34 W (pat) 37/02 Verkindet am
4. Marz 2004

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 44 01 876

BPatG 154
6.70



hat der 34. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 4. Marz 2004 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Ing. Dr. Ipfelkofer und die Richter Hoévelmann, Dr.-Ing. Barton und
Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtschaftsing. Ihsen

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Einsprechenden wird der Beschluss der
Patentabteilung 27 des Deutschen Patent- und Markenamts vom

15. Mai 2002 aufgehoben und das Patent widerrufen.

Grinde

Mit dem angefochtenen Beschluss hat die Patentabteilung das Patent in vollem
Umfang aufrechterhalten. Hiergegen wendet sich die Beschwerde der Einspre-
chenden. Sie ist der Ansicht, der Gegenstand des Patents sei im Hinblick auf die
DE 42 08 807 C2 nicht patentfahig.

Die Patentinhaberin verteidigt das Patent im Beschwerdeverfahren in der erteilten
Fassung, hilfsweise mit neugefal’ten Patentanspriichen gemal ihren Hilfsantra-

gen 1 bis 11.



Die erteilten Patentanspruche lauten:

1. Verfahren zur Herstellung eines Metall-Deckelfasses mit Bo-
den, Oberteil und einem dazwischenliegenden Mantel, wobei
das Oberteil am oberen FaR-Offnungsrand zu einer nach auflen
gerichteten Bordur mit einer vorgegebenen Abmessung ausge-
formt wird, wobei das Deckelfald einen abnehmbaren Deckel
mit einer in den Deckel eingelegten Dichtung erhalt, der an der
Bordur anliegt, und durch einen den Deckelrand und die Bordur
umgreifenden Spannring in Verschluldlage gehalten ist, und wo-
bei das Oberteil des Deckelfasses auf eine vorgegebene Au-
Renabmessung eingezogen wird, die derart gewahlt ist, dal} die
Aulenabmessung des Spannringes in Verschlul3slage kleiner
als die maximale Aullenabmessung des Deckelfasses im Bo-
denbereich ist, dadurch gekennzeichnet, dal} zur Herstellung
von zylindrischen Deckelfassern mit Rollsicken bereits benutzte
Spundfasser (15) mit gefalzten Ober- und Unterbdden (16, 17)
sowie mit Rollsicken (19, 20), deren AufRendurchmesser dem
AuRendurchmesser im Bodenbereich entspricht, ausgewahlt
und derart umgearbeitet werden, da® das jeweilige Spund-
fal® (15) gereinigt, in der Zarge (23) des Oberbodens (16) auf-
geschnitten, in seinem Oberteil (3) neu bordiert und eingezo-
gen, sodann gestrahlt, lackiert und abschlielfend mit Deckel (4)
sowie entsprechendem Spannring (5) versehen wird, wobei das
jeweilige Spundfald (15) vor dem Bordieren bei Bedarf auf die
geforderte H6he geschnitten wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dal
das jeweilige Spundfaf (15) nach dem Aufschneiden zunachst
glatt gewalzt und dann expandiert wird, wobei neue Rollsik-

ken (7, 8; 27, 28) ausgeformt werden.



3. Verfahren zur Herstellung von Deckelfassern nach Anspruch 1
oder 2, dadurch gekennzeichnet, dal} die Spundfasser (15)
vor dem Aufschneiden in der Zarge (23) im Oberboden (16) in-
nen aufgeschnitten werden und mit einer Burstenmaschine
und/oder einer Innenstrahlanlage gereinigt werden.

4. Verfahren zur Herstellung von Deckelfassern nach einem der
Anspruche 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dal} das Einzie-
hen des Oberteiles (3) durch Kaltumformung vorgenommen
wird.

5. Verfahren zur Herstellung von Deckelfassern nach Anspruch 4,
dadurch gekennzeichnet, dal} zum deckelseitigen Einziehen
des Mantels (6; 18) eine Beaufschlagung des Oberteiles (3) des

Fasses mit rotierenden Druckrollen vorgenommen wird.

Der Patentanspruch 1 gemal} Hilfsantrag 1 hat folgenden Wortlaut:

Verfahren zur Herstellung eines Metall-Deckelfasses mit Boden,
Oberteil und einem dazwischenliegenden Mantel, wobei das Ober-
teil am oberen FaR-Offnungsrand zu einer nach aullen gerichteten
Bordur mit einer vorgegebenen Abmessung ausgeformt wird, wo-
bei das Deckelfal® einen abnehmbaren Deckel mit einer in den
Deckel eingelegten Dichtung erhalt, der an der Bordur anliegt, und
durch einen den Deckelrand und die Bordur umgreifenden Ver-
schlufring in Verschluldlage gehalten ist, dadurch gekennzeich-
net, dal® als VerschlufRring ein Spannring vorgesehen wird und
das Oberteil des Deckelfasses auf eine vorgegebene Auflenab-
messung eingezogen wird, die derart gewahlt ist, dal} die AulRen-
abmessung des Spannringes in VerschluBlage kleiner als die ma-
ximale AuRenabmessung des Deckelfasses im Bodenbereich ist,
und zur Herstellung von zylindrischen Deckelfassern mit Rollsik-

ken bereits benutzte Spundfasser (15) mit gefalzten Ober- und



Unterbdden (16, 17) sowie mit Rollsicken (19, 20), deren Aulien-
durchmesser dem AuRendurchmesser im Bodenbereich ent-
spricht, ausgewahlt und derart umgearbeitet werden, dal} das je-
weilige Spundfaly (15) gereinigt, in der Zarge (23) des Oberbo-
dens (16) aufgeschnitten, in seinem Oberteil (3) neu bordiert und
eingezogen, sodann gestrahlt, lackiert und abschlie3end mit Dek-
kel (4) sowie entsprechendem Spannring (5) versehen wird, wobei
das jeweilige Spundfal’ (15) vor dem Bordieren bei Bedarf auf die

geforderte H6he geschnitten wird.

Der Hauptanspruch des Hilfsantrags 2 lautet:

Verfahren zur Herstellung eines Metall-Deckelfasses mit Boden,
Oberteil und einem dazwischenliegenden Mantel, wobei das Ober-
teil am oberen FaR-Offnungsrand zu einer nach aulRen gerichteten
Bordur mit einer vorgegebenen Abmessung ausgeformt wird, das
Deckelfaly einen abnehmbaren Deckel mit einer in den Deckel ein-
gelegten Dichtung erhalt, der an der Bordur anliegt und durch ei-
nen den Deckelrand und die Bordur umgreifenden Spannring in
VerschluBRlage gehalten ist, das Oberteil des Deckelfasses auf ei-
ne vorgegebene Aullenabmessung eingezogen wird, die derart
gewahlt ist, dal} die Aullenabmessung des Spannringes in Ver-
schlulllage kleiner als die maximale AuRenabmessung des Dek-
kelfasses im Bodenbereich ist, und zur Herstellung von zylindri-
schen Deckelfassern mit Rollsicken bereits benutzte Spundfas-
ser (15) mit gefalzten Ober- und Unterbdden (16, 17) sowie mit
Rollsicken (19, 20), deren Aufiendurchmesser dem Aufiendurch-
messer im Bodenbereich entspricht, ausgewahlt und derart umge-
arbeitet werden, dal das jeweilige Spundfal’ (15) gereinigt, in der
Zarge (23) des Oberbodens (16) aufgeschnitten, in seinem Ober-

teil (3) neu bordiert und eingezogen, sodann gestrahlt, lackiert und



abschlief3end mit Deckel (4) sowie entsprechendem Spannring (5)
versehen wird, wobei das jeweilige Spundfal} (15) vor dem Bordie-

ren bei Bedarf auf die geforderte Hohe geschnitten wird.

Der Wortlaut der Hauptanspriche der Hilfsantrage 3 und 4 entspricht dem der
Hilfsantrage 1 und 2, jeweils erganzt um den kennzeichnenden Teil des erteilten

Patentanspruchs 4.

Der Wortlaut der Hauptanspriche der Hilfsantrage 5 und 6 entspricht dem der
Hilfsantrage 1 und 2, jeweils erganzt um den kennzeichnenden Teil des erteilten

Patentanspruchs 5.

Der Wortlaut der Hauptanspriche der Hilfsantrage 7 und 8 entspricht dem der
Hilfsantrage 1 und 2, jeweils erganzt um die kennzeichnenden Teile der erteilten

Patentanspruche 4 und 5.

Der Wortlaut des Hauptanspruchs des Hilfsantrags 9 entspricht dem des erteilten

Anspruchs 1, erganzt um den kennzeichnenden Teil des erteilten Anspruchs 4.

Der Wortlaut des Hauptanspruchs des Hilfsantrags 10 entspricht dem des erteilten

Anspruchs 1, erganzt um den kennzeichnenden Teil des erteilten Anspruchs 5.
Der Wortlaut des Hauptanspruchs des Hilfsantrags 11 entspricht dem des erteilten
Anspruchs 1, erganzt um die kennzeichnenden Teile der erteilten Anspruche 4
und 5.

Die Einsprechende beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent zu wi-

derrufen.



Die Patentinhaberin beantragt,

die Beschwerde zuriickzuweisen,

1. Hilfsantrag
das Patent aufrechtzuerhalten mit Patentansprichen 1 bis 5 ge-

maf Hilfsantrag 1, Uberreicht in der mundlichen Verhandlung, Be-

schreibung und Zeichnung gemal} Patentschrift,

2. Hilfsantrag
mit Patentansprichen 1 bis 5 gemald Hilfsantrag 2, Uberreicht in

der mundlichen Verhandlung, Beschreibung und Zeichnung ge-

maf Patentschrift,

3. Hilfsantrag
das Patent beschrankt aufrechtzuerhalten mit einen Patentan-

spruch 1 gemal Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1, erganzt um
den kennzeichnenden Teil des erteilten Unteranspruchs 4, erteilte
Patentanspriche 2, 3 und 5 unter Rlckbezug auf Patentan-
spruch 1 nach diesem Hilfsantrag, Beschreibung und Zeichnung

wie erteilt,

4. Hilfsantrag
mit einem Patentanspruch 1 gemal} Patentanspruch 1 gemal

Hilfsantrag 2, im tbrigen wie Hilfsantrag 3,

5. Hilfsantrag
mit einem Patentanspruch 1 gemal} Hilfsantrag 1, erganzt um den

kennzeichnenden Teil des erteilten Unteranspruchs 5, erteilte Pa-
tentanspriche 2 bis 4 unter Rickbezug auf Patentanspruch 1

nach diesem Hilfsantrag, Beschreibung und Zeichnung wie erteilt,



6. Hilfsantrag
mit einem Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 2, im Gbrigen wie

Hilfsantrag 5,

7. Hilfsantrag
mit einem Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 1, erganzt um die

kennzeichnenden Teile der erteilten Unteranspriuche 4 und 5, er-
teilte Patentanspriche 2 und 3 unter Rickbezug auf Patentan-
spruch 1 nach diesem Hilfsantrag, Beschreibung und Zeichnung

wie erteilt,

8. Hilfsantrag
mit einem Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 2, im Ubrigen wie

Hilfsantrag 7,

9. Hilfsantrag
mit einem Patentanspruch 1 wie erteilt, ergdnzt um den kenn-

zeichnenden Teil des erteilten Patentanspruchs 4, im Ubrigen wie
Hilfsantrag 3,

10. Hilfsantrag

mit einem Patentanspruch 1 wie erteilt, ergdnzt um den kenn-
zeichnenden Teil des erteilten Patentanspruchs 5, im Ubrigen wie

Hilfsantrag 5,

11. Hilfsantrag

mit einem Patentanspruch 1 wie erteilt, erganzt um die kennzeich-
nenden Teile der erteilten Patentanspriche 4 und 5, im Ubrigen

wie Hilfsantrag 7.



Die Patentinhaberin tritt dem Vorbringen der Einsprechenden entgegen und halt
das Verfahren nach dem Patent sowohl in der erteilten als auch in der hilfsweise

verteidigten Fassung der Patentanspriche fur patentfahig.

Der Senat hat im Zuge der Ermittlung des Sachverhalts von Amts wegen die vor-
veroffentlichte deutsche Offenlegungsschrift 42 08 807 ermittelt und in das Verfah-

ren eingefuhrt.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen.

Die zulassige Beschwerde hat Erfolg.

Der Einspruch war ebenfalls zulassig.

A) Zum Hauptantrag

Ausgehend von einem Verfahren, wie es im Oberbegriff des erteilten Anspruchs 1
als bekannt vorausgesetzt wird, beschaftigt sich das Patent mit dem technischen
Problem, dieses bekannte Verfahren dahingehend weiterzubilden, dass es auch
auf bereits benutzte Fasser mit dem Ziel anwendbar ist, transportgerechte, mal}-
haltige Deckelfasser fur eine Weiterverwendung zu erhalten, vgl Spalte 1 Zei-
len 31 bis 35 der Patentschrift. Dieses Problem soll bei einem Verfahren der vor-
bekannten Art durch Verfahrensschritte entsprechend den kennzeichnenden

Merkmalen des Anspruchs 1 gelost werden.

Die deutsche Offenlegungsschrift 42 08 807 (nachstehend kurz DE-OS genannt)
bildet nach Ansicht des Senats den im Hinblick auf Aufgabe und Lésung nachst-
kommenden Stand der Technik. Sie zeigt und beschreibt ein Verfahren zur Her-

stellung eines Metall-Deckelfasses, bei dem mit Ausnahme des Spannrings (in der
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DE-OS wird statt dessen ein Verschlufring eingesetzt) samtliche Merkmale des
Oberbegriffs des Anspruchs 1 verwirklicht sind, was auch die Patentinhaberin aus-

drucklich zugestanden hat.

In weiterer Ubereinstimmung mit den kennzeichnenden Merkmalen des An-
spruchs 1 kdnnen bei dem bekannten Verfahren zur Herstellung von zylindrischen
Deckelfassern (vgl Fig 1 der DE-OS) auch bereits benutzte Spundféasser ausge-
wahlt werden (vgl Sp 2 Z 35-40 der DE-OS). Diese besitzen Ublicherweise gefalzte
Ober- und Unterbéden und sind bei dem genannten Fassungsvermdgen von
200 Litern in der Regel auch mit Rollsicken versehen, deren Auliendurchmesser
dem Auflendurchmesser des Spundfasses im Bodenbereich entspricht. Die be-
reits benutzten Spundfasser werden derart umgearbeitet, dass das jeweilige
Spundfal® zunachst durch Waschen gereinigt und dann der Deckel abgeschnitten
wird (vgl Sp 2 Z 40-43 der DE-OS). Sodann wird das Fal innen sandgestrahlt und
auf containerkonforme Auf3enabmessungen gebracht, indem zunachst der Fal3-
mantelkopfdurchmesser reduziert und dann das Kopfende mit einer stabilen Bor-
dur versehen wird (vgl Sp 2 Z 45-50 der DE-OS). SchlieRlich wird dieses Fal} mit
einem abnehmbaren Deckel und dem in der DE-OS gezeigten Verschlul3ring ver-

schlossen.

Da die am Schlu® des Anspruchs 1 des angefochtenen Patents erwahnte Mal3-
nahme, wonach das jeweilige Spundfald vor dem Bordieren bei Bedarf auf die ge-
forderte Hohe geschnitten wird, eine fakultative MalRnahme ist — sie ist lediglich
"bei Bedarf", also nicht in jedem Fall auszufihren — unterscheidet sich das Verfah-
ren nach dem erteilten Patentanspruch 1 mit seinen obligatorischen Verfahrens-
schritten von dem aus der DE-OS vorbekannten Verfahren durch folgende Mal}-

nahmen:

- Als Verschlu3ring wird ein Spannring verwendet,
- das Abschneiden des Deckels erfolgt durch ein Aufschneiden der

Zarge des Oberbodens,
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- das (Sand-)Strahlen des Fasses erfolgt nach dem Bordieren und
dem Einziehen des Oberteils und

- das (sand-)gestrahlte Fal® wird lackiert.

In der Erkenntnis, dass diese Mallnahmen fir das Recycling bereits benutzter
Spundfasser vorteilhaft sein kdnnen, kann jedoch keine erfinderische Leistung ge-
sehen werden. Denn bei der Beurteilung, ob der beanspruchten Lésung eine erfin-
derische Bedeutung beizumessen ist, mul} von dem ausgegangen werden, was
die Erfindung gegenuber dem Stand der Technik tatsachlich leistet (BGH
GRUR 2003, 693, Hochdruckreiniger; BGH GRUR 2004, 579, Impragnieren von

Tintenabsorbierungsmitteln).

Die erste UnterschiedsmalRnahme (Verwendung eines Spannringes als Ver-
schlufdring bei dem aus der DE-OS bekannten Verfahren) ist eine rein handwerkli-
che MalRnahme, die der Fachmann — ein Maschinenbauer mit Fachkenntnissen
und Erfahrung auf dem Gebiet der FalRherstellung — bei geringeren Anforderungen
an die Dichtheit ohne weiteres ausfiihren konnte, zumal die DE-OS bereits in ihrer
Beschreibungseinleitung, Sp 1 Z 11-22, erwahnt, dass ein Metalldeckelfald bei nor-
malen Dichtigkeitsanforderungen in der Regel mit einem Spannring verschlossen

wird.

Das Aufschneiden der Zarge des Oberbodens entsprechend der zweiten Unter-
schiedsmallnahme konnte der Fachmann zur Entfernung des Deckels des benutz-
ten Spundfasses ausfuhren, ohne erfinderisch tatig werden zu mussen. Er konnte
im Rahmen einfacher Uberlegungen erkennen, dass damit — abgesehen von dem
arbeitsaufwendigen, alternativ zum Abschneiden in der DE-OS erwahnten Aufrol-
len des Deckelfalzes — die grof3tmaogliche Hohe fur das umgeformte Deckelfal} er-

zielbar war.
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Ob das Sandstrahlen des Fasses vor oder nach dem Bordieren und Einziehen des
Oberteils durchgefuhrt wird, ist eine Frage, die der Fachmann im Einzelfall unter
Abwagung der Vor- und Nachteile im Rahmen fachublicher Erwagungen beant-

worten konnte.

Schliellich ist das Lackieren eines gestrahlten Fasses eine triviale MalRnahme, die
madglicherweise am Anmeldetag des Patents vom Fachmann bei dem Verfahren
nach der DE-OS mitgelesen wurde, in jedem Fall aber keiner erfinderischen Tatig-
keit bedurfte.

Im Ergebnis konnte der Fachmann daher — ausgehend von dem in der DE-OS be-
schriebenen Verfahren — allein auf Grund seines vorauszusetzenden Fachwissens
das Verfahren nach dem erteilten Anspruch 1 auffinden, ohne erfinderisch tatig zu

werden.

Der erteilte Patentanspruch 1 hat daher keinen Bestand.

B) Zum 1. Hilfsantrag

Der Hauptanspruch des ersten Hilfsantrags ist in seinem Wortlaut gegenuber der

Fassung des erteilten Patentanspruchs 1 dadurch geandert worden, dal}

- die Abgrenzung zwischen Oberbegriff und Kennzeichen an ei-

ner anderen Stelle vorgenommen worden ist und

- im Oberbegriff das Wort "Spannring" durch "Verschluf3ring" er-
setzt worden ist und im Kennzeichen die Worter eingefugt wor-
den sind, wonach "als Verschlul3ring ein Spannring vorgesehen

wird".
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Mit diesen Anderungen wird das Verfahren nach dem erteilten Anspruch 1 jedoch
nicht verandert, was auch die Patentinhaberin eingeraumt hat. Zum einen ist es fur
die Beurteilung der Patentfahigkeit eines Gegenstandes unerheblich, an welcher
Stelle ein ihn beschreibender Anspruch in Oberbegriff und Kennzeichen unterteilt
ist, zum anderen wird die scheinbare Erweiterung im Oberbegriff beim Ersatz des
Wortes "Spannring" durch "Verschlufring" durch die Einfigung im Kennzeichen,

wonach "als Verschlul’ring ein Spannring vorgesehen wird", wieder aufgehoben.

Da der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal dem 1. Hilfsantrag mit dem Verfah-
ren nach dem erteilten Anspruch 1 identisch ist, kann auch der Hauptanspruch

des 1. Hilfsantrags keinen Bestand haben.

C) Zum 2. Hilfsantrag

Der Hauptanspruch des zweiten Hilfsantrags ist in seinem Wortlaut gegentber der
Fassung des erteilten Anspruchs 1 dadurch geandert worden, dass anstelle der

Woérter "dadurch gekennzeichnet, daly" das Wort "und" gesetzt worden ist.

Mit dieser Anderung ist die zweiteilige Anspruchsfassung des erteilten An-
spruchs 1 zugunsten einer einteiligen Fassung aufgegeben worden. Auch dies
fihrt nicht zu einer inhaltlichen Anderung des Verfahrens nach dem erteilten An-
spruch 1, so dass die vorstehenden Ausflihrungen zu diesem auch fur den Haupt-

anspruch des 2. Hilfsantrags gelten.

D) Zu den Hilfsantragen 3, 4 und 9

Da - wie vorstehend ausgefuhrt — die Verfahren nach dem erteilten Anspruch 1
und den Hauptanspriuchen der Hilfsantrage 1 und 2 identisch sind, betrifft das Ver-
fahren nach den Hauptansprichen der Hilfsantrage 3, 4 und 9 jeweils ein Verfah-

ren nach dem erteilten Anspruch 1, erganzt um den Verfahrensschritt gemafl dem
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kennzeichnenden Teil des erteilten Anspruchs 4, wonach das Einziehen des Ober-

teils durch Kaltumformung vorgenommen wird.

Dem Senat ist aus eigener Sachkunde bekannt, dass die Kaltumformung am An-
meldetag des Patents die Ubliche Vorgehensweise beim Einziehen des Oberteils
eines Metallfasses war. Diesem zusatzlichen Verfahrensschritt kann daher keine

patentbegrindende Bedeutung zugesprochen werden.

Die Hauptanspriche der Hilfsantrage 3, 4 oder 9 sind aus diesem Grund ebenfalls

nicht zur Verteidigung des Patents geeignet.

E) Zu den Hilfsantragen 5, 6 und 10

Die Hauptanspruche dieser Antrage betreffen jeweils ein Verfahren nach dem er-
teilten Anspruch 1, erganzt um den kennzeichnenden Verfahrensschritt des erteil-
ten Anspruchs 5, wonach zum deckelseitigen Einziehen des Mantels eine Beauf-

schlagung des Oberteils des Fasses mit rotierenden Druckrollen erfolgt.

Auch hier ist dem Senat aus eigener Sachkunde bekannt, dass radiale Formande-
rungen — also auch ein Einziehen — des Mantels eines Metallfasses am Anmelde-
tag Ublicherweise unter Verwendung von rotierenden Druckrollen erfolgten. Ge-
genteiliges ist von der Patentinhaberin nicht vorgetragen worden. Somit kann auch
dieser Verfahrensschritt eine erfinderische Leistung nicht begrunden mit der Fol-
ge, dass auch die Hauptanspruche der Hilfsantrage 5, 6 oder 10 nicht bestandsfa-

hig sind.
F) Zu den Hilfsantragen 7, 8 und 11
Die Gegenstande ihrer Hauptanspruche betreffen jeweils ein Verfahren nach dem

erteilten Anspruch 1, erganzt um die kennzeichnenden Teile der erteilten Anspru-

che 4 und 5. Da diese Mal3nahmen, wie vorstehend ausgefuhrt, am Anmeldetag
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vorbekannt waren und zu den fachiblichen Ma3nahmen bei der Metallfal-Herstel-
lung gehorten konnte die Verteidigung des Patents auch mit den Hauptanspru-
chen der Hilfsantrage 7, 8 oder 11 keinen Erfolg haben.

G) Die Unteranspriiche der Antrage fallen mit dem jeweiligen Hauptanspruch, da
uber einen Antrag auf Aufrechterhaltung des Patents nur als Ganzes entschieden

werden kann.

Ipfelkofer Hoévelmann Barton Ihsen
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