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betreffend das européische Patent 0 642 873
(= DE 594 04 936)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 4. September 2003 unter Mitwirkung des Richters
Gutermuth als Vorsitzender sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Henkel,

Dipl.-Phys. Ph. D./M.1.T. Cambridge Skribanowitz, Dipl.-Ing. Schmitz und Schwarz

fur Recht erkannt:

I. Die Klage wird abgewiesen.

II. Die Klagerin tragt die Kosten des Verfahrens.

[ll. Das Urteil ist im Kostenpunkt fir den Beklagten gegen Si-
cherheitsleistung in Hohe von 120 % des jeweils zu vollstre-

ckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 29. Juni 1994 unter Inanspruch-
nahme der Prioritat der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung 9313893 U vom
14. September 1993 angemeldeten, mit Wirkung auch fur die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 0 642 873.

Das in der Verfahrenssprache Deutsch am 7. Januar 1998 verdffentlichte Streitpa-
tent, das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer
DE 594 04 936 gefuhrt wird, betrifft eine "Vorrichtung zum Schutzgasschwei3en".
Es umfasst 8 Anspriiche, wovon Anspruch 1 in der deutschen Fassung gemalf
EP 0 642 873 B1 (Anlage K1 zur Klage) folgenden Wortlaut hat:



"Vorrichtung zum Schutzgasschweien mit einem einen
Schweil3draht fuhrenden metallischen Dusenkérper (5), einer
diesen in einem Abstand umgebenden Hilse (9) und einem an
dem offenen Ende (11) der Hilse (9) angebrachten oder mit der
Hulse (9) einstickig ausgebildeten Schutzkorper (15, 157, der
eine Stirnwand (17) aufweist, dadurch gekennzeichnet, daf3 die
Stirnwand (17) eine einzige Offnung (21) mit einem Durchmes-
ser aufweist, der den gleichzeitigen Austritt des Schweil3drahtes

und eines Schutzgases ermoglicht.”

Bezuglich der weiteren Anspriiche wird auf die Patentschrift EP 0 642 873 B1 ver-

wiesen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klagerin geltend, der Gegenstand des Streit-
patents sei durch eigene Vorbenutzungshandlungen des Beklagten neuheits-
schadlich in die Offentlichkeit gelangt. Die beanspruchte Prioritat stehe dem Streit-
patent aufgrund unterschiedlicher Erfindungsgegenstande nicht zu, aber auch
schon vor dem Prioritatszeitpunkt habe der Beklagte patentgeméaf3e Disen ohne
Geheimhaltung vertrieben, wofir sie Zeugenbeweis anbietet und sich weiter auf

folgende Unterlagen stitzt:

K3 Prospekt SPA "Schweil3technik mit neuen Perspektiven”

K4 Prospekt SPA Welding Systems "System Brenner"

K5 Versuchsprotokoll "SchweiRen mit der SPA-Dilse"” vom 4. Juni 1993

K6 Besprechungsprotokoll Fa. Kett vom 18. Juni 1993

K7 Lieferanmahnung Fa. Kett an Fa. HUG vom 12. Juli 1993

K8 Anfrage der Deutschen Bundesbahn "Einsatz lhrer SPA-Dusen im
Test" vom 12. August 1993

K9 Rechnung Fa. SPA an Fa. Kestra vom 23. August 1993 betreffend
Bestellung vom 8. August 1993



K10 Auszug aus Prospekt "Dinse Automaten-Schweil3pistolen” vom Ju-
li1991, S.2und 5
K11 Gebrauchsmuster G 93 13 893.8 Ul

Am 20. April 2000 schlossen die Parteien vor dem OLG Munchen einen Vergleich,
mit dem sie sdmtliche zwischen ihnen anhangige vier Klageverfahren, deren Ge-
genstand der Bestand bzw. die Verletzung des Streitpatents waren, einvernehm-
lich beilegten; unter anderem wurde dabei die (im wesentlichen mit der vorliegen-
den Klage ubereinstimmende) Nichtigkeitsklage im Verfahren 2 Ni 5/00 (EU) zu-
rickgenommen (Ziffer 2) und in Ziffer 3 vereinbart:

"3. G... nimmt die Berufung gegen das Urteil des LG

Minchen | vom 3. November 1999 (Az.: 21 O 16460/99) zuriick
und erkennt dieses Urteil als endgultige, zwischen den
Parteien verbindliche Regelung an. Kostenantrage werden

keine gestellt."

Hinsichtlich der weiteren Vergleichsregelung wird auf das Protokoll vom
20. April 2000 Bezug genommen (Anlage B 1).

Die Klagerin ist der Auffassung, der Vergleich berihre die Zulassigkeit der Klage
nicht, da der Beklagte seinerseits durch einen Ordnungsmittelantrag, der eine vom
Vergleich nicht umfasste neue Ausfuhrungsform einer Dise betroffen habe, An-
lass zur erneuten Nichtigkeitsklage gegeben habe. Sie verweist hierzu auf folgen-

de Unterlagen:

K 12 Urteil LG Miunchen |, Az 21 O 16460/99 vom
3. November 1999

K 13 Ordnungsmittelantrag vom 5. Méarz 2001



K 14 Beschluss des LG Minchen | vom19. Juni 2001,
Az 21 O 16460/99

K 15 Prospekt der Klagerin, "Die neue FG Brennergeneration”

(angebliche Verletzung des Streitpatents)

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 0642 873 mit Wirkung fir das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fiir nichtig zu erkla-

ren.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Er halt die erneute Nichtigkeitsklage aufgrund der im Vergleich vereinbarten Rege-
lung fur rechtsmissbrauchlich. Sinn und Zweck des Vergleichs sei eine endgultige
Regelung aller Streitigkeiten gewesen, wobei die Stellung des Ordnungsmittelan-
trages keine Verletzung des Vergleichs darstelle, auch wenn er im Ergebnis nicht
zum Erfolg gefuhrt habe.

Zur Frage der offenkundigen Vorbenutzung tritt er den Ausfihrungen der Klagerin
in allen Punkten entgegen, bietet ebenfalls Zeugenbeweis an und verweist auf fol-

gende Unterlagen:

B1 Protokoll OLG Minchen, Az 6 U 6016/99 vom 20. April 2000

B 2 Vertrag Michael's Overseas / SPA - Dusen Schweil3tech-
nik GmbH vom 14. Juli 1992/24. Juli 1992

B 3 Vertrag SPA — Duisen Schweil3technik GmbH /

Michael's Overseas vom 8. Dezember 1992



B4 "Fahrplan" 31. Juli - 8. August 1993 der Geschéftsreise
Hug/Friedrich nach Sudafrika

B5 Fax9. August 1993 an Fa. SPA Dusen uber Ablehnung

durch Toyota - Durban

B6 Schreiben 2. Juni 1994 Fa. IBEDA S.A. c.c. an Fa S.P.A.
(H. Kett)

B 7 Lizenzvertrag Friedrich / Hug mit SPA Welding Systems
GmbH & Co. Produktions- und Vertriebs KG vom
17. Februar 1994

Entscheidungsgriinde

Die Klage, mit der der in Artikel Il § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatUG, Artikel 138 Ab-
satz1 lita EPU iVm Artikel 54 Absatz 1, 2 vorgesehene Nichtigkeitsgrund der
mangelnden Patentfahigkeit geltend gemacht wird, ist mangels Rechtsschutzbe-
durfnisses unzulassig, da sie ein "venire contra factum proprium" bzw. eine unzu-
lassige Rechtsaustibung in Hinblick auf den am 20. April 2000 abgeschlossenen

Vergleich darstellt.

Zwar ist das Rechtsschutzinteresse eines Nichtigkeitsklagers in der Regel durch
das offentliche Interesse an der Vernichtung eines (ggfs) zu Unrecht erteilten Pa-
tents gegeben (vgl BGH GRUR 1974, 146 - Schraubennahtrohr). Nach allgemei-
ner Ansicht liegt das Rechtsschutzinteresse aber nicht mehr vor, wenn sich der
Nichtigkeitsklager gegentber dem Inhaber des Streitpatents vertraglich dazu ver-
pflichtet hat, das Streitpatent nicht oder nicht mit einer bestimmten Begriindung
anzugreifen (sog Nichtangriffsabrede; vgl Schulte, PatG, 6. Aufl, 8 81 Rn 53 ff). Ei-
ne solche der Zulassigkeit der vorliegenden neuen Nichtigkeitsklage entgegenste-
hende Vertragsabrede haben die Parteien in dem vor dem OLG Minchen in der

mindlichen Verhandlung vom 20. April 2000 geschlossenen Vergleich getroffen.



Auch wenn der gerichtliche Vergleich nicht eine ausdrickliche Verpflichtung der
hiesigen Klagerin enthélt, das Streitpatent nicht anzugreifen, sondern sie in Ziff. 2)
des Vergleichs lediglich die Ricknahme der friiheren Nichtigkeitsklage erklart hat
(was fur sich genommen die erneute Erhebung der Klage nicht grundsétzlich aus-
schlie3t), haben die Parteien sich im Vergleich konkludent auf eine Nichtangriffs-
abrede geeinigt. Hierflr spricht eindeutig eine Gesamtschau aller vertraglichen
Regelungen des Vergleichs, aus denen sich nach allg. Ansicht eine Nichtangriffs-
abrede ebenfalls ergeben kann (vgl Busse, PatG, 5. Aufl, 8 81 Rn 70; Schulte,
PatG, 6. Aufl, 8 81 Rn 59 mwN; BGH GRUR 1971, 243, 244 - Gewindeschneid-
vorrichtungen). Denn zum einen war die Ricknahme der friiheren Nichtigkeitskla-
ge der Klagerin eine Art "Gegenleistung" dafir, dass der Beklagte auf seine Scha-
denersatzforderungen gegenuber der Klagerin wegen derer (angeblichen) Verlet-
zung des Streitpatents verzichtet hat, zum anderen war sie logische Konsequenz
der Anerkennung des Urteils des LG Munchen | im einstweiligen Verfligungsver-
fahren, durch das der Klagerin das Anbieten und die Lieferung von Vorrichtungen
mit den Merkmalen des Streitpatents an Dritte untersagt wurde, als "endgultige,
zwischen den Parteien verbindliche Regelung”. Dieses Anerkenntnis bedingt
incident, den Rechtsbestand des Streitpatents als Grundlage der Vereinbarung
nicht in Frage zu stellen; hiermit steht aber die vorliegende (erneute) Nichtigkeits-
klage in Widerspruch. Die Klagerin hat sich im Ubrigen dieser Auslegung des Ver-
gleichs in der mundlichen Verhandlung auf Nachfrage ausdrtcklich angeschlos-

sen.

Denkbar ist allerdings grundséatzlich, dass nach Vergleichsschluss eingetretene
besondere Umstande die von der Klagerin eingegangene Nichtangriffsverpflich-
tung entfallen lassen kénnten, worauf sie sich beruft. Soweit die Klagerin meint,
solche Umstande daraus folgern zu konnen, dass der Beklagte ihr nach Ver-
gleichsabschluss eine (neue) Patentverletzung vorgeworfen und aus diesem
Grund einen letztlich nicht erfolgreichen Ordnungsmittelantrag gestellt hat, kann
ihr hierin nicht gefolgt werden. Denn dieser Antrag war Ausfluss des dem Beklag-
ten durch Ziff. 3) des Vergleichs ausdriicklich eingeraumten Rechts auf Untersa-

gung zum Vertrieb bestimmter Vorrichtungen. Dass der Beklagte seinen Antrag



dabei auf eine vom Zwangsvollstreckungsgericht als nicht unter das Verbot fallend
beurteilte Ausfuhrungsform stlitzte, steht dem nicht entgegen, da er sich hiermit
nicht in Widerspruch zu dem ihm im Vergleich eingeraumten Recht setzte. Dies
ware nur dann der Fall, falls der Beklagte gegentber der Klagerin Rechte aus dem
Streitpatent geltend gemacht hatte, die erkennbar tber die ihm im Vergleich einge-
raumten Rechte hinausgingen. Davon kann aber bei der im Ordnungsmittelverfah-
ren streitgegenstandlichen Ausfihrungsform nicht ausgegangen werden. Das Ord-
nungsmittelgericht hat vielmehr bei seiner Ablehnung des Bestrafungsantrages
den Schutzbereich der einstweiligen Verfiigung sehr eng gesehen und eine magli-
che &aquivalente Verletzung dahinstehen lassen. Die detaillierte Diskussion des
Vorliegens des Merkmals "Stirnwand" zeigt (Anlage K 14, S 9), dass der Beklagte
sich durchaus Hoffnung machen konnte, dass die seinem Antrag zugrundeliegen-
de Ausfuhrungsform unter das mit der einstweiligen Verfiigung ausgesprochene
Verbot fiel, zumal er bei einer neuen Verletzungsklage damit hatte rechnen mus-
sen, dass das Gericht sein Rechtsschutzbedirfnis verneinen wirde und man ihn
auf den Vergleich und das Ordnungsmittelverfahren verweisen wirde. Sonstige
Umstande, die es rechtfertigen konnten, dass die Klagerin nicht mehr an die Nicht-
angriffsabrede gebunden ware, sind nicht vorgetragen und auch nicht ersichtlich.

Da somit der (erneuten) Nichtigkeitsklage das erforderliche Rechtsschutzinteresse

fehlt, war sie ohne Entscheidung in der Sache selbst als unzulassig abzuweisen.
Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO,
der Ausspruch zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG iVm § 709
ZPO.

Gutermuth Dr. Henkel Skribanowitz Schmitz Schwarz

Be



