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Herzklappenprothese

PatG 1981 § 3 Abs. 1

Bei gewerblicher Entwicklungs- oder Erprobungstatigkeit, bei
der ein betriebliches Interesse daran besteht, die dabei ent-
stehenden Kenntnisse nicht nach auBen dringen zu lassen, ist
im Regelfall und ohne Hinzutreten besonderer Umstdnde S6ffent-
liche Zugdnglichkeit der gewonnenen Kenntnisse zu verneinen.
Das gilt jedenfalls solange, wie die Kenntnisse nur solchen
Personen zugadnglich sind, die an dieser Entwicklungs- und Er-
probungstatigkeit beteiligt sind. Besteht ein solches Inter-
esse, gilt Entsprechendes bei einer Ubertragung der Herstel-
lung oder einzelner Herstellungsschritte auf Dritte.

BGH, Urt. v. 10. November 1998 - X ZR 137/94 - Bundespatentgericht



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die
mindliche Verhandlung vom 10. November 1998 durch den Vorsit-
zenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dipl.-Ing.

Frhr. v. Maltzahn, Scharen und Keukenschrijver

fir Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtig-
keitssenats II) des Bundespatentgerichts vom 28. Juni

1994 wird auf Kosten der Kldgerin zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 24. Okto-

ber 1978 unter Inanspruchnahme der Unionsprioritdt einer Vor-

anmeldung in den Vereinigten Staaten von Amerika vom 2. No-

vember 1977 angemeldeten, inzwischen infolge Ablaufs der

Schutzdauer erloschenen deutschen Patents 28 46 299 (Streit-

patents), das eine "Herzklappenprothese" betrifft und vier

Patentanspriiche umfaB3t. Diese lauten wie folgt:

lll.

i

W

Herzklappenprothese mit einem ringfdrmigen Grundele-
ment und mindestens einer iiber eine am Grundelement
angeordnete Gelenkanordnung schwenkbar gelagerten,
plattenformigen Ventilklappe, mit in der Gelenk-
anordnung vorgesehenen Ausnehmungen und in diese
Ausnehmungen eingreifenden Ventilklappenteilen, da-
durch gekennzeichnet,

daB als Ventilklappenteile vom Umfang der Ventil-
klappe (11, 12) seitlich vorspringende kreisbogen-
formige Ansatze (31) mit jeweils als Rotationsfléache
ausgebildetem Ende (32) vorgesehen sind,

daB die Ausnehmungen (21) als Rotationsfldchen ge-
staltete Lagerflachen (28) mit einem dem Krimmungs-
radius der Enden (32) eng angepalBten Kriimmungsradius
aufweisen und

daB Anschléage (24 bis 27) vorgesehen sind.

Herzklappenprothese nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, daB die Lagerflachen (28) und die Enden
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der vorspringenden Absdtze (31) kugelfdrmig ausge-

bildet sind.

3. Herzklappenprothese nach Anspruch 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, dafB die Anschldge (24 bis 27) von

Seitenwdnden der Ausnehmungen (21) gebildet sind.

4. Herzklappenprothese nach einem der vorhergehenden
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dafB das Grundele-
ment (10) einander gegeniiberliegende, stromaufwarts
vorstehende Vorspriinge (14) mit flachen Innenseiten
(16) aufweist, und daB die Ausnehmungen (21) in den

Innenseiten angeordnet sind."

Die Kldgerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des
Streitpatents sei gegeniiber den urspriinglichen Unterlagen un-
zuldssig erweitert. Er sei auch nicht patentfdhig, weil er
vor dem Prioritdtszeitpunkt von der Beklagten offenkundig
vorbenutzt und durch den Stand der Technik, wie er sich ins-
besondere aus der franzosischen Patentschrift 2 331 997 und
aus der US-Patentschrift 3 476 143 und einem zugehodrigen
Fachaufsatz ergebe, fiir den Fachmann zumindest nahegelegt ge-
wesen sei. Die Kldgerin hat beantragt, das Streitpatent fiir
nichtig zu erklédren. Die Beklagte ist der Klage entgegenge-

treten.

Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Kl&dgerin ihren Antrag

auf Nichtigerkldrung weiter; sie stiitzt sich im Berufungsver-



fahren nurmehr auf den Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfa-

higkeit. Die Beklagte tritt der Klage weiterhin entgegen.

Als gerichtlich bestellter Sachverstdndiger hat Profes-
sor Dr. B. J. Messmer, Direktor der Klinik fiir Thorax-, Herz-
und GefdBchirurgie am Universitdtsklinikum der Rheinisch-
Westfdlischen Technischen Hochschule Aachen, ein schriftli-
ches Gutachten erstellt, das er in der miindlichen Verhandlung

nadher erldutert und ergadnzt hat.

Entscheidungsgriinde:

Die vorliegend auch nach Erloschen des Streitpatents
weiterhin zuldssige Berufung bleibt ohne Erfolg. Der Senat

kann nicht feststellen, daB ein Nichtigkeitsgrund vorliegt.

I. 1. Das Streitpatent betrifft eine Herzklappenprothese
(kiinstliche Herzklappe). Im menschlichen Herz gewdhrleisten
vier Herzklappen, nadmlich je eine EinlaBklappe und eine Aus-
laBklappe an der rechten und der linken Herzkammer, einen ge-
richteten Blutstrom. Die Klappen kdnnen im technischen Sinn
als EinlaB- und AuslaBventile bezeichnet werden; stromungs-
technisch wirken sie als einfache Riickschlagventile. 1960
wurde erstmals eine Aortenklappe (AuslaBklappe der linken
Herzkammer zur Korperschlagader) beim Menschen durch ein Ku-
gelventil ersetzt, 1961 ebenso eine Mitralklappe (linksseiti-
ge EinlaBklappe). In der Folgezeit wurden verschiedene andere
Herzklappenprothesen bekannt, so u.a. aus der schweizerischen

Patentschrift 457 712 (Wada), der deutschen Offenlegungs-



schrift 22 12 551 (Child) und aus der deutschen Offenlegungs-
schrift 1 916 787 (Bokros); diese Verdffentlichungen sind in
der sonst nicht auf die Entwicklung der Herzklappenprothesen
eingehenden Beschreibungseinleitung des Streitpatents ge-
nannt. Alle diese Prothesen weisen nach der Beschreibung des
Streitpatents ein Grundelement und eine schwenkbare Ventil-
klappe auf. An der Prothese nach der schweizerischen Patent-
schrift bemdngelt das Streitpatent, daB das Grundelement und
die Ventilklappe im Verlauf der Klappenschwenkbewegung nur
iber sehr kleine Lagerfladchen miteinander in Eingriff stiin-
den, was eine mangelhafte Filhrung der Klappe zur Folge habe,
wodurch die Gefahr von Verkantungen und eines Verklemmens der
Klappe bestehe. Zudem trdten in der Gelenkanordnung hohe Fla-
chenpressungen auf, so daB mit relativ starker Abnutzung ge-
rechnet werden miisse. An der Prothese nach der deutschen 0Of-
fenlegungsschrift 22 12 551, bei der von der Innenwand eines
ringférmigen Grundelements nach innen vorspringende Ansédtze
vorstiinden, in die eine kreisrunde, halbkreisfdrmig gewdlbte
Ventilklappe frei schwimmend eingesetzt sei, bestehe wegen
dieser Lagerung die Gefahr, daB die Klappe unkontrollierte
Bewegungen ausfiihre; durch das Erfordernis zusdtzlicher Riick-
haltearme werde die Ausgestaltung kompliziert, und es kénne

zu Zonen unerwiinschter Blutstagnation kommen.

2. Durch das Streitpatent soll eine verhdltnismédBig ein-
fach aufgebaute, robuste, haltbare und funktionssichere Herz-
klappenprothese zur Verfiigung gestellt werden, bei der Blut-
stagnationen vermieden werden (vgl. Beschreibung Sp. 2
Z. 24-31).



3. Hierzu schldgt das Streitpatent in seinem Patentan-

spruch 1 eine Herzklappenprothese mit folgenden Merkmalen

vor:

(1)

(2)

(3)

(3.1)

(3.1.1)

(3.1.1.1)

(3.1.1.1.1)

(3.2)

einem ringfdormigen Grundelement

(mindestens) einer plattenfdrmigen Ventil-

klappe,

wobei die Ventilklappe(n) iiber eine am
Grundelement angeordnete Gelenkanordnung
mittels folgender Elemente schwenkbar gela-

gert ist (sind):

in der Gelenkanordnung vorgesehene Ausneh-

mungen,
die Lagerfldchen aufweisen,

die als Rotationsfl&dchen

mit einem dem Krimmungsradius der Enden der
Ventilklappenteile (Merkmal 3.2) eng ange-

paBten Kriimmungsradius gestaltet sind,

in diese Ausnehmungen eingreifende Ventil-

klappenteile



(3.2.1) in Form von vom Umfang der Ventilklappe
seitlich vorspringenden kreisbogenfdrmigen

Ansdtzen

(3.2.1.1) mit jeweils als Rotationsfldche ausgebilde-

tem Ende,

(4) und wobei weiter Anschldge vorgesehen sind.

4, Die Beschreibung des Streitpatents gibt hierzu weiter
an, mit der patentgemdBen Ausbildung lasse sich im Bereich
der Gelenkanordnung ein relativ groBflachiger Kontakt erzie-
len, wodurch die Gelenkbeanspruchungen klein blieben, wdhrend
die Ventilklappe sicher gehaltert und ein Verklemmen prak-
tisch ausgeschlossen sei. Die Enden der vorspringenden Ansat-
ze lberstrichen bei Schwenkbewegungen der Ventilklappe die
von den Ausnehmungen gebildeten Lagerfladchen und wischten da-
bei Blut weg, das in den Ausnehmungen zu stagnieren suchen

konne.

ITI. Auf den in erster Instanz geltend gemachten Nichtig-
keitsgrund der unzuldssigen Erweiterung ist die Kldgerin im
Berufungsverfahren nicht zurilickgekommen. Der Nichtigkeits-
grund liegt nicht vor. Der Senat tritt insoweit der sachlich
zutreffenden Begriindung im Urteil des Bundespatentgerichts

bei.

III. Der Senat kann nicht feststellen, daB der Gegen-
stand des Streitpatents nicht patentfdhig ist (§ 22 Abs. 1
i.Vv.m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG entsprechend § 13 Abs. 1 Nr. 1
PatG 1978).



1. Der Gegenstand des Streitpatents ist durch die an
dessen Prioritatstag sonst bekannten Herzklappenprothesen we-
der neuheitsschadlich getroffen noch fiir den Fachmann, einen
medizintechnisch spezialisierten Maschinenbauingenieur, der
eng mit einem erfahrenen Herzchirurgen zusammenarbeitet, der-
art nahegelegt worden, daB es keiner erfinderischen Tatigkeit

mehr bedurft h&dtte, ihn zu entwickeln.

a) Gegeniiber dem druckschriftlichen Stand der Technik,
der andere als Herzklappenprothesen entsprechend dem Gegen-
stand des Streitpatents betrifft, ist der Gegenstand nach Pa-
tentanspruch 1 des Streitpatents neu, weil dort nirgends eine
Ausbildung der Gelenkanordnung entsprechend der Merkmalsgrup-
pe (3) offenbart ist. Dies wird auch von den Parteien nicht

in Zweifel gezogen.

b) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpa-
tents beruht gegeniiber diesem vorbekannten Stand der Technik
auf erfinderischer Tatigkeit. Die bis dahin bekannten Herz-
klappenprothesen und die einschldgige Literatur konnten den
Fachmann bei einer Herzklappenprothese mit einer oder mehre-
ren Ventilklappen nicht zur Ausbildung der Gelenkanordnung

entsprechend der Merkmalsgruppe (3) hinfiihren.

Zwar handelt es sich bei dieser Ausbildung, wie der ge-
richtliche Sachverstdndige Prof. Dr. Messmer in seinem
schriftlichen Gutachten iiberzeugend erl&dutert hat, um eine
Abwandlung eines einfachen Kugelgelenks, wie es auch in der
Natur u.a. im menschlichen Hiift- und Ellbogengelenk vorkommt.

Der gerichtliche Sachverstadndige hat diese Ausbildung als



"ebenso einfach wie genial" bezeichnet. Vorbilder oder Anre-
gungen, derartige an sich bekannte Gelenkanordnungen im be-

sonders sensiblen Bereich von Herzklappenprothesen einzuset-
zen, sind nicht ersichtlich. Dem Senat sind auch keine Hin-

weise darauf bekannt geworden, daB derartige Gelenkanordnun-
gen sonst im Bereich von Stromungsventilen eingesetzt worden
wdren. Allein dies steht einer Verneinung des Vorliegens er-

finderischer Tdtigkeit entgegen.

Fir die Patentfadhigkeit des Gegenstands nach Patentan-
spruch 1 des Streitpatents spricht zudem, daB die Verwendung
solcher Gelenkanordnungen erhebliche Vorteile mit sich bringt
und bei bestimmten Ausgestaltungen, die allerdings nicht Ge-
genstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents, sondern
insbesondere erst des Patentanspruchs 3 sind, weitere Vortei-
le ermdglicht. Durch die patentgemdfBe Ausgestaltung ergibt
sich ein stdndiges Auswischen im Bereich der Gelenk- bzw. Ro-
tationsfldache, das die Gefahr von Thrombosebildungen verrin-
gert, sowie die Moglichkeit des Verzichts auf besondere An-

schldge auBerhalb der Gelenkanordnung.

Dabei kann dahinstehen, ob - wie es das sachkundig be-
setzte Bundespatentgericht angenommen hat - die franzdsische
Patentschrift 2 331 997 deshalb vom Gegenstand des Streitpa-
tents wegfilhrt, weil durch die dort vorgesehene sowohl rota-
torische als auch translatorische Bewegung des Zapfens die
Gelenkanordnung einem hohen VerschleiB unterliege, was das
Streitpatent gerade zu vermeiden suche. DaB die Kaster-
Lillehei-Klappe entsprechend der US-Patentschrift 3 476 143
keine Anregung filir die Gelenkanordnung nach dem Streitpatent

liefern kann, hat das Bundespatentgericht zutreffend ausge-



filhrt; der Senat tritt insoweit seiner Beurteilung bei. Ent-
sprechendes gilt fiir eine zusammenfassende Betrachtung dieser
Entgegenhaltungen. Der sonst genannte Stand der Technik liegt
weiter ab und spielt fiir die Beurteilung der erfinderischen

Tatigkeit keine Rolle.

2. Dem Streitpatent stehen auch Handlungen, die auf die
Patentinhaberin zuriickgehen, Gegenstdnde betreffen, die unter
die Lehre des Streitpatents fallen und vor dem Prioritdtstag
des Streitpatents vorgenommen wurden, nicht patenthindernd
entgegen. Es handelt sich insoweit um Werbe-, Versuchs- und
Benutzungshandlungen, die nach dem Vortrag der Parteien an
sich nicht streitig sind und bei denen sich lediglich die
Frage stellt, ob durch sie die in den dabei verwendeten Herz-
klappenprothesen verkdrperte Lehre des Streitpatents der Of-
fentlichkeit zugadnglich gemacht worden sind. Dies kann nach
dem Ergebnis der Beweisaufnahme vor dem Senat nicht festge-

stellt werden.

a) Die maBgebliche, mit dem geltenden Recht (§ 3 PatG
1981) {ibereinstimmende Vorschrift des § 2a PatG 1978 rechnet
zu dem filir die Neuheitspriifung zu beriicksichtigenden Stand
der Technik alle Kenntnisse, die vor dem fiir den Zeitrang der
Anmeldung mafBgeblichen Tag durch schriftliche oder miindliche
Beschreibung, durch Benutzung oder in sonstiger Weise der Of-
fentlichkeit zuganglich gemacht worden sind. Die Bestimmung
grenzt somit eine Sphdre des 6ffentlich Zugadnglichen von ei-
ner anderen, filir die Neuheitsprifung nicht relevanten Sphéare
des nicht 6ffentlich Zugdnglichen ab. Der "formelle" Charak-
ter des Neuheitsbegriffs (vgl. Bernhardt/KraBer, Lehrbuch des
Patentrechts 4. Aufl. 1986, § 17 I 1. S. 150; Benkard/



Ullmann, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz 9. Aufl.
1993, § 3 PatG Rdn. 4) fiuhrt auch nach geltendem Recht not-
wendig zu einer gewissen Starrheit, die Einzelfallwertungen
zurilickdrdngt (Bernhardt/KraBer aaO S. 152; vgl. zum fritheren
Recht BGHZ 50, 213, 217 - Schwenkverschraubung) und eine ty-
pisierende Betrachtung der in Betracht kommenden Sachverhalte
erfordert. Der Bereich der Offentlichkeit muB dabei von dem
Bereich abgegrenzt werden, in dem Offentlichkeit nicht gege-
ben ist. Das ist insbesondere der Bereich, der dem Urheber
der maBgeblichen Kenntnisse zuzurechnen ist und in dem nur
dieser und ein iiberschaubarer, mit ihm tats&dchlich in beson-
derer Weise in Verbindung stehender Personenkreis zu den
Kenntnissen Zugang hat, nicht aber ein Kreis, der wegen sei-
ner GroBe und Zusammensetzung flir den Urheber der Kenntnisse
nicht mehr kontrollierbar ist (vgl. Bernhardt/KraBer aaO § 16
IV 2. S. 143). Im vorliegenden Fall handelt es sich um Ent-
wicklungs- oder Erprobungstdtigkeit bei gewerblicher Bet&dti-
gung. Bei solcher T&atigkeit besteht im Hinblick auf beabsich-
tigte oder durchgefiithrte nachfolgende Schutzrechtsanmeldun-
gen, aber z.B. auch schon im Hinblick auf die Entwicklung von
betriebsgeheimem Know-how, ein typischerweise allen Beteilig-
ten ohne weiteres einsichtiges und von ihnen respektiertes
betriebliches Interesse daran, die entstehenden Kenntnisse
nicht nach auBen dringen zu lassen. Deshalb ist jedenfalls im
Regelfall und ohne Hinzutreten besonderer Umstdnde die Sphéire
der Offentlichkeit nicht erreicht und somit &ffentliche Zu-
gdnglichkeit der gewonnenen Kenntnisse im Sinne des Gesetzes
zu verneinen, solange die Kenntnisse nur solchen Personen zu-
gdnglich sind, die an dieser Entwicklungs- und Erprobungsta-
tigkeit beteiligt sind. Besteht ein solches Interesse, so

gilt Entsprechendes bei einer Ubertragung der Herstellung



oder einzelner Herstellungsschritte auf Dritte. Dies ent-
spricht jedenfalls im Grundsatz der Rechtsprechung zum friihe-
ren deutschen Recht ebenso wie auch der Praxis des Europadi-
schen Patentamts zu der dem geltenden deutschen Recht ent-
sprechenden Regelung des Art. 54 Abs. 2 EPU. Dem erkennenden
Senat ist auch keine abweichende ausldndische Rechtsprechung
zum harmonisierten geltenden europidischen Patentrecht be-

kannt.

b) Unter Zugrundelegung dieses MaBstabs konnen weder die
Beschichtung der Elemente der Herzklappenprothese durch ein
Drittunternehmen noch die Erprobung der Herzklappenprothesen
der Beklagten im Rahmen von Tierversuchen im Rechtssinn als
geeignet angesehen werden, der Offentlichkeit die in den
Herzklappenprothesen verkoOrperten Kenntnisse zu vermitteln.
Gesichtspunkte, die insoweit gleichwohl fiir eine Vermittlung
O0ffentlicher Zuganglichkeit sprechen kénnten, treten nicht
hervor. Insbesondere geniigt es entgegen der Auffassung der
Klagerin nicht, daB der Entwicklungsleiter des Drittunterneh-
mens vor der Prioritdtsanmeldung ein auch die Prothese ent-
sprechend dem Streitpatent betreffendes Manuskript fiir einen
Aufsatz bei einer wissenschaftlichen Fachzeitschrift einge-
reicht hat. Dieser Aufsatz betraf nur einen Teilaspekt, nadm-
lich die Beschichtung, und vermittelte keinerlei Kenntnisse
iiber die nidhere Ausbildung der Gelenkanordnung entsprechend
der Merkmalsgruppe (3). Schon deshalb konnen aus der Einrei-
chung des Aufsatzes keine Folgerungen darauf abgeleitet wer-
den, daB auf Grund der Beschichtung bei dem Drittunternehmen
Kenntnisse iiber diese Ausbildung o6ffentlich zugdnglich gewor-

den wéaren.



c) Der Senat kann auch nicht feststellen, daB Kenntnisse
iber die Ausbildung der Gelenkanordnung bei von der Beklagten
gefertigten Herzklappenprothesen entsprechend der Merkmals-
gruppe (3) vor dem Prioritdtstag des Streitpatents sonstwie

O6ffentlich zugdnglich geworden wéaren.

aa) Dem Bundespatentgericht ist darin beizutreten, daB
auch die Informationen, die der Journalist Delmont von der
Beklagten erhalten hat und die der Verdffentlichung eines Be-
richts in der Zeitung "The Saint Paul Dispatch"” vom
12. September 1977 zugrunde liegen, nicht zur 6ffentlichen
Zuganglichkeit der Lehre des Streitpatents gefiihrt haben. Der
Bericht vermittelt, wie das Bundespatentgericht zutreffend
ausgefilhrt hat, keinerlei Hinweise auf die konkrete Ausge-
staltung der Lagerung der Ventilklappen; sie fiihrt mit dem
Vergleich mit "schwingenden Bartiiren" ("which operate much

like swinging barroom doors") vielmehr von der Erfindung weg.

bb) Soweit sich die Kldgerin darauf stiitzt, daB seit

Frihjahr 1977 Vertriebsaktivitdten liber die P. Inc.
und deren Pradsidenten J. S. stattgefunden h&atten, die
zundchst zu Tierversuchen bei der M. -Klinik in R.

und spidter zu Vereinbarungen mit Arzten iliber die
klinische Erprobung der Prothesen gefiihrt hdtten, hat die
Vernehmung des Zeugen S. in der miindlichen Verhandlung
vor dem Senat ergeben, daB dabei eine Offenbarung der Ausbil-
dung der Gelenkanordnung gegeniiber Dritten nicht erfolgt ist.
Der Zeuge hat bei seiner Befragung angegeben, die Gelenk-
anordnung sei ein geschiitztes Geheimnis gewesen. Der Zeuge
ist auch auf wiederholte, eingehende Befragung bei seiner

Aussage geblieben, daB er den von ihm angesprochenen Interes-
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senten den Gelenkmechanismus nicht gezeigt oder mitgeteilt
habe. Auch wenn Zweifel an der Glaubhaftigkeit der Aussage
des Zeugen insoweit nicht ganz von der Hand zu weisen sind,
kann mit ihr der Nachweis einer Offenbarung der Gelenkanord-

nung nicht gefiihrt werden.

Konkrete weitere Behauptungen dariiber, daB die Beklagte
bei ihren Vertriebsaktivitdten vor dem Prioritdtstag des
Streitpatents Dritten dessen Gegenstand offenbart hidtte,
stellt die Kldgerin nicht auf. Ihre Argumentation, es sei an-
gesichts der umfangreichen Vertriebsaktivitdten der Beklagten
weltfremd anzunehmen, daB eine Offenbarung nicht erfolgt sei,
kann die Feststellung eines Sachverhalts, aus dem sich die
naheliegende Moglichkeit eines Offenkundigwerdens ergibt,
nicht ersetzen. Der Vortrag der Kldgerin bietet auch keinen
Ansatzpunkt, auf Grund dessen der Senat in der Lage wire,
solche Feststellungen zu treffen. Der Auffassung der Kl&dge-
rin, daB es Sache der Beklagten gewesen sei, im einzelnen
vorzutragen und unter Beweis zu stellen, daB sie die notwen-
digen GeheimhaltungsmaBnahmen getroffen habe, vermag der Se-
nat nicht beizutreten. Das widerspricht dem in standiger
Rechtsprechung anerkannten Grundsatz, daB es zu Lasten des
Nichtigkeitskldgers geht, wenn im Streitfall nicht mit hin-
reichender Sicherheit gekldrt werden kann, ob ein Nichtig-
keitsgrund vorliegt; die materielle Beweislast fiir das Vor-
liegen eines Nichtigkeitsgrundes trifft denjenigen, der sich
darauf beruft (vgl. Senat, Urt. v. 22.12.1983 - X ZR 45/82,
GRUR 1984, 339, 340 - Uberlappungsnaht; Urt. v. 19.6.1990
- X ZR 43/89, B1PMZ 1991, 159, 161 - Haftverband; Urt. v.
23.1.1990 - X ZR 75/87, GRUR 1991, 522 - Feuerschutzab-
schluB3).



cc) Bei den Bemiihungen der Beklagten um Beschaffung von
Eigenkapital sind ersichtlich keine Kenntnisse iiber die Aus-
bildung der Gelenkanordnung der Herzklappenprothese offenbart

worden.

dd) Soweit sich die Klagerin auf bei menschlichen
Patienten vor dem Prioritdtstag durchgefiihrte Implantationen
am 3. und 25. Oktober 1977 beruft, leitet sie eine 6ffentli-
che Zuganglichkeit daraus ab, daB den Patienten nach dem mafB-
geblichen amerikanischen Recht ausfiihrliche Aufkl&drung iiber
die verwendeten Herzklappenprothesen habe erteilt werden miis-
sen. Dies habe eine genaue Erlduterung der Gelenkanordnung
erfordert. Es sei auch nach der Lebenserfahrung anzunehmen,
daB die Patienten ihr Wissen nicht fiir sich behielten. Diese
Argumentation bewegt sich weitgehend im Spekulativen; sie ge-
stattet nicht die Feststellung von Tatsachen, aus denen sich
die naheliegende MOglichkeit eines Zuganglichwerdens fiir die
Offentlichkeit ergibt. Mangels konkreter tatsichlicher An-
haltspunkte fiir das Gegenteil kann nicht davon ausgegangen
werden, daB die Patienten auch iiber technische Einzelheiten

der Ausbildung der Gelenkanordnung informiert worden sind.

ee) Die Kldgerin stiitzt sich schlieBlich darauf, daB der
italienische Chirurg Dr. D. M. die Kenntnisse, die er
von Mai bis September 1977 als Stipendiat an der M. -Klinik
erlangt habe, im Juli/August 1977 an die italienischen Chir-
urgen Dr. I. M. , Prof. Dr. F. F. und
Dr. A. c. weitergegeben habe. Die Beweisaufnahme hat
hierzu ergeben, daB Dr. M. die Herzklappenprothese bei

dieser Gelegenheit tatsachlich kennengelernt hat. Dr. M.



konnte als Zeuge jedoch nicht mit Sicherheit angeben, ob auch
iiber die Gelenklagerung gesprochen wurde. In demontiertem Zu-
stand hat er die Herzklappenprothese nicht gesehen. Er wuBte
zwar, daB es sich bei der Gelenkanordnung nicht um eine ein-
fache Spindel handelte, konnte aber auch auf intensives Be-
fragen keine eindeutigen und widerspruchsfreien Angaben iiber
deren Ausbildung machen, insbesondere nicht {iber die Ausge-
staltung der Anschldge bei den von der Beklagten gefertigten
Herzklappenprothesen. Der Senat ist auf Grund der Aussage des
Zeugen schon nicht davon iberzeugt, daB dieser vor dem Prio-
ritdtszeitpunkt des Streitpatents eine zutreffende Vorstel-
lung iber den Gelenkmechanismus der Herzklappenprothese hat-
te. Aus den von ihm bestdtigten Gespridchen mit Arzten in Ita-
lien und im Vereinigten Konigreich folgt schon deshalb nicht,
daB dabei eine Weitergabe technisch zutreffender Kenntnisse
iber die Gelenkausbildung iiberhaupt méglich war, geschweige
denn, daB sie tatsadchlich erfolgt ist, nachdem der Zeuge kei-
ne in Einzelheiten gehenden Angaben dariiber machen konnte,
was er diesen Arzten ilber die Lagerung mitgeteilt hat. Dem
Zeugen kam es, wie er bei seiner Vernehmung angegeben hat, in
erster Linie um eine Einfiilhrung der Prothese in Italien und

weniger auf Einzelheiten der Lagerung der Gelenke an.

ff) Dafiir, daB ein Verkauf von Herzklappenprothesen vor
dem Prioritdtszeitpunkt zu einer 6ffentlichen Zuganglichkeit
von Kenntnissen {iber die Gelenkausbildung gefiihrt hatte, sind
keine konkreten Anhaltspunkte ersichtlich. Aus der bloBen
Tatsache des Verkaufs ergibt sich die Zugdnglichkeit nicht.
Denkbare weitere Uberlegungen bewegen sich ohne nihere An-
knipfungstatsachen im rein spekulativen Bereich und sind fir

einen Nachweis Offentlicher Zugdnglichkeit nicht geeignet.
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IV. Die Unteranspriiche 2 bis 4 werden jedenfalls durch
ihre Riickbeziehung auf Patentanspruch 1, den sie weiter aus-

bilden, mitgetragen.

V. Die Kostenentscheidung beruht auf dem nach der Uber-
gangsregelung in Art. 29 Abs. 2 des Zweiten Gesetzes zur An-
derung des Patentgesetzes und anderer Gesetze (2. PatGAndG)
tibergangsweise weiterhin anwendbaren § 110 Abs. 3 Satz 1, 2
PatG in der Fassung der Bekanntmachung vom 16. Dezember 1980

in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO.
Rogge Jestaedt Maltzahn

Scharen Keukenschrijver
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