BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL Verkiindet am
22. Januar 2002

1 Ni 2/01 (EU)

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

BPatG 253
9.72



betreffend das européische Patent 0 663 348
(= DE 594 06 132)

hat der 1.Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche  Verhandlung vom 22. Januar 2002 durch den Prasidenten
Dr. Landfermann und die Richter Dr.-Ing. Barton, Dipl.-Phys. Dr. Frowein,
Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ihsen und Dr. Hacker

fur Recht erkannt:

I. Das europaische Patent 0 663 348 wird mit Wirkung fur
das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im

Umfang der Patentansprtiche 1 bis 4 fur nichtig erklart.

Im Gbrigen wird die Klage abgewiesen.

II. Von den Kosten des Verfahrens tragen die Klagerin 1/5,
die Beklagte 4/5.

[ll. Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar, fir die Klagerin
gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 10.000,-- EURO,

fur die Beklagte gegen Sicherheitsleistung in H6he von
2.500,-- EURO.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 13. Dezember 1994 unter Inanspruchnahme der
Prioritat der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung G 94 00 524.9 vom 13. Ja-
nuar 1994 angemeldeten europaischen Patents 0 663 348 (Streitpatent), das ua
mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilt worden



ist und beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nr 594 06 132 gefuhrt

wird.

Das in deutscher Sprache vero6ffentlichte Streitpatent betrifft eine "Vorrichtung zum
Entleeren eines Schlauchbeutels”. Seine funf Patentanspriiche, die samtlich mit

der Nichtigkeitsklage angegriffen werden, haben folgenden Wortlaut:

1. Kombination aus einem Schlauchbeutel zur Aufnahme
einer flieRfahigen Substanz und einer Vorrichtung zu sei-
ner Entleerung, wobei der Schlauchbeutel (15) an sei-
nem Ausbringende einen Ring (17) aufweist und die Vor-
richtung ein zylindrisches Gehause (1) zur Aufnahme
des Schlauchbeutels (15) zwischen einem verschiebba-
ren Kolben (3) und einer Kappe (2) umfal3t, die mit einer
eine Ausbring6ffnung (9) umgebenden und mit dem
Ring (17) des Schlauchbeutels (15) zusammenwirken-
den ringférmigen Anlage (12) zur Abdichtung des Aus-
bringendes des Schlauchbeutels (15) versehen ist,

dadurch gekennzeichnet, daf3 der Ring (17) einen
den Innendurchmesser des Gehauses (1) Uberschreiten-
den Randbereich (19) zur Anlage an einer der Kappe (2)

zugewandten Stutzflache (5) des Gehauses (1) aufweist.

2. Kombination nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dal3 ein Endbereich (4) des Gehauses (1) und ein zylind-
rischer Endbereich (7) der Kappe (2) ineinandergreifen
und der Randbereich (19) des Rings (17) von der Innen-
wand des aul3eren der beiden Endbereiche (4, 7) gefuhrt

ist.



3. Kombination nach Anspruch 2, gekennzeichnet durch
derartige axiale Bemessung der ineinandergreifenden
Endbereiche (4, 7) von Gehause (1) und Kappe (2), dal3
zwischen deren gegeneinander gerichteten Flachen (6,
8) ein Spiel verbleibt, wenn der Ring (17) sowohl an der
Anlage (12) der Kappe (2) als auch mit seinem Randbe-
reich (19) an der Stutzflache (5) des Gehéuses (1)

anstoft.

4. Kombination nach einem der Anspriiche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, daf3 der Endbereich (7) der Kappe (2)
den Endbereich (4) des Gehéauses (1) umgreift und die
Stirnkante des Gehauses (1) die Stutzflache (5) fur den
Ring (17) bildet.

5. Kombination nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dafl3 der Ring (17) eine konische Dicht-
flache (20) aufweist und die in der Kappe (2) vorgese-
hene Anlage (12) fur die Dichtflache (20) des Rings (17)
von einer ringformigen Kante gebildet ist.

Die Klagerin macht geltend, die Gegenstande der Anspriche 1 bis 5 des Streit-
patents seien mangels Neuheit nicht patentfahig. Sie stitzt ihre Klage auf folgende
Druckschriften:

EP 0541 972 Al (D1),
US 3 815 787 (D2) und
US 5 150 820 (D3).



Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 0663 348 mit Wirkung fir das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig zu

erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen (Hauptantrag);

hilfsweise fur den Fall, dal3 dem Hauptantrag nicht in vollem
Umfang entsprochen wird, die Klage mit der Mal3gabe abzu-
weisen, dal} an die Stelle der Patentanspriiche 1 bis 5 die
Patentanspriche 1 bis 3 treten, wie sie als Anlage zum Pro-
tokoll der mindlichen Verhandlung Uberreicht worden sind

(Hilfsantrag I);

weiter hilfsweise fur den Fall, daR auch dem Hilfsantrag I
nicht in vollem Umfang entsprochen wird, die Klage mit der
MalRgabe abzuweisen, dal} das Patent im Umfang des erteil-

ten Anspruchs 5 aufrechterhalten wird (Hilfsantrag II).

Der Patentanspruch 1 gemal} Hilfsantrag | lautet wie folgt:

Kombination aus einem Schlauchbeutel zur Aufnahme einer
flieRfahigen Substanz und einer Vorrichtung zu seiner Ent-
leerung, wobei der Schlauchbeutel (15) an seinem Ausbring-
ende einen Ring (17) aufweist und die Vorrichtung ein zylind-
risches Gehause (1) zur Aufnahme des Schlauchbeutels (15)
zwischen einem verschiebbaren Kolben (3) und einer
Kappe (2) umfaldt, die mit einer eine Ausbring6ffnung (9)
umgebenden und mit dem Ring (17) des Schlauchbeu-



tels (15) zusammenwirkenden ringférmigen Anlage (12) zur
Abdichtung des Ausbringendes des Schlauchbeutels (15)
versehen ist,

dadurch gekennzeichnet,

dal3 der Ring (17) einen den Innendurchmesser des Gehau-
ses (1) Uberschreitenden Randbereich (19) zur Anlage an
einer der Kappe (2) zugewandten Stutzflache (5) des Gehau-
ses (1) aufweist, und dal3 ein zylindrischer Endbereich (7)
der Kappe (2) einen Endbereich (4) des Gehauses (1) um-
greift und der Randbereich des Rings (17) von der Innen-
wand des Endbereichs (7) der Kappe (2) gefuhrt ist.

Die Beklagte ist dem Klagevorbringen entgegengetreten.

Wegen des weiteren Vorbringens der Parteien wird auf die gewechselten Schrift-

satze nebst hierzu eingereichten Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde

Die Klage ist zulassig und nach Art Il § 6 Abs 1 Nr 1 IntPatUG iVm Art 138 Abs 1
Buchst a, Art 52 Abs 1 EPU auch zum Teil begriindet.

1. Das Streitpatent geht in seinem Anspruch 1 — gegliedert in Merkmalsgruppen -

aus von einer

1. Kombination aus einem Schlauchbeutel zur Aufnahme einer flieRfa-

higen Substanz und einer Vorrichtung zu seiner Entleerung;



2. der Schlauchbeutel weist an seinem Ausbringende einen Ring auf;

3. die Vorrichtung zum Entleeren umfafit ein zylindrisches Geh&use
zur Aufnahme des Schlauchbeutels zwischen einem verschiebba-
ren Kolben und einer Kappe;

4. die Kappe ist mit einer ringférmigen Anlage versehen, die eine Aus-
bringdffnung umgibt und mit dem Ring des Schlauchbeutels zur
Abdichtung des Ausbringendes des Schlauchbeutels zusammen-

wirkt.

Eine solche Kombination aus einem Schlauchbeutel und einer Vorrichtung zu
seiner Entleerung ist aus der EP 0 541 972 A1 (D1) bekannt. Nach den Aus-
fuhrungen in der Streitpatentschrift kann es bei diesem Stand der Technik vor-
kommen, dal} insbesondere aufgrund von Fertigungsungenauigkeiten bei der
Anbringung des Ringes an dem Schlauchbeutel, aber auch aus anderen Grin-
den keine ausreichende Dichtung zwischen dem Ring des Schlauchbeutels
und der ringférmigen Anlage der Kappe erreicht wird (Streitpatentschrift Sp 1
Z 30 bis Sp 2 Z 7). Dem Streitpatent liegt daher die Aufgabe zugrunde, eine
Kombination aus einem Schlauchbeutel und einer Vorrichtung zu seiner Ent-
leerung anzugeben, wobei die Dichtung zwischen dem vorderen Ende des
Schlauchbeutels und der Kappe besser als bei der bekannten Kombination
gewahrleistet ist (Streitpatentschrift Sp 2 Z 36 bis 41).

Als Losung sieht Patentanspruch 1 in seinem kennzeichnenden Teil vor, dal3
5. der Ring einen Randbereich aufweist, der den Innendurchmesser
des Gehéauses uberschreitet und zur Anlage an einer der Kappe

zugewandten Stutzflache des Gehauses dient.

Als einschlagiger Fachmann ist ein Verpackungstechniker anzusehen, der auf

dem Gebiet der Verpackungen fur flieRfahige Substanzen arbeitet.



Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 war am Prioritatstag (13. Ja-
nuar 1994) des Streitpatents nicht neu. Eine Vorrichtung mit samtlichen Merkma-
len des Patentanspruchs 1 war bereits aus der US-Patentschrift 3 815 787 (D2)

bekannt.

Diese Entgegenhaltung zeigt und beschreibt — im Wortlaut des streitpatentgeman
erteilten Anspruchs 1, dem in Klammern die entsprechenden Begriffe und Bezugs-

zeichen aus D2 hinzugefigt sind — eine

Kombination aus einem Schlauchbeutel (collapsible cartridge
or container 14) zur Aufnahme einer flie3fahigen Substanz
(liquids or other flowable substances) und einer Vorrichtung
zu seiner Entleerung (dispensing device 10), wobei der
Schlauchbeutel (14) an seinem Ausbringende einen Ring
aufweist (top 50 with a central opening 52) und die Vorrich-
tung (10) ein zylindrisches Gehause (receptacle 12/cylindri-
cal inner body 22/cylindrical outer body or skirt 28) zur Auf-
nahme des Schlauchbeutels (14) zwischen einem verschieb-

baren Kolben (carriage 18) und einer Kappe (cap 64) umfaft.

Des weiteren

weist der Ring (50) einen den Innendurchmesser des Gehau-
ses (12) uberschreitenden Randbereich (in Anlage K4 zur
Klage grin gekennzeichnet) zur Anlage an einer der Kap-
pe (64) zugewandten Stutzflache des Geh&uses (12) auf (vgl
D2, Sp 3 Z 52 bis 56).



Damit sind, wie zwischen den Parteien aul3er Streit steht, bei der aus D2 bekannt
gewordenen Vorrichtung die Merkmalsgruppen 1 bis 3 und 5 des Patentan-
spruchs 1 verwirklicht. Entgegen der Auffassung der Beklagten ist bei der bekann-
ten Vorrichtung die Kappe (64) entsprechend Merkmalsgruppe 4 des Patentan-
spruchs 1 auch mit einer ringférmigen Anlage versehen, die eine Ausbringéffnung
umgibt und mit dem Ring des Schlauchbeutels zur Abdichtung des Ausbringendes
des Schlauchbeutels zusammenwirkt. Dabei kann dahingestellt bleiben, ob — wie
die Klagerin meint — die ringférmige Anlage bei dem Gegenstand nach D2 bereits
durch das hintere Ende und die Innenflache des Einlasses der Ausbringéffnung in
der Kappe gebildet wird (das entsprdche dem roten Bereich in der Anlage K4).
Das Merkmal 4 des Patentanspruchs 1 ist bei der Vorrichtung nach D2 jedenfalls
dadurch verwirklicht, daR die Kappe (64) im Bereich des Ubergangs von dem
Basisteil (70) mit Innengewinde zu dem Zwischenstick (72) mit AuRengewinde 76
an ihrer Innenseite einen — in Figur 3 der D2 nach unten weisenden — ringférmigen
schulterartigen Absatz aufweist, der die Ausbring6ffnung umgibt und gegen den
eine korrespondierende Flache an der Oberseite des Halses (62) mit Aul3enge-
winde des Ringes (50) zur Anlage kommt, woraus sich im Zustand der Verschrau-
bung des Ringes (50) mit der Kappe (64) ein abdichtendes Zusammenwirken
ergibt. Der erteilte Patentanspruch 1 hat daher mangels Neuheit seines Gegen-

standes keinen Bestand.

Da der erste Hilfsantrag fur den Fall gestellt ist, dal} das Patent in der erteilten
Fassung nicht vollstdndig aufrechterhalten wird, ist tGber die Unteranspriiche im
Rahmen des Hauptantrags nicht zu entscheiden.

Der Hauptanspruch des ersten Hilfsantrags ist zulassig. Er enthélt neben samtli-
chen Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 die den erteilten Patentanspru-

chen 2 und 4 entnommenen Merkmale, wonach
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6. ein zylindrischer Endbereich (7) der Kappe (2) einen Endbereich (4)
des Gehauses (1) umgreift und
7. der Randbereich des Rings (17) von der Innenwand des Endbe-

reichs (7) der Kappe (2) gefuhrt ist.

Das Streitpatent hat auch in der mit dem ersten Hilfsantrag verteidigten Fassung
der Patentanspriiche keinen Bestand, weil der Gegenstand des hilfsweise vertei-
digten Hauptanspruchs ebenfalls durch die US 3 815 787 (D2) neuheitsschadlich

vorbeschrieben ist.

Auch bei der aus D2 bekannten Vorrichtung umgreift — entsprechend Merkmal 6 -
ein zylindrischer (nach unten weisender und mit einem Innengewinde versehener)
Endbereich (68) der Kappe (64) einen (nach oben weisenden und mit einem
AuRRengewinde versehenen) Endbereich (26) des Gehauses (12), vgl Figuren 2, 3
und 6 mit zugehdriger Beschreibung.

Das weitere Merkmal 7 des hilfsweise verteidigten Patentanspruchs 1 ist funktio-
nal formuliert und dahin zu verstehen, dal3 eine Fihrung des Ringes (nur) beim
Zusammenbau der Kombination stattfindet, nicht aber im fertig montierten
Zustand. Gegenstéandlich setzt dies voraus, dald der Ring einen (nur) geringflgig
geringeren Durchmesser aufweist als die Innenwand des Endbereichs (7) der
Kappe (2), vgl Streitpatentschrift Spalte 4 Zeile 53 bis Spalte 5 Zeile 4.

Diese Verhaltnisse liegen auch bei der bekannten Vorrichtung nach der Entgegen-
haltung D2 vor. Dort muf3 beim bzw vor dem Einsetzen eines neuen Schlauchbeu-
tels (14) dieser zunachst an der Kappe (64) befestigt bzw mit dieser verschraubt
werden (vgl D2 Sp 4 Z 39 bis 43). Weist der Gewindehals (62) des Schlauchbeu-
tels (14), wie in Figur 3 der Entgegenhaltung D2 dargestellt, etwa gleiche Lange
wie das Gewinde an dem Endbereich (68) der Kappe (64) auf, oder ist es (was der
Fachmann mangels entgegenstehender Angaben als eine Mdglichkeit mitliest)
kirzer als dieses, so wird bei diesem Verschrauben der Randbereich des
Rings (50) jedenfalls so lange von der Innenwand des nach unten weisenden,
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zylindrischen Endbereichs der Kappe gefiihrt, bis der Gewindehals (62) des
Schlauchbeutels (14) in dem zugehérigen Gewinde der Kappe (64) zu greifen
beginnt. Ermoglicht wird diese Fuhrung dadurch, daf3 auch bei der aus D2
bekannten Vorrichtung der Ring (50) einen nur geringfligig geringeren Aul3en-

durchmesser aufweist als die Innenwand des Endbereichs (68) der Klappe (64).

Da der Hilfsantrag Il fir den Fall gestellt ist, dalR auch dem Hilfsantrag | nicht in
vollem Umfang entsprochen wird, ist Uber die Anspriiche 2 und 3 des Hilfsan-

trags | nicht zu entscheiden.

Zum Hilfsantrag Il:

1. Da das Streitpatent mit dem Hilfsantrag Il lediglich im Umfang des erteilten
Patentanspruchs 5 verteidigt wird, sind insoweit neben dem erteilten Patent-
anspruch 1 auch die erteilten Patentanspriiche 2 bis 4 ohne weitere Sachpru-

fung fur nichtig zu erklaren.

2. Wegen der Ruckbeziehung der Kombination des Anspruchs 5 "nach einem
der Anspriche 1 bis 4" entspricht die Verteidigung des erteilten Anspruchs 5 in
erster Linie einer Verteidigung des erteilten Anspruchs 1 unter Einbeziehung
des Kennzeichens von Anspruch 5 (entsprechend einer Rickbeziehung von

Anspruch 5 unmittelbar auf Anspruch 1).

3. Der erteilte Patentanspruch 5 hat bereits in dieser Ruckbeziehung allein auf
den Patentanspruch 1 Bestand, weil die damit beanspruchte Kombination
durch den von der Klagerin genannten Stand der Technik weder neuheits-

schadlich vorbeschrieben noch nahegelegt ist.
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Gemall dem Kennzeichen des Patentanspruchs 5 soll der Ring (17) des
Schlauchbeutels (15) der streitpatentgeméafien Kombination mit den Merkma-
len des Anspruchs 1 eine konische Dichtflache (20) aufweisen und die in der
Kappe (2) vorgesehene Anlage (12) fur die Dichtflache (20) des Rings (17) soll
von einer ringformigen Kante gebildet sein. Durch diese MalRhahme wird
wegen der geringen Kontaktflache zwischen Ring und Kappe ein hoher Druck
in der Dichtungsflache erzeugt (vgl Sp 3 Z 24 bis 26 der Streitpatentschrift).
Zugleich kann die ringformige Kante der Kappe (2) wegen der Konusform der
Dichtflache (20) des Rings (17) des Schlauchbeutels (15) mit einer groReren
Mal3toleranz gefertigt werden, was die Herstellungskosten der Kappe verrin-

gert.

Die US 3815 787 (D2), die —wie zum Hauptantrag der Beklagten ausge-
fuhrt — eine Kombination mit sdmtlichen Merkmalen des streitpatentgemaf3en
Anspruchs 1 beschreibt, gibt aus sich heraus keine Anregung, diese Kombi-
nation in Richtung des Patentanspruchs 5 weiterzubilden. Gegenteiliges hat

auch die Klagerin nicht vorgetragen.

Bei dem Behalter fur flieRfahige Substanzen nach der EP 0 541 972 Al (D1),
von dem das Streitpatent ausgeht (vgl Abs 1 der Beschreibung), ist zwar der
Ring (20) des Schlauchbeutels (11) entsprechend dem ersten Teil des Kenn-
zeichens des Anspruchs 5 des Streitpatents mit einer konischen Dichtfla-
che (21) versehen. Die in der Kappe vorgesehene Anlage fur diese Dichtfla-
che wird dort aber nicht von einer ringformigen Kante, sondern von einer
ebenfalls entsprechend konusférmig ausgeformten Gegenflache der Kappe
gebildet (vgl D1 Sp 3 Z 45 bis 50 iVm Fig 2), was nicht der mit Anspruch 5 des

Streitpatents beanspruchten Lésung entspricht.

Vergleichbar verhalt es sich bei der aus der US-Patentschrift 5 150 820 (D3)
bekannten Vorrichtung, wo eine konische Ringflache (die Aul3enflache des
Auslal3stutzens 25) des Schlauchbeutels (15) in eine korrespondierend sich
verjungende Aufnahme der Kappe (22) eintaucht. An dieser Kappe (22) ist
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zwar auch eine ringférmige Kante ausgebildet, namlich als Ubergang zwi-
schen der konischen Aufnahme und der ebenen Stirnwand (vgl insbes Fig 4
von D3). Diese Kante bildet aber nicht die in der Kappe vorgesehene Anlage
fur die konische Flache des Rings, vielmehr erfolgt die Abdichtung nur im
Bereich der sich korrespondierend zum Konus des Rings verjingenden

Konusflache der Kappe (22).

Da die genannten Schriften D1 bis D3 auch in ihrer Zusammenschau die mit
Anspruch 5 des Streitpatents gekennzeichnete Lésung nicht nahelegen kon-
nen, hat der erteilte Anspruch 5 des Streitpatents bereits in seiner unmittelba-
ren Ruckbeziehung auf Anspruch 1 und somit auch in seinem Ruckbezug auf

einen der Anspriche 2 bis 4 Bestand.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 Satz 2 PatG iVm § 92 Abs 1 Satz 1
ZPO. Die Entscheidung tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus 8 99 Abs 1
PatG iVm 8§ 709 Satz 1 ZPO.

Dr. Landfermann Dr. Barton Dr. Frowein lhsen Dr. Hacker
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