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betreffend das deutsche Patent 41 28 171

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mundlichen Verhandlung vom 30. M&rz 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Schwendy, der Richter Dipl.-Ing. Klosterhuber, Dipl.-Ing. Haal,
Dipl.-Phys. Dr. Kraus und Mullner

fur Recht erkannt:

Das deutsche Patent 41 28 171 wird im Umfang der Patentanspri-
che 2, 3 und 4 und der Patentanspriche 6 und 7, soweit diese
nicht unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 5 zuriickbezogen

sind, fur nichtig erklart.

Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte zu %, der Klager

ZU Va,

Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten fur den Klager gegen Sicher-
heitsleistung in H6he von DM 12.000,00, und fur die Beklagte ge-
gen Sicherheitsleistung in Hohe von DM 4.000,00 vorlaufig voll-

streckbar.



Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 24. August 1991 angemeldeten
deutschen Patents 41 28 171 (Streitpatent), das eine Kniegelenkendoprothese
betrifft und 7 Patentanspriiche umfal3t. Patentanspriiche 1 und 2 haben hat in der

erteilten Fassung folgenden Wortlaut:

"1. Kniegelenkendoprothese mit einer ebenen Tibialagerflache, ei-
nem auf dieser verschiebbaren Lagerkorper, mit zwei konkav ge-
krimmten Lagerschalen, einem Femurgelenkteil, der beweglich
auf den beiden Lagerschalen angeordnet ist, und mit einer
Drehfuhrung, die den Lagerkorper auf der Tibialagerflache um
eine senkrecht auf dieser stehende Drehachse fuhrt, dadurch
gekennzeichnet, dal3 die Drehfiihrung einen auf der Tibialager-
flache (1) angeordneten, an dieser um eine senkrecht zur
Tibialagerflache (1) drehbar gelagerten Lenker (8) umfafl3t, der
zwei in paralleler Richtung verlaufende, seitliche Fuhrungsflachen
(9,10) aufweist, die an parallelen seitlichen Fihrungsflachen
(11,12) des Lagerkodrpers (3) anliegen und diesen bei einer par-
allel zum Lenker (8) erfolgenden freien Verschiebung fuhren."

2. Prothese nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf3 der
Lenker (8) und die Fuhrungsflachen (9,10) geradlinig ausgebildet

sind."

Wegen der unmittelbar und mittelbar auf Patentanspruch 1 und 2 zurtickbezoge-

nen Patentanspriche 3 bis 7 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Mit einem am 20. November 1998 beim Patentamt eingegangenen Schriftsatz
vom 19. November 1998 hat die Beklagte auf das Streitpatent im Umfang des Pa-
tentanspruchs 1 und der Patentanspriiche 3 bis 7, sofern bei der Ruckbeziehung



der Unteranspriche die Merkmale des Patentanspruchs 2 nicht eingeschlossen

sind, verzichtet.

Der Klager verfolgt das Ziel, das Streitpatent flr nichtig zu erklaren, soweit es von

der Beklagten noch aufrechterhalten wird. Nach seiner Auffassung ist sein Ge-

genstand durch den Stand der Technik neuheitsschadlich vorweggenommen.

Zur Begrundung beruft sich der Klager auf die Druckschriften:

1)
@)
3)
(4)
(5)
(6)

(7)

(8)

(9)

EP 0519 873 A2 (Anlage NK 4)

Prioritatsanmeldung CH 1795/91 (Anlage NK 5)

Prioritditsanmeldung CH 1796/91 (Anlage NK 6)

"Der Grol3e Brockhaus", 1957, Seite 596 (Anlage NK 7)

"Taschenbuch der Physik" von Prof. Dr. Horst Stdcker, 2. Aufl. 1994,Seite 6
u. 7 (Anlage NK 8)

"Basic Orthopaedic Biomechanics", Yan C. Mow und Wilson C. Hayes,
1991, Seite 53-54, (Anlage NK 9)

"Anatomie des Menschen", Lehrbuch und Atlas v. Leonhardt, Tillmann,
Tondury und Zilles, Georg Thieme Verlag Stuttgart New York, 1987,
(Anlage NK 10)

"Physik fur Ingenieure”, Dobrinski, Krakau und Vogel, 5. Aufl.,, Teubner
Verlag, Stuttgart, 1980 ( Anlage NK 11)

"Taschenbuch der Physik" von Horst Kuchling, 5.-8. Aufl., 1986, Verlag
Harri Deutsch, Thun und Frankfurt/Main (Anlage NK 12)

Der Klager beantragt,

das deutsche Patent41 28 171 im Umfang seines Anspruchs 2
und der Anspriiche 3 bis 7, soweit sie unmittelbar oder mittelbar

auf Anspruch 2 zurtickbezogen sind, fir nichtig zu erklaren.



Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie ist dem Vorbringen der Klagerin entgegengetreten und hélt das Streitpatent in

seinem verteidigten Umfang fir bestandsfahig.

Entscheidungsgrinde

1. Die Klage, mit der der in 8§ 22 Abs 2 iVm 8§ 21 Abs 1 Nr 1 PatG vorgesehene
Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit geltend gemacht wird, ist zu-

lassig.

2. Der Teilverzicht ist wirksam, da er sich nicht nur auf einzelne Elemente eines
Anspruchs bezieht bzw. nicht nur in einer bloBen Anderung des Wortlauts eines
Anspruchs besteht (vgl. BGH GRUR 53, 86 - Schreibhefte; GRUR 62, 294,296 -
Hafendrehkran). Zu entscheiden ist daher antragsgemald nur noch Uber die Be-
standsfahigkeit des Patentanspruchs 2 und der Anspriche 3 bis 7 soweit diese
unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 2 zurtickbezogen sind.

3. Diese Klage ist in dem im Tenor bezeichneten Umfang auch begriindet.

4. Das Streitpatent betrifft eine Kniegelenkendoprothese mit einer ebenen Tibia-
lagerflache, einem auf dieser verschiebbaren Lagerkorper mit zwei konkav ge-
krimmten Lagerschalen, einem Femurgelenkteil, der beweglich auf den beiden
Lagerschalen angeordnet ist und mit einer Drehflihrung, die den Lagerkorper auf
der Tibialagerflache um eine senkrecht auf dieser stehende Drehachse fuhrt.

Die Streitpatentschrift geht davon aus, daf3 es bekannt sei, um die komplizierte
Dreh- und Gleitbewegung eines Kniegelenks bei einer Kniegelenksendoprothese

soweit wie moglich nachzuahmen, einen Lagerkdrper mit einem verschieblich auf-



liegenden Femurgelenkteil auf einer ebenen Tibialagerflache frei verschiebbar zu
lagern. Dabei werde teilweise der Lagerkorper nur durch die die beiden Gelenk-
teile festlegenden Bander in seiner Verschiebebewegung begrenzt, teilweise be-
grenze ein aus der Tibialagerflache nach oben vorstehender, in eine Ausnehmung

an der Unterseite des Lagerkorpers eingreifender Vorsprung diese Bewegung.

Weiter sei bekannt, den Lagerkoérper zu teilen und die beiden dabei entstehenden

Lagerschalen auf der Tibialagerflache langs einer gekrimmten Fihrung zu fuhren.

Diese Konstruktion sei jedoch infolge der beiden Langsfuhrungen relativ kompli-
ziert und schranke insbesondere die Drehbewegung des gesamten Gelenks ein.

Aus dem Stand der Technik seien daneben auch Kniegelenksendoprothesen be-
kannt, die nur eine Rotation des Lagerkorpers relativ zur Tibialagerflache, dage-
gen keine Transversalverschiebung und damit im Ergebnis nur eine teilweise

Nachbildung der natirlichen Bewegung ermaglichten.

Beschrieben sei im Stand der Technik schlief3lich eine Kniegelenksendoprothese,
bei der sowohl eine Drehbewegung als auch eine Verschiebebewegung des La-
gerkorpers durch einen - in eine schlitzformige Offnung des Lagerkorpers ein-
greifenden - festen Zapfen an der Tibialagerflache ermdglicht werde. Dieser
Zapfen liege aber an den Innenflachen des Lagerkdrpers nur linienféormig an, so
dald sich bei seiner Abnutzung durch diese erhdhte Beanspruchung ein Spiel er-
gebe, das eine exakte Fuhrung nicht mehr gewéhrleiste.

5. Hieraus leitet sich nach der Streitpatentschrift die Aufgabe ab, eine gattungs-
gemalie Kniegelenksendoprothese so auszubilden, dal sie trotz moglichst natur-
getreuem Bewegungsablauf einen sehr einfachen konstruktiven Aufbau hat und
dal3 sie auch bei langerer Benutzung eine exakte Dreh- und Langsfuhrung ge-

waéahrleistet.



6. Patentanspruch 2 beschreibt demgemal in der erteilten Fassung (die mit Glie-

derungspunkten versehen worden ist) in seiner Rickbeziehung auf Patentan-

spruch 1 eine Kniegelenksendoprothese mit folgenden Merkmalen:

Kniegelenksendoprothese mit,

1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

einer ebenen Tibialagerflache (1),
einem auf dieser verschiebbaren Lagerkdrper (3) ,
1.2.1 der zwei konkav gekrimmte Lagerschalen (4) aufweist,
einem Femurgelenkteil,
1.3.1 der beweglich auf den beiden Lagerschalen (4) angeordnet ist,
und mit einer Drehflhrung,
1.4.1 die den Lagerkdrper (3) auf der Tibialagerflache (1) fuhrt,
1.4.2 und zwar um eine senkrecht auf der Tibialagerflache (1) ste-
hende Drehachse;
Die Drehfuhrung enthalt einen Lenker (8), mit folgenden Merkmalen:
1.5.1 erist auf der Tibialagerflache (1) angeordneten;
1.5.2 er ist an der Tibialagerflache (1) um eine senkrecht zur Tibia-
lagerflache angeordnete Drehachse drehbar gelagert,
1.5.3 er weist zwei in paralleler Richtung verlaufende, seitliche Fuh-
rungsflachen (9,10) auf;
1.5.3.1 die seitlichen Fuhrungsflachen (9,10) liegen an parallelen
seitlichen Fuhrungsflachen (11,12) des Lagerkdrpers (3)
an und
1.5.3.2 fuhren den Lagerkorper (3) bei einer parallel zum Lenker
(8) erfolgenden freien Verschiebung;
1.5.3.3 der Lenker (8) und Fuhrungsflachen (9,10) sind geradli-

nig ausgebildet.



7. Der Gegenstand des Anspruchs 2 der Streitpatentschrift ist gegeniber dem
Gegenstand der europaischen Offenlegungsschrift 0 519 873 A2 (Anlage NK4)

nicht mehr neu.

Die europaische Patentanmeldung 0 519 873 A2 (Anlage NK4) ist bei der Neu-
heitsprifung zu beriicksichtigen, soweit sie - obwohl selbst nachangemeldet -
durch Inanspruchnahme der Prioritaten der Voranmeldungen CH 1795/91 vom
17. Juni 1991 (NK5), CH 1796/91 vom 17. Juni 1991 (NK6) und CH 3783/91 vom
19. Dezember 1991) gegenuber dem Streitpatent (Prioritatstag 24. August 1991)
dem Stande der Technik iSv PatG § 3 Abs 2 zuzurechnen ist. Das ist freilich nur
fur diejenigen Offenbarungsteile von NK4 zu bejahen, denen die Prioritat von NK5
(oder NK 6) zuerkannt werden kann, weil nur deren Anmeldetage vor dem
Anmeldetag des Streitpatents liegt. Die Offenbarungsteile der NK4, die auf die
Prioritat von CH 3783/91 (19. Dezember 1991) zuriickgehen, missen auf3er Be-
tracht bleiben, weil diese Schrift rangjinger ist.

Die européaische Patentanmeldung NK4, soweit sie zu Recht die Prioritdt von NK5
beansprucht, Dbetrifft unbestritten (vgl. Schriftsatz der Beklagten vom
10. Februar 1999, Seite 6, 3. Abs.), einen Gegenstand mit den Merkmalen 1.1 bis
1.5.3.2 der vorgenannten Merkmalsanalyse, namlich eine Kniegelenkendopro-
these mit einer ebenen Tibialagerflache (Merkmal 1.1, NK4 Fig 9a, Pos 24; NK5
Fig 9, Pos 24), einem auf dieser verschiebbaren Lagerkorper (Merkmal 1.2, NK4
Fig 9a, Pos 13; NK5 Fig 9, Pos 13), der zwei konkav gekrimmte Lagerschalen
aufweist, (Merkmal 1.2.1, NK4/NK5 Fig 8, Pos 21), einem Femurgelenkteil, der
beweglich auf den beiden Lagerschalen angeordnet ist Merkmale 1.3 und 1.3.1
NK4 Fig 9a, Pos 19, NK5 Fig 9, Pos 19, und mit einer Drehfiihrung (Merkmal 1.4,
NK4 Fig 9a, Pos 31, 33, NK5 Fig 9, Pos 31, 33), die den Lagerkérper auf der Ti-
bialagerflache fuhrt (Merkmal 1.4.1, NK4 Fig 9a, NK5 Fig 9), und zwar um eine
senkrecht auf der Tibialagerflache stehende Drehachse (Merkmal 1.4.2,
NK4 Fig 9a, NKS5 Fig9); die Drehfuhrung enthélt einen Lenker (Merkmal 1.5,
NK4 Fig 9a, Pos 15, NK5 Fig 9, Pos 15) mit folgenden Merkmalen: er ist auf der
Tibialagerflache angeordnet (Merkmal 1.5.1, NK4 Fig 9a, NK5 Fig 9); er ist an der



Tibialagerflache um eine senkrecht zur Tibialagerflache angeordnete Drehachse
drehbar gelagert (Merkmal 1.5.2, NK4 Fig 9a, NK5 Fig 9); er weist zwei in paral-
leler Richtung verlaufende seitliche Fuhrungsflachen auf (Merkmal 1.5.3, NK4/NK5
Fig8) die seitlichen Fuhrungsflaichen liegen an parallelen seitlichen
Fuhrungsflachen des Lagerkorpers an (Merkmal 1.5.3.1, NK4 Fig 9a, NK5 Fig 9)
und fihren den Lagerkorper bei einer parallel zum Lenker erfolgenden freien
Verschiebung (Merkmal 1.5.3.2, NK4 Fig 9a, NK5 Fig 9).

Aber auch das verbleibende Merkmal 1.5.3.3, wonach der Lenker und die Fih-
rungsflachen geradlinig ausgebildet sind, ist der NK4 und NK5 gleichermalien zu

entnehmen.

Im Anspruch 1 von NK 4 (Zeile 43 ff) [NK5: Anspruch 1, Z. 1 — 3 v.u.], sowie
Spalte 12, Zeile 30ff [NK5: S. 10, le. Abs.] ist namlich ausgefuhrt, daf3 die betref-
fende Einrichtung 16, 35 in NK 4 (Lenker 8 sowie Fuhrungsflachen 11, 12 im La-
gerkorper 3 im Anspruch 1 des Streitpatents) dem Zwischenteil 13 (Lagerkorper 3
im Patentanspruch 1 des Streitpatents) zuséatzlich zur Schwenkbewegung auch
eine "Translationsbewegung" ermdglichen soll. Diese Bewegung erfolgt auf einer
Fuhrungsbahn, die in etwa sagittaler Richtung (NK4 Spalte 5, Zeile 26 bis 28)

NK5: den die S. 6/7 Ubergreifenden Satz], das heil3t von ventral nach dorsal (NK4
Spalte 4, Zeile 48/49) [NK5: S. 6, Z. 5/6] also von vorne nach hinten verlauft.

Der Fachmann, an den sich diese Lehre richtet, ist der mit der Entwicklung und
Herstellung von Endoprothesen befalite Ingenieur, der die Funktionsmechanismen
von menschlichen Gelenken, hier insbesondere des Kniegelenks genau kennt und
der bezilglich medizinischer Probleme mit einem Arzt auf dem Gebiet der

Orthopéadie zusammenarbeitet.
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Dieser Fachmann versteht unter einer Translationsbewegung in erster Linie eine
geradlinige Bewegung, wie zum Beispiel aus den folgenden Literaturstellen zu er-
sehen ist: Anlage NK 7, Seite 596, " Translation.., geradlinige Bewegung.. ", An-
lage NK 11, Kapitel 1.5.2.4, "geradlinige Bewegung (Translation)"; Anlage NK 12,
Abschnitt 6. "Translation (geradlinige Bewegung)". Er weil3 freilich auch, dal3 der
Begriff "Translationsbewegung" einen kurven- oder bogenformigen Verlauf der
Bewegung nicht ausschliel3t. Denn er kennt auch die Literaturstelle NK13, Kapi-
tel 15.1,Pkt.1 wonach unter dem Begriff "Translation" sowohl eine "rectilinear
translation.." (geradlinige Bewegung) als auch eine "curvilinear translation"
(kurvenformige Bewegung) beschrieben ist. Auch wenn die Ausfiihrungsbeispiele
nur eine solche bogenformige Bewegung ansprechen, entnimmt der Durch-
schnittsfachmann bei dieser Ausgangslage der in NK4/NK5 dargelegten, vom
Ausfuhrungsbeispiel losgeldsten Lehre (vgl insbesondere den Anspruch 1 und die
Beschreibung S. 10 le Abs., sowie den die S 5/6 ubergreifenden Absatz von NK5
bzw. die diesen entsprechenden Stellen; Anspruch 1 und die Beschreibung,
Sp. 12 Z. 53-57, sowie Sp. 4 Z. 36-45 von NK4), dal3 die Bewegung sowohl bo-
genférmig als auch gradlinig sein kann, weil dort ganz allgemein von "Translation"
die Rede ist.

Entgegen der Auffassung der Beklagten denkt der Fachmann auch im medizini-
schen Zusammenhang bei dem Begriff "Translation” keineswegs ausschliel3lich an
eine bogenférmige Bewegung. Beispielsweise sind in der gutachtlich genannten
Literaturstelle NK9 (vergleiche den die Seiten 53, 54 Ubergreifenden Satz), im
Zusammenhang mit Bewegung des menschlichen Korpers die gleichen
Definitionen wie in den vorstehend genannten Druckschriften NK7, NK11 und
NK12 verwendet. Die Beklagte hat auch sonst keinen Nachweis daftir erbracht,
dal3 unter einer Translationsbewegung hier nur eine bogenférmige Bewegung

verstanden werden darf.

Das folgt auch nicht aus der Angabe im Anspruch 1 von NK5 bzw. in NK 4, Sp. 13,
Z.1 bis 5, "das Zwischenteil weise eine angenahert in physiologischer Glei-
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trichtung verlaufende Fuhrungsbahn auf". Die genannten Zitatstellen geben ledig-

lich die Richtung der Bewegung an, nicht aber deren Verlauf.

Es kann der Beklagten auch nicht zugestimmt werden, dal3 aus dem Anspruch 6
von NK5 bzw Anspruch 9 von NK4, der von einem Bogen mit "medialem Krim-
mungsradius” spricht, folge, dal3 auch in Anspruch 1 von NK4/NK5 ausschliel3lich
eine bogenformige (gekrimmte) Tranlationsbewegung gemeint sei. Denn in An-
spruch 1 ist von einem Krimmungsradius keine Rede, sondern nur von einer
Translationsbewegung allgemein. Auch der Umstand, dal3 in der Beschreibungs-
einleitung von NK4/NK5 die sogenannte "NewJersey Knie-Prothese" gewdrdigt ist,
die eine bogenformige Translationsbewegung ermdéglicht, besagt entgegen der
Auffassung der Beklagten nicht, dal3 die Streitpatentschrift in Anspruch 1 von
dieser speziellen Gestaltung ausgeht. Denn Anspruch 1 spricht die allgemeinere

Losung "Translationsbewegung" (jeder Art) an.

8.) Die Gegenstande der Unteranspriiche 3, 4, 6 und 7 sind aus NK 4 bzw. NK5

ebenfalls bekannt, was die Beklagte nicht bestritten hat.

Die Gegenstande der Anspriiche 3 und 4 sind bekannt aus Spalte 12, Zeile 28 bis
32 von NK 4 bzw. Seite 10, 2. Abs. von NK5, die Gegenstande der Anspriiche 6
und 7 aus Figur 5, 8, 9a von NK4, beziehungsweise den entsprechenden Figu-
ren 5, 8, 9 von NKb5.

9.) Der Gegenstand des Anspruchs 5 jedoch ist neu.

Keine der in den Entgegenhaltungen beschriebenen Prothesen weist Anschlage
auf, die die Langsverschiebung des Lagerkorpers relativ zum Lenker begrenzen.
Das gilt auch bezuglich der alteren Anmeldung NK 4/NK 5, was von der Klagerin

auch ausdricklich eingeraumt wurde (Klageschriftsatz, Seite 20, 3. Abs.).
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Er beruht auch auf einer erfinderischen Tatigkeit. Die Entgegenhaltungen
NK4/NK5 mussen hier aul3er Betracht bleiben. Die Gegenstadnde der Ubrigen im
Verfahren befindlichen Druckschriften weisen samtliche keinen Lenker im Sinne
des Gegenstands der Streitpatents auf, so dal3 davon naturgemaf auch keine An-
regungen ausgehen konnten, bei einer Endoprothese mit einem solchen Lenker
Anschlage zur Begrenzung der Langsverschiebung eines Lagerkdrpers relativ zu

einem Lenker vorzusehen.

Die Klagerin hat zwar in ihrem Klageschriftsatz, Seite 20, 3. Abs., das Vorliegen
einer erfinderischen Tatigkeit gegenuiber dem vorverdéffentlichten Stand der Tech-
nik verneint, sie hat diesen Einwand jedoch weder ndher substantiiert noch auf
konkreten Stand der Technik hingewiesen.

Insoweit war die Klage daher abzuweisen.

10. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm 8§92 Abs 1 Satz 1

ZPO, der Ausspruch zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit auf 8 99 Abs 1 PatG iVm
8 709 ZPO.

Dr. Schwendy Klosterhuber Haal3 Dr. Kraus Mullner

Pr/pro



