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betreffend das européaische Patent 0 515 390
(DE 590 04 056)

hat der 1.Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der
mindlichen Verhandlung vom 8. November 2005 durch den Prasidenten
Dr. Landfermann und die Richter Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Frowein,

Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtschafts-Ing. Ihsen, Rauch und Dipl.-Ing. Pontzen

fur Recht erkannt

1. Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Klagerin.
Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 %
des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreck-

bar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 21. Dezember 1990 unter Inan-
spruchnahme der Prioritdten des deutschen Gebrauchsmusters 90 01 802 vom
15. Februar 1990 und der deutschen Patentanmeldung P 40 16 600 vom 23. Mai
1990 angemeldeten europaischen Patents 0 515 390 (Streitpatent), das unter an-
derem mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilt
worden ist und insoweit beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Num-
mer 590 04 056 gefuhrt wird.

Das in der Verfahrenssprache Deutsch erteilte und am 29. Dezember 1993 verof-
fentlichte Streitpatent betrifft ein Spundfass. Es umfasst sieben Patentanspriche,

die sdmtlich mit der Nichtigkeitsklage angegriffen werden.



Der Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

~Spundfal’ aus thermoplastischem Kunststoff mit einem im Nahbe-
reich des Oberbodens (12) an der FaRwandung (22) angeordne-
ten umlaufenden Trage- und Transportring (30) und mit wenigs-
tens einem im Randbereich des Oberbodens (12) angeordneten
Spundlochstutzen (16), der in einem Spundlochstutzenge-
hause (18) derart eingesenkt ist, dal3 die Stirnflache des Spund-
lochstutzens (16) bundig mit oder geringfigig unterhalb der Au-
Renflache des Oberbodens (12) abschliel3t,

dadurch gekennzeichnet, dall der Oberboden (12)
zusatzlich zum bzw. neben dem Spundlochstutzengehéause (18)
ein im wesentlichen kreisabschnittférmiges Flachenteil bzw. eine
Abschragung (10) aufweist, die symmetrisch beidseitig zum
Spundlochstutzen (16) ausgebildet ist und - in Normalposition des
Fasses betrachtet - flach schrag nach innen in den Fal3kdrper ab-
geschragt verlaufend eingezogen ist, wobei die Abschragung (10)
ihre tiefste Stelle auf der Seite des FalBmantels (22) im
Nahbereich des Spundlochstutzens (16) aufweist und dort in tiefer
liegenden Ebene des Spundlochstutzengehausebodens (20) bzw.

in den Spundlochstutzen (16) einmundet.”

Die Patentanspriiche 2 bis 7 sind auf Anspruch 1 rickbezogen. Wegen ihres

Wortlauts wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klagerin macht mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend, der Gegenstand des Streit-

patents sei nicht patentfahig. Sie stitzt sich dabei auf folgende Druckschriften:

(D1) DE 2852 922 Al (Anlage K2),
(D2) Prospekt der Fa. SALCIM aus dem Jahr 1985 (Anlage K4),



(D3) DE-PS 1920515 (Anlage K6),

(D4) Prospekt der Fa. Mauser aus dem Jahr 1987 (Anlagen K8-K10),

(D5) DE 37 27 589 Al (Anlage K11),

(D6) Anzeige der Fa. Josef Siepe KG in der DE-Z ,neue Verpackung”
Ausgabe Mai 1973 (Anlagen K12a+hb),

(D7) GB-PS 518 598 (Anlage K16).

Ferner macht sie die offenkundige Vorbenutzung eines Kanisters gemalf den An-
lagen K17a bis K17d im Jahr 1979 geltend.

Die Klagerin beantragt,

das europdische Patent 0 515 390 mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Klagevorbringen entgegen und hélt den Gegenstand des Streitpa-

tents fUr patentfahig.

Das Streitpatent war im Umfang seiner Anspriiche 1, 2, 3 und 6 bereits Gegen-
stand einer Nichtigkeitsklage, die das Bundespatentgericht mit Urteil vom
14. Oktober 1997 (Aktenzeichen 1 Ni 22/96) abgewiesen hat. Die dagegen einge-
legte Berufung hat der Bundesgerichtshof mit Urteil vom 9. Mai 2000 (Aktenzei-
chen X ZR 45/98) zuriickgewiesen.

Wegen Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf deren Schriftsatze

verwiesen.



Entscheidungsgriinde

Die zulassige Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit

geltend gemacht wird, ist nicht begriindet.

Das Streitpatent betrifft entsprechend dem Oberbegriff des Anspruchs 1 ein
Spundfass aus thermoplastischem Kunststoff. Es ist im Nahbereich seines Ober-
bodens (Deckels) an der Fasswandung mit einem umlaufenden Trage- und
Transportring versehen. Im Randbereich des Oberbodens ist ein Spundlochstut-
zen angeordnet und in einem Spundlochstutzengehause derart eingesenkt, dass
seine Stirnflache bundig mir der Aul3enflache des Oberbodens abschliel3t oder ge-
ringflgig darunter liegt.

Bei einem derartigen Fass ist es nach der Beschreibungseinleitung der Streitpa-
tentschrift als nachteilig angesehen worden, dass wegen der Einsenkung des
Spundlochstutzens und des ihn umgebenden Gehauses im Fassoberboden Prob-
leme bei der Restentleerung des Fasses auftreten kénnen, die auch mit manuel-
lem Hin- und Herschwenken des Fasses in schrag gekippter Uberkopfposition nur

unbefriedigend losbar sind.

Dem Streitpatent ist daher die Aufgabe zugrunde gelegt worden (Seite 1 Zeilen 40
bis 43 der Streitpatentschrift), bei einem derartigen Fass eine konstruktive Aus-
gestaltung des Oberbodens (Deckels) vorzuschlagen, bei der in statischer
Schragposition des Fasses - ohne ein zusatzliches Hin- und Herschwenken - eine

weitestgehende Restentleerung maoglich ist.

Die L6sung dieses Problems besteht nach der Lehre des Streitpatents in einem
Spundfass mit den baulichen Einzelheiten entsprechend dem Patentanspruch 1.



Der Patentanspruch 1 des Streitpatents bedarf der Auslegung unter Heranziehung

der Beschreibung und der Zeichnungen, § 14 Satz 2 PatG.

Die Klagerin hat eine als ,Merkmalsanalyse” bezeichnete Gliederung des An-

spruchs 1 vorgelegt (Anlage K1), die folgenden Wortlaut hat:

Spundfal? aus thermoplastischem Kunststoff mit folgenden Merkmalen:

4.1

4.2

einem im Nahbereich des Oberbodens (12) an der Fasswan-
dung (22) angeordneten umlaufenden Trage- und Transport-
ring (30) und

wenigstens einen im Randbereich des Oberbodens (12) angeord-

neten Spundlochstutzen (16);

der Spundlochstutzen (16) ist in einem Spundlochstutzenge-
hause (18) derart eingesenkt, dass die Stirnflache des Spundloch-
stutzens (16) bundig mit oder geringfigig unterhalb der Auf3enfla-
che des Oberbodens (12) abschliel3t;

- Oberbegriff -

der Oberboden (12) weist zusatzlich zum beziehungsweise neben
dem Spundlochstutzengehause (18) ein im wesentlichen kreisab-
schnittsformiges Flachenteil auf oder

der Oberboden (12) weist zusatzlich zum beziehungsweise neben

dem Spundlochstutzengeh&ause (18) eine Abschragung (10) auf;

die Abschragung (10) ist symmetrisch beidseitig zum Spundloch-
stutzen (16) ausgebildet;



6. die Abschragung (10) ist - in Normalposition des Fasses betrach-
tet - flach schrag nach innen in den Fasskorper abgeschréagt verlau-

fend eingezogen,;

7. die Abschragung (10) weist ihre tiefste Stelle auf der Seite des
Fassmantels (22) im Nahbereich des Spundlochstutzens (16) auf;

8.1 die Abschragung (10) miundet auf der Seite des Fassmantels (22)
im Nahbereich des Spundlochstutzens (16) in die tiefer liegende
Ebene des Spundlochstutzengehausebodens (20) ein oder

8.2 die Abschragung (10) mindet auf der Seite des Fassmantels (22)
im Nahbereich des Spundlochstutzens (16) in den
Spundlochstutzen (16) ein.

- Kennzeichen -

Der Senat halt diese Gliederung, nach der in der Merkmalsgruppe 4 der Oberbo-
den ein im wesentlichen kreisabschnittformiges Flachenteil (Merkmalsgruppe 4.1)

oder eine Abschragung (Merkmalsgruppe 4.2) aufweisen soll, fir unzutreffend.

Die der Merkmalsgruppe 4 zugehdrige Textstelle des Anspruchs 1 lautet wortlich:

,2dass der Oberboden (12) zusatzlich zum bzw. neben dem Spundlochstut-
zengehause (18) ein im wesentlichen kreisabschnittformiges Flachentell

bzw. eine Abschragung (10) aufweist®.

Der ersten Verwendung der Abkurzung ,bzw.” in dieser Textstelle kann ersichtlich
im Zusammenhang mit den Ausfiihrungsbeispielen und dem folgenden Wort ,ne-

ben*“ eine Bedeutung von ,,und rdumlich neben“ zugemessen werden.



Fur eine Deutung des zweiten ,bzw.” der Textstelle im Sinne von ,oder” bietet das
Streitpatent nicht den geringsten Anhaltspunkt. Ein Verstandnis des zweiten ,bzw.”
im Sinne von ,oder* wirde bedeuten, dass mit dem Anspruch 1 des Streitpatents
zwei verschiedene Ausfihrungsformen eines Spundfasses vorgeschlagen waren,
von denen die eine lediglich die Merkmalsgruppen 1 bis 4.1 und die andere die
Merkmalsgruppen 1 bis 3 und 4.2 ff. umfassen musste, was nicht der Fall ist.

Der zur Auslegung des Inhalts der Merkmalsgruppe 4 heranzuziehende Teil der
Beschreibung findet sich auf Seite 3 ab Zeile 48 der Streitpatentschrift. Dort wird
zur Beschreibung von Figur 1 wortlich ausgefihrt: ,Ein kreisabschnittsformiges
Flachenteil bzw. eine im wesentlichen ebene bzw. flache Abschragung 10 des
Oberbodens ...“. Offensichtlich wird dort mit der Bezugsziffer 10 ein kreisab-
schnittsformiges Flachenteil definiert, das durch eine mit der Bezugsziffer 24 ver-
sehene, ,(hier) gerade verlaufende Knickkante” (vgl. Seite 3 Zeile 54 der Streitpa-
tentschrift) vom Rest des Oberbodens getrennt und in der Form einer flachen Ab-
schragung ausgebildet ist. Bei dem ,kreisabschnittsférmigen Flachenteil* und der
LAbschragung“ handelt es sich also um ein und dasselbe Bauteil des streitpatent-
gemalien Spundfasses, aber nicht um zwei verschiedene Teile, die fakultativ ver-

wirklicht sein kénnen.

Der erste, die Merkmalsgruppe 4 bildende Teil des Kennzeichens von Anspruch 1
ist demnach so auszulegen, dass die erste Abkurzung ,bzw.” als ,und raumlich®
und das zweite ,bzw.” zusammen mit dem folgenden Wort ,eine” als ,in Form ei-

ner* zu verstehen ist.

Eine entsprechend korrigierte Merkmalsgruppe 4 der Anspruchsgliederung der

Klagerin muss danach wie folgt lauten:

iy der Oberboden (12) weist zusatzlich zum und rdumlich neben dem
Spundlochstutzengehduse (18) ein im wesentlichen kreisab-

schnittsférmiges Flachenteil in Form einer Abschragung (10) auf;”



Die Parteien haben in der mindlichen Verhandlung Utbereinstimmend dieser Aus-

legung des Anspruchs 1 des Streitpatents durch den Senat zugestimmt.

Der Senat hat nicht Gbersehen, dass die zur Auslegung des Anspruchs 1 heran-
gezogenen Textstellen (Seite 3 Zeilen 48 ff. der Streitpatentschrift) nicht wortlich

mit der ersten Merkmalsgruppe des Kennzeichens Ubereinstimmen:

Einerseits sind in Zeile 48 von Seite 3 der Streitpatentschrift vor den Worten
.Kreisabschnittsformiges Flachenteil“ nicht die im Anspruch verwendeten Worte
-im wesentlichen* erwéhnt. Das liegt daran, dass es sich beim Ausfluhrungsbei-
spiel nach Figur 1 um ein exakt kreisabschnittsférmiges Flachenteil handelt, das
durch eine gerade auf dem Fassoberboden verlaufende Knickkante gebildet ist.
Die Lehre des Anspruchs 1 soll aber ersichtlich auch Ausfihrungsformen umfas-
sen, bei denen die Knickkante nicht gerade verlauft, sondern bogenférmig ausge-
bildet ist oder aus zwei etwas schrag zueinander verlaufenden Knickkanten be-
steht, was den Figuren 8 und 9 mit zugehdoriger Beschreibung der Streitpatent-
schrift zu entnehmen ist. Aus diesem Grund sind die Worte ,im wesentlichen* in

den Anspruch 1 aufgenommen worden.

Andererseits enthalt Anspruch 1 vor der ersten Erwahnung des Wortes ,,Abschréa-
gung“ nicht die in Zeile 48 auf Seite 3 der Streitpatentschrift die Abschragung pra-
zisierenden Worte ,im wesentlichen ebene bzw. flache®. Dies ist offensichtlich
darin begrundet, dass die Abschragung nicht in jedem Fall eben bzw. flach ausge-
bildet sein muss, sondern beispielsweise auch nach auf3en gewdlbt sein kann (vgl.
Seite 5 Zeilen 20 und 21 der Streitpatentschrift).

Die vorstehende Auslegung des Anspruchs 1 kann deshalb auch bei Berticksichti-
gung der geringen Textabweichungen zwischen dem Wortlaut der ersten Merk-
malsgruppe seines Kennzeichens und dem Text auf Seite 3 Zeilen 48 ff. der
Streitpatentschrift nicht in Frage gestellt werden.
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Das Spundfass nach dem so verstandenen Patentanspruch 1 ist patentfahig, weil
es durch den aufgedeckten Stand der Technik am ersten Prioritdtstag des Streit-
patents weder vorbekannt noch dem Fachmann - einem Diplom-Ingenieur (FH) far
Maschinenbau mit mehrjahriger Erfahrung auf dem Gebiet der Herstellung und

Verwendung von Kunststoff-Fassern - nahegelegt war.

Die deutsche Offenlegungsschrift 28 52 922 (D1) zeigt und beschreibt ein Spund-
fass aus thermoplastischem Kunststoff, bei dem unstreitig samtliche Merkmale
des Oberbegriffs des Anspruchs 1 verwirklicht sind. Weitergehende Ubereinstim-
mungen mit dem Gegenstand des Streitpatents bestehen nicht. Raumlich neben
den Spundlochstutzengeh&ausen, die die Beklagte in ihrer Anlage B2 zur Klageer-
widerung blau markiert hat, ist lediglich ein waagerecht verlaufender Oberboden
(in der Anlage B2 griin markiert) vorhanden, aber kein im wesentlichen kreisab-
schnittsformiges Flachenteil in Form einer Abschragung. Bei den Abschragungen,
die die Klagerin in der Anlage K3 zur Klageschrift mit den Bezugsziffern 110 ver-
sehen hat, handelt es sich um Ubergangskanten zwischen den Wanden der
Spundlochstutzengehause und einem umlaufenden konischen Ringteil des Ober-
bodens, aber nicht um die streitpatentgemafl3en Abschragungen, zumal sie auch
nicht im wesentlichen kreisabschnittsféormig ausgebildet sind. Eine Anregung, bei
dem in der Schrift D1 beschriebenen Fass Abschragungen in der streitpatentge-

mafen Form vorzunehmen, enthalt die Schrift D1 ersichtlich nicht.

Gleiches qilt fur die in dem Prospekt der Fa. SALCIM (D2) abgebildeten Fasser.
Auch hier handelt es sich bei den von der Klagerin mit den Ziffern 110 versehenen
Abschragungen lediglich um Ubergangskanten, die von den Wanden der Spund-
lochstutzengehause und einem umlaufenden konischen Ringteil des Oberbodens

gebildet werden.

Die britische Patentschrift 518 598 (D7) zeigt mit den Figuren 7 bis 9 und zugeh6-

riger Beschreibung einen fassahnlichen Behalter, bei dem im Randbereich des
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Oberbodens ein Spundlochstutzen angeordnet ist, der die Bezugsziffer 34 tragt.
Symmetrisch beidseitig zum Spundlochstutzen ist eine sichelformige Abschra-
gung (33) ausgebildet, die im Hinblick auf Figur 9 des Streitpatents auch als ,im
wesentlichen kreisabschnittsformig® bezeichnet werden kann. Die Abschra-
gung (33) kann auch - in Normalposition des Behélters - als flach schrag verlau-
fend angesehen werden. Damit erschopfen sich aber bereits die Gemeinsamkei-
ten des Behalters nach der Schrift D7 mit dem streitpatentgemalfen Fass. Letzte-
res unterscheidet sich vor allem von dem Behalter nach der Schrift D7 durch sein
Spundlochstutzengehduse, das den Spundlochstutzen schitzend umgibt. Beim
Behalter nach der Schrift D7 ist der Spundlochstutzen (34) hingegen ungeschutzt
unmittelbar an der Abschragung (33) befestigt. Die Schrift D7 konnte den Fach-
mann daher allenfalls anregen, bei einem Spundfass, von dem im Streitpatent
ausgegangen wird und wie es beispielsweise aus der Schrift D1 bekannt ist, an-
stelle des Spundlochstutzengehauses eine Abschrdgung vorzunehmen, was er-
sichtlich nicht der streitpatentgemaf3en Ldsung entspricht. Eine Anregung, diese
Abschragung zusatzlich zu einem Spundlochstutzengehause, und zwar symmet-
risch beidseitig neben diesem anzuordnen, kann der Fachmann der Schrift D7

nicht entnehmen.

Die Ubrigen Schriften und der Kanister, dessen offenkundige Vorbenutzung gel-
tend gemacht worden ist, liegen weiter ab und sind von der Klagerin in der mundli-
chen Verhandlung nicht mehr aufgegriffen worden. Es eribrigt sich daher, auf de-

ren Inhalt nédher einzugehen.

Der Patentanspruch 1 hat aus den vorstehenden Erwagungen Bestand.

Die mit der Nichtigkeitsklage ebenfalls angegriffenen Anspriche 2 bis 7 haben

weitere Ausgestaltungen des Fasses nach Anspruch 1 zum Gegenstand und wer-

den daher von dessen Patentfahigkeit mitgetragen.
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vV

Die Kostenentscheidung beruht auf 8§ 84 Abs. 2 PatG in Verbindung mit 8§ 91

Abs. 1 ZPO, die Entscheidung tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99 PatG

in Verbindung mit § 709 Satz 1 und 2 ZPO.

Dr. Landfermann Dr. Frowein lhsen Rauch Pontzen

Pr



