BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
X ZR 101/91
Verkindet am:
10. Mai 1994
Meyer
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschaftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

K AG Hermann KNS . Maschinenfabrik, gesetzlich

vertreten durch die Vorstandsmitglieder Hermann KGNS,
Pw. Volker KGN, PUENENDstrape @
N '

Klagerin und Berufungsklagerin,

- ProzeBbevollmadchtigte: Patentanwdlte Dipl.-Ing.
und Partner,

- G -
gegen

KEb "G und A AG. gesetzlich vertreten durch
den Vorstand, Dr.-Ing. GOtz H@ENEEp. Dr.-Ing. Horst

BEEEEED. pr. Peter GG, Dr. Wolfgang B
Dipl.-Ing. Gottfried S, J@EBstrape B, '
Beklagte und Berufungsbeklagte,

- ProzeBbevollmachtigte: Patentanwdlte Dipl.-Phys.

) - =



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
mindliche Verhandlung vom 10. Mai 1994 durch den Vorsitzen-
den Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dipl.-Ing.
Frhr. v. Maltzahn, Dr. Melullis und Dr. Greiner

fir Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 1. Senats (Nichtig-
keitssenats I) des Bundespatentgerichts vom 8. Mai 1991
wird auf Kosten der Klagerin zurickgewiesen.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

wWww.prinz.law
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Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents
27 27 723 (Streitpatents), das am 21. Juni 1977 angemeldet
worden ist. Das Patent betrifft ein filllrohrloses Flllorgan
fir Gegendruckfillmaschinen. Patentanspruch 1 hat folgenden
Wortlaut:

"Flllrohrloses Fillorgan fir Gegendruckfillmaschinen mit
einem in HOhe des Flussigkeitsventiles angeordneten Si-
phon-Verschlup, bestehend aus einer nutfdrmigen Ausneh-
mung und einer in dieser mindenden Sperrglocke,
dadurch gekennzeichnet,

dap die Sperrglocke (4) ortsfest mittels radial nach au-
Ben weisender Stitzarme im FlUssigkeitskanal gehalten
ist und eine den axial bewegbaren Ventilschaft (2) ver-
drehfest aufnehmende Bohrung aufweist sowie am unteren
Glockenrand mit bis in den Bereich der in der Siphon-
Ausnehmung (5, 15) befindlichen Sperrflissigkeit ragen-
den Vertikalschlitzen (8) ausgestattet ist."

Wegen der ebenfalls angegriffenen Unteranspriche 2 und 3
wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Kléagerin ist der Ansicht, die Lehre des Patentan-
spruchs 1 weise keinen technischen Fortschritt gegeniiber dem
druckschriftlichen Stand der Technik auf, beruhe nicht auf
erfinderischer T&tigkeit und sei deshalb nicht patentfahig.
Sie hat diese Meinung zundchst erfolgreich im Einspruchsver-
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fahren vertreten; das Bundespatentgericht hat das Streitpa-
tent jedoch auf die Beschwerde der Beklagten mit Beschlup
vom 10. Juni 1988 aufrechterhalten.

Die Kl&gerin stitzt ihre Nichtigkeitsklage im wesentli-
chen auf bereits im Einspruchsverfahren vorgebrachte Entge-
genhaltungen.

Sie hat beantragt, das Patent 27 27 723 fur nichtig zu
erkléren.

Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt.

Das Bundespatentgericht hat die Nichtigkeitsklage abge-
wiesen. Mit der Berufung verfolgt die Kldgerin ihr Begehren
auf Nichtigerkl&rung des Streitpatents weiter. Die Beklagte
beantragt die Zurdckweisung der Berufung.

Als gerichtlicher Sachversténdiger hat Prof. Dr.-Ing.
habil. Joachim H{llll. lLeiter des Instituts fdr Konstruk-
tionstechnik und Anlagengestaltung DENNE. ein schriftli-
ches Gutachten erstellt, das er in der mindlichen Verhand-
lung erldutert und ergénzt hat.

Entscheidungsgrunde:
Die zullssige Berufung bleibt ohne Erfolg.
I. Die Erfindung des Streitpatents betrifft ein fill-

rohrloses Flllorgan fir Gegendruckfillmaschinen mit einem
Siphon-Verschlup. Fidllorgane dieser Art dienen vorwiegend



zum Abflllen kohlensdurehaltiger Fluissigkeiten. Dabei wird
vor dem Flillbeginn ein Druckausgleich zwischen der Flasche
und dem Druckbeh&lter mit der kohlenséurehaltigen Flissig-
keit vorgenommen. AnschliepPend fliept die Flissigkeit auf-
grund ihres Gewichts in die tieferliegende Flasche ein. Da-
durch wird das in die Flasche eingebrachte Gegendruckgas im
Austausch mit der Flissigkeit durch ein RUckgasrohr in den
Gasraum zurdckgedringt. Die untere Stirnseite der Offnung
des Ruckgasrohres bestimmt die Begrenzung des Flllvorganges.
Erreicht die Flussigkeit in der zu fillenden Flasche diese
Stirnseite, ist ein Austausch des Gases zurlick in den Druck-
behalter durch das Ruckgasrohr und damit ein weiteres Ein-
fliepen der Flissigkeit in die dicht angeschlossene Flasche
nicht mehr méglich. Es besteht jedoch die Gefahr, dap die
oberhalb des Flissigkeitsspiegels in der Flasche vorhandene
Gasmenge vor dem zeitlich nachfolgenden Verschlup des Flus-
sigkeitskanals durch diesen hochperlt und dadurch ein Nach-
laufen der oberhalb des Ventilsitzes anstehenden Flussigkeit
verursacht.

Um diesem Mangel abzuhelfen, war bekannt (Sp. 1
Z. 57-61), den Ventilsitz als Siphon auszubilden; der Ven-
tilkérper wurde mit einer Sperrglocke versehen, die mit ih-
rem unteren Rand in eine Sperrflissigkeit eintauchte. Die
Streitpatentschrift bezeichnet es jedoch als nachteilig, dap
hierdurch zum einen eine Leistungsverminderung bei der Ab-
fillung eintrete und dap zum anderen eine erhdhte Bauweise
erforderlich sei. So misse der Rand mindestens so hoch sein,
dap er bei Offnungsstellung des Flissigkeitsventils ausrei-
chend tief in die Sperrflissigkeit eintauche. Ferner habe
die je nach Offnungsstellung unterschiedliche Position des



unteren Sperrglockenrandes entsprechend unterschiedliche
Durchtrittsquerschnitte fir die abzufillende Flissigkeit und
damit unterschiedliche Fillhbéhen in der gefillten Flasche
zur Folge. Auch kdénnten besondere konstruktive Mafnahmen,
die unter Bericksichtigung der unterschiedlichen Oberflé&-
chenspannungen der abzufullenden Flussigkeiten den Flief-
querschnitt erhdhten, durch die standig verénderte Stellung
des unteren Sperrglockenringes und den dadurch hervorgerufe-
nen Grenzschichtenwechsel nicht eingegliedert werden. Soweit
die Erhdéhung der Durchtrittsquerschnitte hierbei durch L6-
cher am Umfang der Sperrglocke vorgesehen werde (so die
deutsche Patentschrift 11 62 711 der Beklagten), bezeichnet
es die Streitpatentschrift als nachteilig, dap die Ldécher
aus dem Siphon-Bereich in den Bereich des FliepPkanals ange-
hoben werden mipten, um zur Wirkung zu kommen, was einen in
axialer Richtung bewegbaren Siphon-Teil erfordere (Sp. 2

Z. 20-26).

Soweit - wie aus der deutschen Auslegeschrift 11 22 394
bekannt - beim Flllventil im Bereich des Austrittsquer-
schnitts eine Scheibe mit radial verlaufenden Schlitzen an-
gebracht sei, vermindere dies den freien Durchtrittsquer-
schnitt erheblich; dieser kénne auch durch die Radialschlit-
ze nicht wesentlich vergrdfert werden.

Dem Streitpatent liegt mithin das technische Problem 2zu-
grunde (Sp. 2 Z. 36-44), ein Siphon-Ventil zu schaffen, das
erstens im Bereich der Siphon-Ausbildung eine optimal kurze
Bauhdhe aufweist, aber dennoch die Siphon-Wirkung auch bei
Offnung des Flissigkeitsventils sicherstellt, das zweitens
die Eintauchtiefe der eigentlichen Sperrglocke bei einer
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0ffnung des Flussigkeitsventils nicht veré&ndert, aber den-
noch einen mdéglichst grofen Durchtrittsquerschnitt fir die
abzufillende Flissigkeit schafft.

Die erfindungsgemlépe Ldsung weist gemdpf dem verteidigten
Patentanspruch 1 ein fdllrohrloses Flllorgan fidr Gegendruck-
fillmaschinen mit nach Ubereinstimmender und richtiger An-
sicht der Parteien folgenden Merkmalen auf:

(1) siphon-Verschlup in HOhe des Flussigkeitsventils,
bestehend aus

(a) einer nutfdérmigen Ausnehmung und
(b) einer in diese mindenden Sperrglocke;

(2) die Sperrglocke ist ortsfest mittels radial nach au-
Ben weisender Stitzarme im Flussigkeitskanal gehal-
ten;

(3) die Sperrglocke weist eine den axial beweglichen
Ventilschaft verdrehfest aufnehmende Bohrung auf;

(4) die Sperrglocke ist am unteren Ende mit bis in den
Bereich der in der Siphon-Ausnehmung befindlichen
Sperrfliissigkeit ragenden Vertikalschlitzen ausge-
stattet.

Zum Merkmal (4) beschrénkt sich die Lehre des Streitpa-
tents darauf, dap die Schlitze vertikal und bis in die
Sperrflissigkeit im Siphon verlaufen. Wie der Sachversténdi-



ge zur Uberzeugung des Senats in der mindlichen Verhandlung
erléutert hat, entnahm der Durchschnittsfachmann - ein Ab-
solvent mindestens einer Fachhochschule der Fachrichtung Ma-
schinenbau mit mehrj&hriger Berufserfahrung auf dem Gebiet
der wWeiterentwicklung von Flillmaschinen, der vom Grundsatz
her die wesentlichen Ldsungsmdglichkeiten fir Fullorgane
kannte - dem Hauptanspruch 1 des Streitpatents ohne weite-
res, dap die Schlitze in Strdmungsrichtung der abzufillenden
Flissigkeit verlaufen, bereits oberhalb des Flissigkeits-
spiegels im Siphon beginnen und vertikal in Richtung Glok-
kenrand bis in die Flissigkeit hinein verlaufen, ohne den
Glockenrand jedoch unbedingt zu erreichen. Die Ausfihrungen
in der Beschreibung des Patents, die Gegenteiliges bedeuten
kénnten (Sp. 4 2. 3 ff£f.), beziehen sich - wie der Durch-
schnittsfachmann im Priorit&tszeitpunkt ohne weiteres er-
kannte - lediglich auf ein konkretes Ausfihrungsbeispiel
(Sp. 3 Z. 14-16). Der Fachmann zog aus dem Ausfihrungsbei-
spiel Riuckschlisse darauf, wie breit die Schlitze ausgestal-
tet werden konnten, damit sie den Durchflupquerschnitt der
abzuflllenden Flissigkeit erhdhten und dennoch zugleich als
Gassperre wirkten (Sp. 3 Z. 9 u. 10; Sp. 2 Z. 39 u. 40,
51-54), auch wenn die Schlitze aus dem Flissigkeitsspiegel
im Siphon herausragten.

II. In der Sache hat die Nichtigkeitsklage keinen Er-
folg.

1. Die vorgetragenen Nichtigkeitsgrinde sind nach dem
Patentgesetz 1968 zu beurteilen, nachdem das Streitpatent
vor dem 1. Januar 1978 angemeldet worden ist (Art. XI § 1
Abs. 1, § 3 Abs. 5 Gesetz Uber Internationale Patentiberein-



kommen v. 21.06.1976 - BGBl. II S. 649, zuletzt geandert
durch Gesetz v. 20.12.1991 - BGBl1l. II S. 1354), unbeschadet
des Umstandes, dap auf das Verfahren die Vorschriften des
Patentgesetzes 1981 Anwendung finden.

2. Die mindliche Verhandlung und das Ergebnis der Be-
weisaufnahme haben die tatsachlichen Voraussetzungen des
geltend gemachten Nichtigkeitsgrundes der mangelnden Patent-

fahigkeit nicht zur Oberzeugung des Senats vermitteln kdn-
nen.

a) Die Lehre des Streitpatents war im Prioritétszeit-
punkt neu im Sinne des § 2 Satz 1 PatG 1968. Gegenteiliges
behauptet die Klagerin nicht. In keiner der dem Streitpatent
entgegengehaltenen vorverdffentlichten Druckschriften ist
ein Siphon-Verschlup mit s&mtlichen, im Patentanspruch 1 an-
gegebenen Merkmalen beschrieben, wie auch der gerichtliche
Sachverstandige best&tigt hat.

b) Die gewerblich verwertbare (§ 1 Abs. 1 PatG 1968)
technische Lehre des Streitpatents weist auch einen techni-
schen und wirtschaftlichen Fortschritt zu dem entgegengehal-
tenen Stand der Technik auf. Das ist zwischen den Parteien
nicht mehr streitig. Die Kl&gerin hdlt den Fortschritt le-
diglich fir gering. Auch der geringe, vom gerichtlichen
Sachverstandigen Uberzeugend dargelegte Fortschritt, der in
der Verringerung der Anzahl der beweglichen Einzelteile mit
verringertem Aufwand bei der Herstellung, verringerten Ab-
nmessungen und in der strémungsglinstigeren Ausgestaltung des
ortsfesten Siphons mit Vertikalschlitzen gegeniber einem zu-
sammen mit dem Flissigkeitsventil bewegten Siphon liegt, ist
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ausreichend; allenfalls kann ein lediglich geringer Fort-
schritt Auswirkungen bei der Erfindungshdhe haben (vgl.
Sen.Beschl. v. 24.02.1970 - X ZB 2/69, BGHZ 53, 283, 284
- Anthradipyrazol).

c) Der Senat kann mit dem Bundespatentgericht nicht aus-
schliefen, dap das Streitpatent auf erfinderischer Téatigkeit
beruht, der Fachmann die Lehre des Streitpatents also nicht
ohne besondere, Uber sein durchschnittliches Koénnen hinaus-
gehende Uberlegungen aus dem Stand der Technik auffinden
konnte.

cl) Die bereits in der Streitpatentschrift als Stand der
Technik bericksichtigte deutsche Auslegeschrift 11 62 711
beschreibt (Sp. 2 Z. 18-26) ein fullrohrloses Fillorgan mit
Siphon fir Gegendruckfilller. Da im kegeligen Bereich der be-
weglichen Sperrglocke (Sp. 3 2. 1 i.v.m. Fig. 1 u. 2) der
Flissigkeitskanal durch die Glocke verengt wird, sind in der
Glocke Bohrungen (12) angebracht, die so klein sind, dap sie
zusammen mit der Oberflachenspannung der Flissigkeit ruack-
strdmendes Gas nicht durchlassen (Sp. 4 Z. 2-3), die aber
zugleich weit genug sind, um einen zus&tzlichen Fliefquer-
schnitt fuir die abzuflllende Fluissigkeit 2zu bilden (Sp. 2
2. 30-34; Sp. 4 Z, 11-14). Eine Anregung fir den Durch-
schnittsfachmann, die Sperrglocke ortsfest zu gestalten und
den Durchfliepquerschnitt durch Vertikalschlitze am unteren
Rand der Glocke unter wie Uber dem Flissigkeitsspiegel des
Siphons zu vergrdBern, ist dieser Vorverd®ffentlichung nicht
zu entnehmen.
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¢2) Das deutsche Gebrauchsmuster 72 13 885 betrifft
ebenfalls ein fullrohrloses Fullorgan fur Gegendruckfuller,
das in den Flllerkessel eingebaut ist. Das Ventilgehduse ist
ortsfest und besitzt eine zentrale Durchfihrungsdffnung fur
das Gasrohr. Die Gassperre wird durch das Ventilgeh&use und
den héher als den unteren Rand des Ventilgeh&uses angeordne-
ten Sitz des Flissigkeitsventils gebildet. Zwar ist auch
hier das Wirkprinzip des Siphons eingesetzt, wie der ge-
richtliche Sachversté&ndige in der mindlichen Verhandlung be-
stdtigt hat und wie sich aus der Gebrauchsmusterschrift
(S. 5 Abs. 3, 6 Abs. 1 a.E., 9 Abs. 1) ergibt. Auch ist die-
ser "Siphon" ortsfest ausgebildet und das Flussigkeitsventil
wird beweglich innerhalb des "Siphons" gefihrt. Der Entge-
genhaltung ist jedoch keine Anregung in Richtung auf eine
Vergrdferung des Durchflufquerschnitts zu entnehmen.

c3) Die Vorverdffentlichung gemdf der deutschen Offenle-
gungsschrift 24 28 553 vom 14. Juni 1974 beschreibt ein
fillrohrloses Flllorgan mit Siphon fir Gegendruckfiller mit
tangential angeordneten Durchldssen in der Sperrglocke des
Siphons. Sie will das technische Problem ldsen, im Flissig-
keitsstrahl oberhalb des Flissigkeitsventils eine Drallbewe-
gung zu erzeugen, um die Abfllleistung zu erhdhen (S. 5
Abs. 2). Bel dieser Vorverdffentlichung ist die Sperrglocke
beweglich angeordnet und wird bei Bet&tigung des Ventils (3)
mitbewegt (vgl. S. 6 Abs. 2 letzter Satz; Fig. 1).

Die Entgegenhaltung ergibt keine klare technische Lehre,
die dem Fachmann Anregungen in Richtung auf die Lehre des
Streitpatents hdtte vermitteln kdnnen. Aus dem Umstand, dap
die nach dem technischen Problem der Entgegenhaltung zu er-
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zeugende Drallbewegung der Fliussigkeit am besten in der
Flussigkeit selbst erzeugt wird, schlop der Durchschnitts-
fachmann im Prioritatszeitpunkt, dap die zur Drallerzeugung
dienenden Durchbriche in der Sperrglocke unterhalb des Flis-
sigkeitsspiegels im Siphon liegen und die Darstellung in
Fig. 1 insoweit ungenau ist. Das hat der gerichtliche Sach-
verstandige in der mindlichen Verhandlung Uberzeugend besté-
tigt. HAtten die in Fig. 1 wiedergegebenen Durchbriche der
Glocke als Gassperre oberhalb des Flussigkeitsspiegels im
Siphon dienen sollen, ware eine ndhere Beschreibung in die-
ser Richtung und insbesondere auch zur Ausfihrung der Durch-
briche erforderlich gewesen; denn hierbei handelte es sich
um eine zusatzliche Funktion, die der Durchschnittsfachmann
zum damaligen Zeitpunkt (vor der Verdffentlichung der Lehre
des Streitpatents) nicht erkennen konnte. Auch die Darstel-
lung der Sperrglocke in Fig. 2 deutet Durchbriiche lediglich
im unteren Teil der Sperrglocke an, wenn dort Abklinkungen
nur am unteren Rand der Sperrglocke abgebildet sind. Bel ei-
ner Ausbildung der Durchbridche als - in der Entgegenhaltung
nicht erwéhnte - Gassperre hétte es nahegelegen, die ganze
OberflaAche mit diesen Durchbridchen zu versehen. Andererseits
spricht die Tatsache, dap "Ausklinkungen" in der Sperrglocke
abgebildet sind, ebenso fir eine nicht unerhebliche Weite
der Durchbriche wie der Wunsch nach einer Drallerzeugung,
die bei breiteren Durchbrichen starker als bei schmaleren
Durchbrichen ist. Schlieplich war die abgebildete Form der
Durchbriche unginstig, da sie zur Strdédmungsrichtung des Was-
sers um 90° versetzt war und dadurch unerwinschte Turbulen-
zen verursachte.
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Nach allem vermochte der Fachmann der Entgegenhaltung

keine Anregung in Richtung auf die L&sung des Streitpatents
Zu entnehmen.

c4) Die Ubrigen Entgegenhaltungen liegen weiter ab und
bedirfen keiner weiteren Erdrterung. Das gilt auch fur die
deutsche Offenlegungsschrift 17 82 642. Diese betrifft zwar
ebenfalls ein fillrohrloses Fullorgan fur Gegendruckfiller.
Die Gassperre ist dort aber nicht als Siphon ausgestaltet,
sondern wird durch zwei oder mehrere Ringspalte gebildet,
die Flissigkeit durchlassen, Gasblasen aber infolge der
Oberflachenspannung der Flissigkeit aufhalten.

¢5) Auch die Zusammenschau der Entgegenhaltungen ergibt
keinen zur Uberzeugungsbildung ausreichenden Hinweis darauf,
dap die technische Lehre des Streitpatents fir den Durch-
schnittsfachmann im Prioritdtszeitpunkt nahegelegt war. Um
vom druckschriftlichen Stand der Technik zu der Lehre des
Streitpatents zu gelangen, waren mehrere Schritte erforder-
lich. In einem ersten Schritt muBte der Fachmann einen fest-
stehenden Siphon vorsehen und hiervon das bewegliche Flis-
sigkeitsventil trennen. Dieser Schritt war zwar mdglicher-
weise durch das oben erdrterte Gebrauchsmuster 72 13 885 na-
hegelegt. Sodann war der Durchflufquerschnitt zu vergrdfern.
Hierzu waren jedoch nur die in der Auslegeschrift 11 62 711
beschriebenen L&cher in der Sperrglocke vorbekannt. Der
Schritt, diese Lb&cher zu Vertikalschlitzen in Strdédmungsrich-
tung sowohl auperhalb wie innerhalb der Sperrflissigkeit um-
zugestalten, war nicht vorgegeben. Die Offenlegungsschrift
24 28 553 wies - wie bereits ausgefiihrt - allenfalls auf an-
dersartige Schlitze unterhalb des Spiegels der Sperrflissig-
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keit hin. Der Schritt, den Durchtrittsquerschnitt durch die
Anbringung von Schlitzen auch oberhalb der Sperrflissigkeit
zu erweitern, war hiernach nicht selbstverst&ndlich, wie der
gerichtliche Sachversténdige in Ubereinstimmung mit dem
fachkundig besetzten Bundespatentgericht best&tigt hat. Es
ist nach allem nicht auszuschliepen, dap dieser Schritt auf
erfinderischer Tatigkeit beruht und so die Patentfahigkeit
der Lehre in einem Uber ein Gebrauchsmuster hinausfilhrenden
MaBe begrindet.

d) Dap der Senat 2zu keiner eindeutigen Feststellung im
Sinne des Klagebegehrens gelangt, geht zu Lasten der Kléage-
rin. Dem Patentinhaber kann die durch das Patent erlangte
Rechtsstellung nur dann genommen werden, wenn zweifelsfrei
feststeht, dap er sie zu Unrecht erlangt hat (Sen.Urt. v.
23.01.1990 - X ZR 75/87, GRUR 1991, 522 - Feuerschutzab-
schlup).

3. Die Unteranspriche 2 und 3 des Streitpatents sind
zweckmdpige Ausgestaltungen der patentgemdfen Lehre und ent-
halten nicht lediglich platte Selbstverstd&ndlichkeiten. Sie
haben mit dem Hauptanspruch des Streitpatents Bestand.
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4. Nach allem war die Berufung der Klagerin mit der Ko-
stenfolge aus § 110 Abs. 3 PatG 1981, § 97 Abs. 1 ZPO zu-
rickzuweisen.

Rogge Jestaedt Maltzahn
Melullis Greiner
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