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betreffend das europaische Patent EP 1 688 106
(DE 503 15 057)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 22. September 2023 durch die Vorsitzende Richterin
Dr. Schnurr sowie die Richter Dipl.-Ing. Veit, Dr.-Ing. Flaschke, die Richterin Dipl.-
Phys. Univ. Zimmerer und den Richter Dr. Séchtig

fur Recht erkannt:

[ Das europdaische Patent 1 688 106 wird mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet
der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise flr nichtig erklart, dass

seine Anspriche die nachfolgende Fassung erhalten:

1. Orthopéadische Vorrichtung zur Korrektur von Zehen-Fehlstellungen,
mit einer Biegeschiene in der Form einer sehr dinnen
Materialauflage zum Tragen in Ublichem Schuhwerk, mit einer
Grof3zehen-Ringbandage und einer Mittelful3-Ringbandage, die als
Befestigungseinrichtungen dienen und beide aus einem biegsamen,
schmiegsamen zirkular zugstarren Material bestehen,
wobei beim Tragen der Vorrichtung die Biegeschiene sich entlang der
FulBinnenseite erstreckt, die Gro3zehen-Ringbandage die Grof3zehe
und die MittelfuR-Ringbandage den Mittelful3 zumindest teilweise

umgibt, mit der Wirkung, dass auf die Grof3zehe eine Korrekturkraft



b)

in  Richtung zur Fullinnenseite hin ausgetbt wird und das
Quergewdlbe des Ful3es durch die Mittelful3-Ringbandage gestutzt
und wieder aufgerichtet wird, bei welcher Vorrichtung

die Biegeschiene als Gelenkbiegeschiene (9) mit einer
Schwenkachse (12) ausgebildet ist und einen ersten Gelenk-
schienenschenkel (10) und einen zweiten Gelenkschienenschenkel
(11) aufweist, deren gelenkseitige Enden durch ein Ringgelenk
schwenkbar miteinander verbunden sind, und aus Kunststoff besteht,
wobei das Ringgelenk durch einen Gelenkring (70) und einen
Gelenkteller (90) gebildet ist und der Gelenkring (70) einstuickig mit
dem ersten Gelenkschienenschenkel (10) sowie der Gelenkteller (90)
einstickig mit dem zweiten Gelenkschienenschenkel (11)
ausgebildet ist, wobei in dem ersten Gelenkschienenschenkel (10)
eine erste und eine zweite schlitzformige Offnung (55) vorgesehen
sind, die parallel zu einer Langsrichtung des ersten
Gelenkschienenschenkels (10) verlaufen, sodass ein Mittelsteg (56)
und ein erster und ein zweiter Randsteg (57) gebildet sind;

als Befestigungseinrichtung fur den ersten Gelenkschienenschen-
kel (10) die Grol3zehen-Ringbandage (6) und fir den zweiten Gelenk-
schienenschenkel (11) die MittelfuR-Ringbandage (5) vorgesehen
sind, wobei die Grol3zehen-Ringbandage (6) einen Schlaufenkdrper
(60) und ein erstes und ein zweites freies Ende (61) aufweist, wobei
der Schlaufenkdrper (60) einen Innenraum (62) zur Aufnahme der
Grol3zehe umgrenzt, wobei das erste freie Ende (61) durch die erste
schlitzférmige Offnung (55) gefuihrt ist und um den daran angren-
zenden ersten Randsteg (57) diesen umschlieRend
herumgeschlagen ist, wobei das zweite freie Ende (61) durch die
zweite schlitzférmige Offnung (55) gefiihrt ist und um den daran
angrenzenden zweiten Randsteg (57) diesen umschlieRend
herumgeschlagen ist, und wobei das erste und das zweite freie Ende

(61) mittels eines Klettverschlusses (63) an der Aul3enseite des



cl)

c2)

Schlaufenkorpers (60) I6sbar befestigt sind; wobei beim Tragen die
orthopadische Vorrichtung die folgenden Wirkungen hat:

die durch das Ringgelenk gebildete Schwenkachse (12) mit der
anatomischen Gelenkachse des Grol3zehen-Grundgelenks in der
Flexion-Extensions-Richtung fluchtet, so dass eine kinematisch
weitgehend an die anatomischen Bedingungen des Grol3zehen-
grundgelenks angepasste Schwenkbewegung der Gelenkbiege-
schiene ermdglicht wird;

die Korrekturkraft F1 auf die Grof3zehe zu ihrer Lateralisierung in
Richtung zur FuBinnenseite hin durch die Biegeschiene (9) mit dem
eine hohe Biegebelastbarkeit aufweisenden Ringgelenk ausgeulbt
wird, wahrend die Grof3zehen-Ringbandage (6) zur Kraftiibertragung

dient.

Orthopadische Vorrichtung nach Anspruch 1, bei welcher der erste
und der zweite Gelenkschienenschenkel (10, 11) aus einem durch

Kohlenstoff-Fasern verstarkten Kunststoff bestehen.

Vorrichtung nach Anspruch 1 oder 2, bei welcher das Ringgelenk im
Bereich des GroRRzehengrundgelenks an der FuBinnenseite (7)

anliegend ausgebildet ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 3, bei welcher die
Gelenkschienenschenkel (10, 11) im Querschnitt linsenférmig

ausgebildet sind.

Vorrichtung nach einem oder der Anspriiche 1 bis 4, bei welcher die
gelenkseitigen Enden (16) der Gelenkschienenschenkel (10, 11) eine
Kugelkalottenraumform  aufweisen und  zueinander derart

korrespondierend ausgebildet sind, dass die jeweils gelenkseitigen



10.

11.

Enden (16) der Gelenkschienenschenkel (10, 11) formschlissig
passend ineinander legbar sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 5, bei welcher die
Gelenkschienenschenkel (10, 11) und das Ringgelenk in ihrer
Raumform an die Ful3kontur des Patienten angepasst sind.

Vorrichtung nach Anspruch 6, bei welcher die
Gelenkschienenschenkel (10, 11) in ihrer Langs- und Querrichtung
eine gewdlbte Raumform haben, wobei die Wo6lbung an die

anatomischen Gegebenheiten eines Ful3es angepasst sind.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 7, bei welcher die
Mittelfu3-Ringbandage (5) mit dem zweiten Gelenkschienenschenkel
(11) verbunden ist.

Vorrichtung nach Anspruch 8, bei welcher zur Befestigung der
Mittelfu3-Ringbandage (5) in dem zweiten Gelenkschienenschenkeln
(11) parallel zu dessen Langsrichtung verlaufende weitere
schlitzférmige Offnungen (55, 85) vorgesehen sind, sodass ein
weiterer Mittelsteg (56, 86), weitere Randstege (57, 87) und
Zwischenstege (88) gebildet sind.

Vorrichtung nach Anspruch 9, bei welcher die Mittelful3-Ringbandage
(5) einen weiteren Schlaufenkdrper (50) und weitere freie Enden (51)

aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, bei welcher die
Ringbandagen (5, 6) zum Mittelful3 bzw. zum Grol3zeh des Patienten
hin in ihrer Fuhrung bzw. Fadelung durch die

Gelenkschienenschenkel (10, 11) stufenfrei angeordnet sind.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 9 bis 11, bei welcher die
MittelfuB-Ringbandage (5) vor dem Anlegen an den Patientenful’
vollstandig in den zweiten Gelenkschienenschenkel (11) eingefadelt

ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 12, bei welcher zur
axialen Festlegung des Gelenkrings (70) bezuglich des Gelenktellers
(90) Verrastungselemente (92) vorgesehen sind, welche mit einer

Stufe, insbesondere einer Ringstufe (73) zusammenwirken.

Vorrichtung nach einem der Ansprichel bis 13, bei welcher das
Ringgelenk gegenuber einem Strumpf oder der Innenseite eines
Schuhs mittels einer Verschlusseinrichtung (100) abgedeckt ist,
welche mittels Rastmitteln (96, 101) mit der Gelenkbiegeschiene (9)

verbunden ist.

Vorrichtung nach Anspruch 14, bei welcher die

Verschlusseinrichtung (100) als Axiallager ausgebildet ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 1 bis 15, bei welcher die
Gelenkschienenschenkel (10, 11) in ihrer Langserstreckung mit der

Schwenkachse (12) einen Winkel a, B einschlief3en.

Vorrichtung nach Anspruch 16, bei welcher der Winkel a zwischen
75° und 115° betragt.

Vorrichtung nach Anspruch 16 oder 17, bei welcher der Winkel 3 etwa
70° bis 110° betragt.

Die weitergehende Klage wird abgewiesen.



I[1l.  Von den Kosten des Rechtsstreits haben die Klagerin 1/3 und die

Beklagten zu 1 und zu 2 als Gesamtschuldner 2/3 zu tragen.

IV. Das Urteil ist im Kostenpunkt jeweils gegen Sicherheitsleistung in H6he
von 120 % des vollstreckbaren Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagten sind Inhaber des u. a. auch mit Wirkung fur die Bundesrepublik
Deutschland erteilten européischen Patents 1688 106 (im Folgenden:
~Streitpatent”). Das am 25. Juli 2003 angemeldete Streitpatent, dessen Erteilung am
14. Mai 2014 verdéffentlicht worden ist, tragt die Bezeichnung ,Orthopadische
Vorrichtung zur Korrektur von Zehenfehlstellungen®. Das Streitpatent nimmt die
Prioritat der deutschen Anmeldung DE 10240121 vom 30. August 2002 in Anspruch
und wird beim deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen
DE 503 15 057 gefihrt.

Das Streitpatent umfasst in seiner erteilten Fassung insgesamt 18 Patentanspriiche
mit dem auf eine Vorrichtung gerichteten unabhéngigen Patentanspruch 1 sowie
den auf diesen unmittelbar oder mittelbar rickbezogenen Unteransprtichen 2 bis
18.

Die Klagerin greift das Streitpatent in vollem Umfang an, wobei sie sich auf die
Nichtigkeitsgrinde der unzulassigen Erweiterung sowie der mangelnden
Patentfahigkeit in Form mangelnder Neuheit sowie fehlender erfinderischer
Tatigkeit stlitzt (Art. 11 § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, 3 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 lit. a., c EPU
i. V. m. Art. 54, 56 EPU).



Die Beklagten verteidigen das Streitpatent in seiner erteilten Fassung sowie mit

insgesamt 15 Hilfsantragen vom 7. August 2023.

Die Schutzdauer des Streitpatents ist zwischenzeitlich abgelaufen. Die Klagerin wird

von den Beklagten jedoch in einem vor dem Oberlandesgericht geflhrten

Verletzungsverfahren aus dem Streitpatent in Anspruch genommen.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet mit vom Senat hinzugefigter Merkmalsglie-

derung wie folgt:

4.1
4.2

4.3

4.4

Orthopéadische Vorrichtung zur Korrektur von Zehen-Fehlstellungen,

mit einer Biegeschiene in der Form einer sehr diinnen Materialauflage zum
Tragen in Ublichem Schuhwerk,

mit einer Grol3zehen-Ringbandage und einer Mittelful3-Ringbandage, die als
Befestigungseinrichtungen dienen und beide aus einem biegsamen,
schmiegsamen zirkular zugstarren Material bestehen,

wobei beim Tragen der Vorrichtung

die Biegeschiene sich entlang der Ful3innenseite erstreckt,

die Grol3zehen-Ringbandage die Grof3zehe und die Mittelfu3-Ringbandage
den Mittelful3 zumindest teilweise umgibt,

mit der Wirkung, dass auf die Grof3zehe eine Korrekturkraft in Richtung zur
FuRBinnenseite hin ausgelbt wird und

das Quergewdlbe des Ful3es durch die Mittelful3-Ringbandage gesttitzt und
wieder aufgerichtet wird,

bei welcher Vorrichtung a) die Biegeschiene

als Gelenkbiegeschiene (9) mit einer Schwenkachse (12) ausgebildet ist

und



5.2

5.3
5.4

5.5

7.1

7.2

einen ersten Gelenkschienenschenkel (10) und einen zweiten
Gelenkschienenschenkel (11) aufweist, deren gelenkseitige Enden durch ein
Ringgelenk schwenkbar miteinander verbunden sind, und

aus Kunststoff besteht, wobei

das Ringgelenk durch einen Gelenkring (70) und einen Gelenkteller (90)
gebildet ist und

der Gelenkring (70) einstlckig mit dem ersten Gelenkschienenschenkel (10)
sowie der Gelenkteller (90) einstickig mit dem  zweiten
Gelenkschienenschenkel (11) ausgebildet ist;

b) als Befestigungseinrichtung fiir den ersten Gelenkschienenschenkel (10)
die Grol3zehen-Ringbandage (6) und far den zweiten
Gelenkschienenschenkel (11) die MittelfuR-Ringbandage (5) vorgesehen
sind;

wobei beim Tragen die orthopédische Vorrichtung die folgenden Wirkungen
hat:

cl) die durch das Ringgelenk gebildete Schwenkachse (12) mit der
anatomischen Gelenkachse des Grol3zehen-Grundgelenks in der Flexion-
Extensions-Richtung fluchtet, so dass eine kinematisch weitgehend an die
anatomischen Bedingungen des Grol3zehengrundgelenks angepasste
Schwenkbewegung der Gelenkbiegeschiene ermdglicht wird;

c2) die Korrekturkraft F1 auf die Grof3zehe zu ihrer Lateralisierung in
Richtung zur Fuinnenseite hin durch die Biegeschiene (9) mit dem eine
hohe Biegebelastbarkeit aufweisenden Ringgelenk ausgetbt wird, wahrend

die Grol3zehen-Ringbandage (6) zur Kraftiibertragung dient.

Wegen der auf den unabhangigen Patentanspruch 1 unmittelbar oder mittelbar

rickbezogenen Unteranspriche 2 bis 18 wird auf die Streitpatentschrift
EP 1 688 106 B1 verwiesen.
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Die Klagerin ist der Auffassung, der Patentanspruch 1 des Streitpatents sei
unzulassig erweitert. Dies gelte insbesondere hinsichtlich des Merkmals 5.4
~gebildet ist durch®. Diese Formulierung erfordere eine besondere technische
Eigenschaft von Gelenkring und Gelenkteller, namlich, dass diese beiden
Komponenten so konfiguriert sein mussten, dass sie als solche, unabhéngig vom
Vorhandensein weiterer Komponenten, bereits ein Ringgelenk bildeten. Weder
in der Stammanmeldung, noch in der als Teilanmeldung eingereichten Fassung
des Streitpatents finde sich jedoch die Formulierung ,gebildet ist durch* im

Zusammenhang mit dem Ringgelenk.

Hinsichtlich der fehlenden Patentfahigkeit stitzt sich die Klagerin insbesondere

auf die nachfolgenden Dokumente:

D1: US1183062A,

D2: DE 322651 A,

D3: US 1213786 A,

D4: US5542 774 A,

D5: GB 200 001 A,

D6: JP 2003-126130 A, verdffentlicht am 7. Mai 2003,
D6a: deutsche Ubersetzung der D6,

D7: Magazin ,uni ulm intern“, Nr. 232 (29. Jg.), Okt. 1999, S. 10,
D8: J. Prahl ,Grundlagen der Verwendung kohlefaserarmierter Kunststoffe in der

Orthopéadie-Technik®, Zeitschr. ,,Orthopadie Technik®, 42. Jg. (1991), S. 22
bis 25,
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D9: ,BUFA-Symposium: Kunststoffe in der Orthopadie-Technik®, Zeitschr.
,Orthopadie-Technik®, 6/01, S. 451,

D10: Wikipedia-Artikel zu ,Klettverschluss®,

D11: DE 39 05 213 Al.

Die Klagerin ist der Auffassung, dass das Streitpatent die von ihm beanspruchte
Prioritat in materieller Hinsicht nicht wirksam in Anspruch nehme. Dartber hinaus
beruhe der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit ausgehend von den Druckschriften D5 bzw. D6 jeweils in
Verbindung mit dem Fachwissen. Entsprechendes gelte auch fur die
Entgegenhaltungen D2 und D4 in Verbindung mit dem Fachwissen sowie die
Druckschrift D1 in Kombination mit dem Fachwissen bzw. den Druckschriften D2

oder D4. Auch die Unteranspriiche enthielten nichts Patentfahiges.

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 1 688 106 mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang fir nichtig zu erklaren.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen, sowie hilfsweise

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in den

Fassungen der Hilfsantrage 8, 1 bis 7 sowie 9 bis 15 vom 7. August 2023 - in

dieser Reihenfolge - richtet.
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Im Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 8 ist gegenuber der erteilten

Fassung das Merkmal 4.1 dahingehend préazisiert, dass (Unterschied durch

Unterstreichung gekennzeichnet):

4,1*HiA8 die Biegeschiene sich vollstdandig entlang der FufBinnenseite

erstreckt,

Die Fassung des Hilfsantrags 1 entspricht der tenorierten Fassung.

Zum Wortlaut der Hilfsantrdge 2 bis 7 und 9 bis 15 wird auf den Schriftsatz der

Beklagten vom 7. August 2023 verwiesen.

Die Beklagten treten dem Vorbringen der Klagerin in allen Punkten entgegen
und erachten das Streitpatent zumindest in einer der Fassungen der
Hilfsantrage fur patentfahig. Auch nehme dieses die beanspruchte Prioritat

wirksam in Anspruch.

Die Klagerin ist der Auffassung, dass sich das Streitpatent auch in den

Fassungen der Hilfsantrage nicht als rechtsbestandig erweise.

Der Senat hat den Parteien am 6. Juli 2022 einen qualifizierten Hinweis
(8 83 PatG) und im Termin am 22. September 2023 weitere rechtliche Hinweise
erteilt. Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf

den Inhalt der Gerichtsakten nebst Anlagen Bezug genommen.



-13 -

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage ist teilweise begriindet. Das Streitpatent erweist sich weder in
seiner erteilten Fassung, noch in der Fassung des Hilfsantrags 8 als
rechtsbestandig, da den Gegenstdnden der jeweiligen unabhangigen
Patentanspriche 1 der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit in Form
fehlender erfinderischer Tatigkeit entgegensteht (Art. 1l 8 6 Abs. 1 Satz 1
Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 lit. a. EPU i. V. m. 56 EPU). In der Fassung des
zulassigen Hilfsantrags 1 hat das Streitpatent hingegen Bestand. Die
weitergehende Klage war daher abzuweisen.

Die Klage ist zulassig. Zwar ist die Schutzdauer des Streitpatents zwischenzeitlich
abgelaufen. Die Klagerin verfugt jedoch weiterhin Gber das zur Durchfiihrung dieses
Patentnichtigkeitsverfahrens erforderliche Rechtsschutzbedirfnis, denn sie muss
damit rechnen, dass sie wegen Verletzungshandlungen in der Vergangenheit aus
dem damals noch in Kraft stehenden Patent in Anspruch genommen wird (vgl. zu
dieser Voraussetzung BGH, Urteil vom 21. Juli 2022 - X ZR 110/21 -
Stammzellengewinnung, GRUR 2022, 1628 ff., Rdnr. 16 m. w. N.). Sie wird vor dem
Oberlandesgericht von den Beklagten aus dem Streitpatent in  Anspruch

genommen.

1. Das Streitpatent betrifft eine orthopadische Vorrichtung zur Korrektur von
Zehenfehlstellungen (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0001]).

Laut Beschreibung sind aus dem Stand der Technik Vorrichtungen zur Behandlung
von Fehlstellungen des GrolRzehs, wie beispielsweise Hallux valgus, sowie zum
Schutz des Ballens des Grof3zehgelenks bekannt (DE 100 34 354 Al, US 9 33 423,
US 1183 062, DE 322 651, US 1 213 786 (D3), DE 1 881 215 U1, DE 8 902 545.
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Ul, DE 369 381, US 892 412). Als nachteilig wird bei diesen bekannten
Vorrichtungen beschrieben, dass sie unbequem und hinderlich seien, teilweise als
schmerzhaft empfunden wirden und dass ein Abrollen des Ful3es Uber den Ballen
mit Beschwerden verbunden bzw. unmdglich sei (vgl. Streitpatentschrift, Abs.
[0002] — [0011]).

2. Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, eine Vorrichtung zu schaffen,
mit der Fehlstellungen von Zehen, d. h. Fehlstellungen von einer oder mehreren
Zehen zur FuBaufRenseite hin, behandelt werden koénnen. Weiterhin soll die
Vorrichtung angenehm tragbar, insbesondere ohne nennenswerte Beeintrachtigung
im Alltag tragbar sein. Der Behandlungserfolg soll gegeniber dem Stand der

Technik verbessert werden (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0012]).

3. Als Fachmann sieht der Senat einen mit der Entwicklung und Herstellung von
Bandagen, Einlagen und Orthesen zum Korrigieren von Fehlstellungen und zum
Stutzen von GliedmalRen befassten, berufserfahrenen Orthopadietechniker oder
Medizintechnikingenieur an, der bezuglich medizinischer Fragestellungen mit einem

Orthopé&den zusammenarbeitet.

4. Dieser Fachmann legt dem unabhéngigen Patentanspruch 1 in der erteilten

Fassung folgendes Verstandnis zugrunde:

Der erteilte Patentanspruch 1 beansprucht eine orthopédische Vorrichtung zur
Korrektur von Zehen-Fehlstellungen (Merkmal 1). Die Art der zu korrigierenden
Zehen-Fehlstellung ist im Patentanspruch 1 nicht genannt. Aus den weiteren
Merkmalen des Patentanspruchs 1 und den Ausfihrungen im Streitpatent zum
Stand der Technik (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0002] — [0011], Abs. [0043]) ergibt
sich jedoch, dass es sich dabei primar um eine Fehlstellung der Grol3zehe handeln

soll.
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Die beanspruchte Vorrichtung weist eine Biegeschiene in Form einer sehr diinnen
Materialauflage auf (Merkmal 2). Gemal dem Streitpatent soll dadurch die
erfindungsgemalRe Vorrichtung ohne nennenswerte Beeintrachtigung in Gblichem
Schuhwerk getragen werden konnen. Der Patient soll keine nennenswerte

Behinderung durch die Vorrichtung verspuren (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0028]).

Des Weiteren weist die beanspruchte Vorrichtung eine Grof3zehen- und eine
Mittelful3-Ringbandage auf, die als Befestigungseinrichtungen dienen. Beide sollen
aus einem biegsamen, schmiegsamen zirkuldr zugstarren Material bestehen
(Merkmal 3). Unter einem zirkular zugstarren Material versteht das Streitpatent ein
in Umfangsrichtung zugstarres Material, beispielsweise ein Gewebeband oder ein
zugstarres Klebeband (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0017]).

Figur la des Streitpatents zeigt ein Ausfihrungsbeispiel der beanspruchten

Vorrichtung in Unteransicht.

Beim Tragen der beanspruchten
Vorrichtung soll sich die Biege-
schiene 9 entlang der Fu3innenseite
7 erstrecken (Merkmal 4.1 i.V.m.
Merkmal 4; vgl. Streitpatentschrift,
Fig. 1a). Gemal dem Streitpatent ist
als FulBinnenseite die Langsseite
eines Fules definiert, welche zum
benachbarten Full weist (vgl.
Streitpatentschrift, Abs. [0018]).

Merkmal 4.1 verlangt nicht, dass

sich die Biegeschiene vollstandig
entlang der Ful3innenseite erstrecken

soll.

tig. Aa
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Wie in der Figur 1a dargestellt, soll die Gro3zehen-Ringbandage 6 die Grol3zehe
und die Mittelfu3-Ringbandage 5 den Mittelful3 zumindest teilweise umgeben
(Merkmal 4.2). Als sich daraus ergebende Wirkung soll auf die Grol3zehe eine
Korrekturkraft (F1 in Fig. 1; vgl. Streitpatentschrift, Sp. 7, Z. 8 - 11) in Richtung zur
FuRBinnenseite hin ausgeubt werden (Merkmal 4.3) und das Quergewdlbe des
FuRRes durch die Mittelful3-Ringbandage gestitzt und wieder aufgerichtet werden
(Merkmal 4.4).

Die Biegeschiene (Merkmal 5) soll als Gelenkbiegeschiene 9 mit einer
Schwenkachse 12 ausgebildet sein (Merkmal 5.1) und einen ersten
Gelenkschienenschenkel 10 sowie einen zweiten Gelenkschienenschenkel 11
aufweisen, deren gelenkseitige Enden durch ein Ringgelenk schwenkbar

miteinander verbunden sind (Merkmal 5.2; vgl. Streitpatentschrift, Fig. 1a).

Des Weiteren soll die Biegeschiene 9 aus Kunststoff bestehen (Merkmal 5.3),
beispielsweise eine Kohlefaser-verstarkte dinne Platte beinhalten (vgl.
Streitpatentschrift, Sp. 8, Z. 41 -46), wobei das Ringgelenk durch einen
Gelenkring 70 und einen Gelenkteller 90 gebildet sein soll (Merkmal 5.4) und der
Gelenkring 70 einstickig mit dem ersten Gelenkschienenschenkel 10 sowie der
Gelenkteller 90 einstlickig mit dem zweiten Gelenkschienenschenkel 11 ausgebildet

sein soll (Merkmal 5.5).

Figur 9 des Streitpatents zeigt einen Querschnitt durch das Ringgelenk der

Gelenkbiegeschiene.
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AL

F15.9

Die Angabe im Merkmal 5.4, wonach das Ringgelenk durch einen Gelenkring 70
und einen Gelenkteller 90 gebildet sein soll, ist nicht in dem Sinne beschréankend,
als dass das Ringgelenk ausschlief3lich nur aus zwei Teilen besteht, ndmlich einem
Gelenkring und einem Gelenkteller, und keine zuséatzlichen Elemente aufweisen
kann. Im Streitpatent ist sowohl ein mdglicher dreiteiliger als auch zweiteiliger
Aufbau des beanspruchten Ringgelenks beschrieben. Einen dreiteiligen Aufbau mit
einer Gelenkschienenschenkel-Verbindungseinrichtung 13 bzw. Hohlniet 14a
zeigen die Figuren 1 bis 6 des Streitpatents, wobei die Figuren 2, 5 und 6 als nicht
erfindungsgemald bezeichnet sind, weil dort die gelenkfernen Enden der
Gelenkschienenschenkel in Taschen eingesteckt und nicht durch Ringbandagen
am Zeh bzw. Mittelful3 gehalten sind (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0023]). Einen
zweiteiligen  Aufbau der Gelenkeinrichtung (Ringgelenk) ohne eine
Gelenkschienenschenkel-Verbindungseinrichtung 13 zeigen hingegen die

Ausfuhrungsformen der Figuren 7 bis 18.

Gemald Merkmal 6 sind als Befestigungseinrichtung fiir den ersten Gelenkschie-
nenschenkel 10 die Grol3zehen-Ringbandage 6 und fir den zweiten Gelenkschie-

nenschenkel 11 die Mittelful3-Ringbandage 5 vorgesehen.
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Beim Tragen soll die orthopéadische Vorrichtung die Wirkung haben (Merkmal 7),
dass die durch das Ringgelenk gebildete Schwenkachse 12 mit der anatomischen
Gelenkachse des Grol3zehen-Grundgelenks in der Flexion-Extensions-Richtung
fluchtet, so dass eine kinematisch weitgehend an die anatomischen Bedingungen
des Grol3zehengrundgelenks angepasste Schwenkbewegung der

Gelenkbiegeschiene ermdglicht wird (Merkmal 7.1).

Im Streitpatent ist der Begriff ,fluchten” nicht naher erlautert. Der Fachmann versteht
darunter das Ausrichten entlang einer geraden Linie. Im Hinblick auf das Merkmal
7.1 ist damit gemeint, dass die Schwenkachse 12 des Ringgelenks mit der
anatomischen Gelenkachse des Grol3zehen-Grundgelenks in einer geraden Linie
liegt. Inwieweit beim Tragen der beanspruchten orthopadischen Vorrichtung die
Schwenkachse 12 mit der anatomischen Gelenkachse des Grol3zehen-
Grundgelenks tatséchlich fluchtet, hangt jedoch nicht nur von den konstruktiven
Merkmalen der Vorrichtung ab, sondern auch von &uf3eren Faktoren, wie
beispielsweise der Auswahl einer passenden Grol3e der Schiene und dem korrekten
Sitz am Ful3.

Des Weiteren soll die Korrekturkraft F1 auf die Grol3zehe zu ihrer Lateralisierung in
Richtung zur FuBinnenseite hin durch die Biegeschiene 9 mit dem eine hohe
Biegebelastbarkeit aufweisenden Ringgelenk ausgelbt werden, wahrend die
Grol3zehen-Ringbandage (6) zur Kraftibertragung dienen soll (Merkmal 7.2).

Bezuglich der geforderten Biegebelastbarkeit ist in der Streitpatentschrift kein
konkreter Wert spezifiziert. Nach Abs. [0041] soll die Ausbildung der
Gelenkeinrichtung 13 nach Art eines Ringgelenks ermdéglichen, dass hohe
Biegekrafte und Biegemomente einleitbar sind, ohne deren Leichtgangigkeit zu

beeintrachtigen oder deren Verschleild tbermafiig zu férdern.
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In seiner erteilten Fassung hat das Streitpatent keinen Bestand.

1. Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 beruht gegeniber dem
Stand der Technik gemaf3 der Druckschrift D5 in Verbindung mit dem Fachwissen
des Fachmanns, beispielhaft belegt durch die Schriften D7, D8 oder D9, nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit (Art. 11 § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138
Abs. 1 lit. a) EPU i. V. m. Art. 52, 56 EPU).

Aus der am 5. Juli 1923 veroffentlichten Patentschrift D5 ist eine Vorrichtung zur
Korrektur von Zehen-Fehlstellungen bekannt (vgl. D5, S. 1 Z. 81 - S. 2 Z. 2: ,An
appliance solely for the purpose of restoring distorted main toe-joints or bunions to

the natural position“ / Merkmal 1).

Die bekannte Vorrichtung weist eine Biegeschiene in Form einer sehr diinnen
Materialauflage auf (vgl. D5, S. 2 Z. 15 - 17: ,, The working portion is of spring metal,
and consists of two pieces”; Z. 22 - 24: ,The substance of the metal will be about
one- sixty-fourth of an inch throughout“[1/64 inch = ca. 0, 4 mmy]). Sie ist daher zum
Tragen in Ublichem Schuhwerk geeignet (vgl. D5, S. 2 Z. 5 - 11: ,Flat springs ... at
the same time allowing the natural walking movement of the foot to take place

without friction® / Merkmal 2).

Die Figuren 1 bis 3 der D5 zeigen verschiedene Ansichten der Vorrichtung:
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Die Biegeschiene der Schrift D5 ist
als Gelenkbiegeschiene mit einer
Gelenkachse ausgebildet und
besitzt ein Ringgelenk (vgl. D5, S. 1
Z. 62: ,ring-swivel’) mit einem
Gelenkring (second ring AX) und
einem Gelenkteller (first ring BX),
wobei der Gelenkring AX auf dem
Gelenkteller BX aufliegt und
drehbar befestigt ist (vgl. D5, S. 2 Z.
38 - 43: ,The second ring is fitted
over the first ring, and the inside
edge of the first ring is cupped over
it, holding both rings in the same
position, but allowing a swivel
action to take place” / Merkmale 5,
5.1, 5.4).

Von dem Gelenkring (second ring AX) und dem Gelenkteller (first ring BX) gehen

flache Gelenkschienenschenkel (spring A, B) aus (Merkmal 5.2), die wie der

Gelenkring und der Gelenkteller AX, BX aus Federmetall bestehen und jeweils

einstlckig ausgebildet sind. Mithin setzt sich die Biegeschiene aus nur zwei Teilen

zusammen (vgl. S. 2 Z. 15 - 20: ,The working portion is of spring metal, and consists

of two pieces. Firstly: A disc Bx ... with a hole in the centre”; Z. 26 - 27: ,Protruding

from this ring are two flat springs B*; Z. 35 - 37: ,Secondly there is another ring like

the first, “ Ax ”, but only one spring “ A ” protrudes from this" / Merkmal 5.5).
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Die bekannte Biegeschiene besteht aus Federmetall (spring metal) und nicht, wie
iIm Merkmal 5.3 des Streitpatents gefordert, aus Kunststoff. Fir den Fachmann ist
es jedoch naheliegend und seinem Fachwissen zuzurechnen, bei der bereits aus
dem Jahre 1923 stammenden Biegeschiene anstelle von Federmetall das leicht zu
verarbeitende Material Kunststoff einzusetzen, das zum Anmeldezeitpunkt des
Streitpatents im Jahr 2003 auch bei Orthesen Ublich war und bereits breite
Anwendung fand (vgl. als Nachweis des Fachwissens: D7, S. 10, Anzeige links
unten: ,CFK-Orthesen®; D8, S. 24, rechte Spalte: ,Flissig-Kunststoff-Prothesen-
und Orthesenfertigung“; D9, S. 451:. ,Kunststoffe in der Orthopéadietechnik®,
.Kunststoffkorsette® / Merkmal 5.3). Mit den zum Anmeldezeitpunkt des
Streitpatents verfligbaren Kunstoffen war es fur den Fachmann méglich, eine
Schiene mit den erforderlichen Eigenschaften herzustellen, um im Zusammenspiel
mit entsprechenden Bandagen bei dunner Materialstirke die geforderte
Korrekturkraft auf die Grol3zehe ausiiben zu kénnen. Zum Anmeldezeitpunkt des
Streitpatents war es auch mdglich, Kunststoffe herzustellen, die die ndétige
Bruchsicherheit bieten konnten, die fur eine sichere Verwendung derselben im
Bereich der Orthop&die erforderlich ist. Dies belegen die Schriften D7 bis D9, in
denen der Einsatz entsprechender Kunststoffe in der Orthopadie bzw. bei der
Herstellung von Orthesen genannt ist. Dass fir die Biegeschiene der Schrift D5
Federstahl und kein Kunststoff mit den entsprechenden Eigenschaften verwendet
wurde, ist dem Alter der aus dem Jahre 1923 stammenden Schrift zuzurechnen, da

zum damaligen Zeitpunkt die Polymerchemie noch nicht weit entwickelt war.

Die Gelenkschienenschenkel werden beim Tragen der Vorrichtung mit Bandagen
am Grol3zeh sowie am Ful3 befestigt (vgl. D5, S. 2 Z. 5 - 7: ,Flat springs attached to
the swivel, and bandaged to the foot and toe*). Der Schenkel A erstreckt sich dabei
entlang des Grol3zehs (vgl. D5, S. 2 Z. 35 - 38: ,Secondly there is another ring like
the first, “ Ax ”, but only one spring “ A ” protrudes from this, and this spring lies
along the main toe spring“) und wird mittels einer Bandage am Grol3zeh befestigt
(val. D5, S. 2 Z. 43 - 44: ,The spring of the second ring is bandaged to the main

toe... ). Somit offenbart die Schrift D5 eine Grol3zehen-Ringbandage. Die anderen
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beiden Schenkel B erstrecken sich entlang des Ful3es, beispielsweise entlang des
Rists sowie unterhalb des Gewdlbes (vgl. D5, S. 2 Z. 29 - 33: ,The springs are at
such an angle that when the ring is placed on the joint of the main toe the springs fit
along the foot and are made to fit flat on the foot*; S. 1 Z. 24 - 26: ,one spring fits
along the side of the instep, and the other fits along and under the arch of the foot*).
Auch sie werden mit Bandagen am Ful} befestigt (vgl. D5, S.1 Z. 37 - 40: ,When
these two springs are bandaged to the foot, they keep the ring in position at the toe-
joint, and the springs are also twisted at such an angle that they lie flat on the foot";
S. 2 Z. 33 - 34: ,When the springs are bandaged to the foot, they keep the ring in
position“). Damit ist eine Ringbandage offenbart, die am Mittelful3 befestigt wird
(,under the arch of the foot"), somit eine Mittelful3-Ringbandage (teilweise Merkmal
3, ohne dass explizit angegeben ist, dass die Bandagen aus einem zirkular

zugstarren Material bestehen).

Im erteilten Patentanspruch 1 ist lediglich allgemein von einer Grol3zehen- und
MittelfulRringbandage, die als Befestigungseinrichtungen fir den Grof3zeh und den
Mittelful3 dienen sollen, die Rede. Die konkrete Art und Weise der Bandagierung ist
nicht beansprucht. Hinderungsgrinde, warum eine Bandage bei der Biegeschine
der D5 nicht auch durch das dortige Loch gefihrt werden kann, sind nicht ersichtlich,
zumal in der D5 ausdrtcklich davon die Rede ist, dass die Schenkel der bekannten
Biegeschiene mittels Bandagen am Ful3 befestigt werden sollen. Ob bei der
Biegeschine der D5 auch eine Bandagierung mit einer Bandage mit
Klettverschlissen moglich ist, die auch zum Umschlagen geeignet ist, bedarf keiner

Entscheidung, da dies im erteilten Patentanspruch 1 nicht beansprucht ist.

Die Ringbandagen in der D5 dienen entsprechend Merkmal 6 als Befestigungsmittel

fur die jeweiligen Gelenkschienenschenkel A, B.

In der Schrift D5 ist nicht explizit angegeben, dass die Bandagen aus einem
biegsamen, schmiegsamen zirkular zugstarren Material bestehen sollen. Dies kann

eine erfinderische Téatigkeit jedoch nicht begriinden. Da die jeweiligen Schenkel A,
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B zur Erzielung der gewlnschten Korrektur eng an der Grof3zehe und dem Ful3
anliegen mussen (vgl. D5, S. 2 Z. 5 - 9: ,Flat springs attached to the swivel, and
bandaged to the foot and toe, bring to bear a gradual outward correction of the main
toe", Z. 29 - 33: ,.... the springs fit along the foot and are made to fit flat on the foot®),
ist es fur den Fachmann fur die Erzielung der gewunschten Wirkung
selbstverstandlich, ein biegsamens, schmiegsames zirkular zugstarres Material fur
die Bandagen zu verwenden (Ubriges Teilmerkmal 3). So offenbart die Schrift D5 in
Z. 68 - 70: “The bandages and pad may be of any size, shape or material, to suit

the wearer’s foot”.

Zum Befestigen der Schenkel A, B am Ful3 miussen die Bandagen den Grol3zeh und
den Ful3, beispielsweise den Rist (instep) und den Mittelfu3 (arch oft he foot),
zumindest teilweise umgeben (Merkmale 4, 4.2). Dadurch wird auf die Grol3zehe
eine Korrekturkraft in Richtung zur Fuf3innenseite hin ausgeibt (vgl. D5, S. 2
Z. 49 - 51: ,when the springs are bandaged to the foot and toe, there is an outward
pull on the toe" / Merkmal 4.3). Aul3erdem ergibt sich durch die Befestigung der
Schenkel B am Rist und unterhalb des FulRgewolbes zwangslaufig eine Stitzung
und Aufrichtung des Quergewdélbes des Ful3es (Merkmal 4.4).

Merkmal 4.2 fordert lediglich, dass die Bandage am Mittelful3 diesen zumindest
teilweise umgibt. Ein vollstdndiges UmschlieBen durch die Bandage ist nicht
gefordert. Fur die beanspruchte Stutz- und Aufrichtwirkung ist es erforderlich, dass
auf den Mittelfuld seitliche Krafte wirken, um einem Spreizfuld entgegenzuwirken.
Diese Wirkung ist sowohl durch eine den Mittelful3 vollstdndig umschlieRende
Bandage, als auch bei einem Umschlielen des Mittelful3es mit einer Bandage in
Kombination mit Schenkeln der Biegeschiene gewaéhrleistet, solange durch eine
UmschlieBung des MittelfuBes entsprechende Seitenkrafte auf ihn einwirken

kdnnen.

Die Biegeschiene der Schrift D5 erstreckt sich entlang der Ful3innenseite. Der

Schenkel A erstreckt sich entlang des Grol3zehs (vgl. D5, S. 2 Z. 35 - 38: ,.... spring
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lies along the main toe spring®), die anderen beiden Schenkel B erstrecken sich
entlang des Ful3es (vgl. D5, S. 2 Z. 29 - 33: ,.... springs fit along the foot ...“). Dabei
kénnen die beiden Schenkel B zur Befestigung mittels einer Bandage teilweise am
Rist bzw. Gewdlbe anliegen (vgl. D5, S. 1 Z. 31 - 41: ,,one spring fits along the side
of the instep, and the other fits along and under the arch of the foot*). Merkmal 4.1
ist somit ebenfalls gegeben.

Beim Tragen der Vorrichtung der Schrift D5 liegt das Ringgelenk AX, BX auf dem
Grundgelenk des Grol3zehs auf (vgl. D5, S. 2 Z. 4 - 5: ,swivel action at, the position
of the main toe-joint“, Z. 48: ,the swivel ring is placed on the toe-joint*), somit fluchtet
die Schwenkachse des Ringgelenks mit der anatomischen Gelenkachse des
Gro3zehen-Grundgelenks. Damit ist auch eine kinematisch weitgehend an die
anatomischen  Bedingungen des  Grol3zehengrundgelenks  angepasste
Schwenkbewegung der Gelenkbiegeschiene ermoglicht (vgl. D5, S.2 Z. 9 - 11:
»<allowing the natural walking movement of the foot to take place without friction“ /
Merkmale 7 und 7.1).

Des Weiteren ergibt sich beim Tragen der bekannten Biegeschiene der D5 eine
Korrekturkraft auf die GroRzehe zu ihrer Lateralisierung in Richtung zur
FuBinnenseite hin (vgl. D5, S. 2 Z. 59 - 61: ,the correcting of the joint being made
by springs pulling the toe in an out-ward direction from the centre-line of the foot").
Das Ringgelenk AX, BX weist aufgrund seiner Schalenform naturgemaf eine hohe
Biegebelastbarkeit auf. Dass die Bandage mittels der Schenkel A am Grol3zeh
befestigt wird, dient der Kraftibertragung (vgl. D5, S. 2 Z. 49 - 51: ,when the springs
are bandaged to the foot and toe, there is an outward pull on the toe* / Merkmal
7.2).

Damit ist der Fachmann in naheliegender Weise bei der beanspruchten Vorrichtung
gemall dem erteilten Patentanspruch 1 angelangt, was der Annahme einer

erfinderischen Tatigkeit entgegensteht.
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2. Die abhangigen Patentansprtiche 2 bis 18 des Streitpatents bedurfen keiner
weiteren, isolierten Prifung, weil die Beklagten in der mundlichen Verhandlung
erklart haben, dass sie die Anspriche des Streitpatents als geschlossene
Anspruchssatze verstehen und diese jeweils als Ganzes verteidigen (vgl. BGH —
Urteil vom 13. September 2016 — X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 — Datengenerator).
Die direkt bzw. indirekt auf den Patentanspruch 1 riickbezogenen Unteranspriiche

2 bis 18 der erteilten Fassung haben somit ebenfalls keinen Bestand.

In der Fassung des Hilfsantrags 8 erweist sich der Gegenstand des Streitpatents

ebenfalls als nicht patentfahig.

1. Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 8 beruht
ausgehend von der Druckschrift D5 in Verbindung mit dem Fachwissen des
Fachmanns, beispielhaft belegt durch die Schriften D7, D8 oder D9, nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit (Art. 11 § 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1
lit. a) EPU i. V. m. Art. 52, 56 EPU).

Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 8 ist gegentber der erteilten Fassung das
Merkmal 4.1 dahingehend prazisiert, dass (Unterschied durch Unterstreichung

gekennzeichnet):

4,148 die Biegeschiene sich vollstandig entlang der FuRinnenseite erstreckt.

Bei der Biegeschiene der Schrift D5 erstreckt sich der Schenkel A entlang des
Grol3zehs (vgl. D5, S. 2 Z. 35-38), somit an der Fulinnenseite. Auch das
Ringgelenk AX, BX liegt auf dem Grundgelenk des Grol3zehs, somit an der
FuRinnenseite, auf (vgl. D5, S. 2 Z. 30 - 31). Die anderen beiden Schenkel B
erstrecken sich entlang des FulRes (vgl. D5, S. 2 Z. 29 - 33). Dabei kénnen die
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beiden Schenkel B zur Befestigung mittels einer Bandage teilweise am Rist bzw.
Gewolbe anliegen (vgl. D5, S. 1 Z. 31 - 41).

Beim Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 8 soll sich die
Biegeschiene dagegen vollstandig entlang der Fullinnenseite erstrecken, somit
auch die Schenkel der Biegeschiene vollstandig an der Ful3innenseite anliegen.

Diese Prazisierung begriindet jedoch keine erfinderische Tatigkeit. Die Nachteile
einer Ausfuhrung einer Biegeschiene, bei der, wie bei der Schrift D5, zwei der
Schenkel teilweise entlang des Rists bzw. Gewdlbes anliegen, liegen fir den
Fachmann auf der Hand. Denn abgesehen davon, dass eine Biegeschiene mit
teilweise Uber den Rist und die Ful3sohle verlaufenden Schenkeln offensichtlich
unbequem fir den Patienten zu tragen ist, ergibt sich auch eine vereinfachte
Fertigung mit damit verbundener Kostenersparnis, wenn statt zwei gabelférmig
angeordneten Schenkeln nur ein einziger Schenkel gefertigt werden muss. Ein
einziger Schenkel der Biegeschiene statt einem gabelférmigen wird
zweckmalRigerweise auch an der Fullinnenseite anliegend befestigt, damit das
Ringgelenk sicher auf dem GrolRzehengrundgelenk gehalten werden kann. Ein
Vorbild fur ein auf dem Grundgelenk des Grol3zehs angeordnetes Ringgelenk,
dessen beide Schenkel sich in Richtung der FulRinnenseite erstrecken, findet der
Fachmann zudem in der Schuheinlage der Schrift D2, welche ebenfalls als Beleg

fur das Fachwissen dient.

Der Fachmann gelangt somit ausgehend von der Schrift D5 in Verbindung mit
seinem u. a. durch die Druckschrift D2 belegten Fachwissen in naheliegender Weise
zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 8.

2. Die abhangigen Patentanspriiche 2 bis 18 des Hilfsantrags 8 bedurfen keiner
weiteren, isolierten Prifung, weil die Beklagten in der mundlichen Verhandlung
erklart haben, dass sie die Anspriiche der jeweiligen Antrage als geschlossene
Anspruchsséatze verstehen und diese jeweils als Ganzes verteidigen (vgl. BGH —
Urteil vom 13. September 2016 — X ZR 64/14, GRUR 2017, 57 — Datengenerator).
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Die direkt bzw. indirekt auf den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 8 rickbezogenen
Unteranspriche 2 bis 18 teilen dessen Schicksal und haben somit ebenfalls keinen

Bestand.

In der aus dem Tenor ersichtlichen - zulassigen - Fassung des Hilfsantrags 1 vom
7. August 2023 hat das Streitpatent hingegen Bestand. lhre Gegenstande sind
patentfahig, und ihr steht weder der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der
unzulassigen Erweiterung noch derjenige der fehlenden Patentfahigkeit entgegen
(Art. 11 8 6 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 und 3 IntPatUbkG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a und
c, Art. 83, 54, 56 EPU).

1. Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der unzuldssigen Erweiterung ist

nicht gegeben.

1.1 Die im Patentanspruch 1 genannten Ringbandagen (Merkmal 3) sind in der
als WO 2004/019835 A2 veroffentlichten Stammanmeldung als
Befestigungseinrichtungen bezeichnet (Merkmale 3 und 6) und dienen zur
Befestigung bzw. zum Halten der Biegeschiene am Ful3 (Merkmale 4.2 und 6
i.V.m. den Merkmalen 5 und5.2), was mit der Ursprungsoffenbarung
korrespondiert.

Die orthopadische Vorrichtung besteht laut dem Patentanspruch 1 der
Stammanmeldung aus zwei Befestigungseinrichtungen und einer Biegeschiene,
welche durch die Befestigungseinrichtungen gehalten ist. GemanR der Offenbarung
auf Seite 9, Zeile 32 bis Seite 10, Zeile 18 der Stammanmeldung soll das Material
fur die Biegeschiene eine dinne Materialstarke aufweisen und ist an der
FuRinnenseite bzw. an der zu korrigierenden Grol3zehe eine nur sehr dinne
Materialauflage anzubringen. Aus diesen Angaben ist abzuleiten, dass sich die

dinne Materialauflage auf die Biegeschiene als solche beziehen soll.
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Die Figur la der Stammanmeldung zeigt die beanspruchte Vorrichtung ohne
Verwendung eines Strumpfes 2 bzw. eines Grol3zehenfaches 4, und somit eine
GroRzehen-Ringbandage 6, die ohne ein Grolizehenfach und einen Strumpf

verwirklicht ist (vgl. Stammanmeldung, S. 8, Z. 4 - 18).

Aus der Stammanmeldung (S. 24, Z. 24 ff.) geht nicht hervor, dass das Vorsehen
von freien Enden an der MittelfuR-Ringbandage mit der Stitz- und Aufrichtfunktion
derselben funktional untrennbar verknipft ist. Es handelt sich dabei im Gegentell
um Merkmale, die in keinem Wirkzusammenhang miteinander stehen. Auch eine
Ringbandage fur den Mittelful3, wie sie allgemein ohne Beschrankung auf freie
Enden im Anspruch 9 der Stammanmeldung angegeben ist, erfillt jedoch die im
Merkmal 4.4 beanspruchte Stutz- und Aufrichtfunktion. Dies gilt auch fur die
schlitzféormigen Offnungen in den Gelenkschienenschenkeln. Auch kann die im
Merkmal 4.4 genannte Ringbandage als geschlossener Schlaufenkérper
angesehen werden. Die Angabe im Merkmal 4.2, wonach diese die Grol3zehe bzw.
den Mittelfu? zumindest teilweise umgibt, beinhaltet auch ein vollstandiges
Umschliel3en.

Merkmal 5.1, wonach die Biegeschiene als Gelenkbiegeschiene (9) mit einer
Schwenkachse (12) ausgebildet ist, ist im Zusammenhang mit Merkmal 7.1 zu
sehen, wonach die Schwenkachse 12 der Gelenkbiegeschiene mit der
anatomischen Gelenkachse des Grof3izehen-Grundgelenks in der Flexion-
Extensions-Richtung fluchtet, somit eine gelenkige Ausbildung der
Gelenkbiegeschiene in der Flexion-Extensionsrichtung des oder der zu
korrigierenden Zehen vorhanden ist.

Die von der Klagerin hinsichtlich des Merkmals 5.4 (,das Ringgelenk durch einen
Gelenkring (70) und einen Gelenkteller (90) gebildet ist*) behauptete unzulassige
Erweiterung beruht auf einer unzutreffenden Auslegung dieses Merkmals. Auf die
vorstehenden Ausfiihrungen zum Verstandnis des Patentanspruchs 1 im Abschnitt

l. 4. wird verwiesen.
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In Anspruch 32 der Stammanmeldung ist angegeben, dass die Ringbandagen 5, 6
mit den Gelenkschienenschenkeln verbunden sind, somit als Befestigungs-
einrichtungen fur die Gelenkschienenschenkel dienen. Erst im nachfolgenden
Anspruch 33 ist von Schlaufenkodrpern und freien Enden der Ringbandagen die
Rede.

Merkmal 7.1, wonach die durch das Ringgelenk gebildete Schwenkachse (12) mit
der anatomischen Gelenkachse des Grof3zehen-Grundgelenks in der Flexion-
Extensions-Richtung fluchtet, so dass eine kinematisch weitgehend an die anato-
mischen Bedingungen des Grol3zehengrundgelenks angepasste Schwenk-
bewegung der Gelenkbiegeschiene ermdglicht wird; ist ohne die behauptete
Verknipfung mit den Winkeln a und B im Anspruch 5 der Stammanmeldung

offenbart.

Auf Seite 15, Zeilen 22 -26 der Stammanmeldung ist ausgefuhrt, dass die
Ausbildung der Gelenkeinrichtung 13 nach Art eines Ringgelenks bewirke, dass in
die Gelenkeinrichtung 13 hohe Biegekrafte und Biegemomente einleitbar sind, ohne
deren Leichtgangigkeit zu beeintrachtigen oder derer Verschlei3 UberméaRig zu

foérdern. Diese Angabe steht nicht im Zusammenhang mit weiteren Merkmalen.

1.2 In den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 sind gegenuber der erteilten

Fassung anschlieRend an das Merkmal 5.5 das Merkmal
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5.6MAlwobei in dem ersten Gelenkschienenschenkel (10) eine erste und eine zweite
schlitzférmige Offnung (55) vorgesehen sind, die parallel zu einer Langsrichtung
des ersten Gelenkschienenschenkels (10) verlaufen, sodass ein Mittelsteg (56) und

ein erster und ein zweiter Randsteg (57) gebildet sind;

sowie anschlieRend an das Merkmal 6 das Merkmal

6.1"Alwobei die GroRRzehen-Ringbandage (6) einen Schlaufenkorper (60) und ein
erstes und ein zweites freies Ende (61) aufweist, wobei der Schlaufenkdrper (60)
einen Innenraum (62) zur Aufnahme der Grol3zehe umgrenzt, wobei das erste freie
Ende (61) durch die erste schlitzférmige Offnung (55) gefiihrt ist und um den daran
angrenzenden ersten Randsteg (57) diesen umschliel3end herumgeschlagen ist,
wobei das zweite freie Ende (61) durch die zweite schlitzférmige Offnung (55)
gefuhrt ist und um den daran angrenzenden zweiten Randsteg (57) diesen
umschlieBend herumgeschlagen ist, und wobei das erste und das zweite freie Ende
(61) mittels eines Klettverschlusses (63) an der Aul3enseite des Schlaufenkorpers
(60) losbar befestigt sind;

eingefilgt.

Das Merkmal 5.6MA1 ist in der Stammanmeldung urspriinglich offenbart. Dieses
Merkmal fordert, dass die schlitzformigen Offnungen parallel zu einer Langsrichtung
des ersten Gelenkschienenschenkels verlaufen sollen. Zwar ist in der
Stammanmeldung diesbezlglich auf Seite 12, Zeilen 10 - 13 lediglich angegeben,
dass die schlitzformigen Offnungen benachbart zu den Langsbegrenzungskanten
des ersten Gelenkschienenschenkels verlaufen sollen. Die Angabe ,benachbart zu
den Langsbegrenzungskanten des Gelenkschienenschenkels® schliel3t den
beanspruchten Verlauf der schlitzformigen Offnungen parallel zu einer
Langsrichtung des Gelenkschienenschenkels jedoch nicht aus. Zudem ist aus der
Figur 8 der Stammanmeldung WO 2004/019835 A2 Kklar ersichtlich, dass die

schlitzformigen  Offnungen zu der in  Langsrichtung des ersten
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Gelenkschienenschenkels 10 eingezeichneten Schnittachse B -B parallel
verlaufen. Somit verlaufen diese schlitzformigen Offnungen auch parallel zur
Langsrichtung des ersten Gelenkschienenschenkels. Das Merkmal 5.6HA1 ist somit
als in der Stammanmeldung WO 2004/019835 A2 urspriinglich offenbart

anzusehen.

Auch das Merkmal 6.1"A1 das eine spezifische Fuihrung des Schlaufenkorpers der
GroRzehen-Ringbandage durch die schlitzformigen Offnungen des ersten
Gelenkschienenschenkels  beansprucht, ist in der Stammanmeldung
WO 2004/019835 A2 auf Seite 22 in den Zeilen 4 - 17 i. V. m. Figur 19 offenbart.

1.3 Die ihrem Wortlaut nach aus dem Tenor ersichtlichen Unteranspriiche 2 bis

18 in der Fassung des Hilfsantrags 1 sind ebenfalls nicht unzuléassig erweitert.

Unteranspruch 2 nach Hilfsantrag 1 entspricht dem erteilten Unteranspruch 2,
welcher im Text der Stammanmeldung auf Seite 9 Zeilen 32 bis Seite 10 Zeile 2
offenbart ist, wobei die Begriffe ,Kohlefaser* und ,Kohlenstoff-Faser* als synonym
zu betrachten sind.

Unteranspruch 3 nach Hilfsantrag 1 entspricht dem erteilten Unteranspruch 3,
welcher in der Stammanmeldung auf Seite 15 Zeilen 22 - 23, Seite 15 Zeile 35 bis
Seite 16 Zeile 4 und Anspruch 34 i.V.m. Figur 1a. offenbart ist.

Unteranspruch 4 nach Hilfsantrag 1 entspricht dem erteilten Unteranspruch 4,
welcher auf Seite 10 Zeilen 32 - 34, Seite 13 Zeilen 14 - 19 und im Anspruch 4 der

Stammanmeldung offenbart ist.

Unteranspruch 5 nach Hilfsantrag 1 entspricht dem erteilten Unteranspruch 5,
welcher auf Seite 8 Z. 32 bis Seite 9 Zeile 3 sowie in den Anspriichen 21 und 22 der

Stammanmeldung offenbart ist.
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Unteranspruch 6 nach Hilfsantrag 1 entspricht dem erteilten Unteranspruch 6,

welcher auf dem Anspruch 23 der Stammanmeldung grindet.

Unteranspruch 7 nach Hilfsantrag 1 entspricht dem erteilten Unteranspruch 7,
welcher auf dem Anspruch 31 i. V. m. dem Text auf Seite 12 Zeilen 6 - 10 und

15 - 17 sowie Seite 13, Zeilen 9 - 12 der Stammanmeldung beruht.

Unteranspruch 8 nach Hilfsantrag 1 entspricht dem erteilten Unteranspruch 8, wobei
die Angabe die Grol3zehen-Ringbandage betreffend gestrichen wurde. Die
verbliebene Angabe bezlglich der Mittelful3-Ringbandage ist auf Seite 8 Zeilen 16-
18 und Seite 22, Zeilen 24 - 27 i. V. m Figur 1la der Stammanmeldung offenbart.

Unteranspruch 9 nach Hilfsantrag 1 entspricht dem erteilten Unteranspruch 9, wobei
die Angabe die Grol3zehen-Ringbandage betreffend gestrichen wurde. Die
verbliebene Angabe beziglich der Mittelful3-Ringbandage ist auf Seite 13, Zeilen 19
-24 und auf Seite 22, Zeilen 24 -27 i.V. m Figur la der Stammanmeldung

offenbart.

Unteranspruch 10 nach Hilfsantrag 1 entspricht dem erteilten Unteranspruch 10,
wobei die Anspruchsmerkmale auf die Mittelfu3ringbandage eingeschréankt sind.
Diese sind auf Seite 22, Zeilen 24 — 28, und im Anspruch 33 der Stammanmeldung

offenbart.

Unteranspruch 11 nach Hilfsantrag 1 entspricht dem erteilten Unteranspruch 11,
welcher auf dem Anspruch 49i. V. m. dem Text auf Seite 8 Zeilen 4 - 8 und Figur 1la

der Stammanmeldung griindet.

Unteranspruch 12 nach Hilfsantrag 1 entspricht dem erteilten Unteranspruch 12,

welcher den Anspriichen 9 und 50 der Stammanmeldung grindet.
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Unteranspruch 13 nach Hilfsantrag 1 entspricht dem erteilten Unteranspruch 13

sowie dem Anspruch 39 der Stammanmeldung.

Unteranspruch 14 nach Hilfsantrag 1 entspricht dem erteilten Unteranspruch 14,
welcher auf den Ansprichen 40 und 41 i.V.m. den Figuren 8 und 9 der

Stammanmeldung grundet.

Unteranspruch 15 nach Hilfsantrag 1 entspricht dem erteilten Unteranspruch 15

sowie dem Anspruch 47 der Stammanmeldung.

Unteranspruch 16 nach Hilfsantrag 1 entspricht dem erteilten Unteranspruch 16,
welcher dem Anspruch 42 sowie dem Text auf Seite 16 Zeilen 20 - 23 i. V. m.

Figur 11 der Stammanmeldung entnommen ist.

Unteranspruch 17 nach Hilfsantrag 1 entspricht dem erteilten Unteranspruch 17

sowie dem Anspruch 43 der Stammanmeldung.

Unteranspruch 18 nach Hilfsantrag 1 entspricht dem erteilten Unteranspruch 18

sowie dem Anspruch 44 der Stammanmeldung.

Der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der unzulassigen Erweiterung ist somit
nicht gegeben.

2. Diese geanderte Anspruchsfassung des Hilfsantrags 1 ist auch im Ubrigen
zulassig, da die geanderte Fassung gegeniber der erteilten Fassung durch die
zusatzlichen Merkmale 5.694% und 6.1H141 beschrankend wirkt.

3. Die in Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 beanspruchte
orthopadische Vorrichtung ist gegeniber dem in diesem Verfahren zu berick-

sichtigenden Stand der Technik neu. Sie beruht auch auf einer erfinderischen
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Tatigkeit des Fachmanns. Der weiter geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der
fehlenden Patentfahigkeit ist nicht gegeben.

3.1 Ausgangspunkt Entgegenhaltung D1 (US 1 183 062)

Die Schrift D1 zeigt eine Vorrichtung zum Schutz des Ballenzehs (bunion guard)
und zum Geraderichten des Grol3zehs bei Hallux valgus (vgl. D1, S. 1 Z. 2 - 12:
,cure of bunions®; Fig. 1i.v.m. S. 1 Z. 34 - 36: ,A represents a left foot whose great
toe B is to be straightened into place and protected from shoe pressure”/ Merkmal
1).

Die bekannte Vorrichtung besteht aus einer Biegeschiene (ball part C / shank 1; toe
part D / forward portion 8) in Form einer sehr dinnen Materialauflage (sheet metal)
zum Tragen in Ublichem Schuhwerk (vgl. D1, S. 1 Z. 39-46 u. 64 -67, S. 2 Z.
31 - 35: ,Through the use of my device, a bunion sufferer is enabled to don a
conventional shoe and wear the same while his trouble is being permanently cured*
/ Merkmal 2) sowie einer Grof3zehen-Ringbandage (strap / tape 10) und einer
Mittelful3-Ringbandage (strap / tape 2) als Befestigungseinrichtungen.
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In der Schrift D1 ist zwar nicht explizit angegeben, dass die dort zur Fixierung der
Biegeschiene verwendeten Ringbandagen (strap / tape 2, 10) aus einem
biegsamen, schmiegsamen, zirkular zugstarren Material bestehen. Da aber die
bekannte Schiene mittels der Ringbandagen eng am Ful3 gehalten werden soll (vgl.
D1, S. 1 Z. 67 - 72: ,a strap or tape 10 which encircles the great toe and holds it
snugly in or against the portion 8%) bzw. der Grol3zeh mittels der Ringbandage
gestreckt werden soll (vgl. D1, S. 1 Z. 104 - 106: ,the toe straps 10 may be gradually
tightened as the joint straightens under treatment®) liest der Fachmann als
selbstverstandlich mit, dass die bekannten Ringbandagen aus einem zirkular
zugstarren Material bestehen, welches zugleich biegsam und schmiegsam ist, damit
es durch die Schlitze (twin slots 3, pair of slots 9) der Schienenschenkel gefihrt
werden kann (vgl. Figur 2
iV.m. S. 1 Z. 48-50
u. 67 - 70 / Merkmal 3).

Die Figuren 1 bis 3 der D1
zeigen die orthopadische
Vorrichtung in einer
Vorder- und Ruickansicht
(Figuren 2 und 3) und in
einem am Ful3 befestigten
Zustand (Figur 1).

Wie aus Figur 1 ersichtlich,
erstreckt sich die bekannte
Biegeschiene nur teilweise
entlang der Ful3innenseite.
Der Verbindungsbereich
der beiden Schie-

nenschenkel (ball part C /

shank 1; toe part D /
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forward portion 8), der ein Scharniergelenk (pivot rivet 15) aufweist, befindet sich
beim Tragen der Vorrichtung auf der Unterseite des Ful3es (vgl. D1, S. 1 Z. 83 - 85

/ Merkmal 4, Merkmal 4.1 teilweise).

Beim Tragen der bekannten Vorrichtung umgibt die Grol3zehen-Ringbandage (strap
/ tape 10) die Grol3zehe und die Mittelfu3-Ringbandage (strap / tape 2) den Mittelful3
(vgl. D1, Fig. 1 / Merkmal 4.2). Dabei wird auf die Grol3zehe eine Korrekturkraft in
Richtung zur FuBinnenseite hin ausgelbt (vgl. D1, S. 1 Z. 34 - 35: ,a left foot whose
great toe B is to be straightened into place® / Merkmal 4.3).

Die MittelfuR-Ringbandage (strap / tape 2) ist verstellbar und wird am Mittelfuld
befestigt. Durch das fur eine sichere Fixierung der Schiene am Mittelfuld
erforderliche Festziehen der Bandage ergibt sich zwangslaufig ein Aufrichten und
Stitzen des Quergewdlbes (vgl. D1, S. 1 Z. 45 - 51: ,an adjustable strap or tape 2,
which passes through the twin slots 3 in the end of the shank and encircles the
instep“ / Merkmal 4.4).

Die Biegeschiene der bekannten Vorrichtung ist als Gelenkbiegeschiene mit einer
Schwenkachse ausgebildet (vgl. D1, S. 1 Z. 80 - 84: ,with hinge loops 13 which
interlace with similar hinge loops 14 on the inner front edge of the ball portion C and
are both engaged by a pivot rivet 15, thus providing a vertical hinge movement* /
Merkmale 5 wund 5.1) und weist einen ersten und einen zweiten
Gelenkschienenschenkel auf (ball part C / shank 1; toe part D / forward portion 8),
deren gelenkseitige Enden durch ein Scharniergelenk (hinge loops 13, 14; pivot rivet
15) miteinander verbunden sind (vgl. D1, Fig. 1 u. 2). Die Schiene weist somit kein
Ringgelenk auf. Das Merkmal 5.2 ist daher nur teilweise (ohne Ringgelenk)

offenbart.
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Die Schiene besteht aus einem starren bzw. steifen Material wie beispielsweise
einem Metallblech (vgl. D1, S. 1 Z. 41 - 43: ,The guard is molded, pressed or
otherwise formed of a rigid material, such as sheet metal), und nicht, wie im

Merkmal 5.3 beansprucht, aus Kunststoff.

Beim Gelenk der bekannten Schiene handelt es sich um ein Scharniergelenk und

nicht um ein Ringgelenk. Das Merkmal 5.4 ist daher nicht in der D1 offenbart.

Die Schienenschenkel bestehen beispielsweise aus Metallblech (sheet metal). und
sind einsttickig ausgebildet. Ohne Gelenkring und Gelenkteller ist das Merkmal 5.5

somit nur teilweise in der D1 offenbart.

Die beiden Schienenschenkel (ball part C / shank 1; toe part D / forward portion 8)
besitzen an ihrem jeweiligen vom Scharniergelenk (hinge loops 13, 14; pivot rivet
15) entfernt liegenden Ende jeweils zwei schlitzformige Offnungen (twin slots 3, pair
of slots 9). Die beiden schlitzférmigen Offnungen (pair of slots 9) des ersten, am
Grol3zeh anliegenden Schenkels (toe part D / forward portion 8) sind jedoch nicht,
wie im Merkmal 5.6MAl gefordert, parallel zu einer Langsrichtung des Schenkels
angeordnet, sondern verlaufen gemafR Figur 2 der D1 schrag bzw. gebogen
zueinander und zu einer mdglichen Langsrichtung des ebenfalls gebogen
geformten GroRzeh-Schenkels. Das Merkmal 5.6M41 ist somit nur teilweise in der

D1 offenbart (ohne ,parallel verlaufend*).

Gemal Figur 1 der D1 sind die Schienenschenkel mittels Ringbandagen (strap /
tape 2, 10) am Ful3 befestigt (Merkmal 6).

Die Ringbandage (tape 10) zur Befestigung des einen Schienenschenkels (toe part
D / forward portion 8) am Grol3zeh (great toe B) ist den Grofdzeh umschlingend
durch die Schlitze (slots 9) des Schenkels gefuhrt (vgl. D1, S. 1 Z. 67 - 71: ,The
outer end of said portion 8 is provided with a pair of slots 9 through which is threaded

a strap or tape 10 which encircles the great toe). Die Schlitze sind an ihren aul3eren
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Kanten 11 gezahnt, um die Grol3zeh-Ringbandage 10 in der gewlinschten Stellung
zu fixieren (vgl. D1, S. 1 Z. 72 - 75: , The slots are provided with serrated outer edges
11 to hold the strap or tape without otherwise securing it, in any desired adjustment.”
i. V. m. den Figuren 1 bis 3). Die im Merkmal 6.1HA1 beanspruchte Fiihrung der
GroRzehen-Ringbandage durch die schlitzformigen Offnungen des Schenkels und
die beanspruchte Fixierung am Grof3zeh mittels umgeschlagener und an der
AulRenseite der Bandage fixierter freier Enden ist in der D1 jedoch weder
beschrieben noch gezeigt. Das Merkmal 6.1MA% ist in der Schrift D1 daher nicht

offenbart.

Bei der Biegeschiene der D1 befindet sich beim Tragen der Vorrichtung (Merkmal
7) das Scharniergelenk (hinge loops 13, 14; pivot rivet 15) an der FuBunterseite (vgl.
D1, Fig. 1). Gemal der Angabe auf S. 1, Z. 77 - 86 der Schrift D1 ermdglicht das
an der FulRunterseite befindliche Scharniergelenk eine vertikale Gelenkbewegung
in Linie mit dem GrofRzehengelenk (vgl. D1, S. 1 Z. 83 - 86: ,thus providing a vertical
hinge movement in the guard under the foot but within the line of the great toe joint®).
Dies ist jedoch nicht gleichzusetzen mit einem Fluchten der Scharniergelenkachse
und der Grol3zehen-grundgelenkachse in gerader Linie, wie im Merkmal 7.1
gefordert. Denn da das Scharniergelenk auf der FuBunterseite und somit unterhalb
des GrolRzehengrundgelenks (vgl. D1, Fig. 1) angeordnet ist, kann seine
Schwenkachse allenfalls parallel zur Gelenkachse des Grol3zehengrundgelenks
ausgerichtet sein, jedoch nicht mit dieser fluchten. Merkmal 7.1 ist somit nicht

offenbart.

Die am Ful3 angelegte Biegeschiene der D1 bt eine Korrekturkraft auf die
Grol3zehe aus, um diese geradezurichten (vgl. D1, S. 1 Z. 34 - 45: A represents a
left foot whose great toe B is to be straightened into place”). Dabei dient die
GroRzehen-Ringbandage (strap / tape 10) zur Ubertragung dieser Korrekturkraft auf
die Grol3zehe (vgl. D1, S. 1 Z. 102 - 106: ,as the toe straps 10 may be gradually
tightened as the joint straightens under treatment®). Das Merkmal 7.2 ist somit nur

teilweise, ndmlich ohne Ringgelenk, in der D1 offenbart.
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Im Unterschied zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 verflgt
die Vorrichtung der Schrift D1 nicht tber ein Ringgelenk mit einem Gelenkring und
einem Gelenkteller (Merkmal 5.4 fehlt; Merkmale 5.2, 5.5 und 7.2 fehlen teilweise).
Auch erstreckt sich die Gelenkschiene der Schrift D1 nur teilweise an der
FuRBinnenseite (Merkmal 4.1 fehlt teilweise). Kunststoff als mdgliches Material fur
die Schiene ist nicht genannt (Merkmal 5.3 fehlt). Zwar weist der am Grof3zeh
befestigte Schenkel zwei schlitzformige Offnungen auf, diese sind jedoch schrag
bzw. gebogen und verlaufen nicht parallel zu einer Langsrichtung des Schenkels
(Merkmal 5.6H1A1 fehlt teilweise). Auch ist bei der D1 die GroRzeh-Ringbandage
nicht in der im Merkmal 6.1"A1 beanspruchten Art durch die Schlitze des Schenkels
geschlungen und am GroRzeh befestigt (Merkmal 6.17A1 fehlt). Das
Scharniergelenk ist bei der am Fuld befestigten Biegeschiene der D1 auf der
FuRunterseite unterhalb des Grol3zehengrundgelenks angeordnet. Somit fluchten
die Achsen des Scharniergelenks und des Grof3zehengrundgelenks nicht

miteinander, sondern sind parallel zueinander ausgerichtet (Merkmal 7.1 fehlt).

Zwar ist es als fur den Fachmann naheliegend anzusehen, und seinem Fachwissen
zuzurechnen, bei der aus dem Jahre 1916 stammenden Biegeschiene der D1
anstelle von Metallblech das leicht zu verarbeitende Material Kunststoff einzu-
setzen, das zum Anmeldezeitpunkt des Streitpatents auch bei Orthesen tblich war
und breite Anwendung fand (vgl. als Nachweis des Fachwissens: D7, S. 10,
Inseratstext links unten: ,CFK-Orthesen®*; D8, S. 24, rechte Spalte: ,Flussig-
Kunststoff-Prothesen- und Orthesenfertigung”; D9, S. 451:. ,Kunststoffe in der
Orthopadietechnik®, ,Kunststoffkorsette* / Merkmal 5.3).

Auch liegt es im Bereich des fachmé&nnischen Handelns, anstelle der schrag bzw.
gebogen verlaufenden Schlitze in dem am Grol3zeh anzubringenden Schenkel (toe
part D / forward portion 8) der Schiene der D1 gerade Schlitze vorzusehen, wie sie
auch in dem anderen Schenkel (ball part C / shank 1) der Schiene vorhanden sind
(Merkmal 5.6HA1),



Es ist jedoch keine Veranlassung ersichtlich, das bei der Schrift D1 an der

FuRunterseite angeordnete Scharniergelenk durch ein auf der Ful3innenseite am

Ballen anliegendes Ringgelenk zu ersetzen. Eine solche Veranlassung ergibt sich

ausgehend von der D1 weder aus dem sich im Verfahren befindlichen Stand der

Technik, noch aus dem allgemeinen Fachwissen des Fachmanns.

Die Patentschrift D2 betrifft eine Vorrichtung zum Schutz des FuRRballens und zum

Geraderichten der Zehen (vgl. D2, Beschreibung linke Sp. Z. 1 - 3/ Merkmal 1).

Fig, 1.

e

-6 £ o

Wie in den Figuren 1 -2
der Schrift D2 gezeigt, ist
die bekannte Vorrichtung
in Form einer schalen-
férmigen  Schuheinlage
ausgebildet, an deren
Seite ein der Uberdeckung
und dem Schutz eines
FuRRballens dienendes

Schalengelenk
angebracht ist (vgl. D2,
Beschreibung Z.5 - 10).
Das Schalengelenk ist, als
Ringgelenk  ausgeflhrt,
mit zwei gewdlbten
Schalen b, c, mit einem
gemeinsamen Drehpunkt
(Achsstift f) und in ihrer

Verlangerung laschenartigen Fortsatzen d, e, die an der Schuheinlage angenietet

sind. Am vorderen Teil ist an der Schuheinlage ein elastischer Ring befestigt, in

welchen die groRe Zehe eingefiihrt ist, so dass in gespannter Haltung ein
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Gegendruck auf den Ballen oder auch auf sein Widerlager, das gewotlbte Gelenk,
ausgeubt wird. Hierdurch wird die Zehe in einer geraden Linie zum Ballen gestreckt,
so dass auch der Ballen entsprechend zurlcktritt (vgl. D2, Fig. 2 und 3,
Beschreibung linke Sp. Z. 24 bis rechte Sp. Z. 13).

Die Vorrichtung der Schrift D2 verwirklicht somit die Merkmale 2, 4, 4.1, 4.3, 5, 5.1,
5.2, 54, 55, 7, 7.1 u. 7.2 sowie teilweise die Merkmale 3, 4.2 (ohne

MittelfulRringbandage; ohne ,zirkuléar zugstarr*).

Der Fachmann hat hingegen keine Veranlassung, das Scharniergelenk der
Schrift D1 durch das in der Druckschrift D2 gezeigte Ringgelenk zu ersetzen. Denn
die Vorrichtung der Schrift D2 betrifft eine Schuheinlage mit nur einer
Grol3zehenschlaufe. Diese dient zudem nicht als Befestigungseinrichtung fir einen
der laschenartigen Fortsatze (Gelenkschienenschenkel) des Schalengelenks,
sondern ist am vorderen Teil der Schuheinlage angenietet. Aul3erdem ist die
GroR3zehenschlaufe der Entgegenhaltung D2 als elastischer Ring ausgebildet, somit
nicht zirkular zugstarr, wie im Merkmal 3 gefordert. Eine Mittelfu3-Ringbandage ist
nicht vorhanden, sie ist bei einer Schuheinlage, die auch seitlich den Ful3 umgibt

und somit stitzt (vgl. D2, Fig. 2), auch nicht erforderlich.

Aus der Patentschrift DE 322651 (D4) ist ein Orthesen-Gelenk (orthotic joint)
bekannt (vgl. D4, Sp. 1 Z. 5). In den Figuren 1 und 2 ist eine Ausfiihrungsform des

bekannten Orthesen-Gelenks gezeigt.
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Das Orthesen-Gelenk der Entgegenhaltung D4 ist als Ringgelenk ausgebildet, mit
einem ersten Schenkel (first member 10) und einem zweiten Schenkel (second
member 12), dessen schalenférmige Enden (first joining portion 40, second joining
portion 50) mittels einer Schraube (screw 15) als Schwenkachse miteinander
verbunden sind. Die beiden Schenkel 10, 12 werden mit Bandagen (foot brace, leg
brace) am Ful3 und am Bein befestigt (vgl. D4, Sp. 2 Z. 49 - 62).

Das bekannte Gelenk ist in seiner bevorzugten Ausgestaltung fir die Stabilisierung
des Sprunggelenks (ankle) ausgebildet (vgl. D4, Sp. 1 Z. 60 - 63). Es kann jedoch
auch fur andere Gelenke verwendet werden (vgl. D4, Sp. 4 Z. 58-59).

Eine Anregung fir den Fachmann, das aus der Schrift D4 bekannte Orthesen-
Gelenk als Ringgelenk bei der Vorrichtung der Schrift D1 einzusetzen, ist daraus
jedoch nicht ableitbar. Zwar weist der Hinweis in der Druckschrift D4 auf die
Verwendbarkeit des Orthesen-Gelenks fiir andere Einsatzzwecke hin. Eine
Anwendbarkeit speziell als Biegeschiene zum Geraderichten eines Ballenzehs ist
jedoch weder genannt noch ergibt sie sich in anderer Weise aus der Beschreibung
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der D4. Der Fachmann ist daher nicht veranlasst, die Biegeschiene der Schrift D1
mit ihren zugstarren Ringbandagen und dem Scharniergelenk durch das Orthesen-

Gelenk der Druckschrift D4 zu ersetzen.

Dies gilt auch fur die in den Patentvertffentlichungen D5 und D6 gezeigten
Biegeschienen mit am Grol3zehengrundgelenk angeordneten Ringgelenken
(vgl. D5, Fig. 1 - 3 mit Beschreibung; D6/D6a, Fig. 1 u. 5i.V.m Abs. [0008], [0012]).
Es ist keine Veranlassung fir den Fachmann ersichtlich, die aus der Schrift D1
bekannte Biegeschiene mit Ballenschutz (Bunion Guard) und Scharniergelenk in
Richtung der Patentschrift D5 abzuwandeln, bei der das Ringgelenk am Ballen des
Grol3zehs mittels zweier gabelférmig angeordneter, teilweise tUber den Rist und die
FuRsohle verlaufenden Schenkel am Mittelful3 bandagiert und gehalten ist, anstatt
mit einer einzelnen Mittelfu3-Ringbandage (strap/tape 2), die an einem einzigen
Schienenschenkel (shank 1) an der FulZinnenseite angebracht ist, wie bei der
Schiene der D1. Dies gilt auch in Hinblick auf die Schrift D6, bei der die Schenkel
der Biegeschiene (Orthesenstab) in eine mittels eines Einschnitts gegliederte
einzelne Bandage 8 eingesteckt und am Ful3 gehalten sind (vgl. D6/D6a, Fig. 6,
Abs. [0013]). Auch hier ist keine Veranlassung fur den Fachmann erkennbar, die
aus der Schrift D1 bekannte Biegeschiene mit Ballenschutz (Bunion Guard) und

Scharniergelenk in Richtung der Patentveroffentlichung D6 abzuwandeln.

Auch die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften kbnnen dem Fachmann
keine Anregung geben, das an der Ful3unterseite angeordnete Scharniergelenk

durch ein auf der FulR3innenseite am Ballen anliegendes Ringgelenk zu ersetzen.

Der Fachmann ist zudem nicht veranlasst, anstelle der in der Schrift D1 gezeigten
Befestigung der Ringbandage (tape 10) am Grol3zeh (great toe B) mittels gezahnter
Schlitze (slots 9), die im Merkmal 6.11Al beanspruchte Fiuhrung der GroRzehen-
Ringbandage durch die schlitzférmigen Offnungen des Schenkels und die
beanspruchte Fixierung am Grof3zeh mittels umgeschlagener und an der

Aul3enseite der Bandage fixierter freier Enden vorzusehen. Der im Verfahren
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befindliche Stand der Technik gibt hierzu jedenfalls keine Anregung, da die

genannten Schriften dieses Merkmal nicht zeigen. Auch dem allgemeinen

Fachwissen des Fachmanns ist das Merkmal 6.1HAL nicht zuzurechnen.

Fig. 2

Die Druckschrift D11 (DE 39 05 213 A1)
zeigt zwar eine Zeh-Bandage zur
Korrektur von Krallen- und
Hammerzehen, bei der ein Spannband
schlaufenférmig durch zwel
Schlitze 18,20 in einer ein Zehbett
bildenden Unterlage hindurchgefiihrt ist.
Das Spannband verfugt auch tber einen
Klettverschluss, mit dessen Hilfe sich die
Unterlage und eine Pelotte am zu
behandelnden Zeh anlegen und
festspannen lassen (vgl. D11, Figuren 1
und 2 mit Beschreibung). Jedoch lehrt
die Schrift D11 nicht die im
Merkmal 6.1HiAL beanspruchte
Umschlingung und  Fixierung der
Bandage am Grol3zeh mittels zwei durch
Schlitze gefuhrter, umgeschlagener und

an der AulR3enseite der Bandage fixierter freier Enden der Bandage.

Ausgehend von der Schrift D1 ist dem Fachmann daher unter Beriicksichtigung des

im Verfahren befindlichen Stands der Technik und seines allgemeinen Fachwissens

der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 nicht nahegelegt.
3.2 Ausgangspunkt Entgegenhaltung D2 (DE 322651)

Wie vorstehend ausgefihrt (vgl. die Ausfihrungen zur Schrift D2 im Abschnitt 3.1),

betrifft die Patentschrift D2 eine schalenférmige Schuheinlage a zum Schutz des
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Ful3ballens und zum Geraderichten des Grol3zehs mittels eines am vorderen Teil
der Schuheinlage befestigten elastischen Rings h. Zum Schutz des Ballenzehs und
zum leichteren Abrollen des Fulies ist ein schalenformiges Ringgelenk (b, c, f)
mittels laschenartiger Fortsatze d, e des Gelenks an der Seite der Schuheinlage
angebracht (vgl. D2, Fig. 1 - 3, Beschreibung linke Sp. Z. Z. 24 bis rechte Sp. Z. 13).

Eine MittelfuR-Ringbandage ist nicht offenbart. Die Ringbandage h fur den Grol3zeh
dient nicht als Befestigungseinrichtung fir den laschenartigen Fortsatz d des
Ringgelenks, sondern ist an der schalenférmigen Schuheinlage a befestigt. Die
Ringbandage h ist auch nicht zirkuldr zugstarr, sondern als elastischer Ring
ausgefuhrt. Es handelt sich bei der Schuheinlage der Schrift D2 somit nicht um eine
orthopadische Vorrichtung mit einer Biegeschiene im Sinne des Streitpatents.
Dementsprechend besitzt der laschenartige Fortsatz d auch keine Schlitze gemaf
dem Merkmal 5.6MAl durch die, dem Merkmal 6.1%A1 entsprechend, die
Ringbandage zur Aufnahme des Grof3zehs geschlungen werden kénnte. Denn die
laschenartigen Fortsatze d, e dienen lediglich der Befestigung des Ringgelenks b,
c, f an der Schuheinlage a und sind zu diesem Zweck an dieser angenietet (vgl. D2,
Fig. 1 - 3 mit Beschreibung).

Der Fachmann gelangt daher weder mit dem im Verfahren befindlichen Stand der
Technik, noch mit seinem Fachwissen ausgehend von der Schrift D2 in
naheliegender Weise zu der beanspruchten Biegeschiene mit Ringbandagen
gemal dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1. Abgesehen davon, dass er hierzu
das Konzept einer Schuheinlage aufgeben musste, besteht flir den Fachmann auch
keine Veranlassung, die schalenférmige Schuheinlage der Schrift D2 zu einer
Biegeschiene mit zirkular zugstarren Ringbandagen fur den Grof3zeh und den
Mittelful3 als Befestigungseinrichtungen zur Befestigung der Biegeschiene am Ful3

abzuwandeln.

3.3  Ausgangspunkt Entgegenhaltung D4 (US 5 542 774 A)
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Auch ausgehend vom Orthesen-Gelenk der D4 gelangt der Fachmann nicht in
naheliegender Weise zur beanspruchten Biegeschiene mit zirkular zugstarren

Ringbandagen gemald dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1.

Wie bereits ausgefuhrt (vgl. die Ausfuhrungen zur D4 im Abschnitt 3.1), soll das aus
der Schrift D4 bekannte Gelenk der Stabilisierung des Sprunggelenks (ankle)
dienen. Zwar ist auch eine mdgliche Verwendung flr andere Gelenke angesprochen
(vgl. D4, Sp. 4 Z. 58 - 59). Eine konkrete Eignung als Biegeschiene mit zugstarren
Ringbandagen fir den Grof3zeh und den Mittelful ist jedoch weder genannt noch
ergibt sie sich in anderer Weise. Der Fachmann ist daher weder mit seinem
Fachwissen noch in Anbetracht des im Verfahren befindlichen Stand der Technik
veranlasst, das Orthesen-Gelenk der Schrift D4 in Richtung der Vorrichtung des

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 abzuwandeln.

3.4  Ausgangspunkt Entgegenhaltung D5 (GB 200 001 A)

Wie oben im Abschnitt Il. 1. zur erteilten Fassung des Streitpatents ausgefuhrt,
offenbart die Druckschrift D5 die Merkmale 1 bis 5.2 und 5.4 bis 7.3, welche auch
im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 aufgefuhrt sind. Kunststoff als Material fur

die Biegeschiene (Merkmal 5.3) ist nicht offenbart.

Des Weiteren offenbart die D5 nicht die Merkmale 5.6HA1 und 6.1HAL,

Zwar mag es fur den Fachmann naheliegend und seinem Fachwissen zuzurechnen
sein, bei der aus dem Jahre 1923 stammenden Biegeschiene der D5 anstelle von
Federmetall das leicht zu verarbeitende Material Kunststoff einzusetzen, das bereits
vor dem Anmeldezeitpunkt des Streitpatents breite Anwendung fand und auch bei
Orthesen ublich war (vgl. die Schriften D7, D8 u. D9 a. a. O. / Merkmal 5.3). Es mag
auch noch als fachmannische Abwandlung angesehen werden kénnen, anstelle von

Lochern zur Befestigung der Bandagen in den Schenkeln der Biegeschiene der D5
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einen oder mehrere Schlitze vorzusehen, wie dies bei der Schrift D1 gezeigt ist (vgl.
D1, Fig. 2 u. 3/ Merkmal 5.6HA%),

Es ist jedoch keine Veranlassung fur den Fachmann erkennbar, die Bandage zur
Befestigung der Biegeschiene der Schrift D5 am Grol3zeh eines Patienten mittels
der im Merkmal 6.1"A1 beanspruchten Art der Durchschlaufung von Schlitzen in
dem Schenkel und mittels umgeschlagener und an der Aul3enseite der Bandage
fixierter freier Enden zu befestigen. Hierfur gibt der im Verfahren befindliche Stand
der Technik keine Anregung, da dieses Merkmal dort weder beschrieben noch
gezeigt ist. Auch dem allgemeinen Fachwissen des Fachmanns ist das Merkmal

6.1"1A1 nicht zuzurechnen.

3.5 Ausgangspunkt Entgegenhaltung D6 (JP 2003-126130 mit deutscher
Ubersetzung gemaR Anlage D6a)

Aus der Schrift D6 ist eine orthopadische Vorrichtung zur Korrektur von Zehen-
Fehlstellungen bekannt. Die am 7. Mai 2003 vor dem Anmeldetag des Streitpatents
am 25.Juli 2003, jedoch nach dem beanspruchten Prioritatsdatum vom
30. August 2002 verdéffentlichte Entgegenhaltung JP 2003-126130 A (D6) ist
hinsichtlich des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 in der Fassung des

Hilfsantrags 1 als zu bertcksichtigender Stand der Technik anzusehen.

Denn hinsichtlich des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 in der Fassung des
Hilfsantrags 1 vermag das Streitpatent die beanspruchte Prioritat der deutschen
Patentanmeldung 10240121 vom 30. August 2002 nicht wirksam in Anspruch
nehmen. Dort sind weder schlitzformige Offnungen in dem ersten
Gelenkschienenschenkel gemaR dem Merkmal 5.6"A1 noch die im Merkmal 6.1HA1
beanspruchte  Durchschlaufung der Grol3zehenringbandage durch die
schlitzférmigen Offnungen zur Befestigung am GroRRzeh beschrieben oder gezeigt.
Die zugehtrigen Figuren 7, 8 und 19 des Streitpatents fehlen in der

prioritdtsbegriindenden Anmeldung.
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Die aus der Schrift D6 bekannte orthopadische Vorrichtung zur Korrektur von
Zehen-Fehlstellungen (vgl. D6/D6a, Abs. [0001], [0004]) entspricht dem Merkmal 1)
des Streitpatents und verfugt Uber einen Orthesenstab (Abschnitt 1, Abschnitt 2,
bewegliches Verbindungsstiick 3) als Biegeschiene in Form einer sehr dinnen
Materialauflage zum Tragen in Ublichem Schuhwerk (vgl. D6/D6a, Fig. 1 u. 5, Abs.
[0014]: ... in Ausdehnungs- und Flexionsrichtung nicht zu Behinderungen beim
Gehen kommt*) im Sinne des Merkmals 2. Dass es sich um eine dinne Schiene

handelt, ist aus der Seitenansicht der Figur 4 ersichtlich (Merkmal 2).

In den Figuren 1, 4, 5 und 6 (D6a) ist eine Ausfihrungsform der bekannten

Vorrichtung dargestellt:

Fig. 1

Bewegliches Verbindungsstiick
:l?- des Orthesenstabs

o L ™) 4 Schnittbereich im Abschnitt

I der Position von distaler Pha-

> (:) — ———-%/ lanx / proximaler Phalanx der
ST — ) -Grolzehe

2 Abschnitt in Position des Metatar-
salknochens / ersten Keilbeins 1 Abschnitt in Position der distalen / proxi-
malen Phalanx der Grofizehe

Fig. 4

Vorsprung des beweglichen Verbindungsstiicks des Abschnitts 2 in
32 Position des Metatarsalknochens / ersten Keilbeins

Bewegliches Verbindungsstiick des Orthesenstabs

31 Aussparung des beweglichen Verbindungsstiicks des
r_"l _ﬂi - Abschnitts 1 in Position der distalen
= ™™ Phalanx / proximalen Phalanx der

: : !__t=. - % Grofizehe

Abschnitt in Position der distalen Phalanx / proxi-
malen Phalanx

2 Abschnitt in Position des Metatar-
salknochens / ersten Keilbeins
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Fig. 5

|
| Fixierband
| 8 i Metatarsalknochen / Erstes Keilbein

Distale Phalanx / proximale
Phalanx

/ /Abschnn't in Position des Meta- /
el tarsalknochens / ersten Keil- Abschnitt in Position der distalen Phalanx /

beins proximalen Phalanx der Grofzehe
5 Schmuberemh im Abschnitt in Position des 4 Schnittbereich im Abschnitt in Position der dis-
Metatarsalknochens / ersten Keilbeins talen Phalanx / proximalen Phalanx
a Bewegliches Verbindungsstiick des Orthe-
senstabs
Fig. 6
//
Fixierband

3 Schnittbereich im Abschnitt in Position des
Metatarsalknochens / ersten Keilbeins

* Schnittbereich im Abschnitt in Posi-

tion der distalen Phalanx / proximalen
Phalanx der Groizehe

Die bekannte Vorrichtung weist eine Bandage (Fixierband 8) auf, die durch einen
Einschnitt in eine Grol3zehen-Ringbandage (schmaler Bereich) und eine Mittelful3-
Ringbandage (breiter Bereich) gliedert ist. In die durch den Einschnitt getrennten
Bereiche kann die Biegeschiene (Orthesenstab) eingesteckt werden. Somit dienen
die beiden Bereiche der Bandage 8 als Befestigungseinrichtung (vgl. D6/D6a, Fig.
6, Abs. [0013] / teilweise Merkmal 3).
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In der D6/D6a ist nicht angegeben, aus welchem Material die Bandage 8 besteht.
Die Verwendung der bekannten Vorrichtung zur Korrektur eines Ballenzehs setzt
jedoch die Verwendung eines zirkular zugstarren Materials voraus, um mit der
Schiene die erforderliche Korrekturkraft auf den Grol3zeh aufbringen zu kénnen. Fir
die Bandage 8 ein zirkular zugstarres Material vorzusehen, ist somit als naheliegend

fur den Fachmann anzusehen (s.o. — tibriges Teilmerkmal 3).

Wie die Figur 5 zeigt, erstreckt sich die Biegeschiene (Orthesenstab) beim Tragen
entlang der Fullinnenseite (Merkmal 4 wu. 4.1), wobei der schmale
Bandagenabschnitt die Grol3zehe (Position distale/proximale Phalanx 7) und der
breite Bandagenabschnitt den Mittelful3 (Position Metatarsalknochen / erstes
Keilbein 6) umgibt (vgl. D6/D6a, Abs. [0012] / Merkmal 4.2).

Die gemald Figur 5 am Ful3 befestigte Orthese soll der Besserung bzw. Korrektur
eines Ballenzehs (Hallux valgus) dienen (vgl. D6/D6a, Abs. [0004], [0014] / Merkmal
4.3). Durch die feste UmschlieBung des MittelfuRes mit dem breiteren Abschnitt der
Bandage 8 wird zwangslaufig auch das Quergewdlbe des Ful3es gestitzt und
aufgerichtet (Merkmal 4.4).

Der aus der Schrift D6/D6a bekannte Orthesenstab ist als Gelenkbiegeschiene mit
einer Schwenkachse ausgebildet (vgl. D6/D6a, Fig.1, Abs. [0008] / Merkmale 5 u.
5.1) und weist einen ersten Gelenkschienenschenkel (Abschnitt 1) und einen
zweiten Gelenkschienenschenkel (Abschnitt 2) auf, deren gelenkseitige Enden
durch ein Ringgelenk (bewegliches Verbindungsstiick 3) schwenkbar miteinander
verbunden sind (vgl. D6/D6a, Figuren 1 und 4, Abs. [0008] / Merkmal 5.2).

In der Patentschrift D6/D6a ist nicht angegeben, aus welchem Material der
Orthesenstab besteht. Fiur den Fachmann ist es naheliegend, Kunststoff zu
verwenden, da dieser zum Anmeldezeitpunkt der Druckschrift D6/D6a als Material
fur Orthesen Ublich war und breite Anwendung fand (vgl. als Nachweis: D7, S. 10,

Anzeige links unten: ,CFK-Orthesen®; D8, S. 24, rechte Spalte: ,Flissig-Kunststoff-
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Prothesen- und Orthesenfertigung®; D9, S. 451. , Kunststoffe in der
Orthopéadietechnik®, ,Kunststoffkorsette* / Merkmal 5.3).

Das als Ringgelenk ausgebildete, bewegliche Verbindungsstiick 3 setzt sich aus
der Aussparung 31 des Abschnitts 1 (erster Gelenkschienenschenkel) und dem
Vorsprung 32 des Abschnitts 2 (zweiter Gelenkschienenschenkel) des
Orthesenstabs zusammen, die miteinander verrastbar sind (vgl. D6/D6a, Fig. 4
i. V. m. Fig. 1 - 3, Abs. [0011]). Die Aussparung 31 des Abschnitts 1 bildet einen
Gelenkring, und der Vorsprung 32 des Abschnitts 2 einen dazu korrespondierenden
Gelenkteller (Merkmal 5.4).

In der Entgegenhaltung D6/D6a ist nicht explizit angegeben, ob die Abschnitte 1
und 2 des Orthesenstabs einstiickig im Sinne des Merkmals 5.5 oder mehrstlickig
ausgebildet sind. Die Figuren 1 bis 3 i. V. m. der Figur 4 und der zugehorigen
Beschreibung in Abs. [0008] bis [0011] weisen auf eine einstiickige Ausbildung der
verbindenden Bereiche (Aussparung 31, Vorsprung 32) mit den jeweiligen
Abschnitten 1, 2 hin. Im Ergebnis kann die Frage der Offenbarung dieses Merkmals

dahinstehen.

Gemald der Fig. 6 und der zugehorigen Beschreibung in Abs. [0013] der
Schrift D6/D6a koénnen der Schnittbereich 4 des ersten Orthesenstababschnitts 1
(erster Gelenkschienenschenkel) in den am Grof3zeh anzubringenden schmalen
Abschnitt der Bandage 8 und der Schnittbereich 5 des zweiten
Orthesenstababschnitts 2 (zweiter Gelenkschienenschenkel) in den am Mittelful3

anzubringenden breiten Abschnitt der Bandage 8 eingesteckt werden (Merkmal 6).

Beim Anbringen der aus der Schrift D6/D6a bekannten orthopédischen Vorrichtung
am Ful3 mittels der Bandage 8 wird das Ringgelenk (bewegliches Verbindungsstiick
3) des Orthesenstabs auf dem Grol3zehen-Grundgelenk platziert (vgl. D6/D6a, Abs.
[0014]: ,... am Abschnitt des Gelenks von Metatarsalknochen und proximaler

Phalanx ein bewegliches Verbindungsstiick angebracht ist*). Die Schwenkachse
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des Ringgelenks (bewegliches Verbindungsstick 3) fluchtet folglich mit der
Gelenkachse des GrolRzehen-Grundgelenks (Gelenk von Metatarsalknochen und
proximaler Phalanx). Damit wird eine kinematisch weitgehend an die anatomischen
Bedingungen des Grol3zehengrundgelenks angepasste Schwenkbewegung der
Gelenkbiegeschiene ermoglicht (vgl. D6/D6a, Abs. [0014]: ... der Abschnitt in
Position des Gelenks von Metatarsalknochen und proximaler Phalanx in Richtung
der Ausdehnung und Flexion beweglich gemacht wurde und es daher aufgrund der
Mobilisierung des Abschnitts in Position des Gelenks von Metatarsalknochen und
proximaler Phalanx des Orthesenstabs in Ausdehnungs- und Flexionsrichtung nicht
zu Behinderungen beim Gehen kommt“ / Merkmale 7 und 7.1).

Beim Tragen der orthopadischen Vorrichtung der Schrift D6/D6a Ubt der
Orthesenstab (Biegeschiene) eine Korrekturkraft auf die GroRzehe zu ihrer
Lateralisierung in Richtung zur FuBinnenseite hin aus (vgl. D6/D6a, Abs. [0004]:
~Korrektur eines Hallux valgus®, Abs. [0005]: ,Besserung des Hallux valgus®). Ein in
sich verrastbares Ringgelenk (vgl. D6/D6a, Fig. 1 - 4, Abs. [0011]: ,Das bewegliche
Verbindungsstick 3 kann durch Drehung der beweglichen, verbindenden
Aussparung 31 des Abschnitts 1 in Position der distalen Phalanx / proximalen
Phalanx der Grol3zehe und des beweglichen, verbindenden Vorsprungs 32 des
Abschnitts 2 in Position des Metatarsalknochens / ersten Keilbeins um 90°
angebracht oder gelost werden®) weist naturgemaf eine hohe Biegebelastbarkeit
auf. Der am Grof3zeh angebrachte schmale Abschnitt der Bandage 8, in dem der
Abschnitt 1 des Orthesenstabs aufgenommen ist (vgl. D6/D6a, Fig. 5) dient dabei

zwangslaufig der Ubertragung der Korrekturkraft auf die GroRzehe (Merkmal 7.2).

Zwar sind bei der Biegeschiene (Orthesenstab) der Schrift D6 alternativ vier oder
zwei schlitzformige Offnungen (Kammzinken) in dem Schenkel fir den
Grol3zehbereich (Abschnitt 1) vorgesehen (vgl. D6/D6A, Figuren 1 und 5,
Abs. [0008]: ,Die Form des Schnittbereichs 4 im Abschnitt der Position von distaler
Phalanx / proximaler Phalanx der Grol3zehe des Orthesenstabs hat die Gestalt von
vier (oder zwei) Kammzinken*), die parallel zu einer Langsrichtung des Schenkels

fur den Grol3zeh (Abschnitt 1) verlaufen, so dass ein Mittelsteg und zwei Randstege
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gebildet sind (Merkmal 5.6"A1). Der Schenkel fur den GroRzeh (Abschnitt 1) wird
zur Fixierung an der Ful3innenseite jedoch in eine Tasche der geteilten Bandage
(Fixierband 8) eingeschoben (vgl. D6/D6a, Figuren 5 und 6, Abs. [0013]: ,Das
Fixierband der erfindungsgemaflen Hallux-Valgus-Orthese wurde so
ausgefuhrt ... und hat eine Taschenform, die der Schnittbereich 4 im Abschnitt in
Position der distalen Phalanx / proximalen Phalanx der Grol3zehe des
Orthesenstabs ... aus Richtung des Verbindungssticks 3 eingesteckt werden
kann“), und die freien Enden der Bandage nicht wie im Merkmal 67"A1 beansprucht,
durch die schlitzformigen Offnungen gefiihrt und umgeschlagen und an der

Aul3enseite der Bandage fixiert.

Abgesehen davon, dass durch das Einschieben der jeweiligen Abschnitte 1, 2 des
Orthesenstabs in die Taschen der Bandage 8 bereits eine ausreichende Fixierung
der Hallux-Valgus-Orthese der D6/D6a an der FuRRinnenseite ermoglicht werden
kann, gibt es fur den Fachmann aus dem im Verfahren befindlichen Stand der
Technik auch keine Anregung fir eine Abwandlung der Verbindung von
Orthesenabschnitt und Bandage in Richtung des Merkmals 6441, Denn dieses
Merkmal ist im genannten Stand der Technik weder beschrieben noch gezeigt. Auch
dem allgemeinen Fachwissen des Fachmanns ist das Merkmal 6.1HAl nicht

zuzurechnen.

Der Fachmann gelangt daher weder mit dem im Verfahren befindlichen Stand der
Technik noch mit seinem Fachwissen ausgehend von der Schrift D6/D6a in
naheliegender Weise zu der beanspruchten Biegeschiene mit Ringbandagen

gemal dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1.

3.6  Die ubrigen Druckschriften liegen weiter ab als die vorstehend diskutierten,
so dass auch jede weitere Kombination der Druckschriften den Fachmann nicht in
naheliegender Weise zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1
fuhrt.
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Aus diesen Griinden erweist sich der Patentanspruch 1 in der Fassung nach
Hilfsantrag 1 als rechtsbestandig.

4. Die von Hilfsantrag 1 mitumfassten Unteranspriiche 2 bis 18 in der Fassung
des Hilfsantrags 1 sind als Unteranspriche auf den Patentanspruch 1 riickbezogen

und werden von dessen Bestandskraft mitgetragen.

Somit war das Streitpatent nur insoweit flr nichtig zu erklaren, als es Uber die
Fassung des Hilfsantrags 1 hinausgeht. Auf die von der Beklagten weiter
vorgelegten Hilfsantrage 2 bis 15 kam es daher nicht an.

V.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatGi. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus 8 99 Abs. 1 PatG
i. V. m. 8§ 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

VI.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwaéltin oder Patentanwaltin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und
innerhalb eines Monats beim  Bundesgerichtshof,  Herrenstral3e 45a,

76133 Karlsruhe eingereicht werden.
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Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollstandiger Form abgefassten
Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von finf Monaten nach der Verkindung.

Die Berufungsfrist kann nicht verlangert werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung
eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte

Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Schnurr Veit Flaschke Zimmerer Sdchtig

Richterin Zimmerer ist
wegen Freistellung vom Dienst
an der Unterschrift gehindert.



