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betreffend das europaische Patent EP 1 392 575

(DE 602 06 374)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mundlichen Verhandlung vom 20. Februar 2014 durch die Vorsitzende Richterin

Prasidentin Schmidt sowie die Richter

Dr. Kortbein,

Dipl.-Ing. Schlenk,

Dr.-Ing. Kriiger und Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing.(FH) Ausfelder

fur Recht erkannt:

Das Patent EP 1 392 575 wird mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der

Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise flr nichtig erklart, dass

der Anspruch 1 folgende Fassung erhalt:

the first portion (10) to the mouth
of the neck of the container (3),
comprising a further sleeve
member (30) adapted to lie
around the mouth and neck of
the container (3) wherein the

Englisch Deutsch

la A tamper evident device suitable | Originalitdtsvorrichtung, die zur
to be used in a closure for Verwendung in einem Verschluss
containers of liquids, particularly | fur Behalter fur Flussigkeiten, ins-
bottles having a mouth situated besondere Flaschen, die am
at the end of a neck which Ende eines sich von dem Contai-
extends longitudinally from the ner in Langsrichtung erstrecken-
container den Halses eine Mlndung auf-

weisen, geeignet ist,

1b comprising a sleeve member (5) | mit einem Hiulsenelement (5),
which comprises a first portion das einen ersten Abschnitt (10)
(10) aufweist,

1c which, prior to initial opening of der vor dem erstmaligen Offnen
the closure, is associated with a | des Verschlusses durch einen
second portion (15) by a brechbaren Bereich (20), der bei
frangible portion (20) which is einem erstmaligen Offnungsvor-
caused to fracture or break by an | gang des Behalters zum Brechen
initial container opening oder Zerreil3en veranlasst wird,
operation, mit einem zweiten Abschnitt (15)

verbunden ist,
1d securing means (30) for securing | Befestigungsmitteln (30), um den

ersten Abschnitt (10) an der
Mindung des Halses des Behal-
ters (3) zu befestigen, umfassend
ein weiteres Hulsenelement (30),
das dazu ausgelegt ist, um die
Offnung und den Hals des Behal-




securing means (30) also
comprises an annular lip
provided at an open end of the
first portion (10) distal from the
mouth of the container and a
container closure member (35)
with which the second portion
(15) is associated,

ters (3) zu liegen, wobei die Be-
festigungsmittel (30) weiterhin
eine an einem offenen Ende des
ersten Bereiches (10) distal zur
Offnung des Behalters (3) vorge-
sehene ringformige Lippe umfas-
sen, sowie einem Verschliel3ele-
ment (35) fur den Behélter, mit
dem der zweite Abschnitt (15)
verbunden ist,

le said first portion (10) and second | wobei der erste Abschnitt (10)
portion (15) being provided with a | und der zweite Abschnitt (15) be-
respective circumferential edge nachbart zu dem brechbaren Be-
(75, 80) adjacent to said frangible | reich (20) jeweils mit einer um-
portion (20) laufenden Kante (75, 80) ausge-

stattet sind

1f and said container closure und das VerschlieRBelement (35)
member (35) being provided with | fur den Behélter mit einer umlau-
a circumferential lip (65), fenden Lippe (65) ausgestattet
characterized by the fact that, ist, dadurch gekennzeichnet,

dass

19 prior to an initial container vor einem erstmaligen Offnungs-
opening operation, the vorgang des Behalters die um-
circumferential edge (75) of said | laufende Kante (75) des ersten
first portion (10) is disposed Abschnittes (10) in Langsrichtung
longitudinally between the zwischen der umlaufenden Kann-
circumferential edge (80) of said |te (80) des zweiten Abschnit-
second portion (15) and the tes (15) und der umlaufenden
circumferential lip (65) of said Lippe (65) des Verschliel3ele-
container closure member (35) mentes (35) fur den Behalter an-
and by the fact that, geordnet ist und

1lh upon reclosure of the container, beim Wiederverschlieien des
the circumferential lip (65) of the | Behélters die umlaufende Lip-
container closure member (35) is | pe (65) des Verschlusselemen-
disposed in an obstructive tes (35) fur den Behalter in
manner longitudinally between Langsrichtung als  Hindernis
the circumferential edge (75) of derart zwischen der umlaufenden
the first portion and the Kante (75) des ersten Abschnit-
circumferential edge (80) of the tes und der umlaufenden Kann-
second portion (15) te (80) des zweiten Abschnittes

(15) angeordnet ist, dass die
1h1l | such that said circumferential umlaufenden Kanten (75, 80),

edges (75, 80) are then disposed
in a spaced apart relationship to
one another by the
circumferential lip (65) located
there between.

dann durch die zwischen Ihnen
angeordnete Lippe (65) in einer
voneinander beabstandeten Be-
ziehung zueinander angeordnet
sind.




Il. Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

[ll. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klagerin und die Beklagte je-

weils zur Halfte.

IV. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Hohe von

120 % des zu vollstreckenden Betrags vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland erteilten, in der Verfahrenssprache Englisch
veroffentlichten europaischen Patents EP 1 392 575 (Streitpatent), das auf eine
internationale Anmeldung vom 22. Mai 2002 mit der Nummer PCT/GB2002/02404
(Veroffentlichungsnummer: WO 02/096771 Al) zurtickgeht. Es nimmt die Prioritat
der Voranmeldung GB 0112726 vom 25. Mai 2001 in Anspruch und wird beim
Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen 602 06 374 geflhrt.
Das Streitpatent wird in der deutschen Ubersetzung DE 602 06 374 T2 mit ,Origi-
nalitatsverschluss® bezeichnet und umfasst 20 Anspriche, die von der Klagerin
vollumfanglich angegriffen werden. Anspruch 1 hat in der Verfahrenssprache fol-
genden Wortlaut:

“1. A tamper evident device suitable to be used in a closure for
containers of liquids, particularly bottles having a mouth
situated at the end of a neck which extends longitudinally
from the container comprising a sleeve member (5) which
comprises a first portion (10) which, prior to initial opening
of the closure, is associated with a second portion (15) by a
frangible portion (20) which is caused to fracture or break

by an initial container opening operation, securing means



(30) for securing the first portion (10) to the mouth of the
neck of the container (3) and a container closure member
(35) with which the second portion (15) is associated, said
first portion (10) and second portion (15) being provided
with a respective circumferential edge (75, 80) adjacent to
said frangible portion (20) and said container closure
member (35) being provided with a circumferential lip (65),
characterized by the fact that, prior to an initial container
opening operation, the circumferential edge (75) of said first
portion (10) is disposed longitudinally between the circum-
ferential edge (80) of said second portion (15) and the
circumferential lip (65) of said container closure member
(35) and by the fact that, upon reclosure of the container,
the circumferential lip (65) of the container closure member
(35) is disposed longitudinally between the circumferential
edge (75) of the first portion and the circumferential edge
(80) of the second portion (15) such that said circum-
ferential edges (75, 80) are then disposed in a spaced apart

relationship to one another.”

In der deutschen Ubersetzung lautet Anspruch 1 wie folgt:

1.

Originalitatsvorrichtung, die zur Verwendung in einem Ver-
schluss fur Behélter fur Flissigkeiten, insbesondere Fla-
schen, die am Ende eines sich von dem Container in
Langsrichtung erstreckenden Halses eine Offnung aufwei-
sen, geeignet ist, mit einem Hilsenelement (5), das einen
ersten Bereich (10) aufweist, der vor dem erstmaligen Off-
nen des Verschlusses durch einen brechbaren Bereich
(20), der bei einem erstmaligen Offnungsvorgang des Be-
halters zum Brechen oder Zerrei3en veranlasst wird, mit ei-

nem zweiten Bereich (15) verbunden ist, Befestigungsmit-



teln (30), um den ersten Bereich (10) an der Offnung des
Halses des Behalters (3) zu befestigen, sowie einem Ver-
schlusselement (35) fur den Behélter, mit dem der zweite
Bereich (15) verbunden ist, wobei der erste Bereich (10)
und der zweite Bereich (15) benachbart zu dem brechbaren
Bereich (20) jeweils mit einer umlaufenden Kante (75, 80)
ausgestattet sind und das Verschlusselement (35) fur den
Behalter mit einer umlaufenden Lippe (65) ausgestattet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass vor einem erstmaligen
Offnungsvorgang des Behalters die umlaufende Kante (75)
des ersten Bereichs (10) in Langsrichtung zwischen der
umlaufenden Kante (80) des zweiten Bereichs (15) und der
umlaufenden Lippe (65) des Verschlusselements (35) fir
den Behalter angeordnet ist und beim Wiederverschliel3en
des Behalters die umlaufende Lippe (65) des Verschluss-
elements (35) fur den Behalter in Langsrichtung derart zwi-
schen der umlaufenden Kante (75) des ersten Bereichs und
der umlaufenden Kante (80) des zweiten Bereichs (15) an-
geordnet ist, dass die umlaufenden Kanten (75, 80) dann in
einer voneinander beabstandeten Beziehung zueinander

angeordnet sind.”

Wegen der weiter angegriffenen und unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1
rickbezogenen  Anspriche 2 bis20 wird auf die  Streitpatentschrift
EP 1 392 575 B1 Bezug genommen.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1, eingereicht in der mundlichen Verhandlung, lautet
wie folgt (Anderungen gegeniiber der erteilten Fassung sind nachfolgend durch

Unterstreichung gekennzeichnet):

Englisch Deutsch

la A tamper evident device suitable | Originalitdtsvorrichtung, die zur
to be used in a closure for Verwendung in einem Verschluss




containers of liquids, particularly
bottles having a mouth situated
at the end of a neck which
extends longitudinally from the
container

fur Behalter fur FlUssigkeiten, ins-
besondere Flaschen, die am
Ende eines sich von dem Contai-
ner in Langsrichtung erstrecken-
den Halses eine Offnung aufwei-
sen, geeignet ist,

1b comprising a sleeve member (5) | mit einem Hulsenelement (5),
which comprises a first portion das einen ersten Bereich (10)
(10) aufweist,
1c which, prior to initial opening of der vor dem erstmaligen Offnen
the closure, is associated with a | des Verschlusses durch einen
second portion (15) by a brechbaren Bereich (20), der bei
frangible portion (20) which is einem erstmaligen Offnungsvor-
caused to fracture or break by an | gang des Behalters zum Brechen
initial container opening oder ZerreiRen veranlasst wird,
operation, mit einem zweiten Bereich (15)
verbunden ist,
1d securing means (30) for securing | Befestigungsmitteln (30), um den
the first portion (10) to the mouth | ersten Abschnitt (10) an der
of the neck of the container (3), Mindung des Halses des Behal-
comprising a further sleeve ters (3) zu befestigen, umfassend
member (30) adapted to lie ein weiteres Hilsenelement (30),
around the mouth and neck of das dazu ausgelegt ist, um die
the container (3) wherein the Offnung und den Hals des Behél-
securing means (30) also ters (3) zu liegen, wobei die Be-
comprises an annular lip festigungsmittel  (30) weiterhin
provided at an open end of the eine an einem offenen Ende des
first portion (10) distal from the ersten Bereiches (10) distal zur
mouth of the container and a Offnung des Behaélters (3) vorge-
container closure member (35) sehene ringférmige Lippe umfas-
with which the second portion sen, sowie einem Verschliel3ele-
(15) is associated, ment (35) fur den Behdlter, mit
dem der zweite Bereich (15) ver-
bunden ist,
le said first portion (10) and second | wobei der erste Abschnitt (10)
portion (15) being provided with a | und der zweite Abschnitt (15) be-
respective circumferential edge nachbart zu dem brechbaren
(75, 80) adjacent to said frangible | Bereich (20) jeweils mit einer um-
portion (20) laufenden Kante (75, 80) ausge-
stattet sind
1f and said container closure und das Verschliel3element (35)
member (35) being provided with | fir den Behalter mit einer umlau-
a circumferential lip (65), fenden Lippe (65) ausgestattet
characterized by the fact that, ist, dadurch gekennzeichnet,
dass
19 prior to an initial container vor einem erstmaligen Offnungs-

opening operation, the
circumferential edge (75) of said

vorgang des Behalters die um-
laufende Kante (75) des ersten




first portion (10) is disposed
longitudinally between the
circumferential edge (80) of said
second portion (15) and the
circumferential lip (65) of said
container closure member (35)
and by the fact that,

Abschnittes (10) in Langsrichtung
zwischen der umlaufenden Kante
(80) des zweiten Abschnittes (15)
und der umlaufenden Lippe (65)
des VerschlieRelements (35) fur
den Behalter angeordnet ist und

edges (75, 80) are then disposed
in a spaced apart relationship to
one another by the
circumferential lip (65) located
there between.

1h upon reclosure of the container, | beim WiederverschlieBen des
the circumferential lip (65) of the | Behélters die umlaufende Lippe
container closure member (35) is | (65) des Verschlusselementes
disposed in an obstructive (35) fur den Behdlter in Langs-
manner longitudinally between richtung als Hindernis derart zwi-
the circumferential edge (75) of schen der umlaufenden Kante
the first portion and the (75) des ersten Abschnittes und
circumferential edge (80) of the der umlaufenden Kante (80) des
second portion (15) zweiten Abschnittes (15) ange-
ordnet ist, dass die
1h1l | such that said circumferential umlaufenden Kanten (75, 80),

dann durch die zwischen lhnen
[sicl] angeordnete Lippe (65) in

einer voneinander beabstandeten
Beziehung zueinander angeord-
net sind.

Hinsichtlich der mit Schriftsatz vom 20. Marz 2013 eingereichten Hilfsantrage 2 bis

17 sowie der Unteranspriche zu samtlichen Hilfsantrdgen wird auf die Akte ver-

wiesen.

Die Klagerin macht geltend die Nichtigkeitsgriinde

a) der unzulassigen Erweiterung (Art. 1l § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG i. V. m.
Art. 138 Abs. 1 Buchst. ¢ EPU),
b) der mangelnden Ausfiihrbarkeit (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatUG i. V. m.
Art. 138 Abs. 1 Buchst. b EPU) und
c) der mangelnden Patentfahigkeit (Art. I § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m.
Art. 138 Abs. 1 Buchst. a EPU).

Sie verweist zur Begriindung ihres Vortrags zur unzuléassigen Erweiterung auf ein
Gutachten von Prof. Dr. Dres. h.c. Joseph Straus, Director Emeritus, Max-Planck-

Institut fir Immaterialgtter- und Wettbewerbsrecht in Minchen.



DarUber hinaus tragt sie vor, der Gegenstand des Streitpatents sei weder neu
noch erfinderisch, da er durch den Stand der Technik vorweggenommen bzw.

nahegelegt gewesen sei. Hierzu nimmt sie Bezug auf folgende Druckschriften und

Dokumente:
D1 EP 0502 379 A2
D2 GB 2 158 424 A
D3 GB 2 323839 A
D4 EP 0670271 Al
D5 WO 96/04179 Al
D6 EP 0574 644 A1
D7 GB 2 302 867 A
D8 WO 98/55370 Al
D9 US 4 550 845
D10 FR 2 340 256
D11 EP 0847 930 A1
D12 Unterlagen Offenkundige Vorbenutzung ,,Calvados Papidoux®
D13 FR 2 555 151.

Die Klagerin stellte den Antrag,

das europdische Patent 1392575 fir das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang fir nichtig zu

erklaren.

Die Beklagte stellte den Antrag,

die Klage in vollem Umfang,

hilfsweise nach MalRgabe ihres in der Verhandlung eingereichten
Hilfsantrags 1,

ansonsten nach Mal3gabe ihrer mit Schriftsatz vom 20. Mérz 2013
eingereichten Hilfsantrage 2 bis 17 zurtickzuweisen.
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Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akte verwiesen.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage ist begrindet, soweit der Hauptantrag betroffen ist, da der Ge-
genstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags unzuléssig
erweitert ist (Art. 11 8 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. ¢
EPU).

Unbegriindet ist die Klage aber, soweit der Anspruch 1 in der Fassung des Hilfs-

antrags 1 betroffen ist.

1. Der Gegenstand des Streitpatents betrifft eine mit ,Originalitatsverschluss®
Ubersetzte ,tamper-evident device“. Diese ist zur Verwendung in einem Ver-
schluss fiur Behalter fur Flussigkeiten, insbesondere Flaschen, geeignet und er-

madglicht das Erkennen einer Manipulation an diesem Verschluss.

2. Die Patentinhaberin geht dabei urspriinglich von einem Stand der Technik wie
gemal GB 2 274 837 A, in der Patentschrift zusatzlich von einem Stand der Tech-
nik wie nach EP 0 847 930 A aus. Eine Aufgabe der Erfindung ist gemalf Streitpa-
tentschrift (Absatz [0006]), eine Vorrichtung mit weiteren - neben die Wiederbefiil-
lung verhindernden Vorrichtungen - eine Manipulation anzeigenden Merkmalen
auszustatten (Absatz [0004]), die

a) eine eindeutige, nichtentfernbare und/oder nichtumkehrbare Anzeige liefern,
dass eine Flasche seit dem urspringlichen Abflllen mit den originalen Inhalten
getffnet wurde (Absatz [0004]),

b) eine einfache Konstruktion von Verschlussbauteilgruppen erlauben, die ein ein-
faches und verlassliches Herstellen, Zusammenbauen und Aufbringen auf Fla-

schenhélse erméglichen und
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c) keine Teile umfassen, die beim erstmaligen Offnen entfernt werden und bei de-
nen die Gefahr besteht, dass sie von Falschern wieder angebracht werden (Ab-
satz [0006]).

3. Zur Losung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent eine Originalitatsvorrichtung
mit den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 vor. Dieser weist in
der - gemaR Art. 70 Abs. 1 EPU verbindlichen - englischen Verfahrenssprache fol-

gende Merkmale auf:

Englisch Deutsch
la A tamper evident device suitable | Originalitdtsvorrichtung, die zur
to be used in a closure for Verwendung in einem Verschluss
containers of liquids, particularly | fur Behalter fur Flussigkeiten, ins-
bottles having a mouth situated besondere Flaschen, die am
at the end of a neck which Ende eines sich von dem Contai-
extends longitudinally from the ner in Langsrichtung erstrecken-
container den Halses eine Offnung aufwei-
sen, geeignet ist,
1b comprising a sleeve member (5) | mit einem Hulsenelement (5),
which comprises a first portion das einen ersten Bereich (10)
(10) aufweist,
1c which, prior to initial opening of der vor dem erstmaligen Offnen
the closure, is associated with a | des Verschlusses durch einen
second portion (15) by a brechbaren Bereich (20), der bei
frangible portion (20) which is einem erstmaligen Offnungsvor-
caused to fracture or break by an | gang des Behalters zum Brechen
initial container opening oder Zerreil3en veranlasst wird,
operation, mit einem zweiten Bereich (15)
verbunden ist,
1d securing means (30) for securing | Befestigungsmitteln (30), um den
the first portion (10) to the mouth | ersten Bereich (10) an der Off-
of the neck of the container (3) nung des Halses des Behal-
and a container closure member |ters (3) zu befestigen, sowie
(35) with which the second einem  Verschlusselement (35)
portion (15) is associated, fur den Behélter, mit dem der
zweite Bereich (15) verbunden
ist,
le said first portion (10) and second | wobei der erste Bereich (10) und
portion (15) being provided with a | der zweite Bereich (15) benach-
respective circumferential edge bart zu dem brechbaren Bereich
(75, 80) adjacent to said frangible | (20) jeweils mit einer umlaufen-
portion (20) den Kante (75, 80) ausgestattet
sind
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1f and said container closure und das Verschlusselement (35)
member (35) being provided with | fur den Behélter mit einer umlau-
a circumferential lip (65), fenden Lippe (65) ausgestattet
characterized by the fact that, ist, dadurch gekennzeichnet,

dass

1g prior to an initial container vor einem erstmaligen Offnungs-
opening operation, the vorgang des Behalters die um-
circumferential edge (75) of said | laufende Kante (75) des ersten
first portion (10) is disposed Bereichs (10) in Langsrichtung
longitudinally between the zwischen der umlaufenden Kante
circumferential edge (80) of said | (80) des zweiten Bereichs (15)
second portion (15) and the und der umlaufenden Lippe (65)
circumferential lip (65) of said des Verschlusselements (35) fur
container closure member (35) den Behalter angeordnet ist und
and by the fact that,

1h upon reclosure of the container, | beim WiederverschlieBen des
the circumferential lip (65) of the | Behélters die umlaufende Lippe
container closure member (35)is | (65) des Verschlusselements
disposed longitudinally between | (35) fur den Behélter in Langs-
the circumferential edge (75) of richtung derart zwischen der um-
the first portion and the laufenden Kante (75) des ersten
circumferential edge (80) of the Bereichs und der umlaufenden
second portion (15) Kante (80) des zweiten Bereichs

(15) angeordnet ist, dass die

1h1l | such that said circumferential umlaufenden Kanten (75, 80)
edges (75, 80) are then disposed | dann in einer voneinander beab-
in a spaced apart relationship to | standeten Beziehung zueinander
one another. angeordnet sind.

4. Zum Verstandnis des Patents aus der Sicht des hier zustadndigen Fachmanns,
eines Maschinenbauingenieurs (FH) der Fachrichtung Verpackungstechnik mit
mehrjahriger Erfahrung in der Konstruktion von Behélterverschlissen, ist Folgen-

des auszufiuhren:

Das Streitpatent betrifft gemaR Merkmal la eine Originalitatsvorrichtung (1), die
zur Verwendung in einem Verschluss fur Behalter fur Flissigkeiten geeignet
ist, die am Ende eines sich von dem Behalter in Langsrichtung erstreckenden
Halses eine Offnung aufweisen. GemaR Merkmal 1a befindet sich die Offnung
(,mouth®) am Ende eines Behalterhalses (,end of a neck®). Dieser Hals er-

streckt sich in Langsrichtung des Behalters.
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Gemall Merkmalen 1b und 1c umfasst (,comprises®) das Hulsenelement (,sleeve
member (5)) einen ersten Bereich und einen zweiten Bereich (,first por-
tion (10) which [...] is associated with a second portion (15)“). Diese beiden
Bereiche sind - vor dem erstmaligen Offnen - noch durch einen brechbaren
Bereich (,frangible portion (20)“) miteinander verbunden. Durch erstmaliges
Offnen des Behalters wird dieser Bereich zerbrochen (,is caused to fracture or
break®).

Merkmal 1d gibt mit den dortigen ,Befestigungsmitteln“ (,securing means (30)“) —
unabhéngig von der in der Beschreibung verwendeten Bezeichnung des Bau-
teils mit dem Bezugszeichens 30 als ,further sleeve member‘ oder auch
,second sleeve“ - ganz allgemein eine Befestigung des ersten Bereichs (10)
an der Offnung des Halses und damit gemaR vorhergehendem Merkmal 1a)
am Ende des Behélterhalses an. Weiterhin gibt das Merkmal ein Verschluss-
element (,container closure member [35]) als Bestandteil der Originalitatsvor-
richtung an, mit dem der zweite Bereich (,second portion [15]“) verbunden ist

(»is associated").

BN
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Unter Merkmal 1le ist aufgefuhrt, dass sowohl der erste (10) wie auch der zweite
Bereich (15) jeweils eine umlaufende Kante (75, 80) benachbart zum brechba-

ren Bereich (20) aufweisen.

Dabei weist nach Merkmal 1f das Verschlusselement (35) eine umlaufende Lippe

auf (,circumferential lip (65)%).

Die Merkmale 1g bis 1h1 beschreiben mittelbar (Merkmal g, da dort von ,circum-
ferential edge (75)“ ausgehend) bzw. unmittelbar (Merkmale 1h, 1h1) die Lage
der umlaufenden Lippe des Verschlusselements (,circumferential lip (65) of
said container closure member (35)) in Bezug auf die umlaufenden Kanten
(,circumferential edge (75) of said first portion®, ,circumferential edge of said
second portion (15)) vor und nach dem erstmaligen Offnen des Verschluss-
elements. Merkmal h mit h1 gibt dabei an, dass beim Wiederverschliel3en die
umlaufende Lippe (65) des Verschlusselements in Langsrichtung zwischen
der umlaufenden Kante (75) des ersten Bereichs und der umlaufenden Kante

des zweiten Bereichs liegt.

Hier ist zu unterscheiden zwischen drei angegebenen Mechanismen, die auf-

einander aufbauen:

Beim Aufbau gemalR} Absatz [0011] bis [0013] ist lediglich beschrieben, dass beim
Offnen des Behalters eine oder beide der umlaufenden Kanten des ersten
und/oder zweiten Bereichs sich von der anderen oder voneinander zuriickzieht
(,retracts”) oder sich zurtickziehen (,retract”) oder zurtickspringt/zurticksprin-
gen (,recoil). Bereits mit diesem Mechanismus ist gewahrleistet, dass beim
WiederverschlieBen des Behélters die umlaufenden Kanten des ersten und
zweiten Bereichs nicht mehr aneinander anliegen und eine zwischen dem ers-
ten und zweiten Bereich liegende Liicke oder Spalte freigegeben wird. Hierfur
ist noch keine umlaufende Lippe eines Verschlusselements erforderlich und

auch nicht erwahnt.
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Beim Aufbau gemafld Absatz [0014] umfasst das Verschlusselement fir den Behal-
ter eine umlaufende Nut, die weiterhin einen umlaufenden Lippenabschnitt
aufweisen kann, der unterhalb und benachbart der umlaufenden Nut (des Ver-
schlusselements) angeordnet ist. In diesem Abschnitt ist noch offen, in wel-
cher Beziehung und insb. Anordnung der Lippenabschnitt in Bezug zum Hiul-
senelement im Allgemeinen und zum brechbaren Bereich sowie zur (spéateren)
Licke oder Spalte im Speziellen steht und auch, ob der Lippenabschnitt in hin-
dernder Weise in die Liicke oder Spalte zwischen den ersten und zweiten Be-

reich hineinragt, oder ob er davon beabstandet ist.

Erst eine weitere bevorzugte Ausgestaltung gemaR Absatz [0015] gibt dann an,
dass die erste umlaufende Kante bei einem erstmaligen Offnungsvorgang des
Behalters zurtickspringt bzw. sich zurtickzieht und sich umfangseitig in die um-
laufende Nut zusammenzieht. ,Dieser Vorgang positioniert die umlaufende
Lippe als Hindernis zwischen der ersten und der zweiten umlaufenden Kante,
so dass beim WiederverschlieRen des Behélters durch erneutes Anbringen
des Verschlusselementes der erste Bereich und der zweite Bereich des ersten
Hulsenelements durch den zwischen ihnen angeordneten Lippenabschnitt
voneinander beabstandet werden® (vgl. ,This action positions the circum-
ferential lip between the first and second circumferential edges in an obstructi-
ve manner such that when the container is reclosed by re-applying the closure
member, the first and second portions of the first sleeve member are spaced

apart by the circumferential lip portion located therebetween®).

Durch die Angaben in Absatz [0015], dass ,zwischen® nicht weiter (in Langs- und
Querrichtung) differenziert ist und ohnehin angegeben ist, dass die umlaufen-
de Lippe als Hindernis (,in an obstructive manner®) zwischen den Kanten der
beiden Hulsenabschnitte (first/second portion) liegt, muss der Fachmann somit
zwingend schliel3en, dass der umlaufende Lippenbereich sowohl in Langs- wie
auch in Querrichtung zwischen den beiden Kanten der beiden Hilsenabschnit-

te liegt.
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Da andererseits bei den Merkmalen h und hl des Patentanspruchs 1 bei ansons-
ten Ubereinstimmender Wortwahl wie in der Beschreibung, Absatz [0015], die
Merkmale ,in an obstructive manner wie auch ,by the circumferential lip por-
tion located therebetween® fehlen und andererseits auch ausschlief3lich die
Lage der umlaufenden Lippe (,circumferential lip“) ausdricklich in Langsrich-
tung (und nicht mehr in Querrichtung) zu betrachten ist, muss dies der Fach-
mann so verstehen, dass die umlaufende Lippe im Merkmal h/h1- genau wie
die umlaufende Kante des ersten Bereichs in Bezug auf die umlaufende Kante
des zweiten Bereichs und der umlaufenden Lippe des Verschlusselements bei
Merkmal g - lediglich in Langsrichtung betrachtet zwischen den beiden umlau-
fenden Kanten des ersten und zweiten Bereichs liegt. Damit ist umfasst, dass
die umlaufende Lippe nach dem Offnen neben (also in Querrichtung vom Be-
halterinneren ausgehend vor oder hinter) dem Spalt/der Licke (zwischen dem

ersten und zweiten Bereich) und auch dazwischen liegen kann.

5. Der Gegenstand nach dem erteilten und nach Hauptantrag (HA) geltenden Pa-

tentanspruch 1 (1™

) ist unzuldssig erweitert.
Das Merkmal 17*h mit 1"*h1 umfasst einen Gegenstand, der urspriinglich nicht of-

fenbart ist.

Offenbart ist unter ,.Summary of invention“ gemafls WO 02/096771 A1, S. 2, Z. 26
bis S. 3, Z. 27 bezlglich der Merkmale h/h1, welche die Anordnung der umlaufen-
den Lippe (65) des Verschlusselements in Bezug auf die beiden umlaufenden
Kanten des ersten Bereichs und des zweiten Bereichs der Hulse vor dem erstma-
ligen Offnen und nach dem erstmaligen SchlieRen angeben, lediglich eine Origina-

litatsvorrichtung bei der

a) nach S. 2, Z. 26 bis S. 3, Z. 1 ein erstmaliger Offnungsvorgang des Behal-
ters ein ZerreiRen oder Brechen des brechbaren Bereichs verursacht, so

dass der erste Bereich und der zweite Bereich in einer voneinander beab-
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standeten Beziehung zueinander angeordnet sind, wenn der Behélter wie-
der verschlossen wird,

b) nach S. 3, Z. 7 bis 10 eine oder beide der jeweils umlaufenden Kanten sich
wahrend eines Offnungsvorgangs des Behalters beim ZerreiRen oder Bre-
chen des brechbaren Bereichs von der anderen zurlickziehen oder zurtick-
springen kann/kénnen,

c) nach S. 3, Z. 11 bis 23 das Zurlckziehen bevorzugt begleitet wird von ei-
nem den Umfang betreffenden Zusammenziehen wenigstens einer der bei-
den Kanten des ersten bzw. des zweiten Bereichs nach innen, so dass
wenigstens eine der Kanten einen kleineren Umfang oder Durchmesser
aufweist als ein benachbarter Abschnitt des ersten bzw. des zweiten Be-
reichs. Danach folgt die Angabe, dass die Zuriickzieh- oder Zurtickspring-
bewegung wichtig ist, da damit eine zwischen dem ersten und dem zweiten
Bereich liegende Lucke oder ein entsprechender Spalt freigegeben wird,

d) nach S. 3, Z. 24 bis 27 das Verschlusselement fir den Behalter einen um-
laufenden Lippenabschnitt aufweisen kann, der unterhalb und benachbart

der umlaufenden Nut (des Verschlusselements) angeordnet ist.

In dieser Offenbarung fehlen somit die im Merkmal 17*h/h1 angegebenen Lagebe-
ziehungen des Lippenabschnitts des Verschlusselements fir den Behalter in Be-
zug auf die umlaufenden Kanten des Hulsenelements vor und nach dem erstma-
ligen Offnen bzw. VerschlieRen. Diese Lagebeziehungen folgen erst auf S. 3,
Z.28 bis S. 4, Z. 1, dort jedoch ausschlief3lich mit einer Lippe, die als Hindernis
zwischen der ersten und zweiten umlaufenden Kante des ersten und zweiten Be-

reichs angeordnet ist.

Merkmal 1"*h/h1 in Verbindung mit den voranstehenden Merkmalen zeigt einen
Gegenstand, bei dem - wie oben zum Verstdndnis des Anspruchs ausgefihrt -
zwar die axiale Lage, weil in Langsrichtung beansprucht, definiert ist, was in der
Ursprungsoffenbarung, S. 2, Z. 26 bis S. 3, Z. 27, nicht der Fall ist.
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Die in der Ursprungsoffenbarung dagegen anschlie3end und im Weiteren in den
Ausfuhrungsbeispielen ausgefuhrte Offenbarung, wonach die Lippe ausschliel3lich
als Hindernis und damit offensichtlich sowohl in Langs- wie auch in Querrichtung
zwischen den umlaufenden Kanten des ersten und zweiten Bereichs liegt, wird da-
gegen im erteilten Anspruch 1 (1™%) erweitert in eine lediglich in L&ngsrichtung
dazwischenliegende Lippe, die dann in Querrichtung sowohl behindernd dazwi-
schen wie auch (z. B. lediglich sichtbar) nur benachbart zum Spalt angeordnet

sein kann.

Eine Lippe, die nicht als Hindernis zwischen den beiden umlaufenden Kanten,
sondern in radialer Richtung beabstandet von der gebrochenen Hilse, damit be-
abstandet von den umlaufenden Randern des ersten und zweiten Bereichs der
Hulse angeordnet ist und folglich nicht in Berihrung mit diesen Kanten kommt, ist
aber urspriinglich nicht offenbart. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 (1™%) in

der erteilten Fassung des Patents (1™#

) geht daher tber den Inhalt der Anmeldung
hinaus, da die urspriingliche Offenbarung in ihrer Gesamtheit das in dem erteilten
Patentanspruch niedergelegte Schutzbegehren nicht umfasst, womit bereits der
Nichtigkeitsgrund des Art. 1l § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1

Buchst. ¢ EPU vorliegt (vgl. BGH GRUR 2005, 1023 - Einkaufswagen II).

1. Der Gegenstand gemaR Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 (") unterschei-

det sich vom erteilten Anspruch 1 (1"*

1"1d, 1"h und 1"*h1 (Anderungen unterstrichen):

) durch die folgenden geénderten Merkmale

1Hd) securing means (30) for securing the first portion (10) to the mouth of

the neck of the container (3), comprising a further sleeve member (30)

adapted to lie around the mouth and neck of the container (3) wherein

the securing means (30) also comprises an annular lip provided at an

open end of the first portion (10) distal from the mouth of the container
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and a container closure member (35) with which the second portion (15)
is associated,
1"h)  upon reclosure of the container, the circumferential lip (65) of the

container closure member (35) is disposed in_an obstructive manner

longitudinally between the circumferential edge (75) of the first portion
and the circumferential edge (80) of the second portion (15)

1"h1)  such that said circumferential edges (75, 80) are then disposed in a

spaced apart relationship to one another_by the circumferential lip (65)

located there between.

2. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 (1™2) ist — unstrei-

tig — zulassig.

So zeigt die ursprungliche Offenbarung gemall WO 02/096771 Al, dortige S. 5,
Z. 23 bis 27, auf, dass das Befestigungsmittel den ersten Bereich an der Offnung
des Mundes befestigt (,At least the first portion of the sleeve member is preferably
adapted to receive at least part of the second sleeve member [Anm.: identisch mit
Jfurther sleeve member®], preferably in a tight interference fit but optionally
rotatable with respect to the further sleeve member upon application of sufficient
force.”).

Mit ,adapted to receive” enthalt der erste Bereich das zweite und damit das sog.
weitere Hulsenelement (,further sleeve member®) in einer Presspassung (,tight
interference fit“). Dieses weitere Hulsenelement ist gemafl urspriinglichem An-
spruch 33, Pkt. (b), dann auch zumindest in einer angegebenen Alternative an der
Behalteroffnung befestigt (,further sleeve member adapted to be secured to a
mouth or neck portion of a container®). Die weiterhin als eines der Befestigungs-
mittel beanspruchte ringférmige Lippe (,annular lip“) geht wiederum aus der
urspringlichen Offenbarung, dortige S. 14, Z. 20 f., hervor (,annular lip 297 at an
open end 298 of the sleeve member 205°).

Dass das Verschlussteil (,container closure member (35)“) mit dem zweiten Be-
reich (,second portion“) verbunden ist (,associated with®) zeigt die S. 2, Z. 32 bis
34 (,second portion is associated with a container closure member®).
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Mit der Erganzung von ,in an obstructive manner® sind - im Gegensatz zur erteil-
ten Fassung - auch die Merkmale 1""h) und 1™*h1) urspriinglich offenbart, wie
aus WO 02/096771 A1, S. 3, Z. 32 bis S. 4, Z. 1 hervorgeht.

3. Der Gegenstand nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist — ebenfalls unstreitig —
ausfuhrbar.

4. Der Gegenstand nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist auch — ebenfalls un-
streitig — neu, denn keine der im Verfahren befindlichen Druckschriften zeigt einen
Gegenstand wie nach diesem Anspruch 1 auf.

5. Der Gegenstand nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 beruht auch auf erfinderi-

scher Tatigkeit:

Denn die von der Klagerin hierzu angefiuihrten Entgegenhaltungen D6 (EP 0 574
644 A1) wie auch D8 (WO 98/55370 Al) kbnnen dem Fachmann keine Hinweise
zu einem entsprechenden Gegenstand wie nach Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag 1

geben.

So fehlt es der D6 schon an den Merkmalen 1"g bis 1"h1.

Die D6 geht gemal? Sp. 1, Z. 26 bis 33 davon aus, dass bei einem Flaschenver-
schluss eine dortige Rille oder Verschlusspunkte die Stetigkeit der Auf3enober-
flache des Verschlusses unterbrechen, dessen Handhabung unangenehm und ihn
(den Verschluss) unésthetisch erscheinen lassen. Die D6 fuhrt somit weg von ei-
nem Verschluss, dessen erstmaliges Offnen danach von auRen offen ersichtlich
sein soll (D6, Sp. 1, Z. 30 bis 33). Der dortige ,tamperproof ring 17“ mit einer
Jrupture weakening line* (Fig. 1i. V.m. Sp. 2, Z. 14 f.) ist selbst nach einem erst-
maligen Offnen und WiederverschlieRen nicht offen ersichtlich.

Wegen des in der D6 besonders hervorgehobenen und als erstrebenswert ange-
gebenen Ziels, eine gleichmaRige AulRenoberflache zu erhalten, hat der Fach-

mann grundséatzlich keinen Anlass, davon abzugehen.
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Die L6sung nach D8 bietet genau das Gegenteil des Ziels von D6: Nach D8 (s.
S. 9, Z. 3 bis 13) wird ausdrucklich darauf abgestellt, dass nach dem Offnen die
»2annular portion 29“ (s. D8, Fig. 1 und 2) der ,inner cap 5“ die ,sleeve 11“ nach un-
ten druckt und der verbleibende Spalt zwischen ,cap 3% insbesondere ,outer

cap 4“, und ,sleeve 11“ das vorherige erstmalige Offnen eindeutig anzeigt.

Selbst wenn der Fachmann bewusst gegen die Lehre der D6 und ohne aufgezeig-
ten Anlass die Konstruktion der D8 auf die D6 (oder umgekehrt) Gbertragen wollte,
stol3t er bereits wegen der dort jeweils verwendeten Hilsenmaterialien Aluminium
bzw. Kunststoff (D6, Sp. 2, Z. 18: ,A tubular band 20 of aluminum®, Z. 50: ,The
cap 16 has an aluminum overlay 29% D8, S. 5, Z. 12 bis 14 ,The outer cap 4 and
the sleeve 11 are formed integrally by injection moulding of a suitable plastics
material, for example polypropylene®) auf entsprechende Hindernisse, die in den
unterschiedlichen Eigenschaften der Werkstoffe und deren Verarbeitung liegen.

Entschieden gegen eine gemeinsame Berlcksichtigung der beiden Druckschriften
spricht aber, dass eine Ubertragung der in der D8 offenbarten Vorrichtung mit dor-
tiger Verschiebbarkeit der ,sleeve 11 - diese ist wesentlich fir die Offnungsan-
zeige - auf das ,band 20" nach D6 ergabe, dass der in der D6 offenbarte ,washer
6" gegenuber dem ,collar 4“ der ,bottle 2 nicht mehr dicht ware, da der ,washer 6*
nach axial oben nicht mehr gegeniber dem ,collar 4“ fixiert ware (siehe in D8 und

D6 jeweils die Figur 1).
Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen weiter ab und wur-
den zu Recht in der Verhandlung nicht weiter erértert.
lll. Kostenentscheidung
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatGi. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1

ZPO, die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf 8 99 Abs. 1
PatGi. V. m. 8§ 709 ZPO.
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IV. Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist fur jeden, der durch dieses Urteil beschwert ist, das

Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollstandiger Form
abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von finf Monaten nach Ver-
kiindung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechts-
anwalt oder Patentanwalt zu unterzeichnen und beim Bundesgerichtshof,
Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe, einzureichen. Die Frist ist nur gewahrt, wenn
die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht

verlangert werden.
Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung

eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte

Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Schmidt Kortbein Schlenk Kriger Ausfelder
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