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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die muindliche Ver-
handlung vom 1. Juli 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die
Richter Prof. Dr. Jestaedt und Scharen, die Richterin MUhlens und den Richter
Dr. Meier-Beck
fur Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das am 26. Oktober 1999 ver-

kindete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespa-

tentgerichts abgeéndert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits tragt hat die Klagerin.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 38 06 470 (Streitpa-
tents), das auf einer Anmeldung vom 1. Méarz 1988 beruht. Anspruch 1 des

Streitpatents lautet wie folgt:

"Gleitvorrichtung fir den Transport eines Patienten von einer er-
sten Stelle zu einer zweiten Stelle mit einem Endlosband, das um
wenigstens einen Korper geschlungen ist und das wenigstens mit
einer Oberflache gleitbar auf einem starren Brett oder dergleichen
aufliegt,

dadurch gekennzeichnet, daB der Kérper, um den
das Endlosband (32) geschlungen ist, das starre Brett (44) ist, wo-
bei der Querschnittsumfang des Bretts (44) im wesentlichen dem
Querschnittsumfang des Endlosbands (32) entspricht, daB3 der Rei-
bungswiderstand zwischen dem Endlosband (32) und dem Brett
(44) so klein ist, daB er von einer Bedienungsperson, die am End-
losband (32) zieht, Uberwunden werden kann, wenn sich auf dem
Endlosband eine Person befindet, und daB das Brett (44) und das
Endlosband (32) eine fur eine Bedienungsperson tragbare Einheit
bilden."

Wegen des Wortlauts der unmittelbar oder mittelbar auf diesen An-

spruch rickbezogenen Anspriche 2 bis 19 wird auf die Streitpatentschrift ver-

wiesen.
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Auf die Nichtigkeitsklage der Klagerin hin hat das Bundespatentgericht
das Streitpatent fur nichtig erklart. Hiergegen richtet sich die Berufung der Be-

klagten. Die Beklagte beantragt hauptséachlich,

unter Abanderung der angefochtenen Entscheidung die Klage ab-

zuweisen,

und verteidigt das Streitpatent hilfsweise mit einem geénderten Anspruchssatz

sowie - weiter hilfsweise - im Umfang des Patentanspruchs 17.

Die Klagerin tritt diesem Begehren entgegen.

Der Senat hat Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Gut-
achtens des offentlich-bestellten und vereidigten Sachversténdigen

Prof. Dr. J. G. . Der gerichtliche Sachverstan-

dige hat dieses Gutachten in der mindlichen Verhandlung erldutert und er-

ganzt. Die Beklagte hat ihrerseits ein schriftliches Gutachten des Arztes und

Dipl.-Ing. Dr. med. H. H. vorgelegt.

Entscheidungsgrinde:

Die zuldssige Berufung hat in der Sache Erfolg.



I. Die Nichtigkeitsklage ist zulassig.

Die Klage ist unter Beachtung der Voraussetzungen des § 81 PatG er-
hoben. Sie hat sich insbesondere gegen den in der Rolle eingetragenen Inha-
ber des Streitpatents gerichtet. Denn in der Klageschrift ist das E. W.
Kunststoffwerk als Beklagter bezeichnet gewesen, das damals in der Rolle als
Patentinhaber eingetragen war. Auch der Streitgegenstand ist in der Klage an-
gegeben. Denn die Klageschrift und deren Begrundung lassen erkennen, die
Nichtigkeitsklage werde darauf gestitzt, da der Gegenstand des Streitpatents
am Anmeldetag in Anbetracht der Erkenntnisse, welche die US-Patentschrift

3 493 979 vermittele, nicht patentfahig sei.

Das von der Beklagten geleugnete Rechtsschutzinteresse an der Erhe-
bung und Durchfuhrung der Nichtigkeitsklage durch die Klégerin fehlt ebenfalls
nicht. Bei Erhebung einer Nichtigkeitsklage vor Erldschen des angegriffenen
Patents bedarf derjenige, der Nichtigerklarung begehrt, eines in seiner Person
begrundeten Rechtsschutzinteresses grundsatzlich nicht, weil er im Interesse
der Allgemeinheit daran handelt, daB zu Unrecht erteilte technische Schutz-
rechte beseitigt werden. Dieses éffentliche Interesse wird von dem Verhalten
des Nichtigkeitskldgers in einem gegen ihn gerichteten Verletzungsprozef
nicht berlhrt. Es ist deshalb im Streitfall ohne Belang, daB die Klégerin gegen
ihre Verurteilung im Patentverletzungsprozef3 kein Rechtsmittel eingelegt hat,
obwohl das Verletzungsgericht eine Aussetzung des Verletzungsprozesses im
Hinblick auf das Nichtigkeitsverfahren abgelehnt hat. Abgesehen davon ist mit
dem Verhalten der Kléagerin im Patentverletzungsproze3 eine verbindliche

Aussage Uber den Rechtsbestand des Streitpatents auch nicht verbunden.



Il. Die Nichtigkeitsklage ist nicht begrundet.

1. Das Streitpatent betrifft ein Hilfsmittel zum Umbetten eines bewe-
gungsunfahigen, oft schweren Patienten von einem Bett oder einer Liege zu
einem anderen Bett oder anderen Liege. Wenn dies von Hand geschieht, ist
der Umbettungsvorgang relativ aufwendig, weil hierfir in der Regel mehrere
Personen erforderlich sind (Sp. 1 Z. 23 ff. d. Streitpatentschrift). Nach der Dar-
stellung in der Streitpatentschrift waren am Anmeldetag aber auch schon
Hilfsmittel bekannt, namlich neben der aus der deutschen Patentanmeldung
36 39 799 ersichtlichen Dusch- und Pflegewanne die in Fig. 1 abgebildete, ei-
ner solchen Wanne &hnliche Gleitmatte sowie die mit aufrollbarem Laken ar-
beitende Umbettungsvorrichtung nach der deutschen Patentanmeldung
36 14 572. Die aus der deutschen Anmeldeschrift 36 39 799 bekannte Wanne
wird ohne nadhere Erdrterung als zum Umbetten ungeeignet bezeichnet (Sp. 1
Z. 18 f.). Die Vorrichtung nach der deutschen Anmeldeschrift 36 14 572 wird
abgelehnt, weil sie ortsfeste Rollen am Rand der betreffenden Liege bendtigt
(Sp. 1 Z. 33 ff.). Diese Vorrichtung wird also als nachteilig angesehen, weil sie
nicht ein unabhangig von der Beschaffenheit des jeweiligen Bettes und der je-
weiligen Liege verwendbares Hilfsmittel ist. Bei dem in Fig. 1 der Streitpatent-
schrift dargestellten Hilfsmittel handelt es sich hingegen um eine nicht ortsge-
bundene und bei beliebigen Betten/Liegen einsetzbare Einrichtung. Nach der
Darstellung in Sp. 1 Z. 65 ff. der Streitpatentschrift besteht sie aber aus zwei
miteinander nicht verbundenen Teilen, namlich einer Unterlage, die einen star-
ren oder weichen Innenkérper haben kann, und einer aufliegenden Gleitmatte,

auf der wiederum der zu transportierende Patient liegen muf3. Damit unter Ver-



wendung eines nur geringen Kraftaufwands des Klinikpersonals der Patient mit
der Gleitmatte Uber die dann notwendigerweise hinreichend starre Unterlage
von einem Bett in ein anderes Bett gezogen werden kann, weisen die Fldchen
von Unterlage und Gleitmatte, die sich hierbei beriihren, besondere Gleiteigen-
schaften auf, die beispielsweise durch Verwendung von Polypropylenband

oder Nylonrundgarngewebe zu erreichen sind.

Das hier bereits verwirklichte Prinzip (vgl. Sp. 2 Z. 59 d. Streitpatent-
schrift), daB durch bloBes Ziehen an einer Matte oder dergleichen ein auflie-
gender Patient von einer ersten Position in eine zweite Position gebracht wer-
den kann, will das Streitpatent ebenfalls nutzen. Es soll - wie es in Sp. 1
Z. 37 ff. heiBt - eine Vorrichtung zur Verfigung gestellt werden, die tragbar ist
und mit der auch schwergewichtige Patienten durch kérperlich schwache Per-

sonen umgebettet werden kdnnen.

2. Hierzu wird in Anspruch 1 des Streitpatents ein als Gleitvorrichtung
fir den Transport eines Patienten von einer ersten Stelle zu einer zweiten
Stelle bezeichnetes Hilfsmittel vorgeschlagen, das folgende Merkmale hat:

1. (Wenigstens) einen Korper,

2. ein um diesen geschlungenes Endlosband

3. mit im wesentlichen einander entsprechendem Querschnitts-

umfang.



4. Der Korper ist ein starres Brett (oder dergleichen),

auf dem

5. das Endlosband mit (wenigstens) einer Oberflache aufliegt

und

6. mit dieser gleiten kann ("gleitbar aufliegt").

7.  Der Reibungswiderstand zwischen dem Endlosband und dem
Brett ist so klein, daB3 er von einer Bedienungsperson, die am
Endlosband zieht, Gberwunden werden kann, wenn sich auf

dem Endlosband eine Person befindet.

8. Brett und Endlosband bilden eine Einheit,

9. die von einer Person getragen werden kann ("fir eine Bedie-

nungsperson tragbar ist").

Bei Befolgung dieses Vorschlags sind eine besondere Herrichtung des
Krankenbetts oder der Liege sowie eine Unterlage mit besonderer Oberfléache
entbehrlich. Es ergibt sich eine Vorrichtung, die von einer Bedienungsperson
herbeigeholt werden kann, dann etwas unter den Patienten geschoben werden
kann und mit deren Hilfe sodann die Bedienungsperson selbst schwere Pati-
enten durch Ziehen an dem Endlosband mit geringem Kraftaufwand umbetten

kann. Wahrend des durch das Ziehen bewirkten Wanderns der Einheit auf dem



Bett (oder der Liege) bzw. von einem Bett zu einem anderen Bett wird der auf-
liegende Patient dabei eine doppelte Strecke bewegt. Die Bedienungsperson
muB also die zum Ziehen notwendige Kraft auch nur fir eine vergleichsweise
kurze Zeit aufbringen. Hat der Patient die erforderliche Strecke zuriickgelegt,
kann der Umbettungsvorgang durch Herausziehen des etwa noch unter dem
Patienten verbliebenen Bereichs der Einheit beendet und diese kann fur einen

nachsten Einsatz von einer Bedienungsperson allein weggelegt werden.

3. Das Bestehen des geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes (§§ 21
Abs. 1 Nr. 1, 22 Abs. 1 PatG) kann nicht festgestellt werden.

a) Der Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents ist neu, weil keine
der Entgegenhaltungen eine Vorrichtung offenbart, die alle beanspruchten
Merkmale in Kombination aufweist. Zu Unrecht sieht die Klagerin den patent-
gemédBen Gegenstand durch die US-Patentschrift 3 493 979 als vorwegge-

nommen an.

Die dort vorgeschlagene Vorrichtung zum Transport von Objekten ar-
beitet mit einem unteren endlosen Umlaufband und einem oberen endlosen
Umlaufband (Merkmal 2), das Uber dem unteren Band liegt. Jedes der Bander
lauft Gber ein Tragerelement (Merkmal 1). Bei den Ausfihrungsformen, die in
den Fig. 1, 2, 6, 9 und 10 der US-Patentschrift 3 493 979 dargestellt sind, han-
delt es sich hierbei um eine Konstruktion aus mehreren in ihr gelagerten und
voneinander beabstandeten Rollen (Rollensatz). In dieser Ausgestaltung sind
mithin jedenfalls das Merkmal 4 und die sich hierauf beziehenden patentgeméa-

Ben Merkmale nicht verwirklicht.
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Bei der Ausfilhrungsform, die in den Fig. 3 und 4 der US-Patentschrift
3 493 979 bildlich dargestellt ist, besteht das jeweilige Tragerelement hingegen
aus einer Metall- oder Kunststofflage, die von ihrer Funktion her relativ starr
sein muB, so daB man durchaus davon sprechen kann, bei dem vorbekannten
Gerat finde ein starres Brett oder dergleichen Verwendung (Merkmal 4). In der
Ausgestaltung der Fig. 3 und 4 der US-Patentschrift 3 493 979 fehlt diesem
Vorrichtungsbestandteil jedoch der in jeder Hinsicht dem zugehoérigen Endlos-
band entsprechende Querschnittsumfang. Denn jedes Band ist zuséatzlich um
eine Umlenkrolle geschlungen, in deren Bereich eine maschinell betriebene

Antriebsrolle an dem betreffenden Band angreift und dieses in Umlauf versetzt.

Vergeblich macht die Kléagerin geltend, durch die Beschreibung der
US-Patentschrift 3 493 979 sei dartber hinaus offenbart, bei der Variante mit
einer Metall- oder Kunststoffauflage als Trégerelement fir den Patienten sei
die Umlenkrolle entbehrlich, wenn eine Ausfihrungsart gewahit werde, die ma-
nuell bedient werde. Zwar befaB3t sich der Vorschlag nach der US-Patentschrift
3 493 979 auch mit der manuellen Nutzung des Grundkonzepts dieser Entge-
genhaltung (vgl. Sp. 11 Z. 36 ff., Sp. 12 Z. 27 ff., ferner Sp.5 Z. 35ff., Sp. 5
Z. 69 ff.). Die insoweit beschriebenen und in den Fig. 7-10 der US-Patentschrift
3 493 979 gezeigten Beispiele betreffen jedoch ausschlieBlich Gestaltungen,
die einen Rollensatz innerhalb des betreffenden Bandes aufweisen. Soweit
Ausflihrungen behandelt sind, die ohne einen solchen Rollensatz auskommen,
ist hingegen weder in der Beschreibung erwahnt, noch durch Figuren gezeigt,
daB das Grundkonzept sich auch ohne Umlenkrolle an einer Langsseite des

Tragerelements verwirklichen lasse. Das fuhrte den Fachmann nicht zu dem
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Verstandnis, daB die Lehre nach dem US-Patent 3 493 979 auch Ausfih-
rungsformen mit wenigstens einer Metall- oder Kunststofflage einschlieBt, die
allein von einem Endlosband umschlungen ist, wie es das Streitpatent nach der

Anweisung voraussetzt, deren Befolgung zu den Merkmalen 2 und 3 fuhrt.

b) Im Hinblick auf das Erfordernis erfinderischer Tatigkeit hat der Senat
die fur den Erfolg der Nichtigkeitsklage notige Uberzeugung nicht gewinnen
kénnen, daB der Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents sich am An-
meldetag fur einen Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der

Technik ergab.

(1) Zum Stand der Technik gehdrt neben der US-Patentschrift 3 493 979
auch die US-Patentschrift 2 918 681. Diese Schrift ist bei der Entscheidung des
Senats Uber die Patentnichtigkeitsklage auch zu berucksichtigen. Darauf, daB
die Kl&gerin sich zunéchst nur auf die US-Patentschrift 3 493 979 gestltzt und
erst das Bundespatentgericht die US-Patentschrift 2 918 681 in die Prifung
miteinbezogen hat, weil sie in der US-Patentschrift 3 493 979 als Stand der
Technik genannt ist, kommt es hierflr schon deshalb nicht an, weil die Klagerin
das wesentlich auf die US-Patentschrift 2 918 681 abstellende Urteil des Bun-
despatentgerichts verteidigt und damit jedenfalls im Berufungsrechtszug dem
Streitpatent auch diese Schrift entgegenhélt. Abgesehen davon war die Heran-
ziehung der US-Patentschrift 2 918 681 durch das Bundespatentgericht auch
durch § 87 Abs. 1 PatG gedeckt. Da die von der Klagerin dem Streitpatent ent-
gegengehaltene US-Patentschrift 3 493 979 sich mit der Gestaltung der Vor-
richtung nach der alteren US-Patentschrift 2 918 681 befaBt, war ein Anhalts-
punkt gegeben, daB das, was in der US-Patentschrift 2 918 681 offenbart war,
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auch far die Patentfahigkeit des Streitpatents von Bedeutung sein kénnte. Das
konnte es als sinnvolle MaBnahme der Amtsermittlung erscheinen lassen, auch

diese Schrift in das Nichtigkeitsverfahren einzufihren.

(2) MaBgeblicher Fachmann ist im Streitfall ein Konstrukteur mit einer
technischen Ausbildung und entsprechender beruflicher Erfahrung. Eine aka-
demische Vorbildung, etwa in Form eines Fachhochschulstudiums, hat er nicht.
Diese ist zwar bei Mitarbeitern von Konstruktionsabteilungen industriell betrie-
bener Unternehmen Gblich, die vorzugsweise automatisch arbeitende Geréte
der Krankenhausbetriebs- oder Rehabilitationstechnik entwickeln. Mit der Kon-
struktion einfacher Erzeugnisse, wie es die Vorrichtungen nach dem Streitpa-
tent sind, geben sich derartige Unternehmen regelméBig jedoch nicht ab. Sol-
che Geréte sind vielmehr Ublicherweise Ergebnis des Wissens und der Erfah-
rung eher auf handwerksmaBiger Grundlage arbeitender Betriebe. Das hat die
gerade auch insoweit eingehend gefuhrte Erdrterung des schriftlichen Sach-
verstandigengutachtens mit Prof. Dr. G. in der mundlichen Verhandlung zur

Uberzeugung des Senats ergeben.

(3) Es kann ausgeschlossen werden, daB der hiernach zugrundezule-
gende Fachmann im Anmeldezeitpunkt ausgehend von der US-Patentschrift
3 493 979 in der Lage war, ohne erfinderische Tatigkeit den Gegenstand des
Anspruchs 1 des Streitpatents aufzufinden. Die in der US-Patentschrift
3 493 979 offenbarte Vorrichtung hat nach dem bereits Ausgefuhrten einen
vergleichsweise komplizierten Aufbau. Auch die vorgeschlagenen Mdglichkei-
ten der Arbeitsweise (Unterfahren des ruhenden Kérpers beispielsweise eines

bettlagrigen Patienten durch gegenlaufige Bénder, Stoppen des oberen Ban-
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des bei Weiterlaufen des unteren Bandes, Abladen des Kdrpers durch Umlauf-
bewegung des oberen Bandes) kdnnen nicht als einfach bezeichnet werden.
ErfahrungsgeméB versucht sich ein Fachmann mit einer Qualifikation, wie sie
hier zugrunde zu legen ist, schon nicht an der Weiterentwicklung derartiger
Gerétschaften. Dies folgt zwanglos aus den bereits getroffenen Feststellungen
zum hier maBgeblichen Fachmann, die - wie ebenfalls bereits ausgefihrt - auf
entsprechenden Erldutreungen des gerichtlichen Sachversténdigen in der

mundlichen Verhandlung beruhen.

(4) Ohne weiteres kann hingegen das aus der US-Patentschrift
2918 681 vorbekannte Hilfsmittel als Ausgangsstand der Technik fir eine
Weiterentwicklung durch den hier maBgeblichen Fachmann angesehen wer-
den. Diese Vorrichtung besteht aus einem Rahmen, in dem in Langsrichtung
verlaufende Walzen im Abstand voneinander gelagert angeordnet sind. Ein
Endlosband umschlingt (ausschlieBlich) den Walzensatz und hat auch in Quer-
richtung eine den Walzen entsprechende Dimensionierung. Die leichte Dreh-
barkeit, die bei gelagerten Walzen mit bekannten Mitteln, etwa Kugellagern,
ohne weiteres zu verwirklichen ist, erlaubt es, dem Bedienungspersonal das
Endlosband ohne bemerkenswerte Mihe in Bewegung zu setzen und zu hal-
ten. So kénnen auch schwergewichtige bettlédgrige Patienten aufgenommen,
mit der Einheit auf ein anderes Bett verschoben und dort abgelegt werden. Das
aus der US-Patentschrift 2 918 681 vorbekannte Hilfsmittel kann mithin nicht
nur als Vorrichtung angesehen werden, die lediglich auf wenige Vorrichtungs-
teile angewiesen ist, es kann auch als durchaus taugliches Hilfsmittel gelten,
wenn es um das Umbetten von Patienten durch Klinikpersonal mit Hilfe einer

Vorrichtung geht, die handisch zu betreiben ist, nicht an eine spezielle Her-
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richtung des Bettes oder der Liege gebunden ist und fallweise zum Einsatzort
herbeigeschafft werden kann. Dies legte es nahe, bei der Entwicklung einer
Neuerung dieser speziellen Art von der Vorrichtung nach dem US-Patent
2 918 681 als Vorbild auszugehen.

Fir eine solche Weiterentwicklung bestand auch AnlaB. Die vorbe-
kannte Vorrichtung ist im Krankenhaus nicht universell einsetzbar. Der Abstand
der Walzen zueinander und deren Durchmesser, der - um die leichte Aufnahme
des Patienten nicht zu geféhrden - Uber ein geringes Maf3 nicht hinausgehen
darf, fihren namlich in jeweils nur ganz schmalen Bereichen der Auflageflache
auf dem Endlosband zu einer Druckbelastung der umzubettenden Person, die
man als Punktbelastung bezeichnen und die jedenfalls sogenannten Schmerz-
patienten unertraglich sein kann. Es kommt das Gewicht hinzu, das jedenfalls
dann betréachtlich ist, wenn die genannten Teile in Metall ausgefuhrt sind, was
angesichts der gewahlten Konstruktion naheliegt. Hierdurch wird das Herbei-
holen zum und das Wegschaffen vom jeweiligen Einsatzort erschwert. SchlieB3-
lich bietet die in der US-Patentschrift 2 918 681 gewdhlte Gestaltung Probleme
im Hinblick auf die Sterilisierbarkeit, auf die in Krankenhdusern zu achten ist.
Der gerichtliche Sachverstandige, der diese Nachteile des bekannten Hilfsmit-
tels im Termin zur mundlichen Verhandlung bestéatigt hat, ohne daB die Partei-
en diesen erlduternden Ausfihrungen entgegengetreten wéren, hat dabei die
Druckbelastung eines umzubettenden Patienten als den fur die Praxis gravie-

rendsten Gesichtspunkt bezeichnet.

(5) Dies rechtfertigt die Annahme, daB man im Anmeldezeitpunkt im

Trachten nach einer Verbesserung an diesem Nachteil ansetzte. Bei der Um-
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setzung standen grundséatzlich zwei verschiedene Mdoglichkeiten zur Verfi-
gung, namlich die mehr auf theoretische Durchdringung von Vorbild und Ver-
besserungswunsch bauende Entwicklung einerseits und andererseits die dem
grundsétzlich brauchbaren Vorbild wegen seiner Geeignetheit verhaftete Wei-
terbildung desselben durch eher kleinere, schrittweise Veranderungen. In An-
betracht der festgestellten Ausbildung und Erfahrung des hier maBgeblichen
Fachmanns kann nicht angenommen werden, daB3 dieser ein Prinzip zu er-
grinden suchte, das sich aus dem Vorbild ergab und dessen grundséatzliche
Brauchbarkeit gewahrleistet, um hiervon ausgehend eine neue, verbesserte
Konstruktion zu finden. Es ist vielmehr davon auszugehen, daB3 der dem Fach-
mann zum Anmeldezeitpunkt ohne erfinderische Tatigkeit mdgliche Weg in der
eher handwerksmaBigen Veranderung des aus der US-Patentschrift 2 918 681

bekannten Hilfsmittels bestand.

Die im Rahmen dieser Vorgehensweise naheliegende MaBnahme war,
den auf der Hand liegenden Nutzen eines Walzensatzes im Hinblick auf die
notige leichte Drehbarkeit des Bandes nicht aufzugeben, das Endlosband aber
nicht mehr nur auf den far die punktférmige Belastung der Patienten verant-
wortlichen Walzen aufliegen zu lassen. Hierzu stand auch ein einfaches Mittel
zur Verfaigung. Es muBte nur der jeweilige Zwischenraum zwischen den beab-
standeten Walzen zu der Auflageflache des Patienten hin mit einzelnen an
dem Rahmen angebrachten Platten aufgefillt werden, deren Oberflachen na-
hezu blindig mit dem Bereich der Walzen verlaufen, der das Endlosband je-
weils beruhrt. Der gerichtliche Sachverstédndige hat dies bei seiner Anhérung
ebenso gesehen. Dabei hat er auch angegeben, der Fachmann habe im An-

meldezeitpunkt im Hinblick hierauf beispielsweise kunststoffbeschichtete Me-
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tallplatten far erforderlich gehalten, solche Zwischenstiucke héatten ihm aber im
Anmeldezeitpunkt auch zur Verfigung gestanden. Es sind keine Gesichts-
punkte hervorgetreten, die AnlaB zu durchgreifenden Zweifeln an dieser gu-
tachterlichen Darstellung von Prof. Dr. G.  bdéten. Hiernach war mithin bereits
durch eine einfache Erganzung des Vorbilds dessen im Vordergrund stehen-

dem Nachteil beizukommen.

Dann aber kann zu Lasten der Beklagten nicht angenommen werden,
daB der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents nahegelegen hétte. Es
ist schon nicht ersichtlich, warum der maBgebliche Fachmann sich zum Anmel-
dezeitpunkt nicht mit der Zwischenstiicklésung zufrieden geben sollte. Jeden-
falls aber waren jeweils neue Uberlegungen notwendig gewesen, die nicht in
dem entscheidenden Nachteil des Ausgangsstands der Technik angelegt ge-
wesen waren und deshalb angesichts der Vorgehensweise, die nach den ge-
troffenen Feststellungen von dem hier maBgeblichen Fachmann Ublicherweise
angewendet wird, nicht als in dessen Fachkdénnen liegend erkannt werden

kdénnen.

(6) Eine Anregung, nicht bei einer Hinzufligung von Zwischenstiucken
stehenzubleiben, war nicht durch das Gewicht der Vorrichtung nach der
US-Patentschrift 2 918 681 bedingt. Bei Verwendung von Metallplatten als Zwi-
schenstucken lag es im Fachkénnen des mafBgeblichen Fachmanns, Kunst-
stoffrollen einzusetzen. Auch das hat der gerichtliche Sachverstandige im
Rahmen der Erorterung in der mundlichen Verhandlung so angegeben. Unter
Berlicksichtigung der Gestaltungsmoglichkeiten, die hinsichtlich der Starke der

Metallplatten bestanden, war damit auch eine Reduzierung des Gewichts einer
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Vorrichtung nach der US-Patentschrift 2 918 681 mdglich, die neben dem me-
tallenen Rahmen auch Walzen aus Metall aufweist. Jedenfalls 148t sich aber
nicht positiv feststellen, daB ein Gewichtsnachteil, der trotz Verwendung eines
Kunststoffrollensatzes mit hinreichend tragféhigen, aber méglichst dinnen und
damit ebenfalls vergleichsweise leichten Zwischensticken noch verbleiben
mag, dem Fachmann die zum Auffinden des Gegenstands des Anspruchs 1
des Streitpatents erforderliche Idee des Ersatzes der Walzen durch nur eine
(durchgehende) Platte hatte vermitteln sollen. Denn - ausgehend von den in
das Verfahren eingefihrten Entgegenhaltungen - gibt der Gbrige Stand der
Technik keine in diesem Zusammenhang stehende Hinweise. Nur in dem
US-Patent 3 493 979 sind Platten mit einer GréBe beschrieben, die der ge-
samten Auflageflache fur den Patienten entspricht. DaB nach diesem Vor-
schlag eine solche Platte aus Grinden der Gewichtsreduzierung gewahlt sei,
lieB sich der US-Patentschrift 3 493 979 jedoch nicht entnehmen. Wie ausge-
fuhrt, sind die plattenartigen Tragerelemente dieser Vorrichtung ohnehin nur
als Teil einer groBeren maschinell betriebenen und damit schweren Einrichtung

der Krankenhaustechnik beschrieben und in Figuren dargestellt.

(7) Auch der Gesichtspunkt der Sterilisierbarkeit flhrt nicht zu einer an-
deren Beurteilung einer von der US-Patentschrift 2 918 681 ausgehenden Ent-
wicklungstatigkeit. Zwar versprach der zusatzliche Einsatz mehrerer Zwischen-
sticke insoweit keine Verbesserung. Auch insoweit bot die US-Patentschrift
3 493 979 jedoch aus den bereits hinsichtlich des Gewichts genannten Grin-
den kein ohne weiteres nutzbares Vorbild, an dem der Fachmann sich bei einer
schrittweisen Weiterentwicklung hétte orientieren kénnen. So, wie die Ausfih-

rungsformen in der US-Patentschrift 3 493 979 beschrieben und gezeigt sind,



-18 -

sind sie keinesfalls einfach in einen sterilen Zustand zu versetzen. Der Fach-
mann, der sich im Anmeldezeitpunkt nicht mit einem Walzensatz erganzenden
Zwischenstlicken zufrieden geben wollte, obwohl bereits diese Kombination
eine weitgehend druckfreie Lagerung des Patienten garantiert und zumindest
die Moglichkeit bietet, das Gewicht gliinstig zu beeinflussen, muBte sich daher
auch eine MaBnahme zur Verbesserung der Sterilisierbarkeit auf andere Weise
erschlieBen. Dafir, daB in diesem Zusammenhang der Stand der Technik ver-
wertbare Hinweise auf die Mdglichkeiten enthielt, die der Gegenstand des An-
spruchs 1 des Streitpatents bietet, ist ebenfalls nichts ersichtlich. Es ist deshalb
nicht auszuschlieBen, daB auch der Wunsch nach besserer Sterilisierbarkeit

den Zugang zu der Lehre des Streitpatents nicht nahegelegt hat.

4. Die Unteranspriuche haben aus den genannten Grinden ebenfalls
Bestand.

5. Auf die von der Beklagten hilfsweise verteidigten Anspriiche kommt es

unter diesen Umstanden nicht mehr an.

6. Die Kostenentscheidung folgt aus § 91 Abs. 1 ZPO, § 121 Abs. 2
PatG.

Melullis Jestaedt Scharen

Muihlens Meier-Beck



