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betreffend das Patent DD 234 609

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 29. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr. Schwendy, der Richter Dipl.-Ing. Klosterhuber, Dipl.-Phys. Dr. Kraus, Mullner
und Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw

fur Recht erkannt:

Das Patent DD 234 609 wird fur nichtig erklart.

Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120% des zu

vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.



Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 12. Februar 1985 beim ehemali-
gen Amt fur Patent- und Erfindungswesen der DDR angemeldeten nachtraglich in
ein AusschlieBungspatent umgewandeltes Wirtschaftspatents 234 609 (Streitpa-
tent), das eine Abschlussplatte fur eine mehrteilige Endoprothese des Nucleus
pulposus betrifft und urspriinglich 4 Patentanspriche enthielt. Auf Grund des Pru-
fungsbescheids vom 20. Oktober 1987 wurde das Streitpatent mit zwei Patentan-

spruchen veroffentlicht, die folgenden Wortlaut haben:

"1. Abschlussplatte fur eine mehrteilige Endoprothese des Nucleus
polposus, bestehend aus einem rotationssymmetrischen konkaven
Mittelteil mit planem, an den Randern gekrépften Fihrungsrand und
einer Verzahnung, dadurch gekennzeichnet, dass der Fuhrungs-
rand mit gegenuberliegenden flachenférmigen Verbreiterungen ver-

sehen ist.

2. Abschlussplatte nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

im Fuhrungsrand eine Ringnut eingearbeitet ist.”

Die Klagerin zu 1) stitzt ihre gegen das Streitpatent gerichtete Nichtigkeitsklage
auf mangelnde erfinderische Tatigkeit und beruft sch hierzu auf folgende Druck-
schriften:

1. DD 248 018 A3 (N3)
DE 28 04 936 Al (N6)
CH 624 573 A5 (N6a)
DE 2 263 842 A1 (N8)
Brockhaus Enzyklopadie 1970, 10. Band, Seite 695 (N9)
Deutsches Wéorterbuch, Gerhard Wahrig, Bertelsmann Lexikon Verlag
Seite 789 (N10)
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7. Auszug aus der internationalen Patentklassifikation, 7. Ausgabe,
DPMA 2001 (N11)

8. Internet-Auskunft, Wissen.de "Kropfung" (N12)

9. Internet-Prospekt der Firma Fritz Schiess AG, 19.11.00 (N13)
Desweiteren beruft sie sich auf eine unzulassige Erweiterung des Anspruchs 2.
Die Klagerin zu 2) stutzt ihre gegen das Streitpatent im Umfang des Anspruchs 1
gerichtete Teilnichtigkeitsklage auf mangelnde erfinderische Tatigkeit und unzu-
l&ssige Erweiterung. Hierzu beruft sie sich auf folgende Druckschriften:

1. DE 30 23 353 Al (K5)

2. Z. Orthop.125 (1987), Seite 1 bis 6 (K6)

3. Z. Klin. Med. 43 (1988) Heft 20, Seiten 1785 bis 1789 K7)

Im Ubrigen macht sie offenkundige Vorbenutzung geltend und bietet Zeugenbe-

weis an.

Die Klagerin zu 1) beantragt,

das Patent DD 234 609 fur nichtig zu erklaren.

Die Klagerin zu 2) beantragt,

das Patent DD 234 609 im Umfang des Patentanspruchs 1 fir nich-

tig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.



Sie tritt den klagerischen Ausflihrungen in allen Punkten entgegen und hélt das
Streitpatent fur bestandsfahig. Insbesondere vertritt sie die Auffassung, dass der
in § 22 Abs 1 PatG iVm 8 21 Abs 1 Nr 4 PatG genannte Nichtigkeitsgrund der un-
zulassigen Erweiterung gemafd 8 5 S.1 ErstrG fur DDR-Patente nicht gelte.

Entscheidungsgrinde

Die Klagen mit denen die in § 22 Abs 1 iVm § 21 Abs 1 Nr 1 und Nr 4 PatG vorge-
sehenen Nichtigkeitsgriinde der mangelnden Patentfahigkeit und der unzulassigen

Erweiterung geltend gemacht werden, sind begrindet.

Der Senat ist zu der Uberzeugung gelangt, dass der Gegenstand des Streitpatent
in beiden Anspriichen in den urspringlichen Unterlagen nicht offenbart und damit

unzulassig erweitert ist.

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist der Nichtigkeitsgrund des § 22 Abs 1
iVm 8§ 21 Abs 1 Nr 4 auch fur DDR-Patente anwendbar, und zwar unbeschadet
der Tatsache, dass das Patentrecht der DDR den Nichtigkeitsgrund der unzul&ssi-
gen Erweiterung nicht kannte.

Gemald § ErstrG qilt fur DDR-Patente das vor dem Beitritt geltende Recht der
DDR nur noch weiter, soweit es sich um die Voraussetzungen der Schutzfahigkeit
und die Schutzdauer handelt. Die Vorschrift des 8§ 21 PatG und insbesondere die

dort aufgezahlten Widerrufsgriinde gehdren nicht zu den Schutzvoraussetzungen.

1. Das Streitpatent betrifft eine Abschlussplatte fir eine mehrteilige Endoprothese
des Nucleus pulposus. Dabei geht es in der Beschreibung von im Stand der
Technik bekannten ein- oder mehrteiligen Endoprothesen verschiedenster Form
aus, die fur den Ersatz von degenerierten oder zerstérten Bandscheiben ver-
wendet werden (US PS 4 309 777, DE 2 263 842 Al, SU PS 895 433, CH 625
537, CH 640 131).

Als nachteilig habe sich bei diesen Lagerpfannen fiir Bandscheibenendoprothe-

sen erwiesen, dass sie vielfach in die Spongiosa der Wirbelkdrper eingearbeitet



werden miussten, was mit z.T. langwierigen Manipulationen am Patienten
verbunden sei. Weiter sei nicht winschenswert, dass die im Verhaltnis zur
Spongiosa relativ harte Auf3enschicht des Wirbelkérpers zerstort werde. Durch
die Manipulationen am Wirbelkérper und durch eine ungleichméaRige
Druckverteilung bestehe aul3erdem die Gefahr einer mechanischen Zerstérung

der Wirbelkorper.

2. Vor diesem Hintergrund formuliert die Streitpatentschrift die Aufgabe, eine Ab-
schlussplatte fur eine mehrteilige Bandscheibenendoprothese zu schaffen, die
in ihrem technischen Aufbau und in ihrer operationstechnischen Anwendung
einfach und ohne aufwendige Bearbeitung der benachbarten Wirbelkdrper ein-
setzbar sei und die eine mechanische Zerstérung der angrenzenden Wirbel

ausschlielRe.

3. Patentanspruch 1 beschreibt dementsprechend eine Vorrichtung mit folgenden

Merkmalen:

Abschlussplatte flr eine mehrteilige Endoprothese des Nucleus pulposus
al. — bestehend aus einem Mittelteil,
al.l — das Mittelteil ist konkav,
al.2 — das Mittelteil ist rotationssymmetrisch
al.3 — das Mittelteil weist eine Verzahnung auf,
al.4 — das Mittelteil weist einen Fuhrungsrand auf,
al.4.1 — der Fuhrungsrand ist plan.
al.4.2 — der FUhrungsrand ist an den Randern gekropft,
al.4.3 — der FUhrungsrand ist mit Verbreiterungen vorgesehen,
al.4.3.1 — die Verbreiterungen sind gegenuberliegend,
al.4.3.2 — die Verbreiterungen sind flachenférmig

4. Die Patentanspriche 1 und 2 sind nicht zulassig, weil deren Gegenstande tber
den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgehen, in der sie urspriinglich
beim Amt fir Erfindungs- und Patentwesen der DDR eingereicht worden sind.



a) Patentanspruch 1

Es ist bereits fraglich, ob nicht schon die Anderung im Oberbegriff des An-
spruchs 1 des Streitpatents auf (eine) "Abschlussplatte” gegenuber dem urspring-
lichen Wortlaut des Patentanspruchs 1 und der urspringlichen Beschreibung, wo-
nach die Erfindung "Abschlussplatten" betraf, eine unzulassige Anderung (Erwei-

terung) darstellt.

Der Durchschnittsfachmann, das ist hier ein mit der Herstellung von Implantaten
insbesondere beziglich der menschlichen Wirbelkérper befalRter Orthopéadietech-
niker, der bezlglich medizinischer Probleme mit einem Arzt zusammenarbeitet,
entnimmt den urspriinglichen Unterlagen (Al-Schrift), dass Abschlussplatten fur
eine mehrteilige Endoprothese des Nucleus pulposus (Titel, Oberbegriff des An-
spruchs 1, Beschreibung, Aufgabenstellung) geschaffen werden sollen. Nach sei-
nem Fachwissen sind das bei einer mehrteiligen derartigen Prothese zwei Ab-
schlussplatten, eine obere und eine untere, die im vorliegenden Fall auch die
selbe Ausgestaltung haben. Denn nach dem Kapitel "Darlegung des Wesens der
Erfindung” im 1. Absatz soll erreicht werden, dass die "Abschlussplatten (fur die
mehrteilige Bandscheibenendoprothese) in ihrem technischen Aufbau und ihrer
operationstechnischen Anwendung einfach" und "ohne aufwendige Bearbeitung
der benachbarten Wirbelkdrper einsetzbar sind” und "eine mechanische der an-
grenzenden Wirbel ausschliel3en”. Weiter ist dann in diesem Kapitel im 3. Absatz
ausgefuhrt, dass die erfindungsgemafe Losung den Vorteil bietet, dass fast "ge-
samte zur Verfigung stehende Flache der benachbarten Wirbelkorpergrund- und
—deckplatte zur Aufnahme der zu Ubertragenden Kréfte ausgenutzt wird" und ein
"Eindrucken oder Einarbeiten der Abschlussplatten in dem Wirbelkérper verhindert
wird".

Daneben ist unter dem Kapitel "Ziel der Erfindung" dargelegt, dass eine mdglichst
"vollwertige Prothese" geschaffen werden soll, die neben der physiologischen Be-
weglichkeit eine Distanzhaltung bzw. —wiederherstellung in dem betroffenen Wir-
belsaulenabschnitt sichert. Zu einer "vollwertigen Prothese" gehéren aber zwei

Abschlussplatten.



Somit entnimmt der Durchschnittsfachmann aus dem gegebenen, geschilderten
sachlichen Zusammenhang, dass bei der erfindungsgemal3en mehrteiligen Pro-
these zwei Abschlussplatten zur Anwendung kommen und zwar zwei gleich aus-
gebildete, da von einer etwaigen anderen Ausgestaltung einer der Abschlussplat-
ten nirgends die Rede ist.

Es ist zwar in Zeile 2 des urspringlichen Patentanspruchs 1 und den in den Ober-
begriffen der Unteranspriche von einer Abschlussplatte die Rede, was aber unter
Bertcksichtigung der vorstehenden Ausfihrungen in bezug auf die Ubrigen Un-
terlagen nur dahingehend interpretiert werden kann, dass — weil beide Anschluss-
platten gleich ausgestaltet sind — lediglich noch die eine der beiden beschrieben
zu werden brauchte. Im einzelnen mag das aber dahinstehen, denn der Senat halt
die weiteren Einwande der unzulassigen Erweiterung fir zweifelsfrei gegeben, wie

nachfolgend ausgefihrt ist.

So hatte es im ursprunglichen Anspruch 1 im Hinblick auf den "rotationssymmetri-
schen konkaven Mittelteil” geheif3en "... rotationssymmetrische Abschlussplatte mit
konkavem Mittelteil (1), planem Fuhrungsrand (2) ...". Sinngemal das selbe steht
auch im Kapitel "Darlegung des Wesens der Erfindung” im 1. Absatz. Das kann
nur so verstanden werden, dass die Abschlussplatten ein konkaves Mittelteil und
einen planen FUhrungsrand aufweisen und insgesamt, also einschliel3lich Fuh-
rungsrand, rotationssymmetrisch ausgestaltet sind. Auch die Formulierung im Ka-
pitel "Ausfihrungsbeispiel 1" im 1. Absatz "rotationssymmetrisches Mittelteil mit
ringformigem planem Fuhrungsrand” I&f3t keine andere Auslegung zu, da auch die
Bezeichnung "ringformig" fur den Fiahrungsrand nur im Sinne von "rotationssym-
metrisch" verstanden werden kann. Im Ubrigen zeigen auch die Figuren in eindeu-

tiger Weise die Rotationssymmetrie von konkavem Mittelteil und Fihrungsrand.

Demgegeniber ist Patentanspruch 1 der B1 Schrift von einem "rotationssymmetri-
schen konkaven Mittelteil mit planem, an den Randern gekrodpften Fuhrungsrand”
die Rede. Das bedeutet, dass nunmehr lediglich der konkave Mittelteil rotations-

symmetrisch sein soll, der Fihrungsrand nur noch plan sein muf3, aber nicht mehr



rotationssymmetrisch. Dies ist jedoch an keiner Stelle der urspringlichen Unterla-

gen — wie vorstehend ausgefuhrt — offenbart.

Weiterhin betraf der urspringliche Anspruch 1 "eine schon beschriebene mit einer
Verzahnung versehene ... rotationssymmetrische Abschlussplatte mit konkavem
Mittelteil (und) planem Fuhrungsrand”. Im Kapitel "Ausfihrungsbeispiel 1" steht
dazu erlauternd in Zeile 2 "...Fuhrungsrand 2, der am gekropften Aul3enrand mit
einer Verzahnung 3 versehen ist". Die Figuren unterstreichen genau diesen Sach-
verhalt, wonach die Verzahnung am Fuhrungsrand und zwar an dessen gekropf-

ten Aul3enrand (siehe Pos. 3) eingebracht ist.

Im gelten Anspruch 1 der B1 Patentschrift ist dagegen die Lage der Verzahnung
nicht mehr exakt festgelegt, schon gar nicht auf den Fuhrungsrand beschréankt, sie
kann nach dessen Wortlaut irgendwo an der Abschlussplatte z.B. auch an den neu
vorgeschlagenen seitlichen Verbreiterungen (4) liegen.

Denn im neuen Anspruch 1 ist das diesbeziigliche Merkmal "und einer Verzah-
nung" in keinem direkten Bezug zu den Ubrigen Merkmalen mehr gestellt. Eine be-
liebige Lage der Verzahnung ist aber an keiner Stelle der urspriinglichen Unterla-
gen offenbart.

Ob die des weiteren noch vorgenommene Anderung beziiglich der Lage der fla-
chenférmigen Verbreiterungen von urspringlich "lateral” in nunmehr "gegeniber-
liegend" als unzuldssig zu werten ist, mag dahinstehen, da einerseits hier die Be-
klagte einen Begriffsaustausch angeboten hat aber andererseits diese Anderung

allein nicht die Zuléssigkeit des Anspruchs 1 begrindet hatte.

b) Patentanspruch 2

Der Gegenstand des Anspruchs 2 betrifft iber die Ruckbeziehung auf Anspruch 1
eine Abschlussplatte, in deren Fihrungsrand eine Ringnut eingearbeitet ist.

An keiner Stelle in den urspriinglichen Unterlagen ist jedoch eine Ausfiihrungsform
beschrieben, dargestellt oder in sonstiger Weise entnehmbar, die eine Abschluss-
platte mit einem (am Rande gekropften) Fuhrungsrand aufweist, bei der zuséatzlich
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im Fuhrungsrand eine Ringnut eingearbeitet ist. Eine solche Fuhrungsnut ist ge-
maf dem urspringlichen Anspruch 4, dem "Ausfihrungsbeispiel 2", sowie der Fi-
gur mit Schnitt CC lediglich in eine sogenannte Kompaktabschlussplatte (6) ein-
gearbeitet.

Da aber eine Kompaktabschlussplatte weder im Anspruch 1 noch im Anspruch 2
enthalten ist, stellt der Gegenstand des Anspruchs 2 eine unzuldssige Erweiterung

dar.

Die von der Beklagten vorgeschlagene Anderung im Anspruch 2 dahingehend,
dass im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 2 "im" durch "am" ersetzt wird, an-
dert nichts am Vorliegen einer unzuldssigen Erweiterung, wie ohne weiteres er-
sichtlich, da weder am noch im Fuhrungsrand eine Ausbildung nach Anspruch 2

offenbart war.
Da auch die von der Beklagten angebotenen Anderungen der Patentanspriiche zu

keiner anderen rechtlichen Beurteilung gefihrt hatten, sah der Senat keine Ver-

anlassung auf einen entsprechenden Hilfsantrag der Beklagten hinzuwirken.
5. Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs 2 PatG iVm 8§ 91 Abs 1 Satz 1

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

Dr. Schwendy Klosterhuber Dr. Kraus Mullner Dr. Maksymiw
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