BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL Verkiindet am
19. Juni 2001

1 Ni 31/00

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache



betreffend das deutsche Patent 195 47 667

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 19. Juni 2001 unter Mitwirkung des Richters Dr. Hacker als Vor-
sitzender sowie der Richter Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. lhsen, Dipl.-Ing. Frihauf,
Dipl.-Phys. Dr. W. Maier und Schramm
fur Recht erkannt:

I. Das deutsche Patent 195 47 677 C2 wird fur nichtig erklart.

II. Der Beklagte tragt die Kosten des Verfahrens.

lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Ho6he von
25.000.- DM vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist Inhaber des am 20. Dezember 1995 angemeldeten deutschen
Patents 195 47 677 C2 (Streitpatent), das ein Kaminrohr fir die Schornsteinsanie-
rung betrifft. Das Patent umfal3t 7 Patentanspriche, die samtlich mit der Nichtig-

keitsklage angegriffen werden.

Der im Einspruchsverfahren geanderte Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

"Kaminrohr fur die Schornsteinsanierung aus mehreren Rohrab-
schnitten (1, 2), die jeweils ein konisch erweitertes Ende (3) und
ein konisch verjungtes Ende (4) mit gleichen Konuswinkeln von
0,5 bis 2° aufweisen, wobei beide Enden (3, 4) aufgeweitet sind
und Uber ihre Lange groRRere Durchmesser aufweisen als die

Rohrabschnitte (1, 2), die durch Einstecken des verjingten En-



des (4) in das erweiterte Ende (3) gas- und kondensatdicht bei

hinreichenden Haltekraften miteinander verbindbar sind."
Wegen des Wortlauts der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 riickbe-
zogenen Patentanspriiche 2 bis 7 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genom-

men.

Nach Auffassung der Klagerin ist der Gegenstand nach Patentanspruch 1 nicht so

deutlich offenbart, daf3 ein Fachmann ihn ausfiihren kann.
Die Klagerin macht ferner geltend, dal3 der Gegenstand des Patentanspruchs 1
nicht neu sei und auch nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhe. Hierzu beruft sie

sich unter anderem auf die beiden deutschen Gebrauchsmuster

[D1] DE 94 19 304 U1 und
[D2] DE 94 08 525 UL.

Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent DE 195 47 677 C2 in vollem Umfang fur

nichtig zu erklaren.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er tritt dem Vorbringen der Klagerin in allen Punkten entgegen.

Entscheidungsqgriinde

Die zulassige Klage ist begrundet.



Das Patent betrifft ein Kaminrohr fur die Schornsteinsanierung, das aus mehreren
Rohrabschnitten besteht, die jeweils ein konisch erweitertes Ende und ein konisch
verjingtes Ende mit gleichen Konuswinkeln aufweisen. Derartige Kaminrohre sind
beispielsweise aus der Druckschrift [D1] bekannt. Hierzu fuhrt die Streitpatent-
schrift aus, dal3 die Herstellung insbesondere des verjungten Endes nicht un-
problematisch sei, weil dazu besondere Werkzeuge erforderlich seien. Dennoch
werde nicht immer erreicht, dal3 der Konuswinkel des konisch verjingten Endes
exakt dem Konuswinkel des konisch erweiterten Endes entspreche, so dald es zu
Stérungen bei der Montage und auch wéhrend des Betriebes kommen kénne (PS,
Sp 1, Z 29 bis 35).

Dem Streitpatent ist daher die Aufgabe zugrunde gelegt worden, die Herstellung
der Rohrabschnitte zu vereinfachen und dabei eine exakte Ausbildung der Konen
zu erreichen (PS Sp 1, Z 46 bis 48).

Als L6sung schlagt die Streitpatentschrift im Anspruch 1 ein Kaminrohr vor, das in
gegliederter Form folgende Merkmale aufweist:

M1 Kaminrohr fir die Schornsteinsanierung
aus mehreren Rohrabschnitten (1, 2), die jeweils

M 2.1 ein konisch erweitertes Ende (3) und

M 2.2 ein konisch verjingtes Ende (4)

M3 mit gleichen Konuswinkeln von 0,5 bis 2° aufweisen,

M 4.1 wobei beide Enden (3, 4) aufgeweitet sind und

M 4.2 Uber ihre Lange groRRere Durchmesser aufweisen als
die Rohrabschnitte (1, 2),

M5 die durch Einstecken des verjingten Endes (4) in das
erweiterte Ende (3) gas- und kondensatdicht
bei hinreichenden Haltekraften miteinander verbindbar
sind.



Das Streitpatent offenbart die Erfindung so deutlich und vollstandig, dal3 ein Fach-
mann sie ausfihren kann (§ 22 Abs 1 iVm 8§ 21 Abs 1 Nr 2 PatG).

Die Klagerin sieht im Hinblick auf die angegebene Aufgabe einen Mangel des
Streitpatents darin, dal3 kein Verfahren angeben sei, mit dem sowohl das konisch
erweiterte Rohrende als auch das konisch verjiingte Ende praktisch mit den glei-
chen Werkzeugen hergestellt werden kdonne (Patentbeschreibung Sp 1, Z 57 bis
60). Dies sei insbesondere bei dem Rohrende nicht méglich, das vorzugsweise mit

einer nach auf3en gerichteten umlaufenden Sicke ausgebildet sei.

Dieser bei der Aufgabenstellung und den beschriebenen Vorteilen ansetzenden
Auffassung kann nicht gefolgt werden, da die Erfindung ausschlie3lich durch die in
den Patentansprichen angegebenen Merkmale festgelegt ist. Bei dem im An-
spruch 1 des Streitpatents beschriebenen Kaminrohr handelt es sich um einen
Gegenstand, dessen Merkmale der Fachmann - hier ein Klempnermeister, der
langjahrige Erfahrung mit Herstellung und Umformung von aus Metallblech beste-
henden Rohrabschnitten hat, die insbesondere fur die Schornsteinsanierung zu
Kaminrohren zusammenzufiigen sind - ohne weiteres versteht und mit Hilfe seines
Fachwissens zu realisieren vermag. Hierzu hat die Klagerin selbst umfangreiche
Literatur angefuhrt, die verschiedene fachibliche VerfahrensmalRnahmen be-
schreibt, mit deren Hilfe sich beispielsweise auch konisch geformte Rohrenden
herstellen lassen. Der Fachmann wird daher die Herstellungsverfahren heranzie-
hen, die geeignet sind, die konische Aufweitung der Rohrenden unter mdglichst

genauer Einhaltung des gewiinschten Offnungswinkels zu bewirken.



Der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1 ist zwar neu (8 22 Abs 1 iVm
8§ 21 Abs 1 Nr 1, 8§ 3 PatG), da keine der Entgegenhaltungen (insbesondere auch
nicht die als Anlage [K10] eingefuhrte Schrift W. Kdnig, Fertigungsverfahren,
Bd. 5) ein Kaminrohr mit samtlichen Merkmalen des Patentanspruchs 1 be-

schreibt, er beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (8 4 PatG).

Die Streitpatentschrift geht in der einleitenden Beschreibung (Sp 1, Z 19 bis 28)
von einem Stand der Technik aus, wie er beispielsweise aus dem Gebrauchsmu-
ster [D1] bekannt ist. Andererseits zahlt zum Stand der Technik auch ein Kamin-
rohr, wie es in der Schrift [D2] beschrieben ist. Auf dieses verweist sowohl die
Streitpatentschrift (Sp 1, Z 36 bis 45), als auch sinngemafR das Gebrauchsmuster
[D1], wo derartige Rohrverbindungen fiir die Sanierung von Kaminen als praxisbe-
kannt angesprochen sind (vgl [D1], S 1, Abs 2).

Diese aus der alteren Schrift [D2] bekannten Rohrverbindungen verbinden — ent-
sprechend Merkmal 1 des Streitpatents - mehrere Rohrabschnitte zu einem Ka-
minrohr (vgl [D2], Beschreibung S 1, Abs 1), wobei eine doppelwandige Ausflh-
rung zur gleichzeitigen Fuhrung von Verbrennungs-Zuluft und -Abgas nur vorzugs-
weise, also nicht zwingend vorgesehen ist (vgl [D2], Anspruch 1). Die Figur 2 der
Schrift [D2] zeigt des weiteren eine Verbindung von zwei ineinandergesteckten
Rohrleitungsabschnitten mit einem Muffenteil und einem Einsteckteil, wobei im
Einsteckteil eine Ringnut zur Aufnahme einer nicht dargestellten Dichtung vorge-
sehen ist (vgl hierzu aaO S 4, Abs 3). Sowohl Muffenteil als auch Einsteckteil wei-
sen einen konischen Abschnitt mit jeweils gleichen Konuswinkeln auf (vgl aaO An-
spruch 2 iVm Fig 2). Das Muffenteil umfal3t somit ein konisch erweitertes Ende,
und das Einsteckteil ein konisch verjingtes Ende des Rohrabschnittes mit glei-
chen Konuswinkeln, wobei beide Enden aufgeweitet sind (vgl streitpatentgemalie

Merkmale 2.1, 2.2 und 4.1 sowie erstes Teilmerkmal von Merkmal 3).



Diese Enden weisen ersichtlich (entspr Merkmal 4.2) tber ihre Lange einen gréf3e-

ren Durchmesser auf als die Rohrabschnitte (vgl Fig 2).

Bei der bevorzugten Ausfuhrungsform nach Anspruch 3 von [D2] ist dartber hin-
aus ein Dichtungsring vorgesehen. Dies impliziert, dal’ die durch Einstecken des
verjingten Endes in das erweiterte Ende zu verbindenden Rohrabschnitte, sofern
sie zum Einsatz als Kaminrohr vorgesehen sind, gas- und kondensatdicht mitein-

ander verbunden sind (erstes Teilmerkmal des Merkmals 5).

Schliel3lich sind die Verbindungen der Rohrleitungsabschnitte untereinander als
leicht I6sbare Steckverbindungen ausgebildet (vgl Anspruch 1), also einfach mon-
tierbar, leicht austauschbar, aber gleichwohl funktionssicher miteinander verbind-
bar (aaO S 2, Abs 3) und erfullen somit auch die im streitpatentgemafl3en An-
spruch 1 angefihrte Eigenschaft, dal’ diese bei hinreichenden Haltekraften mitein-
ander verbindbar sind (zweites Teilmerkmal des Merkmals 5).

Das Kaminrohr nach Patentanspruch 1 des Streitpatents unterscheidet sich dem-
nach von dem Kaminrohr gemaf der Ausfihrung nach [D2] lediglich dadurch, daf3
ein Konuswinkel zwischen 0,5 und 2° einzuhalten ist (Merkmal 3, 2. Teilmerkmal),
und dal3 die ineinandersteckbaren Enden Uber ihre gesamte Lange konisch aus-
gebildet sind, wahrend letzteres bei dem Kaminrohr nach der Schrift [D2] nur an

einem Teil der ineinandersteckbaren Enden der Rohrabschnitte der Fall ist.

Die Streitpatentschrift bemangelt an der aus [D2] bekannten Rohrverbindung, dai3
der Konuswinkel so grol} sei, dal3 keine selbsthemmende Rohrverbindung entste-
he (Streitpatentschrift Sp 1, Z 43 bis 45).

Der Beklagte hat in der mundlichen Verhandlung dariiber hinaus ausgefuhrt, dai3
es sich bei der Verwendung derartiger Rohrverbindungen fiir Kaminrohre heraus-
gestellt habe, dal3 der vorzugsweise eingefligte Dichtungsring (vgl Anspruch 3)
nach einiger Zeit brichig werden konne und seinen Zweck, die Dichtheit gegen-
Uber Abgasen und Kondensaten zu gewahrleisten, nicht mehr erfillen kbnne.



Im Rahmen seines fachiblichen Strebens, Nachteile an bekannten Gegenstanden
Zu beseitigen, stellt sich fir den Fachmann daher die objektive Aufgabe, die aus
[D2] bekannte Rohrverbindung fir Rohrabschnitte eines fir Schornsteinsanierun-
gen vorgesehenen Kaminrohrs so auszugestalten, dafl3 unter Beibehaltung oder
Herstellung einer zuverlassig haltenden und dennoch bei Bedarf leicht I6sbaren

Steckverbindung diese dauerhaft abgas- und kondensatdicht bleibt.

Auf der Suche nach Losungen wird der Fachmann die Lehre der gegeniber [D2]
jungeren, dasselbe Fachgebiet betreffenden Druckschrift [D1] nicht auRer acht las-
sen. Diese Schrift lehrt ihn, dal3 auf eine gesondert einzulegende Dichtung ver-
zichtet werden kann, wenn die konischen Enden eines jeden Rohrabschnitts je-
weils einen gleichen Konuswinkel von 0,5 bis 2° aufweisen (vgl [D1], Anspr 2). Da-
durch kdnnen sogar problematische Toleranzen zwischen Muffenende und Ein-
steckende umgangen werden, wie sie fir Rohrverbindungen nach beispielsweise
[D2] beméangelt werden (vgl [D1], S 1, Abs 2).

Ubertragt der Fachmann diese Lehre auf das bekannte Kaminrohr nach der Schrift
[D2], so halt er den Gegenstand nach Anspruch 1 des Streitpatents mit seinen we-
sentlichen Merkmalen (vgl nachfolgend) bereits in der Hand. Schwierigkeiten oder
technische Fehlvorstellungen, die den Fachmann von einer derartigen Ubertra-
gung abhalten kénnten, sind nicht erkennbar und vom Beklagten auch nicht vorge-

tragen worden.

DalR mit dem Fortfall eines gesondert einzusetzenden Dichtungsringes auch die
zylindrischen Muffenabschnitte an den Enden der Rohrabschnitte entfallen kénnen
und die Rohrabschnittsenden dann wie in [D1] auf ihrer gesamten Lange konisch
ausgebildet sind, versteht sich im Rahmen einfacher fertigungstechnisch optimie-
render MalRnahmen von selbst.



Bei dieser - auch durch die zeitliche Abfolge der Druckschriften [D2] und [D1] ge-
rechtfertigten - Sichtweise gelangt der Fachmann, ohne erfinderisch tatig werden
zu mussen, zu einem Kaminrohr, das samtliche Merkmale des streitpatentgema-

Ben Anspruchs 1 aufweist.

Dieser Anspruch hat daher mangels Patentfahigkeit seines Gegenstandes keinen

Bestand.

Insoweit kann dahinstehen, ob der Fachmann, ausgehend von der Druckschrift

[D1], Veranlassung hatte, die Druckschrift [D2] in Betracht zu ziehen.

A

Auch die auf Anspruch 1 rickbezogenen Unteranspriche 2 bis 7 weisen keine
Merkmale auf, die die Patentfahigkeit ihrer Gegenstande begriinden kdnnten. Ge-

genteiliges hat der Patentinhaber nicht vorgetragen.

Im Einzelnen zeigt die Figur 2 von [D2], daf3 die Wandung des Rohrabschnittes im
Ubergangsbereich zum Einsteckteil mit dem konisch verjiingten Ende eine nach
auBen gerichtete Stufe mit runden Kanten aufweist (Ubergangsbereich 13). Hier-
durch ist das kennzeichnende Merkmal des angegriffenen Anspruchs 2 verwirk-
licht.

Auch ist dort in der Figur 2 dargestellt, dal? der Durchmesser der stirnseitigen Off-
nung des konisch verjingten Endes gleich dem Durchmesser des Rohrabschnittes
ist (Anspruch 3 des Streitpatents) und daf} die Wandung des Rohrabschnittes im
Ubergangsbereich 12 zum konisch erweiterten Ende eine nach auRen gerichtete

Stufe mit runden Kanten aufweist (Anspruch 4 des Streitpatents).

In der Figur 2 von [D1] ist im Uberdeckungsbereich der konischen Enden mit dem
Bezugszeichen 5 eine nach aul3en gerichtete umlaufende Sicke dargestellt, wie
sie dem kennzeichnenden Merkmal des angefochtenen Anspruchs 5 entspricht.
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Dal? jeder Rohrabschnitt aus einem Blechstreifen gebildet ist, dessen StoRkanten
miteinander verschweif3t sind (Patentanspruch 6), und daf} der Rohrabschnitt eine
sich in axialer Richtung erstreckende Langsschweil3naht aufweist (Patentan-
spruch 7), sind fachibliche MalRnahmen, die eine erfinderische Tatigkeit nicht be-
grianden kénnen.

Daher haben die Anspriiche 2 bis 7 ebenfalls keinen Bestand.

\Y
Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 91
Abs. 1 ZPO, die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99
Abs. 1 PatG in Verbindung mit 8 709 Satz 1 ZPO.

Dr. Hacker lhsen Fruhauf Dr. W. Maier Schramm

Be



