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gegen

betreffend das deutsche Patent 44 40 852

hat der 1.Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der

mindlichen Verhandlung vom 11. Juli 2006 durch ...

fur Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 44 40 852 wird fur nichtig erklart.

2. Die Kosten des Rechtsstreits tragt der Beklagte.

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

vollstreckbar.
Tatbestand

Der Beklagte ist Inhaber des am 15. November 1994 angemeldeten deutschen
Patents 44 40 852, dessen Erteilung am 5. Juni 1996 verdffentlicht worden ist. Auf
einen mit Schriftsatz vom 15. Dezember 2004 gestellten Antrag des Beklagten hat
die Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamts durch Beschluss
vom 1. Mérz 2005 das Patent gemal3 § 64 PatG beschrankt. Seine Bezeichnung
lautet nunmehr "Batteriestopfen sowie Verfahren zu dessen Herstellung".



Das Patent umfasst gemald der gednderten Patentschrift DE 44 40 852 C5 (Streit-

patentschrift) 12 Patentanspriiche.

Anspruch 1 der Streitpatentschrift lautet:

Batteriestopfen mit einem Kopf (2), der zum Eingriff eines Werk-
zeugs bestimmt ist, und einer unterhalb des Kopfes (2) gebildeten
umlaufenden Nut (6, 6), die zur Aufnahme eines Dichtrings (8, 8")
aus Kunststoff bestimmt ist, dadurch gekennzeichnet, dass der
Dichtring (8, 8') formschlissig in der Nut (6, 6') aufgenommen und

durch Anschmelzen der Nutflache mit ihr verbunden ist.

Auf den Patentanspruch 1 sind die Patentanspriche 2 bis 11 riickbezogen.

Anspruch 12 der Streitpatentschrift lautet:

Verfahren zum Herstellen eines Batteriestopfens gemafld An-
spruch 1, gekennzeichnet durch Spritzgiel3en eines den Kopf (2)
und die Nut (6, 6') umfassenden Formteils, und anschlieRendes

SpritzgielRen des Dichtrings (8, 8') unmittelbar am Formteil.

Die Klagerin zu 1 hat am 7. Februar 2005, die Klagerin zu 2 am 25. Februar 2005
Nichtigkeitsklage erhoben. Die dadurch eingeleiteten Verfahren hat der Senat
durch Beschluss vom 17. Mai 2006 zum Zweck der gemeinsamen Verhandlung
und Entscheidung verbunden. Beide Klagerinnen machen den Nichtigkeitsgrund
der mangelnden Patentfahigkeit geltend. Sie sind der Auffassung, der Gegenstand
des Anspruchs 1 und das Verfahren nach Anspruch 12 beruhten nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit. Die Gegenstande der Unteranspriiche 2 bis 11 seien

durch den Stand der Technik vorweggenommen oder nahe gelegt.

Die Klagerinnen stutzen ihr jeweiliges Vorbringen u. a. auf folgende Druckschrif-

ten:



K1 DE 36 18 296 Al (= Anlage A2 der Klagerin zu 2)

K5 DE 85 35915 U1 (= Anlage A6)

K8 JP 04-306558 (= Anlage A3)

K8a englische Ubersetzung der Druckschrift K8, umfassend 4 Seiten
(= Anlage A4)

K9 DE 42 16 563 Al (= Anlage A5)

K11 C. Jaroschek et al., "Harte und weiche Kunststoffe beim Spritzgiel3en
kombinieren" in: DE-Z Kunststoffe 84 (1994) 6, Minchen Juni 1994,
Seiten 705, 706, 708-710

Die Klagerinnen beantragen,

das deutsche Patent 44 40 852 in vollem Umfang flr nichtig zu er-

klaren.

Der Beklagte beantragt,

die Klagen abzuweisen.

Er tritt dem Vorbringen der Klagerinnen entgegen und halt die angegriffenen Ge-

genstande des Streitpatents flr patentfahig.

Wegen des Wortlauts der Patentanspriiche 2 bis 11 wird auf die Streitpatent-

schrift, wegen weiterer Einzelheiten auf die Akten verwiesen.

Entscheidungsgrinde

Die zulassigen Klagen, mit denen der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfa-
higkeit geltend gemacht wird (8§ 82 Abs. 1i. V. m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG), haben
Erfolg.



1. Patentanspruch 1 lasst sich folgendermalRen in Merkmale gliedern:

Batteriestopfen
mit einem Kopf 2,

der zum Eingriff eines Werkzeugs bestimmt ist,

A W N P

und einer unterhalb des Kopfes 2 gebildeten umlaufenden
Nut 6, 6',
5 die zur Aufnahme eines Dichtrings 8, 8' bestimmt ist,
5a der Dichtring ist aus Kunststoff,

dadurch gekennzeichnet,
6 dass der Dichtring 8, 8' formschlissig in der Nut 6, 6' aufge-
nommen

7 und durch Anschmelzen der Nutflache mit ihr verbunden ist.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist nicht patentfahig.

A. Die Neuheit des gewerblich anwendbaren Batteriestopfens nach Anspruch 1
gegenuber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik ist gegeben. Sie
wurde von den Klagerinnen in der mindlichen Verhandlung auch nicht mehr in
Frage gestellt. Keine der im Verfahren befindlichen Entgegenhaltungen zeigt einen

Batteriestopfen, der das kennzeichnende Merkmal 7 des Anspruchs 1 aufweist.

B. Der Gegenstand des Anspruchs 1 beruht nicht auf einer erfinderischen Téatig-
keit.

Als Fachmann ist vorliegend ein Dipl.-Ing. (FH) des Maschinenbaus der Fachrich-
tung Kunststofftechnik mit speziellen Kenntnissen und Erfahrungen in der Kon-
struktion von Behéltern aus Kunststoff und diese abdichtenden Verschlussvor-
richtungen anzusehen. Dieser Fachmann kennt die besonderen technischen An-
forderungen an Batteriegehduse und -stopfen und ihre Dichtungen, die auf Grund

des von Saure-Blei-Batterien ausgehenden Gefahrenpotentials zu beachten sind.



Als Ausgangspunkt der Neuerung wird im Streitpatent die DE 36 18 296 Al (K1)
bezeichnet. Das in dieser Druckschrift gezeigte und beschriebene Einschraubteil
zum Verschluss z. B. eines Gehduses von Getrieben oder Motoren weist die
Merkmale 2 bis 6 des Anspruchs 1 auf. Dass der Kopf des Einschraubteils zum
Eingriff eines Werkzeugs bestimmt ist, ergibt sich aus dem Hinweis auf eine auto-
matische Zufuhrung, siehe Spalte 3 Zeilen 7 f.. Die zur Andrickseite hin offene
Nut wird im Streitpatent als Nut im Sinne des Anspruchs 1 gesehen, siehe Streit-
patentschrift Absatze [0001] und [0003]. Der Dichtring des Einschraubteils nach
der Druckschrift (K1) ist formschlissig in der Nut aufgenommen, was sich aus

Spalte 2 Zeilen 15 ff. und Zeilen 65 ff. i. V. m. dem unteren Teil der Figur ergibt.

Als Nachteil des bekannten Einschraubteils bzw. herkdmmlicher Batteriestopfen
wird im Streitpatent beschrieben, dass die Herstellung und Montage von Stopfen
und separater loser Dichtung aufwendig sei und dass im Gebrauch erhéhter Ver-
schleil? auftrete, siehe Streitpatentschrift Absatz [0003].

Hiervon ausgehend ist als Aufgabe des Patents die Angabe eines Batteriestopfens
genannt, der einfach und kostengunstig herstellbar ist und einem geringen Ver-
schleild unterliegt, sowie eines Verfahrens zu dessen Herstellung, siehe Streitpa-
tentschrift Absatz [0004].

Nachstkommender Stand der Technik ist nach Uberzeugung des Senats die
DE 42 16 563 Al (K9). Diese betrifft einen Akkumulator, insbesondere Bleiakku-
mulator, mit einem mehrere Zellen aufweisenden Gehéuse mit Deckel. Figuren 1a
bis 1¢c und zugehérige Beschreibung lassen einen Batteriestopfen (Verschluss-
stopfen 1), wie er jeder Zelle zugeordnet ist, mit einem Kopf mit Kreuzschlitz, der
zum Eingriff eines Werkzeugs bestimmt ist, und mit einer unterhalb des Kopfes
gebildeten, umlaufenden Nut erkennen, vgl. Merkmale 2 bis 4. Die Nut ist zur Auf-
nahme eines Dichtrings (Gummidichtung 3) bestimmt, vgl. Merkmal 5. Der Dicht-
ring ist - wie in Figur 1a gezeigt - formschlissig in der Nut aufgenommen, vgl.
Merkmal 6.



Diesem Batteriestopfen sind die in Absatz [0003] der Streitpatentschrift dem Ge-
genstand der K1 zugeschriebenen Nachteile in gleicher Weise eigen, so dass sich
dem Fachmann auch ausgehend von dem Batteriestopfen nach der
DE 42 16 563 Al (K9) die in der Streitpatentschrift genannte Aufgabe stellt.

Bei der Suche nach einer Losung dieser Aufgabe konnte der Fachmann einen Ar-
tikel in der Fachzeitschrift "Kunststoffe", Band 84 (1994) Heft 6, in Betracht ziehen.
Die am Verhandlungstag telefonisch vom Verlag Carl Hanser in Minchen besta-
tigte Vorveroffentlichung des o. a. Zeitschriftenhefts im Juni 1994 hat der Beklagte

im Laufe der mundlichen Verhandlung nicht mehr bestritten.

Der Fachartikel von C. Jaroschek et al., "Harte und weiche Kunststoffe beim
SpritzgieRen kombinieren" (K11) auf den Seiten 705, 706, 708-710 in dem vorste-
hend genannten Zeitschriftenheft dokumentiert Fachwissen des hier angespro-
chenen Fachmanns vor dem Anmeldetag des Streitpatents. Der Einleitung auf
Seite 705 ist zu entnehmen, dass sich der Artikel auf die Verarbeitung von harten
und weichen Kunststoffen in der Form von thermoplastischen Kunststoffen und
thermoplastischen Elastomeren bezieht. Ab Seite 705 rechte Spalte, Absatz 2,
wird die Kombination harter, steifer mit weichen, flexiblen Kunststoffen in einem
einzigen Formteil dargestellt. Als geeignetes Verfahren fir die Realisierung dieser
stoffschlissigen Verbindung der beiden Kunststoffe in dem Formteil wird das
"Overmoldingverfahren" beschrieben. Dieses Verfahren - so wird dazu ausge-
fuhrt - "ermoglicht es, in einfacher Weise grundséatzlich unterschiedliche
Materialien durch SpritzgieRen in einem Werkzeug nacheinander zu einem
Formteil zu verarbeiten. Das wichtigste Beispiel fur die Anwendung des Hart-

Weich-Spritzgiel3ens ist die in ein Gehause eingespritzte Dichtung."

Durch die vorstehend zitierte Stelle der Schrift (K11) bekam der Fachmann den
direkten Hinweis, zur Losung der gestellten Aufgabe das Overmoldingverfahren
auch bei der Herstellung des Batteriestopfens nach der Schrift (K9) einzusetzen
und eine Dichtung aus einem Kunststoff vorzusehen, vgl. Merkmal 5a des An-
spruchs 1, und mit Hilfe des Overmoldingverfahrens an der fiir die Dichtung ohne-



hin vorgesehenen Stelle, d. h. in der vorhandenen Nut, an den Koérper des Batte-

riestopfens anzuspritzen.

Dass entgegen dem Vortrag des Beklagten bei diesem Anspritzen eine Verbin-
dung der beiden Kunststoffe durch Anschmelzen des Korpers des Batteriestop-
fens an der Kontaktflache, namlich der Nutflache, mit dem Dichtungsmaterial auf-
tritt, ergibt sich aus den Ausfuhrungen in der Schrift (K11) auf Seite 706 mittlere
Spalte, Absatz 1. Dort wird Verschweif3en mit Interdiffusion als der tatsachlich bei
dem Overmoldingverfahren vorliegende Verbundmechanismus genannt. Im darauf
folgenden Absatz 2 ist angegeben, dass Schmelzkontakt stattfindet und dessen

Dauer die Diffusionstiefe bestimmt.

Hieraus folgt, dass durch den Einsatz des Verfahrens nach der Druckschrift (K11)
bei der Herstellung des Batteriestopfens der Dichtring durch Anschmelzen der
Nutflache mit dieser verbunden und dadurch das Merkmal 7 des Hauptanspruchs

des Streitpatents verwirklicht ist.

Dass das in der Entgegenhaltung (K11) angegebene Verfahren schon vor dem
Anmeldetag des Streitpatents bei der Herstellung von Batteriestopfen Verwendung
gefunden hatte, belegt im Ubrigen die japanische Patentanmeldung 04-306558
(K8). Diese Druckschrift ist hier einschlagig, siehe Ubersetzung (K8a) Seite 1 mit
dem Absatz "object" und Anspruch 1. Die Entgegenhaltung befasst sich mit dem
Problem der einfachen und kostenglnstigen Herstellung eines Batteriestopfens
und seiner Dichtung. Als Losung wird ein einen Kopf aufweisender Batteriestopfen
aus einem thermoplastischen Kunststoff mit einer Flachdichtung aus einem ther-
moplastischen Elastomer vorgeschlagen. Die Flachdichtung wird durch Spritzgie-
Ren in der Form selbst an den zuvor in dieser Form gespritzten Stopfenkorper an-
gespritzt. In Absatz 8 der Entgegenhaltung ist gesagt, dass die Dichtung "einheit-

lich" ("integral") mit dem Stopfenkdrper ist.

In der Schrift (K11) ist keine speziell fir einen Batteriestopfen besonders geeig-

nete Materialpaarung fur Formteil und Dichtung angegeben. Der Beklagte hat vor-



getragen, dass die Ubertragung aus diesem Grunde fiir den Durchschnittsfach-
mann nicht nahe gelegen habe. Die Auswahl der richtigen Kunststofftypen aus der
sehr grol3en Zahl der in Betracht kommenden Kunststoffe sei aber Voraussetzung
daflr, dass ein ausreichendes Anschmelzen der Nutflache und damit eine genu-
gend starke Verbindung der beiden Komponenten erfolge. Der Senat kann vorlie-
gend in der Auswahl einer fur den jeweiligen Anwendungsfall geeigneten Material-
kombination aus einer Klasse von Kunststoffen keine patentbegrindende Mal3-
nahme sehen. Sie wird auch in der Streitpatentschrift, die in Absatz [0045] um-

fangreiche Klassen von Materialien nennt, in das Wissen des Fachmanns gestellt.

Der Beklagte hat in der mindlichen Verhandlung weiter geltend gemacht, dass
keine der Entgegenhaltungen die MalRBhahme zeige, einen bekanntermal3en stets
in eine Nut (lose) eingelegten O-Ring mit der Nutwandung zu verbinden. Hierin

liege eine Abkehr von ublichen Vorstellungen des Ingenieurs.

Mit diesem Argument kann jedoch auch nicht begrindet werden, dass die ge-
nannte MalRhahme auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht. Denn der Fachmann
konnte unschwer erkennen, dass er den ihm schon vorliegenden Korper des Bat-
teriestopfens nach der Schrift (K9) fur die Anbringung der anders gestalteten
Dichtung nicht verandern musste. Aul3erdem ergab das Belassen der vorhande-
nen Nut an der vorgegebenen Stelle und die Verwendung dieser Nut zwanglos
den Vorteil, dass die Dichtung in ihrer Lage genau festgelegt und durch die vor-

handenen drei Nutflachen (bei einer rechteckigen Nut) gut abgesttitzt war.

Anspruch 1 hat aus diesen Erwéagungen keinen Bestand.

3. Die auf Anspruch1 ruckbezogenen Anspriche?2 bis1l sind echte
Unteranspruche ohne eigenen erfinderischen Gehalt, die aus dem von den Klage-
rinnen genannten Stand der Technik bekannt oder durch diesen nahe gelegt sind.
Auch in der MaRnahme des Anspruchs 8, der der Beklagte in der mundlichen Ver-
handlung besondere technische Vorteile zugeschrieben hat, kann nur eine im Be-
reich des fachménnischen Kénnens liegende Bemessung des Schnittwinkels von
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zwei Dreiecksschenkeln des Dichtrings gesehen werden. Die in Anspruch 8 in Be-
zug genommene Ausbildung des Dichtrings nach Anspruch 7 mit einem vorsprin-
genden Abschnitt, der im Querschnitt im wesentlichen dreiecksformig ist, zeigt das
deutsche Gebrauchsmuster 85 35 915 (Entgegenhaltung (K5), siehe dort Dich-

tung 6 mit dreiecksférmigen Lippen 7.

4. Das Verfahren nach Anspruch 12 zum Herstellen eines Batteriestopfens mit
den Merkmalen des Anspruch 1 mag neu sein. Es beruht jedoch nicht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Ein Formteil im SpritzgieRverfahren mit anschlieiendem Spritzgiel3en einer Dich-
tung unmittelbar an diesem Formteil herzustellen, war dem Fachmann vor dem
Anmeldetag des Streitpatents bekannt. Es wird dazu beispielsweise auf die
Druckschrift (K11), dort insbesondere Seite 706 linke Spalte Absatz 2, oder auf die
Ubersetzung (K8a), dort insbesondere Absatz 8, verwiesen.

Das SpritzgieRen eines einen Kopf und eine Nut umfassenden Formteils eines
Batteriestopfens, der auch die weiteren Merkmale des Anspruchs 1 aufweist, und
anschlieBendes Spritzgiel3en des Dichtrings unmittelbar am Formteil, lag daher im
Griffbereich des Fachmanns.

Anspruch 12 hat aus diesen Erwagungen ebenfalls keinen Bestand.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.
Dem Beklagten fallen die Kosten auch insoweit zur Last, als sich die Verfahren
durch die nach ihrer Einleitung erfolgte Beschrankung des Streitpatents erledigt
haben. Da der Beschrankungsantrag vom Beklagten ersichtlich im Hinblick auf die
bevorstehenden Klageerhebungen gestellt worden ist, hat dieser sich insoweit in

die Rolle des Unterlegenen begeben.
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Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG
I. V. m. § 709 Satze 1 und 2 ZPO.

gez.

Unterschriften



