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betreffend das deutsche Patent 197 13 709

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der Sitzung vom
31. Januar 2008 unter Mitwirkung der Vorsitzenden Richterin Sredl sowie der
Richter Gutermuth, Dipl.-Ing. Prasch, Dipl.-Phys. Lokys und

Dipl.-Wirt.-Phys. Dipl.-Phys. Maile

fur Recht erkannt:

1. Das Patent 197 13 709 wird fur nichtig erklart.

2. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits einschlief3lich

der Kosten der Nebenintervention.

3. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten gegen Sicherheitsleistung
in Hohe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig

vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 3. April 1997 angemeldeten deut-

schen Patents 197 13 709 (Streitpatent) mit der Bezeichnung ,Wischsystem fir
FuRbdden”. Es beinhaltet 6 Patentanspriiche mit folgendem Wortlaut:



Wischsystem fur Ful3béden bestehend aus einem Wischer

und einem Wischtuch, dessen Wischer einen Stiel und eine

Aufnahme fir das Wischtuch besitzt,

dadurch gekennzeichnet, dass

- das Wischtuch ein Microfasertuch mit einem spezifischen
Gewicht von mehr als 120 g/m? ist,

- die Fasern des Microfasertuchs eine Feinheit von maximal
1 Dezitex aufweisen.
die Wischeraufnahme (1) zumindest an ihrer dem Boden
zugewandten Seite zumindest teilweise aus einem Mate-
rial (3) mit hohem elektrostatischen Isoliervermdgen be-
steht

- und es infolge der Beriihrung des Microfasertuchs mit die-
sem Material (3) zu einer elektrostatischen Aufladung
kommt, die durch eine Bewegung dieses Materials (3) ge-
genuber dem Microfasertuch und dessen Reibung auf

dem Bodenbelag unterstitzt wird.

Wischsystem nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Microfasertuch aus Polyamid- und/oder Polyesterfa-

sern besteht.

Wischsystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
net, dass das Material mit hohem elektrostatischen Isolierver-

maogen ein Kunststoff ist.

Wischsystem nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
net, dass das Material mit hohem elektrostatischen Isolierver-

maogen ein Elastomere, insbesondere Weichgummi ist.



5. Wischsystem nach Anspruch 1,2 oder 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Wischer ein an sich bekannter Lamellen-
Wischer mit mehreren bodenseitig der Wischeraufnahme (1)

parallel zueinander angeordneten elastischen Lamellen (3) ist.

6. Wischsystem nach einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Fasern des Microfasertuchs eine Fein-

heit von 0,2 Dezitex aufweisen.

Mit ihrer Klage vom 3. September 2004 machte die Klagerin geltend, der Gegen-
stand des Streitpatents sei hinsichtlich der Anspriiche 1 bis 3 und 6 nicht neu ge-
genuber dem Stand der Technik, hinsichtlich der Anspriche 4 und 5 beruhe er
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Sie stitzt sich hierbei auf folgende Unter-

lagen:

K1: Streitpatentschrift

K2: Merkmalsanalyse

K3: US-Patentschrift 5 461 749

K4: US-Patentschrift 4 118 531

K5: Produktinformation 3 M Doodleduster Cloth,

K6: ,Geometrie der Faser” - eine Formelsammlung fir die Umrechnung von
Faserstarke und -material auf die Fasereinheit und

K7 Offenlegungsschrift DE 44 22 373 Al.

Mit Schriftsatz vom 10. Oktober 2005 trat die Nebenintervenientin dem Rechts-
streit auf Seiten der Klagerin bei und machte eine offenkundige Vorbenutzung be-
treffend den Verkauf einer Wischmoppkombination tber die Grofshandelskette Lidl
im Jahre 1996 geltend und bot hierzu Zeugenbeweis an. Sie legte dariiber hinaus

weiter Unterlagen vor als



Anlage 1: Foto eines Musters der Wischmoppkombination und als
Anlage 2: Expertise Dr. Kapp
(Zukunftsagentur Brandenburg GmbH - Brainshell) zur Ausfihr-

barkeit der geschitzten Lehre des Streitpatents.

In der muindlichen Verhandlung vom 18. Mai 2006 wurde gemafR Protokoll
(Blatt 152/154 d. A.) ein Streitwert von ... € sowie zugunsten der Beklag-
ten ein Teilstreitwert von ... € festgesetzt (§ 144 PatG).

In dieser mundlichen Verhandlung verteidigte die Beklagte das Streitpatent in der
erteilten Fassung, hilfsweise mit den Hilfsantragen | und Il gemafR Schriftsatz vom
26. Januar 2005.

Ebenfalls in dieser Verhandlung machte die Nebenintervenientin eine weitere of-
fenkundige Vorbenutzung auf der Grundlage des von ihrem Gesellschafter ange-
meldeten deutschen Gebrauchsmusters DE 296 22 483 U1 geltend und bot hierzu

Zeugenbeweis an.

Mit Schriftsatz vom 26. Juli 2006 reichte die Klagerin zum Stand der Technik wei-

tere Druckschriften

K8  US5292582,

K9  EP 0455 232 B1,
K10 US 4 307 143 und
K11 DE 3331226 C2

ein und vertritt u. a. die Auffassung, dass das Wischsystem gemal} Patentan-
spruch 1 im Hinblick auf eine Kombination der Lehren aus Druckschrift K3 und K9

bzw. K10 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht.



Bezuglich des erganzenden Vorbringens der Nebenintervenientin zu der von ihr in
der miundlichen Verhandlung vom 18. Mai 2006 geltend gemachten zweiten offen-
kundigen Vorbenutzung wird auf den Akteninhalt verwiesen (Blatt 153 und 169
bis 177 d. A)).

Mit Schreiben vom 17. Juni 2006 (Blatt 204 d. A.) beantragte der Geschaftsfuhrer

der Beklagten die Umschreibung des Streitpatents auf sich.

Mit Schreiben vom 16. Oktober 2006 zeigte Rechtsanwalt S... seine Bestellung
zum vorlaufigen Insolvenzverwalter Uber das Vermégen der Beklagten an
(Blatt 211/213 d. A)).

Mit Schreiben vom 21. Dezember 2006 wies er darauf hin, dass eine Unterbre-
chung des Rechtsstreits nach § 240 ZPO nicht eingetreten sei und ein zlgiger

Fortgang des Verfahrens im Interesse der Insolvenzmasse liege.

Der vorlaufige Insolvenzverwalter der Beklagten verwies mit Schreiben vom 7. De-
zember 2007 weiter auf den Beschluss des Amtsgerichts Monchengladbach vom
16. August 2007, durch den der Antrag der Beklagten auf Erdffnung des Insol-
venzverfahrens mangels Masse abgewiesen wurde und angeordnete Sicherungs-
malnahmen aufgehoben wurden (Aktenzeichen 19 IN 111/06, Blatt 272/273
d. A).

Mit Ladung zum Termin am 31. Januar 2008 erfolgte ein umfangreicher Hinweis
zur vorlaufigen Einschatzung der Sach- und Rechtslage, auf dessen Inhalt Bezug
genommen wird (Blatt 242/246 d. A.).

Samtliche Beteiligten erklarten hierauf den Verzicht auf die Durchfiihrung einer

mundlichen Verhandlung.



Nach dem von der Nebenintervenientin vorgelegten Auszug aus dem Stand des
Patent- und Gebrauchsmusterregisters vom 9. Januar 2008 ist das Streitpatent
wegen Nichtzahlung der Jahresgebuhr zum 1. November 2007 erloschen. Die Be-
klagte ist der Auffassung, dass durch das Insolvenzverfahren eine Aussetzung der
Zahlungspflicht fur die Jahresgebihr 2007 entstanden sei und das Patent durch
nachtragliche Einzahlung der Gebuhr fir 2007 weiterhin Bestand habe.

Die Klagerin und die Nebenintervenientin beantragen entsprechend des Protokolls

der mindlichen Verhandlung vom 18. Mai 2006,

das Streitpatent fir nichtig zu erklaren.

Hilfsweise beantragt die Klagerin gemalfd ihres Schriftsatzes vom 26. Juli 2006,

das Streitpatent dadurch teilweise fir nichtig zu erklaren, dass
dessen Patentanspriiche die Fassung der gemal3 Anlage K12 vor-

gelegten Anspruchssatzes erhalten,

wobei die Klagerin selbst diesen Gegenstand gemalR ihrem Hilfsantrag | nicht fur
patentfahig halt, weil dieser nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht (vgl.

Seite 11 des o. g. Schriftsatzes).

Die Beklagte beantragt entsprechend ihres Schriftsatzes vom 11. August 2006,

die Klage in vollem Umfang abzuweisen.

Sie ist der Auffassung, dass Neuheit und erfinderische Tatigkeit von den entge-
gengehaltenen Druckschriften und offenkundigen Vorbenutzungen nicht in Frage
gestellt wirden. Die mit Schreiben der Klagerin vom 26. Juli 2006 vorgelegten
neuen Beweismittel K8 bis K11 seien nicht zuzulassen, da diese im Protokoll vom
18. Mai 2006 nicht erwéhnt sind.



Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage hat Erfolg, denn dem Streitpatent steht der Nichtigkeitsgrund
der fehlenden Patentfahigkeit gemaf 8 21 Absatz 1 Nr. 1 und 8§ 22 Absatz 1 PatG

entgegen.

Nach Erléschen des Streitpatents - wovon der Senat auszugehen hat - erweist
sich die Klage im Hinblick auf die Abmahnung der Beklagten vom 14. Novem-
ber 2003 (Blatt 288 d. A.) als weiterhin zul&ssig, da hierdurch ein Rechtsschutzbe-
durfnis der Klagerin an einer Uberprifung der Bestandsfahigkeit des Streitpatents
besteht (vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Aufl., 8 81 Rdn. 49 f.).

Nach der Zustimmung aller Beteiligten konnte ohne mindliche Verhandlung ent-
schieden werden (8 83 Abs. 2 Satz 2 PatG), wobei an der Prozessfuhrungsbefug-
nis der Beklagten nach Ablehnung der Eréffnung des Insolvenzverfahrens keine

Zweifel bestehen.

Die Ubertragung des Streitpatents auf den Geschaftsfiihrer der Beklagten hat
- ihre Wirksamkeit unterstellt - auf das Verfahren keinen Einfluss (8 265 Abs. 2
ZPO).

Ausweislich der Beschreibungseinleitung betrifft die Erfindung ein Wischsystem fir
FulBbtden bestehend aus einem Wischer und einem Wischtuch, dessen Wischer
einen Stiel und eine Aufnahme fir das Wischtuch besitzt, vgl. Streitpatent Ab-
schnitt [0001] und den Oberbegriff des Patentanspruchs 1.



Die Erfindung geht von einem bekannten Reinigungstuch aus, das auf einer Seite
einer Basislage langere Schlaufen normaler Faserdicke und kurzere Schlaufen
aus Microfasern und auf der anderen Seite Microfasern mit hohem Flissigkeits-
aufnahmevermdgen aufweist. Die Feinheit der kirzeren Schlaufen wird mit maxi-
mal 1 Dtex (= 1 g / 10000 m) angegeben, wahrend die langeren Schlaufen eine
Feinheit von mindestens 1 Dtex aufweisen, vgl. Streitpatent Abschnitte [0006]
und [0010].

Ausgehend von diesem Stand der Technik der FuBbodenreinigung liegt der Erfin-
dung als technisches Problem die Aufgabe zugrunde, ein Wischsystem fiir Ful3bo-
den zu schaffen, das sowohl eine Trocken- als auch eine Feuchtreinigung der
FuRBbdden mit nur einem System erlaubt, bei dem bei trockener Reinigung der
FuRBbodden kein Abfall entsteht, das eine feuchte Reinigung der Ful3bdéden ohne
oder bei erheblich reduzierter Verwendung von Reinigern ermdglicht und bei dem
das fur herkdmmliche Mops erforderliche Zubeh6r nicht ben6tigt wird, vgl. Streit-
patentschrift Abschnitt [0007].

Dieses Problem wird mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 gemal} erteiltem
Streitpatent gelost.

Bei dieser Losung gemal Patentanspruch 1 wird nach dem Oberbegriff ein

- Wischsystem fur Ful3béden bestehend aus einem Wischer und
einem Wischtuch,

- dessen Wischer einen Stiel und eine Aufnahme fiir das
Wischtuch besitzt,
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vorausgesetzt, bei dem es nach dem kennzeichnenden Teil wesentlich ist, dass

das Wischtuch ein Mikrofasertuch ist und

ein spezifisches Gewicht von mehr als 120 g/m? aufweist, sowie

die Fasern des Mikrofasertuchs eine Feinheit (Titer) von maximal 1 dtex
(= 1 Dezitex) aufweisen und

die Wischeraufnahme (1) zumindest an ihrer dem Boden zugewandten
Seite zumindest teilweise aus einem Material (3) mit hohem elektrostati-
schen Isoliervermdgen besteht

und es infolge der Berlhrung des Microfasertuchs mit diesem Material (3)
zu einer elektrostatischen Aufladung kommt, die durch eine Bewegung
dieses Materials (3) gegeniber dem Mikrofasertuch und dessen Reibung

auf dem Bodenbelag unterstitzt wird.

Die im letzten Teilmerkmal des Patentanspruchs 1 enthaltene Wirkungsangabe

bezuglich des Zusammenwirkens von Microfasertuch und Material der Wischer-

aufnahme ergibt sich zwangslaufig aus den vorhergehenden gegenstandlichen L6-

sungsmerkmalen.

Bei den in der mindlichen Verhandlung vom 18. Mai 2006 noch verfolgten LO-

sungsvorschlagen nach den jeweiligen Patentanspriichen 1 gemaR Hilfsantragen |

und Il ist zusatzlich wesentlich, dass

das Microfasertuch ausschlie3lich aus synthetischen Fasern besteht
(Hilfsantrag I) und

das Microfasertuch ausschlief3lich aus synthetischen Fasern besteht und

das Microfasertuch gewirkt ist (Hilfsantrag II).
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Bei der Prifung auf Patentfahigkeit konnen die Frage der urspringlichen Offenba-
rung der geltenden Patentanspriiche sowie die Fragen der Ausfuhrbarkeit und der
Neuheit ihrer Lehren dahinstehen, weil - wie sich aus dem nachfolgenden Ab-
schnitt ergibt - die Lehren der erteilten Patentanspriiche gegeniiber dem Stand der
Technik nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit des zustandigen Fachmanns beru-
hen, vgl. BGH GRUR 1991, 120, 121 Abschnitt Il. 1. - "Elastische Bandage".

Daher kann auch der Vortrag der Nebenintervenientin zu offenkundigen Vorbenut-
zungen dahingestellt bleiben, weil die Lehre des Streitpatents sich allein aufgrund

des druckschriftlichen Standes der Technik als nicht patentfahig erweist.

Fur den zustandigen Fachmann, hier einen berufserfahrenen, mit der Entwicklung
von Wisch- und Reinigungssystemen fur Fu3boden betrauten Diplom-Ingenieur
der Fachrichtung Maschinenbau mit Kenntnissen aus der Textiltechnik mit Fach-
hochschulabschluss, beruht der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegeniber
dem Stand der Technik geméafl den Druckschriften K3 und K9 bzw. K10 nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit, 88 81 Abs. 1, 22 Abs.1, 21 Abs.1 Nr.1 PatG
. V. m. § 4 PatG.

Die Druckschriften K9 und K10 offenbaren jeweils ein Microfasertuch als Wisch-
tuch, dessen spezifisches Gewicht bei mehr als 120 g/m? liegt (vgl. in K9 Patent-
anspruch 1, Zn. 3 und 4, denen zufolge das Vliesstoff-Wischtuch aus schmelzge-
blasenen Polyolefin ein Flachengewicht von 17 bis 204 g/m? aufweisen und vgl. in
K10 Patentanspruch 1 i. V. m. Spalte 7, Z. 7 / melt blown polypropylene web ha-
ving a basis weight of 3.5 o0z/yd? especially 4.5 oz/yd® = 152,6 g/m?) und die Fa-
sern des Microfasertuchs eine Feinheit von maximal 1 Dezitex aufweisen (vgl. in
K9 Patentanspruch 9 i. V. m. den Umrechnungen der Klagerin gemaf K6 ergibt

sich eine maximale Feinheit von 0,714 dtex fur Polypropylen, und vgl. in K10 den
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Patentanspruch 1 i. V. m. den Umrechnungen der Klagerin gemal K6 ergibt sich

ebenfalls eine maximale Feinheit von 0,714 dtex fur Polypropylen).

Somit offenbaren die Druckschriften K9 und K10 jeweils ein Wischtuch als Micro-
fasertuch mit dem ersten und zweiten Merkmal des kennzeichnenden Teils des

Patentanspruchs 1 des Streitpatents.

Die Druckschrift K3 offenbart ein Wischsystem fur Fu3Bbdden (Bezeichnung: ,Floor

Mop and Cleaning System®)

- bestehend aus einem Wischer (floor mop 100) und einem Wischtuch
(cleaning sheet or dusting sheet 140),

- dessen Wischer (100) einen Stiel (handle member 104) und eine Aufnah-
me (mop head 102) fir das Wischtuch (140) besitzt, und wobei

- die Wischeraufnahme (102) zumindest an ihrer dem Boden zugewandter
Seite (second support surfac 120) zumindest teilweise aus einem Material
(polymeric material, urethane, ABS, polypropylene, nylon) mit hohem

elektrostatischen Isoliervermdgen besteht

vgl. dort Figuren 3, 4A, 4C, 6, 10A und 10B mit zugehdriger Beschreibung in Spal-
te 4, Zn. 47 bis 60, Spalte 6, Zn. 18 bis 25, Spalte 9, Zn. 16 bis 34.

Demnach weist das Wischsystem gemal3 Druckschrift K3 die Merkmale des Ober-
begriffs und das dritte Merkmal des kennzeichnenden Teils des Patentan-

spruchs 1 nach Hauptantrag auf.

Es bedarf auch keiner erfinderischen Tatigkeit des zustadndigen Fachmanns, die
als Microfasertlicher ausgebildeten Wischtiicher gemafld den Druckschriften K9
oder K10 bei dem Wischsystem gemalf3 der Druckschrift K3 einzusetzen, wodurch
sich zwangslaufig die im letzten kennzeichnenden Merkmal des Patentan-

spruchs 1 des Streitpatents nach Hauptantrag angegebenen Wirkungen ergeben.
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Daher ist das Wischsystem nach Patentanspruch 1 des Streitpatents nicht patent-

fahig.

Zur Materialauswahl fur das Microfasertuch gemalf erteiltem Anspruch 2 wird auf
die Entgegenhaltung K11, insbesondere den die Seiten 1 und 2 verbindenden Ab-
satz hingewiesen, wonach schmelzgeblasene Gespinste bzw. Gewirke u. a. aus
Polyathylen, Polypropylen, Polyester und Polyamiden bestehen. Daher beruht die
Materialauswahl nach Patentanspruch 2 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Das Wischsystem gemal dem erteilten Patentanspruch 2 ist nicht patentfahig.

Zu den erteilten Unteransprichen 3 und 4 wird auf die vorstehenden Ausfihrun-
gen zur Druckschrift K3 i. V. m. der Druckschrift K8 verwiesen, wobei bei der zu-
letzt genannten bei der Wischeraufnahme als Material Weichgummi (foam rubber
pad 70 gemal Figur 3) eingesetzt wird. Daher beruhen auch die Ausgestaltungen
gemal den Patentanspriichen 3 und 4 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Ein an sich bekannter Lammellen-Wischer nach erteiltem Patentanspruch 5 kann
per se nichts zur Stutzung einer erfinderischen Tatigkeit beitragen. Somit ist auch
das Wischsystem gemal3 dem erteilten Patentanspruch 5 nicht patentfahig.

Schlief3lich erweist sich im Hinblick auf die Druckschriften K9 und K10 die Be-
schrankung auf eine Feinheit der Fasern des Microfasertuchs von 0,2 dtex gemaf

Patentanspruch 6 des Streitpatents als nicht patentfahig.

Die jeweiligen, in der mindlichen Verhandlung vom 18. Mai 2006 noch verteidig-
ten Patentanspriche 1 gemal Hilfsantrag | und Il unterscheiden sich gegeniber
dem erteilten Patentanspruch 1 lediglich dadurch, dass das Microfasertuch aus-
schliel3lich aus synthetischen Fasern besteht (Hilfsantrag | und 1) und dadurch,

dass das Mikrofasertuch gewirkt (Maschenbindung; Hilfsantrag ) ist.
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Da die Microfasertiicher nach den Entgegenhaltungen K9 und K10 ebenfalls aus-
schlie3lich aus synthetischen Fasern (Polyolefine: Polyethylen und Polypropylen /
vgl. in K9 Seite 6, Zn. 23 bis 35 und vgl. in K10 den Anspruch 1) bestehen, hatte
auch der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrages | nicht eine erfinderi-

schen Tatigkeit begriinden kénnen.

Da gewirkte Microfaserttucher in der Druckschrift K11 offenbart sind (vgl. in K11
Seite 2, le. Zeile), hatte auch das Wischsystem gemald Patentanspruch 1 des
Hilfsantrages Il nicht eine erfinderische Tatigkeit des zustandigen Fachmanns be-

grinden kénnen.

V.
Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 91
Abs. 1 ZPO, die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99

Abs. 1 PatG in Verbindung mit § 709 ZPO.

Die Kosten der Nebenintervention waren der Beklagten gemaf 8 101 Abs. 1 ZPO
aufzuerlegen, weil im vorliegenden Fall 8 100 ZPO nicht greift.

Sredl Gutermuth Prasch Lokys Maile

Be



