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betreffend das europaische Patent EP 0 787 572
(DE 697 07 723)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 18. Oktober 2005 durch die Vorsitzende Richterin Winkler und
die Richter Dr. agr. Huber, Voit, Dipl.-Ing. Gie3en und Dipl.-Ing. Kuhn

fur Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klagerin tragt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in H6he von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des auch mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents EP 0 787 572
(Streitpatent), das am 5. Februar 1997 unter Inanspruchnahme der Prioritat des
US-Patents US 595776 vom 5. Februar 1996 angemeldet worden ist. Das Streit-
patent ist in der Verfahrenssprache Englisch veroffentlicht und wird beim Deut-
schen Patent- und Markenamt unter der Nr. 697 07 723 gefuhrt. Es betrifft ein
tragbares Schweil3geréat zum Verbinden von Kunststoffbodenplatten und umfasst
insgesamt 11 Anspriche, von denen die Anspriche 1 bis 3 angegriffen sind. An-

spruch 1 lautet wie folgt:

Eine Vorrichtung (10) zum VerschlieRen von Fugen zwischen an-
grenzenden Platten eines Ful3bodens (11, 14) mit folgenden

Merkmalen:



einer tragbaren HandfugenverschlielBungsschweil3pistole (22),
die einen Korper (24) mit einer longitudinalen Achse (26) und
ein langliches, warmeleitendes Element (30) aufweist, das von
dem Korper (24) entlang der longitudinalen Achse (26) vorsteht,
einem Warmekonzentrationsansatz (34), der an dem warmelei-
tenden Element (30) angebracht ist, und
einer hohlen Schweil3spitze (44), die an dem Heizstander (42)
angebracht ist und ein Schweil3stab-Aufnahme-Rohr (48) um-
fasst, das in einer Schmelzkammer (50) endet, die eine langli-
che, offene Miundung (52) mit einem vorderen (54) und einem
hinteren (56) Ende und mit einem vorderen und einem hinteren
Abschnitt aufweist, die jeweils benachbart zu dem vorderen (54)
und hinteren (56) Ende der Mundung (52) sind, wobei die
Spitze (44) eine nach oben gerichtete Ful3spitze (58) vor dem
vorderen Ende (54) der Miundung (52) definiert, und wobei die
Spitze (44) ferner einen separaten Kanal (62) in Verbindung mit
der Schmelzkammer (50), der in einer Offnung (64) endet, die
sich hinter dem hinteren Ende (56) der Mundung (52) befindet,
definiert,
dadurch gekennzeichnet, dass der Warmekonzentrationsan-
satz (34) einen schmalen Heizstander (42) aufweist, der von dem
warmeleitenden Element (30) mit einem Winkel von zumindest
funf Grad relativ zu der longitudinalen Achse (26) vorsteht, dass
die Schmelzkammer (50) lateral durch Seitenwande (53) begrenzt
ist, dass der vordere Abschnitt der Mindung (52) breiter ist als der
hintere Abschnitt der Mindung (52), und dass die Fu3spitze (58)
mit einer konkaven, nach unten zeigenden Rille (60) gebildet ist,
die zu der Schmelzkammer (50) fuhrt und longitudinal mit dersel-

ben ausgerichtet ist und in Kommunikation mit derselben steht.

Wegen der weiter angegriffenen Patentanspriche 2 und 3 wird auf die Streitpa-
tentschrift EP 0 787 572 B1 Bezug genommen.



Die Klagerin behauptet, der Gegenstand des Streitpatents sei weder neu noch be-

ruhe er auf erfinderischer Tatigkeit. Zur Begriindung tragt sie vor, im Stand der

Technik seien zum Prioritatszeitpunkt Handschweil3pistolen mit den Merkmalen

des Patentgegenstands bereits bekannt gewesen. Sie bietet hierfiir Zeugenbeweis

an und beruft sich im Ubrigen auf folgende Unterlagen:

NK3

NK4

NK5S

NK6

NK7

NK8

NK9

NK11

NK12

Janser Katalog ,Programm 91/92“, Deckblatt, S. 15 und Riickseite in Ko-
pie,

Janser Katalog ,101“, Deckblatt, S. 15 und Rickseite in Kopie,

Kopie der Druckrechnung fur den Katalog ,,101“ vom 18. Oktober 1994,
Ablichtung der Super-Rapid-Duse der Firma Zinser (Seitenansicht und
Schnittbild),

Ablichtung der Unteransicht der Super-Rapid-Dlse der Firma Zinser,
Bestatigungsschreiben der Firma Zinser vom 12. Februar 2002 mit anhan-
gender Kopie der Zeichnung der ,Super-Rapid-Dise Nr. 285 01 98-026*
vom 3. September 1985,

Patentschrift US 2 862 543

VergrolRerte Zusammenstellung aus der Seite 15 des Janser-Katalogs
,101“ mit eingefligten Bezugszeichen,

Zusammenstellung von NK6 und NK7 mit Bezugszeichen.

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent EP 0 787 572 im Umfang der Anspru-
che 1 bis 3 mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik

Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, hilfsweise mit der MaRgabe, dass der Pa-
tentanspruch 1 in Form einer Zusammenfassung von Anspruch 1

und Anspruch 3 neu gefasst wird (Hilfsantrag 1) und weiter hilfs-



weise nach Mal3gabe des in der mundlichen Verhandlung tGberge-

benen Hilfsantrags 2.

Der Beklagte bestreitet, dass der Patentgegenstand gegenuber der Schwei3dise
der Firma Z... nicht neu sei. Insbesondere seien alle kennzeichnenden Merk
male des Anspruchs 1 des Streitpatents neu. Auch liege eine erfinderische Tatig-

keit vor. Somit sei das Streitpatent im verteidigten Umfang bestandsfahig.

Hinsichtlich der Hilfsantrdge 1 und 2 wird auf die Anlage zum Schriftsatz des Be-
klagten vom 2. Marz 2005 und auf die Anlage zum Protokoll der mindlichen Ver-
handlung vom 18. Oktober 2005 Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage, die sich nur gegen die Patentanspriiche 1 bis 3 richtet, ist
nicht begriindet, denn das Ergebnis der Verhandlung hat zu keiner eindeutigen
Feststellung im Sinne des Vorbringens der Klagerin gefuihrt. Nachdem das Patent
ordnungsgemal erteilt worden ist, kann der Patentinhaberin die dadurch erlangte
Rechtsstellung nur dann genommen werden, wenn zweifelsfrei feststeht, dass sie
diese zu Unrecht erlangt hat (vgl. BGH GRUR 1991, 522, 523 m. w. N.).

Der Senat konnte nicht feststellen, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1
des Streitpatents nicht patentfahig ist. Dies geht zu Lasten der Klagerin. Die auf
Patentanspruch 1 unmittelbar rtickbezogenen Patentanspriche 2 und 3 haben mit
jenen Bestand; sie werden durch ihre Rickbeziehungen mitgetragen, ohne dass
es weiterer Feststellungen bedirfte (vgl. Busse, Patentgesetz, 6. Aufl. § 84
Rnr. 42 m. w. N.).

1. Das Streitpatent betrifft - soweit es angegriffen ist - eine Vorrichtung zum
VerschlieBen von Fugen, bei der ein Warmekonzentrationsansatz an einem war-
meleitenden Element angebracht ist. Des weiteren ist eine hohle Schweil3spitze
vorgesehen, die an einem Heizstander angebracht ist und ein Schweil3stab-Auf-



nahme-Rohr umfasst, das in einer Schmelzkammer endet, die eine langliche, of-
fene Mindung mit einem vorderen und einem hinteren Abschnitt aufweist. Die
Schweil3spitze geht in ihrem vorderen Ende in eine nach oben gerichtete Ful3-
spitze Uber, wobei diese Spitze einen separaten Kanal aufweist, der in Verbindung
mit der Schmelzkammer steht. Gemal} der Lehre des Patentanspruchs 1 soll
nunmehr der Warmekonzentrationsansatz einen schmalen Heizstander aufweisen,
der in einem Winkel von zumindest 5 Grad relativ zu der longitudinalen Achse vor-
steht. Zudem wird vorgeschlagen, dass die Schmelzkammer lateral durch Seiten-
wande begrenzt, dass der vordere Abschnitt der Mindung breiter als der hintere
Abschnitt der Mindung, und dass die Ful3spitze mit einer konkaven, nach unten
zeigenden Rille gebildet ist, die zu der Schmelzkammer fuhrt und longitudianal mit

derselben ausgerichtet ist und in Kommunikation mit derselben steht.

2. Vor diesem Hintergrund war es Aufgabe der Erfindung (Seite 6 bis Seite 7 der
DE 697 07 723 T2), dass ein Warmeverschweil3zubehor fur tragbare Handfugen-
schweil3pistolen geschaffen wird, das eine bessere Qualitéat und eine konstante
Fuge zwischen den benachbarten FuBbodenplatten ermdglicht (Seite 6, dritter Ab-
satz). Ferner soll dadurch die Ausrichtung der Handfugenschweil3pistole relativ
zum Boden ohne die Notwendigkeit nach konstanter, streng visueller Uberwa-
chung maoglich sein (Seite 6, vierter Absatz). Auch sollen durch dieses Zubehdrteil
relativ kostenglinstige Handgerate einsetzbar und trotzdem konstant hochqualita-
tive, thermisch verschweif3te Fugen moglich sein (Seite 6 unten, Seite 7 oben).
Durch dieses Zubehor kénnen leichtgewichtige Handfugenschweil3pistolen einge-
setzt werden, die eine Qualitat liefern, die vordem nur mit schweren, sperrigen,
automatisierten FugenverschlieBungsmaschinen erreichbar waren (Seite 7, zwei-
ter Absatz).

3. Zur Loésung dieser Aufgabe schlagt der Patentanspruch 1 in der erteilten Fas-
sung eine Vorrichtung zum VerschlieRen von Fugen zwischen angrenzenden

Platten eines FuRbodens mit folgenden Merkmalen vor:



1.1

11.1
1.1.2
1.1.3

1.13.1

1.1.3.2

1.1.3.3

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.23.1
1.2.3.2

1.2.3.3
1.2.3.4

1.2.3.5

1.3

1.3.1

Vorrichtung (10) zum Verschliel3en von Fugen zwischen angren-
zenden Platten eines Ful3bodens (11, 14), mit

einer tragbaren HandfugenverschlieRungsschweil3pistole (22)
(gemeint ist ein Handschweil3gerat), die

einen Kaorper (24) mit einer longitudinalen Achse (26) und ein
langliches, warmeleitendes Element aufweist (30), das

von dem Koarper (24) entlang der longitudinalen Achse (26) vor-
steht, wobei

an dem warmeleitenden Element (30) ein Warmekonzentrations-
ansatz (34) angebracht ist, der

einen schmalen Heizstander (42) aufweist, der

von dem warmeleitenden Element (30) mit einem Winkel von
mindestens funf Grad relativ zu der longitudinalen Achse (26)
vorsteht,

mit einer hohlen Schweil3spitze (44), die

an dem Heizstander (42) angebracht ist und

ein Schweil3stab-Aufnahme-Rohr umfasst, das

in einer Schmelzkammer (50) endet, die

lateral durch Seitenwéande (53) begrenzt ist und die

eine langliche, offene Mindung (52) mit einem vorderen (54)
und einem hinteren (56) Ende und

einen vorderen und einen hinteren Abschnitt aufweist, die
jeweils benachbart zu dem vorderen (54) und dem hinteren
Ende (56) der Miindung sind, wobei

der vordere Abschnitt der Mindung (52) breiter ist als der hin-
tere Abschnitt der Mindung (52).

Die Schweil3spitze (44) ist als eine nach oben gerichtete Ful3-
spitze (58) vor dem vorderen Ende (54) der Mindung (52) defi-
niert, wobei

die FuRspitze (58) ist mit einer konkaven, nach unten gezeigten
Rille (60) versehen, die



1.3.2 zu der Schmelzkammer (50) fuhrt und longitudinal mit derselben
ausgerichtet ist und in Kommunikation mit derselben steht.

1.4 Die Schweil3spitze (44) definiert einen separaten Kanal (62) in
Verbindung mit der Schmelzkammer (50), der in einer Offnung
endet (64), die sich hinter dem hinteren Ende (56) der Min-
dung (52) befindet.

4. Es konnte nicht festgestellt werden, dass die Erfindung des Streitpatents als

nicht neu gilt.

Zwar sind die Merkmale der Patentanspriche 1 bis 3 in mindestens einer der ent-
gegengehaltenen Druckschriften vorhanden, in keiner wird jedoch die Lehre zum
technischen Handeln gemald den oben angeflhrten Patentanspriichen des Streit-
patents vollstdndig beschrieben. So weist die Dise nach der US 2 862 543 wie
auch nach den in den vorgelegten Zeichnungen einer Schweil3diise keinen War-
mekonzentrationsansatz auf, der an einem warmeleitenden Element angebracht

ist.

5. Die Klagerin vermochte den Senat auch nicht davon zu tberzeugen, dass der
Gegenstand des Patentanspruchs 1 nicht auch auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruht.

Beim VerschlielRen von Fugen zwischen angrenzenden Platten eines Ful3bodens
wird in einer Schweil3pistole, die ein warmeleitendes Element aufweist, Heil3luft
auf einen Schweil3stab geleitet. Dieser Schweil3stab wird zuvor Uber ein Schweil3-
stab-Aufnahme-Rohr einer Schweil3spitze zugefihrt und dort mittels der Hei3luft in
einer Schmelzkammer angeschmolzen und in diesem Zustand in die Schweil3fuge
hineingedriickt. Um nunmehr eine hochqualitative, thermisch verschweil3te Fuge
zu erzielen, ist eine konstante, visuelle Uberwachung der Fuge notwendig. Um
dies zu ermdglichen, weist der an der Schweil3pistole vorgesehene Warmekon-

zentrationsansatz einen schmalen Heizstander auf, der von dem warmeleitenden



Element mit einem Winkel von zumindest flnf Grad relativ zu der longitudinalen

Achse vorsteht.

Fur diese Anordnung und Ausgestaltung des wéarmeleitenden Elements erhalt der
Fachmann, ein Dipl.-Ing. (FH) der Fachrichtung Kunststoff-Technologie mit ver-
tieften Kenntnissen auf dem Gebiet des Schweil3ens, aus dem Stand der Technik
keine Anregungen.

Zwischen den Parteien ist unstrittig, dass der Warmekonzentrationsansatz
(SchweilR3vorsatz) nach der NK 6/7 vorveroffentlicht ist und somit zum Stand der
Technik gehort. Unstrittig ist auch, dass das Gerat nach der NK 11 am mal3gebli-
chen Tag bereits auf dem Markt war, da die DE 38 33 677 C1 (entsprechend der
in NK 11 angegebenen US 5 023 925) bereits am 27. Juli 1989 vero6ffentlicht
wurde. Dieses Gerat weist jedoch keinen patentgemallen Warmekonzentrations-
ansatz (34) auf und kann somit auch keinen Hinweis auf die patengemalfe Losung

geben.

In der NK 11 ist zwar ein Heil3luft-Handschweil3gerat gezeigt, an das eine Dlse
angeschraubt ist (Einfachdiise Teil 224 400 004), die unter einem bestimmten
Winkel relativ zu der longitudinalen Achse des Schweil3gerats vorsteht. Diese
Duse weist jedoch kein Schweil3stab-Aufnahme-Rohr auf und dient zum Aufhei-

zen, Verschweil3en oder Biegen von Kunststoffplatten bzw. Profilen.

Die in der NK 11 noch angefiihrte Super-Rapid-Dise (Teil 224 400 140) weist
zwar ein Schweil3stab-Aufnahme-Rohr auf, das mit einer Schmelzekammer in
Verbindung steht, wie z. B. der NK 12 eindeutig zu entnehmen ist. Sie wird jedoch
nicht unter dem beanspruchten Winkel von zumindest funf Grad an das Heil3luft-
Handschweil3gerat angeschraubt, sondern in direkter gradliniger Verlangerung

des Handschweil3geréts, wie auch die untere Abbildung eindeutig zeigt.

Es liegen somit zwei unterschiedliche Disen vor, die jeweils einem bestimmten

Einsatzzweck zugeordnet sind und die jeweils getrennt Uber eine Schraubverbin-
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dung an die Schweil3pistole angeschraubt werden. Es sind den vorgelegten Un-
terlagen nach der NK 6/7 bzw. NK 12 wohl Einzelheiten der patentgeméfien Dise
zu entnehmen. Es sind jedoch keine Hinweise dafur enthalten, die den Fachmann
dazu anleiten, zwei unterschiedliche Dusen, mit denen verschiedene
Schweil3techniken durchgefihrt werden, miteinander zu kombinieren. Auch
musste er von der bei beiden Dusen vorliegenden Verschraubung abgehen und
die beiden Disen durch einen Schiebesitz miteinander verbinden. Dazu gibt es
aber keine Veranlassung, da, wie oben angefuhrt, die beiden Disen fir unter-

schiedliche SchweilRtechniken eingesetzt werden.

Nachdem der Patentanspruch 1 bestandsfahig ist, sind die angegriffenen Patent-
anspriche 2 und 3 ebenfalls bestandsfahig. Es handelt sich hierbei um Unteran-
spruche, die durch ihre Rickbeziehung auf den Patentanspruch 1 von ihm getra-

gen sind.
Die weiteren noch im Verfahren befindlichen Druckschriften sind von den Parteien
nicht mehr aufgegriffen worden. Sie liegen auch weiter ab, wie der Senat Uberprift

hat.

Bei dieser Sachlage konnen die Hilfsantréage auf sich beruhen.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die
Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf 8 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
8 709 ZPO.

Winkler Dr. Huber Voit Giel3en Kuhn
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