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betreffend das deutsche Patent 197 53 343

hat der 4.Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mundlichen Verhandlung vom 3. Februar 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Schwendy, des Richters Dipl.-Ing. Klosterhuber, der Richterin
Schuster sowie der Richter Dipl.-Phys. Dr. Stré3ner und Dipl.-Phys. Dr. Maksymiw

fur Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 197 53 343 wird fUr nichtig erklart, soweit es
Uber die Patentanspriiche 3 und 6 in der Fassung vom 29. Septem-
ber 2003 hinausgeht.

Im Gbrigen wird die Klage abgewiesen.

2. Die Beklagte tragt 2/3, die Klagerin 1/3 der Kosten des Rechts-
streits.

3. Das Urtell ist gegen Sicherheitsleistung in H6he von 120% des zu

vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 2. Dezember 1997 angemeldeten
deutschen Patents 197 53 343 (Streitpatent), das einen Mundspatel und ein Ver-
fahren zu seiner Herstellung betrifft . Es umfasst in der erteilten Fassung 10, in der
allein verteidigten Fassung gemafl} Schriftsatz vom 29. September 2003

6 Ansprtliche, die wie folgt lauten:

1. Mundspatel aus einem langlichen, im wesentlichen abgeflachten
Grundkorper 2 mit einem behandlerseitigen Ende (3) und einem
gegenuberliegenden, mit einer Auftragsmasse versehenen patien-
tenseitigen Ende (4),

dadurch gekennzeichnet, dass



die Auftragsmasse (5) durch ein das patientenseitige Ende (4) we-
nigstens bereichsweise umfassendes Formteil gebildet ist,

wobei das Formteil ein den Rand des patientenseitigen Endes Uber-
greifendes Halteelement (5a) zur Festlegung der Auftragsmasse (5)
mit dem Grundkorper (2) besitzt,

wobei das Halteelement (5a) dem Rand des patientenseitigen En-
des (4) folgend wulstférmig ausgebildet ist.

2. Mundspatel nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der
den Rand (6) des patientenseitigen Endes (4) umfassende Wulst
einen Streifen mit einer Breite a von wenigstens etwa 1 bis 2 mm

auf der Teilflache (7) des patientenseitigen Endes (4) bedeckt.

3. Mundspatel nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die Auftragsmasse (5) zweiteilig aus dem Halteelement und
einem die weitere Teilflache des patientenseitigen Endes vollstan-
dig bedeckenden Geschmackselement (5b) besteht, und der langli-
che Grundkoérper (2) in dem bei Zusammenfiigen der beiden Ele-
mente sich ergebenden Hohlraum (10) formschliissig eingesetzt ist.

4. Verfahren zur Herstellung eines Mundspatel aus einem langli-
chen, im wesentlichen abgeflachten Grundkdrper (2) mit einem be-
handlerseitigen Ende (3) und einem gegeniberliegenden, mit einer
Auftragsmasse (5) versehenen patientenseitige Ende (4),
gekennzeichnet durch den Fertigungsschritt:

Ausformen der Auftragsmasse (5) durch ein das patientenseitige
Ende (4) des Spatels wenigstens bereichsweise umfassendes und
das patientenseitige Ende (4) verankerndes Formteil, wobei das
Formteil als ein den Rand des patientenseitigen Endes Ubergrei-
fenden Halteelement zur Festlegung der Auftragsmasse (5) mit

dem Grundkdrper (2) gefertigt wird und das Halteelement dem



Rand des patientenseitigen Endes folgend wulstformig ausgebildet

wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der
den Rand des patientenseitigen Endes umfassende Wulst einen
Streifen von wenigstens etwa 1 bis 2 mm auf der Teilflache des pa-

tientenseitigen Endes bedeckt.

6. Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet,
dass die Auftragsmasse (5) zweiteilig aus dem Halteelement und
einem die weitere Teilflache des patientenseitigen Endes vollstan-
dig bedeckenden Geschmackselement gefertigt wird, und beide
Teile unter Einschlul3 des patientenseitigen Endes des langlichen

Grundkorpers (2) zusammengefugt werden.

Die Klagerin behauptet, der Gegenstand des Streitpatents gehe lber den Inhalt
der Patentanmeldung in ihrer urspriinglichen Fassung hinaus. Zudem sei die
Lehre des Streitpatents nicht neu bzw beruhe nicht auf einer erfinderischen Téatig-
keit. Sie macht die offenkundige Vorbenutzung des Patentgegenstandes geltend,

legt hierzu verschiedene Unterlagen vor und bietet Zeugenbeweis an.

Die Klagerin fuhrt zu der von ihr vorgetragenen offenkundigen Vorbenutzung aus,
dass sie von der Beklagten vor dem Anmeldetag Mundspatel mit der Bezeichnung
LZithromax“ bestellt und bezogen habe, die von Aul3endienstmitarbeitern der Kla-
gerin zu Werbezwecken verwendet worden seien. Den vorbenutzten Mundspatel
belegt sie anhand von Bildern (vgl. NiK 13) bzw. vorgelegten Mustern (vgl. NiK 14)
und reicht eine eidesstattliche Versicherung von Herrn B... ein, in der

dieser bestatigt, dass Mundspatel gemafd der geltendgemachten Vorbenutzung

entsprechend dem Vortrag der Klagerin geliefert und verteilt worden seien.

Weiter beruft sie sich auf folgende Druckschriften:

- DE-GM 71 22 076 (Anlage NiK 3)



- US 2857908 (NiK 4)

- DE 91 07 421 U1 (NiK 5)

- JP 03-039044 (Abstract) (Anlage NiK 6)
- US 4902519 (Anlage NiK 7)

- US 2425 945 (Anlage NiK 8)

- US 1502 006 (Anlage NiK 9)

- US 3541 973 (Anlage NiK 10)

- US 3879 162 (Anlage NiK 11)

Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent 197 53 343 fir nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das Streitpatent in sei-

ner verteidigten Fassung richtet.

Sie ist dem Vorbringen der Klagerin entgegengetreten und halt das Streitpatent im

verteidigten Umfang fur bestandsfahig.

Die Beklagte hat eine eidesstattliche Versicherung ihres Geschaftsfiihrers, Herrn
S... eingereicht, in der dieser ausfuhrt, dass die von der Beklagten

vor dem Anmeldetag des Streitpatents vertriebenen Mundspatel aus einem
Grundkdrper aus Holz bestanden haben, der in die noch warme, zahflissige Zu-
ckermasse eingedrickt wurde und die Befestigung der Stlimasse auf dem Holz-
spatel nach Erkalten der Sufimasse im wesentlichen durch Haftreibung und zum
Teil durch an den Randern aufgrund des Eindriickens des Holzspatels in die
SiuRmasse entstehender teilweiser UmschlieBungen bewerkstelligt wurde (vgl. ei-
desstattliche Erklarung Seite 2, erster Absatz). Zum Beleg reicht auch die Be-
klagte Muster ein, die nach ihrer Aussage aus einer Zeit vor dem Anmeldetag des

Streitpatents stammen.



Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage, mit der die in § 22 Abs 2 iVm § 21 Abs 1 Nr 1 und 4 PatG
vorgesehenen Nichtigkeitsgriinde der mangelnden Patentfahigkeit und der unzu-

l&ssigen Erweiterung geltend gemacht werden, ist teilweise begrindet.

Das Streitpatent ist ohne Sachprufung fur nichtig zu erklaren, soweit es tber die in
zulassiger Weise beschrankt verteidigte Fassung hinausgeht (vgl BGH GRUR
1962,294 - Hafendrehkran -; GRUR 1996, 857,858 - Rauchgasklappe -; Busse,
PatG, 6. Aufl., 8 83 Rdn 45 mwNachw).

1. Die Klagerin macht ohne Erfolg geltend, der so gefaldite Gegenstand des Streit-
patents gehe Uber den Inhalt der Patentanmeldung in der urspriinglichen Fassung
hinaus. In der mindlichen Verhandlung hat sie diesen Punkt nicht mehr aufge-
griffen. Auch der Senat hat insoweit keine Bedenken gegen das Patent in der

verteidigten Fassung.

2. Aber auch in dieser Fassung konnte das Patent nur hinsichtlich der Anspriiche
3 und 6 Bestand haben.

Das Streitpatent betrifft in der verteidigten Fassung ein Mundspatel zur Untersu-
chung der Mundhdéhle und ein Verfahren zu seiner Herstellung. Nach der Patent-
beschreibung bestehen die im Stand der Technik bekannten Mundspatel aus ei-
nem langlichen Grundkdorper, dessen eines Ende dem Behandler, das andere dem
Patienten zugewandt ist. Das patientenseitige Ende sei mit einer Auftragsmasse
versehen, die bei den bisher bekannten Mundspateln oft nur unzureichend auf
dem Grundkdrper fixiert sei, so dass die Gefahr bestehe, dass sich die Auftrags-
masse beim Lutschen pl6tzlich ablése, was insbesondere bei kleinen Kindern zu

Erstickungsanfallen fuhren kénne.

Vor diesem Hintergrund formuliert die Streitpatentschrift die Aufgabe, einen gat-

tungsgemalen Mundspatel dahingehend zu verbessern, dass Gefahrdungen des



Patienten durch Ablésen des mit einem Geschmackskorrektiv versehenen, auf das
dem Patienten zugewandte Spatelende aufgebrachten Mittels vom Spatel ausge-
schlossen sind, und ein Verfahren zum Herstellen des Mundspatels anzugeben.

a. Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung (die mit Gliederungspunkten ver-

sehen worden ist) beschreibt demgemass folgenden Gegenstand:

Mundspatel

1. aus einem langlichen, im wesentlichen abgeflachten Grundkdrper (2) mit
2. einem behandlerseitigen Ende (3) und

3. einem gegenuberliegenden, patientenseitigen Ende (4), das

4. mit einer Auftragsmasse versehen ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

5. die Auftragsmasse (5) durch ein das patientenseitige Ende (4) wenigstens be-

reichsweise umfassendes Formteil gebildet ist,

6. wobei das Formteil ein den Rand des patientenseitigen Endes ubergreifendes
Halteelement (5a) zur Festlegung der Auftragsmasse (5) auf dem Grundkorper
(2) besitzt,

7. wobei das Halteelement (5a) dem Rand des patientenseitigen Endes (4) fol-

gend wulstférmig ausgebildet ist.

Der Gegenstand des verteidigten Anspruchs 1 ist gegeniber der von der Klagerin
vorgetragenen, von der Beklagten eingestandenen offenkundigen Vorbenutzung
(NiK 13) nicht neu.

Die von der Beklagten vorgelegten, nach ihren eigenen Angaben aus der Zeit vor
der Anmeldung stammenden Muster zeigen, was auch die Ausfihrungen des Ge-

schéaftsfuhrers der Beklagten in dessen eidesstattlicher Versicherung (dort S. 1,



dritter Absatz v.u.) bestatigen, einen Mundspatel aus einem langlichen, im we-
sentlichen abgeflachten Grundkdrper (entspricht Merkmal 1.) mit einem behand-
lungsseitigen und einem gegeniberliegenden, patientenseitigen Ende (entspricht
den Merkmalen 2. und 3.), das mit einer Auftragsmasse versehen ist (entspricht
Merkmal 4.). Neben diesen gattungsbildenden Merkmalen ist auch bei diesem
Mundspatel die Auftragsmasse durch ein am patientenseitigen Ende angeordne-
tes Formteil gebildet. Die Befestigung dieses Formteils erfolgt, wie die Beklagte in
der eidesstattlichen Versicherung ihres Geschaftsfihrers ausfuhrt, im wesentli-
chen durch die Haftreibung der erkalteten SilRmasse, aber zum Teil auch durch
die teilweisen UmschlieRungen der Rander des Spatels durch die Sulimasse und
somit durch das Formteil. Diese den Rand des patientenseitigen Endes ubergrei-
fenden UmschlieBungen tragen mithin zur Festlegung der Auftragsmasse auf dem
Grundkdrper bei und entsprechen demnach dem Halteelement nach Streitpatent
und sie umgreifen den Rand zumindest teilweise, also wenigstens bereichsweise
(entspricht Merkmal 5. und 6.). Diese UmschlieBungen weisen dabei eine wulst-
férmige, dem patientenseitigen Rand folgende Ausbildung auf (entspricht Merkmal
7.; vgl. beispielsweise den Wulst in den unteren Abbildungen der mit ,Original
LZithromax“-Mundspatel entnommen aus der Dose:* bzw. ,Original ,Zithromax*-
Mundspatel entnommen aus dem Karton:“ bezeichneten Seiten gemald Anlage
EV1 bzw. EV2 gemald NiK 13).

Die Einwande der Beklagten, wonach bei diesem Mundspatel, die Umschlie3un-
gen nicht beabsichtigt seien und nur Uber kleine Teilbereiche des Randes vorhan-
den seien, kdnnen nicht durchgreifen, da auch beim geltenden Patentanspruch 1
das Formteil das patientenseitige Ende nur ,wenigstens bereichsweise* umfassen
muss, sich somit nicht Gber den gesamten Bereich der Auftragsmasse erstrecken
muss, und es bei der Neuheitsprifung nur auf die Existenz eines Gegenstandes
ankommt, nicht jedoch darauf, ob der Gegenstand mit Absicht oder unbeabsichtigt
hergestellt worden ist.

b. Der Gegenstand des verteidigten Anspruchs 2 beruht gegeniber dem vorbe-

nutzten Mundspatel auf keiner erfinderischen Tatigkeit.



Die Ausgestaltung des Waulstes gemafR Anspruch 2, wonach dieser Wulst einen
Streifen mit einer Breite a von wenigstens etwa 1 bis 2 mm auf der Teilflache des
patientenseitigen Endes bedeckt, wird der Fachmann, ein Techniker oder Meister
mit langjahriger Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von Mundspateln,
ausgehend von dem vorbenutzten Mundspatel unter Abwagung von mdglichst ho-
her Festigkeit auf der einen Seite und moéglichst geringem Materialverbrauch auf
der anderen Seite anhand einfacher Versuche in fachméannischer Weise vorneh-

men.

c. Der Gegenstand des verteidigten Anspruchs 3 ist neu und beruht auf einer er-

finderischen Tatigkeit.

Der vorbenutzte Mundspatel weist offensichtlich nur ein einteiliges Formteil auf.
Auch die Klagerin behauptet Anderes nicht. Einem solchen Gegenstand sind keine
Anregungen im Hinblick auf einen zweiteiligen Aufbau zu entnehmen. Auch dem
dbrigen im Verfahren befindlichen druckschriftlichen Stand der Technik lassen
sich, wie die Klagerin einrAumt, keine Anregungen auf eine Zweiteilung entneh-

men.

Den Ausfuhrungen der Klagerin, wonach das Geschmackselement und das Halte-
element als ,eine Masse“ zu sehen seien und damit auch der Gegenstand des
Anspruchs 3 durch den vorbenutzten Mundspatel vorweggenommen sei, kann
nicht gefolgt werden, da sowohl der Formulierung ,... bei Zusammenfugen der

beiden Elemente ..." im Patentanspruch 3 wie auch der Beschreibung Sp. 2,

Z. 18ff der Streitpatentschrift eindeutig zu entnehmen ist, dass es sich um zwei

getrennte Elemente und damit um zwei getrennte ,Massen“ handelt.

d. Der nebengeordnete Patentanspruch 4 in der verteidigten Fassung (die mit

Gliederungspunkten versehen worden ist) beschreibt folgenden Gegenstand:

Verfahren zur Herstellung eines Mundspatel

1. aus einem langlichen, im wesentlichen abgeflachten Grundkérper (2) mit
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2. einem behandlerseitigen Ende (3) und
3. einem gegenuberliegenden, patientenseitigen Ende (4), das

4. mit einer Auftragsmasse (5) versehen ist,

gekennzeichnet durch den Fertigungsschritt:

5. Ausformen der Auftragsmasse (5) durch ein das patientenseitige Ende (4) des
Spatels wenigstens bereichsweise umfassendes und das patientenseitige
Ende (4) verankerndes Formteil,

6. wobei das Formteil als ein den Rand des patientenseitigen Endes tbergreifen-
des Halteelement zur Festlegung der Auftragsmasse (5) mit dem Grundkdrper

(2) gefertigt wird und

7. das Halteelement dem Rand des patientenseitigen Endes folgend wulstférmig

ausgebildet wird.

Das Verfahren nach dem verteidigten Anspruch 4 beruht auf keiner erfinderischen
Tatigkeit.

Die Merkmale 1. bis 4. entsprechen den Merkmalen 1. bis 4 gemal3 verteidigtem
Anspruch 1 und sind, wie oben ausgefihrt, aus der offenkundigen Vorbenutzung
bekannt. Die Auftragsmasse ist beim vorbenutzten Mundspatel als ein das pati-
entenseitige Ende des Spatels wenigstens bereichsweise umfassendes und das
patientenseitige Ende verankerndes Formteil gebildet. Der Fachmann wird des-
halb bei der Herstellung des vorbenutzten Spatels dieses Formteil auf rein hand-
werkliche Weise durch entsprechendes Ausformen herstellen (entspricht Merkmal
5.) und dabei die beim vorbenutzten Mundspatel vorhandenen UmschlieBungen,
also das den Rand des patientenseitigen Endes ubergreifende Halteelement, so
fertigen, dass es wie beim vorbenutzten Mundspatel dem Rand des patientenseiti-

gen Endes wulstformig folgt (entspricht Merkmal 6. und 7.).
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Bei Kenntnis des vorbenutzten Mundspatels ergibt sich das Verfahren zu seiner
Herstellung und damit das Verfahren nach dem verteidigten Patentanspruch 4 fur
den Fachmann in naheliegender Weise.

e. Mit dem nebengeordneten Patentanspruch 4 fallt auch der auf diesen riickbe-
zogene Anspruch 5, da, wie bereits oben unter Punkt 4 ausgefihrt, der Fachmann
im Rahmen einfacher Versuche zu der geeigneten Gréf3e fur den Wulst gelangt
und damit auch ohne Weiteres in der Lage ist, dies durch einen entsprechenden
Verfahrensschritt zu realisieren. Einer erfinderischen Téatigkeit bedarf es hierflr
nicht.

f. Der Gegenstand des verteidigten nebengeordneten Anspruchs 6 ist neu und
beruht auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Wie zum verteidigten Patentanspruch 3 ausgefihrt, sind dem gesamten im Ver-
fahren befindlichen Stand der Technik keine Anregungen bezuglich einer Zweitei-
lung der Auftragsmasse in ein Halteelement und ein Geschmackselement zu ent-
nehmen. Ein Herstellungsverfahren fur einen solchen, patentfahigen Mundspatel

kann daher durch diesen Stand der Technik ebenfalls nicht nahegelegt werden.
3. Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs 2 PatG iVm 8§ 92 Abs 1 Satz 1

ZPO, der Ausspruch zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit auf 8§ 99 Abs 1 PatG iVm 8§
709 ZPO.

Dr. Schwendy Klosterhuber Schuster Dr. Str6Bner ~ Dr. Maksymiw
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