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betreffend das europaische Patent 1 904 000
(DE 50 2006 008 138)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 9. Mai 2017 durch den Vorsitzenden Richter Engels
sowie die Richterin Kopacek, den Richter Dipl.- Phys. Dr. rer. nat. Muller, den

Richter Dipl.- Ing. Veit und die Richterin Dipl.- Phys. Univ. Zimmerer

fur Recht erkannt:

l. Das europaische Patent 1904 000 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig erklart.

Il. Die Kosten des Verfahrens tragt die Beklagte.

Il. Das Urtell ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120% des zu

vollstreckenden Betrags vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung fur die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents EP 1 904 000, deutsches Akten-
zeichen DE 50 2006 008 138 (Streitpatent), das am 9. Mai 2006 unter Bean-
spruchung der Prioritat DE 102005031867 vom 5. Juli 2005 angemeldet worden
ist und nach Beschrankungsverfahren am 13. Februar 2013 als B3-Schrift
veroffentlicht worden ist. Das Streitpatent mit der Bezeichnung ,Bandage,
insbesondere als Tragelement einer Orthese“ umfasst 5 Patentanspriche, die

samtlich mit der vorliegenden Klage angegriffen sind.



Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Deutsch:

1. Bandage aus mehreren Teilen, die zugfest miteinander ver-
bindbar sind, mit wenigstens einem Mittelsttick (12) und zwei zum
SchlieBen der Bandage miteinander verbindbare Endstticken
(13,14) und zur Herstellung einer zugfesten Verbindung zwischen
Teilen der Bandage ein Teil ein flaches Ende (16) mit beidseitig
angebrachten Klettverschlusselementen aufweist und dadurch ge-
kennzeichnet ist, dass der zu verbindende andere Teil mit einem
das flache Ende (15) beidseitig Uibergreifenden maulartigen Ende
(17) mit Klettverschlussgegenelementen auf den an dem flachen
Ende (16) anliegenden Innenseiten versehen ist und dass sich die
zugfeste Verbindung Uber die gesamte Breite der Bandage er-

streckt.

Wegen des Wortlauts der abhangigen Anspriche 2 bis 5 wird auf die B3-Schrift

verwiesen.

Die Klagerin macht mit ihrer Nichtigkeitsklage den Nichtigkeitsgrund der fehlenden
Patentfahigkeit, namlich der fehlenden Neuheit und der mangelnden erfinde-
rischen Tatigkeit, sdmtlicher angegriffenen Patentanspriiche geltend (Art. 1l 8 6
Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a, Art. 52, Art. 54, Art. 56 EPU).
Zudem erachtet sie den Gegenstand des Streitpatents als nicht ausfuhrbar (Art. Il
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. b EPU). Es sei nicht klar, wie

das Merkmal M1.6 ,Uber die gesamte Breite der Bandage“ zu verstehen sei.

Soweit die Klagerin die fehlende Patentfahigkeit samtlicher angegriffener Patent-
anspriche geltend macht, beruft sich auch darauf, dass die Prioritdt vom
5. Juli 2005 nicht wirksam in Anspruch genommen sei, so dass das Streitpatent fur
die angegriffenen Anspriiche nur den Zeitrang der Anmeldung vom 9. Mai 2006 in
Anspruch nehmen koénne. Die Klagerin hat hierzu ausgefthrt, dass der Gegen-
stand des Anspruchs 1 allgemein auf eine Bandage gerichtet und nicht speziell auf



sog. ,Orthesen®, d.h. allgemein korperstitzende medizinische Hilfsmittel, be-
schrankt sei und damit auch andere, einen Kérper oder Korperteil umschlieRende
Gurte oder Bander umfasse, wahrend die D13 ausschliel3lich eine speziell aus
Stutzelementen ausgerichtete Rumpforthese, also eine zur Stitzung der Wirbel-
saule ausgebildete Orthesenkonstruktion, als zur Erfindung gehdrend offenbare.
Zudem sei das erst im Rahmen des Beschrankungsverfahrens eingefuhrte
Merkmal M6 urspringlich nicht offenbart gewesen. Dies gelte auch fur das Fehlen
der sog. Zwischenstlcke (15, 157). Die Prioritatsanmeldung DE 10 2005 031 867.3
vom 5. Juli 2005 z&hle deshalb zum Stand der Technik.

Die Klagerin verweist zum schriftichen Stand der Technik im Einzelnen auf

folgende Dokumente:

D1 US 5823984 (Okt. 1998)

D2 US4 556 055 (Dez. 1985)

D3 FR 2849 369 Al (Juli 2004)

D3a DE 603 15 075 T2; deutsche Ubersetzung der européischen Patent-
schrift 1 587 466 B1, die die Prioritat der franzdsischen Anmeldung
D3 in Anspruch nimmt

D4 US5016 629 (Mai 1991)

D5 US 2003/0135913 A1 (Juli 2003)

D6 US 2002/0078536 Al (Juni 2002)

D7 US5 769 290 (Juni 1998)

D8 US 6212 798 B1 (April 2001)

D9 EP 0761 184 A2 (Marz 1997)

D10 US 4862563 (Sept. 1989)

D11 US 3461511 (Aug. 1969)

D12 US 5289 619 (Marz 1994).

D19 WO 02/11657 A2

Als Prioritdtsdokument legt die Klagerin vor:
D13 Hinterlegung unter Az. DE 10 2005 031 867.3 vom 5. Juli 2005.



Weiterhin macht die Klagerin geltend, dass die Beklagte vor dem registrierten
Zeitrang eine Schulterorthese (Armabduktionsorthese) mit umlaufendem Bauch-
gurt unter der Bezeichnung ,Acro-Assist* hergestellt und vertrieben habe, weshalb
eine offenkundige Vorbenutzung gegeben sei. Hierzu legt sie die Anlagen D14 bis
D18 vor.

Samtliche Merkmale des streitpatentgemalRen Gegenstands seien in dem Priori-
tatsdokument D13 neuheitsschéadlich offenbart. Fehlende Neuheit bestehe auch
gegenuber D7 und D8, die die Merkmale der Anspriche 1 und 2 vollstandig
offenbarten. Zudem beruhe der Gegenstand des Streitpatents ausgehend von der
Lehre der D3/D3a nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Die Wahl einer
erfindungsgemaRen Klettverbindung stelle lediglich eine beliebige Auswahl aus
einem dem Fachmann bekannten Standard-Repertoire dar. Die Weiterbildung der
Lehre der D3/D3a, einfache Klettverschlisse durch die aus vielen technischen
Gebieten vorbekannten doppelten Klettverschlisse zu ersetzen, kénne nicht als
erfinderisch gesehen werden. Im Ubrigen gebe es in der D3/D3a ausreichende
Hinweise auf die Verwendung einer Fischmaulklettverbindung. Auch im Hinblick
auf die D2, eine Kompresse mit einem Einfachklettverschluss, habe eine rou-
tinemafige Optimierung durch das Standard-Repertoire eines Fischmaulkletts fur
den Fachmann nahegelegen. Die Kompresse in der D2 kdnne auch in eine
Stutzvorrichtung umfunktioniert werden, indem in die Taschen Stltzspangen ein-
gefihrt wirden. Damit seien samtliche Voraussetzungen einer Bandage mit
Stutzwirkung erfullt. Zur Fischmaulklettldsung an den Enden einer Bandage sei

ferner auch D19 heranzuziehen.

Die Klagerin beantragt sinngemals,
das europdische Patent 1 904 000 in vollem Umfang mit Wirkung fur

die Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erkléren.

Die Beklagte beantragt sinngemals,
die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit das
Streitpatent in den Fassungen der Hilfsantrdge | und Il, Gberreicht in
der mindlichen Verhandlung am 9. Mai 2017, verteidigt wird.



Die Beklagte tritt den Ausfuhrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und
erachtet das Streitpatent fur patentfahig. Die Nichtigkeitsklage sei nicht begriindet.
Die von der Klagerin vorgebrachten Nichtigkeitsgriinde der fehlenden Ausfuhr-

barkeit und der fehlenden Patentfahigkeit griffen nicht durch.

Die angegriffene Lehre des Streitpatents sei ausfiihrbar, da die Formulierung
,gesamte Breite“ statt ,maximale Breite“ klarstelle, dass die Verbindung sich nicht
Uber die Halfte der Breite, sondern Uber die gesamte Breite an der betreffenden

Stelle erstrecke.

DarUber hinaus sei der Gegenstand des Anspruchs 1 gegeniber allen in der
Nichtigkeitsklage genannten Dokumenten neu. Auch eine offenkundige Vorbe-
nutzung liege nicht vor, da es sich bei der Anlage D15 um eine sog.
,<Armabduktionsorthese® handele, die keine Bandage i. S. v. Anspruch 1 darstelle.
Auch das Prioritditsdokument D13 sei kein relevanter Stand der Technik, da die
Prioritat wirksam in Anspruch genommen werden kénne. Es sei unzutreffend, dass
die Bandage im Prioritdtsdokument ausschliel3lich als elementarer Bestandtell
einer Rumpforthese offenbart werde und eine zugfeste Verbindung Uber die
gesamte Breite der Bandage nur in Bezug auf die Fig. 7 und 8 und damit nur far

Ausfuhrungsformen mit Zwischenstiicken offenbart sei.

Soweit die Klagerin hinsichtlich der erfinderischen Tatigkeit ausfuhre, die objektive
technische Aufgabe gegeniber D3/D3a bestehe darin, die Festigkeit und Halt-
barkeit der zugfesten Verbindung zu erhdhen, sei dies bereits Teil der Losung. Der
Erfindung liege vielmehr die Aufgabe zugrunde, den Tragekomfort zu erhéhen und
gleichzeitig die Stitz- und Entlastungswirkung der Bandage zu erhohen. D3/D3a
fuhrten weder fur sich gesehen noch in Kombination mit D9, D10 bis D12 oder mit
D8 oder D6 zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents. Die D3/D3a
thematisierten ausgehend vom Stand der Technik in Abs. 3 die Nachteile, die sich
aus der Dicke des Uberlappungsbereiches fiir den Patienten im Hinblick auf den
Komfort ergaben, nicht die Lange des Uberlappungsbereichs und betone in Abs. 6
nochmals, dass moglichst keine Uberdeckung erfolgen solle. D3/D3a fiihrten



bereits deshalb von der erfindungsgemal3en Lehre weg, weil dort gerade gelehrt
werde, dass eine Dicke der Bandage zu vermeiden sei, so dass der Fachmann
auch nicht aus dem Aspekt des Standard-Repertoires auf ein Fischmaulklett
zurlUckgreife, weil er die hierdurch bedingte Dicke gerade vermeiden wolle. Aus
denselben Grinden fuhre auch die D2 nicht zum Anspruch 1 des Streitpatents.
Die Anwendung eines Fischmaulklettverschlusses als Standard-Repertoire
scheitere im Hinblick auf den Aspekt eines flachigen Aufliegens, selbst wenn der
Fachmann die Kompresse nicht wie im Hauptanwendungsfall als Kalte- und
Wwarmekompresse einsetze, sondern mit Korsettstdben. Auch hier fehle ein
Hinweis auf eine zu verstarkende Zugfestigkeit oder der Vorteil, die Hauptflache

zu verringern.

Der Senat hat den Parteien einen frihen qualifizierten Hinweis vom 17. Méarz 2016
nach § 83 Abs. 1 PatG zugeleitet, auf dessen Inhalt Bezug genommen wird.

Im Ubrigen wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsatzen samt
Anlagen sowie auf das Protokoll der mundlichen Verhandlung vom 9.Mai 2017

Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Die Klage ist zulassig und begrtindet, da sich der Gegenstand des Streitpatents im
Umfang der nach Hauptantrag und den Hilfsantrdgen | und Il verteidigten Fas-
sungen als nicht patentfahig erweist, so dass das Streitpatent in vollem Umfang
fur nichtig zu erklaren ist, Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1
lit. a, Art. 52, Art. 54, Art. 56 EPU.



1. Gegenstand des Streitpatents

Nach den Angaben in der Streitpatentschrift betrifft das Patent eine Bandage,
bestehend aus mehreren Teilen, die zugfest miteinander verbindbar sind (Absatz
[0001)).

Wie in der Streitpatentschrift weiter ausgefuhrt ist, dienen Bandagen der hier
erwdhnten Art zur UmschlieRung eines Korperbereichs, insbesondere eines
Rumpfes eines Patienten. Derartige Bandagen kdnnen mit einer Stitzeinrichtung
versehen sein, um so beispielsweise eine Rumpforthese zur Stitzung und
Entlastung der Lendenwirbelsdule einzusetzen. Es ist bekannt, dass dabei ganz
unterschiedliche Funktionen der Orthese erforderlich werden kénnen. So kann es
geboten sein, den Lordosenbereich der Wirbelsédule vollstandig zu entlasten,
indem er durch die Stutzwirkung Uberbriickt wird. Hierbei wird eine weitgehende

Immobilisierung der Wirbelsaule bewirkt (Absatz [0002]).

Ferner ist es bekannt, den Lumbalbereich bzw. lumbosakralen Bereich der Wirbel-
saule wahrend einer eingeschrankten Beweglichkeit zu stitzen. In einer weiter-
gehenden Rehabilitationsphase kann es ggf. nur noch erforderlich sein, eine
gewisse Stutzwirkung mittels einer Bandage oder einer geringfligig verstarkten
Bandage auszuiiben (Absatz [0003]).

Die Streitpatentschrift verweist zum Stand der Technik auf die DE 202 04 747 Ul
und die danach bekannte Rumpforthese, die auf eine vielseitige Einsatzbarkeit fur
die verschiedenen Anwendungsfalle und auf die Anpassung an unterschiedliche
Patienten ausgerichtet ist. Neben einem Aufbau der Bandage aus zwel
Uberlappenden Teilbandagen, die eine Anpassung der Bandagenhdhe an den
jeweiligen Patienten ermdglichen soll, sind fir die Bandage unterschiedliche
Stutzeinrichtungen vorgesehen. Auf3er in vorgesehene Taschen einschiebbaren
Stutzstdben konnen an der Bandagenanordnung unterschiedliche Stitzeinrich-
tungen in Form eines Riickenstiitzranmens zur Uberbriickung des Lordosen-



bereichs (Entlordosierung) oder eine Rickengliederpelotte zur Stabilisierung des
bewegbaren Lordosenbereichs befestigt werden. Ggf. kann diese Wirbelsaulen-
orthese durch eine schalenférmige Bauchpelotte erganzt werden. Die unter-
schiedlichen Stltzeinrichtungen kénnen dabei mittels Klettbandverschliissen an
der Bandage befestigt und somit in einfacher Weise ausgewechselt werden
(Absatz [0004]).

Die bekannten Bandagen werden in unterschiedlichen Langen hergestellt, um eine
Anpassung an unterschiedliche UmfangsmalRe des umschlungenen Koérperbe-
reichs vornehmem zu kénnen. Dabei reicht eine grobe Abstufung der Langen aus,
weil die Bandage an ihren Enden mehr oder weniger stark Gberlappen kann. Eine
einzige, universell verwendbare Lange wiirde jedoch zu sehr hohen Uber-
lappungsmalien fur einen geringen Umfang des jeweiligen Kdrperbereichs fuhren,
wodurch der Sitz der Bandage verschlechtert und unbequem wird. Die Herstellung
von Bandagen unterschiedlicher Lange und deren Lagerhaltung erfordert somit

einen gewissen Aufwand (Absatz [0005]).

Ferner verweist das Streitpatent auf die US 5823 984 (D1), die eine Bandage
offenbart, die aus mehreren gleichen Bandageabschnitten besteht, die Uber
Klettverschlisse miteinander verbindbar sind. Hierzu ist die Oberflache der
Bandagenabschnitte mit einem Schlaufengewebe einer Klettverbindung versehen.
An einem Ende der Bandagenabschnitte befinden sich jeweils tGber den Ban-
dagenabschnitten ragende Befestigungsstreifen, die auf ihrer Unterseite mit
hakenformigem Gewebe fur die Klettverbindung ausgestattet sind. Durch die
Aneinanderreihung mehrerer Bandagenabschnitte und durch eine Variation der
Uberlappung dieser Bandagenabschnitte kénnen den Korper umschlieRende
Bandagen gebildet werden, die zum Andriicken eines Kuhlelements oder eines
Warmeelements verwendet werden. Das Kuhl- oder Warmeelement kann dabei in
eine Tasche eingebracht werden, die eine Wandung mit hakenférmigen Klett-
verschlusselementen aufweist und so mit der Oberflache eines Beliebigen der
Bandagenabschnitte verbunden werden kann. Die Ausbildung einer Orthese ist
mit der bekannten Bandage nicht vorgesehen (Absatz [0006]).
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Die erfindungsgemale Bandage erfillt diese Anforderungen und lasst sich nach
den Angaben in der Streitpatentschrift fir unterschiedliche bengtigte L&ngen
weniger aufwandig herstellen und auf Lager halten (Absatz [0009]) sowie vor-
teilhaft als Trager fir eine Stitzeinrichtung mit einer zugfesten Verbindung durch
Klettverschlisse in mehreren Langen ausbilden (Absatze [0009-0011]). Eine erste,
geringste Lange entsteht dadurch, dass die Endsticke unmittelbar an das
Mittelstlick angesetzt werden. GroRRere Langen entstehen dadurch, dass zwischen
dem Mittelstiick und den beiden Endstiicken jeweils gleich lange Zwischenstiicke
eingesetzt werden, die kirzer oder langer ausgebildet sein kdnnen (Absatz
[0012)).

In der Streitpatentschrift sind anhand der perspektivischen Darstellung einer flach-

liegenden mehrteiligen (nicht zusammengefiigten) Bandage nach Figur 1, einer in

L 5
@ n A % 4 - — Fg 2

Figurﬂ2 dargestellten zusammengefiigten Bandage und der nach Figur 3 hierauf
aufgebrachten Stitzeinrichtung mit Spanngurt, Ausfiihrungsbeispiele der Erfin-
dung dargestellt, wobei selbstverstandlich die Bandage 1 bei geringen Kérper-
umfangen auch ohne ein Zwischenstick 15, 15’ zusammengestellt werden kann,
indem die Endstlicke 13, 14 unmittelbar an dem Mittelstiick 12 befestigt werden
(Absatz [0021])

2. Nach den Angaben der Streitpatentschrift liegt der vorliegenden Erfindung die
Aufgabe zugrunde, eine Bandage der eingangs erwahnten Art so auszubilden,
dass sie fur unterschiedliche benétigte Langen weniger aufwandig hergestellt und
auf Lager gehalten werden kann und fur die Ausbildung einer Orthese, ins-

besondere Rumpforthese, ausgebildet werden kann (Absatz [0007]).
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3. Zur Losung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent in Patentanspruch 1 vor

(Merkmalsgliederung hinzugefiigt) eine

M1 Bandage

M2 aus mehreren Teilen, die zugfest miteinander verbindbar
sind,

M3 mit wenigstens einem Mittelstlick (12) und

M4 zwei zum SchlieRen der Bandage miteinander verbindbare

Endstticken (13, 14) und

M5a zur Herstellung einer zugfesten Verbindung zwischen Teilen
der Bandage ein Teil ein flaches Ende (16) mit beidseitig
angebrachten  Klettverschlusselementen  aufweist und
dadurch gekennzeichnet ist,

M5b dass der zu verbindende andere Teil mit einem das flache
Ende (16) beidseitig Ubergreifenden maulartigen Ende (17)
mit Klettverschlussgegenelementen auf den an dem flachen
Ende (16) anliegenden Innenseiten versehen ist und

M6 dass sich die zugfeste Verbindung Uber die gesamte Breite

der Bandage erstreckt.

4. Soweit die Beklagte das Streitpatent hilfsweise verteidigt, sind Patentan-

spruch 1 folgende Merkmale hinzugeftigt:

Patentanspruch 1 gemanR Hilfsantrag |
Mla Bandage geeignet fur oder als eine Rumpforthese

Patentanspruch 1 gemalf? Hilfsantrag Il

M1lb Bandage geeignet fiur oder als eine Rumpforthese zur

Stitzung und Entlastung der Lendenwirbelsaule
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5. Als zur L6sung der Aufgabe angesprochen Fachmann sieht der Senat
berufen einen mit der Herstellung und Entwicklung von stutzenden, stabili-
sierenden und schiitzenden Vorrichtungen fir Gliedmafl3en und Gelenke - bspw.
Bandagen, Stitzkissen und Orthesen - befassten, berufserfahrenen Orthopadie-
techniker bzw. -meister, der beztglich medizinischer Fragestellungen mit einem
Orthopéaden zusammenarbeitet (siehe auch Senat Urt. v. 27. 8. 2013, 4 Ni 49/11,
21 W (pat) 77/05)

1. Lehre des Streitpatents und Auslegung der Anspriiche

Maf3gebliche Grundlage dafir, was durch das européische Streitpatent unter
Schutz gestellt ist, ist gem. Art. 69 1 1 EPU der Inhalt der Patentanspriiche in der
jeweiligen Verfahrenssprache. Die Frage, ob eine bestimmte Anweisung zum
Gegenstand eines Anspruchs des Patents gehort, entscheidet sich deshalb
danach, ob sie in dem betreffenden Patentanspruch Ausdruck gefunden hat
(st. Rspr. vgl z. B BGH GRUR 2007, 959 - Pumpeinrichtung unter Hinweis auf
BGH GRUR 2004, 1023, 1024 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Der

Gegenstand des Patentanspruchs ist durch Auslegung zu ermitteln.

Die Auslegung des Anspruchs hat sich hierbei am technischen Sinngehalt der
Merkmale des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit (st. Rspr.,
BGH GRUR 2011, 129 - Fentanyl-TTS; GRUR 2002, 515 Schneidmesser I,
m. w. N.) unter Heranziehung der Patentbeschreibung und auch der in der
Patentschrift angegebene Aufgabe (BGH GRUR 2005, 141 - Anbieten interaktiver
Hilfe;, BGH GRUR 2010, 602 - Gelenkanordnung) zu orientieren, wobei der
Sinngehalt eines einzelnen Merkmals im Kontext der Patentschrift und der
Funktion zu sehen ist, die es fir sich und im Zusammenwirken mit den Ubrigen
Merkmalen des Patentanspruchs bei der Herbeifihrung des erfindungsgemafi3en
Erfolgs hat. Es ist deshalb mal3geblich, was der angesprochene Fachmann - auch
unter Einziehung seines Vorverstandnisses (BGH GRUR 2008, 878 - Momentan-
pol Il) - danach bei unbefangener Betrachtung den Patentanspriichen als Erfin-
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dungsgegenstand entnimmt. Insofern sieht der Senat sich zu folgenden Be-

merkungen veranlasst:

1.1. Die Streitpatentschrift hebt hervor, dass die genannte Aufgabe mit einer
Bandage der eingangs erwahnten Art dadurch geldst wird, dass wenigstens ein
Mittelstiick und zwei zum Schliel3en der Bandage miteinander verbindbare End-
stiicke vorgesehen sind und dass zur Herstellung einer zugfesten Verbindung
zwischen Teilen der Bandage ein Teil ein flaches Ende mit beidseitig ange-
brachten Klettverschlusselementen und der zu verbindende andere Teil mit einem
das flache Ende beidseitig Gibergreifenden maulartigen Ende mit Klettverschluss-
gegenelementen auf den an dem flachen Ende anliegenden Innenseiten versehen
ist und dass sich die zugfeste Verbindung Uber die gesamte Breite der Bandage
erstreckt (Absatz [0008]).

1.2. Verstandnis von Patentanspruch 1 und seiner einzelnen Merkmale

1.2.1. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist allgemein auf eine
Bandage gerichtet und nicht auf die Stutzung bzw. den Schutz einer bestimmten
Korperregion eingeschréankt. Eine Bandage zeichnet sich nach Abs. [0002]
dadurch aus, dass sie einen Korperbereich umschlieBen kann. Bandagen
.konnen“ (siehe Abs. [0002]), missen jedoch keine Stutzwirkung entfalten. Auch
nach allgemeinem Verstandnis haben Bandagen Schutz- oder Stitzwirkung Un-
bestritten wird bei vielen Bandagen das Korperteil mit einer Spannung um-
schlossen (siehe Streitpatent Abs. [0009]), jedoch kennt der Fachmann auch
andere Bandagen. Bandagen bestehen regelmallig aus einem elastischen Ge-
strick, das sich der Korperform anpasst und Bewegung zulasst Diese umschliel3t
ein Korperteil fest. Auch nach dem Verstandnis des Streitpatents ist als ,Bandage®
eine solche mit oder ohne Stltzfunktion zu verstehen, d. h. auch eine Orthese mit
elastischen Bandern (siehe Streitpatent Abs. [0002], [0007]: ,fur die Ausbildung
einer Orthese®). Nahere Einschrankungen auf Orthesen oder gar Rumpforthesen
werden dabei beim Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 nicht bean-

sprucht.
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Die beanspruchte Bandage muss nach den Formulierungen im Anspruch 1 gemaf
Hilfsantragen | und Il ,geeignet fur oder als eine Rumpforthese® bzw. ,geeignet fur
oder als eine Rumpforthese zur Stitzung und Entlastung der Lendenwirbelsaule®
sein, d. h. so ausgebildet sein, dass sie allgemein fur oder als eine Rumpforthese

und zur Stltzung und Entlastung der Lendenwirbelsdule geeignet ist.

1.2.2. Es wird eine zugfeste Verbindung mit Hilfe von allgemein bekannten
Klettverschlusselementen hergestellt. Die Verbindung soll sich dabei Uber die
gesamte Breite der Bandage erstrecken. Fir das Verstandnis des zwischen den
Parteien umstrittenen Merkmals M6 betreffend der Bedeutung ,gesamte Breite"
erschlie3t sich dem Fachmann aus der Gesamtoffenbarung ohne weiteres, dass
mit ,gesamte Breite“ die Stelle der Bandage gemeint ist, Gber die sich die zugfeste
Verbindung, also der Klettverschluss erstreckt, und nicht die maximale Breite,
welche die Bandage an ihrer maximalen Ausdehnung erreicht. Die ,gesamte
Breite“ bei Verbindungssticken bedeutet die Breite des schmaleren Verbin-
dungssticks; die Verbindungsstiicke mussen an der Verbindungsstelle nicht
deckungsgleich sein, d. h. die gleiche Breite aufweisen, die Breite des schmaleren
Verbindungssticks muss nur voll ausgeschopft sein. Die Verbindungsstiicke
missen sich im gesamten mit Klett versehenen Uberlappungsbereich auch nicht

deckungsgleich Uberlappen .

1.2.3. Zwischenstiicke zur Verlangerung der Bandage sind im Anspruch 1 nicht

beansprucht.

1.2.4. Die Fischmaul-Klettverbindung (M5b) betrifft zumindest die Verbindung
zwischen dem Mittelteil (12) und den Endsticken (13, 14). Ein Verschluss mit
Fischmaulklett ist somit auch fir die Endstiicke als méglich vom Anspruch mit

umfasst, der Anspruch aber nicht darauf beschrankt.
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1. Die Klage ist begrindet, da der Nichtigkeitsangriff erfolgreich auf den
Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfahigkeit gestitzt wird (Art. 1l 8 6 Abs. 1 Nr. 1
IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a EPU), wahrend der Senat den von der
Klagerin zudem auf fehlende Ausfuhrbarkeit der erfindungsgeméaRien Lehre (Art. Il
§ 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. b EPU) gestutzten Angriff als

unbegriindet sieht.

2. Fehlende Ausfuhrbarkeit

Eine fur die Ausfihrbarkeit hinreichende Offenbarung ist gegeben, wenn der
Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in
der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der
Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen am Anmelde- oder
Prioritatstag praktisch so zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht
wird (st. Rspr. BGH GRUR 2011, 707 Dentalgeratesatz). Sie darf nicht mit der
Erreichbarkeit derjenigen Vorteile gleichgesetzt werden, die der Erfindung in der
Beschreibung zugeschrieben werden (BGH Urteil vom 3. Februar 2015 - X ZR
76/13 - Stabilisierung der Wasserqualitat).

Wie der Senat bereits im qualifizierten Hinweis ausgefihrt hat und wogegen die
Klagerin sich im weiteren Verfahren auch nicht mehr gewandt hat, teilt der Senat
insoweit die Auffassung der Klagerin einer fehlenden Ausflhrbarkeit bereits im
Ansatz nicht, da die von ihr zur Begrindung herangezogene unklare Bedeutung
des Merkmals ,Uber die gesamte Breite der Bandage® zunachst durch Auslegung
zu klaren ist und die gebotene Auslegung auch eine Identifizierbarkeit der
angegriffene Lehre ermdglicht, ndmlich, so wie es bereits zur Auslegung aus-
gefuhrt wurde. Nach st. Rspr hat ndmlich die Auslegung des erteilten Patent-
anspruchs und die Identifizierung der darin enthaltenen Lehre wegen der
Rechtsnormqualitat des Patentanspruchs Vorrang vor jeder weiteren Sachprifung
der Nichtigkeits- oder Widerrufsgrinde und damit auch vor der Frage einer
ausfuhrbaren Lehre. Es ist deshalb unzulassig die Rechtsfrage, was sich aus
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einem Patentanspruch als geschutzter Gegenstand ergibt, nicht zu beantworten
und hieraus eine fehlende Ausfiihrbarkeit abzuleiten (BGH GRUR 2015 868 —
Polymerschaum Il; GRUR 2015, 895 - Rotorelemente, zur unzuldssigen Erwei-
terung). So hat der BGH in GRUR 2009, 749 — Sicherheitssystem ausgefihrt. ,Die
Identifizierbarkeit kann im Patentnichtigkeitsverfahren dann von Bedeutung sein,
wenn ihr Fehlen der ausfiihrbaren Offenbarung der Erfindung entgegensteht. Dies
ist aber nicht bereits dann der Fall, wenn fir den Aussagegehalt der geschitzten
Lehre verschiedene Interpretationsmdglichkeiten bleiben. In einem solchen Fall
muss zunachst geklart werden, welche Auslegung die zutreffende ist (vgl. BGHZ
156, 179, 186 - blasenfreie Gummibahn 1). In dieser Auslegung ist der Pa-
tentanspruch sodann der Beurteilung auf Patentfahigkeit zugrunde zu legen. Ob
das Patent in dieser Auslegung die Erfindung ausfiihrbar offenbart, bedarf sodann
der Prufung im Einzelfall. Soweit die Unklarheit lediglich einen Verstol3 gegen
Art. 84 Satz 2 EPU begriindet, ohne dadurch zugleich der Ausfuhrbarkeit ent-
gegenzustehen, flllt dies fur sich keinen der gesetzlich vorgesehenen Nichtig-

keitsgrinde aus.”

3. Fehlende Patentfahigkeit von Anspruch 1

Der Gegenstand des jeweiligen Patentanspruchs 1 gemald Hauptantrag erweist
sich als nicht patentfahig, da die beanspruchte Lehre zwar neu ist (Art. Il 86
Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a, Art. 52, 54 EPU), sie war dem
Fachmann jedoch ausgehend von der Lehre der D2 im Prioritatszeitpunkt
nahegelegt und beruht deshalb nicht auf erfinderischer Tatigkeit (Art. Il 8 6 Abs. 1
Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a EPU, Art. 56 EPU).

3.1. Neuheit

Der Senat bewertet die angegriffene Lehre nach Ansprichen 1 bis 5 bereits nach
Hauptantrag als neu gegentber dem maldgeblichen, im Verfahren befindlichen
Stand der Technik, wozu entgegen der Rechtsansicht der Klagerin die Prio-
ritatsschrift D13 nicht zahlt, da das Streitpatent diese Prioritdt wirksam in Anspruch

nimmt.
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3.1.1.Prioritatschrift D13

Bei der Anmeldung eines européischen Patents kann das Prioritatsrecht nach Art.
87 Abs. 1 EPU in Anspruch genommen werden, wenn beide dieselbe Erfindung
betreffen. Diese Voraussetzung ist erfullt, wenn die mit der Nachanmeldung
beanspruchte Merkmalskombination in der Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als
zu der angemeldeten Erfindung gehoérend offenbart ist. Entscheidend ist danach,
ob die urspringliche Gesamtoffenbarung fur den Fachmann objektiv erkennen
liel3, dass der geanderte Losungsvorschlag nach Patentanspruch 1 geltender B3-
Fassung von vornherein von dem Schutzbegehren mit umfasst werden sollte (st.
Rspr BGH GRUR 2016, 50 - Teilreflektierende Folie; GRUR 2010, 509 — Hub-

gliederungstor).

Das Erfordernis einer unmittelbaren und eindeutigen Offenbarung muss dabei in
einer Weise angewendet werden, die bericksichtigt, dass die Ermittlung dessen,
was dem Fachmann als Erfindung und was als Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung
offenbart wird, wertenden Charakter hat, und eine unangemessene Beschrénkung
des Anmelders bei der Ausschopfung des Offenbarungsgehalts der Voranmeldung
vermeidet (BGH GRUR 2014, 542 - Kommunikationskanal; zur Offenbarung als
Rechtsfrage: Senat MittdtschPatAnw 2017, 176 - Bioreaktor). Innerhalb dieses
Rahmens konnen deshalb - wie vorliegend - die Patentanspriiche bis zur Erteilung
weiter gefasst werden als in den urspringlich eingereichten Anmeldeunterlagen
(BGH GRUR 2010, 910 - Falschungssicheres Dokument).

Ebenso wie zur Frage einer unzulassigen Erweiterung des Inhalts der Anmeldung
ist deshalb zu beachten, dass der Fachmann sich nicht nur an dem Wortlaut der
Unterlagen orientiert, sondern an dem mit der Erfindung im Hinblick auf die
Nachteile des Stands der Technik verfolgten Zweck und an dem Ld&sungsvor-
schlag mit seinen Elementen (BGH GRUR 2008, 56 - Injizierbarer Mikroschaum)
und dass die Anmeldungsunterlagen nach ihrem ,objektiven® Gehalt und dem
darin unmittelbar und eindeutig offenbarten allgemeinsten Erfindungsgedanken
auszulegen sind; die etwaigen subjektiven Vorstellungen des Erfinders bzw.
Anmelders, wie sie in der Beschreibung oder in den Ausfuhrungsbeispielen zum
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Ausdruck kommen, sind danach nicht entscheidend, selbst wenn sie abweichen
sollten (siehe bereits Senat Urt. v. 19.6.2015, 4 Ni 4/14 unter Hinweis auf BGH
GRUR 2008, 887 — Momentanpol II).

Deshalb ist es grundsatzlich zulassig, das Patent durch die Aufnahme einzelner
oder samtlicher dieser Merkmale in den Patentanspruch zu beschranken, sofern
die beanspruchte Kombination in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellt,
die der Fachmann den urspringlichen Unterlagen als mogliche Ausgestaltung der
Erfindung entnehmen kann, wenn die Merkmale eines Ausfiihrungsbeispiels, die
zusammen, aber auch je fur sich den durch die Erfindung erreichten Erfolg
foérdern, der naheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung dienen
(BGH GRUR 2016, 50 - Teilreflektierende Folie; GRUR 2015, 249 - Schleif-
produkt; Senat 4 Ni 4/14 Urt. v. 19.6.2015).

Auch ein ,breit* formulierter Anspruch kann deshalb als unbedenklich zu erachten
sein, wenn sich ein in der urspringlichen Anmeldung beschriebenes Ausfih-
rungsbeispiel 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 Gesamt-
zusammenhang der Unterlagen - als zu der angemeldeten Erfindung gehdrend zu
entnehmen ist (BGH GRUR 2014, 970 - Stent; GRUR 2014, 542 - Kom-

munikationskanal; 2012, 1124 - Polymerschaum).

Der Senat teilt deshalb die Auffassung der Klagerin nicht, soweit diese geltend
macht, dass die Offenbarung der D13 speziell auf eine erfindungsgeméaie auf
Stltzelemente ausgerichtete Rumpforthese, also eine zur Stitzung der Wirbel-
saule ausgebildete Orthesenkonstruktion, beschrankt sei und zudem das erst im
Rahmen des Beschrankungsverfahrens eingefihrte Merkmal M6 urspringlich
nicht offenbart gewesen sei. Denn in der D13 sind zwei Aufgaben und zugehdrige
Ldsungen (Stitzung und Anpassung an Korperumfang) gelehrt, die der Fachmann
auch Einzeln als zur Erfindung gehorend offenbart ansieht. So ist insbesondere



-19 -

die Verallgemeinerung auf eine ,Bandage® statt auf eine ,Rumpforthese” als
ursprunglich in der D13 offenbart anzusehen, da fir den Fachmann, der sich die
Frage vorlegt, welche technische Lehre zur Losung des technischen Problems
dem Prioritatsdokument zu entnehmen ist, ohne weiteres ersichtlich ist, dass dort
die allgemeine technische Lehre offenbart wird, bei einer Bandage Einzelelemente
einer Bandage vorteilhafterweise so zusammenzustellen, dass die Bandage an
den Umfang des Korperteils des Patienten angepasst werden kann. Dass die
Patentanspriiche ausschlieRlich auf eine Rumpforthese gerichtet sind und auch
die Beschreibung nur diese aus der Sicht des Erfinders fokussiert, steht der
Erkenntnis des Fachmanns von einer allgemeineren technischen Lehre aus dem

unmittelbaren Offenbarungsgehalt der D13 - wie erlautert - nicht entgegen.

So ist auch in den wiedergegebenen Figuren 7 und 8 - welche ersichtlich den
n s 4 ;7 Figuren 1 und 2

A der Streitpatent-
schrift  entspre-

chen, mit Be- /

schreibung -
allgemein eine Bandage gezeigt , die auf Seite 9, letzte Zeile als ,gebrauchsfertig®
bezeichnet wird, und somit ohne weitere Zusatze, zusatzliche Bauteile oder
sonstige Elemente verwendet werden kann. Diese ist folglich nicht lediglich als
elementarer Bestandteil einer Orthese offenbart. Auch die Absatze 13, 18 und 37

beschreiben ausdricklich eine erfindungsgemalie Bandage.

Die Bandage weist dabei einen Klettverschluss Uber ihre gesamte Breite auf, und
zwar sowohl mit wie auch ohne Zwischenstliicke, wie aus der Beschreibung
Seite 10, erster Absatz, hervorgeht. Diese kdnnen also auch weggelassen werden

und bei Verwendung mittels Fischmaulklett aneinander angefiigt werden.

Patentanspruchl nimmt deshalb wirksam die Prioritat aus der D13 in Anspruch, so

dass diese keine Selbstkollision als Stand der Technik auslésen kann.
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3.1.2. Weitere Schriften

Auch keine der ubrigen im Verfahren befindlichen Schriften zeigt eine Bandage,
die alle im Patentanspruch 1 gemal Hauptantrag angegebenen Merkmale
aufweist. Der Senat hat bereits im qualifizierten Hinweis zu den insoweit von der
Klagerin angefiihrten Schriften D7 und D8 ausgefuhrt, dass diese keine Bandagen
im Sinne der erfindungsgemalien Lehre des Streitpatents darstellen, was die

Klagerin auch nicht weiterhin angegriffen hat.

3.1.3. Offenkundige Vorbenutzung D 14 bis D17:

Entsprechendes gilt fur die behauptete offenkundige Vorbenutzung nach D14 bis
D17, die ebenfalls keine Bandage, sondern eine Armabduktionsorthese zur
Lagerung der Schulter mit einem Gurt zeigt, der lediglich dazu dient, ein

Verrutschen oder Verdrehen der Orthese am Rumpf des Patienten zu verhindern.

3.2. Erfinderische Tatigkeit
Der Senat sieht die Lehre nach Anspruch 1 der verteidigten Fassungen des
Streitpatents ausgehend von der Schrift D2 als nahegelegt.

3.2.1. Objektive Aufgabe

Nach allgemeiner Auffassung in Rechtsprechung und Literatur richtet sich die
Formulierung der Aufgabe allein nach dem tatséchlich, d. h. objektiv, Erfundenen.
Die Aufgabe muss daher auf das Ergebnis der Erfindung abgestellt sein, weshalb
Ausgangspunkt das gegeniuber dem Stand der Technik tatsachlich Geleistete ist.
Die Formulierung der Aufgabe hat sich deshalb nur an solchen Problemen zu
orientieren, die durch die Erfindung tatsachlich geldst werden (BGH GRUR 2010,
607 - Fettsdurezusammensetzung; GRUR 2010, 814 - Fugenglatter; GRUR 2003,
693 - Hochdruckreiniger). Die in der Patentschrift angegebene Aufgabe ist
demgegentber lediglich ein Hilfsmittel fir die Ermittlung des objektiven tech-
nischen Problems und Teil der Auslegung des Patentanspruchs. Dabei kénnen in

der Beschreibung enthaltene Angaben zur Aufgabe der Erfindung einen Hinweis
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auf das richtige Verstandnis des Patentanspruchs enthalten (BGH GRUR 2012,
803 - Calcipotriol-Monohydrat; GRUR 2010, 602, Tz. 27 - Gelenkanordnung).

Hierbei ist die Aufgabe und Problemlésung nicht nur im Hinblick auf eine sich als
Differenzaufgabe zu dem - erst rickschauend betrachtend - ,nachstliegenden”
Stand der Technik zu bewerten, sondern es kdnnen verschiedene Ausgangs-
punkte in Betracht zu ziehen sein (BGH GRUR 2009, 1039 - Fischbissanzeiger;
GRUR 2009, 382 - Olanzapin). Vorliegend ist danach zu berlcksichtigen, dass die
in Absatz [0007] des Streitpatents genannte Aufgabe einer weniger aufwandigen
Herstellung und einer Anpassung an unterschiedliche Langen und Ausbildung als
Orthese, inshesondere Rumpforthese, durch den Gegenstand des Anspruchs 1
nicht tatsachlich gelést wird, da die dafiir bendtigten Zwischenstiicke erst im

Unteranspruch 3 beansprucht werden.

Als objektive Aufgabe ist deshalb unter Bericksichtigung des Standes der
Technik, insbesondere der D2 die Herstellung einer verbesserten zugfesten
Verbindung zwischen den zu verbindenden Teilen einer Bandage anzusehen, was
die von der Beklagten in der mundlichen Verhandlung zusatzlich genannte

Aufgabe der Erh6hung des Tragekomforts einschliel3t.

3.2.2. Naheliegen und Ausgangspunkt D2

Ausgehend von dieser objektiven Aufgabe bot sich dem Fachmann aus Sicht des
Senats die D2 als Ausgangspunkt und Sprungbrett zur Losung als sehr relevanter
StdT an Lehre an. Denn die D2 zeigt in der Figur 1 mit zugehoériger Beschreibung
bereits eine Bandage im Sinne des Patents [= Merkmal M1], da nach Spalte 3
Zeilen 16 ff die gezeigte Kompresse (compress 10) als Bandage (bandage 12)
wirkt und auch in eine Stutzvorrichtung umfunktioniert werden kann, indem in die
Taschen 32 (pockets 32) Stutzstangen 34 (elongated stays 34) eingefuhrt werden
kénnen, wodurch die gezeigte Kompresse samtliche Voraussetzungen einer Ban-

dage erfullt, wobei sogar eine Stitzwirkung gegeben ist.
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Die Bandage 10 besteht dabei aus mehreren Teilen (bandage 12, panel 14,
straps 16), die zugfest (mit Hilfe einer Klettverbindung: ,VELCRO panels 24%)
miteinander verbindbar sind [= Merkmal M2], mit wenigstens einem Mittelstlick
(bandage 12) [= Merkmal
M3] und zwei zum Schlie-
Ren der Bandage mitein-
ander verbindbare End-
sticken (panel 14, straps
16) [= Merkmal M4]. Zur

Herstellung einer zugfesten

Verbindung ist zwischen

Teilen der Bandage eine

Teil als flaches Ende mit

einseitig angebrachten

Klettverschlusselementen
(VELCRO panels 24) und
der zu verbindende andere
Teil ebenfalls einseitig mit

Klettverschlusselementen
(VELCRO panels 26) aus-
gebildet [= Teile der
Merkmale M5a und M5b).

Wie weiter aus der Figur 1l hervorgeht, erstreckt sich dabei die zugfeste

Verbindung (in Form des Klettverschlusses) Uber die gesamte Breite der Bandage,

wie es im Merkmal M6 beansprucht ist.

Im Unterschied zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist die Klettverbindung
lediglich einfach und nicht doppelt am flachen Ende mit beidseitig angebrachten
Klettverschlusselementen und am anderen Ende mit einem das flache Ende
beidseitig Ubergreifenden maulartigen Ende mit Klettverschlussgegenelementen
auf den dem flachen Ende anliegenden Innenseiten ausgebildet, wie in den
Merkmalen M5a und M5b beansprucht ist.
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Da der Fachmann immer bestrebt ist, Verbesserungen vorzunehmen, ins-
besondere eine Bandage so zu gestalten, dass sie eine hinreichende Zugfestigkeit
aufweist und sich die Verbindungen nicht I6sen, und er erkennt, dass die in der
Figur 1 der D2 gezeigte, relativ schmale Klettverbindung leicht aufgehen kann,
insbesondere da diese Uberlappt und Ubersteht, wie die Figur 2 zeigt, war der
Fachmann veranlasst, sich im Stand der Technik nach einer Verbesserungs-
maoglichkeit umzusehen oder auf sein Fachwissen Uber sichere Klettverbidungen
zurlUckzugreifen. Insoweit kommt hinzu, dass der Fachmann auch erkannte, dass
durch die einfache Uberlappung der Klettverschlusselemente auch ein Dreh-
moment in Richtung des Losens der Verbindung wirken kann.

Dabei gehoérten auch im malf3geblichen Prioritatszeitpunkt zu seinem Fachwissen
die Kenntnis eines Standard-Repertoires fur sichere Verbindungen beidseitig
angeordnete Doppelklettverbindungen, die den Vorteil einer stabileren Verbindung
bei gleicher Breite haben und auch eine besser gegen einseitiges Aufgehen und
gegen die Wirkung eines einseitigen Drehmoments geschitzte Wirkung haben.
Fir den Fachmann war nicht nur die bessere Zugfestigkeit einer derartigen
Verbindung augenscheinlich, sondern insbesondere auch, dass die zweiseitige
Klettverbindung dem Auftreten eines Drehmoments in Richtung des Losens der
Klettverschlisse entgegenwirkt, da die Zugkrafte auf beiden Seiten der mit-
einander verbundenen Enden der einzelnen Teile der Bandage wirksam werden.
AulRRerdem halt die zweiseitige Klettverbindung selbst dann noch, wenn eine der
beiden Teilverbindungen aufgehen sollte. Der Senat sieht deshalb nicht nur das
Problem als augenscheinlich fir eine Bandage und die insbesondere
vorausgesetzte Zugfestigkeit der Verbindung an, sondern der Senat sieht auch die
Losung als ein fur den Fachmann auf der Hand liegendes Mittel, ndmlich die
Heranziehung des ihm wohlvertrauten Standard-Repertoires (BGHZ 200, 229 =
GRUR 2014, 461 - Kollagenase; GRUR 2014, 647 - Farbversorungssystem) einer
Fischmaulklettverbindung, wie sie im Stand der Technik vielfach belegt ist (so die
in D9 und D19 gezeigten Doppelklettverschlisse bei Bandagen) und auch von der
Beklagten nicht bestritten ist. So kann nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs eine Veranlassung zur Heranziehung einer technischen L&sung
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bereits dann bestehen, wenn sie als ein generelles, fir eine Vielzahl von
Anwendungsfallen in Betracht zu ziehendes Mittel ihrer Art nach zum allgemeinen
Fachwissen oder Standardrepertoire des angesprochenen Fachmanns gehért und
sich die Nutzung ihrer Funktionalitéat in dem zu beurteilenden Zusammenhang als
objektiv zweckmaRig darstellt sowie keine besonderen Umstande feststellbar sind,
die eine Anwendung aus fachlicher Sicht als nicht moglich, mit Schwierigkeiten
verbunden oder sonst untunlich erscheinen lassen (BGHZ 200, 229 = GRUR

2014, 461 - Kollagenase; GRUR 2014, 647 - Farbversorungssystem).

So ist es auch hier, da bei einer Ausbildung mit einem Fischmaulklett fir den
Fachmann keine erkennbaren technischen Nachteile entgegenstehen oder aus
seiner Sicht die Verwendung eines Fischmaulkletts aus sonstigen Grinden
untunlich erscheint. Insbesondere ist der technische Fokus in der D2 im
Unterschied zur D3 weder auf einen grofR3en Verstellbereich gerichtet, noch stellen
sich Probleme mit einem hierdurch verschlechterten Tragekomfort, der auf-
gegeben werden musste. So ist auch in der D2 weder ein grol3er Verstellbereich
aus den Figuren ersichtlich noch in der Beschreibung angesprochen. Auch der
Tragekomfort wére nicht gemindert durch eine Verdopplung der Dicke der
Klettverschlusselemente - wie von der Klagerin im Hinblick auf die D3 geltend
gemacht — da bei der D2 der einseitige Klettverschluss 24 ja bereits innen aufliegt,
und bei einer Ausgestaltung als Fischmaulklettverbindung nur eine weitere
Klettverschlussflache aul3en hinzukdme. Hinzu kommt, dass sich durch den Dop-
pelklettverschluss der Uberlappungsbereich der Klettverbindungen bei gleicher

Stabilitat verringern und sich somit insoweit der Tragekomfort sogar erhéhen lasst.

Damit war der Fachmann naheliegend bei der Lehre nach Patentanspruch 1

angelangt

3.2.3. Naheliegen und Ausgangspunkt D3
In dem qualifizierten Hinweis des Senats und in der mundlichen Verhandlung

wurde aufRerdem die Druckschrift D3 als Ausgangspunkt und Sprungbrett zur
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Losung diskutiert. So sind Aufgabe und Problemldsung nicht nur im Hinblick auf
eine sich als Differenzaufgabe zu dem - erst rickschauend betrachtend - ,nachst-
liegenden®“ Stand der Technik zu bewerten, sondern es kdnnen inshesondere auch
fur die Beurteilung des Naheliegens verschiedene Ausgangspunkte in Betracht zu
ziehen sein, welcher einer Rechtfertigung bedirfen und die in der Regel in dem
Bemuhen des Fachmanns liegt, fur einen bestimmten Zweck eine bessere oder
andere Losung zu finden, als sie der Stand der Technik zur Verfliigung stellt (BGH
GRUR 2017, 498 - Gestricktes Schuhoberteil; GRUR 2009, 1039 - Fisch-
bissanzeiger; GRUR 2009, 382 - Olanzapin).

Die D3 zeigt bereits eine Bandage im Sinne des Patents (Figur 1 mit Be-
schreibung) [= Merkmal M1] bzw eine Orthese mit Bandage fir den Lumbalbereich
mit einfachen einseitigen Klettverschliissen, die aus mehreren Teilen (1, 2a, 2b)
besteht, die zugfest (mit Hilfe einer Klettverbindung) miteinander verbindbar sind
[= Merkmal M2], wobei wenigstens ein Mittelstiick (1) und zwei zum Schlie3en der

Bandage miteinander verbindbare Endstlcke (2a, 2b)

vorgesehen sind [= Merkmale M3 und M4].

Zur Herstellung einer zugfesten Verbindung ist

zwischen Teilen der Bandage ein Teil als flaches Ende
mit einseitig angebrachten Klettverschlusselementen
und der zu verbindende andere Teil ebenfalls einseitig mit Klettverschluss-
gegenelementen ausgebildet [=Teile der Merkmale M5a und M5b]. Im
Unterschied zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist die Klettverbindung also
lediglich einfach und nicht doppelt am einen flachen Ende mit beidseitig
angebrachten Klettverschlusselementen und am anderen Ende mit einem das
flache Ende beidseitig Ubergreifenden maulartigen Ende mit Klettverschluss-
gegenelementen auf den dem flachen Ende anliegenden Innenseiten ausgebildet,
wie aufllerdem noch in diesen Merkmalen beansprucht ist. Wie aus der Figur 1
hervorgeht, erstreckt sich dabei die zugfeste Verbindung (der Klettverschluss)
Uber die gesamte Breite der Bandage (an ihrem Ende), wie im Merkmal M6

beansprucht ist.



- 26 -

Die D3 geht jedoch nicht Gber den Offenbarungsgehalt der D2 hinausgeht, wobei
der hier angesprochene Fokus auf eine grof3e Verstellbarkeit sowohl Uber die
Lange wie Uber die Breite der Bandage und den Tragekomfort gerichtet ist (vgl.
die Figur 1 mit Beschreibung). So sollen insbesondere die Endsticke (2a, 2b)
auch in Langsrichtung eine groRen Uberlappungsbereich mit dem Mittelstiick (1)
bilden konnen. Allerdings stellte sich aus Sicht des Senats fur den um
Verbesseung der Festigkeit bemiihten Fachmann die Uberlegung, hierzu die ihm
bekannte Fischmaulklettverbindung zu verwenden, angesichts der auch mit den
Parteien in der mundlichen Verhandlung ausfuhrlich erérterten Vor- und Nachteile
nicht ohne weiteres so zwangslaufig, wie es fur die Lehre der D2 dargelegt worden
ist. So mussten ausgehend von der D2 im Unterschied zur D3 bei der Anwendung
des Standard-Repertoirs keine Vorteile, wie insbesondere ein grol3er Ver-
stellbereich, aufgegeben werden. Ein groRer Verstellbereich ist in der Vorrichtung
der D2 weder aus den Figuren ersichtlich noch in der Beschreibung angegeben.
Des Weiteren erkannte der Fachmann, dass sich bei Vorsehen eines
Fischmaukletts bei der D2 auch nicht der Tragekomfort durch eine Verdopplung
der Dicke der Klettverschlusselemente verringern wirde - wie von der Klagerin im
Hinblick auf die D3 geltend gemacht - da bei der D2 der einseitige Klettverschluss
24 ja bereits innen aufliegt, und bei einer Ausgestaltung als Fischmaulklett nur
eine weitere Klettverschlussflache aufRen hinzukame. Fur die Anwendung des
Fischmaulkletts als Standard-Repertoire benétigt der Fachmann entgegen der
Auffassung der Beklagten auch keine Veranlassung oder Hinweis in der D2.

Deshalb lag die D3 fur den Fachmann als Ausgangspunkt weiter ab als die D2.

4. Fehlende Patentféhigkeit von Anspruch 1 nach Hilfsantrédgen | und IlI:

Auch die zuldssig gefassten jeweiligen Gegenstdnde der Patentanspriche 1
gemal den Hilfsantragen | und Il waren dem Fachmann ausgehend von der Lehre
der D2 nahegelegt, da die insoweit einschrankend beanspruchte Eignung der
Bandage bereits durch die D2 vorweggenommen ist. So weist auch die dort
gezeigte Bandage ohnehin materialbedingt eine Stutzwirkung auf und kann zudem
auch nach der Lehre der D2 ohne weiteres je nach Bedarf als Stutzvorrichtung
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eingesetzt werden oder in eine Stutzvorrichtung umfunktioniert werden, weil in die
Taschen 32 Stiutzstangen 34 eingefuhrt werden kdnnen. Damit ist die Bandage
auch zugleich fur oder als eine Rumpforthese zur Stitzung und Entlastung der
Lendenwirbelsaule geeignet, wie in den Patentansprichen 1 gemald den Hilfs-

antragen | und Il zusatzlich gegenuber dem Hauptantrag beansprucht ist.

5. Unteranspruche:

Da die Beklagte nach ausdrucklicher Erklarung in der mindlichen Verhandlung
eine weitere isolierte Verteidigung einzelner Unteranspriche nicht verfolgt und
auch insoweit keinen eigenstandischen erfinderischen gehalt geltend gemacht hat,
bedurfte es insoweit keiner gesonderten Sachprifung (BGH GRUR 2017,

57 - Datengenerator).

VI.

Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemald 8§ 84
Abs. 2 PatG i. V. m. 8§ 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung tber die
vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf 88 99 Abs. 1 PatG, 709 ZPO.
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VII.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben. Die Berufungs-
schrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechts-
anwaltin oder Patentanwaéltin oder von einem in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und innerhalb eines
Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht

werden.

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollstdndiger Form abgefass-
ten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von finf Monaten nach der Verkin-
dung. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesge-

richtshof eingeht. Die Frist 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 Kopacek Dr. Muller Veit Zimmerer

Me,0



