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betreffend das europaische Patent 2 134 475
(DE 50 2008 003 676)
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I. Die Klage wird abgewiesen.

lI.  Die Klagerin tragt die Kosten des Rechtsstreits.

lll.  Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in

Hohe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrags
vorlaufig vollstreckbar.



Tatbestand

Die Klagerin begehrt die vollumfangliche Nichtigerklarung des auch mit Wirkung fur
das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten européaischen Patents
2 134 475 (Streitpatent). Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des in deutscher
Verfahrenssprache erteilten Streitpatents. Sie wird von der Klagerin wegen

Patentverletzung aus dem Streitpatent in Anspruch genommen.

Das Streitpatent ist am 31. Marz 2008 angemeldet worden und nimmt die Prioritat
der deutschen Schrift 10 2007 016 992 vom 11. April 2007 in Anspruch. Die
Erteilung des europaischen Patents ist am 25. Mai 2011 veré6ffentlicht worden. Es
tragt die Bezeichnung ,VORRICHTUNG ZUM AUFSPRUHEN VON
PIGMENTIERTEN FLUSSIGKEITEN* und wird beim Deutschen Patent- und
Markenamt unter der Nummer 50 2008 003 676.8 gefiihrt. Das Streitpatent umfasst
in der erteilten Fassung acht Patentanspriiche, von denen die Anspriche 2 bis 8
auf Anspruch 1 oder einem anderen vorangehenden Anspruch riickbezogen sind.
Die Patentanspriche beziehen sich auf eine Vorrichtung zum Aufsprihen von
pigmentierten Flussigkeiten mittels eines Luftstroms.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet wortlich entsprechend der verdffentlichten

Fassung wie folgt:

Vorrichtung zum Aufspriihen von pigmentierten Flissigkeiten mittels
eines Luftstroms umfassend einen Grundkorper (1), eine an der
Vorderseite des Grundkorpers (1) angeordnete Spruhdise (5) mit einer
darin mittig angeordneten Nadel (12), einen Drucklufteinlass (23) und
einen anschlieRenden Druckluftkanal (24, 24a), eine Austrittsoffnung
(32) fur eine pigmentierte Flissigkeit, wobei ein durch den
Druckluftkanal (24, 24a) zugefuhrter regelbarer Druckluftstrom an der
Austrittsoffnung (32) fur die pigmentierte Flussigkeit vorbeifiihrbar und

mit Flissigkeitstropfchen beladbar ist und diese Flussigkeitstropfchen



Bezlglich des Wortlauts der weiter angegriffenen Patentanspriiche 2 bis 8 wird auf

durch die Sprihdise (5) bei aufrecht erhaltenem Druckluftstrom
abgebbar sind, wobei die Spruhdise (5) und die Nadel (12; 12a) in
einem Dusenkopf (10; 10a) angeordnet sind und der Dusenkopf (10;
10a) als Ganzes entfernbar bzw. austauschbar ist, dadurch
gekennzeichnet,

dass in dem Dusenkopf (10a) ein Vorratsbehalter (31) angeordnet ist,
wobei innerhalb des Vorratsbehalters (31) ein Aufnahmeraum (31 a) zur
Aufnahme der aufzusprihenden pigmentierten Flissigkeit gebildet ist,
so dass der Dusenkopf (10a) mit einem integrierten Flussigkeitstank
ausgestattet ist und die Vorrichtung unabhangig von einer externen
Flussigkeitszufihrung betrieben werden kann, und wobei eine mit dem
Vorratsbehalter (31) verbundene Befillungséfmung (34, 34a)
vorgesehen ist, die von einer geschlitzten Membran (35) abgedeckt ist.

die Streitpatentschrift in der B1-Fassung verwiesen.

Die Beklagte verteidigt die angegriffenen Patentanspriche des Streitpatents in der
erteilten Fassung sowie mit den Hilfsantrdgen 1 — 7, jeweils mit geschlossenen
Anspruchssatzen. Wegen des genauen Wortlauts der Anspruchsfassungen geman

den Hilfsantragen wird auf die Anlagen zum Schriftsatz vom 2. Februar 2024

verwiesen.

Die Klagerin macht mit ihrer Nichtigkeitsklage den Nichtigkeitsgrund der
mangelnden Patentfahigkeit (Art. 1l § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs.

1 Buchst. a, Art. 56 EPU), namlich fehlende erfinderische Tatigkeit, geltend.

Sie reicht u. a. nachfolgende Schriften und Dokumente ein:

NiK1
NiK2

DE 10 2005 038 162 Al
US 2005/0269423 Al



NiK3 WO 98/32539 Al

NiK4 DE 20 2004 002 563 U1l

NiK5 GB 102 910 A

NiK6 DE 38 41 069 Al

NiK7 DE 10 2004 027 789 Al

NiK8 US 4 562 965 A

NiK9 US 4 388997 A

NiK10 US 6 708 900 B1

NiK11 Werbebroschire “Make Up Atelier”, Auszug aus dem Internet,
eingereicht in der mindlichen Verhandlung am 5. Marz 2024.

Sie ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht auf
erfinderischer Tatigkeit beruhe. Der Fachmann werde, u.a. ausgehend von der NiK1
in Kombination mit der NiK4, zum Gegenstand der Erfindung gelangen. Die in der
Streitpatentschrift zitierte Entgegenhaltung NiK1 offenbare nicht nur den Oberbegriff
des Gegenstands des Patentanspruchs 1, sondern offenbare auch einen
Vorratsbehalter, in welchem ein Aufnahmeraum zur Aufnahme der
aufzusprihenden pigmentierten Flussigkeit gebildet sei. Dies sei dem Absatz [0003]
der Streitpatentschrift zu entnehmen. So werde dort in Bezug auf die NiK1
beschrieben, dass die von extern zugefihrte Flissigkeit auf dem Weg von der
Einlassoffnung zur Sprihdose durch einen in dem Dusenkopf vorgesehenen Raum,
der auch als Aufnahmeraum bezeichnet werden kdnne, hindurchgeleitet werde. Da
der Begriff des ,Vorratsbehélters” im Sinne des Streitpatents eine Funktions- bzw.
Zweckangabe darstelle, misse nach der Lehre des Streitpatents der Diisenkopf so
konzipiert sein, dass er in der Lage sei, eine nicht genau definierte Menge an
Fllssigkeit zu bevorraten, um ohne externe Flissigkeitszufuhr betrieben werden zu
konnen. Der Figur 1 der NiK1 sei ein solcher Aufnahmeraum zu entnehmen, zum
einen innerhalb des Dusenrohrs 11 oder zum anderen das Volumen des
Farbkanals 27. Die technische Lehre des Streitpatents setze keine bestimmte
Menge an Flissigkeit voraus, die bevorratet werden misse, so dass auch eine

kleine Menge an Flussigkeit, wie in der Klageschrift der Verletzungsklage auf



Seite 27 beschrieben, ausreichen wuirde. Vor diesem Hintergrund werde der
Fachmann die NiK4 oder NiK9, die etwas Ahnliches wie die NiK4 offenbare,
heranziehen, um so zu einer Beflllungsoffnung im Sinne der Lehre des
Streitpatents zu gelangen. Fur das Vorliegen einer Befullungsoffnung geniige es,
wenn diese die Eignung aufgrund ihrer rdumlich-korperlichen Ausgestaltung
aufweise. Dies sei bei der Ventilations- bzw. Beltftungs6ffnung der NiK4 oder NiK9
der Fall. Fur den Fachmann sei klar, dass es grundsatzlich notwendig sei, bei
Flissigkeitsvorratsbehaltern von Sprihvorrichtungen eine Druckausgleichsfunktion

bereitzustellen und sicherzustellen, dass keine Flussigkeit unerwiinscht austrete.

Von einer erfinderischen Tatigkeit konne auch deshalb nicht ausgegangen werden,
weil der Fachmann die Lehre der NiK5 mit der NiK4, bzw. der NiK6 mit der NiK4
kombiniere. Ausgehend von Absatz [0004] werde in der Streitpatentschrift auf die
dort in Bezug genommene NIK5 festgestellt, dass der Disenkopf als Ganzes
entfernt werden konne. Dies bedeute, dass der Begriff ,als Ganzes* fur den
Fachmann auch einen Dusenkopf beinhalte, in dem die Nadel nicht fest verbaut sei.
Dies setze auch der Wortlaut von Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht voraus.
Dies sei auch deshalb so, weil im allgemeinen Teil der Beschreibung des
Streitpatents diesbezlglich keine Ausfihrungen zu finden seien, sondern erst im
Zusammenhang mit der Beschreibung der Unteranspriiche 7 und 8 in den Absatzen
[0012, 0013]. Ferner offenbare die NiK5 einen Hohlraum um die Nadel, welcher vom
Volumen her in der Lage sei, eine Flussigkeit im Sinne eines Aufnahmeraums und
eines integrierten FlUssigkeitstanks aufzunehmen und zu bevorraten. Der
technischen Lehre der NiK6 sei ein Dusenkopf zu entnehmen, der einen internen
und in den Dusenkopf integrierten Flussigkeitstank aufweise. Beide technische
Lehren werde der Fachmann mit dem Inhalt der NiK4 kombinieren und so zum

Erfindungsgegenstand des Anspruchs 1 gelangen.

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei ferner deshalb nicht patentfahig, weil er
ausgehend von dem in NiK7 dokumentierten Stand der Technik nicht auf

erfinderischer Tatigkeit in Kombination mit dem Inhalt der NiK4 beruhe. Es sei davon



auszugehen, dass die NiK7 ein externes, aber dennoch mit dem Disenkopf integral
ausgebildetes Farbaufnahmevolumen offenbare. Das Farbaufnahmevolumen
erstrecke sich bis in den Innenraum des Disenkopfes und bilde dort einen
Aufnahmeraum fur die FlUssigkeit. Dies stelle einen dem Streitpatent

entsprechenden in den Diusenkopf integrierten Flissigkeitstank dar.

Schlief3lich fihre eine Kombination der NiK1, NiK5, NiK6 oder NiK7, jeweils mit der
NiK9, dazu, dass keine erfinderische Téatigkeit vorliege. Vorstehendes gelte auch fur

die Unteranspriche 2 bis 8.

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 2 134 475 mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang fir nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen;
hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in
den jeweiligen Fassungen gemalf der Hilfsantréage 1 bis 7 in der Reihenfolge

ihrer Nummerierung, eingereicht mit Schriftsatz vom 2. Februar 2024, richtet.

Die Beklagte bezieht sich zur Stitzung ihres Vorbringens u. a. auf folgende

Dokumente:

RSH1 Wiedergabe Internetseite DUDEN zu ,Tank*
RSH2 Verletzungsklage vom 16.12.2021 (Landgericht M...)



Die Beklagte tritt den Ausfuihrungen der Klagerin entgegen. Sie ist insbesondere der
Auffassung, dass der Gegenstand nach Anspruch 1 auf erfinderischer Tatigkeit
beruhe. Gegenuber allen aufgefiihrten Argumentationsvarianten der Klagerin sei
die Vorrichtung zum Aufsprihen von pigmentierten Flussigkeiten flr einen

Fachmann nicht nahegelegt.

Der Inhalt der NiK1 offenbare keinen Vorratsbehélter im Sinne der Lehre des
Streitpatents. Zwar werde in Absatz [0003] der Streitpatentschrift in Bezug auf den
Stand der Technik der Begriff ,Aufnahmeraum® verwendet, jedoch seien weitere
Merkmale erforderlich, um von einem anspruchsgemal3en Vorratsbehalter
ausgehen zu konnen. Vielmehr grenze sich der anspruchsgemalie Vorratsbehalter
vom Stand der Technik ab. Innerhalb des Vorratsbehdalters misse ein
Aufnahmeraum so ausgebildet sein, dass der Diusenkopf mit einem integrierten
Flissigkeitstank ausgestattet sei. Hieraus ergebe sich, dass die blof3e Zuleitung
kein anspruchsgemafer Vorratsbehalter sein konne. Im Ubrigen handele es sich in
diesem Zusammenhang um keine Zweckangabe. Ferner eigne sich eine Zuleitung
nicht wie ein Vorratsbehalter zum Beflllen. Das Fullen der Zuleitung erfolge nur
beim Ansaugen durch die Sprihdise im Betrieb. Der Fachmann werde die NiK1
nicht mit der NiK4 kombinieren. Letztere offenbare weder einen integrierten
Flissigkeitstank, sondern einen externen Flissigkeitstank, noch eine
anspruchsgemalie Beflllungsoffnung. Vielmehr verschliel3e die Abdeckung 6 ein

Loch im Boden 8.

Der Inhalt der NiK5 offenbare keinen Disenkopf, der mit einer Sprihdtse und einer
Nadel ausgebildet und als Ganzes entfernbar bzw. austauschbar sei. Die hintere
Baueinheit ,m"“ sei zusammen mit der Nadel von einer zentralen Baueinheit ,e“
abnehmbar. Ferner offenbare die technische Lehre der NiK5 keinen integrierten
Flissigkeitstank. Vielmehr sei zum Anschluss eines externen Flussigkeitstanks der
Tankanschluss ,d“ vorgesehen. Eine Kombination mit der NiK4 oder NiK9 fihre
nicht zum Patentanspruch 1 des Streitpatents, weil die NiK5 nicht weiter reiche als
die NiK1.



Die technische Lehre der NiK6 offenbare keinen Diisenkopf mit einer Nadel, der als
Ganzes austauschbar sei. Die Diusennadel verbleibe, wenn sie entnommen werde,
im Pistolenkorper. Ferner offenbare der Inhalt der NiK6 einen externen
Flissigkeitstank. Der Farbbehéalter 39 sei auf dem Dusenkopf und nicht in dem
Dusenkopf angeordnet. Da die technische Lehre der NiK6 dem Gegenstand des
Patentanspruchs 1 nicht nédher als die technische Lehre der NiK1 komme, scheide

auch eine Kombination mit der NiK4 oder NiK9 aus.

Schlief3lich fuhre eine Kombination des Inhalts der Druckschriften der NiK7 mit der
NiK4/NiK9 nicht zum Erfindungsgegenstand des Anspruchs 1. Die technische Lehre
der NiK7 offenbare eine Lackiermitteleinrichtung mit einer Farboffnung. Erst mit dem
Zusammenbau werde diese an die Sprihdose (107) befestigt. Ferner offenbare die
technische Lehre der NiK7 keinen integrierten Flissigkeitstank entsprechend der
patentgeméafRen Erfindung. Erstere weise lediglich einen externen Flissigkeitstank
117 auf, welcher Uber Becheraufnahme 239 mit der Spritzpistole 1 verbunden

werde.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 28. November 2023 einen
qualifizierten gerichtlichen Hinweis erteilt und in der mundlichen Verhandlung am
5. Marz 2024 weitere rechtliche Hinweise gegeben.

Wegen des Vorbringens der Parteien im Ubrigen wird auf deren Schriftsatze mit
samtlichen Anlagen und auf das Protokoll der mindlichen Verhandlung vom 5. Mérz

2024 verwiesen.
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Entscheidungsgrinde

Die Klage auf Nichtigerklarung des Streitpatents ist zulassig, hat aber in der Sache

keinen Erfolg.

Der Gegenstand des Streitpatents erweist sich in der erteilten Fassung als
rechtsbestandig, denn der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden
Patentfahigkeit in Form von fehlender erfinderischer Tatigkeit (Art. Il 8 6 Abs. 1 Nr.
1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a Art. 56 EPU) liegt nicht vor. Auf die
von der Beklagten gestellten Hilfsantrage 1 bis 7 kam es bei dieser Sachlage nicht

mehr an.

1. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum Aufsprihen von pigmentierten
Flissigkeiten, wie sie im Oberbegriff des Anspruchs 1 formuliert ist. Grundsatzlich
handelt es sich dabei um eine handliche Sprih- bzw. Spritzvorrichtung — die auch
als ,Airbrush-Pistole” bezeichnet wird — bei der eine Spruhdiise mit einer Nadel in
Form eines Nadelventils zur Steuerung des Flissigkeitsstroms eingesetzt wird. Ein
regelbarer Druckluftstrom wird hierbei an der Austritts6ffnung der Fllssigkeit
vorbeigefuhrt und fuhrt im Bereich der DUse zur Zerstaubung der aufzutragenden,
pigmentierten Flussigkeit. Dise und Nadel seien in dem Dusenkopf der Vorrichtung
angeordnet und seien als Ganzes austauschbar ausgebildet (Absatz [0001] der

Streitpatentschrift).

Eine solche Vorrichtung sei bereits durch die NiK1 bekannt (Absatz [0002]), die
gleichfalls von der Patentinhaberin stammt. Bei dieser und auch weiteren
vorbekannten Sprihvorrichtungen sei jedoch vorgesehen, die pigmentierte
Flissigkeit aus einem externen Vorratsbehalter Uber eine Einlassoffnung
zuzufuhren. Dies konne erfolgen, indem der Behalter direkt auf der

Spriuhvorrichtung bzw. Spritzpistole platziert sei, oder dass tber einen Schlauch die
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pigmentierte Flissigkeit von einem weiter entfernten Behdlter zugefihrt werde
(Absatz [0003]). Alternativ sind dem Fachmann Uber die Streitpatentschrift
hinausgehend auch Losungen bekannt, bei denen der Vorratsbehalter unterhalb der
Spritzpistole hangend platziert ist und die zu verspriihende Flussigkeit drucklos

(Venturi-Effekt) oder durch Uberdruck zur Diise geférdert wird.

Ausgehend vom Stand der Technik liegt gemall dem Streitpatent die Aufgabe
zugrunde, eine Vorrichtung der gattungsgemaf3en Art so auszugestalten, dass die
Handhabung noch mehr vereinfacht wird (Absatz [0005]).

2. Als malgeblicher Fachmann ist vorliegend ein Diplom-Ingenieur der
Fachrichtung Maschinenbau mit Fachhochschulabschluss oder mit entsprechen-
dem Abschluss anzusehen, der mehrere Jahre Berufserfahrung mit der Entwicklung
bzw. Konstruktion von Zerstdubungseinrichtungen aufweist oder im Fertigungs-

bereich von Lackieranlagen arbeitet.

3. Der erteilte Patenanspruch 1 lautet (in gegliederter Fassung):

M1 Vorrichtung zum Aufspriihen von pigmentierten Flussigkeiten mittels eines
Luftstroms umfassend

M1.1 einen Grundkorper (1),

M1.2 eine an der Vorderseite des Grundkorpers (1) angeordnete Sprihduse (5)

M1.2.1 mit einer darin mittig angeordneten Nadel (12),

M1.3 einen Drucklufteinlass (23) und

M1.4 einen anschlieBenden Druckluftkanal (24, 24a),

M1.5 eine Austritts6ffnung (32) fur eine pigmentierte Flissigkeit,

M1.6 wobei ein durch den Druckluftkanal (24, 24a) zugeflhrter regelbarer
Druckluftstrom an der Austrittséffnung (32) fur die pigmentierte Fllssigkeit
vorbeiftihrbar und

M1.7 mit Flussigkeitstropfchen beladbar ist und



M1.8

M1.9

M1.10

M1.11
M1.12

M1.13
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diese Flussigkeitstropfchen durch die Sprihdise (5) bei aufrecht
erhaltenem Druckluftstrom abgebbar sind,

wobei die Spruhdise (5) und die Nadel (12; 12a) in einem Dusenkopf (10;
10a) angeordnet sind und

der Dusenkopf (10; 10a) als Ganzes entfernbar bzw. austauschbar ist,
wobei

in dem Dusenkopf (10a) ein Vorratsbehélter (31) angeordnet ist,

wobei innerhalb des Vorratsbehéalters (31) ein Aufnahmeraum (31a) zur
Aufnahme der aufzuspriihenden pigmentierten Flissigkeit gebildet ist, so
dass der Dusenkopf (10a) mit einem integrierten Flussigkeitstank
ausgestattet ist und die Vorrichtung unabhangig von einer externen
Flissigkeitszufihrung betrieben werden kann, und

wobei eine mit dem Vorratsbehalter (31) verbundene Beflllungséffnung
(34, 34a) vorgesehen ist, die von einer geschlitzten Membran (35)

abgedeckt ist.

4. Einige Merkmale bedurfen der Auslegung. Dem zustandigen Fachmann

erschlie3en sich die Ausbildung des Vorratsbehalters (31) in dem Disenkopf (10a)

geman den Merkmalen M1.11 und M1.12 sowie die Ausbaubarkeit des Disenkopfs

als Ganzes nach Merkmal M1.10 wie folgt:

Der Dusenkopf wird einerseits mit den Bezugszeichen (10) als auch mit (10a)

bezeichnet (M1.10), wobei in der Beschreibung das Bezugszeichen (10) spezifisch

fur den Begriff ,Disentrager” steht (Absatz [0018] mit Bezug auf Figur 1). Dieser

Beschreibungsteil sowie die Figur 1 stellen jedoch lediglich ein Ausfuhrungsbeispiel

einer ,gattungsgemal3en Vorrichtung® und nicht den Kern der Erfindung selbst dar.
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Gemal} der weiteren und detaillierteren Beschreibung des Dusenkopfs in Absatz
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umfasst der austauschbare Dusenkopf (10a) ,...neben der Nadel 12a auch den je
nach aktuellem Fullzustand mehr oder weniger mit pigmentierter Fliussigkeit
beflllten Vorratsbehalter 31 mit der eingesetzten Teflondichtung 33, die
Schraubenfeder 13a sowie die duf3ere Disenkappe 37 mit der dort eingesetzten

Silikonmembran 35“.

Gemal der Losung der Aufgabe in Absatz [0006] ist der Vorratsbehéalter fur die zu
versprihende Flussigkeit ,in dem Disenkopf...angeordnet. Damit ist der
Dusenkopf ,...mit einem integrierten FlUssigkeitstank ausgestattet...” und kann
.-.-.unabhangig von einer externen Flussigkeitszufiihrung betrieben werden...”.
Innerhalb des Vorratsbehalters wird somit ein Aufnahmeraum fir die zu

versprihende Flussigkeit definiert, der den Flissigkeitstank bildet (dto.).

Nach Merkmal M1.10 ist der Disenkopf ,...als Ganzes entfernbar bzw.

austauschbar...” ausgelegt. Wie der Ausbau des Dusenkopfs jedoch im Detail
erfolgen soll, ergibt sich weder aus der Beschreibung noch aus der Figur 2 bzw. aus
der Zusammenschau der Figuren 1 und 2 eindeutig, da beide Figuren konstruktiv in
einigen Bauelementen nicht Ubereinstimmen. Der Fachmann ist jedoch ohne
Weiteres in der Lage, die in der Figur 2 im Wesentlichen nur schematisch gezeigten
Bauelemente des Dusenkopfs — gegebenenfalls mit konstruktiven
Verbindungselementen — so zu gestalten, dass die Anforderung des Merkmals
M1.10 erfullt wird. Dies ist auch explizit in Absatz [0039] formuliert, wonach die
aulRere Dusenkappe (37) ,...mittels geeigneter in Fig. 2 nicht mit dargestellter
Befestigungsmittel, z.B. mittels eines Bajonettverschlusses, an dem Grundkdrper 1
der Aufsprihvorrichtung losbar befestigt...” ist. Das Merkmal fordert jedoch
grundséatzlich in Bezug auf die Austauschbarkeit, dass die den Dusenkopf
umfassenden Bauelemente sozusagen en bloc, das heil3t zusammenhéangend — als
Ganzes — ausgebaut werden kdénnen. Gemaf Patentanspruch 1 sind unter dem
Begriff Disenkopf zumindest die Vorrichtungselemente Spruhdise (5), Nadel (12a;
jeweils M.1.9) und der Vorratsbehalter (31; M1.11) subsumiert. Das Erfordernis des

Merkmals M1.10 impliziert damit jedoch auch die technische Zielsetzung, bei einem
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Farbwechsel alle mit der pigmentierten Flissigkeit in Verbindung stehenden Teile
als Einheit auszuwechseln, ohne dass die Flissigkeit in die Umgebung gelangt und
Farbwechsel ohne Reinigungsarbeiten durchgefiihrt werden muissen. Dies wird in
der Beschreibung in Absatz [0022] als (allgemeine) Zielsetzung formuliert, wonach
....Kein farbfihrendes Teil zurtckbleibt und beim Einsetzen eines neuen
Dusentragers 10 vollig problemlos mit einer neuen Farbe weitergearbeitet werden

kann*.

5. Der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit liegt nicht vor. Die
Vorrichtung zum  Aufsprihen von  pigmentierten  Flussigkeiten  nach
Patentanspruch 1 ist neu; die Neuheit wurde seitens der Klagerin auch nicht

angegriffen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht zudem auf erfinderischer Tatigkeit.

a) Ausgehend von der NiK1

Die NiK1 (DE 10 2005 038 162 Al) betrifft eine frihere Patentanmeldung der
Patentinhaberin und bildet den Ausgangspunkt des Streitpatents zur beanspruchten
Erfindung (Oberbegriff des Anspruchs 1; jeweils identische Figur/Figur 1). Seitens
der Klagerin stellt die NiK1 einen wesentlichen Ausgangspunkt inrer Argumentation
hinsichtlich fehlender erfinderischer Tatigkeit dar, wobei die NiK1 unstrittig die
Merkmale M1 bis M1.10 offenbart.

Die Merkmale M1.11 bis M1.13 sind aus der NiK1 hingegen nicht bekannt. Ein
Vorratsbehalter mit einem Aufnahmeraum als Tank der Sprihvorrichtung im
Dusenkopf ist nicht offenbart. Die zu zerstaubende Flussigkeit wird in der NiK1 von
einem externen Vorratsbehélter Uber den ,...Einlass fur die pigmentierte
Flissigkeit...“ (Patentanspruch 1) und einem sich daran anschliel3enden Farbkanal
(27) in das Dusenrohr (11) geleitet. ,In dem Ansatz (16) ist...ein Farbeinlass 17

ausgebildet, wobei in den Farbeinlass 17 entweder ein Verbindungsschlauch zu
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einem Farbvorratsbehalter eingesetzt werden kann oder der Steckansatz eines
kleinen, unmittelbar aufsetzbaren Farbvorratsbehélters (Beschreibung in Absatz

[0018] i.V.m. der Figur - entsprechend Figur 1 gemal Streitpatent).

Der ,Raum® innerhalb des Dusenrohrs — das gemal3 der Beschreibung in Absatz
[0003] des Streitpatents auch als ,,Aufnahmeraum* bezeichnet werden kann — stellt
allerdings fur den Fachmann keinen Vorratsbehélter oder Tankraum dar. Ein solcher
ist bei der NiK1 extern untergebracht, so dass der Raum im Dusenkorper der NiK1
lediglich zur funktionalen Durchleitung vorgesehen ist. Dieser sogenannte
Aufnahmeraum zur Durchleitung der zu versprihenden Flissigkeit von der
Einlassoffnung zur Nadel kann auch nicht als Vorratsbehélter genutzt werden, da
ein Betrieb der Spruheinrichtung ohne einen aufgesetzten Behalter mit ,offenem*
Farbeinlass (17) weder vorgesehen noch (sinnvoll) mdglich ist. Der Gegenstand
nach Anspruch 1 definiert jedenfalls einen Vorratsbehélter (M1.11) bzw. einen
Flissigkeitstank (M1.12) mit einem dementsprechenden Aufnahmeraum als

gegenstandliches Merkmal.

Der Klagerin kann darin nicht gefolgt werden, wenn sie ausfuihrt, dass die Begriffe
Vorratsbehalter (M1.10) bzw. Flussigkeitstank (M1.11) in Verbindung mit deren
Aufnahmeraumen lediglich eine Zweckangabe eines beliebigen Raumes
darstellten, so dass der Gegenstand des Streitpatents dadurch nicht auf diese
Funktion beschrankt bliebe. Zweckangaben im patentrechtlichen Sinne
umschreiben ein Verfahrens- oder Erzeugnispatent im Hinblick auf ihr Einsatzgebiet
bzw. ihre Funktion (Zweck). Vorliegend definieren die gegenstandlichen Begriffe
Vorratsbehalter bzw. Flissigkeitstank entsprechend der technischen Lehre des
Streitpatents selbst ihren Einsatzzweck und beschreiben als Teminus technicus
damit explizit ihre Funktion, fur die sie vorgesehen sind. Die Verweise auf die BGH-
Entscheidungen ,Gurtstraffer* (X ZR 50/16), ,Fensterfligel* (X ZR 85/19) und
~Schlossgehduse* (X ZR 51/21) sind demzufolge jeweils nicht einschlagig. Ein
lediglich zwischen dem Farbeinlass (17) und der Duse (5) liegender Farbkanal (27)
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sowie die Langsbohrung (14) im Dusenkoérper stellen keinen Vorratsbehélter der
Vorrichtung nach Anspruch 1 dar.

Dies gilt auch fur Anwendungen, bei denen lediglich sehr kleine Fliussig-
keitsvolumina verspruht werden, auf die die Klagerin unter Bezugnahme auf die
Werbebroschire ,Make Up Atelier* (NiK11) verwiesen hat, die sie in der mindlichen
Verhandlung eingereicht hat. Die Spruhvorrichtung geman der NiK1 weist unab-
hangig von der Anwendung keinen Vorratsbehalter im Sinne eines im Disenkopf

integrierten Flussigkeitstanks gemal den Merkmalen M1.11 und M1.12 auf.

Die NiK1 besitzt ferner — was zwischen den Beteiligten wiederum unstrittig ist —
keine Befullungséffnung fur einen im Dusenkopf integrierten Vorratsbehalter, die

von einer geschlitzten Membran abgedeckt ist (M1.13).

Aus der Offenbarung der NiK1 ist aus dem Fachwissen heraus auch nicht
nahegelegt, einen Vorratsbehélter im Dusenkérper integriert vorzusehen, da es
hierzu keinerlei Anregungen gibt. Der Aufnahmeraum der Durchleitung durch das
Dusenrohr wird in der NiK1 im Wesentlichen lediglich bestimmt durch den Raum
zwischen der Langsbohrung (14) des Dusentragers (10) und der Disennadel (12,
Figur) — der zudem noch teilweise durch die Schraubenfeder (13) ausgefullt wird —
so dass der Fachmann auch unter Hinzuziehung des Farbkanals (27) das
Farbvolumen als viel zu klein ansieht, um die Vorrichtung ohne einen externen
Behalter zu betreiben (Merkmale M1.11 und M1.12). Im Ubrigen ist der
Durchleitungsraum in seiner Groe weder beliebig noch ohne Weiteres
vergroRerbar, ohne Anpassungen am Gesamtsystem vorzunehmen. Denn die
Durchstromverhaltnisse sind abgestimmt auf beispielsweise den statischen Druck
der Flussigkeit im aufReren Behélter, der Nadel- und Disengeometrie sowie den

Stromungs- und Druckverhéltnissen der Druckluft.

Der Fachmann kann zudem die Anwendung der Vorrichtung auch nicht ,im offenen

Zustand® vorsehen, da gerade bei einer derartigen handlich flexiblen ,Airbrush-
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Pistole“ ein Verschitten des auf der oberen Seite offenen Farbeinlasses (17) droht.
Hierzu musste der Fachmann die Spritzpistole konstruktiv wesentlich &ndern; neben

einer Abdeckung ware gleichzeitig eine Einrichtung zum Druckausgleich notwendig.

Durch die bei der NiK1 vorgesehene externe Zufiihrung der pigmentierten
Flissigkeit Uber den Farbkanal (27) gelangt der Fachmann zudem nicht auf eine
Abdeckung mit einer geschlitzten Membran, die dariber hinaus auch noch eine
Beflllungs6ffnung darstellt (Merkmal 1.13). Es gibt aus der NiK1 weder einen
Hinweis auf eine Abdeckung einer Offnung mit einer geschlitzten Membran noch
auf die Nutzung einer solchen als Beflllungséffnung, so dass es auch zur

Umsetzung des Merkmals M1.13 einer erfinderischen Tatigkeit bedurfte.

Auch die Heranziehung der Druckschrift NiK4 fihrt nicht zum Gegenstand nach
Anspruch 1. Sie offenbart bereits keine Spruhvorrichtung zum Aufsprihen von
pigmentierter Flussigkeit, sondern beschreibt
und zeigt einen Farbbecher fur eine Fliel3becher-

{ Fig1 Farbspritzpistole, der eine Ventilanordnung (4)

) mit mindestens einem flexiblen Abschnitt

aufweist (Patentanspruch 1, Figur 1). Weder
e offenbart die NiK4 einen in einem Dusenkopf

3 einer Spruheinrichtung integrierten Vorrats-

N solchen. Damit fuhrt die NiK4 den Fachmann

| 4

AJ el g 4/5\ behalter noch eine Befiillungsoffnung eines
a

A Ay

geradezu weg von einem Vorratsbehélter, der in
den Dusenkopf einer Spruhvorrichtung integriert
ist.

Eine Ventilanordnung (4) gemal3 der NiK4 kann zwar einen Druckausgleich eines
auf einer Spritzpistole aufgesetzten externen Farbbechers aus Kunststoff bewirken
und ist dem Fachmann in dieser Hinsicht hinlanglich bekannt, diese

Ventilanordnung ist aber bereits nicht zum Befillen des Vorratsbehélters
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vorgesehen und offensichtlich auch nicht geeignet; die Beflllung des
Vorratsbehalters wird durch die Offnung des abgeschraubten Deckels (2) des
Farbbechers vorgenommen (Absatz [0021]). Somit sind alle aus der NiK1 nicht
bekannten Merkmale M1.11 bis M1.13 auch aus einer Zusammenschau der NiK1

mit der NiK4 nicht nahegelegt.

Mit der alternativen Hinzuziehung der NiK9 zur NiK1 gelangt der Fachmann
gleichfalls nicht zur Spruhvorrichtung nach Anspruch 1 gemal} Streitpatent. Auch
diese Druckschrift offenbart eine Bellftungsoffnung (vent opening 19) mit einem
Ventileinsatz (resilient unitary check valve insert 22) an einem Farbbehéalter (paint
cup 10). Im Prinzip gilt das Gleiche wie das zuvor zur NiK1 im Verbund mit der NiK4
Gesagte. Auch bei der NiK9 dient das Entluftungs- bzw. Rickschlagventil (22)
lediglich der Beluftung des Farbbehalters, die Befiillung des Vorratsbehalters erfolgt
selbstredend direkt in den Behalter nach Abnahme des Deckels.

Die Druckschriften NiK2, NiK3 NiK10 sind in der Klageschrift lediglich noch ,der
Vollstandigkeit halber* zur Losung des Druckausgleichs herangezogen worden, auf
sie wurde im weiteren Verfahren nicht weiter eingegangen. Sie gehen auch

inhaltlich nicht weiter als die vorstehenden Dokumente.

b) Ausgehend von der NiK5

Die Druckschrift NiK5 offenbart gleichfalls eine Vorrichtung zum Aufspriihen von
pigmentierter Flussigkeit mittels eines Luftstroms (Seite 1, Zeile 5). Die Spruhvor-
richtung weist dabei zwischen den Beteiligten unstrittig die Merkmale M1 bis M1.9
auf. Das Merkmal M1.10 ist aber aus der NiK5 nicht bekannt, da die zum Disenkopf
hinzuzurechnende Nadel mit dem rickwartigen Teil des Vorrichtungsgehauses
(rear part) verbunden ist und mit diesem vom mittleren Teil (central part) abnehmbar
ist (Seite 1, Zeile 37 bis Seite 2, Zeile 4). Damit sind nicht alle farbfihrenden Teile
als Ganzes von der Ubrigen Vorrichtung abnehmbar gestaltet. Die Merkmale M1.11

bis M1.13 sind zudem aus NiK5 nicht bekannt; der im Disenkopf vorhandene
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Aufnahmeraum dient zur Durchleitung der zu zerstdubenden Flussigkeit und stellt
keinen Vorratsbehdlter im Sinne eines in den Diusenkopf integrierten Tanks gemaf
Streitpatent dar. Der offene Einlass (inlet d) erlaubt keinen Einsatz der
Spriuhvorrichtung ohne einen &uf3eren Tank bzw. Vorratsbehélter. Die NiK5 bleibt

somit bereits hinter der NiK1 zuriick.

Damit kann auch die Hinzuziehung der NiK4, die lediglich eine Ventilanordnung zur
Beluftung eines Farbbechers offenbart, nicht zum Gegenstand nach Anspruch 1

fuhren. Gleiches gilt entsprechend fur die Heranziehung der NiK9.

C) Ausgehend von NiK6

Aus der Druckschrift NiK6 ist eine Spritzpistole zum Auftragen von Flussigkeit mit
einer Druckluftquelle bekannt (Patentanspruch 1). Unstrittig offenbart die NiK6 auch
alle Merkmale M1 bis M1.9, die Merkmale M1.10 bis M1.13 sind hingegen nicht
bekannt. Wie die Beklagte zurecht ausfuhrt, verbleibt die Diusennadel als zum
Dusenkorper hinzuzurechnendes Bauteil beim Farbwechsel im Pistolenkorper
(Spalte 1, Zeilen 48 ff.), so dass das Merkmal M1.10 bereits nicht offenbart ist. Der
Farbbehalter (39) bildet zwar mit dem Dusenhalter (32) und dem Dusenkdrper (33)
eine Baueinheit, ist aber nicht im Dusenkorper integriert bzw. in diesem angeordnet.
Damit sind auch die Merkmale M1.11 und M1.12 nicht vorbekannt. Unstrittig ist,
dass auch das Merkmal M1.13 nicht beschrieben oder gezeigt ist. Somit ist die
Spruhvorrichtung nach Anspruch 1 — auch durch Hinzuziehung der NiK4 oder der

NiK9 — nicht nahegelegt.

d) Ausgehend von NiK7

Die Spruhvorrichtung der NiK7 umfasst unstrittig die Merkmale M1 bis M1.9 der
Vorrichtung zum Aufsprihen von pigmentierten Flussigkeiten nach Anspruch 1. Das
Merkmal M1.10 ist zudem — entgegen der Auffassung der Beklagten — ebenfalls

bekannt, da die (gesamte) Lackiermittelleiteinrichtung (12), dies betrifft die
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Elemente vom Lackiermitteleinlass (4) bis zum Lackiermittelauslass (5),
austauschbar von der Spritzpistole abgenommen werden kann (Absatz [0048] der
NiK7 i.V.m. Figur 1). Dass die Farbnadel vorteilhaft Bestandteil der Lackiermittel-
leiteinrichtung ist und dementsprechend mit dieser ausgetauscht werden kann, so
dass auch die Farbnadel nicht mehr gereinigt werden muss, ist in Absatz [0018] der
NiK7 beschrieben. Anschliel3end kann eine neue Lackiermittelleiteinrichtung (12)
an die Spritzpistole angebracht werden, wobei zudem noch beschrieben ist, dass
....durch  diese einfache  Austauschmdglichkeit...bei  ordnungsgemalier
Verwendung der austauschbaren Lackiermittelleiteinrichtung (12) die Reinigung der
Spritzpistole (1)..." (insgesamt) entfallt (Absatz [0048]).

Die weiteren Merkmale M1.11 bis M1.13 sind jedoch nicht bekannt. Insbesondere
weist der Disenkopf der NiK7 keinen in ihn integrierten Vorratsbehélter auf, so dass
die NiK7 dem Gegenstand nach Anspruch 1 ebenfalls nicht naher als die NiK1
kommt. Somit gelangt der Fachmann auch unter Hinzuziehung der NiK4 oder der

NiK9 zur NiK7 nicht zur Spruhvorrichtung nach Anspruch 1.

6. Mit dem bestandsfahigen Patentanspruch 1 sind auch die auf diesen
rickbezogenen Unteranspriiche 2 bis 8 rechtsbestéandig, da ihre Gegenstande tber

platt Selbstverstandliches hinausgehen.

1. Die Kostenentscheidung beruht auf 8§84 Abs.2 Satz2ZPO i.V.m.
8§ 91 Abs. 1 ZPO.

2. Der Ausspruch Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf 8 99 Abs. 1
PatGi. V. m. 8§ 709 Satz 1 ZPO.
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3. Der Streitwert ist auf 312.500,- € festzusetzen.

a) Der Wert des Gegenstands des Nichtigkeitsverfahrens ist nach 8 2 Abs. 2
Satz 4 PatKostG i. V. m. § 51 Abs. 1, § 63 Abs. 2 GKG nach billigem Ermessen zu
bestimmen. Nach der stdndigen Rechtsprechung sind dafir im Allgemeinen der
Betrag der bis dahin entstandenen Schadensersatzforderungen und der gemeine
Wert des Patents bei Erhebung der Klage bzw. bei Einlegung der Berufung
malf3geblich (BGH, Beschluss vom 11. Mai 2021 — X ZR 23/21 Rn. 10 -
Nichtigkeitsstreitwert 1ll). In Ermangelung anderer Anhaltspunkte ist nach der
Rechtsprechung die (vorlaufige) Streitwertfestsetzung aus anhangigen
Verletzungsverfahren zugrunde zu legen. Diese spiegelt regelmaf3ig das Interesse
des Nichtigkeitsklagers an der erstrebten Vernichtung des Streitpatents wieder, mit
der der Patentverletzungsklage die Grundlage entzogen werden soll. Dieser Betrag
ist in der Regel um 25% zu erh6hen, um dem Wert der eigenen Nutzung Rechnung
zu tragen (BGH, Beschluss vom 11. Mai 2021 - X ZR 23/21 Rn. 11 -
Nichtigkeitsstreitwert 11l). Bei mehreren anhangigen Verletzungsverfahren sind die
dortigen Betrage regelmafig zu addieren (BGH, Beschl. v. 17.9.2019 — X ZR 17/19
Rn. 8 - Anordnung einer erganzenden Prozesskostensicherheit; Benkard/Schramm,
PatG, 12. Aufl., 8§ 2 PatKostG Rn. 17). Anders liegt der Fall, wenn verbundene
Unternehmen in  getrennten  Verletzungsverfahren  wegen  derselben
Ausfuhrungsform in Anspruch genommen werden (BGH, Beschl. v. 16.2.2016 — X
ZR 110/13 Rn.10 -  Anfechtung der Kostenentscheidung im
Patentnichtigkeitsverfahren; Beschl. v. 13.7.2021 — X ZR 84/20 Rn. 1).

b) Unter Anwendung dieser Grundsatze ist der Gegenstandwert anders als im
vorlaufigen Streitwertbeschluss abschliel3end auf 312.500,- € festzusetzen.

Entgegen der urspringlichen Annahme des Senats, die Grundlage der vorlaufigen
Streitwertfestsetzung in Hohe von 125.000,- € entsprechend der Angabe der
Klagerin gewesen ist, wird die Klagerin von der Beklagten wegen Patentverletzung

aus dem Streitpatent in Anspruch genommen.
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Nach den unbestrittenen Angaben der Parteien und der Vorlage einer Kopie der
Klageschrift im Verletzungsverfahren vor dem Landgericht M... (...; Anlage RSH 2)
wurden zwei Unternehmen, u.a. die Klagerin, wegen zum Teil der gleichen aber
auch unterschiedlichen Ausfiihrungsformen von der Verletzungsklagerin in
Anspruch genommen. Der dortige Streitwert wurde mit insgesamt 250.000,- €
angegeben. Zwar hat die eine Verletzungsbeklagte und hiesige Nichtigkeitsklagerin
im Nichtigkeitsverfahren den Gegenstandswert mit 125.000,- € angegeben. Jedoch
ist vorliegend der im Verletzungsverfahren festgesetzte Gegenstandswert in Hohe
von 250.000,- € mal3geblich. Es handelt sich weder um verbundene Unternehmen
noch zur Ganze um die gleiche Ausfihrungsform, so dass eine Addition der
jeweiligen Gegenstandswerte vorzunehmen ist. Dieser Betrag ist um 25 % zu

erhdhen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwéltin 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.

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollstéandiger Form abgefassten
Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von finf Monaten nach der Verkindung.

Die Berufungsfrist kann nicht verlangert werden.
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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.

Kopacek Rippel Dr. Dorfschmidt Brunn Dr. v. Hartz



