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betreffend das Patent 41 26 626

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 14. September 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Rich-
ters Meinhardt sowie der Richter Dipl.-Ing. Prasch, Dipl.-Ing. Schuster, der Richte-

rin Martens und des Richters Dipl.-Ing. Baumgardt

fur Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 41 26 626 wird fur nichtig erklart.

2. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

3. Das Urtell ist fur die Klagerin im Kostenpunkt gegen Sicher-
heitsleistung in Hohe von 120 % des zu vollstreckenden Betra-

ges vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist am 5. November 2003 als Rechtsnachfolgerin der seit dem
29. April 2003 eingetragenen Inhaberin des deutschen Patents 41 26 626 (Streit-
patent), der Diageo Scotland Ltd., Edinburgh (Vereinigtes Konigreich), ins Register
eingetragen worden. Das Streitpatent, das am 12. August 1991 unter Inanspruch-
nahme zweier britischer Prioritdten vom 15. August 1990 (GB 9 017 939) bzw vom
27. November 1990 (GB 9 025 790) angemeldet worden ist, betrifft einen markier-

ten Materialkdrper sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung.



Es umfasst in der erteilten Fassung 23 Patentanspriche, von denen die unabhan-

gigen Patentanspriiche 1 und 17 folgenden Wortlaut haben:

Patentanspruch 1:

"Verfahren zum Versehen eines MaterialkGrpers mit einer unter
der Oberflache angeordneten Markierung,

dadurch gekennzeichnet,

dalR auf eine Oberflache des Koérpers ein Strahl hoher Energie-
dichte gerichtet wird, flr den das Material durchlassig ist,

und der Strahl an einem Ort fokussiert wird, der von der Oberfla-
che einen Abstand aufweist und innerhalb des Koérpers angeord-
net ist, so dal3 lokalisierte lonisierung des transparenten Materials
und die Schaffung einer Markierung innerhalb des transparenten
Materials in Form eines Gebietes von erhéhter Undurchlassigkeit
fur elektromagnetische Strahlung im wesentlichen ohne irgendeine

feststellbare Anderung an der Oberflache bewirkt wird."

Patentanspruch 17:

"Markierter Materialkérper,

dadurch gekennzeichnet,

dal3 die Markierung aus einer Zone mit Defekten innerhalb des
Materialkorpers besteht, die als Ergebnis lokalisierter lonisierung

von einer Oberflache des Korpers einen Abstand aufweist.”

Wegen der Patentanspriiche 2 bis 16 und 18 bis 23 wird auf die Patentschrift
DE 41 26 626 C2 Bezug genommen.



Mit ihrer Nichtigkeitsklage, die sie gegen die im Zeitpunkt der Klageerhebung
21. Oktober 2003 noch als Inhaberin im Register eingetragene Rechtsvorgangerin
der Beklagten gerichtet hat, macht die Klagerin geltend, das Patent offenbare die
Erfindung nicht so deutlich und vollstandig, dass ein Fachmann sie ausfuhren kon-
ne (8 21 Abs 1 Nr 2 PatG). Darlber hinaus sei der Gegenstand des Streitpatents
gegenuber dem Stand der Technik nicht patentfahig (8 21 Abs 1 Nr 1 iVm 88 1 bis
5 PatG).

Zur Stltzung ihres Vorbringens nennt die Klagerin ua folgende Unterlagen:

Ni 6) Koechner "Solid State Laser Engineering”, Springer-Ver-
lag, 2. Aufl 1988, S 540-589

Ni 7)  Mduller ua "Basic Laser Tissue Interaction”, Workshop-Pa-
pier, Nov 1988, S 7-15

Ni 8) Dickmann ua "Innenbearbeitung von Glas mit Nd:YAG-La-
ser", Laser-Magazin 1/95, S 16-19

Ni9) Gutachten zum Thema: Laserinduzierte Modifikationen in
transparenten Dielektrika, Max-Born-Institut ftr Nichtline-
are Optik und Kurzzeitspektroskopie, 29. Mai 2000; S 1-23

Ni 10) DD 237 972 A3

Ni 11) Herrmann/Wilhelmi “"Laser fir ultrakurze Lichtimpulse”,
Physik-Verlag, 1984, S 64-67 und 131-136

Ni 12) Smith ua "Threshold and Nonlinear Refractive Index Mea-
surements and Damage Morphology". In: NBS Special
Publ. 435, 1975, S 321-330

Ni 13) Hack ua "Laserresistenz von Glas", SCHOTTinformation,
2/1982, S 8-14

Ni1l7) US4 467 172

Ni 18) US 3715734

Ni 19) US 4 744 647

Ni 20) DE 34 25 263 Al.



Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent 41 26 626 fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das nach MalRgabe
des Schriftsatzes vom 19. August 2005 beschrankt verteidigte Pa-

tent richtet.

Sie tritt den Ausfuihrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und bezieht sich

in ihrem Vorbringen erganzend auf die Druckschriften

B1) US 4769 310

B2) US 3657 085

sowie auf das Gutachten vom 17. August 2005
“Laser-Innengravur transparenter Materialien" von
Prof. Dr. Reinhard Ulrich.

Die Beklagte verteidigt das Streitpatent nur noch in der oben genannten be-
schrankten Fassung. Die unabhéngigen Patentanspriiche 1 und 15 haben danach
(mit hinzugefiigter Gliederung; Anderungen unterstrichen) folgenden Wortlaut:

Patentanspruch 1:

1.1) Verfahren zum Versehen eines Materialkbrpers mit einer un-

ter der Oberflache angeordneten Markierung,

dadurch gekennzeichnet,

1.2) dal3 auf eine Oberflache des Kérpers ein Strahl hoher Ener-
giedichte gerichtet wird, fur den das Material durchlassig ist,



1.3)

und der Strahl an einem Ort fokussiert wird, der von der
Oberflache einen Abstand aufweist und innerhalb des trans-
parenten Korpers angeordnet ist, so dald lokalisierte lonisie-
rung des transparenten Materials und die Schaffung einer

Markierung vorbestimmter Form, inshesondere einer_dreidi-

mensionalen Markierung und / oder einer Markierung, die ei-

ne oder mehrere Ziffern, Buchstaben, Symbole oder eine

Kombination derselben aufweist, innerhalb des transparen-

ten Materials in Form eines Gebietes von erhdhter Undurch-
lassigkeit fur elektromagnetische Strahlung im wesentlichen
ohne irgendeine feststellbare Anderung an der Oberflache

bewirkt wird.

Patentanspruch 15:

15.1)

15.2)

15.3)

Markierter Materialkorper,

dadurch gekennzeichnet,

dal die Markierung eine Markierung vorbestimmter

Form, insbesondere einer dreidimensionalen Markierung

und / oder einer Markierung, die eine oder mehrere Zif-

fern, Buchstaben, Symbole oder eine Kombination der-

selben aufweist, ist und

aus einer Zone mit Defekten innerhalb des Materialkor-
pers besteht,
die

15.3.1) als Ergebnis lokalisierter lonisierung

15.3.2) von einer Oberflache des Korpers einen Abstand auf-

weist.



Wegen der geltenden Unteranspriiche 2 bis 14 und 16 bis 19 wird auf den Schrift-
satz der Beklagten vom 19. August 2005, wegen des Parteivorbringens im Ubri-
gen auf die eingereichten Schriftsatze nebst Anlagen Bezug genommen.

Die Klagerin und die urspringliche Beklagte sowie deren Rechtsnachfolgerin ha-

ben Ubereinstimmend einem Parteiwechsel zugestimmt.

Entscheidungsgrinde

Die Klage ist zulassig. Beklagte dieses Verfahrens ist nach den in der mundlichen
Verhandlung zum Parteiwechsel abgegebenen Erklarungen die im Register ein-

getragene Rechtsnachfolgerin der urspringlich Beklagten.

Das Streitpatent ist zunachst schon ohne Sachprifung insoweit fir nichtig zu er-
klaren, als es uber die von der Beklagten in zulassiger Weise nur noch be-
schrankt verteidigte Fassung gemal Hauptantrag hinausgeht. Die weitergehende
Klage hat Erfolg, weil der mit ihr angegriffene Patentgegenstand in der von der

Beklagten verteidigten Fassung nicht patentfahig ist.

1. Das Streitpatent bezieht sich gemal} den geltenden Patentanspriichen 1 bzw 15
auf ein Verfahren zum Versehen eines Materialkérpers mit einer unter der Oberfla-

che angeordneten Markierung bzw auf einen markierten Materialkorper.

In der Beschreibungseinleitung der Streitpatentschrift wird auf die Problematik der
falschungssicheren Markierung von Materialkdrpern beispielsweise in Gestalt von
Behaltnissen fur Parfums der hoheren Preisklasse eingegangen. Zum druckschrift-
lichen Stand der Technik wird bezuglich Oberflachenmarkierungen auf die US-Pa-
tentschriften 4 758 703 und US 4 769 310 hingewiesen. Zu Markierungsverfahren
unterhalb der Oberflache eines Materialkdrpers wird auf die Druckschriften
US 3 657 085 und WO 89/07 302 A1 Bezug genommen.



Nach den Angaben in der Streitpatentschrift (Sp 2, Z 64 ff) wird demgegeniber die
streitpatentgeméafie Aufgabe darin gesehen, ein Verfahren, mit dem eine deutliche
und dauerhafte Markierung unter der Oberflache eines transparenten Korpers ge-

schaffen werden kann, und einen damit markierten Materialkérper zu schaffen.

2. Die in die geltenden Patentanspriiche 1 und 15 aufgenommenen Anderungen
gehen aus den erteilten Ansprichen 4, 5 und 11 bzw 11, 21 und 22 hervor und so-
mit zul&ssig. Die Lehre des Streitpatents ist auch ausfihrbar, denn die Vorgehens-
weise bei der Markierung unterhalb der Oberflache eines Materialkorpers wird
durch Fig 1 und die zugehorige Beschreibung ausfuhrlich behandelt. In der Streit-
patentschrift finden sich auch Angaben zu markierungsgeeigneten Materialien
- Glas oder Kunststoff (Sp 5, Z 25 und Z 54) - und zur Spezifikation der hierbei er-
forderlichen (Laser-)Strahlen hoher Energiedichte (Sp 4, Z 33-51; Sp 7, Z 28-49).
Im Ubrigen sind dem Fachmann, einem Physiker mit Fachhochschul- oder Univer-
sitatsausbildung und mehrjahriger einschlagiger Berufserfahrung, bei der Ausfih-
rung der Lehre eines Patents auch entsprechende Versuche zuzumuten (vgl
Schulte, PatG, 7. Aufl § 21 Rdn 34 mit § 34 Rdn 369 und 389-395). Dass in den
Patentansprichen 1 und 15 keine konkreten Angaben zu den zu markierenden
Materialien und den Kenndaten der hierbei eingesetzten Strahlen hoher Energie-
dichte enthalten sind, kann den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Ausfuhrbarkeit
nicht stitzen, denn diesbezuglich ist nicht nur der Inhalt des Haupt- und gegebe-
nenfalls Nebenanspruchs von Bedeutung, sondern die gesamte durch das Streit-
patent aufgezeigte technische Lehre (BGH in Mitt 2003, 114 "Kupplungsvorrich-
tung 11").

3. Die Gegenstande der Patentanspriche 1 und 15 beruhen nicht auf erfinderi-

scher Téatigkeit.

Bei der diesbezuglichen Prufung dieser Gegenstande bleibt das in den genannten
Ansprichen jeweils nur fakultativ enthaltene Teilmerkmal "insbesondere einer

dreidimensionalen Markierung und / oder einer Markierung, die eine oder mehrere



Ziffern, Buchstaben, Symbole oder eine Kombination derselben aufweist" aul3er
Betracht.

a) Patentanspruch 1

Der aus Ni 19 (US 4 744 734) ersichtliche Stand der Technik offenbart ein Verfah-
ren zum Versehen eines Materialkdrpers in Gestalt einer Kontaktlinse mit einer
unter der Oberflache angeordneten Markierung (Sp 2, Z 18-28) - Merkmal 1.1.
Hierbei wird ein Laserstrahl, dh ein Strahl hoher Energiedichte, auf eine Oberfla-
che der Linse gerichtet, wobei das Material, aus dem die Linse besteht, fir den
besagten Laserstrahl durchlassig ist (Sp 3, Z 14-16 und Z 21-23) - Merkmal 1.2.
Der Laserstrahl wird im Inneren der Kontaktlinse, dh im Abstand zu deren Ober-
flache, fokussiert (Sp 2, Z 33-36), wodurch die Schaffung einer Markierung vorbe-
stimmter Form innerhalb des transparenten Kontaktlinsenmaterials in Form eines
Gebietes von erhohter Undurchlassigkeit fir elektromagnetische Strahlung (S 2,
Z 25-28 und Z 31-33; Sp 3, Z 3-8; Sp 4, Z 31-36) im wesentlichen ohne irgendei-
ne feststellbare Anderung an der Linsenoberflache bewirkt wird (Sp 3, Z 61-64;
Anspruch 24). Somit ist auch Merkmal 1.3 beim Verfahren nach Ni 19 weitgehend
realisiert. Ein Unterschied besteht lediglich insoweit, als in Ni 19 fiur die Erzeu-
gung der Gebiete erhéhter Undurchlassigkeit fur elektromagnetische Strahlung in-
nerhalb der Linse die im Laserstrahlbrennpunkt entstehende thermische Energie
als ursachlich angesehen wird, wobei diese thermische Energie durch Schmelz-
oder Verdampfungsprozesse punktuelle, die besagte Undurchl&ssigkeit hervorru-
fende Materialdefekte (mikroskopische Tribungen, Blasen, Risse oder Spalten)
bewirkt (Sp 3, Z 1-8; Sp 4, Z 1-6). Beim Verfahren nach Anspruch 1 des Streitpa-
tents wird hingegen dieses Resultat mittels lokalisierter lonisierung des transpa-
renten Materials herbeigefiihrt. Dieser Unterschied lal3t den Gegenstand des An-
spruchs 1 des Streitpatents allerdings nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhen.
Dem Fachmann ist ndmlich durch die Druckschrift Ni 12 (Smith ua "Threshold and
Nonlinear Refractive Index Measurements and Damage Morphology" in: NBS
Special Publ. 435, 1975, S 321-330) eine Studie Uber Laser-induzierte, sichtbare
Materialdefekte innerhalb von transparenten Korpern, darunter KCI (Fig 5) und
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NaCl (Fig 8) und die weiteren in Tabelle 1 (S 322) angegebenen Materialien be-
kannt. Aus den gemessenen Daten wird in dieser Druckschrift der Schluld gezo-
gen, dass es sich bei dem materialverandernden Vorgang um "Lawinenionisie-
rung” handelt (S 321, Absatze 1 und 2; S 324, Absatze 4 und 6; S 326, Abs 2 und
"Summary”). Nach S 322, 3. Abs wird der mit Laserpulsen zu beaufschlagende
Korper wahrend dieser Prozedur bewegt, so dass jeder Laserpuls mittels punk-
tuell wirkender, dh lokalisierter lonisierung auf ein neues Volumenelement ein-
wirkt und auf diese Weise ein Muster hervorgerufen wird (Fig 8). Es liegt folglich
fur den Fachmann nahe, sich bei der in Ni 19 beschriebenen Innenmarkierung
von Korpern mit Laser in Kenntnis von Ni 12 auch der dort beschriebenen Metho-

de der lokalisierten lonisierung zu bedienen.

Demzufolge beruht das Verfahren nach Anspruch 1 des Streitpatents nicht auf er-

finderischer Téatigkeit.

b) Patentanspruch 15

Der Gegenstand des nebengeordneten Patentanspruchs 15 des Streitpatents ist
durch die Druckschriften Ni 19 und Ni 12 ebenfalls nahegelegt. Ni 19, Anspruch 15
IVm Sp 2, Z 26-29 und Z 32-34 beschreibt einen "markierten Materialkdrper”, der
mit jenem nach Patentanspruch 15 des Streitpatents beziiglich der Merkma-
le 15.1, 15.2 (unter AulRerachtlassung des fakultativen Teils), 15.3 und 15.3.2
Ubereinstimmt. Ein Unterschied besteht lediglich insoweit, als die die Markierung
vorbestimmter Form ausmachende "Zone mit Defekten" das Ergebnis lokalisierter
lonisierung ist. Derartiges Herstellen von Zonen mit Defekten durch lokalisierte
lonisierung ist jedoch, wie bereits zum Patentanspruch 1 aufgezeigt, dem Fach-
mann aus Ni 12 bekannt. Die Zusammenschau der Druckschriften Ni 19 und Ni 12
fuhrt in naheliegender Weise zum markierten Materialkdrper nach Patentan-
spruch 15; folglich ermangelt es auch diesem Gegenstand an erfinderischer Téatig-
keit.
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4. Einen eigenstandigen erfinderischen Gehalt der angegriffenen, auf die selbstan-
digen Patentanspriiche 1 und 15 rickbezogenen Unteranspriche macht die Be-
klagte nicht geltend. Diese Unteranspriche fallen demzufolge mit dem Haupt- und
Nebenanspruch (Benkard, PatG, 9. Aufl, § 22, Rdn 15; BGH in GRUR 1991, 120,
122 li Sp - "Elastische Bandage").

Als unterlegene Partei hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits zu tragen,
§ 84 Abs 2 PatG iVm 8§ 91 Abs 1 ZPO. Die Entscheidung Uber die vorlaufige Voll-
streckbarkeit ergibt sich aus § 99 Abs 1 PatG iVm § 709 ZPO.

Meinhardt Prasch Schuster Martens Baumgardt

PU



