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hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der
mundlichen  Verhandlung vom  29. April 2003 durch den Préasidenten
Dr. Landfermann sowie die Richter Dr.-Ing. Barton, Dipl.-Phys. Dr. Frowein,

Dipl.-Ing. Frihauf und Rauch

fur Recht erkannt:

I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Die Kosten des Verfahrens tragt die Klagerin.

lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120% des

jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 31. Oktober 1985 angemeldeten
europaischen Patents EP 0 221 215 B2 (Streitpatent), das unter anderem mit Wir-
kung fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilt worden ist und
insoweit beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 35 88 028

gefuhrt wird.

Das in englischer Sprache verdffentlichte Streitpatent betrifft ein "luggage case".
Es umfasst 20 Patentanspriche, die samtlich mit der Nichtigkeitsklage angegriffen

werden. Anspruch 1 lautet in seiner Originalfassung:

A luggage case (11) of the type which does not have a metal frame
running all te way round the case comprising two shells (12, 13),
each shell being moulded in one piece from plastics material and
having a peripheral side wall (15, 17) respectively the side walls
forming the front (18), back (19) and end walls (20) of the case, one



shell (13) constituting a base shell and the other (12) a lid shell, the
two shells being hinged together at the back wall (19) and having
latching means (26) on the front wall for releasably fastening the
edges of the shells together when the case is closed characterised
in that the latching means (26) on the front wall of the case com-
prises a latch mounted halfway along the front wall and is of the
type that pulls the two shells together as the latch is fastened, and
in that two further latches (24 and 25) for releasably fastening the
edges of the shells together are located, one on each of the front
portions (27) of the end walls, the two further latches also being of
the type that pull the shells together as they are fastened, said latch
on the front wall and the said further latches on the end walls being
the only means for releasably fastening the edges of the shells

together when the case is closed.

In der von der Beklagten tiberreichten korrigierten deutschen Ubersetzung hat der

Anspruch 1 folgenden Wortlaut:

Reisekoffer (11) jener Art, die keinen Metallrahmen aufweist, der
um den gesamten Koffer lauft, bestehend aus zwei Schalen (12,
13), die jeweils aus Plastikmaterial einstlickig gespritzt sind und
eine Umfangsseitenwand (16 bzw 17) aufweisen, die die
Vorderwand (18), Ruckwand (19) und Stirnwande (20) des Koffers
bilden, wobei die eine Schale (13) eine Basisschale und die andere
(12) eine Deckelschale bildet, die beiden Schalen an der Rickwand
(19) gelenkig miteinander verbunden sind und eine Verschlussein-
richtung (26) an der Vorderwand aufweisen, um die Rander der
Schalen aneinander zu befestigen, wenn der Koffer geschlossen
ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Verschlusseinrichtung (26)
an der Vorderwand des Koffers ein in der Mitte der Vorderwand be-
festigter Verschluss, der die zwei Schalen zusammenzieht, wenn

der Verschluss geschlossen wird, und zwei weitere Verschliusse (24



und 25) zum lésbaren Befestigen der Rander der Schalen
aneinander an den Vorderabschnitten (27) jeder der Stirnwénde
umfassen, wobei die zwei weiteren Verschlisse die Schalen
ebenfalls zusammenziehen, wenn sie geschlossen werden, wobei
der Verschluss an der Vorderwand und die weiteren Verschlisse
an den Stirnwanden die einzigen Einrichtungen zum I6sbaren
Befestigen der Rander der Schalen aneinander sind, wenn der

Koffer geschlossen ist.

Die Klagerin macht geltend, der Gegenstand dieses Anspruchs sei durch den

Stand der Technik nahegelegt. Sie stiitzt sich dabei auf die Druckschriften:

D3
D4
D5
D6
D7
D8
D9

britisches Geschmacksmuster Nr. 1 016 030
britisches Geschmacksmuster Nr. 1 016 033
britisches Geschmacksmuster Nr. 1 021 940
US-Patentschrift 3 967 708

britische Patentschrift 1 544 080

franzosische Patentschrift 1 368 150
franzosische Offenlegungsschrift 2 455 552 und

D10 deutsches Gebrauchsmuster 83 27 697 U1.

Im Laufe des Rechtsstreits hat die Klagerin das Streitpatent im Wege der Klage-

anderung des weiteren unter dem Gesichtspunkt der unzuldssigen Erweiterung

angegriffen.

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 0 221 215 mit Wirkung fur das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,



die Klage abzuweisen.

Sie widerspricht der Klagednderung, tritt dem Klagevorbringen insgesamt entge-

gen und halt den Gegenstand des Streitpatents fur patentfahig.

Wegen Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf den Inhalt ihrer Schrift-

séatze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde

Die Klage, mit der die Nichtigkeitsgriinde der unzuléassigen Erweiterung (Art Il 8 6
Abs 1 Nr 3 IntPatUG, Art 138 Abs 1 lit ¢ EPU) und der fehlenden Patentfahigkeit
(Art 11 § 6 Abs 1 Nr 1 IntPatUG, Art 138 Abs 1 lit a EPU,) geltend gemacht werden,
ist zulassig, hat aber in der Sache keinen Erfolg.

Der angegriffene Anspruch 1 betrifft einen Reisekoffer, der in aufgegliederter Form
folgende Merkmale aufweist:

1 Reisekoffer (11) jener Art, die keinen Metallrahmen aufweist, der um den
gesamten Koffer lauft,
1.1 mit zwei Schalen (12, 13),
1.1.1 die jeweils aus Plastikmaterial einstiickig gespritzt sind und
1.1.2 eine Umfangsseitenwand (15 bzw. 17) aufweisen, die die Vorder-
wand (18), Rickwand (19) und Stirnwande (20) des Koffers bilden.

1.2  wobei eine Schale (13) eine Basisschale und die andere (12) eine
Deckenschale bildet und die beiden Schalen an der Rickwand (19)

gelenkig miteinander verbunden sind.

und



1.3 die Schalen eine Verschlusseinrichtung (26) an der Vorderwand
aufweisen, um die Rander der Schalen einander zu befestigen,

wenn der Koffer geschlossen ist.

2 Die Verschlusseinrichtung (26) an der Vorderwand des Koffers umfasst
einen Verschluss, der

2.1 inder Mitte der Vorderwand befestigt ist, und

2.2 die zwei Schalen zusammenzieht, wenn der Verschluss geschlos-

sen wird.

3 Es gibt zwei weitere Verschlisse (24 und 25) zum lésbaren Befestigen der
Réander der Schalen aneinander,

3.1 von denen sich je einer an den Vorderabschnitten (27), jeder der

Stirnwande befindet und,

3.2 beide die Schalen ebenfalls zusammenziehen, wenn sie geschlos-

sen werden;

4 wobei besagter Verschluss an der Vorderwand und besagte Verschliisse
an den Stirnwéanden die einzigen Einrichtungen zum Iosbaren Verschlie-
Ren der Rander der Schalen aneinander darstellen, wenn der Reisekoffer

geschlossen ist.

Einschlagiger Fachmann flr die Beurteilung des angegriffenen Gegenstandes ist
ein Techniker, zB ein Dipl.-Ing. (FH) der Fachrichtung Maschinenbau, mit Erfah-
rungen in Kunststoffverarbeitung und in der Entwicklung von Reisekoffern.



Der Senat sieht die Klageanderung als sachdienlich an, weil durch die Befassung
mit dem nachgeschobenen Nichtigkeitsgrund der mangelnden urspringlichen Of-
fenbarung ein darauf gestitzter neuerlicher Angriff vermieden werden kann (8 263
ZPO; vgl. Busse/Keukenschrijver, PatG, 5. Aufl.,, 8 83 Rn 7).

Im Ergebnis liegt der genannte Nichtigkeitsgrund jedoch nicht vor, weil sich der
Gegenstand des Patentanspruchs 1 — entgegen den Beanstandungen der Nichtig-
keitsklagerin — aus den urspriinglichen Unterlagen ergibt (vgl. dazu die Offenle-
gungsschrift EP 0 221 215 Al, Anlage D11).

Die Klagerin meint, die in Merkmal 1 enthaltene Einschrankung auf Reisekoffer
jener Art, "die keinen Metallrahmen aufweist, der um den ganzen Koffer lauft", er-
gebe sich fur den Fachmann aus den Anmeldeunterlagen nicht als zur Erfindung
gehorig. Dort werden aber in der Beschreibungseinleitung (vgl, D11, Sp 1 Z 1 ff,

insb Z 10 f) gerade Reisekoffer der genannten Art beschrieben.

Ein derartiger Koffer (known case) wird erfindungsgemal weitergebildet (Sp 1
Z 26-31). Somit wurde der ursprunglich breiter beanspruchte Koffer (vgl D11 An-
spruch 1) bei der Patenterteilung nicht erweitert, sondern auf eine bestimmte Art
(ohne umlaufenden Metallrahmen), von dem bereits in der Beschreibungseinlei-

tung ausgegangen wurde, beschrankt.

Auch das Wort "einstiickig" im Merkmal 1.1.1 wird von der Klagerin zu Unrecht be-
anstandet. Sein sachlicher Inhalt ist ebenfalls als Beschrankung auf die in den Fi-
guren 1 bis 3 und 12 in Verbindung mit Spalte 3 Zeilen 11f der D11-Schrift fir den

verstandigen Fachmann offenbarte Ausfihrungsform anzusehen.

Schlief3lich ist auch die in dem vorausgegangenen Einspruchs-Beschwerdeverfah-
ren erfolgte Beschrdnkung im Merkmal 4, wonach die vorgenannten drei Ver-
schlisse "die einzigen Einrichtungen” (the only means) zum lésbaren Verschlie-



Ren der Rander der Schalen aneinander darstellen, nicht zu beanstanden. Auch
dies ist eine der urspriinglich offenbarten Ausfiuihrungsarten (vgl dazu D11 Sp 2 Z
4-6, Sp 3 Z 47-50, Sp 8 Z 5-22 sowie Fig 1 und 3).

Somit weist der Anspruch 1 keine unzulassige Erweiterung gegenuber der ur-

sprunglichen Offenbarung auf.

V.

Der mit Anspruch 1 beanspruchte Reisekoffer ist patentfahig.

1. Er ist unbestritten gewerblich anwendbar und auch neu.

Die Druckschriften D4 britisches Geschmacksmuster Nr. 1 016 033, D5 britisches
Geschmacksmuster Nr. 1021940, D8 FR-PS 1368150 und D9 FR-OS
2 455 552 betreffen keine Reisekoffer (Merkmal 1), sondern Kniehebelverschlisse
(D4, D9), ein sogenanntes Beautycase mit nur einem Verschluss (D5) oder aber

einen Transport- oder Aufbewahrungskasten mit abnehmbarem Deckel (D8).

Die aus den Druckschriften D3 britisches Geschmacksmuster Nr. 1 016 030, D7
GB-PS 1544 080 und D10 DE 83 27 697 U1l bekannten Reisekoffer unterschei-
den sich vom streitpatentgeméafen in der Anzahl und Anordnung der Verschlisse
(Merkmale 2 bis 4).

Der aus der D6 US 3 967 708 bekannte Reisekoffer unterscheidet sich zumindest
in dem Merkmal 1.1.2 vom hier geschiitzten, da dieser bekannte Koffer nicht zwei
jeweils einstickig aus Plastikmaterial gespritzte Schalen hat, die Umfangsseiten-
wande aufweisen, welche die Vorderwand, Rickwand und die Stirnwande des
Koffers bilden. Denn auch wenn die Teile 21 und 22 in einem Stick aus Plastik-
material gespritzt werden (vgl D6 Sp 4 Z 46-49 iVm Fig 7), so weist jedenfalls die
Basisschale 21,22 keine Umfangsseitenwand auf, die die Vorderwand, die Stirn-
wande und die Ruckwand des Koffers ausbildet. Die Rickwand dieses Koffers ist




namlich zusammen mit der Deckelschale 11 einstlickig ausgebildet (vgl Fig 1, 2, 6
und 7).

2. Nach dem Ergebnis der mundlichen Verhandlung und dem Vorbringen der Kla-
gerin zum Stand der Technik konnte der Senat nicht die Uberzeugung erlangen,
dass ein Koffer nach der Lehre des Patentanspruchs 1 ohne erfinderische Tatig-

keit aufzufinden war.

a) Von besonderer Bedeutung ist die patentgeméfle Anordnung von nur drei Ver-
schlissen (Merkmal 4), einer davon in der Mitte der Vorderwand (Merkmal 2.1)
und je einer an den Vorderabschnitten jeder der Stirnwéande (Merkmal 3.1).

al) Die Anordnung von nur zwei Schléssern beidseitig des Tragegriffs, so wie in
dem britischen Geschmacksmuster Nr. 1016 030 (D3) und in der DE
83 27 697 U1 (D10) dargestellt, stellte jedenfalls bis zum Anmeldezeitpunkt des
Streitpatents fur den Fachmann und auch fir den Laien die tbliche Ausfiihrung bei
Schalenkoffern dar. Dieser Stand der Technik gibt ersichtlich keinerlei Hinweis auf

die streitpatentgemaéfe Anordnung von drei Schléssern.

a2) Dem Gegenstand des Streitpatents am nachsten kommt der aus der GB-PS
1544 080 (D7) bekannte Reisekoffer, der gemalR Patentanspruch 1 auch ohne
umlaufenden Metallrahmen hergestellt sein kann. Dieser Koffer weist neben den
Ublichen Schléssern 7 eine Mehrzahl von weiteren Verschlusseinrichtungen 14
auf, deren Verteilung sich aus Figur 1 ergibt. Diese Verschlusseinrichtungen 14
sind Kniehebelverschlisse, welche, so wie beim Streitpatent (vgl Merkmale 2.2

und 3.2), die Schalen zusammenziehen, wenn sie geschlossen werden.

Die Herstellung dieses bekannten Koffers aus Plastikmaterial, anstatt aus dem
dort (S 1 Z 43 und Anspruch 7) genannten "“fibre board" (d.h. aus Fasermaterial)
liegt zum Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents wohl im Bereich des fach-
mannischen Handelns. Der Senat ist jedoch nicht davon Uberzeugt, dass es fur
den Fachmann auch nahe lag, die Anzahl der Schlésser gerade auf die drei dort
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gezeigten Kniehebel-Verschlisse 14 zu reduzieren und auf3erdem die beiden mit-
tig in den Stirnseiten angebrachten Verschliusse 14 (vgl Fig 1) nun an den Vorder-
abschnitten der Stirnwande anzuordnen. Er hétte dabei namlich gerade die dort
offenbarten VerbesserungsmalRnahmen, namlich die Anbringung von Metallstrei-
fen 10, 11, 13 dh eines Metallrahmens, der um den gesamten Koffer lauft(wie in
den Figuren dargestellt und in der Beschreibung ausgefiihrt) sowie den Hinweis
(vgl S 2 Z 40-43), gegebenenfalls auch mehr als drei Verschlusseinrichtungen 14
(neben(!) den beiden VerschlieR-Schléssern 7) anzubringen, vollkommen unbe-

achtet lassen mussen.

a3) Der Senat ist auch nicht davon tiberzeugt worden, dass die US 3 967 708 (D6)

dem Fachmann die entscheidenden Hinweise vermitteln konnte.

Streitpatentgemald stand ein Fachmann insbesondere vor der Aufgabe (vgl dazu
die EP 0221 215 B2 (D1), Sp 1 Abs 2 und 3), einen ublichen Schalenkoffer, so
wie er zB in dem britischen Geschmacksmuster Nr. 1 016 030 (D3) oder in der Fi-
gur 1 der DE 83 27 697 U1 (D10) abgebildet ist, so zu verbessern, dass trotz Be-
lastung (z.B. bei Uberfiillung oder wenn sich jemand darauf setzt) eine Spaltbil-

dung an der Vorderwand und an den Stirnwanden vermieden wird.

Ob er auf der Suche nach Anregungen zur LOsung dieser Aufgabe die US
3967 708 (D6) Uberhaupt in Betracht gezogen hatte, ist schon nicht sicher. Bei
dem dort gezeigten und beschriebenen Koffer handelt es sich ndmlich ganz offen-
sichtlich um einen sehr speziellen Kofferaufbau, der insbesondere fur den Trans-

port von langen Kleidungsstiicken konzipiert wurde (Sp 1 Z 18-23). Wie die Figu-
ren zeigen, ist bei dieser speziellen Kofferkonstruktion die Deckelschale einsttickig
zusammen mit der Ruckwand ausgebildet, in die auch die Standful3e (vgl Fig 1
und 3) integriert sind. Die Problematik einer Spaltbildung ist in der Schrift dagegen

nicht angesprochen.

Selbst wenn man jedoch davon ausgeht, dass der hier zustandige Fachmann die
US 3 967 708 (D6) in Betracht gezogen hatte, dann k&dme er bei einer Zusammen-
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schau dieses Standes der Technik mit (im wesentlichen) gattungsgeméafRen Kof-
fern, so wie sie zB aus D3, D7 oder D10 bekannt sind, aber noch nicht zum Ge-
genstand des Anspruchs 1 nach dem Streitpatent. Wenn er namlich aus der US-
Patentschrift D6, die hier beanspruchte Positionierung der drei Schlésser entneh-
men wirde, so musste er noch die beiden stirnseitigen Einschnappschlésser
30,31,32 (vgl auch Fig 4) und das mittig in der Vorderwand angeordnete Siche-
rungsschloss 44, zB ein Zahlenschloss (vgl Sp 3 Z 40f), durch Verschlisse erset-
zen, die die beiden Schalen zusammenziehen (dh zB Kniehebelverschlisse),
wenn sie geschlossen werden. Einer derartig gezielten Kombination einzelner
Merkmale die Erfindungsqualitat abzusprechen, erscheint nicht frei von einer riick-
schauenden Betrachtungsweise.

Somit hat der Patentanspruch 1 Bestand.

b) Die ebenfalls angegriffenen Patentanspriiche 2 bis 20 betreffen Ausgestaltun-

gen des Reisekoffers nach dem Patentanspruch 1. Sie haben mit diesem Bestand.

V.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm 8 91 Abs 1 ZPO. Die

Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus 8 99 Abs 1 PatG iVm

§ 709 ZPO.

Dr. Landfermann Dr. Barton Dr. Frowein Frihauf Rauch
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	Entscheidungsgründe

