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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2013 101 538

ECLI:DE:BPatG:2018:181018B15Wpat53.17.0



hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mindliche Verhandlung vom 18. Oktober 2018 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dr. Maksymiw, der Richterin Zimmerer, des Richters Hermann

und des Richters Dr. Freudenreich

beschlossen:

1. Der angefochtene Beschlusses wird aufgehoben, und das
Patent Nr. 10 2013 101 538 mit der Bezeichnung ,Set flr die
periphere Nervenblockade®, dem Anmeldetag
15. Februar 2013, wird in beschréanktem Umfang aufrecht-
erhalten nach MalRgabe folgender Unterlagen:
Patentanspriiche 1 bis 9 nach Hilfsantrag 2 gemald Schrift-
satz vom 1. Oktober 2018, im Ubrigen gemaR Patentschrift.

2. Im Ubrigen wird die Beschwerde zuriickgewiesen.

Grinde

Mit dem angefochtenen Beschluss vom 4. Marz 2016 hat die Patentabteilung 44
des Deutschen Patent- und Markenamts das Patent DE 10 2013 101 538 mit der
Bezeichnung

.Set fur die periphere Nervenblockade"

im erteilten Umgang aufrechterhalten.



Die Anspruchsfassung weist zehn Patentanspriiche mit einem unabhangigen Pa-
tentanspruch 1 auf, der den folgenden Wortlaut hat:

1. Set fir die peripheren Nervenblockade, mit ei-
ner starren Kandle (10) fir den Einstich in den Peri-
neuralraum, mit einer dulberen Katheterhille (20}, die
auf die Kanile (10) aufschiebbar ist, wobei die distale
Spitze (12) der Kaniile (10) Uber das distale Ende (22)
der Katheterhille (20} hinausragt, mit einem Innan-
katheter (30), der nach dem Herausziehen der Kanii-
le {10) aus der Katheterhllle (20) durch diese Kathe-
terhiille (20) einfUhrbar ist und am distalen Ende (32)
wenigstens eine Austrittséffnung (33) aufweist, und
mit einem ersten Konnektorteil (24) am proximalen
Ende der Katheterhiille, dadurch gekennzeichnet,
dass der Innenkatheter (30) ein zu dem ersten Kon-
nektorteil (24) komplementares zweites Konnektorteil
(34) aufweist und dass der Innenkatheter (30) durch
Konnektieren des ersten Konnektorteils (24) und des
zweiten Konnektorteils (34) in der Katheterhiille (20)
in einer axialen Position festlegbar ist, in welcher das
distale Ende (32) des Innenkatheters (30) mit einer
die wenigstens eine Austrittséffnung (33) aufweisen-
den wvorgegebenen Lange aus dem distalen Ende
(22) der Katheterhulle hinausragt.

Gemal der nunmehr von der Patentinhaberin nach Hilfsantrag 2 zur Aufrechter-
haltung des Streitpatents beantragten Anspruchsfassung wird an den erteilten
Patentanspruch 1 das Merkmal aus dem erteilten Unteranspruch 10 ,,... , und dass
der Innenkatheter (30) zuséatzlich zu der wenigstens einen distalen Austrittsoff-
nung (33) wenigstens eine proximale Austrittséffnung (39) in seiner Wandung
aufweist, die bei in die Katheterhille (20) eingefuhrtem Innenkatheter (30) in den
Ringraum (38) zwischen der Auf3enoberflache des Innenkatheters (30) und der
Innenoberflache der Katheterhtlle (20) mindet.” hinzugefugt. Der erteilte Pa-

tentanspruch 10 ist gestrichen.

Dem Beschwerdeverfahren liegt der im Einspruchsverfahren in Betracht gezogene
Stand der Technik zugrunde, bei dem es sich um druckschriftlichen Stand der
Technik sowie um eine Benutzungshandlung mit der zugehdérigen Dokumentation
(D13-D19) handelt:



D1 US 2009/0187140 A1

D2 US 2006/0129102 A1

D3 US 2006/0079830 Al

D4 US 2005/0090801 A1

D5 US 2005/0049663 Al

D6 DE 10 2006 020 363 Al

D7 US 2009/0198218 A1

D8 US 2012/0123391 A1

D9 US 6 231 568 B1

D10 US6830561B2

D11 US6824532B2

D12  US 3397 699

D13  Wiley Spinal product description (www.wileyspinal.com), un-
datiert.

D14  Wiley Spinal Insertion Instructions (www.wileyspinal.com), un-
datiert.

D15 E-mail C..., 26. Mai 2011, an Dr. F...

D16 E-mail B..., 30. Mai 2011 an C...

D17 E-mail C..., 21. Marz 2012 an Dr. O...

D18 VLESSIDES, M.: Rapid Reversal of Spinal Anesthesia Follows
Cerebrospinal Lavagele. Clinical Anesthesiology 10/2009,
35(10)

D19 JARRETT, R.A., WILEY., C.W., Reversible Sub Arachnoid
Analgesia: a Case Series, Poster, Dartmouth-Hitchcock Medi-
cal Center, undatiert

D20 Pajunk Broschiire, E-cath according to Tsui, 10/14

D21  EP 1002500 A1

D22 US4 318402

Die Aufrechterhaltung des Patents wurde im Wesentlichen damit begriindet, dass

keine mit den Dokumenten D13 bis D19 geltend gemachte widerrechtliche Ent-



nahme gegeben sei. Denn der patentgemal3e Gegenstand sei nicht wesensgleich
mit den in D13 bis D14 beschriebenen Gegenstanden, die sich ausweislich der
Druckschrift D1 auf allgemein zuganglichen Stand der Technik bezdégen. Die Ubri-
gen im Verfahren befindlichen Druckschriften lagen mit Ausnahme der in der An-
horung einzig diskutierten Druckschriften D1 und D21 weiter vom Gegenstand des
Streitpatents ab. Dabei stellten die D1 und D21 die Neuheit des Sets nicht in
Frage. Von der Einsprechenden unbestritten, fehlten der Druckschrift D1 namlich
die den Innenkatheter und seine Lage betreffenden Merkmale, wahrend die
Druckschrift D21 keine Angabe zur Konnektierung des Innenkatheters mit der
Katheterhiille mache. Ausgehend von der D21 sei kein Anlass zu erkennen, die
Lehre der Konnektierung nach D1 in Erwégung zu ziehen, und ausgehend von D1
ebenso kein Anlass, den dort gelehrten verdrillten Draht durch einen Innenkatheter
Zu ersetzen. Somit sei auch eine erfinderische Tatigkeit bei dem beanspruchten

Set anzuerkennen.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden.

Die Einsprechende ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Streitpatents in
erteilter bzw. in der mit Hilfsantrag 2 beanspruchten Form gegentuber der Kombi-
nation der Druckschriften D1 mit D21 oder der in der muindlichen Verhandlung dis-
kutierten Kombination der Druckschriften D2 mit D1 nicht auf erfinderischer Tatig-
keit beruhe. Auch die Gegenstande der Unteranspriiche grindeten, soweit sie
nicht bereits in den erteilten Patentanspruch 1 Eingang gefunden hatten, auf kei-
ner erfinderischen Tatigkeit. Widerrechtliche Entnahme und fehlende Neuheit als
Patenthinderungsgriinde werden von der Einsprechenden und Beschwerdeftihre-
rin nicht mehr geltend gemacht.



Die Beschwerdefuhrerin beantragt sinngemals,

die Entscheidung der Patentabteilung aufzuheben und das deut-
sche Patent 10 2013 101 538 aufgrund mangelnder erfinderischer

Tatigkeit vollstandig zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin beantragt,

das Patent nach MalRgabe des Hilfsantrags 2 aus dem Schriftsatz
vom 1. Oktober 2018 beschrankt aufrechtzuerhalten.

Sie ist der Auffassung, dass der Fachmann ausgehend von den im Verfahren be-
findlichen Druckschriften, insbesondere ausgehend von den im Einspruchsverfah-
ren und im Einspruchsbeschwerdeverfahren diskutierten Druckschriften D1, D2

oder D21 nicht zum Gegenstand des Streitpatents nach Hilfsantrag 2 gelange.

Die Beschwerde der Einsprechenden ist frist- und formgerecht eingelegt worden
und zulassig (8 73 PatG).

Zudem ist auch die Voraussetzung fir die Uberpriifung des Patents im vorliegen-
den Einspruchsbeschwerdeverfahren erfillt, denn der vorangegangene Einspruch
der Einsprechenden ist frist- und formgerecht eingelegt und mit Grinden verse-
hen, wobei die Einsprechende in ihren Schriftsdtzen auch die fur die Beurteilung
der behaupteten Widerrufsgrinde maf3geblichen tatsachlichen Umstande im Ein-
zelnen so dargelegt hat, dass ohne eigene Ermittlungen daraus abschliel3ende
Folgerungen fir das Vorliegen oder Nichtvorliegen eines Widerrufsgrundes gezo-

gen werden kdnnen.



Die Beschwerde der Einsprechenden hat insoweit Erfolg, als das Streitpatent in
nurmehr eingeschranktem Umfang Bestand hat.

1. Zustandiger Fachmann ist ein mit der Entwicklung medizinischer Gerate
betrauter Diplomingenieur, der sich an den Bedurfnissen von Medizinern orientiert

und sich dazu im Gedankenaustausch mit einem Arzt befindet.

2. Das Streitpatent DE 10 2013 101 538 B3 (im Folgenden: B3-Schrift) betrifft
nach erteiltem Patentanspruch 1 ein zumindest dreiteiliges Set fiir die periphere
Nervenblockade mit einer Kanule, einer Katheterhiille und einem Innenkatheter
(vgl. B3-Schrift: Abs. [0001], [0023] sowie Patentanspruch 1). Derartige Sets sind
bereits aus der am Anmeldetag zitierten D21 (vgl. B3-Schrift: Abs. [0003]) und der
im Rahmen des Prufungsverfahrens ermittelten DE 198 07 487 Al (vgl. B3-Schrift:
Abs. [0004]) bekannt. Daneben sind Kanulen bekannt, durch welche ein flexibler
Katheter geschoben werden kann (vgl. B3-Schrift: Abs. [0004] mit den dort zitier-
ten Druckschriften D6 und AT 406 121 B).

Vor diesem technischen Hintergrund sieht es das Streitpatent als Aufgabe an, ein
Set fur die periphere Nervenblockade zur Verfigung zu stellen, welches eine ein-
fache Handhabung und eine sichere Positionierung ermdéglicht (vgl. B3-Schrift:
Abs. [0005]).

3. Gelost wird die Aufgabe durch das Set gemaR Patentanspruch 1 nach Hilfs-

antrag 2, welches nachfolgend mit Merkmalen versehen ist.

M1 Set fur die periphere Nervenblockade,

M2 mit einer starren Kanule (10) fur den Einstich in den Perineural-
raum,

M3 mit einer aulReren Katheterhtlle (20), die auf die Kanule (10)

aufschiebbar ist,



M4 wobei die distale Spitze (12) der Kantle (10) tber das distale
Ende (22) der Katheterhulle (20) hinausragt,

M5 mit einem Innenkatheter (30), der nach dem Herausziehen der
Kanulle (10) aus der Katheterhille (20) durch diese Katheter-
halle (20) einfuhrbar ist und am distalen Ende (32) wenigstens
eine Austritts6ffnung (33) aufweist, und

M6 mit einem ersten Konnektorteil (24) am proximalen Ende der
Katheterhille,

dadurch gekennzeichnet, dass

M7 der Innenkatheter (30) ein zu dem ersten Konnektorteil (24)
komplementéres zweites Konnektorteil (34) aufweist und

M8 dass der Innenkatheter (30) durch Konnektieren des ersten
Konnektorteils (24) und des zweiten Konnektorteils (34) in der
Katheterhille (20) in einer axialen Position festlegbar ist,

M9 in welcher das distale Ende (32) des Innenkatheters (30) mit
einer die wenigstens eine Austritts6ffnung (33) aufweisenden
vorgegebenen Lange aus dem distalen Ende (22) der Kathe-
terhille hinausragt,

M10 und dass der Innenkatheter (30) zusatzlich zu der wenigstens
einen distalen Austritts6ffnung (33) wenigstens eine proximale
Austrittsoffnung (39) in seiner Wandung aufweist, die bei in die
Katheterhille (20) eingefuhrtem Innenhatketer (30) in den
Ringraum (38) zwischen der Aul3enoberflache des Innenka-
theters (3) und der Innenflache der Katheterhille (20) mindet.

4. Die Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 2 ist, von der Beschwerdeflhrerin
unbestritten, zuldssig. Denn der Patentanspruch 1 findet seine Offenbarung in den
Patentanspriichen 1 und 10 vom Anmeldetag bzw. der insoweit unverandert er-



teilten Fassung. Die Patentanspriiche 2 bis 9 entsprechen den urspriinglichen und
erteilten Patentanspriichen 2 bis 9.

5. Einige Merkmale der geltenden Anspruchsfassungen bedirfen der Ausle-

gung.

5a. Der Verwendungszweck des mindestens dreiteiligen Sets nach Merk-
mal M1, namlich die Blockade peripherer Nerven, also solcher Nerven, die aul3er-
halb des Gehirns und Ruckenmarks gelegen sind und den gesamten Korper
durchziehen, beschrankt dessen raumlich-korperliche Ausgestaltung allenfalls in-
soweit, als der Durchmesser der Katheterhille ein den Patienten maximal scho-
nendes Einfihren an den Ort der Applikation des Lokalanésthetikums (vgl. B3-
Schrift: Abs. [0002]) erlaubt und das Set in einer Weise ausgestaltet ist, die der
Kombination aus Kanile und Katheterhtlle ein Durchdringen des Gewebes er-

maglicht.

5b. Soweit die starre Kantle (Merkmal M2) funktional zum Einstich in den Peri-
neuralraum befahigt ist, muss sie aus einem Material gebildet sein, das dieses
Eindringen in den menschlichen Korper erlaubt. Solche Nadeln sind tblicherweise
aus Stahl, und auch beispielhaft handelt es sich um eine unipolare Stimulations-
kanule aus Stahl mit einer elektrisch isolierenden Beschichtung, die lediglich die
distale Spitze der Kantle freilasst (vgl. vgl. B3-Schrift: Abs. [0008]). Die auf diese
Kanulle aufschiebbare Katheterhille (Merkmal M3) kann aus weichem flexiblen
Kunststoff bestehen, speziell eine flexible nichtleitende schlauchférmige Hille mit
geringer Wandstarke z. B. aus Teflon sein (vgl. B3-Schrift: Unteranspruch 3 und
Abs. [0008]), ist aber nicht darauf beschrankt. Sie muss sich lediglich auf die
starre Kanule aufschieben lassen. Der Patentanspruch 1 sieht nicht vor, dass die
Hulle mit einer leichten radialen Vorspannung auf der Kanile aufsitzt und ein
dunnwandig distal sich konisch verjingendes Ende hat (vgl. B3-Schrift: Unteran-
spruche 4 bis 5 und Abs. [0008]). Wetiter ist die Katheterhille so ausgebildet, dass
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im aufgeschobenen Zustand die distale Spitze der Kanule tUber das distale Ende
der Katheterhulle hinausragt (Merkmal M4).

5c. Der nach dem Herausziehen der Kanule in die Katheterhiille einfuhrbare
Innenkatheter mit wenigstens einer Austrittsoffnung am distalen Ende (Merk-
mal M5) besteht bevorzugt aus einem flexiblen Kunststoff (vgl. B3-Schrift: Unter-
anspruch 8) und ist beispielhaft als weichflexible Schlauchleitung ausgebildet (vgl.
B3-Schrift: Abs. [0009]). Der Innenkatheter muss einen Durchmesser aufweisen,
der ein Einfuhren in die Katheterhllle ermdglicht. Was dabei den zwischen der
AulRenoberflache des Innenkatheters 30 und der Innenoberflache der Katheter-
hille 20 verbleibenden Ringraum 38 anbelangt (vgl. B3-Schrift: Unteranspruch 10
und Abs. [0014], [0028]), ist dessen Volumen offen gehalten. Mit dem Begriff ,Ka-
theter” erschlieBen sich dem Fachmann ausschlie3lich réhrchen- und schlauch-
formige Konstrukte, die die Zufihrung von Wirkstoffen oder Untersuchungen im
Korper ermdglichen. Soweit der eingefuhrte Innenkatheter die Katheterhille ver-
steift (vgl. B3-Schrift: Unteranspruch 9 und Abs. [0027]), geht dieses Merkmal

stets mit der groReren Wandstarke einer Doppelwand einher.

5d. Mit den Merkmalen M6 bis M9 wird die erfindungsgemalie Loésung des
Festlegens einer axialen Position des Katheters in der Katheterhille (Teilmerk-
mal M8) verwirklicht, indem die Katheterhille am proximalen Ende ein erstes, be-
liebig gestaltetes und beliebig angebrachtes Konnektorteil (Merkmal M6) und der
Innenkatheter ebenfalls ein zu dem ersten Konnektorteil im Sinne des Konnektie-
rens komplementares zweites Konnektorteil (Merkmal M7) aufweist. Unter ,kom-
plementar” sind gegensatzliche, aber sich erganzende Eigenschaften von Objek-
ten zu verstehen, wonach sich jede Art ineinander greifende Verbindung zwischen
Katheterhille und Katheter zum Konnektieren bzw. Verbinden eignet, bei welcher
das eine Verbindungsteil am proximalen Ende der Katheterhille und das zweite
Verbindungsteil, ortlich nicht festgelegt, am Katheter angebracht sind. Die axiale
Position des Innenkatheters relativ zur Katheterhulle ist dabei insoweit festgelegt,
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als dessen distales Ende mit seiner wenigstens einen Austritts6ffnung aus dem

distalen Ende der Katheterhulle beliebig weit hinausragt (Merkmal M9).

5e.  Weiter umfasst der Innenkatheter mindestens eine distale Offnung und zu-
dem mindestens eine proximale Austrittséffnung in seiner Wand, die, wenn der
Innenkatheter in die Katheterhille eingefihrt ist, in den ringférmigen Raum zwi-
schen der &uReren Oberflache des Innenkatheters und der inneren Oberflache der
Katheterhiille mindet (Merkmal M10). Somit befinden sich Offnungen an beiden
Enden des Innenkatheters. Dabei sind tber die gesamte Lange des Innenkathe-
ters verteilte Offnungen nicht ausgeschlossen.

6. Das Set nach Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 ist neu. Wie auch die
Beschwerdefihrerin nicht bestreitet, beschreibt keine der im Verfahren befindli-
chen Druckschriften ein Set mit allen Merkmalen des erteilten oder des vorliegend

beanspruchten Sets, insbesondere nicht das Merkmal M10.

7. Es kann dahinstehen, ob der Fachmann bei der Weiterentwicklung eines
Sets fur die periphere Nervenblockade nur solche Instrumente aus Stand der
Technik im Blickfeld hat, die speziell auf die Blockierung peripherer Nerven ge-
richtet sind oder ob er auch fur die Intercranialbehandlung optimierte empfindli-
chere Instrumente mitberiicksichtigt, da keine der aufgezeigten Druckschriften
oder der geltend gemachten Vorbenutzungshandlungen die Ausbildung des Sets

nach Merkmal M10 nahelegt bzw. eine solche Ausbildung anzuregen vermag.

Nach der Lehre des Streitpatents ist die mindestens eine zusatzliche proximale
Austrittsoffnung von Vorteil, weil bei in die Katheterhille eingefiihrtem Innenka-
theter eine Uber den Zuspritzschlauch eingefuhrte Flissigkeit Gber diese Austritts-
offnung in den Ringraum austritt und in distaler Richtung flie3t, was eine verbes-
serte Ultraschall-Sichtbarkeit Uber die gesamte Lange des Ringraums, d. h. tber
die gesamte Lange der Katheterhille und damit Gber die Lage der Kathetereinheit
(vgl. B3-Schrift: Abs. [0035]) ermdglicht.
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Die vorrangig als Stand der Technik im Rahmen des Einspruchs- und des Ein-
spruchsbeschwerdeverfahrens diskutierten Druckschriften D1, D2 und D21 be-

schreiben keine derartige Ausgestaltung.

Das in der D1 vorgestellte Set enthalt bereits keinen Innenkatheter, sondern ein
innerhalb einer flexiblen Nadel angebrachtes Flusselelement (,flow element®), das
einen internen Flussigkeitspfad vorgibt und als Knickschutz dient (vgl. D1: Fig. 1,
2, 5, 8, 9 und Abs. [0063], [0066]), jedoch keine vereinzelten Offnungen aufweist.

Zwar sind in dem fur die Intercranialbehandlung ausgelegten Set der D2 in einen
Ringraum mundende Offnungen in der Wand des Innenkatheters vorgesehen,
diese sind aber ausschlie3lich distal endstandig angebracht (vgl. D2: Fig. 4A-4B
i.V. m. Abs. [0052] ,port(s) 40“). Daneben weist auch die Katheterhiille distale Off-
nungen in der Wand auf (vgl. D2: Fig. 3A-3B i. V. m. Abs. [0045] ,aperture 20%).
Die distale Lage der Offnungen von Innenkatheter und Katheterhiille verbietet al-

lerdings eine Beobachtung des Flusses Uber die gesamte Lange des Katheters.

Gleichermalien sind bei dem Katheterset fur die Plexusanasthesie nach D21 bei
dem in den Kurzkatheter einzufiihrenden Plexuskatheter Locher 34 lediglich distal
angebracht (vgl. D21: Fig. 2 i. V. m. Abs. [0017]-[0018]) und kénnen die erfin-

dungsgemal3e Ausbildung nicht anregen.

Die Beschwerdefuihrerin macht mit Verweis auf die ,location marker* nach den
Fig. 1 und 5 i. V. m Abs. [0028], [0047] und [0055] der D2 geltend, dass dort be-
reits distal und proximal angebrachte Kontakte 32 (vgl. D2: Abs. [0047]-[0048];
»non-corrosive conductors®) zur Bestimmung der Lage des Katheters angebracht
seien, was den Fachmann im Lichte der Druckschrift D1 und dem dort gezeigten
~low element” aus Stahl (vgl. D1: Fig. 5 und Abs. [0067]) zum Nachdenken bringe,
ob er nicht die Bestimmung der Katheterlage Uber die gesamte Lange nach der in
D2 gelehrten Methode vornehme. Die Marker nach der Lehre der D2 sind aber am

Aul3enkatheter angebracht und das ,flow element” nach D1 erflllt auch nicht die
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Funktion eines Katheters, wonach die Kombination dieser Druckschriften keinen
Hinweis oder Anhaltspunkt auf die erfindungsgemal3e Ausgestaltung geben kann.
Im Gegenteil sieht die D2 Einzelmarkierungen zur Positionsbestimmung vor, die
bei einem Ersatz durch Offnungen in keinen Ringraum miinden. Zur Lagebestim-
mung des mit der Katherhille verbundenen Innenkatheters Uber eine gezielte
Flassigkeitsleitung geht aus der Kombination der Druckschriften D1 mit D2 somit

kein Hinweis hervor.

Nur nach der Lehre der von der Beschwerdefiihrerin insoweit angeftihrten Druck-
schrift D22 findet sich eine Ausgestaltung, bei welcher der Innenkatheter eines
Kathetersets jeweils endstandig angebrachte Offnungen aufweist (vgl. D22: Fig. 2-
3i.V.m. Sp. 3 Z.9-12, Sp. 4 Z. 38-48; Bz. 15, 20). Das dort beschriebene proxi-
mal angebrachte und das Verstopfen des Ringraums verhindernde ,purge hole 20*
ermdglicht den Austritt nur kleiner Mengen an Infusionslésung (D22: Sp. 4 Z. 41-
42) in den Ringraum und damit gerade das Gegenteil dessen, was die Ausgestal-
tung nach Streitpatent leistet. Zudem weist die Vorrichtung der D22 zwingend L6-
cher in der Wand der auf3eren Katheterréhre zur Verdinnung der Infusionslésung
auf (vgl. D22: Sp. 2 Z. 21-24, Fig. 1) und verhindert damit die erfindungsgemalfie

Erfassung der Katheterlage tber die im Ringraum befindliche Flussigkeit.

Auch die D11 beschreibt Offnungen am proximalen Ende eines iber gemeinsame
Wande (,connecting walls*) mit dem Aul3enkatheter verbundenen und somit an-
ders als im Streitpatent vorgesehen permanent in axialer Position festgelegten
Innenkatheters, durch welche Fluide zur Regelung der Steifheit des Verbundes
mittels Druck in den interstitiellen Raum eingebracht werden (vgl. D11: Sp. 12
Z.31-37 und Sp. 13 Z. 5-12). Um Druck aufbauen zu kbénnen weist der interstitielle
Raum keine (distalen) Austrittséffnungen auf und es findet folglich kein Fluss statt,
wonach die Lehre des Merkmals M10 in der D11 weder beschrieben noch ange-

regt ist.
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Auch die tbrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften fihren nicht zu der er-
findungsgemallen Ausgestaltung. Denn sie beschreiben, sofern Innenkatheter
Uberhaupt als Bestandteil der dort vorgestellten Sets vorgesehen sind, aus-
schlieRlich distal am Innenkatheter angebrachte Offnungen (vgl. D3: Fig. 1 i. V. m.
Abs. [0054] ,port 40%; D7, D8: jew. Fig. 4A-4B i. V. m. Abs. [0039]-[0040] in D7
bzw. [0026]-[0030] in D8; D10: Fig. 1i. V. m. Sp. 2 Z. 53-Sp. 3 Z. 8).

8. Die von den Parteien in der Verhandlung nicht mehr angesprochene wider-
rechtliche Entnahme spielt vorliegend keine Rolle. Denn den Ausdrucken D13 und
D14 zu ,Wiley Spinal* sowie der zugehorigen Dokumentation ist keine Angabe zu
proximalen Offnungen im Innenkatheter zu entnehmen. Im Ubrigen ist der Auffas-
sung der Patentabteilung beizutreten, dass sich die in D13 bis D14 beschriebenen
Gegenstande ausweislich der Druckschrift D1 auf allgemein zugénglichen Stand
der Technik beziehen.

9. Die Unteranspriche 2 bis 9 nach Hilfsantrag 2 beinhalten vorteilhafte
Ausgestaltungen des in Patentanspruch 1 beanspruchten Sets und haben mit

diesem Bestand.

Nach alledem ergibt sich ein Set nach Hilfsantrag 2 nicht in naheliegender Weise
aus dem Stand der Technik (8§ 4 PatG).

Das Streitpatent war danach im beschrankten Umfang aufrechtzuerhalten.
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Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten — vorbe-
haltlich des Vorliegens der weiteren Rechtsmittelvoraussetzungen, insbesondere
einer Beschwer — das Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die
Rechtsbeschwerde nicht zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird,

dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmallig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der
Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder still-
schweigend zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften tiber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses schriftlich durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechts-
anwalt als Bevollmachtigten beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a,
76133 Karlsruhe, einzureichen.

Maksymiw Zimmerer Hermann Freudenreich
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