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betreffend das europaische Patent EP 0 596 981
(DE 692 22 046)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 29. April 2008 durch die Vorsitzende Richterin Winkler und die
Richter Voit, Dipl.-Ing. Baumgardt, Dipl.-Ing. Bernhart und Dipl.-Phys. Dr. Muller

fur Recht erkannt:

1. Das europaische Patent 0 596 981 wird mit Wirkung fir die
Bundesrepublik Deutschland in seinen Patentanspriichen 1,
7 - 10, 20 - 23, 25, 28, 30 und 32 fur nichtig erklart.

2. Die Kosten des Rechtsstreit tragt die Beklagte.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents EP 0 596 981
(Streitpatent), das am 30. Juli 1992 unter Inanspruchnahme der Prioritat der ame-
rikanischen Patentanmeldung US 739925 vom 2. August 1991 angemeldet wor-
den ist. Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Englisch veroffentlicht und
wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr. 692 22 046 gefihrt. Es
betrifft eine biegsame Nahfadenfliihrung und Halterung und umfasst 35 Ansprtiche,
von denen u. a. Anspruch 1 angegriffen ist. Dieser lautet in der deutschen Uber-

setzung ohne Bezugszeichen wie folgt:

Nahtmaterial-Fihrungs- und Halterkombination, die folgendes

aufweist:



eine biokompatible, frei biegsame FlUhrung vorbestimmter
Lange fir chirurgisches Nahtmaterial;

einen steifen Halter, der die L&nge der Nahtmaterialfihrung in
einer Ebene um einen Umfang des Halters halt;

wenigstens einen Faden, der die Nahtmaterialfihrung an dem
Halter auf straffe Weise |l0sbar festlegt;

dadurch gekennzeichnet, dass der Halter eine Fadenfihrung
aufweist, die von der Ebene der Nahtmaterialfihrung
beabstandet ist und eine Oberflache aufweist, die den Faden
tragt, wobei die Fadenfihrung eine Schneidfiihrungsnut hat,
die sich an der genannten Oberflache zum Einfiihren eines
Schneidwerkzeugs in sie 6ffnet, um den Faden abzuschnei-
den und dadurch die Nahtmaterialfihrung von dem Halter zu

[6sen.

Wegen des Wortlauts des angegriffenen Patentanspruchs 1 in der Verfahrens-
sprache Englisch sowie wegen des Wortlauts der weiter angegriffenen und mittel-
bar oder unmittelbar auf Anspruch 1 riickbezogenen Anspriche 7 bis 10,
20 bis 23, 25, 28, 30 und 32 wird auf die Streitpatentschrift EP 0 596 981 B1 ver-

wiesen.

Die Klagerin behauptet, der Gegenstand des Streitpatents sei weder neu noch er-
finderisch. Zur Begrindung tragt sie vor, im Stand der Technik sei zum Prioritats-
zeitpunkt eine entsprechende Kombination einer flexiblen Nahtmaterialfiihrung, die
|6sbar an einem steifen Halter angebracht ist, bereits bekannt gewesen. Jedenfalls
habe aber der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents zu seinem Zeitrang
fur den Fachmann nahe gelegen. Hierzu beruft sie sich auf folgende Druckschrif-

ten und Dokumente:

Ni9 US 5011 481
Nill Auszug aus Wikipedia zum Stichwort ,Steifigkeit*, Druckdatum
3. April 2008



Ni12/US
Ni12/DE
Nil3
Nil4
Ni15/US
Ni15/DE
Nil6
Nil8

Ni19

US 4 055 861

DE 26 15 564 Al

US 4 489 446

US 4 042 979

US 4 217 665

DE 26 27 619 Al

WO 91/01697 Al

Revuelta, Garcia-Rinaldi, Duran: “Conservative Repair of the Mitral and
Tricuspid Valves: Eight Years Experience with Duran Flexible Ring An-
nuloplasty”, in: Estudios Clinicos, Ausgabe 10, Band 76, Oktober 1984
US 4 865 600

Die Klagerin beantragt nunmehr,

das europdische Patent EP 0 596 981 mit Wirkung fir das Ho-

heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der An-
spruche 1, 7 bis 10, 20 bis 23, 25, 28, 30 und 32 fiur nichtig zu er-

klaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, hilfsweise mit der Mal3gabe, dass Patent-

anspruch 1 folgende Fassung erhélt und sich hieran die Anspru-

che 2 bis 35 der erteilten Fassung anschlie3en (Hilfsantrag 1):

Nahtmaterial-Fihrungs- und -Halterkombination, die folgendes aufweist:

eine  biokompatible, frei biegsame  Fuhrung (152, 246, 261)
vorbestimmter Lange fir chirurgisches Nahtmaterial;

einen steifen Halter (150, 242, 258, 140, 240, 256’), der die Lange der
Nahtmaterialfihrung in einer Ebene um einen Umfang des Halters

halt, wobei in der Ebene der Nahtmaterialfihrung die Nahtmaterialfiih-



rung auf ihrer ganzen Lange das radial aul3erste Element der Naht-
materialfihrungs- und Halterkombination ist;

wenigstens  einen  Faden (198, 200, 202, 250, 256), der die
Nahtmaterialfihrung an dem Halter auf straffe Weise l6sbar festlegt;
dadurch gekennzeichnet, dass der Halter eine Fadenfiihrung (208,
214, 220) aufweist, die von der Ebene der Nahtmaterialfiihrung
beabstandet ist und eine Oberflache aufweist, die den Faden tragt,
wobei die Fadenfuhrung (208, 214, 220) eine Schneidfiihrungs-
nut (230, 252, 254) hat, die sich an der genannten Oberflache zum
Einfuhren eines Schneidwerkzeugs in sie 6ffnet, um den Faden abzu-
schneiden und dadurch die Nahtmaterialfiihrung von dem Halter zu 16-

sen.

weiter hilfsweise mit der Mafigabe, dass Patentanspruch 1 fol-
gende Fassung erhélt und sich hieran die Anspriiche 2 bis 35 der

erteilten Fassung anschlie3en (Hilfsantrag 2):

Nahtmaterial-Fihrungs- und -Halterkombination, die folgendes
aufweist:
eine biokompatible, frei biegsame Fuhrung (152, 246, 261)
vorbestimmter Lange fir chirurgisches Nahtmaterial;
einen steifen Halter (150, 242, 258, 140, 240, 256’), der die
Lange der Nahtmaterialfihrung in einer Ebene um einen Um-
fang des Halters hal;
wenigstens einen Faden (198, 200, 202, 250, 256), der die
Nahtmaterialfiihrung an dem Halter auf straffe Weise losbar
festlegt, wobei der Faden wenigstens teilweise durch die
Nahtmaterialfihrung gefuhrt ist;
dadurch gekennzeichnet, dass der Halter eine Fadenflh-
rung (208, 214, 220) aufweist, die von der Ebene der Naht-
materialfihrung beabstandet ist und eine Oberflache aufweist,
die den Faden tragt, wobei die Fadenfihrung (208, 214, 220)



eine Schneidfihrungsnut (230, 252, 254) hat, die sich an der
genannten Oberflache zum Einfuhren eines Schneidwerk-
zeugs in sie 6ffnet, um den Faden abzuschneiden und da-

durch die Nahtmaterialfihrung von dem Halter zu l6sen.

weiter hilfsweise mit der Mafigabe, dass Patentanspruch 1 fol-
gende Fassung erhélt und sich hieran die Anspriiche 2 bis 35 der

erteilten Fassung anschlie3en (Hilfsantrag 3):

Nahtmaterial-Fihrungs- und -Halterkombination, die folgendes

aufweist:
eine biokompatible, frei biegsame Fihrung (152, 246, 261)
vorbestimmter Lange fir chirurgisches Nahtmaterial;
einen steifen Halter (150, 242, 258, 140, 240, 256’), der die
Lange der Nahtmaterialfuhrung in einer Ebene um einen Um-
fang des Halters hélt, wobei der Halter eine Fihrungsanbring-
anrichtung (150, 242, 258) aufweist, die eine zweite Oberfla-
che definiert, wobei die Nahtmaterialfiihrung (152, 242, 261)
durch den Faden straff an der zweiten Oberflache positioniert
ist und wobei die zweite Oberflache mit wenigstens einer Ver-
tiefung zur Aufnahme eines Bereichs der Nahtmaterialfihrung
ausgebildet ist;
wenigstens einen Faden (198, 200, 202, 250, 256), der die
Nahtmaterialfihrung an dem Halter auf straffe Weise |osbar
festlegt;
dadurch gekennzeichnet, dass der Halter eine Fadenfih-
rung (208, 214, 220) aufweist, die von der Ebene der Naht-
materialfihrung beabstandet ist und eine Oberflache aufweist,
die den Faden tragt, wobei die Fadenfuhrung (208, 214, 220)
eine Schneidfihrungsnut (230, 252, 254) hat, die sich an der

genannten Oberflache zum Einfuhren eines Schneidwerk-



zeugs in sie offnet, um den Faden abzuschneiden und da-

durch die Nahtmaterialfiilhrung von dem Halter zu l6sen.

weiter hilfsweise mit der Mal3gabe, dass Patentanspruch 1 fol-
gende Fassung erhélt und sich hieran die Anspriiche 2 bis 32 der
in der mundlichen Verhandlung Ubergebenen Fassung anschlie-
Ren (Hilfsantrag 4):

Nahtmaterial-Fihrungs- und -Halterkombination, die folgendes

aufweist:
eine biokompatible, frei biegsame Fuhrung (152, 246, 261)
vorbestimmter Lange fir chirurgisches Nahtmaterial;
wenigstens einen Faden (198, 200, 202, 250, 256), der die
Nahtmaterialfihrung an dem Halter auf straffe Weise losbar
festlegt;
einen steifen Halter (150, 242, 258, 140, 240, 256’), der die
Lange der Nahtmaterialfiihrung in einer Ebene um einen Um-
fang des Halters héalt, wobei der Halter eine Fadenfih-
rung (208, 214, 220) aufweist, die von der Ebene der Naht-
materialfihrung beabstandet ist und eine Oberflache aufweist,
die den Faden tragt und wobei der Halter eine Fihrungsan-
bringeinrichtung (150, 242, 258) aufweist, die eine zweite
Oberflache definiert, wobei die Nahtmaterialfuh-
rung (152, 242, 261) durch den Faden straff an der zweiten
Oberflache positioniert ist;
einen Griff (140, 240, 256), wobei der Griff (140, 240, 256)
uber zwei weitere Faden mit dem Halter (150, 242, 258) |6sbar
verbunden und ausgebildet ist, um wahrend des Plazierens
von Nahtmaterialien durch die Nahtmaterialfiihrung ergriffen
zu werden
dadurch gekennzeichnet, dass die Fadenfuhrung (208,
214, 220) eine Schneidfuhrungsnut (230, 252, 254) hat, die



sich an der genannten Oberflaiche zum Einfihren eines
Schneidwerkzeugs in sie 6ffnet, um den Faden abzuschnei-
den und dadurch die Nahtmaterialfihrung von dem Halter zu
|6sen

und dass die

Kombination ein Element (194, 196) zwischen dem Griff und
der Anbringeinrichtung aufweist, das eine Schneidfiihrungs-
nut (197) hat, wobei die Schneidfiihrungsnut des Ele-
ments (194, 196) fur ein Schneidwerkzeug zuganglich ist, um
dem Werkzeug zu ermoglichen, die zwei weiteren Faden ab-
zuschneiden, um den Griff von der Anbringeinrichtung zu

trennen.

Im Ubrigen tritt die Beklagte dem klagerischen Vortrag entgegen hélt das Streit-

patent zumindest im verteidigten Umfang fur patentféhig.

Die Klagerin beantragt auch im Hinblick auf die Hilfsantrage die Erklarung der
Nichtigkeit.

Entscheidungsgrinde

Die Klage ist zulassig, insbesondere ist in der Erweiterung des Angriffs lediglich
eine zulassige Klageerweiterung zu sehen (8 99 PatG i. V. m. § 264 Nr. 2 ZPO;
vgl. Benkard/Rogge, PatG, 10. Aufl., 8 22 Rdnr. 71).

Die Klage ist auch begrindet. Sie fuhrt zur Nichtigerklarung des Streitpatents im
beantragten Umfang, denn der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist weder in
der erteilten noch in den verteidigten Fassungen patentfahig (Art. 1l 86 Abs. 1
Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 56 EPU).



Es kann dahinstehen, ob die Vorrichtung nach Patentanspruch 1 in den verteidig-
ten Fassungen gegenuber dem Stand der Technik neu ist, denn jedenfalls beruht
sie nicht auf erfinderischer Téatigkeit. Aufgrund des Ergebnisses der mindlichen
Verhandlung steht fir den Senat fest, dass es fir den hier zustdndigen Fachmann,
einen mit der Entwicklung von Nahtmaterial-Fihrungs- und -Halterkombinationen
befasstem Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Medizin- oder Feinwerk-
technik mit mehrjahriger Berufserfahrung, der sich bei seiner Tatigkeit regelmafig
an den Bedurfnissen eines auf dem Gebiet der Chirurgie tatigen Mediziners orien-
tiert, auf der Grundlage seines Fachwissens und des Standes der Technik nahe-

lag, die patentgemal3e Losung aufzufinden.

1. Das Streitpatent betrifft eine Kombination aus einer flexiblen Nahtmaterialftih-
rung, die I6sbar an einem steifen Halter angebracht ist, um so die Steuerung der
Abstande und der Platzierung chirurgischen Nahtmaterials steuern zu kdnnen. Die
Fuhrung fur chirurgisches Nahtmaterial soll dabei insbesondere dazu verwendet
werden, die Dimension und/oder die Gestalt eines Nahtverlaufes beim Ver-
schlieBen nach einem chirurgischen Eingriff steuern zu kénnen. Da der chirurgisch
bedingte Einschnitt in das Koérpergewebe héaufig keine gerade Linie formt, sondern
den anatomischen Notwendigkeiten angepasst werden muss, besteht bei der Naht
die Schwierigkeit, die Spannung an den einzelnen Faden so auszugleichen, dass
die gewlnschte Gestalt gebildet werden kann. Besonders bei dem Verndhen von
Blut- oder anderen GefalR3en ist es wichtig, die vorbestimmte Dimension beizu-
behalten, um so zu verhindern, dass die Nahtlinie das Gefal? zusammenzieht und
auf diese Weise eine potenzielle Blockierungsstelle bildet. In anderen Fallen kann
die Begrenzung der Nahtlinie auf eine bestimmte Ladnge winschenswert sein. Im
besonderen sind diese Problemstellungen im Bereich der Anuloplastik, also der

chirurgischen Korrektur von Herzklappen, akut.

2. Vor diesem Hintergrund soll der Gegenstand des Patents eine
Nahtmaterialfihrungs- und -halterkombination bereitstellen, bei der die Fadenfih-
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rung von der Ebene der Nahtmaterialfihrung beabstandet ist und eine den Faden
tragende Oberflache aufweist, und wobei die Fadenfihrung eine Schneidfih-
rungsnut hat, die sich an der genannten Oberflache zum Einfihren eines
Schneidwerkzeugs in sie 6ffnet, um den Faden abschneiden und so die Nahtmate-
rialfUhrung vom Halter 16sen zu kdnnen. Dabei soll die flexible Nahtmaterialftih-
rung, wenn sie am Halter angebracht ist, eine Gestalt oder Geometrie annehmen,

die dem zu nahenden Bereich des Kdrperorgans bzw. -gefal3es angepasst ist.

3. Demzufolge lehrt Anspruch 1 des Streitpatents in deutscher Ubersetzung eine

M1 Nahtmaterial-Fuhrungs- und -Halterkombination, die folgen-

des aufweist:

M2 eine biokompatible, frei biegsame Fuhrung (152, 246, 261)
vorbestimmter Lange fur chirurgisches Nahtmaterial,

M3 einen steifen Halter (150, 242, 258, 140, 240, 256°), der die
Lange der Nahtmaterialfihrung in einer Ebene um einen
Umfang des Halters hélt;

M4 wenigstens einen Faden (198, 200, 202, 250, 256), der die
Nahtmaterialfihrung an dem Halter auf straffe Weise l6sbar
festlegt;
dadurch gekennzeichnet,

M5 dass der Halter eine Fadenfiihrung (208, 214, 220) aufweist,

M6 die von der Ebene der Nahtmaterialfiihrung beabstandet ist

M7 und eine Oberflache aufweist, die den Faden tragt,
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M8 wobei die Fadenfihrung (208, 214, 220) eine Schneidfih-
rungsnut (230, 252, 254) hat, die sich an der genannten
Oberflache zum Einfiihren eines Schneidwerkzeugs in sie
offnet, um den Faden abzuschneiden und dadurch die

Nahtmaterialfiihrung von dem Halter zu l6sen.

Der mit Gliederungspunkten versehene Patentanspruch 1 gemafd Hilfsantrag 1

lautet:

M1 Nahtmaterial-Fuhrungs- und -Halterkombination, die folgen-
des aufweist:

M2 eine biokompatible, frei biegsame Fuhrung (152, 246, 261)
vorbestimmter Lange fir chirurgisches Nahtmaterial,

M3 einen steifen Halter (150, 242, 258, 140, 240, 256°), der die
Lange der Nahtmaterialfiihrung in einer Ebene um einen

Umfang des Halters hélt,

M3a wobei in der Ebene der Nahtmaterialfihrung die
Nahtmaterialfihrung auf ihrer ganzen Lange das radial au-
Berste Element der Nahtmaterialfhrungs- und Halterkombi-

nation ist;

M4 wenigstens einen Faden (198, 200, 202, 250, 256), der die
Nahtmaterialfihrung an dem Halter auf straffe Weise l6sbar
festlegt;

dadurch gekennzeichnet,

M5 dass der Halter eine Fadenfihrung (208, 214, 220) aufweist,



-12 -

M6 die von der Ebene der Nahtmaterialfihrung beabstandet ist

M7 und eine Oberflache aufweist, die den Faden tragt,

M8 wobei die Fadenfihrung (208, 214, 220) eine Schneidfih-
rungsnut (230, 252, 254) hat, die sich an der genannten Oberfla-
che zum Einfuhren eines Schneidwerkzeugs in sie 6ffnet, um den
Faden abzuschneiden und dadurch die Nahtmaterialfihrung von

dem Halter zu l6sen.

Der mit Gliederungspunkten versehene Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 2

lautet:

M1 Nahtmaterial-Fuhrungs- und -Halterkombination, die folgen-

des aufweist:

M2 eine biokompatible, frei biegsame Fuhrung (152, 246, 261)

vorbestimmter Lange flr chirurgisches Nahtmaterial,

M3 einen steifen Halter (150, 242, 258, 140, 240, 256"), der die
Lange der Nahtmaterialfihrung in einer Ebene um einen

Umfang des Halters halt;
M4 wenigstens einen Faden (198, 200, 202, 250, 256), der die
Nahtmaterialfihrung an dem Halter auf straffe Weise l6sbar

festlegt,

M4a wobei der Faden wenigstens teilweise durch die

Nahtmaterialfiihrung gefuhrt ist;

dadurch gekennzeichnet,
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M5 dass der Halter eine Fadenfihrung (208, 214, 220) aufweist,

M6 die von der Ebene der Nahtmaterialfiilhrung beabstandet ist

M7 und eine Oberflache aufweist, die den Faden tragt,

M8 wobei die Fadenfihrung (208, 214, 220) eine Schneidfih-
rungsnut (230, 252, 254) hat, die sich an der genannten
Oberflache zum Einfihren eines Schneidwerkzeugs in sie
offnet, um den Faden abzuschneiden und dadurch die

Nahtmaterialfiihrung von dem Halter zu l6sen.

Der mit Gliederungspunkten versehene Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 3

lautet:

M1 Nahtmaterial-Fihrungs- und -Halterkombination, die folgen-

des aufweist:

M2 eine biokompatible, frei biegsame Fuhrung (152, 246, 261)
vorbestimmter Lange fur chirurgisches Nahtmaterial,

M3 einen steifen Halter (150, 242, 258, 140, 240, 256°), der die
Lange der Nahtmaterialfihrung in einer Ebene um einen

Umfang des Halters halt,

M3b wobei der Halter eine FuUhrungsanbringanrichtung (150,
242, 258) aufweist, die eine zweite Oberflache definiert,

M3c wobei die Nahtmaterialfihrung (152, 242, 261) durch den Fa-

den straff an der zweiten Oberflache positioniert ist
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M3d und wobei die zweite Oberflache mit wenigstens einer Vertie-
fung zur Aufnahme eines Bereichs der Nahtmaterialfiihrung
ausgebildet ist;

M4 wenigstens einen Faden (198, 200, 202, 250, 256), der die
Nahtmaterialfihrung an dem Halter auf straffe Weise l6sbar
festlegt;

dadurch gekennzeichnet,

M5 dass der Halter eine Fadenfiihrung (208, 214, 220) aufweist,

M6 die von der Ebene der Nahtmaterialfihrung beabstandet ist

M7 und eine Oberflache aufweist, die den Faden tragt,

M8 wobei die Fadenfihrung (208, 214, 220) eine Schneidfih-
rungsnut (230, 252, 254) hat, die sich an der genannten
Oberflache zum Einfuhren eines Schneidwerkzeugs in sie
offnet, um den Faden abzuschneiden und dadurch die

Nahtmaterialfihrung von dem Halter zu l6sen.

Hinsichtlich des Wortlauts der Unteranspriiche 2 bis 35 in der erteilten Fassung
wird auf die Streitpatentschrift EP 0 596 981 B1 verwiesen.

Der mit Gliederungspunkten versehene Patentanspruch 1 gemalf Hilfsantrag 4

lautet:

M1 Nahtmaterial-Fihrungs- und -Halterkombination, die folgen-

des aufweist:



M2

M4

M3

M5

M6

M7

M3b

M3c

M9

- 15 -

eine biokompatible, frei biegsame Fuhrung (152, 246, 261)

vorbestimmter Lange fir chirurgisches Nahtmaterial,

wenigstens einen Faden (198, 200, 202, 250, 256), der die
Nahtmaterialfihrung an dem Halter auf straffe Weise l6sbar

festlegt;

einen steifen Halter (150, 242, 258, 140, 240, 2567), der die
Lange der Nahtmaterialfiihrung in einer Ebene um einen

Umfang des Halters hélt,

wobei der Halter eine Fadenfuhrung (208, 214, 220) auf-

weist,

die von der Ebene der Nahtmaterialfihrung beabstandet ist

und eine Oberflache aufweist, die den Faden tragt,

und wobei der Halter eine Fuhrungsanbringeinrichtung (150,
242, 258) aufweist, die eine zweite Oberflache definiert,

wobei die Nahtmaterialfiihrung (152, 242, 261) durch den Fa-

den straff an der zweiten Oberflache positioniert ist;

einen Griff (140, 240, 256) wobei der Griff (140, 240, 256)
Uber zwei weitere Faden mit dem Halter (150, 242, 258) |0s-
bar verbunden und ausgebildet ist, um wahrend des Plazie-
rens von Nahtmaterialien durch die Nahtmaterialfihrung er-

griffen zu werden

dadurch gekennzeichnet,
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M8 dass die Fadenfuhrung (208, 214, 220) eine Schneidfih-
rungsnut (230, 252, 254) hat, die sich an der genannten
Oberflache zum Einfiihren eines Schneidwerkzeugs in sie
offnet, um den Faden abzuschneiden und dadurch die Naht-

materialfihrung von dem Halter zu I6sen

M10 und dass die Kombination ein Element (194, 196) zwischen
dem Griff und der Anbringeinrichtung aufweist, das eine
Schneidfiihrungsnut (197) hat, wobei die Schneidfiihrungsnut
des Elements (194, 196) fur ein  Schneidwerkzeug
zuganglich ist, um dem Werkzeug zu ermdglichen, die zwei
weiteren Faden abzuschneiden, um den Griff von der

Anbringeinrichtung zu trennen.

Hinsichtlich des Wortlauts der Unteranspriiche 2 bis 32 gemal3 Hilfsantrag 4 wird

auf den Akteninhalt verwiesen.

4. Die Patentanspriiche gemald Hauptantrag und Hilfsantrdgen 1 bis 4 sind durch
die ursprungliche Offenbarung gedeckt und sie erweitern den Schutzbereich des
Streitpatents nicht.

5. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 sowie die Gegenstande des
Patentanspruchs 1 der Hilfsantrage 1 bis 4 beruhen im Hinblick auf die Druck-
schriften Ni16 und Nil9 nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.

Erteilter Patentanspruch 1:

Aus der Druckschrift Nil6 (vgl. die Figuren 3 bis 6 mit Beschreibung) ist eine

Nahtmaterial-Fihrungs- und Halterkombination (vgl. Seite 8, Zeilen 24 bis 31, an-

nuloplasty ring prothesis 10, holder assembly 12) [M1] bekannt,
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mit einer biokompatiblen, frei biegsamen Fiuhrung vorbestimmter Lange flr chirur-
gisches Nahtmaterial (vgl. Seite 8, Zeile 29, bis Seite 9, Zeile 3, frame 14 with ou-
ter cloth 16) [M2],

einem steifen Halter (vgl. Seite 9, Zeilen 13 bis 30, ring mount assembly 18, ring
support 20), der die Lange der Nahtmaterialfihrung (ring prothesis 10) in einer
Ebene um einen Umfang (C-shaped portion 28, groove 32) des Halters halt [M3],
und wenigstens einem Faden (vgl. die Figur 5 mit Beschreibung Seite 11, Zeile 19,
bis Seite 12, Zeile 6, suture 70), der die Nahtmaterialfiihrung (ring prothesis 10) an
dem Halter (ring support 20) auf straffe Weise losbar festlegt [M4],

wobei der Halter (ring support 20) eine Fadenfihrung (vgl. die Figur 5 mit Be-
schreibung Seite 11, Zeilen 19 bis 36, holes 66, 68) aufweist [M5],

die von der Ebene der NahtmaterialfUhrung (vgl. die Figuren5 und 6,
groove 32, 32") beabstandet ist [M6]

und eine Oberflache (zwischen den beiden Lochern 66 und 68, vgl. die Figur 5)
aufweist, die den Faden tragt [M7].

An der genannten Oberflache der Fadenfiihrung kann ein Schneidwerkzeug (vgl.
Seite 11, Zeilen 32 bis 34, Seite 12, Zeilen 5 und 6) eingefuhrt werden um den
Faden abzuschneiden und dadurch die Nahtmaterialfihrung von dem Halter zu
l6sen (Teilmerkmale von [M8]).

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 unterscheidet sich somit vom
aus Druckschrift Nil6 bekannten Stand der Technik lediglich dadurch, dass eine
Schneidfiihrungsnut vorgesehen ist, die sich an der genannten Oberflache zum
Einfuhren eines Schneidwerkzeugs in sie 6ffnet.

Da der Fachmann die offensichtliche Gefahr, die durch ein Abrutschen des
Schneidwerkzeugs bei einer Operation am offenen Herzen fir den Patienten be-
steht, erkennt, wird er sich nach Lésungen zur Behebung dieser Gefahr umsehen
und nach Maglichkeiten fir ein sicheres Schneiden und Fiihren des Schneidwerk-
zeugs suchen. Hierzu lehrt die Druckschrift Ni19, aus der ein Halter fur eine Herz-
klappe (vgl. die Figuren 1, 2 und 8 mit Beschreibung, insbesondere Spalte 3,
Zeile 45, bis Spalte 4, Zeile 63, und Spalte 6, Zeilen 12 bis 26, valve holder 15,
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prosthetic heart valve 13) bekannt ist, wobei die Herzklappe mit Faden (sutu-
res 76, 78) am Halter befestigt wird, das Vorsehen von Schneidfiihrungsnuten
(pocket 73), in denen nach der Operation ein Schneidwerkzeug sicher zum
Durchtrennen der Faden und Losen der Herzklappe vom Halter gefihrt wird.
Diese MalRnhahme auch bei der Nahtmaterial-Fihrungs- und -Halterkombination
gemald Druckschrift Nil6 zu ergreifen und zur sicheren Fuhrung des Schneid-
werkzeugs beim Durchtrennen der Haltefaden eine Schneidfiihrungsnut vorzuse-
hen, womit man bereits beim Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ange-

langt ist, liegt fir den Fachmann nahe und bedarf keiner erfinderischen Téatigkeit.

Mangels eines gewahrbaren Patentanspruchs 1 ist auch den weiter angegriffenen
und mittelbar oder unmittelbar auf den Patenanspruch 1 rickbezogenen erteilten
Unteranspriichen 7 bis 10, 20 bis 23, 25, 28, 30 und 32 die Grundlage entzogen.
Sie teilen das Rechtsschicksal des erteilten Patenanspruchs 1. Im Ubrigen ent-
halten auch sie nichts, was tber den bekannten Stand der Technik nach den
Druckschriften Ni16 und Nil9 hinausgeht.

Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 1:

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemalR Hilfsantrag 1 weist gegenuber
dem Gegenstand des erteilten Patentanspruchs zusatzlich noch das Merkmal M3a
auf. Dieses Merkmal ist jedoch ebenfalls bereits aus der Druckschrift Ni1l6 be-
kannt, da auch hier (vgl. die Figuren 3 und 5) in der Ebene der Nahtmaterialftih-
rung (ring prothesis 10) die Nahtmaterialfihrung auf ihrer ganzen Lange das radial
aul3erste Element der Nahtmaterialfiihrungs- und Halterkombination ist.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag 1 ergibt sich somit fur
den Fachmann ebenfalls in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik
nach den Druckschriften Ni16 und Nil9.
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Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 2:

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemalR Hilfsantrag 2 weist gegenuber
dem Gegenstand des erteilten Patenanspruchs 1 zusatzlich noch das Merkmal
M4a auf. Diese Merkmal ist ebenfalls aus der Druckschrift Nil6 bekannt, da auch
hier (vgl. die Figur 5) der Faden (suture 70) wenigstens teilweise durch die Naht-
materialfihrung (ring prothesis 10) gefuhrt ist.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemaR Hilfsantrag 2 ergibt sich somit fur
den Fachmann ebenfalls in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik
nach den Druckschriften Ni16 und Nil9.

Patentanspruch 1 gemanR Hilfsantrag 3:

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag 3 weist zusatzlich zum
Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 noch die Merkmale M3b, M3c und
M3d auf. Diese Merkmale sind ebenfalls aus der Druckschrift Nil6 bekannt, da
auch hier (vgl. die Figuren 3 bis 5, Seite 9, Zeilen 13 bis 21) der Halter (ring sup-
port 20) eine Fuhrungsanbringeinrichtung aufweist, die eine zweite Oberflache (C-
shaped portion 28) in Figur 2 definiert, wobei die Nahtmaterialfihrung (ring pro-
thesis 10) durch den Faden (suture 70) straff an der zweiten Oberflache positio-
niert ist und wobei die zweite Oberflache mit wenigstens einer Vertiefung (vgl.
Seite 9, Zeilen 22 bis 30, groove 32) zur Aufnahme eines Bereichs der Nahtmate-
rialfhrung (ring prothesis 10) ausgebildet ist.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag 3 ergibt sich somit fur
den Fachmann ebenfalls in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik
nach den Druckschriften Ni16 und Nil9.

Mangels eines gewadhrbaren Patentanspruchs 1 gemalR den Hilfsantragen 1 bis 3
ist auch den jeweils mittelbar oder unmittelbar darauf riickbezogenen Unteran-

spruchen 2 bis 35 gemalf Hilfsantrag 1 bis 3 die Grundlage entzogen.
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Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 4:

Aus der Druckschrift Nil6 (vgl. die Figuren 3 bis 6 mit Beschreibung) ist eine
Nahtmaterial-Fiihrungs- und Halterkombination (vgl. Seite 8, Zeilen 24 bis 31, an-
nuloplasty ring prothesis 10, holder assembly 12) [M1] bekannt,

mit einer biokompatiblen, frei biegsamen Fihrung vorbestimmter Lange fir chirur-
gisches Nahtmaterial (vgl. Seite 8, Zeile 29, bis Seite 9, Zeile 3, frame 14 with ou-
ter cloth 16) [M2],

wenigstens einem Faden (vgl. die Figur 5 mit Beschreibung Seite 11, Zeile 19, bis
Seite 12, Zeile 6, suture 70), der die NahtmaterialfUhrung (ring prothesis 10) an
dem Halter (ring support 20) auf straffe Weise l6sbar festlegt [M4],

und einem steifen Halter (vgl. Seite 9, Zeilen 13 bis 30, ring mount assembly 18,
ring support 20), der die Lange der Nahtmaterialfihrung (ring prothesis 10) in ei-
ner Ebene um einen Umfang (C-shaped portion 28, groove 32) des Halters halt
[M3],

wobei der Halter (ring support 20) eine Fadenfihrung (vgl. die Figur 5 mit Be-
schreibung Seite 11, Zeilen 19 bis 36, holes 66, 68) aufweist [M5],

die von der Ebene der Nahtmaterialfihrung (vgl. die Figuren5 und 6,
groove 32, 32’) beabstandet ist [M6]

und eine Oberflache (zwischen den beiden Ldchern 66 und 68, vgl. die Figur 5)
aufweist, die den Faden tragt [M7],

und wobei der Halter (vgl. die Figuren 3 bis 5, Seite 9, Zeilen 13 bis 30, ring sup-
port 20) eine Fuhrungsanbringeinrichtung aufweist, die eine zweite Oberflache C-
shaped portion 28) definiert [M3b],

wobei die NahtmaterialfUhrung (ring prothesis 10) durch den Faden (suture 70)
straff an der zweiten Oberflache (C-shaped portion 28) positioniert ist [M3c].
AulRerdem weist die Nahtmaterial-Fihrungs- und Halterkombination einen Griff
(vgl. die Figur 1 mit Beschreibung Seite 8, Zeilen 24 bis 28, handle 42) auf, wobei
der Griff Uber zwei weitere Faden (vgl. die Figur 8 mit Beschreibung Seite 14,
Zeilen 9 bis 25, sutures 134 and 136) mit dem Halter I6sbar verbunden und aus-
gebildet ist, um wahrend des Plazierens von Nahtmaterial durch die Nahtmateri-
alfuhrung ergriffen zu werden [M9].
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An der genannten Oberflache der Fadenfluihrung kann ein Schneidwerkzeug (vgl.
Seite 11, Zeilen 32 bis 34, Seite 12, Zeilen 5 und 6) eingefuhrt werden um den
Faden abzuschneiden und dadurch die Nahtmaterialfihrung von dem Halter zu
l6sen (Teilmerkmale von [M8]),

und die Kombination weist (vgl. die Figur 8 mit Beschreibung Seite 14, Zeilen 9
bis 25) zwischen dem Griff (handle assembly 90) und der Anbringeinrichtung (ring
mount assembly 18) einen Schlitz auf, der zwischen Elementen (vgl. Seite 13,
Zeilen 17 bis 31, collars 108 and 110) beim Abnehmen des Griffes von der An-
bringeinrichtung (vgl. Seite 14, Zeilen 18 bis 20, ,The handle post 96 is removed
from the housing 92 by cutting the sutures 134 and 136 and pulling the handle
extension 94 away from the housing 92*) gebildet wird, wobei der Schlitz fur ein
Schneidwerkzeug zugénglich ist, um dem Werkzeug zu ermdglichen, die zwei
weiteren Faden (sutures 134, 136) abzuschneiden, um den Griff von der Anbring-

einrichtung zu trennen (Teilmerkmale von [M10]).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemafd Hilfsantrag 4 unterscheidet sich
somit vom aus Druckschrift Nil6é bekannten Stand der Technik lediglich dadurch,
dass an allen Orten an denen ein Faden mit einem Schneidwerkzeug abgeschnit-
ten wird, d. h. sowohl an der Fadenfihrung des Halters wie auch zwischen dem
Griff und der Anbringeinrichtung, eine Schneidfuhrungsnut bzw. ein Element mit

einer Schneidfiihrungsnut vorgesehen ist.

Da der Fachmann immer bestrebt ist, Verbesserungen vorzunehmen, wird er bei
einer Operation am offenen Herzen, bei der ein Abrutschen des Schneidwerk-
zeugs dramatische Folgen fur den Patienten haben kann, zur Behebung dieser
offensichtlichen Gefahr nach Ldésungen flr ein sicheres Schneiden und Fihren
des Schneidwerkzeugs suchen. Hierbei stol3t er auf die Druckschrift Nil9, aus der
ein Halter fur eine Herzklappe (vgl. die Figuren 1, 2 und 8 mit Beschreibung, ins-
besondere Spalte 3, Zeile 45, bis Spalte 4, Zeile 63, und Spalte 6, Zeilen 12
bis 26, valve holder 15, prosthetic valve 13) bekannt ist, wobei die Herzklappe mit
Faden (sutures 76, 78) am Halter befestigt ist. Die Druckschrift Ni19 lehrt das Vor-
sehen von Elementen (axially protruding blocks 59) mit Schneidfiihrungsnuten
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(pocket 73), (Spalte 4, Absatz 3) in denen nach der Operation ein Schneidwerk-
zeug sicher zum Durchtrennen der Faden und Losen der Herzklappe vom Halter
gefuihrt werden kann. Diese Mal3hahme zum selben Zweck auch bei der Nahtma-
terial-Fuhrungs- und -Halterkombination gemafd Druckschrift Nil6 vorzusehen,
womit man bereits beim Gegenstand der Patentanspruchs 1 gemalf3 Hilfsantrag 4
angelangt ist, liegt fur den Fachmann nahe und bedarf keiner erfinderischen Tétig-
keit.

Mangels eines gewahrbaren Patentanspruchs 1 gemalR Hilfsantrag 4 ist auch den
mittelbar oder unmittelbar darauf riickbezogenen Unteranspriichen 2 bis 32 ge-
maf Hilfsantrag 4 die Grundlage entzogen. Sie teilen das Rechtsschicksal des
Patentanspruchs 1 gemalf Hilfsantrag 4.

1.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die

Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf 8§ 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
8 709 ZPO.
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