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betreffend das europaische Patent 0 723 516
(= DE 694 25 579)

hat der 1.Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der
mindlichen Verhandlung vom 14. Juni 2005 durch den Prasidenten
Dr. Landfermann und die Richter Dr.-Ing. Barton, Dipl.-Phys. Dr.rer.nat. Frowein,

Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtschaftsing. Insen und Rauch

fur Recht erkannt:

1. Das europdaische Patent 0 723 516 wird mit Wirkung fir das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig er-
klart.

2. Die Kosten des Verfahrens tragt die Beklagte.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in H6he von 120%
des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig

vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 18. Oktober 1994 unter Inan-
spruchnahme der Prioritat der US-Patentanmeldung 138397 vom
18. Oktober 1993 angemeldeten europaischen Patents 0 723 516 (Streitpatent),
das unter anderem mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik

Deutschland erteilt worden ist.

Das Streitpatent betrifft einen Tankdeckel fur ein Kraftfahrzeug. Es umfasst sieb-
zehn Patentanspriiche, die samtlich mit der Nichtigkeitsklage angegriffen werden.



Der erteilte Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt:

"A cap (10) for use in a filler neck (12) of a tank, the cap (10) com-
prising

closure means (16) for closing the filler neck (12),

handle means (14) for rotating the closure means (16) relative to
the filler neck (12) about an axis of rotation, the handle means (14)
including a shell having a top wall (20) bounded by a cylindrical
side wall (38), and a handle (22) formed on the top wall (20) for
rotating the handle means (14) and

delayed actuation means for prividing a lost motion driving
connection between the handle means (14) and the closure
means (16), the delayed actuation means including an annular
ring (18) engaging the closure means (16) and a driven lug (78,
80) appended to the annular ring (18), characterised in that the
handle means (14) further includes an appendage (42, 44) directly
appended to the underside of the top wall (20), the appendage
cantilevered downardly from the underside of the top wall (20) at
a location off-centre from the axis of rotation of the handle means
(14), and in that the driven lug (78, 80) engages a terminal portion
of the appendage (42, 44) during rotation of the handle means
(14) about its axis of rotation."

Wegen des Wortlauts der Patentanspriiche 2 bis 17, die unmittelbar oder mittelbar

auf Anspruch 1 riickbezogen sind, wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klagerin macht mit der Nichtigkeitsklage geltend, der Tankdeckel nach dem
Streitpatent sei nicht patentfahig. Er sei nicht neu, jedenfalls ergebe er sich in na-
heliegender Weise aus dem Stand der Technik. Die Klagerin stltzt sich dabei auf
folgende Schriften:



(E1) US4 765 505,
(E2) US 4887 733,
(E3) US4 107 961,
(E4) US5 183173,
(E5) US 5108 001,
(E6)  US 4 795 050,
(E7) DE-PS 19 60 674,
(E8) DE 22 06 583 B2,
(E9) DE 85 12 655 UL,
(E10) FR 683 773 und
(E11) US 4 690 293.

Die Klagerin beantragt sinngemalrs,

das Streitpatent mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundesre-

publik Deutschland fr nichtig zu erklaren.

Die Beklagte ist der Ansicht, der Tankdeckel nach dem Streitpatent sei durch den

Stand der Technik weder vorweggenommen noch nahegelegt. Sie beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit vier neugefassten
Hauptansprichen (Hilfsantrage 1 bis 4), denen sich jeweils An-
spriche 2 bis 17 anschlie3en, deren Wortlaut dem der erteilten
Anspriche 2 bis 17 entspricht.

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 entspricht dem erteilten Anspruchs 1, am Ende

erganzt um den Zusatz

"and in that the closure means (16) are a housing providing at

fluid-tight seal when the housing (16) is fully engaged into the filler



neck (12) and a gasket (48) seats against a sealing lip (46) of the
filler neck (12) and the housing (16)"

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 entspricht dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 1, am

Ende erganzt um die Wortfolge

"and in that the annular ring (18) comprises spaced apart teeth (68)
und the housing comprises pawl teeth (56) whereby the spaced-
apart teeth (68) engage the pawl teeth to provide a torque
overriding connection of the annular ring (18) in a cap-advancing
direction (74) to permit advancement of the housing (16) into the
filler neck (12)"

Anspruch 1 des Hilfsantrags 3 entspricht dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 2, am

Ende erganzt um den Zusatz

"and in that retaining lugs (40) are appended to the cylindrical side
wall (38) of the shell (14) which couple the housing (16), annular
ring (18), and shell (14) together."

Anspruch 1 des Hilfsantrags 4 entspricht dem Anspruch 1 des Hilfsantrags 3, am
Ende erganzt um die Wortfolge

"and in that the delayed actuation means provide a delay in the
breaking of the fluid tight seal when the operator rotates the han-

dle means (14) in the cap removal direction (76)."

Die Klagerin halt die Hilfsantrage wegen fehlender Offenbarung flir unzuléssig, im

Ubrigen aber auch nicht fiir geeignet, die Patentfahigkeit zu begriinden.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Akten verwiesen.



Entscheidungsgriinde

Die Klage ist zulassig. Sie hat auch Erfolg.

[. 1. Das Streitpatent geht aus von einem Tankdeckel, wie er beispielsweise aus
der US 4 765 505 (E1) bekannt geworden ist (vgl Streitpatentschrift Spalte 1 Zei-
len 24 bis 27).

Dem Streitpatent ist die Aufgabe zugrunde gelegt worden, einen Tankdeckel mit
einer verzogernden Mitnehmvorrichtung bei einer minimalen Anzahl von Bauteilen

vorzuschlagen (vgl Absatz 3 der Streitpatentschrift).

Als Losung dieses Problems wird nach der Lehre des erteilten Anspruchs 1 ein
Tankdeckel vorgeschlagen, dessen Aufbau sich (in Anlehnung an die von der KIa-
gerin vorgelegte Merkmalsanalyse, Anlage KO) in folgende Merkmalsgruppen un-

terteilen lasst:

1.1 Verschlussdeckel (10) zur Verwendung in einem Einfullstutzen (12)
eines Kraftstofftanks.

1.2 Der Verschlussdeckel (10) enthélt ein Verschlussmittel (16) zum Ver-
schlieR3en des Einflllstutzens (12).

1.3 Der Verschlussdeckel (10) enthalt weiter ein Griffelement (14) zum
Drehen des Verschlussmittels (16) relativ zum Einflllstutzen (12) um
eine Drehachse.

1.4 Das Griffelement (14) enthalt eine Abdeckung mit einer von einer zy-
lindrischen Seitenwand (38) begrenzten oberen Wand (20).

1.5 Das Griffelement (14) enthalt weiter einen an der oberen Wand (20)
zum Drehen des Griffelements (14) ausgebildeten Griff (22).

1.6 Der Verschlussdeckel (10) enthalt schliel3lich ein Verzégerungsmit-
tel, das eine Leergangverbindung zwischen dem Griffelement (14)

und dem Verschlussmittel (16) herstellt.



1.7 Das Verzogerungsmittel enthalt einen in das Verschlussmittel (16)
eingreifenden, kreisférmigen Ring (18).

1.8 Das Verzogerungsmittel enthalt weiter einen an diesem kreisférmi-
gen Ring (18) ausgebildeten Mithehmvorsprung (78, 80).

1.9 Das Griffelement (14) weist weiterhin einen direkt an der Unterseite
der oberen Wand (20) ausgebildeten Fortsatz (42, 44) auf.

1.10 Der Fortsatz (42, 44) erstreckt sich an einer exzentrisch zur Dreh-
achse des Griffelements (14) befindlichen Stelle von der Unterseite
der oberen Wand (20) aus frei nach unten.

1.11 Der Mithehmvorsprung (78, 80) kommt wéhrend der Drehung des
Griffelements (14) um dessen Drehachse mit einem Endbereich des
Fortsatzes (42, 44) in Eingriff.

lI. Es kann dahinstehen, ob der Tankdeckel nach dem erteilten Anspruch 1 neu
ist, denn er ergab sich nach Ansicht des Senats am Prioritatstag des Streitpatents

fur den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

Als Fachmann ist hier ein Diplom-Ingenieur (FH) fur Maschinenbau mit mehrjahri-
ger beruflicher Erfahrung in Konstruktion und Herstellung von Tankdeckeln fir

Kraftfahrzeuge zu sehen.

1. Als néchstliegenden Stand der Technik sieht der Senat die US 4 765 505 (E1),
von der auch das Streitpatent ausgeht. Diese Schrift zeigt und beschreibt (in An-
lehnung an die vorstehende Anspruchsgliederung, wobei die englischsprachigen

Bezeichnungen mit den Bezugszeichen aus der (E1) in Klammern gesetzt sind):

- Einen Deckel (cap 10) zur Verwendung in einem Einfullstutzen (filler
neck 28) eines Tanks (entsprechend 1.1).

- Der Deckel (10) enthalt Verschlussmittel (housing 26) zum Verschliel3en
des Einflllstutzens (28) (entsprechend 1.2).

- Der Deckel (10) enthalt auch ein Griffelement zum Drehen des Ver-

schlussmittels (26) relativ zum Einfullstutzen (28) um eine Drehachse



(entsprechend Merkmal 1.3). Hier besteht das Griffelement aus den
Teilen (shell or handle 12), (hub 50), (retaining rim 68) und (appearance
cover 70), wobei (handle 12) und (hub 50) miteinander verschweif3t sind
(weld 57, vgl Sp 4 Z 66), wahrend (retaining rim 68) und (appearance
cover 70) durch Formschluss miteinander verbunden sind (vgl Sp 5
Abs 3).

Das Griffelement enthélt eine Abdeckung (12) mit einer oberen Wand
(surface 20), die von einer zylindrischen Seitenwand (vgl Fig 1) begrenzt
ist (entsprechend 1.4).

Das Griffelement enthalt weiter einen an der oberen Wand (20)
ausgebildeten Griff (upstanding face 18) zum Drehen des Griffelements
(entsprechend 1.5).

Der Deckel enthélt auch ein Verzdgerungsmittel (race 46) zur Herstel-
lung einer Leergangverbindung zwischen dem Griffelement und dem
Verschlussmittel (26) (entsprechend 1.6).

Das Verzogerungsmittel (46) enthélt einen in das Verschlussmittel (26)
eingreifenden kreisformigen Ring (Fig 2) (entsprechend 1.7).

Das Verzogerungsmittel enthélt auch einen an dem kreisférmigen Ring
ausgebildeten Mithehmvorsprung, (driven lug 58) (entsprechend 1.8).
Das Griffelement weist auch nahe der Unterseite der oberen Wand (20)
einen Fortsatz (drive lug 54) auf (in teilweiser Ubereinstimmung mit der
Merkmalsgruppe 1.9).

Der Fortsatz (54) ist exzentrisch zur Drehachse des Griffelements ange-
ordnet und erstreckt sich im Bereich der Unterseite der oberen Wand
(20) nach unten (teilweise Ubereinstimmend mit der Merkmalsgruppe
1.10).

Der Mitnehmvorsprung (58) kommt wahrend der Drehung des Griffele-
ments um dessen Drehachse mit dem Endbereich des Fortsatzes (54) in
Eingriff, ndmlich entweder durch die (first drive face 88) von (54) mit der
(first driven face 60) von (58), wie in Fig 3 mit ausgezogenen Linien

gezeigt, oder durch die (second drive face 90) von (54) mit der (second



driven face 62) von (58), wie in Fig 3 mit gestrichelten Linien gezeigt

(entsprechend 1.11).

Der Tankdeckel nach Anspruch 1 des Streitpatents unterscheidet sich mithin von
dem vorbekannten Tankdeckel nach der Schrift (E1) lediglich dadurch, dass der
Fortsatz direkt an der Unterseite der oberen Wand ausgebildet ist (entsprechend
einem Teil der Merkmalsgruppe 1.9) und sich von dort frei nach unten erstreckt
(entsprechend einem Teil der Merkmalsgruppe 1.10). Die Begriffe "direkt an der
Unterseite der oberen Wand ausgebildet” (directly appended to the underside of
the top wall) und ,frei nach unten erstreckt® (cantilevered downwardly) sind dabei
durch Auslegung unter Heranziehung der Streitpatentschrift so zu verstehen, dass
der Fortsatz selbst mit der Unterseite der unteren Wand verbunden ist (zB durch
einstlickige Ausbildung) und sich von dort freitragend (also ohne seitliche Abstit-

zungen) nach unten erstreckt.

Diese Unterschiedsmerkmale des streitpatentgemafRen Tankdeckels zum Tankde-
ckel nach der Schrift (E1) konnte der Fachmann nach der Uberzeugung des Se-
nats verwirklichen, ohne erfinderisch tatig werden zu missen. Im Rahmen seines
fachnotorischen Bestrebens, bekannte Tankdeckel hinsichtlich ihres Aufbaus und
Zusammenbaus zu vereinfachen, konnte er ohne weiteres erkennen, dass es bei
dem Tankdeckel nach der Schrift (E1) unter Umstdnden nachteilig ist, beim Griff-
element zunadchst die Abdeckung (shell 12) und das den Fortsatz (54) tragende
Bauteil (drive hub 50) getrennt herzustellen und danach diese Teile zusammen-
zufiigen und miteinander zu verschweil3en. Das den Fortsatz (54) tragende Bauteil
(50) dient auch zur Aufnahme einer das Aussehen des Tankdeckels verbessern-
den Abdeckung (appearance cover 70). Wenn diese Funktion, die erkennbar kei-
nen technischen Nutzen bringt, nicht erforderlich ist (zB bei einer preiswerteren
Ausfuhrung, bei der dem Aussehen eine geringere Bedeutung zukommt), erkennt
der Fachmann ohne weiteres Nachdenken, dass dann eine getrennte Herstellung
der Bauteile fir Abdeckung und Fortsatz nicht erforderlich ist, so dass er zu einer
kostengunstigen einteiligen Herstellung von Abdeckung und Fortsatz (beispiels-

weise im allgemein Ublichen Spritzguss-Verfahren greifen kann. Die tbrigen Teile
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des Bauteils (50) kdnnen in diesem Fall - fir den Fachmann ohne weiteres Nach-
denken erkennbar - entfallen.

Mit dieser MalRBnahme (einteilige Ausbildung der Abdeckung (12) mit dem Fortsatz
(54) unter Beibehaltung seiner Anordnung innerhalb der Abdeckung) beim Tank-
deckel nach der Schrift (E1) ist der Tankdeckel nach Anspruch 1 des Streitpatents

verwirklicht.

Schwierigkeiten oder technische Fehlvorstellungen, die der Fachmann fir die
Durchfihrung dieser Mal3hahme héatte Gberwinden mussen, sind flir den Senat
nicht erkennbar und von der Beklagten auch nicht geltend gemacht worden.

Hinzu kommt, dass die einsttickige Ausfihrung einer Abdeckung mit einem Fort-
satz bei Tankdeckeln mit einer verzdogernden Betatigung am Prioritatstag des
Streitpatents bereits zum Stand der Technik gehdrte, was beispielsweise in der
Figur 1 der US 5 108 001 (E5) gezeigt wird. Dort ist der Fortsatz (driver 94) zwar
nicht (nur) direkt an der Unterseite der oberen Wand (surface 16), sondern (auch)
an der zylindrischen Seitenwand (skirt portion 20) ausgebildet, so dass er sich
nicht freitragend nach unten erstreckt, diese Ausbildung ist aber erkennbar durch
die Konstruktion des Verzdgerungsmittels (40) bedingt. Im Ubrigen waren bei
Tankdeckeln Fortsatze, die sich freitragend nach unten erstrecken zur verzégerten
Mitnahme des Verschlussmittels, am Prioritatstag des Streitpatents seit Jahr-
zehnten bekannt, beispielsweise durch die DE-PS 19 60 674 (E7), Figuren 8 bis
10 mit zugehdoriger Beschreibung, wo sich die Fortséatze (Federzungen 16’) eines

aus Blech gefertigten Tankdeckels freitragend nach unten erstrecken.

Der Anspruch 1 des Streitpatents hat aus diesen Erwagungen keinen Bestand.

2. In den Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 sind zuséatzlich zu samtlichen Merkmalen
des erteilten Anspruchs 1 die weiteren Merkmale aufgenommen worden, wonach
das Verschlussmittel durch ein Gehause mit einem flussigkeitsdichten Verschluss

gebildet ist, wenn das Gehause vollstandig mit dem Einflllstutzen verbunden ist,
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und durch eine Dichtung, die zwischen der Dichtlippe des Einflllstutzens und dem
Gehéause angeordnet ist.

Dieses Merkmal ist in Absatz 16 der Streitpatentschrift in Verbindung mit der
Zeichnung offenbart. Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 stellt daher eine zulassige Be-
schrankung des erteilten Anspruchs 1 dar.

Die weiteren Merkmale in Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 sind aber nicht geeignet,
eine erfinderische Tatigkeit zu begrinden. Sie sind bereits sdmtlich beim Tankde-
ckel nach der Schrift (E1) verwirklicht, von dem im Streitpatent ausgegangen wird.
Im Ubrigen beschreibt auch die Streitpatentschrift zutreffend, dass dies die tbliche
Art (conventional manner, Sp 4 Z 18-19) ist, den Einflllstutzen eines Tanks zu

verschliel3en.

Der Patentanspruch 1 hat daher in seiner mit dem Hilfsantrag 1 verteidigten Fas-

sung ebenfalls keinen Bestand.

3. Gleiches gilt fir den Hauptanspruch des Hilfsantrags 2. Auch die dort zuséatzlich
aufgenommenen, in Absatz 20 der Streitpatentschrift offenbarten Merkmale, sind

ebenfalls beim Tankdeckel nach der Schrift (E1) verwirklicht.

Der Hauptanspruch des Streitpatents hat daher auch in der mit dem Hilfsantrag 2

verteidigten Fassung keinen Bestand.

4. Die zusétzlich in den Hauptanspruch nach Hilfsantrag 3 gegentber dem An-
spruch 1 nach Hilfsantrag 2 aufgenommenen Merkmale, wonach die zylindrische
Seitenwand Arretiervorspriinge enthéalt, die das Gehause, den kreisférmigen Ring
und die Abdeckung miteinander koppeln, sind in Absatz 14 der Streitpatentschrift
offenbart. Der Anspruch ist daher ebenfalls zul&ssig.
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Ein Arretiervorsprung (lip 22) ist ebenfalls am unteren Rand der zylindrischen
Seitenwand des Tankdeckels nach der Schrift (E1) ausgebildet. Auch dieser dient
dazu (mittels des retaining rim 68), das Gehause, den kreisformigen Ring und die

Abdeckung miteinander zu koppeln (vgl auch Sp 5 Abs 3 von E1).

Weiterhin zeigt auch die Schrift (E5) in Figur 2 beim Bezugszeichen 84 einen Ar-
retiervorsprung, der das Gehause, den kreisférmigen Ring und die Abdeckung

miteinander koppelt.

Die zusatzlich in den Hauptanspruch des Hilfsantrags 3 aufgenommenen Merk-
male sind daher ebenfalls nicht geeignet, eine erfinderische Tatigkeit beim streit-
patentgeméfRen Tankdeckel zu begriinden, so dass auch dieser Anspruch keinen
Bestand hat.

5. Gleiches qilt fur Anspruch 1 des Hilfsantrags 4. Dessen zusatzliche Merkmale
gegentber dem Hauptanspruch des Hilfsantrags 3 sind in Absatz 31 der Streitpa-
tentschrift in Verbindung mit der Zeichnung offenbart. Nachdem diese Merkmale
aber ebenfalls beim Tankdeckel nach der Schrift (E1) verwirklicht sind, ist auch
dieser Anspruch nicht geeignet, den angegriffenen Hauptanspruch des Streitpa-

tents erfolgreich zu verteidigen.

6. Die Anspriche 2 bis 17 sind echte Unteranspriche ohne eigenen erfinderi-
schen Gehalt. Nachdem die Beklagte auf ausdrickliches Befragen des Senats
nichts Gegenteiliges vorgetragen hat, braucht dies nicht ndher begriindet zu wer-
den. Daher fallen mit dem Hauptanspruch auch die auf ihn riickbezogenen An-
spruche 2 bis 17 des Streitpatents.
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Il. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG in Verbindung mit
8§ 91 Abs 1 ZPO, die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit aus § 99
Abs 1 PatG in Verbindung mit § 709 ZPO.

Dr. Landfermann Dr. Barton Dr. Frowein lhsen Rauch

Pr



