenden Schutzrechtserklarung (Disclaimer)
verteidigt.



IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkiindet am
8. April 2014
4 Ni 34/12 (EP)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache



betreffend das europaische Patent 0 971 754
(DE 698 00 998)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 08. April 2014 durch den Vorsitzenden Richter Engels sowie die
Richterin Kopacek, die Richter Dipl.-Phys. Univ. Dr. Muller, Dipl.-Ing. Veit und die
Richterin Dipl.-Phys. Univ. Zimmerer fur Recht erkannt:

I. Das europaische Patent 0 971 754 wird mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet

der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig erklart.

I. Die Kosten des Verfahrens tragt der Beklagte.

[ll. Das Urtelil ist gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 120 % des zu

vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.



Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des mit Wirkung auch fur die
Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents Nr. 0971 754
(Streitpatent), das am 02.04.1998 unter Inanspruchnahme einer belgischen
Prioritat (BE 9700305 vom 03.04.1997) angemeldet worden ist und eine
Fettsaugvorrichtung betrifft. Das in franzosischer Sprache abgefasste
Streitpatent mit der Bezeichnung ,Appareil de Lipo-Aspiration® wird vom
Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 698 00 998 T2 gefuhrt.
Es umfasst 9 Patentanspriche, von denen Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut
hat:

1. Appareil de lipo-aspiration comprenant une canule d'aspiration
(3) agencée pour aspirer de la graisse sous-cutanée par un
orifice (14) d'entrée la canule ayant un axe longitudinal (16) et

étant montée sur un organe d'entrainement mécanique (10 11)
logé dans un boitier (2) ledit organe d'entrainement ayant une
entrée pourvue pour y connecter une source d'énergie et
agencée pour produire un mouvement et le transmettre a ladite
canule et le mouvement de la canule comprenant un composant
de translation suivant 'axe de la canule caracterisé en ce que

le mouvement de la canule est un mouvement de nutation
comprenant un composant de vibration perpendiculaire a 'axe
de la canule et le composant de translation suivant I'axe de la
canule le composant de translation ayant une amplitude entre 2
mm et 1 cm et un espace (18) étant prevu entre la canule (3) et
le boitier (2) ledit espace étant suffisamment dimensionné de
facon a permettre au composant de vibration de provoquer la

dislocation de la graisse

in der deutschen Ubersetzung:



Fettabsaugvorrichtung, umfassend eine Saugkanule (3) zum
Absaugen von subkutanem Fett durch eine Eingangsoffnung
(14), wobei die Kantle eine Langsachse (16) aufweist und mit
einem mechanischen Antriebselement (10, 11) verbunden ist,
das sich in einem Gehduse (2) befindet, wobei das
Antriebselement eine Offnung aufweist, die dazu vorgesehen ist,
dort eine Energiequelle anzuschlielen und geeignet ist, eine
Bewegung hervorzurufen und diese an die Kanule zu Ubertragen,
und wobei die Bewegung der Kanule eine Parallelverschiebung
entlang der Achse der Kanule umfasst, dadurch gekennzeichnet,
dass die Bewegung der Kanile unrund ist, und eine zur
Kanulenachse senkrechte Vibration umfasst, und die
Parallelverschiebung entlang der Kanulenachse verlauft, wobei
die Parallelverschiebung eine Amplitude zwischen 2 mm und 1
cm aufweist, und wobei ein Zwischenraum (18) zwischen der
Kanlle (3) und dem Gehause (2) vorgesehen ist, wobei der
Zwischenraum grol3 genug ist, dass die Vibration die Ablésung
des Fetts ausldsen kann.

Wegen des Wortlauts der unmittelbar oder mittelbar riickbezogenen Anspriche 2

bis 9 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage greifen die Klagerinnen das Streitpatent vollumfanglich
mit den Nichtigkeitsgrinden der unzulassigen Erweiterung des Inhalts der

Anmeldung, der mangelnden Ausfuhrbarkeit und der fehlenden Patentfahigkeit an.

Sie machen geltend, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gehe Uber den Inhalt
der urspringlich eingereichten Anmeldung hinaus. Insbesondere sei das Merkmal,
dass der Zwischenraum grol3 genug ist, dass die Vibration die Ablosung des
Fettes auslosen kann (Merkmal 1.9.1), in der urspriinglichen Anmeldung nicht
enthalten. In dieser werde die Grof3e des Zwischenraums nicht einmal erwahnt.

Eine GroRenbeschreibung dahingehend, dass der Zwischenraum grof3 genug sei,



um durch die Vibration das Fett abzulésen, wodurch eine Unterscheidung
zwischen einem zur Fettabldsung geeigneten und nicht geeigneten Zwischenraum

getroffen werde, sei vom urspriinglichen Offenbarungsgehalt nicht umfasst.

Zudem sei die Offenbarung des Streitpatents nicht ausreichend deutlich und
vollstandig, dass ein Fachmann die Erfindung ausfiihren kdnne; im Streitpatent sei
nicht erlautert, wie eine zur Kanulenachse senkrechte Vibration erzeugt und wie

die GroRe des Zwischenraums ermittelt werde.

Der patentgeméalle Gegenstand sei auch nicht patentfahig, da er weder neu noch
erfinderisch sei. Die Klagerinnen sind der Auffassung, die Prioritat der belgischen
Patentanmeldung werde im Hinblick auf die Merkmale 1.8.1 und 1.9.1 zu Unrecht
beansprucht, so dass die D5 und D7 auch zum Stand der Technik nach Art. 54
Abs.2 und Abs.3 EPU zahlten. Neuheitsschadlich stinden jeweils die
Druckschriften D1, D2, D5 und D7 entgegen. Durch eine Kombination der
Druckschrift D3 mit den Druckschriften D2, D5 oder D6 sei der Gegenstand von
Patentanspruch 1 des Streitpatents dariber hinaus nahegelegt. Ferner beziehen
sich die Klagerinnen auf eine offenkundige Vorbenutzung. Die abhangigen

Anspriche seien ebenfalls weder neu noch erfinderisch.

Mit Schriftsatz vom 18.11.2013 hat der Beklagte 4 Hilfsantrage eingereicht, die
aufgrund des neuen, in der mindlichen Verhandlung am 8.04.2014 gestellten
Hilfsantrags 1, der einen Disclaimer zu Patentanspruch 1 enthalt, zu den

Hilfsantrdgen 2 bis 5 umnummeriert worden sind.

Hinsichtlich des Wortlauts von Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 wird auf die
Wiedergabe des Antrags des Beklagten verwiesen. Die Hilfsantrage 2 bis 5

enthalten in ihrem jeweiligen Anspruch 1 u.a. folgenden Wortlaut:

,wobei der Zwischenraum grol3 genug ist, um __ die

Nutationsbewequng zu erlauben und so dass die Vibration die

Abldsung des Fetts auslésen kann.”



Die Klagerinnen berufen sich insgesamt auf folgende Druckschriften:

D1
D2
D3
D4
D5
D6
D7

D8
D9
D10
D11
D12

US 4,735,604

US 5,352,194

EP 0391511

US 4,634,420

FR 2 744 369 (vertffentlicht am 08.08.1997)
US 5,112,302

WO 98/40021 (eingereicht am 09.03.1998 und
veroffentlicht am 17.09.1998)

US 4,940,468

US 5,242,386

CN 2219093 Y

WO 89/11883 Al

WO 97/49340 Al

Die Klagerinnen beantragen,

das europaische Patent 0 971 754 mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet der

Bund

esrepublik Deutschland in vollem Umfang fur nichtig zu erklaren.

Der Beklagte beantragt sinngemalfs,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit das Patent in der erteilten
Fassung unter Hinzufligung folgenden Disclaimers verteidigt wird. Der
Wortlaut ,wobei der Zwischenraum grof genug ist, dass die Vibration
die Ablésung des Fetts auslosen kann® soll im Patentanspruch in eckige
Klammern gesetzt werden und hinzugefiugt werden: ,Hierbei handelt es

sich um eine unzulassige Erweiterung“ (Hilfsantrag 1),



ferner die Klage abzuweisen, sofern das Patent mit den Hilfsantragen 2
bis 5 (ehemalige Hilfsantrage 1 bis vom 18.11.2013) verteidigt wird.

Der Beklagte tritt den Ausfuihrungen der Klagerinnen in allen Punkten entgegen
und halt das Streitpatent fur bestandsfahig. Hinsichtlich der geltend gemachten
unzulassigen Erweiterung vertritt der Beklagte die Auffassung, dass auch in der
ursprunglichen Anmeldung die Erlauterung der Nutationsbewegung sich auf die
cerfindungsgemalfe” Nutationsbewegung beziehe, d.h. fir den Fachmann sei klar
gewesen bzw. er habe mitgelesen, dass der Zwischenraum so grol3 sei, dass er

zu einer Nutationsbewegung fuhre, welche das Fett ablose.

Der Senat hat den Parteien einen frihen gerichtlichen Hinweis nach 8 83 Abs. 1
PatG zugeleitet. Auf den Hinweis vom 13.09.2013 wird Bezug genommen (Bl. 217
ff. d.A).

Im Ubrigen wird auf die gewechselten Schriftsatze der Parteien samt Anlagen und

auf das Protokoll der mindlichen Verhandlung am 08.04.2014 Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage ist begriindet, da der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der
unzulassigen Erweiterung, Art. Il 86 Abs.1 Nr.3 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1

Buchst. ¢ EPU, zur vollumfanglichen Nichtigerklarung des Streitpatents fihrt.

1. Der Gegenstand des Streitpatents betrifft eine Fettabsaugvorrichtung, die eine
Absaugkanule aufweist, die eingerichtet ist, um das subkutane Fett durch eine
Eingangsoffnung abzusaugen, wobei die Kanile eine Langsachse hat und an
einem mechanischen Antriebselement angebracht ist, welches einen Eingang zum

Anschlie3en einer Energiequelle hat und eingerichtet ist, um eine Bewegung zu



erzeugen und sie an die Kanulle zu Ubertragen, und wobei die Bewegung der
Kantle einen Translationsanteil entlang der Achse der Kanule aufweist. (siehe dt.

Ubersetzung des Streitpatents — im Folgenden DE-Streitpatent - S.1 Z.9-17).

Fettabsaugvorrichtungen waren in verschiedenen Ausfuhrungen bereits vor dem
Prioritatstag des Streitpatents bekannt. Wie in der Beschreibungseinleitung des
Streitpatents  erlautert wird, sind Fettabsaugvorrichtungen mit einem
mechanischen Antriebselement bekannt, die eine Bewegung erzeugen und eine
translatorische Bewegung an die Kanule Ubertragen. Um  die
Translationsbewegung dieses Elements zu fiihren, weisen diese Vorrichtungen
eine innere Kanile auf, die in einer auf3eren Fuhrungskanile gleitet (siehe DE-
Streitpatent S.1 Z.25-36).

Als Nachteil derartiger im Stand der Technik bekannter Vorrichtungen beschreibt
die Streitpatentschrift unter Hinweis u.a. auf die D1, D2 und D5, dass die
Translationsbewegung der inneren Kanule beziglich der auf3eren Kanile bei
gro3er Amplitude von mindestens 1 cm wie bei der D2 einen gefahrlichen
Abschabeeffekt erzeuge; bei den bekannten Vorrichtungen komme es entweder
zu einem Guillotine-Effekt oder — wie bei der D2 — zu einem Abschabeffekt oder
die Fettabsaugung sei — wie bei der D1 - nicht wirkungsvoll méglich (DE-
Streitpatent S. 2 Z. 34- S.3. Z.1; S.4 Z.10-12). So komme es bei der D5 zur
Wirkung einer ,Guillotine” oder Schere, das heilt, dass sie ein Abschneiden der
GefalRe und der Nerven hervorrufen konne. Dies mache praktisch eine
Vollnarkose unbedingt notwendig. Ferner bestehe die Gefahr, dass sich das Fett
zwischen die innere Kanile und die &ufReren Kanile hineinziehe, was eine
Blockade der Translationsbewegung hervorrufen koénne. Weiter sei bei
Vorhandensein einer doppelten Kantle, d.h. einer inneren Kanule und einer
aulReren Kanule, der Durchmesser der Kantle relativ grof3 (DE-Streitpatent S.1
.36 -S.2 2.9).

2. Ausgehend hiervon bezeichnet es die Patentschrift als Aufgabe der Erfindung,
eine Fettabsaugvorrichtung herzustellen, deren Verwendung betrachtlich weniger



Verletzungen der Gefal3e und der Nerven zur Folge hat, obgleich sie eine
mechanische Unterstiitzung mit einschliel3t, die erlaubt, das subkutane Fett des

Patienten auf wirkungsvolle Weise zu entfernen (siehe Streitpatent S. 3 Z.2-7).

3. Zur Loésung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent die Lehre nach
Patentanspruch 1 in deutscher Ubersetzung und mit hinzugefugter

Merkmalsgliederung vor:

1. Fettabsaugvorrichtung,

1.1 umfassend eine Saugkanile (3) zum Absaugen von
subkutanem Fett durch eine Eingangsoffnung (14),

1.2 wobei die Kanule eine Langsachse (16) aufweist und

1.3 mit einem mechanischen Antriebselement (10, 11)
verbunden ist, das sich in einem Gehause (2) befindet,

1.4 wobei das Antriebselement eine Offnung aufweist, die
dazu vorgesehen ist, dort eine Energiequelle
anzuschlie@en und geeignet ist, eine Bewegung
hervorzurufen und diese an die Kantle zu tbertragen, und

15 wobei die Bewegung der Kanule eine
Parallelverschiebung entlang der Achse der Kanile

umfasst, dadurch gekennzeichnet, dass

1.6 die Bewegung der Kanule unrund ist, und

1.7 eine zur Kanulenachse senkrechte Vibration umfasst, und

1.8 die Parallelverschiebung entlang der Kantlenachse
verlauft,

1.8.1 wobei die Parallelverschiebung eine Amplitude zwischen 2
mm und 1 cm aufweist, und
19 wobei ein Zwischenraum (18) zwischen der Kantle (3)
und dem Gehause (2) vorgesehen ist,
1.9.1 wobei der Zwischenraum grof3 genug ist, dass die

Vibration die Ablésung des Fetts auslosen kann.
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Die Patentanspriiche 2 bis 9 erteilter Fassung sind jeweils unmittelbar oder
mittelbar auf Patentanspruch 1 rickbezogen. Hinsichtlich ihres Wortlauts wird auf

die Streitpatentschrift Bezug genommen.

4. Als fur die hier mal3gebliche Entwicklung und fir die Beurteilung der objektiven
Problemstellung berufener Fachmann sieht der Senat einen Ingenieur mit
langjahriger Erfahrung in der Entwicklung von Fettabsaugvorrichtungen, der
aulBerdem jedenfalls einfache medizinische Grundkenntnisse erworben hat und
beziglich der spezifischen medizinischen Probleme mit einem Chirurgen in engem
Kontakt steht, mit diesem ggf. ein Team bildet oder diesen ergdnzend heranzieht
(zum Teamfachmann vgl. BGH GRUR 2012, 482 — Pfeffersackchen; GRUR 2010,
41 — Diodenbeleuchtung; GRUR 2007, 404 — Carvedilol II; Senat 4 Ni 68/09, Urt,
v. 7.2.2012). Entgegen der Auffassung der Beklagten ist fir die Beurteilung des
angesprochenen Fachmanns nicht auf den Anwender der beanspruchten
Erfindung, also auf den Arzt bzw. Chirurgen abzustellen, sondern den fir die
Entwicklungsleistung angesprochenen Fachmann, den Ingenieur, der sich zur
Problemlésung insbesondere hinsichtlich der spezifischen medizinischen
Probleme und Anforderungen durchaus der Kenntnisse des Chirurgen bedient und

dessen Wiinsche bertcksichtigt.

5. Nach dessen malfigeblichem Verstandnis und einer sich am Gesamtzusam-
menhang orientierenden Betrachtung ist zu beurteilen, welche technische Lehre
Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist und welcher technische Sinngehalt den
Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit zukommt
(st. Rspr., BGH, Urt. v. 12.3.2002, X ZR 168/00, GRUR 2002, 515 -
Schneidmesser I).

Maf3geblich ist danach der seinem technischen Sinn nach aufzufassende
Patentanspruch und erganzend der Offenbarungsgehalt der Patentschrift, soweit
dieser Niederschlag in dem betreffenden Patentanspruch gefunden hat (vgl. zur st.
Rspr. BGH, Urt. v. 17.04.2007, XZR 1/05 — Rn. 30 - Pumpeinrichtung,
GRUR 2007, 959; BPatG, Urt. v. 26.06.2007, 3 Ni22/04 — Fentanylpflaster,
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GRUR 2009, 145, 147 m. w. N.).

Der Senat legt danach folgendes Verstandnis zu Grunde, wobei im Hinblick auf
die nach der Verfahrenssprache mal3gebende Begrifflichkeit insoweit auf die
franzosische Fassung abgestellt wird, als die Ubersetzung sich als ungenau oder

nicht eindeutig erweist.

Der  Erfindungsgegenstand  nach Patentanspruch 1  Dbetrift eine
Fettabsaugvorrichtung, die nach Merkmal 1.1. eine Saugkanile zum Absaugen
von subkutanem Fett und nach Merkmal 1.3 ein in einem Geh&use befindliches
mechanisches Antriebselement umfasst, welches nach Merkmal 1.4. die Kandle in
der im kennzeichnenden Teil beschrieben Weise bewegen soll, um durch die
erzeugte Vibration die Ablésung des Fetts auszulésen. Als wesentliches
Erfindungselement wird hierbei in der Beschreibung auf die Bewegung der Kanile
abgestellt, die eine ,Nutationsbewegung® darstellen soll, wie im Streitpatent naher
beschrieben wird (DE-Streitpatent S.3 Z.15 — 33) und deren Ubertragung eine
Vibration in das abzutragende subkutane Fettgewebe hinein erlauben soll,
welches ein leichteres Eintreten des Fetts in die Kanile und eine sichere,
wirksame Fettabsaugung ermoglichen soll (DE-Streitpatent S.3 Z.15 — 33). Im

Einzelnen bedirfen folgende Merkmale der naheren Erlauterung:

5.1. Fettabsaugung (1., 1.1)
Die gegenstandliche Fettabsaugvorrichtung ist danach eine Vorrichtung, die

aufgrund der Ausgestaltung und Zweckangabe in 1.1.
1.1 umfassend eine Saugkanile (3) zum Absaugen von

subkutanem Fett durch eine Eingangsoffnung (14),
zur Verringerung von subkutanem Fettgewebe mittels Absaugung zumindest
geeignet sein muss, ohne auf diesen Zweck gegenstandlich beschrankt zu sein

(z.B. Senat Urt. v. 20.11.2012, 4 Ni 36/10).

5.2. Antriebselement (1.3, 1.4)

1.3 mit einem mechanischen Antriebselement (10, 11)
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verbunden ist, das sich in einem Gehause (2) befindet,

1.4 wobei das Antriebselement eine Offnung aufweist, die dazu
vorgesehen ist, dort eine Energiequelle anzuschliel3en und geeignet
ist, eine Bewegung hervorzurufen und diese an die Kanule zu

Ubertragen, und

Das mechanische Antriebselement ist somit nicht die Energiequelle, sondern das

Element, das eine Bewegung hervorruft und an die Kanule Ubertragt.

Im Streitpatent sind als Ausfihrungsbeispiel ein Zylinder (10) und Druckluftkolben
(11) genannt (DE-Streitpatent S.5 Z.6, S.7 Z.6-9, Fig.1) oder ein Element (20) mit
Kolben (22) (DE-Streitpatent S.10 Z.1-3, Fig.6 — 8). Es sind jedoch auch andere
Antriebselemente vorstellbar, die nur irgendwie eine Bewegung hervorrufen

konnen, die an die Kanule ubertragbar ist (z.B. ein Elektromotor).

Als Energiequelle wird in der Streitpatentschrift Druckgas, elektrischer Strom,
magnetische Induktion oder eine unter Druck stehende Flissigkeit genannt (DE-
Streitpatent S.8 Z.1-9). Weiter weil3 der Fachmann, dass Kolben i.d.R. von

Motoren angetrieben werden.

Unter einer ,Offnung“ fiir eine derartige Energiequelle versteht der Fachmann
daher einen Stromanschluss, ein Batteriefach, eine Induktionsschnittstelle, einen
Druckluftanschluss oder einen Flissigkeitsanschluss oder auch eine mechanische

Verbindung zu einem Motor.

5.3. Bewequng des Antriebselements (1.4)

1.4 wobei das Antriebselement eine Offnung aufweist, die dazu
vorgesehen ist, dort eine Energiequelle anzuschlieen und geeignet
ist, eine Bewegung hervorzurufen und diese an die Kanlle zu

Ubertragen, und

Das Merkmal 1.4 gibt lediglich an, dass das Antriebselement eine Bewegung
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ausfuhrt und diese an die Kanule Ubertragt. Uber die Art der Bewegung (reine
Translationsbewegung, Nutationsbewegung, ...) macht das Merkmal 1.4 keine

Aussage.

Es ist zwischen der Bewegung der Kanule, die eindeutig definiert ist (siehe
folgender Absatz) und der Bewegung des Antriebselements zu unterscheiden
(Merkmal 1.4: ,pour produire un mouvement®, Merkmal 1.5: ,le mouvement de la
canule®). Insbesondere ist weder im Patentanspruch gelehrt noch in der
Beschreibung angegeben, dass das Antriebselement ebenfalls eine Bewegung
nach den Merkmalen 1.5-1.8.1 (eine Nutationsbewegung) ausfuhrt. Eine
Bewegung des Antriebselements in Quer- und L&ngsrichtung ist durch den
Anspruch nicht vorgegeben und wirde eine Einschrankung des beanspruchten

Gegenstandes darstellen.

5.4. Bewequng der Kanile (1.5,1.6,1.7,1.8,1.8.1)
15 wobei die Bewegung der Kantle eine Parallelverschiebung

entlang der Achse der Kanulle umfasst,

dadurch gekennzeichnet, dass

1.6 die Bewegung der Kanule unrund ist, und

1.7 eine zur Kanulenachse senkrechte Vibration umfasst, und

1.8 die Parallelverschiebung entlang der Kanilenachse verlauft,

5.4.1 Die Merkmale 1.5-1.8 bestimmen die Bewegung der Kaniile, die in der
malgeblichen Verfahrenssprache zur Kennzeichnung von Merkmal 1.6. als
,mouvement de la canule est un mouvement de nutation®, also wie auch in der
Beschreibung als ,Nutationsbewegung“ bezeichnet ist und damit auch in einer
korrekten Ubersetzung so zu bezeichnen ware. Diese soll entsprechend dem
Merkmal 1.7 nach dem Wortlaut ,comprenant un composant de vibration
perpendiculaire a 'axe de la canule” eine senkrechte Vibration zur Achse der
Kanlle umfassen, so wie es auch in der Beschreibung zur Definition der
Nutrationsbewegung erlautert wird, wenn es dort heil3t ,Eine Nutationsbewegung

wird auf diese Weise erzeugt, die einen Vibrationsanteil senkrecht zur Achse der
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Kaniile und einen Translationsanteil entlang der Achse der Kaniile aufweist® (vgl.
DE-Streitpatent S.3 Z.17-19). Dieser Translationsanteil entspricht nach den

Merkmalen 1.5 und 1.8. der ,Parallelverschiebung entlang der Kanllenachse®.

Der in der deutschen Ubersetzung zu Merkmal 1.6 verwendete Begriff ,unrund*
findet dagegen im franzosischen Text keine Entsprechung und geht im Ubrigen
auch nicht Uber die auch der franzésischen Fassung entsprechenden Merkmale
1.7 und 1.8 hinaus.

5.4.2 Die dem Streitpatent zugrundeliegende Definition einer Nutationsbewegung
entspricht allerdings nicht der physikalisch korrekten Definition (Kreiselbewegung
siehe A5 bis A6a), sie ist jedoch nach dem Inhalt der gesamten Patentschrift und
insbesondere nach dem mit der offenbarten technischen Lehre verfolgten Zweck
auszulegen und bildet ihr eigenes Lexikon (BGH, Urt. v. 2.3.1999, X ZR 85/96,
GRUR 1999, 909, — Spannschraube; Mitt. 2000, 105, — Extrusionskopf).

Figur 5 zeigt nach Angaben des Streitpatents (DE-Streitpatent S.5 Z.29)
schematisch, die auf die Kanule Ubertragene Nutationsbewegung:

/

1
Fur das in Fig. 5 dargestellte Ausfiihrungsbeispiel mit der Kanulenlange von ca. 25

cm bedeutet die Nutationsbewegung, ,dall das freie Ende der Kanliile eine
Nutationsbewegung innerhalb eines Kreises beschreibt” (DE-Streitpatent S.8 Z.23-
25).

Eine Nutationsbewegung im Sinne des Streitpatents ist jedoch nicht auf eine
Kreisbewegung eingeschrankt, sondern es ist eine beliebige Bewegung mit L&ngs-
(Translations-) und Quer-(Vibrations-)anteil (DE-Streitpatent S.3 Z.17-19).
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5.5. Amplitude der Parallelverschiebung/senkrechte Vibration (1.8.1)

1.8.1 wobei die Parallelverschiebung eine Amplitude zwischen 2

mm und 1 cm aufweist, und

Sowohl die Langs-(Translations-) als auch die Quer-(Vibrations-)bewegung weisen

eine Amplitude auf.

Fur die Querbewegung (Vibrationsanteil senkrecht zur Achse) ist der Begriff
Amplitude eindeutig am Beispiel von Fig.5 als halber Gesamthub definiert (vgl.
DE-Streitpatent S.8 Z.20-27): ,Durch Verwendung einer Kandile ... kann man am
freien Ende der Kanule eine Amplitude in der Grof3enordnung von 1 cm erzielen.
Dies bedeutet, dal? das freie Ende der Kanule eine Nutationsbewegung innerhalb
eines Kreises beschreibt, so wie er in Figur 5 dargestellt ist, in welcher der Kreis
einen Durchmesser in der GroRenordnung von 2 cm hat. Dies bedeutet, dass bei
der Querbewegung der Gesamthub der Bewegung der doppelten Amplitude

entspricht".

Fiar die mit Merkmal 1.8.1 beanspruchte Amplitude der Translationsbewegung
gibt die Streitpatentschrift keine Definition der Amplitude vor, sondern lediglich die
GroRRenordnung wie sie auch beansprucht ist (vgl. DE-Streitpatent S.8 Z.10-15):
,Die Amplitude des Translationsanteils ist zwischen 2 mm und 1cm, um die
Verletzungen der Gefaf3e und Nerven des Patienten maximal zu begrenzen.
Insbesondere ist die Amplitude in der Grél3enordnung von 3 bis 5 mm. Man muf3
hier anmerken, dal3 Amplituden von 2 bis 6 mm also ebenfalls mit eingeschlossen

sind.”

Der Fachmann wird — auch seinem ublichen Fachverstandnis entsprechend— den
Begriff Amplitude einheitlich auslegen, d.h. auch bei der Translationsbewegung
analog zur Querbewegung dahingehend interpretieren, dass der Gesamthub der
Translationsbewegung der doppelten Amplitude entspricht, also zwischen 4 mm

und 2 cm liegt.
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5.6. Zwischenraum (1.9, 1.9.1)

1.9 wobei ein Zwischenraum (18) zwischen der Kanule (3) und dem
Gehause (2) vorgesehen ist,
1.9.1 wobei der Zwischenraum grol3 genug ist, dass die Vibration die

Ablésung des Fetts ausldsen kann.

Was im Streitpatent mit Zwischenraum/freien Raum (18) zwischen der Kanle (3)
und dem Gehause (2) gemeint ist, offenbart beispielhaft Fig. 4 und die
dazugehdrige Beschreibung (vgl. DE Streitpatent S.8 Z.33-35: ,Um die
Nutationsbewegung zu erlauben, ist zwischen der Kanuile und dem Griff ein freier
Raum 18 vorgesehen, wie in Figur 4 dargestellt ist, ..."

18 I N
i ~—

/ 7/ 1/ .

1% 3
Fig.4

In Figur 4 ist mit Bezugszeichen 18 ein freier Raum (weites Durchgangsloch) fur
eine Bewegung in Langs- und Querrichtung offenbart.

Auf eine derartige Ausgestaltung ist der Patentanspruch jedoch nicht festgelegt.
Denn der Zwischenraum muss nach dem Wortlaut nicht zwangslaufig dadurch
entstehen, dass sich auch die Kanule — und nicht nur das Antriebselement (M 1.3)
innerhalb des Geh&auses befindet und das Gehause ein weites Durchgangsloch
besitzt. Der Wortlaut des Anspruchs umfasst daher z.B. auch Kanulen, die sich
aul3erhalb des Gehauses befinden und einen Zwischenraum/Abstand/freien
Raum/Spiel zum daneben liegenden — und nicht umschlieBenden — Gehé&use

besitzen.

Die Formulierung des Merkmals 1.9.1. ,dass der Zwischenraum grol3 genug ist,
dass die Vibration die Ablésung des Fetts auslosen kann® stellt nicht nur
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sprachlich, sondern insbesondere auch unter Berticksichtigung des im Streitpatent
beschriebenen intendierten Zwecks der erzeugten Nutationsbewegung einen
unmittelbaren Beziehungszusammenhang zwischen der Ausgestaltung des
Zwischenraums und der durch den Vibrationsanteil (Querbewegung) der
Nutrationsbewegung herbeigefigten Wirkung her. Danach muss der
Zwischenraum so grof3 sein, dass nicht nur irgendeine Translationsbewegung
oder/und Vibrationsbewegung im Zusammenhang mit den weiteren Bauteilen der
Vorrichtung ermdglicht wird, sondern der Zwischenraum muss so grof3 sein, dass

die erzeugte Vibrationsbewegung eine Ablésung des Fetts ermdglicht.

Der Senat sieht in dem Merkmal

1.9.1 wobei der Zwischenraum grof3 genug ist, dass die Vibration die
Ablésung des Fetts auslosen kann.

des Patentanspruchs 1 erteilter Fassung eine zur Nichtigerklarung fiihrende
unzulassige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung von Patentanspruch 1 wie sie
sich in der WO 98/44966 (Anlage Al11) darstellt (Art. 138 Abs. 1 Buchst. ¢ EPU
iVm Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG).

1. Nach Art. 138 Abs. 1 Buchst. ¢ EPU iVm Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG ist das
europaische Patent fur nichtig zu erklaren, wenn sein Gegenstand tber den Inhalt
der frGheren Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung hinausgeht,
was anhand eines Vergleichs des durch die Patentanspriiche bestimmten
Gegenstands des erteilten bzw. geénderten Patents mit dem Inhalt der

ursprunglichen Unterlagen der Anmeldung in ihrer Gesamtheit festzustellen ist.

1.1. Malgeblich fur die Beurteilung einer identischen und den Inhalt der
Anmeldung nicht erweiterten Offenbarung ist danach das Verstandnis des
Fachmanns zum Zeitpunkt der Patentanmeldung. Dieser muss den Gegenstand
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des erteilten Patentanspruchs identisch dem Inhalt der Offenbarung der gesamten
Anmeldeunterlagen als zur angemeldeten Erfindung gehorig entnehmen kdnnen.
Fur die Beurteilung sind hierbei die auch fur die Neuheitsprifung und Prifung der
wirksamen Prioritat geltenden Anforderungen einer unmittelbaren und eindeutigen
Offenbarung anzuwenden (st. Rspr. BGH, Urt. v. 14.10.2003, X ZR 4/00 = GRUR
2004, 133, 135 - Elektronische Funktionseinheit; Urt. v. 30.1.2008, X ZR 107/04 =
GRUR 2008, 597 — BetonstralRenfertiger). Deshalb zahlen nicht dazu auch
weitergehende, den urspriinglich eingereichten Unterlagen nicht unmittelbar und
eindeutig zu entnehmende Erkenntnisse, die der Fachmann auch nicht als
selbstverstandlich mitliest, sondern zu denen er durch Erganzung der Offenbarung
aufgrund seines allgemeinen Fachwissens oder durch Abwandlung der
offenbarten Lehre gelangen kann (BGH Urt. v. 16.12.2008, X ZR 89/07 = GRUR
2009, 382 — Olanzapin; GRUR 2010, 910, 916 — Falschungssicheres Dokument),
auch wenn sie ihm gelaufig (Senat Urt. v. 10.1.2012, 4 Ni 6/11 = GRUR 2013, 165

— Traglaschenkette).

Der Bundesgerichtshof (Urt. v. 11.2.2014, X ZR 107/12 = GRUR 2014, 542 —
Kommunikationskanal) hat hierbei im Zusammenhang mit der Frage der
Zulassigkeit von Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausfiihrungsbeispiele
in seiner jungsten Rechtsprechung herausgestellt, dass das Erfordernis der
identischen Offenbarung hierbei in einer Weise anzuwenden ist, die bericksichtigt,
dass die Ermittlung dessen, was dem Fachmann als Erfindung und was als
Ausfiuhrungsbeispiel der Erfindung offenbart wird, wertenden Charakter hat, und
eine unangemessene Beschréankung des Anmelders bei der Ausschopfung des
Offenbarungsgehalts der Voranmeldung vermeidet. Soweit in der Anmeldung
bereits Anspriiche formuliert sind, haben diese vorlaufigen Charakter. Erst im
Verlauf des sich anschlieRenden Prifungsverfahrens ist herauszuarbeiten, was
unter Bertcksichtigung des Standes der Technik schutzfahig ist und fir welche
Anspriche der Anmelder Schutz begehrt. Erst mit der Erteilung des Patents mit
bestimmten  Ansprichen erfolgt eine  endgiltige  Festlegung des

Schutzgegenstands.



-19 -

1.2. Diesen Grundsatzen entsprechend enthalt Patentanspruch 1 mit dem
Merkmal 1.9.1 eine gegeniber dem Inhalt der Anmeldung unzuldssig erweiterte
Lehre dahingehend, dass der Zwischenraum in einen Wirkzusammenhang mit
dem Vibrationsanteil und einem erstmals einbezogenen Leistungserfolg, der
Ablosung des Fettes, gesetzt wird (siehe Il 5.6.), wahrend in der Anmeldung zu
Fig.4 nur ausgefihrt wird, dass ein Zwischenraum vorhanden ist, um die
Nutationsbewegung zu erlauben (vgl. A1l S.9 Z.1-2: ,Pour permettre le
mouvement de nutation, un espace libre 18 est préevu entre la canule et la
poignée, tel...“; Patentschrift S. 8. Z. 33-35 ,Um die Nutationsbewegung zu
erlauben, ist zwischen der Kanille und dem Griff eine freier Raum 18 vorgesehen,

wie in Fig. 4 dargestellt ist... ).

Hierdurch wird kein unmittelbarer Beziehungszusammenhang zwischen
Zwischenraum und Nutrationsbewegung und insbesondere dem insoweit
enthaltenen Vibrationsanteil hergestellt, der urspriinglich nicht als zur Erfindung
gehorend offenbart war. In der Beschreibung der All wie auch der
Streitpatentschrift ist zwar auch erlautert, dass die Vibration der Kanile die
Ablosung des Fetts bewirkt (vgl. A11 S. 9 Z. 8- 11 ,..la vibration de la canule est
transmise directement a la graisse ce qui la fait dissocier, disloquer ou éclater et la
bat pour ainsi dire en mousse ce qui lat fait entrer facilement das les orifices 14 de
la canule, ...“Streitpatent S.9 Z.2-5: ,Wéhrend der Verwendung der Kanlile wird
deren Vibration direkt auf das Fett Ubertragen, wodurch dieses aufgelost, abgelost

wird oder zerplatzt und sozusagen schaumig geschlagen wird, ...").

Allerdings wird in der Beschreibung der A1l und des Streitpatents kein weiterer
Zusammenhang zwischen dem freien Raum 18 wund einer wirksamen
Fettabsaugung hergestellt, sondern die Beschreibung der A11 geht ausschlie3lich
ausfuhrlich auf die Bedeutung des Translationsanteils und der zu wahlenden
Amplitude des Vibrationsanteils am Ende der Kanile fur eine wirksame und
schonende Fettabsaugung ein, wenn es heil3t ,Andererseits verstarkt der
Translationsanteil den Vibrationsanteil und stellt eine wirksame Fettabsaugung
sicher” (Streitpatent S. 3 Z. 30 - 32). Ferner (Streitpatent S.8 Z.16 - 17) ,Die
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Amplitude des Vibrationsanteils am Ende der Kaniile ist eine Funktion der Lange
der Kaniile“ wird sodann ausfiihrlich der insoweit bestehende Zusammenhang von

Lange der Kanule und Amplitude auch anhand von Beispielen erlautert.

Dies gqilt im Besonderen fur den nach Merkmal 1.9.1 beanspruchten
Wirkzusammenhang zwischen dem Zwischenraum und dem Vibrationsanteil, als
Teil der Nutationsbewegung. So findet sich in der A11 zwar auch der Hinweis
LPour permettre le mouvement de nutation, un espace libre 18 est prévu entre la
canule et la poignée, tel qui'illustré a la figure 4 qui montre en coupe une partie de
I'appareil suivant la figure 3, welcher demjenigen der Patentschrift S.8 Z.33-35
entspricht: ,Um die Nutationsbewegung zu erlauben, ist zwischen der Kaniile

und dem Griff ein freier Raum 18 vorgesehen, wie in Figur 4 dargestellt ist, ..."

Allerdings findet sich die in [Abs. 009] der Patentschrift enthaltene Aussage ,Un
espace libre est prévu entre la canule et le boiter, ledit espace étant suffisament
dimensionné de facon a permettre au composant de vibration de provoquer la
dislocation de la graisse®; Seite 3 Z.20-24 Ubersetzung Streitpatent S.8 ,Ein freier
Zwischenraum ist zwischen der Kanule und dem Gehéause vorgesehen, wobei der
Zwischenraum ausreichend bemessen ist, um den Vibrationsanteil zu erlauben,
eine Ablésung des Fetts hervorzurufen® nicht in den Anmeldeunterlagen nach
All.

Danach steht die GroRe des Zwischenraums in keinerlei Beziehung zu einer
wirksamen Nutrationsbewegung, insbesondere nicht zum Vibrationsanteil und
infolge dessen zu den in Merkmal 1.9.1 beschriebenen Wirkungen. Wie die
Klagerin auch zutreffend ausfuhrt, kann — der urspriinglichen Offenbarung folgend
— der Zwischenraum auch fur den Vibrationsanteil vollig unbertcksichtigt bleiben
und es ist nur eine Translation berucksichtigen, so dass der Kolben zum Vor- und
Ruckschub in der Lage ist, der fur die Nutationsbewegung mal3gebliche
Vibrationsanteil am Ende der Kanile sich aber ohne Riucksicht auf den
Zwischenraum ausschlieBlich oder im Wesentlichen aus den weiteren

Bedingungen, wie Art und Lange der Kantile, ergabe.
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Fir ein insoweit eingeschréanktes und einen Wirkzusammenhang zwischen
Zwischenraum und Nutrationsbewegung, insbesondere den Vibrationsanateil,
einbeziehendes Verstandnis des angesprochenen Fachmanns fehlt in den
Anmeldeunterlagen (AN) jeglicher Hinweis, wie auch aus dem in der genannten
Aufgabe zum Ausdruck kommenden Erfindungsgedanken (BGH Urt. v. 4.2.2010,
Xa ZR 36/08 = GRUR 2010, 602 - Gelenkanordnung) sich ein derartiges

einschrankendes Verstandnis nicht ergibt.

Entgegen der Auffassung der Beklagten ergibt sich der in Merkmal 1.9.1
hergestellte Beziehungszusammenhang deshalb nicht aus dem Hinweis auf die
Ermoéglichung einer Nutationsbewegung als solche auf Seite 8 der
Beschreibung der A11 und der Annahme, der Fachmann werde dem bereits den
allein technisch sinnvollen Informationsgehalt entnehmen, dass der freie Raum
nicht irgendeine, sondern eine erfindungsgemafe, zur Ablosung des Fetts

geeignete Vibration erlaubt.

Somit ist der Anspruch 1 gemald Hauptantrag unzulassig erweitert und hat keinen

Bestand.

Soweit der Beklagte mit Hilfsantrag 1 die hilfsweise Aufrechterhaltung des
Streitpatents mit dem im Patentanspruch 1 eingeflgten folgenden Disclaimer
beantragt hat:
Der Wortlaut ,wobei der Zwischenraum grol3 genug ist, dass die Vibration
die Ablbsung des Fetts auslésen kann* soll im Patentanspruch in eckige
Klammern gesetzt werden und hinzugefligt werden: ,Hierbei handelt es

sich um eine unzulédssige Erweiterung®,

kann dies der Nichtigerklarung des Streitpatents nicht entgegenstehen, da sich
bereits eine derartige beschrankte Verteidigung des Streitpatents als unzulassig

erweist.
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1. Vorliegend erscheint fraglich, ob die vorliegende Erweiterung des Inhalts der
Anmeldung sich als unzuldssig erweist, weil der Gegenstand der Lehre nach
Patentanspruch 1 sich gegeniber dem Inhalt der Anmeldung als Beschrankung
darstellt oder ob sich die Einfigung des urspriinglich nicht offenbarten Merkmals
1.9.1 derart auf den Inhalt der geschutzten Lehre auswirkt, dass diese eine andere
Erfindung als diejenige der ursprunglichen Anmeldung, damit ein aliud zum
Gegenstand hat, und deshalb auch nach der Rechtsprechung des
Bundesgerichtshofs nicht mehr als Beschrankung angesehen werden kann (BGH
Urt. v. 21.6.2011, X ZR 43/09 = GRUR 2011, 1003 — Integrationselement; Urt. v.
6.08.2013, X ZB 2/12 = GRUR 2013, 1135 — Tintenstrahldrucker). Dies gilt auch
unter Bericksichtigung des Umstands, dass der schillernde Begriff des ,aliuds®
(Keukenschrijver/Busse PatG, 7. Aufl., 8 38 Rdn. 19) nicht nur Gegenstande
erfasst, die zum urspriinglich  offenbarten  Gegenstand in  einem
Ausschlie3lichkeitsverhaltnis stehen (,exklusives aliud®), sondern ein aliud bereits
dann vorliegen soll, wenn die Veranderung einen technischen Aspekt betrifft (BGH
GRUR 2011, 1003 - Integrationselement).

Im vorliegenden Fall spricht im Ubrigen viel dafur, dass das Merkmal 1.9.1 die
ursprunglich offenbarte technische Lehre nur konkretisiert und damit einschrankt,
nicht jedoch einen anderen technischen Aspekt anspricht, welche die
ursprungliche Lehre zu einer anderen technischen Lehre macht, da sich die
Ausgestaltung der Fettabsaugvorrichtung nur als spezieller erweist, ohne dass
deren Wirkungsweise und das wesentliche Konstruktionsprinzip verandert werden.
Hierfir spricht auch, dass die Aufnahme von Merkmal 1.9.1 nicht zu einer
Verschiebung des sich aus Art.64 EPU, 889, 10 PatG ergebenden
Schutzumfangs fuhren dirfte, sondern diesen nur im Hinblick auf die konkretisierte
Ausgestaltung des Zwischenraums beschrankt. Dies kann letztlich jedoch dahin
gestellt bleiben, weil sich auch in diesem Fall das Patent als nicht bestandsféahig

erweist.

2. Der Senat sieht vorliegend in Abweichung zur Rechtsprechung bei nationalen
Patenten und der insoweit malR3geblichen Gesetzeslage nach dem PatG keine
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Moglichkeit, die mit der uneigentlichen Erweiterung des Streitpatents verbundene
Annahme einer unentrinnbaren Falle im Hinblick auf Art. 123 Abs. 2 und Abs. 3
EPU zu verneinen und das Streitpatent in der hilfsweise eingeschrankten Fassung

mit einem sog. Rettungsdisclaimer zu erhalten.

a. Insoweit kann letztlich dahinstehen, ob es Uberhaupt eines Disclaimers als
Ausdruck eines auf eingeschrankte Verteidigung gerichteten Willens und Antrags
des Patentinhabers und einer beschrankten Verteidigung des Patentanspruchs
bedarf oder ob - der Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs folgend - ein
Disclaimer zwar zulassig, aber nicht als erforderlich anzusehen ist und auch im
Patentanspruch keinen Ausdruck finden muss, weil das nicht offenbarte
einschrankende Merkmal im Anspruch verbleiben kann, bei der Prifung der
Patentfahigkeit aber jedenfalls insoweit au3er Acht zu lassen ist, als es nicht zur
Stutzung der Patentfahigkeit herangezogen werden darf. Allerdings sieht der
Senat die insoweit vom Bundesgerichtshof vertretene Ansicht nur dann als
folgerichtig an, wenn sie bereits Ausdruck eines einschréankenden Verstandnisses
der Tatbestandsvoraussetzungen des Nichtigkeitsgrundes der unzuléassigen
Erweiterung des Inhalts der Anmeldung ist, so dass diese Vorgehensweise und
Prifung auch von Amts zu erfolgen hat und es keines hierauf gerichteten Willens

zur eingeschréankten Verteidigung oder Antrags des Patentinhabers bedarf.

b. Danach wéaren die Erwagungen des Bundesgerichtshofs bereits im Rahmen
des Hauptantrags zu berlcksichtigen, auf einen Hilfsantrag und entsprechenden
Verteidigungswillen des Patentinhabers k&dme es nicht an. Fir ein derartiges
Verstandnis der Spruchpraxis des Bundesgerichtshofs und deshalb fir eine
teleologisch orientierte Begrenzung bereits des Anwendungsbereichs von § 21
Abs.1 PatG spricht, dass der Bundesgerichtshof hinsichtlich des
Gesetzeswortlauts auf allgemeine Auslegungskriterien zuriickgreift um die Frage
zu beantworten, ob der hier mafigebliche Fall zwingend zum vollstadndigen
Widerruf fuhrt oder ob den berechtigten Belangen der Offentlichkeit nicht dadurch

Geniige getan ist, dass - wie sich aus § 38 Satz 2 PatG ergibt - aus der Anderung



=24 -

Rechte nicht hergeleitet werden kénnen (BGH Urt. v 21.10.2010, Xa ZB 14/09 =
GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung).

3. Fur eine derartige einschrankende Anwendbarkeit des Nichtigkeitsgrunds der
unzulassigen Erweiterung des Inhalts der Anmeldung oder fur eine
Disclaimerldsung sieht der Senat im Rahmen der hier fur das EP-Streitpatent nach
Art. Il §6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG anwendbaren Bestimmung des Art. 138 Abs. 1

Buchst. ¢ EPU keinen Raum.

a. Eine blofRe Streichung des einschrankenden Merkmals wirde, sofern man
den Tatbestand des Art. 138 Abs. 1 Buchst. ¢ EPU iVm Art. Il §6 Abs. 1 Nr. 3
IntPatUG als erfullt ansieht, aufgrund des hierdurch erweiterten Schutzbereichs
gegen den Nichtigkeitsgrund des Art. 138 Abs. 1 Buchst. d EPU iVm Art. Il § 6
Abs. 1 Nr. 4 IntPatUG verstoRen. Eine Losung dieses, auch als unentrinnbare

Falle bezeichneten, Konflikts ist weder im Patentgesetz noch im EPU vorgesehen.

b. Die Grolle Beschwerdekammer des Europaischen Patentamts (EPA,
Entscheidung vom 2. Februar 1994 — G 1/93, ABI. EPA 1994, 541 = GRUR Int
1994, 842 — Beschrankendes Merkmal/Advanced Semiconductor Products) sieht
sich deshalb auch unter Berucksichtigung der fir den Patentinhaber entstehenden
Harte im Hinblick auf den verbindlichen Charakter von Art. 123 Abs. 2 und 3 EPU
an der grundsatzlichen Zulassung von Disclaimern gehindert, sofern nicht
ausnahmsweise bereits eine tatbestandsgemalle Erweiterung ausscheidet, weil
das betreffende Merkmal keinen technischen Beitrag zum Gegenstand der
beanspruchten Erfindung leistet oder weil dieses durch andere (engere) Merkmale
zulassig ersetzt werden kann. Daraus ergibt sich aber auch, dass ein Disclaimer,
der fur die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit oder der ausreichenden
Offenbarung iSv Art. 83 EPU relevant ist oder wird, eine nach Art. 123 Abs. 2 EPU
unzulassige Erweiterung darstellt (Singer/Stauder/Blumer, EPU, 6. Aufl., Art. 123
Rdn. 60; 123 ff).
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c. Der Bundesgerichtshof (GRUR 2011, 40 — Winkelmesseinrichtung) hat
demgegenuber fur das Nichtigkeitsverfahren betreffend ein nationales Patent
darauf abgestellt, dass weder aus 8§ 21 Abs. 1 Nr. 4 noch aus 8§ 22 Abs. 1 PatG
abgeleitet werden kénne, dass ein Patent stets zu widerrufen sei, wenn sein
Gegenstand gegenuber dem Inhalt der ursprunglich eingereichten Unterlagen
durch Aufnahme eines darin nicht offenbarten Merkmals eingeschrankt worden
sei. Aus den genannten Vorschriften ergebe sich zwar, dass das Gesetz dem
Gesichtspunkt des Vertrauensschutzes gegeniiber der Offentlichkeit hohes
Gewicht einraume. Gemald § 21 Abs. 2 PatG sei diesem Interesse aber schon
dann hinreichend Rechnung getragen, wenn ein Verstol3 gegen eines dieser
Verbote durch eine entsprechende Beschrankung des Patents rickgangig
gemacht werde. Dies kénne etwa dadurch geschehen, dass das nicht offenbarte
einschrankende Merkmal im Anspruch verbleibe, bei der Priafung der
Patentfahigkeit aber jedenfalls insoweit au3er Acht zu lassen sei, als es nicht zur
Stutzung der Patentfahigkeit herangezogen werden dirfe. Schon damit sei
sichergestellt, dass das Merkmal fur die Bestimmung des Schutzbereichs
mafigeblich bleibe, der Rechtsbestand des Patents aber nicht auf technische
Anweisungen gestutzt werde, die in der Anmeldung als nicht zur Erfindung
gehorend offenbart seien. Eines Widerruf bzw. einer Nichtigerklarung bedirfe es
in dieser Konstellation folglich nicht (BGH, Beschluss vom 5. Oktober 2000,
X ZR 184/98, GRUR 2001, 140, — Zeittelegramm).

In seiner Entscheidung ,Winkelmesseinrichtung“ hat der Bundesgerichtshof seine
abweichende Ansicht der Auffassung der GrolRen Beschwerdekammer des
Europaischen Patentamts gegenuibergestellt und ist zu dem Schluss gelangt, dass
fur das Einspruchsverfahren betreffend ein nationales Patent die Auffassung der
Grol3en Beschwerdekammer des Europaischen Patentamts trotz der weitgehend
gleichgelagerten Regelungen der 88 21 Abs. 1 Nr. 4, 22 Abs. 1 PatG und der Atrt.
100 Buchst. ¢, Art. 138 Abs. 1 Buchst. d EPU nicht zu tibernehmen sei. Dem von
der Grofen Beschwerdekammer herangezogenen Gesichtspunkt des
verbindlichen Charakters von Art. 123 Abs. 2 und Abs. 3 EPU komme jedenfalls
fur das deutsche Recht keine ausschlaggebende Bedeutung zu, wie auch Art. 123
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Abs. 2 und Abs. 3 EPU den Lésungsweg lber einen Disclaimer nicht kategorisch
ausschléssen. Auch der Bundesgerichtshof hat in seiner Entscheidung
~Winkelmesseinrichtung“ zum EP-Patent keine abweichende Auffassung vertreten,
sondern ist ausdriicklich nur fir den Anwendungsbereich von 88 21 und 22 PatG
der Auffassung der Grol3en Beschwerdekammer nicht beigetreten. Der
Bundesgerichtshof hat u.a. zur Begrindung darauf hingewiesen, dass er sich an
einer abweichenden Losung im Hinblick auf den verbindlichen Charakter von
Art. 123 Abs. 2 und Abs. 3 EPU jedenfalls fur das deutsche Recht nicht gehindert
sieht, welches im PatG keine entsprechende Regelung aufweist. Uber die
vorliegende Konstellation hatte der Bundesgerichtshof bisher nicht zu

entscheiden.

4. Der Senat sieht anders als beim nationalen Patent bei dem
verfahrensgegenstandlichen EP-Patent angesichts der Regelung des Art. 123
Abs. 2 und Abs. 3 EPU keine Moglichkeit zum Erhalt des Streitpatents durch
einschrankende Auslegung der Tatbestandsvoraussetzungen von Art. 138 Abs. 1
Buchst. ¢ EPU iVm Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG oder durch Aufnahme eines
Disclaimers, so dass sich auch der von dem Beklagten verfolgte Hilfsantrag 1 als

unzulassig erweist.

a. Der Umstand, dass eine unentrinnbare Falle zu einer grol3en Harte fur den
Patentinhaber fuhren kann, rechtfertigt nicht ohne weiteres eine die
Tatbestandsvoraussetzungen des Art. 138 Abs. 1 Buchst. ¢ EPU einschrankende
Auslegung bzw. korrigierende Anwendung im Hinblick auf die Regelungen der
Art. 123 Abs.2 und Abs.3 EPU, die ausdriicklich bestimmen, dass
Patentansprtiche nicht in der Weise geandert werden dirfen, dass ihr Gegenstand
Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung
hinausgeht oder dass der Schutzbereich erweitert wird, und die sich nicht darauf
beschranken, dass aus der unzulassigen Anderung nur keine Rechte hergeleitet
werden konnen und den berechtigten Belangen der Offentlichkeit bereits dadurch

Genuge getan ist.
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Insoweit halt der Senat die in Rechtsprechung in Literatur angefiihrten Griinde,
welche sich auch in Fallen vorliegender Art den Erhalt des Patentanspruchs
aussprechen, nicht fur durchgreifend, soweit diese auf eine Interessenkollision und
darauf hinweisen, dass es im Ergebnis nicht gerechtfertigt erscheine, den
Anmelderinteressen die Interessen der Offentlichkeit unterzuordnen. Insoweit hat
auch die Grol3e Beschwerdekammer darauf hingewiesen, dass sich der
vorliegende Fall einer unzulassigen Einschrankung die Lehre offensichtlich im
Hinblick auf die Rechtssicherheit fur Dritte grundlegend unterscheidet von anderen
Fallen. Dritte, die sich auf die Anmeldung in der eingereichten und veroffentlichten
Fassung verlassen haben und sich einem erteilten Patent gegenubersehen, das
keinen breiteren, sondern einen engeren Schutzbereich hat als erwartet, werden
hierdurch in ihrer Tatigkeit nicht behindert (kritisch Blumer in Singer/Stauder, EPU,
6. Aufl. Art 123 Rdn. 126).

b. Als entscheidend gegen den Erhalt des Patent sprechend sieht der Senat
vielmehr die ausdricklichen gesetzlichen Bestimmungen des Art. 123 Abs. 2 und
Abs. 3 EPU, die nach den Ausfilhrungen der GroRen Beschwerdekammer
voneinander unabhangig sind und deren Auslegung nicht im Einklang mit ihrem
verbindlichen Charakter steht, wenn Artikel 123 Abs. 2 EPU je nach Lage des
Einzelfalls als gegeniiber Artikel 123 Abs. 3 EPU nachrangig angewendet wird.
Die Absatze 2 und 3 des Artikels 123 EPU erscheinen vielmehr voneinander

unabhéangig.

Auch ist in keiner der Bestimmungen des EPU vorgesehen oder zugelassen, dass
in die Beschreibung eines bestimmten Patents eine Erklarung aufgenommen wird,
welche Rechte aus dem Vorhandensein eines bestimmten technischen Merkmals
in einem Anspruch des Patents hergeleitet werden kdonnen (EPA GRUR Int 1994,
842), wenn auch insoweit anzumerken ist, dass die Aufnahme von Disclaimern zur
Begriindung der Neuheit gesetzlich nicht vorgesehen, aber nach der
Rechtsprechung der GrofRen Beschwerdekammer als zulassig angesehen wird
(EPA G 1/03, G 2/03).
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4.3. Der Senat sieht im Ergebnis die in der Literatur geaul3erte Kritik (Schulte
PatG, 9. Aufl.,, 8§ 21 Rdn. 67, m.w.H.), diese zur unentrinnbaren Falle fihrende
Interpretation lasse einen ausgewogenen Ausgleich der berechtigten Interessen
von Offentlichkeit und Patentinhaber vermissen, deshalb zwar als nachvollziehbar,
aber nicht ausreichend an, sich tiber die in Art. 123 Abs. 2 und Abs. 3 EPU zum
Ausdruck gekommenen gesetzgeberischen Willen gleichrangiger Verbote im
Wege richterlicher Rechtsfortbildung hinwegzusetzen und zudem entgegen der
Rechtsauffassung der GroRen Beschwerdekammer als zu beachtende gewichtige
rechtliche Stellungnahme (BGH Urteil vom 15.04.2010, Xa ZB 10/09 = GRUR
2010, 950 - Walzenformgebungsmaschine) allein auf ein ausgewogeneres
Ergebnis abzustellen, zumal bei der EPU-Revision 2000 entgegen urspriinglichen
Absichten der Problemkreis ausgeklammert worden ist (Schulte, PatG, 9.
Aufl.,§ 21 Rdn. 67, m.w.H.) und deshalb der LickenschlieBung durch richterliche
Rechtsfortbildung insoweit Grenzen gesetzt sind als der Gesetzgeber diese
stillschweigend billigt (BVerfGE 128, 193).

V.

Auch die weiteren Hilfsantrage 2 bis 5 des Beklagten fuhren nicht zum Erfolg, da
samtliche danach verteidigten Patentanspriiche ihrem Inhalt nach das unzulassig

erweiterte Merkmal 1.9.1 enthalten.

Damit somit das Patent aufgrund Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1
Buchst. ¢ EPU zu widerrufen war, bedarf es keiner Erérterung der weiteren, von
den Klagerinnen geltend gemachten Nichtigkeitsgriinde fehlender Patentfahigkeit
und Ausflhrbarkeit nach Art. 11 § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 2 IntPatUG.

V.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i.V.m. § 92 Abs. 1 Satz 1
ZPO, die Entscheidung tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG
i.V.m. 8 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwaltin oder Patentanwaltin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und
innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstralle 45a, 76133
Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in
vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von finf
Monaten nach der Verkindung. Die Berufungsfrist kann nicht verlangert werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung
eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte

Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Engels Dr. Miller Veit Kopacek Zimmerer

Wegen Urlaubs- Wegen Urlaubs-

abwesenheit abwesenheit
an der an der
Unterschrift Unterschrift

gehindert gehindert



