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Verkiindet

am 25.Juni 1963
QOecheler, Just.Angest,
als Urkundsbeamter
der Geschiiftestelle

Im Namen des Volkes

In der Patentnichtigkeitssache

deo Dr.med.Dr.phil. Franz Donatus TS, "GN ©.9.

(usa),
Beklagten und Berufungskligers,

- ProzeBbevollmichtigte: Mtaanwalt Dr.— in @P-

und Patentanwiilte D -GID
und @D, CD-GED -
gegen

die Pirma Ing. Paul KD, "S-l

Kldgerin und Berufungsbeklagte,
- ProzeBbevollmichtigte: Rechtsanwalt Prof. Dr.- in
G un

Pat entamv&lte Dipl ~Ing. d

hat der Ia-Zivilecnat des Bundesgerichtshofs auf die miind-
liche Verhandlung vom 25. Juni 1963 unter Mitwlrkung

des Senntsprésidenten Dr.Nastelski und der Bundesrichter
Dr.Bock, Dr.Spengler, ClaBen und Schneider

fir Recht erkonnt:

Die Berufung des Beklagten gegen die Entschei-
dung des 1. Nichtigkeitssenats des Deutschen
Patentamts vom 6. Mai 1958 wird auf Kosten des

Beklagten zuriickgewiesen.
Von Rechts wegen

- e o




Tatbestand:

SRR e

Der Beklagte ist Inhaber des seit dem 7. Oktober 1949
luufenden DBP 876 739, fir das er gem#B § 4 des Ersten Uver-
leitungsgesetzes eine Niederlegungapriorit&? vom 12, Juli
1945 beansprucht.

‘Die beiden Hauptenspriiche dieses Streitpatents lauten:

1. Huftgelenk-Prothese, gekennzeichnet durch die
Ausbildung eines Gleitelementa, vorzugsweisc aus
Kunstatoff, das als Kugelteil massiv oder kappen-
artig geformt ist und an seiner Unterseite Mbg-
lichkeiten oder Vorrichtungen mechanischer Ver-
bindung mit dem Knochenstumpf aufweist.

2. Huftgelenk-Prothese aus Kunststoff, dadurch ge-
kennzeichnet, dafi sie im SpritzguBverfahren her-

gestellt ist.

Die Unteranspriiche 3 - 11 betreffen besondere Ausbil-
dungen der Hiiftgelenk-Prothese.

Die Klégerin hat die Nichtigkeitsklage erhoben und be-
antragt, das Patent durch. Streichung der Anspriiche 1 - 8
teilweise fiir nichtig zu erkliren. Sie stiitzt ihre Klage
auf DBP 837 294 als #lteres Recht und auf verschiedene
Druckachriften, die sie als Vorvertiffentlichungen bezeich-
net. Dabei vertritt sie die Rechtaauffaeahng, dag8 als Stand
der Technik séimtliche Vertffentlichungen bis zum Anmelde-
toge des Streitpatents beriickeichtigt werden miiBten, da der
Beklagte hierfiir aus mehreren Griinden keine Niederlegungs-
prioritiAt in Anspruch nehmen kénnc. Der Beklagte hat wider-
sprochen und Abweisung der Nichtigkeitsklage beantragt.
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Matthias Prinz
Rechtsanwalt
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Durch Entscheidung des 1. Nichtigkeitssenats des
Deutschen Patentamts vom 6. Mai 1958 ist das Patent

876 739 dadurch teilweise fiir nichtig erklirt worden,daf
die Anspriiche 1 -~ 8 gestrichen worden sind.

Gegen diese Entscheidung hat der Beklagte Berufung
eingelegt mit dem Antrage, die angefochtene Entscheidung
aufzuheben und das Patent 876 739 unter Abweisung der

Nichtigkeitsklage mit den folgenden Anspriichen aufrecht-

1.

JLaw — Gesetze und Urteile

Hiif tgelenk-Prothesce, gekennzeichnet durch die
Augbildung eines Gleitelements, vorzugsweise
aus Kunststoff, das als Kugelteil im wesentli-
chen massiv geformt ist und an seiner Unter-

www.pri

seite einen Nagelschaft aufweist, der in festem

Zusammenhang mit dem Kugelteil steht und in
dem Htiftknechen verenkert werdenm kuann.

Hiiftgelenk~-Prothese nach Anspruch 1, dadurch
gckennzeichnet, dal sie aus im SpritzguBver-
fahren verarbeitetem Kunststoff besteht.

Hiiftgelenk~-Prothese nach Anspruch 1 und 2, ge-
kenngeichnet durch eine Einlage aus korro-
sionsfreiem Netall in dem Nagelschaft.

Hiiftgelenk~-Prothese nach Anspruch 1 - 3, da-
durch gekonnzeichnet, da8 sie einen mit dem
Nagelschaft verbindbaren gesonderten Kugelteil
aufweist.

Hiuftgelenk-Prothese nach Anspruch 1 - 4, da-
durch gekenngeichnet, daB8 der Nagelschaft sich
von seinem Ansatz an der Basis des Kugelteils
zu seinem freien Ende hin verjlingt und an sei-
nen Ansatz im {fhergang zu dem Kugelteil hin
snschwillt.

Hiftgelenk-Prothese nach Anspruch 1 - 5, da-
durch gekennzeichnet, daf die Unterhdhlung des
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teils in die dariiberliegende Kugelh#lfte
(180 2) dea Kugclteils hineingreift.

7. Hiuftgelenk-Prothese nach Anspruch 1 - 3%, da-
durch gekennzeichnet, daB8 der Nagelschaft run-
den, vierkantigen oder polygonalen Quer-
schnitt aufweist.

8. Hiiftgelenk~Prothese nach Anspruch 1 bis 3 und 5,
dadurch gekennzeichnet, du der Nagelschaft
Liingasfurchen oder Leisten aufweist.

9. Hiiftgelenk-Prothese nach Anspruch 1 bis 4, da-
durch geckennzeichnet, da8 die Unterhohlung des
Kugelteils mit einer Riefung oder Leistenpro-
filierung als Drehsicherung versehen ist.

Die Kliigerin hat Zurlickweisung der Berufung bean-
tragt. Der Jenat hat ein Sachverstiéindigengutachten von
Professor Dr.med.Chapchal eingeholt, das von diesem in der
miindlichen Verhandlung erléutert und ergidnzt worden ist,

intecheidungsgriinde:

[ 2l

I. Gegenstand der Erfindung.

Der Beklagte als Erfinder des Streitpatents hat sich
die Aufgabe gestellt, eine Prothese su schaffen, die geeig-
net ist, den infolge einer Nekrose oder Deformation funk-
tionsuntiichtigen Hiiftgelenkkopf zu ersetzen. Zur Losung
dieser Aufgabe hat er in der Patentschrift drei voneinander
unabhiingige Vorschliéige gemacht, nédmlich:

1, Als Hilftgelenk~Prothese soll eine Vorrichtung
benutet werden, die als ein - vorzugsweise aus
Kunststoff bestchendes ~ Gleitelement avsge-
bildet ist, das entweder als massive Kugel oder
nach Art einer Kappe geformt ist und an ihrer
Unterseite einen Nagelschaft aufweist. - Diese



sogenannte Pilzform hatte ihren Niederschlag
in den Anspriichen 1, 3, 4 der Patentschrift
gefunden, widhrend sie im Rahmen der Berufungs-
antrédge den eingzigen Gegenstand des neuen
Hauptanspruchs 1 bildet,

2. Als Hiiftgelenk-Prothese soll eine Vorrichtung
benutzt werden, die nach Art einer Kappe ge-~
formt ist und an ihrer Unterseite andere Vor-
richtungen fiir eine mechanische Verbindung mit
dem Knochenatumpf (also keinen Nagelschuft)
uufivveist.

Diegse sogenannte Kappenform hildete den Gegen-
stand der urspriinglichen Ansprfiche 1, 10, 11
der Patentschrift und hat-im Rehmen der Beru-
funguantrige keine Beriicksichtigung mehr ge-
funden.

3. Zur Herstellung einer Hiiftgelenk-Prothese aus
Kunststoff soll das SpritsguBverfahren verwen-
det werden. '

Diese im Patentanspruch 2 (alter und neuer Fas-
sung) niedergelegte Lehre bezog sich urspriing-
lich auf Hiiftgelenk-Prothesen von jederlei Ge-
stalt, wihrend sie im Rahmen der Berufungsan-
tridge durch Zuriickbeziehung auf Anapruch 1 nur
noch eine Hiiftgelenk-Prothese von Pilzform er-
faBt.

Gegenstand der Priifung des Senats kdnnen nur noch die
vorstehend unter 1 und 3 wiedergegebenen Erfindungsgedanken
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gein, wihrend die Kappenform (vgl. oben 2) auf Grund der
eingeschrinkten Patentunspriiche, welche der Beklagte in
der Berufungsinstanz vorgelegt hat, nicht mehr auf ihre
Patentféhigkeit hin zu untersuchen ist.

Im Gutachten des gerichtlichen Sachverstdndigen wird
bezweifelt, ob dem Pachmann durchaschnittlichen Koénnens
durch das Streitpatent iiberhaupt eine lehre zum techni-
achen Handeln vermittelt werde. Aus den zusédtzlichen Aus~
filhrungen ist aber zu entnehmen, daf8 der Gutachter - als
Professor der Medizin -~ nur darauf hinweisen will, daf
Hiiftgelenk-Prothesen ausschlieflich von einem Chirurgen
mit groBer Erfshrung und i{iberdurchschnittlichem Konnen in
den menschlichen Kdrper eingefiligt werden kdnnen. Diese
Schwierigkeiten, welche der Operateur bei der Anwendung
der gendl Patentanspruch 1 geschiitzten Yorrichtung zu tiber-
wvinden haben wird, hindern indessen nicht, daf Hersteller
chirurgischer Instrumente und arthopédischer Hilfen aus
den Anspriichen 1 und 2 eine vollsténdige und wiederhol-
bare Lehre im Hinblick auf die Anfor%igung einer Hiiftgelenk-
Prothese zu entnehmen vermbgen. Diese Hersteller, und nicht
der Chirurg, sind die Fachleute durchschnittlichen Kinnens,
an die sich die technische Anvweisung des Streitpatents
richtet. o

Entgegen der Heinung des Sachversilindigen und in Uher-
einstimmung mit der Auffassung des Deutschen Patentamts und
beider'ProzeBparteien muf daher anerkannt werden, daB beide
Hauptanspriiche des Streitpatents ihrem Wesen nach eine vom
Durchschnittsfachmann wiederholbare technische lLehre ver-
koérpern,
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Des weiteren ist die angefochtene Entscheidung zu
Recht, ohne dies im einzelnen ausgzufiihren, davon ausge-
gangen, da8 die den Gegenstand des Streitpatente bilden~-
de Prothese nicht etwa ein reines Heilverfahren verktr-
pert, welches als solches einem Putentschutz nicht zuging-
lich wire. Nach der vom Reichsgericht und vom Bundesge-
richtshof gebilligten Praxis des Patentamts kbtnnen gwar
Verfahren zur Heilbehendlung des menschlichen Kirpers -
hierunter fdllt sowohl die nachtrégliche Beseitigung als
auch die vorbeugende Verhiitung von Krankheitszustiénden -
nicht der Allgemeinheit entzogen werden (vgl. RG in MuW
1934, 120, 121). Dennoch kann nach dieser Rechtsprechung
ein Apparat, der einem Heilverfahren dient, jedenfalls dann
patentfihig sein, wenn er neuwe, einen wesentlichen Fort-
schritt fiir die Technik bedeutende Komstruktionen aufweist
(vgl. RG in "Blatt" 1926, 227, 229; zustimmend BGH vom
17. Januur 1961 - I ZR 4/57). Eine Prothese, also der
"kiinstliche Ersatz verlorener Korperteile (GliedmaBen, .
GebiB, Augon usw.)" - vgl. Gfrorer, Medizinisches Worter-
buch, 1958 -, ist ein technisches Hilfsmittel der Medizin,
welches als solches, ebenso wie z.B. Hrztliche Instrumente,
durchaus dem Patentschutz zugénglich ist.

II. Stichtag fir die Neuheitspriifung.

Ausschlaggebend fiir die Beantwortung der Frage, ob
die beiden Gegenstiéinde der Erfindung nach dem 3tande der
Technik als neu oder als bekannt zu gelten haben, ist im
vorliegenden Falle die Vorentscheidung, welche Prioritidt
den Streitpatent szukommt. Denn der Beklagte hat bereits
im Erteilungsverfahren erklidrt, daB er sich nicht mit der
Anneldungsprioritit vom 7. Oktober 1949 begniigen, sondern




eine Niederlegungsprioritiéit aus der Zeit vor dem 1l.August
1945 (ncuerdings vom 12. Juli 1945) in Anspruch nehmen wol-
le. Dieses Begehren stiitzt sich auf § 4 des Ersten Gesetzes
zur Anderung und Uberleitung von Vorschriften auf dem Ge-
biet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 8. Juli 1949. Hier-
nach steht dem Anmelder einer Erfindung, die vor dem 1. Ok-
tober 1948 im Inland vollendet und 8o niedergelegt worden
ist, dafl danach die Benutzung durch andere Sachveruatiindige
méglich erscheint, eine nach dieser Niederlegung erfolgte
Vergffentlichung oder offenkundige Benutzung bei der Erlan-
gung des Patentschutzes nicht entgegen.

Der Beklagte kann diese gesetzliche Vorzugsregelung
jedoch nicht fiir sich in Anspruch nehmen, obschon er die
Patentanmeldung am 6. Oktober 1949, also nicht sphter als
einen Nonat nach der Eroffnung des Patentamtes (vgl. § 4
Abu.3 Nr. 2) bewirkt hat. Denn die Vorschrift des § 4 Abs.l
gilt nicht fir Erfindungen, die vor dem 1. Juli 1944 vollen-
det waren (vgl. § 4 Abs.3 Nr.3). Der gesetzgeberische Grund
fiir diese zeitliche Beschrinkung der Vorzugaregelung. ist
in dem allgemeinen Prinzip des deutschen Patentrechts zu
erblicken, daB8 jeder Erfinder durch den somnst drohenden
Verlust des Zeitvorrangs angechalten werden soll, neue tech-
nische Erkenntnisse so friihzeitig wie méglich der Allgemein-
heit zu offenbaren. Eine Ausnahme von diesem Prinzip und folg-
lich cine Befreiung von dem Zwang, sich den Zeitvorrang
durch ordnungsgemiifie Anmeldung der Erfindung beim Patent-~
umt zu sichern, konnte mit hinreichender Rechtfertigung
nur solchen Erfindern zugebilligt werden, welche durch die
Wirren der letzten Kriegsmonate und durch den Ausfall des
fritheren Reichspatentamtes in den ersten Jahren nach dem
Kriege auBerstande waren, die Anmeldungsformalitéten so-
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gleich zu erfiillen. Nur fir diese Erfinder, welche ihre
zZrfindung in der anormalen Zeit vom 1. Juli‘'1944 bis zum
1. Oktober 1948 vollendet hatten, wollte das Gesetz aus-
nahmsweise die Niederlegungsprioritdt anstelle der allge-
mein vorgeschriebenen Anmeldeprioritdt zugestehen. Es ist
daher - selbst im Billigkeilswege - nicht angtingig, das
Privileg des § 4 des 1. Uberleitungsgesetzes auch auf
solche Erfindungen zu erstrecken, die bereits vor dem

1. Juli 1944 vollendet gewesen waren und daher ohne weite-
res noch beim Reichspatentemt hédtten angemeldet werden
konnen.

Den vollen Beweis dafiir, dafl der Beklagte seine Er-
findung tatséchlich bereits vor dem Stichtag des 1. Juli
1944 vollendet hatte, entnimmt der Senat den Erklirungen,
die der Beklagte eselbst im Erteilungsverfahren des Streit-
patents abgegeben hat. Es handelt sich dabei im einzelnen
um folgende Auslassungen:

Begleitschreiben zur Patentanmeldung vom 6. Oktober 1949:

"In der Anlage ilberreiche ich Unterlagen zu
meiner neuen Patentanmeldung "Hiiftgelenk-Pro-
these" und bheantrage die Erteilung eines Pa-
tentes.

Gleichzeitig beantrage ioh die Behundlung der
vorliegenden Anmeldung als Zusatz-Patentanmel-
dung zu meiner 1941 eingereichten Patenten-
meldung "Gleitelement".

Unterlagen iiber diese Alt-inmeldung werde ich
noch einreichen."

Einleitung der Patentanmeldung vom 6. Oktober 1949:

"In der 1941 eingereichten Patentanmeldung
"Gleitelemente" wurde bereits eine Femur~Kopf-
Prothese beschrieben, die aus einem kugoligen
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oder pilzformigen Kopf bestand, der von einem
kantigen Schaft getragen wurde. Auch war darin
erwdhnt, daB der Schaft zur Erhthung der
Pestigkeit mit einer Metalleinlage versehen
sein konne. '

Die vorliegende Anmeldung (Zusatzanmeldung)
het zum Gegenstand eine weitere Entwicklung
der gleichen krfindung...."

Eingabe vom 19. Januzr 1950:

"In sachlicher Hinsicht darf ich noch darauf hin-
veisen, daB es sich um eine weitere Ausgestal-
tung meiner Krfindung: "Chirurgische Gleitele-

menteY handelt und bitte, sofern das miglich ist,

mir die Priorit#t von 1945 zuszuerkennen. Ich
habe Beweise, daf die Erfindung 1945 fertig
vorlag, abgesehen davon, daB bereits 1941 pa-
rallel laufende Entwicklungsarbeiten von mir
durchgefiinrt wurden, iiber die ich aber wegen
Vernichtung der Unterlagen keinen Nachweis
fithren kann."

Eingabe vom 30. April 1951:
"Ich kann weiter durch eine anderec eidesstattli-
che Erklédrung des Herrn Prof. von D*
aus Ra@® belegen, daB ich bereits 1940/41
die Erfindung besessen habe, als Gedanken...,.."

Eingabe vom 6. Januar 1952:

"In Sachen vorliegender Patentanmeldung beantra-
ge ich, die urspriinglich als Zusatzanmeldung
zu der Altsnmeldung T 4074 IXa/30d4 mit Priori-
tdt vom 15. 2. 1945 eingereichte Patentanmel-
dung als selbstiéndige Patentanmeldung behan-
deln..... zZu ‘VOIIGn 0060" *

In der Zwischenzeit hatte das Deutsche Patentemt in Miin-
chen vergebliche Nachforschungen beli der Dienststelle
Berlin angestellt nach einer: "Anmeldung aus dem Jahre 1941
auf den Namen Dr.med.F.D. TCHNNENEP. Gegenstand ist ein



Hiftgelenkersatz in Form eines Pilzes mit Schaft (Plexi-~
glas)".

¥ingabe vom 4. MHrg 1952:

"Zwar ist-in den urspringlichen Unterlagen vom
6.10.1949 dieser Gedanke als wesentlicher Erfin-
dungsgegenstand aufgefaft, doch war diese Anmel-
dung eingereicht als Zusatzanmeldung gzu der
verlorengegangenen Altanmeldung T 4074 IXa/%ed.
Demgen#B ist auch eingangs der Patentanmeldung
T 15 IXa/30- 4 vom 6.10.1949 in der Patentbe-
schreibung auf den Erfindungsgegenstund der
Altanmeldung Bezug genommen. Nachdem der Eingang
der Altsnmeldung aber nicht nachgewiesen werden
kann, habe ich die Zusatzanmeldung als selbatlin-
dige Anmeldung begehrt. Daraus ergibt sich, daB
Teile der Beschreibung, die sich auf den Erfin-
dungsgegenstand der Altanmeldung bezichen, nun-
mehr Teile des Erfindungsgegenstandeg der neuen
Anmeldung T 15 IXa/300d geworden sind.....

Es ist daher dieser Gedanke, in der Altpa-
tentanmeldung beschrieben, nunmehr Hauptgedanke
der vorliegenden Neuanmeldung ..."

Eingabe vom 19, Mai 1952:

"Die vorliegende Patentanmeldung T 15 war ur-
springlich (6.10.49) als Zusaizanmeldung Zu

der Altanmeldung T 4074 mit Prioritdt vom 15.2.
45 angemeldet worden. In der Anmeldung vom
6.10. wurde in der Einleitung auf den Inhalt
der Altpatentanmeldung Besmug genommen ....
Nachdem die Altpatentanmeldung T 4074 proble-
matisch geworden ist, kann ich mich in der nun-
mehr sclbstiindig gewordenen Anmeldung T 15 nicht
auf diesc urspriinglich engere Passung beachrin-
ken, sondern mu8 abstellen auf die Gesamtheit
des in den”Patentunterlagen vom 6.10.49 Offen-
barten.... ‘

Endlich hat die Firma Johannes Dr&illl® in DUGINED
1949/50 in Zusammenarbeit mit dem Beklagten einen Proepeki
iiber die Hiiftgelenk-Prothese herausgegeben, in dem die
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fingabe stand:

"r@P-Kopf-Prothesen nach Dr.med.Dr.phil.F.D.
YD - D.R.P. engem. 19041",

Spiiter hat der Boklagte die fritheren Zeitangaben als irr-
timlich begzeichnet und vorgetragen, daB er sich zwar seit
1940 nit dem Problem beschéf{tigt habe, jedoch erst im
llerbst oder ¥Winter 1944/45 plétzlich auf den Erfindungsge-
dunken verfallen sei. Mit dieser neuerlichen Darstellung
kiann er indessen nicht den Beweiswert seiner urspriinglichen
Angaben entkriften, die er rund 18 Monate lang und, wie
zugegeben, zu einer Zeit gemacht hat, z2u der er noch nicht
vuBte, daB dic Verginstigung des 1. Uberleitungsgesetzes
nur solchen Erfindungen zugute kam, die nicht vor dem

1. Juli 1944 vollendet gewesen waren. Die abgelinderte Dar-
stellung gewinnt auch dadurch nicht an Uberzeugungskraft,
daB sie durch eidesstattliche ErklH#rungen verschiedener
Personen bestitigt wird. Denn abgesehen davon, daB8 diese
Personen nur Gespriiche mit dem Beklagten aus dem Jahre 1945
wiedergeben kénmnen, ist der Senat der Uberzeugung, das der
Beklagte all seine oben wiedergegebenen Erkldrungen im Er-
teilungsverfahren nicht abgegeben héitte, wenn die neuerli-
che Version von einer plotzlichen Eingebung in der Bade-
wanne im Jahre 1944 zutreffend wére. Ein derartiges Erleb-
nis wdre ihm in den Jahren 1949 bis 1952 noch gegemvirtig
gevesen und nicht fiir mehrore Jahre durch ein ganz anderes
Zrinnerungsbild verdringt worden.

Hiernach kann sich der Beklagte nicht auf die Niederle-
gungsprioritét des § 4 des 1. Uberleitungsgesetzes berufen.
Er muB sich daher alle vor dem Anmeldetag (6. Oktober 1949)
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verdffentlichten Druckschriften als Stand der Technik
entgegenhalten lassen.

I1I. Neuheit des Gegenstandes der Erfindung.

Unter Zugrundelegung dieses spiiteren Priorititsdatums
erwveist sich der Patentanspruch 1 im wegentlichen als
neuheitsschiédlich vorweggenommen.

Dabei braucht nicht auf die Prage eingegangen zu wer-
den, ob das DBP 837 294 in Verbindung mit der frunzosi-
schen Patentschrift 989 341, deren Anmeldeprioritédt vom
25. April 1949 auch fiir das deutsche Patent in Anspruch .
genommen wird, wirklich als "“Hlteres Recht" im Sinne des
§ 4 PatG anerkannt werden kann. '

Denn es liegen zwei eindeutige, als solche auch vom
Beklagten nicht angezweifelte Vorvertffentlichungen vor
in Gestalt der Abbildungen und Beschreibungen von Biift-
gelenk~Stiftprothesen (aus Kunststoff) in zwei verschicde-
nen Fachzeitschriften, niémlich in:

"Presse Médicale", Nr. 26 vom 3, Mai 1947, S.302,
Fig. 2;

"Journal de Chirurgie", Bd. 65, Nr. 1 ~ 2 des
Jahres 1949, Seiten 17 ~ 24, Abbildung auf
Seite 19.

Auch dic Sachverstidndigen sind insoweit zu einer ein-
heitlichen Wirdigung gelangt. Denn der gerichtliche Sach-
verstiindige hat in soinem Gutachien (S. 25) hierzu uusge-
fihrt:
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"Abbildung und Beschreibung lassen keinen Zwei-
fel dariiber, daf es sich um Prothesen handelt,
diec mit der im Streitpatent beschriebenen Hiift-
gelenkprothese identiasch (wesensgleich) sind".

Keine andere Beurteilung erfahren dieae'Entgegenhaltungen
in dem vom Beklagten #ibgrreichten Privatgutachten von

Professor Dr. LiGJ I (S. 7), vworin es heifit:

"Die Verdffentlichungen in der Presse Médicale
und im Journal de Chirurgie diirfen als wesens-
gleich mit der Hiftkopfprothese von T
angesehen werden',

Der Beklugte tridgt vor, diese frang@sische Entwick-
lung gehe auf die Erfindung des Streitpatents zuriick. Denn
der franzdsische Chirurg Dr. J@P sei zu seiner Entwick-
lung angeregt worden durch den Ingenieur LGN, der
ihm die Erfindung mitteilte, nachdem er selber bei der
Demontage der Firme RGP & HED in DD Kenntnis
von den dort lagernden Unterlagen des spéteren Patentan-
melders erlongt habe. Diese Entstehungsgeschichte der fran-
ztsischen Vorverdffentlichungen, fiir deren Richtigkeit der
Beklagte keinen Beweis angetreten hat, mag euf sich be-
ruhen. Denn keinesfalls wilirde ein solcher Ursprung der
Vorversffentlichungen den Senat dazu ermiichtigen, zwecks
Vermeidung einer Hirto von der Grundregel des § 2 PatG ab-
zuweichen, wonach stmtliche Vorverdffentlichungen neuheits-
schiddlich sind mit alleiniger Ausnehme solcher, die inner-
halb von 6 Monaten vor der Anmeldung erfolgt sind und auf
der Erfindung des Anmelders oder seines Rechtsvorgiingers
beruhen. Selbst wenn also Dr. J@H® seine Eingebung durch
die Unterlagen des Beklagten empfangen haben sollte, so
vilre es patentrechtlich nicht zulidssig, die Verbffentli-
chung in "Presse Médicale" vom 3. Mai 1947 als nicht vor-
handen zu betrachten.
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Iv. Priifung der Erfindungehthe bei Zugrundelegung
der ¥Niederlegungsprioritiét von 1945,

Selbat wenn der Senat zugunsten des Beklagten unter-
stellen wiirde, da8 er sich auf die Niederlegungsprioritit
des Jahres 1945 berufen konnte, so miiBte es dennoch beil
der vom Nichtigkeitssenat ausgesprochenen Vernichtung des
Streitpatents sein Bewenden haben.

1. Denn vergleicht man den Gegenstand der Erfindung
des Streitpatents mit demjenigen Stund der Technik, wel-
cher aus der Zeit vor dem 12. Juli 1945 vorliegt, so fehlt
es ihm an der notwendigen Erfindungshbthe.

a) Verdffentlichungen in "Annals of Surgery" von 1943:

Im Mai-Heft der amerikanischen Fachzeitschrift "Annals
of Surgery" sind zunichst auf Seite 778 in den Figuren 12
A-C Hiiftkopfkappen aus VED dargestellt, wie sie von
‘CID- D, GID-'r@l» vnd Vo@ll» angegebden waren.
Diese Kappenprothesen, welche teils ohne, teils mit Be-
festigungsmdglichkeit am Knochenstumpf ausgebildet waren,
nahmen die im urspriinglichen Schutzbegehren des Streitpa-
tents enthaltene selbstédndige "Kappenform® vorweg. Der
Beklagte hat diesem Stand der Technik dadurch Rechnung ge-
tragen, daf er die Kappenform im neuen Patentunspruch 1
nicht mehr erwihnt hat und folglich im Rahmen des Hauptan-
spruchs nicht mehr verteidigen will.

Dariiber hinaus ist auf Seite 775, in Fig. 7, dersel-
ben Vertffentlichung eine V{D-Frothese abgebildet,
welche gleichzeitig den Hilftgelenkkopf, den Schenkelhals
und das obere Ende dcs Schenkelschaftes ersetzte. — Endlich
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gind in PFig. 3 dieser Versffentlichung, auf Seite 773, zwei
Zadiuskopfkappen aus V@D abgebildet, von denen die
eine uuf einem Lamellennagel sitzt, mit dem sie im Knochen
fixiert werden kann. Diese Radiuskopfkappe ist insofern
nicht ncuheitsschédlich, als sich eine Prothese des Z1llbo-
gengelenks gegenstiindlich von einer Prothese des Hiiftge-
lenks unterscheidet. Indessen kommt ihr entscheidende Be-
deutung bei der Priifung der Prage zu, ob die Hiiftkopf-
Stiftprothese des Streitpatents noch als eine eigensténdige
Erfindung anerkannt werden kann. -

Bekannt war auBerdem der Schenkelhals-Nagel nach SEED-

M, vie er vor allem auf Seiten 773 (Fig. 2a) und 775
(Fig. 6b) des erwihnten Heftes von "Annals of Surgery" des
Juhres 1943 abgebildet worden ist. Als Werkstoff ist auch
bei diesen SEND-PEEEED-VNigeln VGNP vorgeschen.

b) Versffentlichung in "British Plastics" 1943:

In Dezember-Heft des Juhrgangs 1943 der Zeitschrift
"British Plastics" ist auf Seite 412 im Ruhmen einer Ab-
handlung: "Transparent plastics for arthritis" eine Huft-
kopfkappe sus Plexiglus abgebildet und beschrieben. Sie
unterscheidet sich von der fest auf dem Knochenstumpf auf-
eitzenden Kappe des Streitpatents dadurch, da8 sie nur lo-
se aufsitzt und daher ~ wie der Beklagte mit Recht hervor-
hebt - nur ein bewegliches "Interpositum" gwischen den
natilrlichen Gelenkteilen bildet.

¢) Vertffentlichung: Mehldorn, KunstherzpreSetoffe
und andere Kunatstoffe, 1939:

Dort ist auf den Seiten 266 -~ 288 die Herstellungs-
technik fiir Kunststoffteile im SpritzguBverfuhren ein-
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schlieflich der Mbglichkeit beschrieben, durch Einlagerung
von Metallteilen in dic KunstguBform Verstiirkungen zu errei-
chen. Da hier indes auf Protheéen nicht eingegangen wird,
kann dicse Entgegenhaltung allenfalls bei der Priifung der
Trfindungshohe Beriickeichtigung finden.

Der Gegenstand des Anspruchs 2, also Herstellung einer
Hiiftgelenk-Prothese im SpritzguBverfahren, ist ebenfalls
nicht als bekannt nachgewiesen worden.

2. 2u Recht hat jedoch der Nichtigkeitssenat die Erfin-
dungshohe dieses Patentanspruchs 2 mit folgender Begriindung,
die keiner Ergéngsung mehr bedarf, verneint:

"Im Anspruch 2 wird die Verwendung des SpritzguBver-
fahrens zur Herstellung einer Prothese aus Kunststoff bean-
sprucht. Zur Zeit der Anmeldung des Streitpatents war das
SpritzguBverfahren mit seinen Vor- und Nachteilen in der
Fachwelt allgemein bekennt, so daB jeder Fachmann des vor-
liegenden Sachgebiets auch dieses Herstellungsverfahren
anwenden konnte, wenn er sich davon besondere Vorteile ver-
sprach, ohnc daf es dazu einer erfinderischen Tat be-
durfte." ~ Vergeblich versucht der Beklagte die Erfin-
dungseigenschaft filr diesen Vorschlag mit dem Hinweis darzu-
tun, daB sonst nur dlinnwandige Artikel spritztechniéch
gefertigt worden seien. Denn durch die Abbildungen 245-251
des Buches von Mehldorn ist dargetan, dag unter den ver-
schiedenen Gegenstiinden, welche als Spritzteile hergestellt
worden sind (vgl. S. 279), nicht nur Prizisionasteile fiir
ein Mikroskop, PFiillhalter, Drehbleistifte, wverwickelte
Rund funkbauteile und Spritzteile mit eingebetteten Metall-
einlagen vorkamen, sondern auch so umfiingliche Formstiicke
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wvie Automobil-Beschliige, vor allem ein Auto-THrgriff
(vgl. Bild 250 auf Seite 286)..

3. Plir die Beurteilung der Hiiftkopf-Stiftprothese,die
das eigentliche Kernstiick der Erfindung des Streitpatents
bildet, hat der gerichtliche Sachverstiindige folgende
historische Uberlegung angestellt: Urspriinglich habe ein
wesentlicher erfinderischer Schritt zu dem EntachluB ge-
htrt, den Schaft einer Haltevorrichtung in der Markhdhle
bzw. in der Spongiosa eines versehrten Knochens zu veran-
kern. Dieser Schritt sei aber bereits durch mehrere Vor-
lidufer des Streitpatents vollgogen worden. Zuerst habe
SGED- @ vorgeschlagen, durch Nagelung einc 8tift-
‘verbindung eines abgebrochenen Gelenkkopfes mit dem Schen-
kelhals herzustellen. Demit sei bereits die erste Anre-
gung dafilr gegeben worden, auch einen kiinstlichen Gelenk-
kopf, der sn die Stelle cines abgebrochenen oder operativ
cntfernten Gelenkkopfes treten soll, durch Nagelung am
Schenkelhals zu befestigen. Diese weitere Entwicklung sei
gsodunn im Jahre 1943 durch die Radiuskopf-Prothese nach .
Ke@p-Sp@® ("Annals of Surgery" 1943, 8.773, Fig. 3)
verwirklicht worden. Diese Vorvertffentlichung habe den
Grund fiir alle Erweiterungen dea Gedankens gelegt und es
habe nur noch des anatomischen Studiums bedurft, um diesc
Lehre der Verankerung eines Nagels in der Markhdhle des
Knochens auf andere Gelenke, z.B., das Hift- und Knie-
gelenk, zu ilibertragen. Dabei sei es auch nichts iiberra-
schendes mehr gewssen, den Schaft einer Stiftprothese so
lang zu wihlen, daB ihre Spitze bis in die Corticalis
der gegeniiberliegenden Knochenwand vorgetrieben wurde;

denn dieges sei beim SEIID-PEEIEP-¥agel (allerdings bei
Nagelung von aufSien nuch innen) bereits bekannt gewesen.
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Diesc iiberzeugende Beurteilung des technischen Pro-
blems durch den Sachversténdigen schliefSt nicht aus, das
in jeden Einzelfalle von dor medigzinischen Seite her das
schwierige und verantwortungsvolle Problem zu losen war
und ist, in welche Gelenke man iiberhaupt eine Prothese
(sog. Endoprothese) versenken kann. Hierszu hat der ge-
richtliche Sachverstindige {iberzeugend ausgefithrt, daB
eine Arthroplastik beim Hiiftgelenk leichter als beim Ellen-
bogen- oder Kniegelenk auszufithren sei, weil die dicke
Muskulatur der Hifte den Fremdkdrper reizloser aufnimmt
als etwa die Haut, welche die anderen Gelenke eng itber-
spannt.

Von diesen Gesichtspunkt aus erscheint ¢s verstiénd-
lich, daB der gerichtliche Sachverstiindige als aweite
"erfinderische Tat' die Anbringung der Oberschenkel-Pro-
these nach B3P ind N@P ("Annals of Surgery" 1943,
$.775, Pig.7) anerkennen will. Mit dieser Hiiftgelenk-
Prothese, welche aufler dem Hiiftkopf zugleich den Schenkel-
hals und einen Teil des Schenkelschaftes ersetzte, wurde
nicht nur dic~ statische Aufgabe der Kraftiibertragung zu-
friedenstellend geldst, sondern daneben auch der biolo-
gisch-mediziniasche Nachweis der Vertriéglichkeit eines so
grofBen Premdkorpers im Gelenk erdracht.

Bei Berticksichtizung dieser Vorliufer kunn die Hift-
gelenk-Endoprothese nach dem Streitpatent in der Tat nur
als "ein Glied in der Kette der Endoprothesenentwicklung"
bzv, ale "eine Fortentwicklung bereits im Raum schwebender
Gedanken" (so der gerichtliche Sachverstindige) gewiirdigt
werden.
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Die Kritik des Beklagten an dieser Beurteilung des
gerichtlichen Sachverstindigen 1iéft vor allem auBer acht,
duB bei der patentrechtlichen Beurteilung alle medizini-
schen Anweisungen, die sich nur an den Chirurgen wenden,
ausgeklammert werden miissen. Es mag durchaus sein, daB es
1945/1949 - und erst recht 1941 ! = ein "kithner Gedanke"
gewesen ist, "den Huftkopf abzuschlaegen und durch eine
Kopfprothese, an die ein Stil zur Befestigung im Schenkel-~
hals angebracht war, zu ersetzen (so Lange im "Lehrbuch
der Chirurgie", herausgegeben von Gohrbrundt und Redwitz,
1956, S8.82). Ein solch bahnbrechender Vorschlag auf dem
Gebiet der Chirurgie, mag er nun auf den Beklagten oder
auf. Dr. J@P zuriickgehen, kann aber nicht durch ein Pa-
tent belohnt werden, wveil eg}ﬁgbei nicht um eine technische
Lehre, sondern um ein Verfahren zur Heilbehandlung des
nenschlichen Korpers handelt. Aus demselben Grunde kann
auch die giinstige Beurteilung von Professor Ha(iINEND
(Anlage 13) nicht zur Begriindung der ErfindungshShe heran-
gezogen werden, der es als Leistung anerkennt, einen
"aus kirperfremden Stoffen gebildeten prothetischen Ersatz
eines ganzen Gelenkkorpers" zu verwenden, sowie "ungéstﬁrt
Knochensubstunz zu opfern, ohne die Hebelverhdltnisse
zu verschlechtern". Auch diese - moglicherweise sehr
verdienatvollen - Erkenntniase haben nur zu einer Berei-
cherung der Medizin und nicht der Technik beigetragen.

Diese Beurteilung wird nicht widerlegt, sondern eher
bestiitigt durch das vom Beklagten iiberreichte Privatgut-
achten von Professor LiGHNNEM, welcher auf 5. 8 folgendes
zur Prage der Erfindungshdhe zusfilhri:

" eees90 muB ich sagen, daf dieser oben angege-

bene Durchschnittsfachmann sicher nicht den
fleg zu der Hliftkopfprothese gefunden haben
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viirde. Auch wenn durch die Radiuskdpfchenpro-
these grundsidtzlich der Ersatz einer Gelenk-

"~ flidche oder eines Gelenkkopfes vorgezeigt war
und durch die oben sngefilhrte Schaft-Hals-
Kopfprothese aus schon einmal ein
prothetischer Ersatz des cfXalen Femurendes
durchgefiihrt wurde, bedurfte es doch - das ist
meine Uberzeugung - fir die Entwicklung der
Huftkopfprothese einer itberdurchschnittlichen
Leistung. Die erste Frage ..., ob die Leistung
im Zuge der Entwicklung der Technik lag, mufS
wohl bejaht werden; nachdem einmal durch die
oben erwithnte VEJlD-Prothese mindestens ein-
mal ein prothetischer Ersatz im Bereich des
Huftgelenkes durchgefiihrt worden war, war wohl
im Zuge der Entwicklung der Prothesen eine Ge-
lenk-Prothese, eben eine Hiiftkopfprothese,
zu erwarten, Gegen die Verwendung einer Pro-
these im Bereich des Hiiftgelenks bestanden aber
sicher allgemein technische Vorurteile, zwvar
weniger im Sinne des Einfiigens als vielmehr in
der Frage der Vertrdglichkeit und der Dauer der
featen Verbindung zwischen Kopf und Prothese.
DaB diese Vorurteile bestenden haben und auch
heute noch bestehen, zeigt sich wohl daran, daf
dic Anzeige fiir die Verwendung dieser Hift-
kopfkappen spiter eingeengt wurde."

DMeger Privatgutachter, dessen Kompetenz ebensowenig in
Zwecifel zu ziehen ist wie die des gerichtlichen Sachver-
stiindigen, spricht zwar von einem technischen Vorurteil,
soch neint er in Wirklichkeit ein medizinisches Vorurteil
des Operatecurs. Das ergibt sich einerseits aus der Natur
der angegebenen Hemmungen (Zweifel an der Vertriglichkeit
und Dauerhaftigkeit der Endoprothese ) und andererseits
daraus, daB der Privatgutachter irrtiimlich nicht von
einen Prothesenbauer, sondern von einem Chirurgen als
"Durchschnittsfachmann" ausgeht. Er schickt néimlich auf
S. 5 seines Gutachtens voraus, man kdonne als durchschnitt-
lichen Fochmann nur eine bestimmte Arztegruppe ansprechen,
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"dic entweder auf dem operativen Gebiet der Gelenkchirurgie
besonders erfahren, als Orthopidde oder uls Chirurg operativ
im Gebiet der Gelenke t¥tig sind und dabei die operétive
Arbeit am Hiiftgelenk anwenden. Alle die Spegialisten, die
weder Gelenl:chirurgie betreiben, noch besonders am Hift-
gelenk chiruxgisch erfahren sind, milssen als Nichtfachménner
auf diesem Gebiet bezeichnet werden."

Wollte sich der Patentrechtler diese Auffassung vom
Durchschnittsfachmann gu eigen machen, so fithrte das zwangs-
liufig dahin, daB8 auch neuartige Operationsmethoden uiter
Patentschutz gestellt wiirden, ein Ergebnis, das weder mit
dem geltenden Patentrecht noch mit den Bediirfnissen der
Volkrgesundheit zu vereinbaren wire.

. Zur Erleichterung der Grenzgziehung gwischen medizini-

scher und technischer Leistung muB man sich die vom Prothe-
senbauer auf dem vorliegenden Sachgebiet zu bewiiltigende
Aufgabe etwa so vorstillen: Ein erfahrener Chirurg hatte
den "kiihnen Gedanken" gefaBt, einen durch nekrotische oder
traumatische Einfliisse funktionsuntiichtig gewordenen Huft-~
kopf abzusetzen und gab dem Prothesenbauer folgende Richt-
linie: Aufbauend auf dem Stande der Technik (a) SED-
P -Schenkelhals-Kagel, b) Radius-Stiftkopf-Prothese
nach Ke@p-Sr@D, c) Hiiftkopfkappe nach Ve@iiiip,
d) Hiiftgelenk-Prothese nach BE# und X@@P) ist ein
kiinstlicher Hiiftkopf zu schaffen, der zur Aufnahme der
beachtlichen Krifte moglichst ebenso geeignet iet, wie
der natilrliche Schenkelkopf.

Diese rein technische Aufgabe war vom Prothesenbauer
dann wirklich in handwerklicher Konstruktionsarbeit, ohne
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erfinderische Zutat, zu l6asen. Zu Unrecht hat der Beklagte
in der milndlichen Verhandlung vortragen lassen, ein solcher
Pechniker sei durch seine Kenntnis von der GroBprothese
nach @D und W@ in der Vorstellung befangen gewescn,
die Befestigung des kiinstlichen Hiiftkopfs kinne nur mit
Hilfe einer Hillsenkonstruktion erreicht werden. Xin der-
artiges (hier wirklich technisches) Vorurteil konnte indes
schon aus dem Grunde nicht aufkommen, weil die Befestigung
des abgebrochenen, natiirlichen Schenkelkopfes bereits seit
liingerer Zeit nicht unter Zuhilfenahme einer Hiilse, sondern
unter Zuhilfenahme eines SED-PEIED-Nagels vorgenommen
zu werden pflegte. Es war daher nicht fernliegend, diese
Nagelung auch fiir den kiinstlichen Hiiftkopf angustireben,
umso mehr als sich eine nagelbare Prothese in Pilzform
bereits als Ersatz fiir den Radiuskopf bewdhrt hatte.

GewiB wird den Privatgutachten von Professor Dr.med.
Ku@i» und Professor Dr.Ing.CEJ» darin beizupflichten
sein, daf c¢ine Radiuskappe weit geringere Beanspruchungen
ale einc F@Pkopf-Endoprothese asufzunehmen hat. Das wird
den erfahrenen Techniker aber, wie der gerichtliche Sach-
verstiindige mit Recht hervorgehoben hat, nicht daran
hindern, zu erkennen, da8 ein Radiusgelenk und ein Hiift-
gelenk in ihrer Eigenschaft als Druckiibertragungsstellen
durchaus miteinander vergleichbar sind. Mit Riicksicht auf
die GréBenordnung der aufzunehmenden Krifte wird er aller-
dings Kopf und Schaft der Pilzform bei einer Hiiftkopfpro-
these erheblich kriéftiger als bei einer Radiuskopfprothese
wihlen, genau wie ihm das in der Nedtur durch Qdie stiéirkeren
Knochen vorgezeichnet. ist.
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Nach alledem kann der Gegenstand des Streitpatents
selbst dann nicht als eine patentwiirdige Erfindung aner-
kannt werden, wenn man zugunsten des Beklagten von einer
Niederlegungsprioritit des Jahres 1945 ausgeht und deshalbd
den spiiteren Stand der Technik unberiicksichtigt 1liéft.

Auch kann dem ProzeBbevollmiichtigten des Beklagten nicht
durin gefolgt werden, daB als erfinderischer Uberschus
immerhin noch die beciden Vorschliége verblieben: a) einen
freitragenden Schuft und b) einen spritzfiihigen Kunststoff
zu verwenden. - Was zuniichst das Merkmal des freitragenden
Schafts anbetrifft, so ist der Senat durchaus nicht davon
liberzeugt, daB die Verwendung einer Vollkugel unbedingt
einen technischen Fortschriti gegeniiber der Kappenform
darstellen muB, wic sie in Gestalt der Radiuskopf-Stiit-
prothese nach Kc@jp-Sp@® vorvertffentlicht ist und wie
sie offenbar sowohl von JE@® als auch von den Abnehmern
der Kligerin iiberwiegend in der Praxis gebraucht wird.

Auch in der Zeichnung des Streitpatents ist ausschlief-
lich die Pilzform mit Schaft und nicht die Vollkugel mit
Schaft gegeigt worden. Der Senat ist daher mit dem gericht-
lichen Sachverstidndigen davon iiberzeugt, daB der Prothesen-
buuer je nach dem VYlunsch des Operateurs, der sich wiederum
nach Art und Grbtfe der erhalten gebliebenen Knochensubstanz
richten muB, entweder eine unterhshlte Kugel oder eine
Vollkugel wihlen wird, ohne daf in dieser Auswahlentschei-
dung eine selbstléindige Erfindung erblickt werden kinnte. -~
Was weiterhin das Merkmal der Verwendung eines spritezfihi-
gen Xunststoffs angeht, so ist darauf hinsuweisen, daB

den Beklagten jedenfalls nicht das Verdienst gebiihrt, in
geiner Patentschrift den wirklich geeigneten Kunetstoff
namentlich bezeichnet zu haben. Den kannte er niémlich da-
nals selber noch nicht. Die von ihm offenbarte Lehre er-
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schopft sich also darin, daf die Endoprothese im Spritz-
verfahren hergestellt und nicht spanabhebend aus dem vol-
len Kunststoffblock herausgearbeitet werden soll. Hierzu
weist die Kl#gerin mit Recht darauf hin, daB es sich bei
Prothesen nicht um Mussenartikel handelt, so daB auf die-
sen Sondergebiet jedenfalls die Moglichkeit, durch Anwen-
dung der SpritzguBtechnik Arbeitsaufwand zu ersparen, prak-
tisch keine Rolle spielen diirfte. Unterstellt man jJedoch
einen susreichenden technischen Fortschritt fir dieses Her-
stellungsverfahren, so kann jedenfalls - wie oben angedeu-
tet - in der Empfehlung des bekannten SpritzguSverfahrens
filr das besondere Brzeugnis des Streitpatents kein Erfin-
derschritt erblickt werden, und gwar deshald nicht, weil
das, was fiir den Beklagten, als Chirurgen, eine subjektiv
schopferische Kinsicht bedeutet haben mag, fiir den in al-
len Herstellungstechniken bewanderten Prothesenbauer nur
eine handwerkliche Auswahl unter verschiedenen Methoden
darstellt, deren Vorgiige und Nachteile im Anwendungsfalle
gegeneinander abgewogen werden milssen. Infolgedessen wiire
guch eine teilweise Aufrechterhaltung des Streitpatents
unter Beschriinkung auf den Anspruch 2 nicht 2zu rechtfertigen.

Die Patentfidhigkeit des Hauptanspruchs 1 kiénnte auch
nicht durch Einfiigung eines neuen Merkmals begriindet wer-
den, auf das der Beklagte in der miindlichen Verhandlung
besonderen Wert gelegt hat, némlich die Anweisung, die
Spitze des -~ entsprechend zu verliéngernden -~ Nagelschaftes
bis in oder durch die harte Corticalis des Oberschenkel-
knochens zu treiben. Denn ein derariiges Merkmal war einer-
seita in den Anspriichen, in der Beschreibung oder den
Zeichnungen des Streitpatents noch gar nicht offenbart ge-
wesen, und zum snderen gehdrt ea - wie oben erwihnt - zu
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den bekunnten Techniken des Operateurs bei der Anwendung
des SEJ-*EEEED-Nagels. Wo hier genau die Grenge zwi-
schen patentierbarer technischer Lehre und unpatentierba-
rer Operationstechnik zu ziehen wire, braucht daher nicht
untersucht 2zu werden.

4. Zu den Unteranspriichen braucht nicht mehr im einsgel-
nen Stellung genommen zu werden. Der Beklagte hat in der
nundlichen Verhandlung selber erkldrt, er kinne insofern
nicht behaupten, daB darin selbstéindig schutzfihige Erfin-
dungen beaschlossen liigen. Das entspricht der Wiirdigung
des Nichtigkeitssenats, auf die hier Bezug genommen werden
kenn, nach der die Anspriiche 3 ~ B nur handwerkliche Mag-
nahmen aufzeigen, dic jeder Sachkenner auf Grund seines
Fachwissens dann vorsehen wird, wenn sie ihm zweckmiBig
erscheinen. Auf der anderen Seite méh sich der Senat eben
sovvenig wie der Nichtigkeitssenat in der liage, die nicht
ungegriffenen Anspriiche 9 - 11 des Streitpatents etwa von
Amts wegen zu streichen.

Der nachgewiesene Stand der Technik reicht nicht aus,
um diese Ausgestsltungen eindcutig als platte Selbstver-
stiindlichkeiten einzustufen. Es 1#Bt sich auch nicht feat-
stellen, daB der Beklagte auf diese Ansapriiche vergichtet
hat. Die Vorlegung neuformulierter Anspriiche in der Beru-
fungsinstang, unter denen die bisherigen Ansgpriiche 10 und
11 nicht wiederkehren, kann nicht als eindeutiger Verzicht
auch fiir den nunmehr eingetretenen Fall dexr Zuriickweisung
der Berufung gedeutet werden.

Nach alledem war die Berufung des Beklagten gegen die
die Teilvernichtung der Anspriiche 1 - 8 des Streitpatents

-
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aussprechende Entacheidung des Nichtigkeitssenats als un-
begriindet zuriickzuweisen. Die Kostenentscheidung ergibt
sich aus §§ 42 Abs.3, 40 Abs.2, 36 q Abs.l Satz 2 PatG
und bezieht sich sowohl auf die gerichtlichen als auch auf
die auBergerichtlichen Kosten des Berufungsrechtszuges.

Dr.Nastelski Bock Spengler ClaBen Schneider
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