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am 7. November 1961
Grunau, Justizhauptsekretir
als Urkundsbeamter der

Geschdftsstelle

Inm Namen d es Volkes

In der Patentnichtigkeitssache

sGB gD "§lll, Fabrik chirurgischer Instrumente,
@ @b Y France, NG

Kldgerin, Berufungsklédgerin
und Berufungsbeklagte,

- vertreten durch: Patentanwalt Dipl.-Ing. Dipl. oec. publ.
Dietrich ‘

gegen

¥illy R GEEES G
str. @,

Beklagten, Berufungsbeklagten
und Berufungskléger,

- vertreten durch: Patentanwalt Diﬁl.-Pﬁs. Rudolf -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofes auf die
mindliche Verhandlung vom 7. November 1961 unter Mitwirkung
des Senatsprdsidenten Prof. Dr. h.c. Wilde sowie der Bundes-
richter Dr. Spreng, Pehle, Dr. Spengler und ClaSen

fiir Recht erkannt:
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Auf die Berufung der Klégerin wird die Entschei-
dung des 1. Nichtigkeitssenats des Deutschen
Patentamts vom 4. November 1958 im Kostenpunkt
und insoweit aufgehoben, als die Klage abge-
viesen worden ist.

Auch die Anspriiche 5, 6 und 7 des Patents
Nr. 855 318 werden filr nichtig erklért.

Die Berufung und die Anschluflberufung des Beklag-
ten werden zuriickgewiesen.

Die gesamten Kosten des Verfahrens werden dem Be-
klagten auferlegt.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law
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- Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des auf Grund des
Ersten Uberleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 (WiGBl S. 175)
nit Wirkung ab 14. August 1942 erteilten deutschen Bundespaten-
tes Nr. 855 318, auf dessen Dauer der Zeitraum vom 8. Mai 1945
bis einschliefilich 7. MNai 1950 nach dem Gesetz vom 15. Juli
1951 nicht angerechnet wird. Die Patentanspriiche lauten:

1. In Korperhshlungen einzufiihrendes Instrument, insbe-
sondere Katheter, Bougie od. dgl., dadurch gekennzeich-
net, daB es ohne Stiitzgewebe aus einem kunstharzdhn-
lichen Stoff gefertigt ist, welchem durch Beimischung
eines Weichmachers etwa die Elastizitdt und Steifigkeit
der bekannten ILackinstrumente mit Stiitzgewebe verliehen
ist.

2. Instrument nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daB
der Kunststoffmasse zur Erzielung groSerer Glidtte ein
geringer Anteil von Magnesia zugesetzt ist.

3. Instrument nach den Anspriichen 1 und 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daf der Kunststoffmasse Farbstoffe beigegeben
sind.

4. Ureterkatheter nach den Anspriichen 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daB der Kunststoffmasse eine fiir
Rontgenstrahlen undurchlissige Masse in feinster Staub-
form beigemischt ist, beispielsweise Wismut, Barium
oder Zinkoxyd.

5. Verfahren zur Herstellung von Kathetern aus kunstharz-
dhnlichen Stoffen gemdB8 den Anspriichen 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daB aus einer Masse, deren Mischungsver-
hdltnis der gevilinschten Wandstiirke angepaBt ist, zunidchst
nittels einer Schlauchspritzmaschine ein endloses Rohr
gepreft, dieses sodann‘éuf die erforderliche lidnge abge-
schnitten und dann nahe dem vorderen Ende das Auge ausge-
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frist und geschliffen und poliert und dieses Ende durch
einen mit einem Klebstoff versehenen massiven Pfropfen
aus gleicher Masse verschlossen wird, worauf der Kopf
gugeschliffen und poliert wird.

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeichnet, daf
das hintere Ende des Schlauchstiickes erwdrmt und sodann
iiber einem kegelfdrmigen Dorn aufgeweitet und wieder
erkalten gelassen wird.

7. Verfahren zur Herstellung von Mercierkathetern gemiésf
den Anspriichen 5 und 6, dadurch gekennzeichnet, daB
gunéchst am hinteren Ende des erwidérmten Rohrstiickes eine
trichterformige Erweiterung gebildet, sodann in das Rohr
ein weicher Metallstab eingefiihrt und mittels dieses
das vordere Ende gebogen, nach dem Erkalten der Metall-
stab herausgezogen und daran anschlieBend das Auge ein-
gefridst und die Spitze verschlossen, geschliffen und
poliert werden.

8. Verfahren zur Herstellung von Bougies nach den Anspriicher
1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, da gunichst ein massi-
ver Strang von der geviinschten Stirke gespritzt und nach
seiner Unterteilung das vordere Ende der einzelnen Stiicke
zugeschliffen und mit einer olivenformigen Spitze ver-
sehen wird.

Mit ihrer auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG gestiitzten Nichtig-
keitsklage hat die Kligerin beantragt, das Patent in vollem
Unfange fiir nichtig zu erklédren. Zur Begriindung ihrer Klage
hat sie die US-Patentschriften 2 237 218, 2 237 222, 2 268 321.
2 212 334, 2 285 980, die Osterreichische Patentschrift
148 803 sowie die deutsche Patentschrift 74 363 entgegenge-
halten. Der Beklagte ist dem Vorbringen der Kliégerin entgegen-
getreten und hat bestritten, daB8 durch die entgegengehaltenen
Patentschriften die Rechtsbestéindigkeit des Patentes in Frage
gestellt sei. Er hat beantragt, die Klage abzuweisen und im
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Termin zur miindlichen Verhandlung vor dem Nichtigkeitssenat
ferner angeregt, dem Anspruch 1 folgende Fassung zu geben:

1. In Korperhthlungen einzufiihrendes Instrument, insbe-
sondere Katheter, Bougie oder dergl., dadurch gekenn-
zeichnet, daB es ohne Stiitzgewebe aus einem kunstharz-
ghnlichen, zu einem endlosen Schlauch preBSbaren und
léngere Zeit ohne Schddigung in den Kérper einfilhrbaren
Kunststoff gefertigt ist, welchem durch Beimischung
eines VWeichmachers etwa die Elastizitdt und Steifigkeit
der bekannten Lackinstrumente mit Stiitzgewebe verliehen
ist.

Der 1. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts hat
unter Abweisung der Klage im iibrigen durch Streichung der
Anspriiche 1 bis 4 und 8 das Patent teilweise fiir nichtig er-
klért.

Gegen diese Entscheidung haben beide Parteien rechtzeitig
und in gehoriger Form Berufung eingelegt. Die Klégerin bean-
tragt, die Entscheidung des Nichtigkeitssenates insoweit auf-
zuheben, als ihren Antrédgen nicht entsprochen wurde, und das
Patent unter Belastung des Beklagten mit den Kosten des Ver-
fahrens in vollem Umfange fiir nichtig zu erkléren. Der Be-
klagte beantragt, die angefochtene Entscheidung insoweit auf-
zuheben, als in ihr ein auf einen Katheter bezogener Sachan-
spruch abgelehnt vurde. Zum Anspruch 1 stellt der Beklagte den
Antrag, diesen Anspruch in folgender Fassung bestehen zu
lassen:

1. In Korperhohlen einzufiihrendes Instrument, insbesondere
Katheter, Bougie o. dgl., dadurch gekennzeichnet, daf es
ohne Stiitzgewebe aus einem kunstharzéhnlichen, zu einem
endlosen Schlauch prefibaren und liéngere Zeit ohne Schédi-
gung in den Kérper einfiihrbaren, unter Erwdrmung und
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Wiedererkaltenlassen formver#inderlichen Kunststoff
gefertigt ist, welchem sich durch Beimischung eines
Weichmachers etvwa die Elastizitdt und Steifigkeit
der bekannten Lackinstrumente mit Stiitzgewebe ver-
leihen 1a8t. '

Der Beklagte beantragt weiter, der Kliégerin die Kosten des
Berufungsverfahrens in vollem Umfange und die des erstinstanz-
lichen Verfahrens zumindest zum {iberwiegenden Teil aufzuerlegen
Im Termin zur miindlichen Verhandlung hat der Beklagte auBerdem
gebeten, im Wege der AnschluBberufung auch den Anspruch 8
des Streitpatentes unter Beriicksichtigung der Einschriénkungen
des Anspruchs 1 wiederherzustellen. Beide Streitteile bean-
tragen Zuriickweisung der Berufungen der Gegenpartei. ]

In der miindlichen Verhandlung des zweiten Rechtaszuges hat
sich die Klédgerir. neben verschiedenen Literaturstellen weiter-
hin auf folgenie Patentschriften bezogen: deutsche Patent-
schriften Nr. 605 403, 675 525, 380 946, 643 939 = tsterreichi-
sche Patentschrift Nr. 148 803. Auf die in erster Instanz ent-
gegengehaltenen US-Patentschriften Nr. 2 237 218, 2 268 361,

2 285 980 und die deutsche Patentschrift Nr. 74 363 ist die
Klédgerin nicht mehr zuriickgekommen.

Senatspriésident i.R. Dr. Hans Dl in R hat als

gerichtlicher Sachverstdndiger am 5. Dezember 1960 ein schrift-
liches Gutachten erstattet und dieses Gutachten am 25. August
1961 durch ein Nachtragsgutachten ergénzt. Er ist in der miind-
lichen Verhandlung als Sachverstidndiger gehort worden. Die
Parteien haben iiber das Beweisergebnis verhandelt.
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Entscheidungsgriinde:

I. Das Streitpatent Nr. 855 318 betrifft nach der Uber-
schrift der Patentschrift in Verbindung mit der Beschreibungs-
einleitung und dem Anspruch 1 chirurgische Instrumente, die
zur Einfithrung in enge Kérperhdhlen des Kranken bestimmt sind,
wie Katheter, Bougies und Sonden aller Art, und Verfahren zu
deren Herstellung.

Der Erfinder geht in der Beschreibung davon aus, dafB die
bekannten chirurgischen Instrumente der gekennzeichneten Art
entweder aus Gummi oder aus einem mit Iack iiberzogenen
elastischen Gewebe hergestellt seien. Den Nachteil der aus
Gumni bestehenden Geréte sieht er darin, daB sie verhiltnis-
miflig weich sind und daher bei manchen Krankheiten nicht ver-
wendet werden kdnnen, beispielswveise wenn das Instrument durch
stark verkriinmte oder verengte Kandle oder mit mehreren Rich-
tungsénderungen eingefiihrt werden muB. Die fiir solche Fdlle
gebriiuchlichen aus einem mit Iack iiberzogenen elastischen
Gewebe hergestellten sogenannten Lackinstrumente (lackkatheter
usvi.) konnten zwar, so heiBt es in der Beschreibungseinleitung
weiter, mit der erforderlichen Steifigkeit und Elastizitit
hergestellt werden, ihre Herstellung gestalte sich aber infolge
der Notwendigkeit der Verwendung eines Stiitzgewebes fiir den
Lack ziemlich umstédndlich und zeitraubend und erfordere im
allgemeinen etwa zwei Monate.

Der Erfinder hat sich die Aufgabe gestellt, diese
halbstarren, unter Verwendung eines Stiitzgewebes gefertigten
Instrumente durch Instrumente zu ersetgen, die zwar die giinsti-
gen Eigenschaften der bekannten halbstarren Instrumente be-
sitzen, jedoch einfacher und schneller herzustellen sind, Als
Losung schliigt der Erfinder im Sachanspruch (Anspruch 1) vor,
dic Katheter usw, ohne Stiitzgewebe aus einem kunstharziéhnlichen
Stoff zu fertigen, welchem durch Beinischung eines Weichmachers
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etwa die Elastizitéit und Steifigkeit der bekannten Iackinstru-
nente mit Stiitzgewebe verliehen ist. In einem Verfahrensan-
spruch (Anspruch 5) ist Patentschutz fiir ein Verfahren zur
Herstellung von Kathetern begehrt. Ein weiterer selbstiéindiger
Verfahrensanspruch (Anspruch 8) betrifft ein Verfahren zur
Herstellung von Bougies. Bei den iibrigen Anspriichen handelt es
sich um Unteranspriiche, die teils der Ausgestaltung des Sach-
anspruchs (Unteranspriiche 2 bis 4), teils der des Verfahrens-
anspruchs 5 (Unteranspriiche 6 bis 7) dienen.

II. 1. Die Berufung des Beklagten richtet sich gegen die
Vernichtung des Sachanspruchs (Anspruch 1) und der auf ihn be-
zogenen Unteranspriiche; auBerdem erstrebt er die Wiederher-
stellung des Verfahrensanspruchs 8. Der Beklagte begehrt die
Aufrechterhaltung des Anspruchs 1 in der wn ihm in der miind-
lichen Verhandlung vorgelegten Fassung. Diese Fassung unter-
scheidet sich vor. dem Anspruch 1 der Streitpatentschrift
dadurch, daB8 das Wort "Stoff" durch die Worte "zu einem end-
losen Schlauch preSbaren und liéngere Zeit ohne Schiédigung in
den Xorper einfiihrbaren, unter Erwirmung und Wiedererkalten-
lassen formverdnderlichen Kunststoff" ersetzt ist. Ob dieser
Ergédnzung des Anspruchswortlautes patentrechtliche Bedenken
entgegenstehen und ob es sich insoweit ganz oder teilweise um
eine Klarstellung oder um eine zulédssige Beschrinkung handelt,
kann dahinstehen, weil der Anspruch 1 auch in dieser geénderte
Fassung nicht patentfihig ist. -

Die Klégerin zieht die Patentfidhigkeit des Anspruchs 1
schon unter dem Gesichtspunkt mangelnder Offenbarung einer
technischen Lehre in Zweifel, weil dem Streitpatent nichts
Néheres iiber die Ausgangsmasse und die Art und Menge des
leichmachers zu entnehmen sei. Der Beklagte meint hingegen,
der Durchschnittsfachmann ktnne im Zeitpunkt der Anmeldung des
Streitpatents unter "kunstharzéhnlichen Stoffen" im Sinne des
Streitpatents nur Polyvinylchlorid (PVC, Igelit) verstanden




haben. Er geht dabei von den von dem gerichtlichen Sachver-
stdndigen auf Seite 4 des schriftlichen Gutachtens angefiihrten
strangpreBfihigen Kunststoffen (Cellulose-Derivate, Vinyl-
verbindungen, hochpolymere synthetische Kunststoffe) aus. Er
meint, die Cellulosederivate habe der Durchschnittsfachmann
ayBer Betracht lassen miissen, weil sie mindestens zum Zeitpunkt
der Anmeldung nicht so leicht hdtten eingestellt werden kénnen,
daf die Katheter die erforderliche Elastizitédt aufwiesen. Die
Polyamide habe der Fachmann ausscheiden miissen, weil deren
Elastizitdt unverdnderlich sei, denn sie kdnnten nicht widhrend
des Herstellungsverfahrens durch Beimischung geeigneter Weich-
macher auf eine bestimmte Steifigkeit und Elastizitédt einge-
stellt werden. Von den Vinylverbindungen sei nur das PVC
toxisch einwandfrei gegeniiber den menschlichen Kérpersidften
und reizfrei. Von sdmtlichen von dem gerichtlichen Sachver-
stindigen im einzelnen aufgefiihrten Werkstoffen habe daher dem
Durchschnittsfachmann im Jahre 1942 erkennbar nur das PVC die
vorausgesetzten Bedingungen erfiillt.

Der Auffassung des Beklagten, in Anspruch 1 sei als Aus-:
gangsmasse nur Polyvinylchlorid offenbart, kann jedoch nicht
beigestimmt werden., Nach den iiberzeugenden Darlegungen des
gerichtlichen Sachverstédndigen, die er in der miindlichen Ver-
handlung durch verschiedene literaturstellen (so u.a. durch
Hinweise auf Pabst, Kunststoff-Taschenbuch, 1941 S. 49, 94 ff,
152, 185; Hausen, Kunststoffe 1939 S. 26 ff, 76 ff; Houwink,
Chenie und Technologie der Kunststoffe 1939 S. 254 ff, 340 ff,
409 ff) belegt hat, gab es im Zeitpunkt der Anmeldung des
Streitpatents neben Polyvinylchlorid eine Anzahl weiterer
kunsthargiihnlicher Kunststoffe, die strangprefféhig, thermo-
plastisch, d.h. durch Wdrme verformbar, und kdrperunschédlich
waren. So erfiillte z.B. auch die nach der Lehre der vorver-
6ffentlichten US-Patentschrift Nr. 2 237 222 zur Verarbeitung
gelangende llasse diese Bedingungen; sie lie8 sich nach den
Darlegungen des Sachverstédndigen auch schon im Anmeldegeit-
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punkt des Streitpatentes so leicht einstellen, da8 die fiir
Katheter erforderliche Elastizitdt in k6rperwarmem Zustande
gewdhrleistet war. Es kann daher nicht davon ausgegangen werden
ein Durchschnittsfachmann habe unter der Ausgangsmasse des
.Streitpatents nur Polyvinylchlorid verstehen kionnen. Uberdies
liegt der SchluB nahe, daB der Erfinder des Streitpatentes
nicht nur auf Polyvinylchlorid abstellen wollte, vielmehr
bewuBt die allgemeine, auf eine Mehrzahl von Kunststoffen
hindeutende Kenngeichnung der Ausgangsmasse gewdhlt hat. Nach
den Angaben des gerichtlichen Sachverstdndigen, die durch
AuBerungen im Schrifttum vor dem Anmeldetag bestédtigt werden
(vgl. u.a. Hausen a.a.0. S. 82, Houwink a.a.0. S. 341 ff) war
Polyvinylchlorid als in Deutschland herstellbarer Ausweich-
stoff der Fachwelt, auch in seiner Zusammensetzung, bekannt.
Dieser Kunststoff hiétte daher in der Patentschrift als Aus-
gangsmasse genannt werden kinnen, wenn er nach der Meinung des
Erfinders allein in Frage gekommen wire. ’

Wenn sonach Polyvinylchlorid allein als Ausgangsmasse
nicht offenbart ist, stellt sich allerdings die in der ange-
fochtenen Entscheidung erdrterte und dort verneinte Frage, obd
mangels Offenbarung bestimmter Kunststoffe und bestimmter
Weichnacher eine nacharbeitbare Erfindung gegeben ist. Mit
den gerichtlichen Sachversténdigen, der diese Frage trotz er-
heblicher Zweifel bejaht hat, mag jedoch davon ausgegangen
werden, daf es einem Durchschnittsfachmann zur Zeit der An-
meldung keine Schwierigkeiten bereitete, unter den bekannten
strangpreBfiihigen, durch Wdérme verformbaren und léngere Zeit
ohne Schédigung in den Kérper einfiihrbaren Kunststoffen einen
geeigneten auszuwidhlen und sich auch eines geeigneten Weich-
machers zu bedienen.

2. Von den von der Kldgerin dem Anspruch 1 des Streit-
patentes als neuheitsschiidlich entgegengehaltenen Vorver-
offentlichungen kommt dem Streitpatent die US-Patentschrift
2 237 222 am niichsten.
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Die Erfindung nach dieser US-Patentschrift hat nach der
Beschreibungseinleitung die Zusammensetzung des Materials
chirurgischer Instrumente, wie Katheter, Sonden oder Kaniilen
zum Gegenstand. Unter "Katheter" versteht der Erfinder die
verschiedenen GrSBen, Formen und Liéngen der (gewthnlich)
hohlen Korper, die zum Einfilhren einer Substanz in den mensch-
lichen Korper durch eine Leibesdffnung hindurch oder zur Ent-
nahme von Fliissigkeit aus demselben bestimmt sind. Der Er-
finder weist darauf hin (Beschreibung S. 1 linke Spalte
%Z. 26 ff), daB Katheter bisher aus verschiedenen, einen ge-
wigsen Grad der Biegsamkeit aufweisenden Werkstoffen herge-
stellt worden seien, wie z.B. aus diinnen Metallrohren, aus
Kautschuk in verschiedenen Stadien der Vulkanisation sowie
aus Massen in fliissigem oder halbfliissigem Zustand, die liber
einer Stoffbahn, z.B. einem Gewebe, aufgebaut und durch wieder-
holtes Eintauchen des Gewebes in eine Losung mit einer Uber-
zugs- bzw. Imprdgniermasse versehen werden. Den Nachteil der
aus einem Textilkern als Stiitzgewebe gebildeten Katheter
sieht der Erfinder im wesentlichen in der Porositdt der in
dieser Weise hergestellten Katheter und der Gefahr des
Brickligwerdens des Textilkerns beim Gebrauch (Besdre ibung
S. 4 linke Spalte Z. 10 - 30). Er stellt sich daher die Auf-
gabe, einen Katheter zu schaffen, bei dem die genannten und
die weiter von ihm erorterten Nachteile der aus sonstigen
Massen hergestellten Katheter (Beschreibung S. 1 linke Spalte
Z. 34 - 55 und rechte Spalte Z. 1 - 48) vermieden sind, der
jedoch trotzdem die wiinschenswerten Eigenschaften, insbesondere
Biegsamkeit, Elastizitiit und Stabilitédt besitzt (Beschreibung
S. 1 rechte Spalte %Z. 49 -~ 55 und S. 2 linke Spalte Z. 1 - 18).
Als Losung wird vorgeschlagen, den Katheter aus hochverestertem
Cellulosemischester herzustellen und zur Forderung der
Elastizitdt geeignete Mittel, insbesondere Weichmacher
(softeners), zuzusetzen (Beschreibung S. 1 rechte Spalte
Z. 54/55 und S. 2 linke Spalte 2. 1 - 18). Nach den in der Be-
schreibung weiter enthaltenen Angaben sind die gemischten
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Celluloseester gegen Kérperenzyme (Fermente) und Korper-
fliissigkeiten sowie die Sekrete von Gallenblase, Leber und
Nieren (Beschreibung S. 2 linke Spalte Z. 26 - 31) besténdig.
Zur Form des Katheters und zum Verfahren bei seiner Herstellung
ist in der Beschreibung der US-Patentschrift u.a. ausgefiihrt
(Beschreibung S. 3 linke Spalte Z. 30 ff), daB das zum Ein-
setzen in die Korperhohle bestimmte Ende des Rohres, Spitze
oder Schnabel genannt, ein Teil des urspriinglichen Rohres,

mit einer oder mehreren darin befindlichen Uffnungen sein kann,
oder daB es aus einem besonderen Stiick bestehen kann, das un-
beweglich an dem Katheterrohr angebracht ist, beispielsweise
mittels eines Klebstoffes, durch AnschweiBen oder in anderer
Weise. AnschlieBend ist in der Patentbeschreibung (S. 3 linke
Spalte Z. 43 bis 53) weiter ausgefiihrt, daB nach Auswahl des
fiir den vorgesehenen Verwendungszweck geeigneten gemischten
Celluloseesters und der Menge und Art des Thermoplastifikators,
falls ein solcher hinzugesetzt wird, die durch Losungsmittel
oder nichtldsende Hittel oder auch eine Kombination beider bis
zu den gewiinschten Grade gelatinisierte oder in einen kolloida-
len Zustand iiberfiihrte Masse "then extruded through an orifice
of appropriate size and shape, into tubular or other form".

Der Beklagte hatte zuniéichst die Auffassung vertreten,
durch den vorstehend wiedergegebenen énglischen Text seili das
Strangpressen der plastifizierten Celluloseestermasse in einen
endlosen Schlauch nicht offenbart. Die US-Patentschrift lehre
damit, so meinte der Beklagte zundchst, die Herstellung des
Katheters im Wege des Spritzgufiverfahrens, bei dem der zu ver-
spritzende Stoff in eine geschlossene Form eingespritzt wird
und sich dann noch innerhalb der Form verfestigt. Vom Strang-
pressen, d.h. vom Pressen der Masse durch eine am Ende offene
Form, so daB die Hlasse dieses Ende als stab- oder schlauch-
artiges Gebilde verlédBt, sei dagegen entgegen der Meinung des
gerichtlichen Sachverstiéndigen in der US-Patentschrift keine
Rede. In der miindlichen Verhandlung hat der Beklagte diese
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Auffassung jedoch nicht mehr uneingeschriénkt aufrechterhalten,
vielmehr hat sein ProzefSbevollméchtigter zugeben miissen, daf

die US-Patentschrift Nr. 2 237 222 in dem angefithrten eng-
lischen Text und an weiteren Stellen der Beschreibung jedenfalls
auch die Herstellung des Katheterrohres im Wege des Strang-
pressens offenbart. Damit ist aber dem Streitpatent in einem
wesentlichen Punkte die Neuheit genommen. Soweit der Beklagte
noch meint, aus der US-Patentschrift ergebe sich nicht die
Lehre, zu einem endlosen Strang zu verpressen, kann ihm nicht
beigestimmt werden. Die Mboglichkeit, 2zu einem endlosen Schlauch
zu verpressen und den Strang dann auf die geviinschte Liéinge ab-
zuschneiden, war, wie der gerichtliche Sachverstédndige iiber-
zeugend ausgefithrt hat, bekannt und selbstverstidndlich, so

daB es der besonderen Hervorhebung in der US-Patentschrift nicht
bedurfte. SchlieBlich hat der Beklagte auch nicht mehr be-
stritten, daB es sich bei der Ausgangsmasse der US-Patent-
schrift nach den Anschauungen im Anmeldezeitpunkt um einen
kunsthargiéhnlichen Stoff handelte.

Nach alledem gelangt der Senat mit dem gerichtlichen
Sachverstiédndigen zu der Auffassung, daf der Erfindungsgegen-
stand des Anspruchs 1 des Streitpatentes auch in der vom
Beklagten verteidigten Neufassung in der US-Patentschrift
Nr. 2 237 222 in vollem Umfange vorbeschrieben ist. Dieser
Anspruch ist daher mangels Neuheit nicht patentfihig. Darauf,
ob der Erfinder die erdrterte US-Patentschrift im Zeitpunkt
der Anmeldung gekannt hat, kommt es nach der gesetzlichen
Fiktion des § 2 PatG nicht an.

3. Auf jeden Fall aber miiBte, wenn die im Vorstehenden
erdvrterten Einviinde des Beklagten zutreffen wiirden und die
US-Patentschrift Nr. 2 237 222 daher nicht neuheitsschiédlich
vire, dem Anspruch 1 des Streitpatentes in Ubereinstimmung mit

werden. Die genannte US-Patentschrift legt, soweit nicht vor-
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beschrieben, die Lehre des Streitpatentes jedenfalls so nahe,’
daf in ihr eine erfinderische Leistung nicht erblickt werden
kdonnte.

4. Nach Fortfall des Anspruchs 1 konnten die auf diesen
Anspruch zuriickbezogenen Unteranspriiche 2, 3 und 4 nicht aufreq
erhalten werden. Sie stellen héchstens zweckmidBige Ausgestal-
tungen der in Anspruch 1 enthaltenen Lehre dar, ein eigener
Erfindungsgehalt kommt ihnen nicht zu. Die Beifiigung von
Hagnesia zur Erzielung griBerer Gliédtte (Anspruch 2) ist in der
Streitpatentschrift selbst als bekannt angegeben (S. 2 2. 8-11!
Die Beigabe von Farbstoffen zur Kunststoffmasse (Anspruch 3)
ist wiederholt vorbeschrieben, z.B. in der US-Patentschrift
Nr. 2 237 222 (Beschreibung S. 3 rechte Spalte Zz. 9 - 11).
SchlieBlich ist auch die Lehre, der Kunststoffmasse eine fiir
Rontgenstrahlen undurchlidssige Masse in feinster Staubform
beizumischen, beispielsweise Wismut, Barium oder Zinkoxyd
(Anspruch 4), nicht erfinderisch. Sie findet sich z.B. in der
US-Patentschrift Nr. 2 237 222 (S.. 3 rechte Spalte Z. 30 - 35]
und in der US-Petentschrift Nr. 2 212 334 (rechte Spalte
Z. 3 und 4).

5. Der vom Nichtigkeitssenat gleichfalls vernichtete Ver-
fahrensanspruch 8 ist in der angefochtenen Entscheidung zu-
treffend als Nebenanspruch zu den Anspriichen 1 - 3 angesehen
worden. Der Nichtigkeitssenat hat diesem Anspruch die Erfin-
dungshohe mit Recht versagt. Das Verpressen von Kunststoffen
zu einem endlosen Strang stellt eine patentwiirdige Erfindung
nicht dar. AuBer in der oben erdrterten US-Patentschrift Nr.
2 237 222 ist die lehre, Kunststoffe zu einem endlosen
Schlauch (Rohr).ins Preie zu verpressen, in den vorversffent-
lichten deutschen Patentschriften Nr. 605 403 (vgl. u.a. Be-
schreibung S. 1 %2. 1 bis 8, 28 bis 30, 39 bis 42) und Nr.

675 525 (Beschreibung S. 1 2. 1 bis 9 und S. 2 Z. 1 bis 20
i.V. m. der Patentzeichnung) offenbart. DaB die Herstellung
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von Bougies durch Zuschleifen des Stangenendes zu einer oliven-
formigen Spitze erfolgen kann, ist, wie auch der gerichtliche
Sachverstidndige bestitigt hat, jedem Fachmann geldufig.

Sowohl die Berufung des Beklagten als auch sein als An-
schluBberufung bezeichneter Antrag auf Wiederherstellung des
Anspruchs Ziff. 8 miissen nach alledem in vollem Umfange er-
folglos bleiben.

III. Die Berufung_der Klégerin richtet sich gegen die Auf-
rechterhaltung des Verfahrensanspruchs 5 und der auf diesen
Anspruch zuriickbezogenen Unteranspriiche 6 und 7.

1. Im Verfahrensanspruch 5 wird Schutz begehrt fiir ein
Verfahren zur Herstellung von Kathetern aus kunstharz#@hnlichen
Stoffen im Sinne der Sachanspriiche 1 - 3. Das Verfahren be-
steht nach der Lehre des Anspruchs 5 aus folgenden Verfahrens-
schritten:

a) Tas Mischungsverhiltnis der Kunststoffmasse wird der
gewiingchten Wandstédrke angepaft;

b) mittels einer Schlauchspritzmaschine wird ein end-
loses Rohr gepreBt;

c¢) das Rohr wird suf die erforderliche Liénge abgeschnitten;

d) nahe dem vorderen Ende wird das Auge ausgefrést,
geschliffen und poliert;

e) das vordere Ende wird durch einen mit Klebstoff
versehenen massiven Propfen aus der gleichen Masse
wie das Rohr verschlosseng;

f) der Kopf wird zugeschliffen und poliert.

2. Dem Nichtigkeitssenat mag in libereinstimmung mit dem
gerichtlichen Sachverstdndigen darin beigestimmt werden, daB
die den Verfahrensanspruch 5 am nichsten kommende US-Patent-



- 15 -

schrift Nr. 2 237 222 trotz weitgehender Ubereinstimmung diesen
Anspruch deshald nicht mit Erfolg als neuheitsschiidlich ent-
gegengehalten werden kann, weil in der US-Patentschrift nicht
gelehrt ist, das Auge auszufridsen.

3. Ob die in Anspruch 5 des Streitpatentes gegebene ILehre
gegeniiber dem Stande der Technik einen technischen Fortschriti
aufweist, braucht nicht erdrtert zu werden. In ihr kann jeden-
falls entgegen der Meinung des Nichtigkeitssenats eine er-
finderische Leistung nicht erblickt werden. Der Senat tritt
der Auffassung des gerichtlichen Sachverstiédndigen bei, dasg
die Lehre des Anspruchs 5 nicht die erforderliche Erfindungs-
hohe besitzt.

Bei der Wiirdigung des erfinderischen Gehaltes der in die-
sem Anspruch niedergelegten Lehre ist - insoweit in tiberein-.
stimmung mit der angefochtenen Entscheidung - davon auszugehen,
dag8 nach dem oben unter II. Ziff. 2 und 5 Dargelegten die
Lehre, Kunststoffmassen im Strangprefverfahren zu einem end-
losen fchlauch zu verpressen, bekannt war und daher nicht als
patentwiirdige Erfindung angesehen werden kann. In der angefoch-
tenen Entscheidung ist auch mit Recht ausgefiihrt, daB es fiir
einen Fachmann selbstverstiéndlich war, die Beschaffenheit des
Materials der gewiinschten Wandstdrke anzupassen und das ent-
standene Rohr auf die erforderliche Liénge abzuschneiden. Der
Nichtigkeitssenat ist daher zutreffend’ davon ausgegangen, daB-
die Merkmale a - ¢ des Anspruchs 5 die Patentfdhigkeit dieses
Anspruchs fiir sich allein nicht rechtfertigen konnen.

Entgegen der Meinung des Nichtigkeitssenats ktnnen aber
auch die Merkmale d - £, die sich auf die Herstellung des
Auges und des Kopfes heziehen, die Erfindungshdéhe nicht be-
griinden. Der Nichtigkeitssenat hat in der angefochtenen Ent-
scheidung zum Merkmal e (VerschluB8 des Endes durch einen mit
Klebstoff versehenen massiven Propfen) aus der Beschreibung
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der US-Patentschrift Nr. 2 237 222 nur die Ausfiihrungen auf
Seite 3 linke Spalte Z. 34 bis 39 herangezogen. Er hat nicht
beriicksichtigt, da8 es auf S: 3 linke Spalte 2. 72 bis 75 und
rechte Spalte Z. 1 bis 5 weiter heiBlt, der Spitzen- bzw.
Schnabelteil ktnne beispielsweise durch eine Celluloseester-
masse verschlossen oder es konne ein besonderer Schnabel ange-
fertigt und dem Rohrteil mittels eines Klebstoffes usw. ange-
pa8t werden. Durch die Lehre aber, die Spitze beispielsveise
durch eine Celluloseestermasse zu verschliefien, ist das Ver-
schliefien mit einem VerschluBpfropfen vorbeschrieben, jeden-
falls aber konnte dieser Gedanke ohne erfinderische Uberlegung
den Ausfiihrungen der US-Patentschrift entnommen werden. Der
Gedanke, das Katheterende mittels eines eingzuklebenden Ver-
schluB8pfropfens zu verschliefien, war zudem auch durch die:
vorveroffentlichte deutsche Patentschrift Nr. 380 946 (Be-
schreibung S. 2 2. 22, 52 bis 54, 95 bis 96) nahegelegt. Die
Herstellung der Locher durch Frédsen ist in der US-Patentschrift
Nr. 2 237 222 allerdings nicht vorbeschrieben. Der gericht-
liche Sachverstidndige hat jedoch iiberzeugend ausgefiihrt, das
zvvischen Locherbohren und Locherfrésen in dem hier in Rede
stehenden technischen Zusammenhang kein Unterschied besteht,
diese Verfahren in der mechanischen Technik vielmehr #dqui-
valente Arbeitsweisen sind, die der Fachmann anwendet, wenn es
ihm nach Art des Materials zweckmiéflig erscheint oder ihm eine
entsprechende Einrichtung (Bohr- oder Frésmaschine) zur Ver-
fiigung steht. Den Kopf 2zu schleifen und zu polieren, falls
dies seine Oberflichenbeschaffenheit erforderlich macht, ist
vom gerichtlichen Sachverstdndigen mit Recht als selbstver-
stéindliche MaB8nahme bezeichnet worden.

Unter diesen Umstidnden kann die im Anspruch 5 unter
Schutz gestellte Lehre nicht als erfinderisch angesehen werden.
Auch die Abstimmung der Verfahrensschritte aufeinander ist
nicht erfinderisch, die zeitliche Aufeinanderfolge vielmehr
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weitgehend selbstverstdndlich. Der mit dem Stande der Technik’
vertraute Durchschnittsfachmann konnte unter Verwendung seines
dem tblichen entsprechenden Konnens zu der in Anspruch 5
niedergelegten lLehre gelangen. Einer erfinderischen Leistung
bedurfte es dabei nicht. Der Verfahrensanspruch 5 ist daher
mangels Erfindungshthe nicht patentwiirdig und mu8 fiir nichtig
erkldart werden.

4. Bei den auf den Anspruch 5 guriickbezogenen Verfahrenc-
unteranspriichen 6 und 7 handelt es sich nach den zutreffenden
Feststellungen des Nichtigkeitssenats um an sich bekannte und
iibliche MaBnahmen, was auch der gerichtliche Sachverstindige
bestdtigt hat. Sie kénnen daher, weil sie keinen eigenen Er-
findungsgehalt besitzen, nach der Vernichtung des Verfahrens-
hauptanspruchs nicht bestehen bleiben.

IV. Nach alledem war die angefochtene Entscheidung unter
Zuriickweisung der Berufung und der AnschluBberufung des Be-
klagten auf die Berufung der Klégerin im Kostenpunkt und inso-
weit aufzuheben, als die Klage abgewiesen worden igt. Das
Streitpatent war auch hinsichtlich der Anspriiche 5 - 7 fiir
nichtig zu erkléren.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 42 Abs. 3 i.V.m.
§ 40 Abs. 2 und § 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG; sie umfaft sowohl
die gerichtlichen Kosten des Verfahrens als auch die der
Kldgerin erwachsenen auBlergerichtlichen Kosten im Sinne des
§ 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG.

Wilde Spreng Pehle Spengler Claflen



	2<»27 058

	i


