BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 59/92

Verkdndet am:

18. Oktober 1994
Welte
Justizhauptsekretdrin
als Urkundsbeamter
der Geschéftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

1. Johann-Friedrich RN, Ol 8. KD .
2. Ing. Karl-Heinz NGNS, :0NEES §. O - D,

Beklagte und Berufungskléger,

- Prozefbevollméchtigte: Patentanwdlte Dipl.-Ing, Horst
Wi und Partner, Wi
Allee @B, KD -V NN -

gegen

PEEED -verk GmbH, MUNNENER strapfe @8, Ralll, gesetzlich
vertreten durch ihre Geschaftsflhrer Prof. Walter H@B und
Dipl.-Kfm. Edwin L{Jlll® ebenda,

Klagerin und Berufungsbeklagte,

- ProzeBbevollméchtigte : Patentanwdlte Dipl.-Ing.
A. R und Partner,

MR ctrage @B, MOSEER -~



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die

mindliche Verhandlung vom 18. Oktober 1994 durch den Vorsit-
zenden Richter Rogge und die Richter Dipl.-Ing.

Frhr. v. Maltzahn, Dr. Brop, Dr. Melullis und Dr. Greiner

fir Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 1. Senats (Nichtig-
keitssenats I) des Bundespatentgerichts vom 7. November
1991 wird auf Kosten der Beklagten zurlckgewiesen.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Tatbestand:

I. Die Beklagten sind eingetragene Inhaber des inzwi-
schen durch Zeitablauf erloschenen deutschen Patents
26 25 981 (Streitpatents), das am 10. Juni 1976 angemeldet
wurde und eine "Vorrichtung zum Ausgiefen von Flussigkeiten
aus Behéltern" betrifft. Das Streitpatent umfapt drei Pa-
tentanspriche. Patentanspruch 1 hatte folgenden Wortlaut:

"Vorrichtung zum Ausgiefen von Flussigkeiten aus Behdl-
tern, insbesondere aus Wachskartonfaltpackungen oder
Plastikschlauchen, bestehend aus einem rohrférmigen Kor-
per, der an einem Ende zu einer in den Behdalter einfihr-
baren, durch einen vom Durchmesser des rohrfdérmigen Koér-
pers ausgehenden Radius gebildeten Spitze zusammenlauft,
am anderen Ende mit einer Auslauféffnﬁng versehen ist
und Begrenzungsmittel zur Begrenzung der Einfiuhrtiefe
sowie unterhalb derselben mehrere Einlaufschlitze fir
die Flussigkeit aufweilst,

dadurch gekennzeichnet,

dap der rohrférmige Koérper (1) in der N&he der Spitze
(2) Offnungen (7) zum Durchlaufen der Flissigkeit auf-
weist."

Wegen des Wortlauts der Patentanspriche 2 und 3 wird auf
" die Patentschrift verwiesen.

Die Nichtigkeitskléagerin hatte bereits erfolglos Ein-
spruch gegen das Streitpatent erhoben. Sie macht im wesent-
lichen in Wiederholung ihres Einspruchsvorbringens geltend,
das Streitpatent sei gegeniber den urspringlichen Anmel-
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dungsunterlagen unzuldssig erweitert. Das jetzt als erfin-
dungswesentlich herausgestellte Merkmal sel seinerzeit al-
lein in den Zeichnungen enthalten, nach dem Gesamtinhalt der
Patentanmeldung jedoch nicht als zur angemeldeten Erfindung
gehdrend zu erkennen gewesen. Im Ubrigen sei die Lehre des
Streitpatents durch das deutsche Gebrauchsmuster 74 26 835
neuheitsschadlich vorweggenommen, jedenfalls fehlten ihr der
technische Fortschritt und die Erfindungshéhe.

Die Klagerin hat beantragt,

das deutsche Patent 26 25 981 fir nichtig zu erkléren.
Die Beklagten haben beantragt,

die Klage abzuweisen.

Das Bundespatentgericht hat mit dem angefochtenen Urteil
das Streitpatent fir nichtig erklart.

II. Mit der Berufung begehren die Beklagten,

das Urteil des Bundespatentgerichts abzudndern und die
Klage abzuweisen.

Die Klagerin tritt der Berufung entgegen und beantragt
deren Zurlckweisung.



Als gerichtlicher Sachversténdiger hat Prof. Dr.-Ing.
Klaus D. Fritsch von der Bergischen Universitét Gesamthoch-
schule Wuppertal ein schriftliches Gutachten erstellt, das
er in der mindlichen Verhandlung erléutert und vertieft hat.

Entscheidungsgrtnde:

Die zul&ssige Berufung hat keinen Erfolg. Das Bundespa-
tentgericht hat mit dem angefochtenen Urteil das Streitpa-
tent im Ergebnis zu Recht fir nichtig erklért.

Die Nichtigkeitsklage ist trotz Ablaufs der Schutzdauer
des Streitpatents weiterhin zulé&ssig, weil die Klagerin da-
mit Gelegenheit erh&lt, gegen sie erhobene Anspriche aus Pa-
tentverletzung abzuwehren.

I. Da das Streitpatent vor dem 1. Januar 1978 beim Deut-
schen Patentamt angemeldet worden ist, sind die Nichtig-
keitsgrinde nach dem PatG 1968 zu beurteilen (IntPatUG 1976
Art., IV i.v.m, Art, XI § 1 Abs. 1, § 3 Abs. 5). Im Ubrigen,
vor allem hinsichtlich des Verfahrens, ist das PatG 1981 an-
zuwenden. Der Senat folgt nach Beratung durch den gerichtli-
chen Sachversténdigen und in Wirdigung des Beschlusses des
34. Senats (Technischen Beschwerdesenats XXI) des Bundespa-
tentgerichts vom 25. Februar 1986 nicht der vom Bundespa-
tentgericht im angefochtenen Urteil vertretenen Auffassung,
Patentanspruch 1 des Streitpatents sei durch das deutsche
Gebrauchsmuster 74 26 835 neuheitsschédlich vorweggenommen
worden. Gleichwohl hat das Bundespatentgericht das Streitpa-
tent im Ergebnis 2zu Recht fir nichtig erklart, weil ihm zur



Uberzeugung des Senats aufgrund der schriftlichen und mind-
lichen Ausfihrungen des gerichtlichen Sachversténdigen die
erforderliche Erfindungshéhe gefehlt hat (§ 1 PatG 1968).

1. Das Streitpatent betrifft nach dem Oberbegriff seines
Patentanspruchs 1 eine

Vorrichtung zum Ausgiefen von Flissigkeiten aus Behél-
tern, insbesondere aus Wachskartonfaltpackungen oder
Plastikschléuchen, bestehend aus einem rohrfdrmigen KOr-
per, der an einem Ende zu einer in den Behé&lter einfihr-
baren, durch einen vom Durchmesser des rohrfdérmigen Kor-
pers ausgehenden Radius gebildeten Spitze zusammenliuft,
am anderen Ende mit einer Auslaufdffnung versehen ist
und Begrenzungsmittel zur Begrenzung der Einfilhrtiefe
sowie unterhalb derselben mehrere Einlaufschlitze fir
die Flussigkeit aufweist.

Vorrichtungen dieser Art sind nach der Schilderung der
Streitpatentschrift aus dem deutschen Gebrauchsmuster
74 26 835 bekannt (Sp. 1 Z. 32-34). Die Streitpatentschrift
schreibt diesen bekannten Vorrichtungen den Nachteil zu, daf
sie aufgrund der konischen oder gebogenen Form ihrer Spitze
zwar notfalls auch zum Durchstechen eines aus Wachskarton
oder dergleichen bestehenden Behalters eingesetzt werden
kénnen, dap aber das Einbringen der Vorrichtung in den Be-
halter nicht sicherstelle, dap im Bereich des Einstechlochs
eine das "kleckerfreie" Ausgiefen gewéhrleistende Abdichtung
zustande komme (Sp. 1 Z. 35-42). Ein weiterer Nachteil sei
darin -zu sehen, dap es bei vollgefiillten Behdltern schon
beim Nachschieben der Vorrichtung bis zum Begrenzungsmittel
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zu einem ungewlnschten und unvermeidbaren Ausgiefen von
Flissigkeit komme, weil die von der Spitze und dem nachfol-
genden Abschnitt des rohrférmigen Kdérpers verdréngte Flis-
sigkeit gewaltsam durch den schmalen Spalt zwischen dem Rand
des Einstechlochs und der Aupenwand des rohrfdérmigen Kodrpers
gedruckt werde (Sp. 1 2. 42-51). '

2. Vor diesem Hintergrund sieht die Streitpatentschrift
das zu ldsende technische Problem darin, die bekannte Vor-
richtung nach dem deutschen Gebrauchsmuster 74 26 835 so
auszubilden, dap auch beim Durchstechen der Behalterwand
keine Flissigkeit austreten kdnne (Sp. 1 Z. 59-62),

Die LOsung sieht Patentanspruch 1 des Streitpatents in
einer Vorrichtung mit den Merkmalen des Oberbegriffs, bei
der zusétzlich der rohrfdrmige Koérper (1) in der N&he der
Spitze (2) Offnungen (7) zum Durchlaufen der Flussigkeit
aufweist (Sp. 1 Z. 63 u. 64).

Die ebenfalls angegriffenen Patentanspriche 2 und 3 ha-
ben weitere Ausgestaltungen der Vorrichtung nach Patentan-
spruch 1 des Streitpatents zum Gegenstand.

3. Die von der Kl&agerin auch im Berufungsrechtszug auf-
geworfene Frage, daP der Gegenstand von Patentanspruch 1 des
Streitpatents Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspring-
lich eingereichten Fassung hinausgehe und damit unzulassig
erweitert sei, kann dahinstehen; denn der Gegenstand von Pa-
tentanspruch 1 des Streitpatents kann mangels Erfindungshéhe
keinen Bestand haben, wovon sich der Senat nach Beratung
durch den gerichtlichen Sachversténdigen Uberzeugt hat.



4. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 des Streitpatents
in der erteilten Fassung ist entgegen der vom Bundespatent-
gericht im angefochtenen Urteil vertretenen Auffassung neu,
Er ist auch nicht durch das insoweit vom Bundespatentgericht
angezogene deutsche Gebrauchsmuster 74 26 835 neuheitsschad-
lich vorweggenommen, wie der gerichtliche Sachverstandige
bei seiner Anhérung in der mindlichen Verhandlung vor dem
Senat auf wiederholte Nachfrage besté&tigt hat.

Der gerichtliche Sachverstandige hat auf Befragen zu-
néchst erléutert, dap nach der Streitpatentschrift die
"Spitze” des rohrférmigen Kdrpers nicht in allen Beschrei-
bungsteilen eindeutig definiert sei; vielmehr sei der Be-
griff sehr weit gefapt. Die Beschreibung der Streitpatent-
schrift gebe dem hier einschlégigen Durchschnittsfachmann,
einem Handwerkmeister oder Techniker mit praktischen Erfah-
rungen auf dem Gebiet der Verpackungsmittel und Verpackungs-
hilfsmittel, an verschiedenen Stellen unterschiedliche Hin-
weise. So kénne er etwa Sp. 2 Z. 23 und 24 entnehmen, dap
sich an einem Ende am rohrfdrmigen Kérper (1) die Einstech-
spitze (2) befinde. Diese Beschreibungsstelle vermittele ihm
zumindest in Verbindung mit Fig. 3 die Lehre, dap die Spitze
nicht das gesamte Teil unterhalb des Ansatzes (5) ist. Dem-
gegenlber entnimmt der Durchschnittsfachmann nach Ansicht
des gerichtlichen Sachversténdigen, die sich der Senat zu
eigen macht, Sp. 2 Z. 27 u. 28 sowie Sp. 2 Z. 34 u., 35, dap
die Streitpatentschrift hier das gesamte Teil unter dem An-
satz (5) meint. Demgegeniber weist Sp. 2 Z. 49/50 den Durch-
schnittsfachmann darauf hin, dap die Spitze in diesem Zusam-
menhang (wie auch in Sp. 2 Z. 23 u. 24) nicht als das gesam-
te Teil unterhalb des Ansatzes (5) gesehen wird; denn dort



werden im Gegensatz zu den unterhalb des Ansatzes (5) vorge-
sehenen O0ffnungen (3) in der Nahe der Spitze (2) weitere
Offnungen (7) beschrieben. Der gerichtliche Sachversténdige
hat hierzu zur Uberzeugung des Senats ausgefihrt, der Durch-
schnittsfachmann entnehme den unterschiedlichen Beschrei-
bungsteilen mit seinem Versté&ndnis das kennzeichnende Merk-
mal von Patentanspruch 1 des Streitpatents, dap die Offnun-
gen (7) in der Néhe der Spitze (2) sich nicht auf das gesam-
te Teil unterhalb des Ansatzes (5) beziehen.

Demgegeniber beschreibt das deutsche Gebrauchsmuster
74 26 835 nach den Uberzeugenden Darlegungen des gerichtli-
chen Sachversténdigen fir den Durchschnittsfachmann mit
Spitze das gesamte Teil unterhalb des Begrenzungsmittels ab
dem Ubergang des zylindrischen Teils des Ausgiepers in den
kegeligen. Die in dieser Vorverdétfentlichung beschriebenen
Offnungen (3) missen, um beim Ausgiefen voll wirksam werden
zu kénnen, im zylindrischen Teil des rohrfdérmigen Korpers
angebracht werden. Diese Offnungen im zylindrischen Hohlkoér-
per gemé&p der Vorverdffentlichung sollen, wie der gerichtli-
che Sachversténdige hervorgehoben hat, gem&p Schutzan-
spruch 1 in der N&he der Spitze (2) angebracht werden. Dar-
- aus schliefe der Durchschnittsfachmann aber nicht, dap diese
Offnungen (3) auch in der Spitze angebracht werden sollen.

Zusammenfassend hat der gerichtliche Sachverstandige die
Auffassung vertreten, die sich der Senat zu eigen macht, dap
die Offnungen (7) nach Patentanspruch 1 des Streitpatents,
die in der Nahe der Spitze (2) zusAtzlich zu den Offnungen
(3) unterhalb des Ansatzes (5) vorgesehen sind, im deutschen
Gebrauchsmuster 74 26 835 nicht vorbeschrieben sind.
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5. Die Lehre von Patentanspruch 1 des Streitpatents mag
zwar fortschrittlich sein, ihr fehlt aber die flir eine
Schutzféhigkeit erforderliche Erfindungshdéhe.

Der Senat ist aufgrund des Ergebnisses der midndlichen
Verhandlung, vor allem im Hinblick auf die mindlichen Erlau-
terungen des gerichtlichen Sachverst&ndigen 2zu der Uberzeu-
gung gelangt, dap der vorstehend unter 4. beschriebene
Durchschnittsfachmann aufgrund einer Zusammenschau des deut-
schen Gebrauchsmusters 74 26 835 und der Schweizer Patent-
schrift 261 322 in der Lage war, die Lehre nach Patentan-
spruch 1 des Streitpatents ohne -erfinderisches Bemihen auf-
zufinden.

Der Gegenstand nach der deutschen Gebrauchsmusterschrift
74 26 835, nach dem Patentanspruch 1 des Streitpatents sei-
nen Oberbegriff bildet, weist im Unterschied zum Streitpa-
tent lediglich Offnungen (3) in der N&he der Spitze, nicht
aber zusé&tzliche Offnungen (7), wie das Streitpatent, unter-
halb dieser Offnungen (3) zur Spitze hin auf. Das haben die
Erwégungen zur Neuheitsprifung vorstehend unter 4. ergeben.
Vor diesem Hintergrund stellt sich die Frage, ob der Durch-
schnittsfachmann im Prioritdtszeitpunkt des Streitpatents
durch diese Vorverdffentlichung eine Anregung erhalten hat,
zusétzlich 2u den Offnungen (3) unterhalb des Begrenzungs-
mittels (5) weitere Offnungen (7) im Sinne von Patentan-
spruch 1 des Streitpatents né&her zur Spitze (2) hin vorzuse-
hen. Hierzu hat der gerichtliche Sachverstandige zur Ober-
zeugung des Senats begrindet, dap der Durchschnittsfachmann
keinen Grund hatte, zusétzlich zu den in der Vorverdffentli-
chung vorgesehenen Offnungen (3) weitere zur Spitze hin an-
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zubringen, wenn die Vorrichtung die ihr zugedachte Funktion
erfullt. Weitere Offnungen bré&chten, wie der gerichtliche
Sachverstéandige erlautert hat, fir das Ausgiepen nichts. Dap
der Durchschnittsfachmann, wie die Klagerin in der mindli-
chen Verhandlung vorgetragen hat, den Nachteil fir das Aus-
gieBen erkenne, wenn er die Offnungen (3) in den kegeligen
Teil unterhalb des Begrenzungsmittels (5) bringe, und er
sich deshalb veranlapt sehe, unterhaldb des Begrenzungsmit-
tels (5) zus&tzliche Offnungen vorzusehen, ist nicht nahe-
liegend; denn es ist vom Durchschnittsfachmann eher zu er-
warten, daPp er bei Erkennen des Nachteils seiner MaPnahme
die Offnungen (3) vom kegeligen Teil wieder zurlck néher in
Richtung des Begrenzungsmittels (5) verlegt.

Sonach vermag der Senat aufgrund der Erléuterungen des
gerichtlichen Sachversténdigen nicht zu erkennen, dap der
Durchschnittsfachmann aufgrund seines Fachwissens in nahe-
liegender Weise allein von der Lehre des deutschen Ge-
brauchsmusters 74 26 835 zur Vorrichtung von Patentan-
spruch 1 des Streitpatents hatte gelangen kénnen. Dieser na-
heliegende Schritt war ihm jedoch aufgrund einer Zusammen-
schau dieser Vorverdffentlichung mit der Schweizer Patent-
schrift 261 322 méglich.

Diese lehrt eine Ausgiepvorrichtung, die zum Einsetzen
in Behélter, insbesondere fir flissige Konserven, bestimmt
ist, gekennzeichnet durch eine wenigstens teilweise konische
Schraube, auf der ein Stutzen angeordnet ist, dessen Bohrung
sich in der Schraube fortsetzt und mit querliegenden Durch-
brechungen der Schraube kommuniziert. Gem&p Unteranspruch 1
dieser Vorverdffentlichung ist eine Ausgiepvorrichtung nach
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dem Hauptanspruch vorgesehen, bei der die Schraube und ein
Teil des Stutzens von einem Luftkanal (10) durchsetzt sind.
Der gerichtliche Sachversténdige hat hierzu ausgefihrt, dap
die Offnungen (7) und die Offnung des Kanals (10) fir den
Durchschnittsfachmann bei Lektire dieser Vorverdffentlichung
und bei Betrachten der Fig. 2 und 3 den Offnungen (3) und
(7) nach Patentanspruch 1 des Streitpatents entsprechen. Ab-
gesehen von der Radiusform fihrt die abstrakte Beschreibung
des Gegenstandes der Vorverdffentlichung nach deren Unteran-
spruch 1 mit Ausnahme des Gewindes zur Vorrichtung nach Pa-
tentanspruch 1 des Streitpatents; denn unterhalb des Begren-~
zungsmittels sind ebenfalls zwei Offnungen vorgesehen, die
zum Ausgiefen und die zum Entliften. Zylinderform und Be-
grenzungsmittel sind ebenfalls vorhanden, so dap der Durch-
schnittsfachmann auch von daher fir eine Zusammenschau des
deutschen Gebrauchsmusters 74 26 835 und der Schweizer Pa-
tentschrift 261 322 keine Schwierigkeiten hat.

Beziliglich der Radiusform lehrt das deutsche Gebrauchsmu-
ster 74 26 835 den Durchschnittsfachmann, dap gemdp den
Schutzansprichen 2 und 3 eine radiale und eine kegelfdrmige
Ausbildung austauschbar sind.

Der gerichtliche Sachverstéindige hat eine objektive
Ubereinstimmung der Offnungen nach der Schweizer Patent-
schrift 261 322 und der nach Patentanspruch 1 des Streitpa-
tents bestéatigt.

Der gerichtliche Sachverstandige hat erlautert, wenn der
Durchschnittsfachmann sowohl an die Lehre des Streitpatents
als auch an die der Schweizer Patentschrift 261 322 glaube,



wirkten beide Lehren gleich. Auch wenn die Schweizer Patent-
schrift 261 322 das Problem des Unterdrucks anspricht (Sp. 1
Z. 3 f£.), ergibt sich nach den Uberzeugenden Darlegungen
des gerichtlichen Sachversténdigen kein Unterschied zu den
Offnungen (3) und (7) nach Patentanspruch 1 des Streitpa-
tents, weil diese Offnungen wahrend des Ausgiefens ebenso
wirkten wie die Offnungen (7) und die des Kanals (10) nach
der schweizer Patentschrift 261 322. Der Durchschnittsfach-
mann wird durch die Lektiire dieser Vorverdéffentlichung auch
nicht vom Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents
dadurch weggefihrt, dap ein Luftkanal gelehrt wird. Die Be-
schreibung ergibt fir den Durchschnittsfachmann keinen Hin-
wels etwa darauf, dap der Luftkanal (10) fdr den Durchtritt
von Flissigkeiten ungeeignet wére, solche also sperren wir-
de. Auch fir eine irgendwie geartete Kapillarwirkung dieses
Luftkanals (10) kann der Durchschnittsfachmann dieser Vor-
verdffentlichung nichts entnehmen. Und andererseits bewirken
die Offnungen (7) auch nach dem Streitpatent zundchst nur
einen Druckausgleich zwischen dem iUblicherweise im oberen
Bereich der Packung vorhandenen Luftbereich und der Aufen-
luft, bewirken aber in gleicher Weise eine Entliftung wie es
in der Schweizer Patentschrift 261 322 angestrebt wird; erst
bei weiterem Eindringen der Vorrichtung in die Packung kann
es zu einer Aufnahme von Flissigkeit durch die Offnungen (7)
kommen,

Nach allem ist der Senat davon Uberzeugt, dap Patentan-
spruch 1 des Streitpatents dem Durchschnittsfachmann durch
eine Zusammenschau der Lehren des deutschen Gebrauchsmusters
74 26 835 und der Schweizer Patentschrift 261 322 nahegelegt
war,
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II. Wollte man das Streitpatent eingeschrankt dahin ver-
stehen, daPp die Vorrichtung zylinderférmig ohne Aufengewinde
gestaltet sein soll, wirde das keine andere Beurteilung der
erfinderischen Leistung des Durchschnittsfachmanns rechtfer-
tigen. Wenn er die Schweilzer Patentschrift 261 322 mit dem
deutschen Gebrauchsmuster 74 26 835 vergleicht, erkennt er
ohne weiteres, dap das AuPengewinde nach der Schweizer Pa-
tentschrift 261 322 ohne Einfluf auf den Druckausgleich ist,
Der Durchschnittsfachmann erkennt am deutschen Gebrauchsmu-
ster 74 26 835, dap dieses AuPengewinde nicht erforderlich
ist, um das von ihm gesehene technische Problem des "klek-
kerfreien" Ausgiefens Zu ldsen.. ‘

Nach allem war die Lehre des Patentanspruchs 1 des
Streitpatents mangels Erfindungshdéhe nicht patentféhig; mit
ihm fallen die rickbezogenen Patentanspriche 2 und 3, denen
kein selbsténdiger Erfindungsgehalt zukommt.
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III. Der Ausspruch Uber die Kosten beruht auf § 110
Abs. 3 Satz 1 PatG 1981, § 97 Abs. 1, § 100 Abs. 1 ZPO.

Rogge Maltzahn Brop

Melullis Greiner
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