BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkindet am
11. Mai 2004
1 Ni 5/03

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

betreffend das deutsche Patent 41 15 685

BPatG 253
9.72



hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der
mundlichen Verhandlung vom 11. Mai 2004 durch den Prasidenten
Dr. Landfermann als Vorsitzenden sowie die Richter Dipl.-Ing. Dr. Pésentrup,

Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. lhsen, Rauch und Dipl.-Ing. Pontzen

fur Recht erkannt:

I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Die Kosten des Verfahrens tragt die Klagerin.

[ll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in H6he von 120 %
des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreck-

bar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 14. Mai 1991 angemeldeten und
am 26. Januar 1995 veroffentlichten deutschen Patents 41 15 685 (Streitpatent),
das ein "Schreibgerat mit in einem Behalter frei aufgenommener Schreibfllis-
sigkeit" betrifft.

Das Streitpatent ist im Einspruchsverfahren vor dem DPMA durch Beschluss vom
30. Oktober 1998 widerrufen worden. Im nachfolgenden Einspruchsbeschwerde-
verfahren, AZ 34 W (pat) 3/99 des Bundespatentgerichts, ist das Streitpatent be-
schréankt aufrechterhalten worden. Es umfasst gemal der am 5. Juli 2001 verof-
fentlichten geanderten Patentschrift (DE 41 15 658 C3) sechs Patentanspriiche,
wovon die Patentanspriiche 2 bis 6 direkt oder indirekt dem Patentanspruch 1 un-

tergeordnet sind.



Die Patentanspriiche 1 bis 6 lauten:

1. Schreibgerat, umfassend einen eine Offnung aufweisenden
Behalter, in dem Schreibflissigkeit frei aufgenommen wird,
eine wenigstens teilweise kapillar ausgebildete Forderlei-
tung fur Schreibflissigkeit, die den Behalter zur Férderung
von Schreibflissigkeit mit einer Schreibspitze verbindet,
und einen mit der Forderleitung in Verbindung stehenden
kapillaren Speicher, dadurch gekennzeichnet, dal3 die
Forderleitung (14) und der Speicher (16) Kapillaren unter-
schiedlicher Kapillaritdt aufweisen und dafld die Forderlei-
tung (14) die Offnung (12) ausfullt und unmittelbar in Kon-
takt mit dem Speicher (16) steht, wobei die mittlere Kapilla-
ritat der Forderleitung (14) wenigstens in der Offnung (12)
des Behélters (11) gro3er als die mittlere Kapillaritdt des
Speichers (16) ist, und die kleinste Kapillaritat der Kapilla-
ren der Forderleitung grof3er ist als ein wesentlicher Teil der
Kapillare des Speichers und wobei die Forderleitung (14)
und/oder der Speicher (16) aus einem Werkstoff mit kapillar
ausgebildeter Struktur besteht.

2. Schreibgerat nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daR die Forderleitung (14) bis in den Bodenbereich (19) des
Behalters (11) hineinragt.

3. Schreibgerat nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daRR der kapillare Speicher (16) bis in den Bodenbereich
(19) des Behalters (11) hineinragt.

4. Schreibgerat nach einem oder mehreren der Anspriche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, daf} die Forderleitung (14)
und der kapillare Speicher (16) integral ausgebildet sind.

5. Schreibgerat nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dald die Forderleitung (14) und der kapillare Speicher (16)
zum Eintritt in die Offnung (12) verjiingt ausgebildet sind.



6. Schreibgerat nach einem oder mehreren der Anspriiche 1
bis 3, dadurch gekennzeichnet, dal3 der kapillare Teil (140)
der Forderleitung (14), der in der Offnung (12) angeordnet

ist, als gesondertes Teil ausgebildet ist.

Mit der Nichtigkeitsklage werden alle Patentanspriiche angegriffen. Die Klagerin
macht den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit gemaR 8§ 22 Abs 1
iVm 8§ 21 Abs 1 PatG geltend.

Sie verweist hierzu auf folgende Druckschriften:
(D1) Japanisches Gebrauchsmuster H2-48377 U (mit engl. Ubersetzung)
(D3) Deutsche Patentschrift 1 461 588
(D4) Deutsche Offenlegungsschrift 36 42 037 Al

Die Klagerin tragt vor, dass die Lehre des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ge-
genuber der Druckschrift D1 nicht neu sei. Die Merkmale der Unteranspriche 2
bis 6 seien durch den Stand der Technik vorweggenommen oder stellten einfache

Alternativen dar.
Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent 41 15 685 fur nichtig zu erklaren.
Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.
Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin in allen Punkten entgegen. Sie ist
der Auffassung, der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patent-
fahigkeit liege nicht vor. Erganzend weist sie darauf hin, dass ein weitgehend in-

haltsgleiches europaisches Patent der Beklagten im Einspruchsbeschwerdever-
fahren durch Entscheidung der Technischen Beschwerdekammer des Européi-



schen Patentamts vom 9. September 2003, AZ T 0763/00-3.2.5, aufrechterhalten

worden ist.

Zu weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die Akte verwie-

sen.

Entscheidungsgrinde

I. Die Klage ist zulassig. Es kann dahin gestellt bleiben, ob das Streitpatent nach
der Klageerhebung gemaR Art 11 8 8 Abs 1 Nr 2 IntPatUG wegen der zwischenzeit-
lich erfolgten Entscheidung im parallelen européaischen Einspruchsbeschwerdever-
fahren seine Wirkung verloren hat. Ein solches Unwirksamwerden eines deut-
schen Patents fuhrt nicht zwangslaufig zur Unzulassigkeit der gegen das Patent
gerichteten Nichtigkeitsklage wegen fehlenden Rechtsschutzinteresses (Senatsur-
teil vom 24. April 2001, BPatGE 44, 133 ff.). Die Klagerin hat unwidersprochen
dargelegt, dass sie nach wie vor wegen Verletzung des Streitpatents in Anspruch
genommen wird, weshalb ihr im Rechtsschutzinteresse an der Vernichtung dieses

Patents nicht abgesprochen werden kann.

II. Die Klage ist nicht begriindet. Die Gegenstande der Patentanspriiche 1 bis 6

des Streitpatents sind patentfahig.

In der Streitpatentschrift ist ausgehend von dem den Oberbegriff des angegriffe-
nen Patentanspruchs 1 bildenden Stand der Technik nach der EP 0 380 696 Al
die Aufgabe der Erfindung zugrundegelegt, ein Schreibgerat zu schaffen, das
auch bei groRen Luftausdehnungsschwankungen und auch bei im Vergleich zu
bekannten Systemen dieser Art sehr grol3em Behaltervolumen zur Aufnahme von
Schreibflissigkeit sicher funktioniert, wobei unabh&ngig vom momentanen Befll-
lungsgrad des Behélters mit Schreibflissigkeit gewahrleistet ist, dass ein unkon-
trolliertes Austreten von Schreibflissigkeit aus dem Schreibgerat vermieden wird
und wobei das Schreibgerat sehr einfach und kostengtinstig herstellbar sein soll
(s Sp 2 Z 5 bis 14 der Streitpatentschrift).



Zur Loésung hierzu wird ein Schreibgerat mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 des Streitpatents vorgeschlagen. Dieser Patentanspruch 1 l&asst sich
wie folgt gliedern:

Schreibgerat, umfassend

2. einen Behaélter
2.1. mit einer Offnung,

2.2. in dem Schreibflissigkeit frei aufgenommen wird,

3. eine Forderleitung fur Schreibflissigkeit, die
3.1. wenigstens teilweise kapillar ausgebildet ist und
3.2. den Behalter zur Forderung von Schreibflissigkeit mit

einer Schreibspitze verbindet, und

4. einen Speicher,

4.1. der kapillar ist und
4.2. mit der Forderleitung in Verbindung steht.

5. Die Forderleitung und der Speicher weisen Kapillaren unter-
schiedlicher Kapillaritat auf.

Die Forderleitung fullt die Offnung aus.

7. Die Forderleitung steht unmittelbar in Kontakt mit dem Spei-
cher.

8. Die mittlere Kapillaritat der Férderleitung ist wenigstens in
der Offnung des Behalters groRer als die mittlere Kapillaritat
des Speichers.

9. Die kleinste Kapillaritdt der Kapillaren der Férderleitung ist
grol3er als die eines wesentlichen Teils der Kapillaren des
Speichers.

10. Die Forderleitung und/oder der Speicher besteht aus einem
Werkstoff mit kapillar ausgebildeter Struktur.



2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist neu gegeniber dem Stand der
Technik.

Bei dem in der Druckschrift (D1) JP H2-48377 U beschriebenen Schreibgerat fullt
nicht die Forderleitung (ink ducting body 4) die Offnung des Behalters (ink reser-
voir 2) aus. In dem ersten Ausflhrungsbeispiel gemaf der Figur 1 ist die Forderlei-
tung im Bereich der Offnung von einem Kompressionsbauteil (compressing mem-
ber 6) umgeben, das eine Luft-Austausch-Nut (air-exchanging groove) sicherstellt
(s Fig1iVm S 6 Abs 1 in D1). In dem aus der Figur 2 ersichtlichen zweiten Aus-
fuhrungsbeispiel ist die Forderleitung im Bereich der Offnung des Behalters von
dem inneren Teil 5a’ des kapillaren Speichers (ink-adjusting porous body 5’) um-
geben (s Fig 2 in D1). Die Offnung des Behadlters ist in den dargestellten Ausfiih-
rungsbeispielen des Standes der Technik nach D1 folglich von der Férderleitung
und einem diese umgebenden weiteren Bauteil des bekannten Schreibgerats aus-
gefullt. Das Merkmal 6 der Gliederung des angegriffenen Patentanspruchs 1 ist in
der D1 entgegen der Auffassung der Klagerin somit nicht offenbart. Auch ist in der
D1 eine Relation der Kapillaren des Speichers zu denen der Férderleitung an kei-
ner Stelle beschrieben, so dass auch die Merkmale 8 und 9 der Gliederung in der
D1 nicht offenbart sind.

Gegenuber den ubrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften wurde die Neu-
heit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 nicht bestritten. Diese Druckschrif-

ten wurden lediglich zu Merkmalen der Unteranspriiche genannt.

3. Es besteht keine Veranlassung, die gewerbliche Anwendbarkeit in Zweifel zu

ziehen.

4. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auf einer erfinderischen Ta-
tigkeit.

Wie die mundliche Verhandlung ergab, ist unstrittig zwischen den Parteien, dass
das bekannte Schreibgeréat nach der (D1) JP H2-48377 U die Merkmale 1 bis 5
sowie 7 und 10 der oa Merkmalsgliederung aufweist. Wie im vorstehenden Ab-

schnitt 2. ausgefiuhrt, unterscheidet sich der Gegenstand des Patentanspruchs 1



von dem Stand der Technik nach der D1 noch durch die Merkmale 6 sowie 8 und
9 der Gliederung.
GemaR Merkmal 6 fiillt beim Streitgegenstand die Forderleitung die Offnung des
Behalters aus. Da eine benetzende Flissigkeit bestrebt ist, infolge der Adhasions-
krafte zwischen Flussigkeit und Rohrwand in den Kapillarrohren der Forderleitung
aus dem Behélter zur Schreibspitze zu stromen (Kapillarattraktion), entsteht im
Behalter ein gewisser Unterdruck. Die Steigh6he einer Flussigkeit hangt von ihrer
Kapillaritatskonstante und dem Querschnitt der Kapillare ab. Je geringer der Quer-
schnitt der Kapillaren, desto weiter dringt die Flussigkeit in den Kapillaren vor. Das
Streitpatent bezeichnet die Kapillaren mit dem kleinsten Querschnitt als die Kapil-
laren mit der groRten Kapillaritat. Wird an der Schreibspitze Flussigkeit entnom-
men, erhodht sich der Unterdruck im Behalter und die dadurch auf die Flussigkeit
wirkende Ruckhaltekraft wird groRer als die Kraft, die infolge der Kapillarattraktion
in den Kapillaren mit dem grof3ten Querschnitt wirkt. Diese Kapillaren sind dann
frei von Flussigkeit und stehen so lange fur den Luftaustausch aus der Umgebung
in den Behalter zur Verfligung, bis der Unterdruck im Behalter wieder auf ein Mal3
verringert ist, bei dem auch in den Kapillaren mit dem gréf3ten Querschnitt wieder
Flissigkeit stromt. Die funktionsnotwendige Luftzufuhr aus der Umgebung in den
Behélterinnenraum findet daher beim Gegenstand des Patentanspruchs 1 aus-
schlie3lich durch die gré3tdimensionierten Kapillaren der Forderleitung statt. Ver-
ringert sich beim Streitgegenstand der Unterdruck im Behélter infolge Erwarmung
der Luft im Behélter, steigt mehr Flussigkeit in den Kapillaren zur Schreibspitze.
Ubersteigt diese Flissigkeitsmenge die durch Schreiben entnommene Menge, so
wird die Uberschissige Flussigkeit durch den Speicher aufgefangen. Durch die mit
den Merkmalen 8 und 9 des angegriffenen Patentanspruchs 1 vorgeschriebenen
Relationen der im Streitpatent sogenannten Kapillaritditen von Férderleitung und
Speicher,

- die mittlere Kapillaritat der Forderleitung ist wenigstens in der Offnung des

Behalters groéRer als die mittlere Kapillaritat des Speichers und
- die kleinste Kapillaritat der Kapillaren der Forderleitung ist gro3er als die ei-

nes wesentlichen Teils der Kapillaren des Speichers,



ist sichergestellt, dass der Speicher im Normalfall nur so weit gefillt ist, wie er an-
teilig Kapillaren mit einer hoheren Kapillaritat aufweist als die Kapillaren, die der
Luftférderung dienen (s Sp 3 Z 67 bis Sp 4 Z 4 der Streitpatentschrift). Hierdurch
ist der Fachmann - ein Kunststofftechniker oder Dipl.-Ing. (FH) der Fachrichtung
Kunststofftechnik mit Erfahrung in der Konstruktion und Herstellung von Faser-
schreibgeraten, die mit Schreibflissigkeit arbeiten - in die Lage gesetzt, die Spei-
cherkapazitat gezielt zu beeinflussen. Die Merkmale 6, 8 und 9 bilden also zusam-

menhangend die zentralen Elemente der Erfindung.

Dagegen lehrt der Stand der Technik nach der D1, den Luftaustausch im Bereich
der Behalteroffnung nicht durch die Kapillaren der Foérderleitung selbst, sondern
Uber eine Luftaustausch-Nut vorzusehen, die durch das Kompressionsbauteil 6 si-
chergestellt wird (s S 6 Z 2 bis 3 der Ubersetzung der D1). Eine Anregung fiir eine
Ausgestaltung gemald Merkmal 6 von Anspruch 1 des Streitpatents wird nicht ge-
geben. Weiter lehrt die D1, die Kapillarkraft des inneren, die Forderleitung 4 umge-
benden Bereichs 5a des porésen Speichers 5 durch die kegelférmigen Kompres-
sionsbauteile 6 zu erhéhen (Ausfuhrungsbeispiel 1: Fig 1 iVvm S 5 letzter Abs
bis S 6 Abs 1) oder einen Speicher 5’ aus besonders hergestelltem porésen Mate-
rial zu verwenden, dessen Kapillarkraft im inneren, die Férderleitung umgebenden
Bereich 5a’ erhoht ist gegenuber dem aul3eren Bereich 5b’ (Ausfuhrungsbeispiel
2: S 6 Abs 3). Mit diesen MalRnahmen soll die Tinte mihelos aus der Forderleitung
in den inneren Bereich des porésen Speichers flieRen kdnnen, wéhrend sie nor-
malerweise nicht in den duReren Bereich gelangt (s S 6 Abs 2 der Ubersetzung
der D1). Als Speichervolumen fir Uberschissige Tinte steht bei einem Gegen-
stand nach der D1 somit lediglich der auf3ere Bereich 5b, 5b’ des porésen Spei-
chers 5, 5’ zur Verfligung. Eine Anregung dahin, wie sich die im Streitpatent soge-
nannten Kapillaritaten der Forderleitung zu denen des Speichers verhalten sollen,
oder gar ein Hinweis darauf, die Relationen dieser Kapillaritdten entsprechend den
Vorgaben der Merkmale 8 und 9 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents zu ge-

stalten, ist der D1 nicht zu entnehmen.
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Derlei Anregungen werden auch von den weiteren von der Klagerin zu Unteran-
spruchen genannten Druckschriften nicht gegeben. Die (D3) DE-PS 14 61 588
lehrt eine 2-Kanal-Fuhrung fiir die Tinte eines Faserschreibers. Zum einen wird
Tinte Gber den Docht 17 direkt aus dem Behalter 1 zur Schreibspitze gefihrt, zum
anderen wird beim Andriicken der Schreibspitze auf eine Schreibunterlage ein me-
chanisches Ventil 7, 8, 15 gedffnet, so dass Tinte aus dem Behélter 1 durch das
Federaufnahmeteil 14 in einen Tintenabsorber 20 aus Filz strdémen kann, der wie-
derum in direktem Kontakt mit dem Docht steht (s Fig u Beschreibung Sp 2 Z 64
bis Sp3 Z 17 der D3).

Bei dem Tintenschreibgerat nach der (D4) DE 36 42 037 Al ist keine freie
Schreibflissigkeit vorhanden. Diese ist in einem Kapillarspeicher 4 untergebracht,

der Uber seine Lange unterschiedliche Kapillaritdt aufweist und in das Gehause

derart eingesetzt ist, dass zwischen Gehausewand und Kapillarspeicher Luftaus-
gleichskanéle 5 Uber die gesamte Lange gebildet sind (s Sp 2 Z 66 bis Sp 3Z 3 in
D4).

Fur die Merkmale 8 und 9 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents findet sich
auch in den im Einspruchsbeschwerdeverfahren bericksichtigten und auf dem
Deckblatt der Streitpatentschrift aufgefiihrten weiteren Druckschriften kein Vorbild.
Diese Druckschriften wurden von der Klagerin in der mundlichen Verhandlung

deshalb zu Recht nicht aufgegriffen.

Der Patentanspruch 1 des Streitpatents hat daher Bestand.

5. Auch die auf den Patentanspruch 1 riickbezogenen Unteranspriche 2 bis 6 ha-

ben Bestand. Sie werden vom Patentanspruch 1 mitgetragen.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG in Verbindung mit § 91
Abs 1 ZPO, die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf 8§ 99

Abs 1 PatG in Verbindung mit 8 709 Satz 1 und 2 ZPO.

Dr. Landfermann Dr. P6sentrup Ihsen Rauch Pontzen

Be
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