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Einspruch als unzulédssige Rechtsaustibung

1. Hat der Arbeithnehmererfinder seine Diensterfindung selbst angemeldet, bevor er sie dem
Arbeitgeber meldete, ist der Einspruch des Arbeitgebers gegen das erteilte Patent nicht
deshalb unzulassig, weil er die Diensterfindung unbeschrénkt in Anspruch genommen hat.

2. Der Einspruch wird nicht allein dadurch unzuldssig, dass die Einsprechende durch Er-
werb und Umschreibung des angegriffenen Patents selbst Patentinhaberin geworden ist.

3. Nach Umschreibung des Patents auf die Einsprechende als Patentinhaberin hangt die
weitere Zulassigkeit des Einspruchs jedoch davon ab, ob die Einsprechende ein legitimes
Rechtsschutzinteresse an der Aufrechterhaltung des Einspruchs besitzt.
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11 W (pat) 323/06 Verkindet am
16. Juli 2009

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 10 2004 026 929




hat der 11. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 16. Juli 2009 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Phys. Dr. W. Maier sowie der Richter v. Zglinitzki, Dipl.-Ing.
Dr. Fritze und Dipl.-Ing. Univ. Rothe

beschlossen:

1. Der Einspruch der Einsprechenden | Ford-Werke GmbH wird

als unzulassig verworfen.

2. Das Patent DE 10 2004 026 929 wird mit dem Patentan-
spruch 1 vom 16. Juli 2009 sowie im Ubrigen mit den Pa-
tentanspriichen 2 bis 21, der Beschreibung und den Zeich-
nungen Fig. 1 bis 7 gemall Patentschrift beschrankt auf-

rechterhalten.

Grinde

Das vom Erfinder, Herrn Dipl.-Ing. Z..., am 1. Juni 2004 unter Inanspruch-
nahme der Inneren Prioritdt der Voranmeldung 10 2004 026 543.7 vom
27. Mai 2004 angemeldete Patent 102004 026 929, dessen Erteilung am
29. September 2005 veroffentlicht wurde, betrifft ein ,Verfahren zum Anschweil3en

eines Halters an ein Blech".



Gegen das Patent sind zwei Einspriiche erhoben worden.

Die Einsprechende | hat mangelnde Voraussetzung fur eine Erfindung (8 21
Abs. 1 Nr. 1), mangelnde Offenbarung zur Ausfuhrbarkeit (8 21 Abs. 1 Nr. 2), un-
zulassige Erweiterung (8 21 Abs. 1 Nr. 4) und mangelnde Patentfahigkeit (8 21
Abs. 1 Nr. 1) geltend gemacht und zur Stitzung ihres Vorbringens auf folgende
Druckschriften verwiesen, von denen die Druckschriften D1 bis D5 bereits im

Prufungsverfahren in Betracht gezogen worden waren:

D1 DE 196 11 711 A1,
D2 DE 199 48 927 A1,
D3 DE 197 18 042 A1,
D4 DE 299 05 259 U1,
D5 WO 03/022504 A2,
D6 Diplomarbeit ,Lichtbogenschweil3en von Kleinblechtei-

len mit Hubzindung®, Andreas Messerer, angefertigt
April 1997, verdoffentlicht April 2000,

D7 Schreiben der FH Landshut vom 03. November 2005
mit Anlage,
D8 DVS-Bericht ,Entwicklung eines neuen Lichtbogen-

schweil3verfahrens zum Figen von nicht kreisférmigen
Stahlblechteilen in einem Arbeitsgang”, Nentwig et al,
1997, Sonderdruck aus Band 186, S. 1 bis 6

D9 .Blechschweilen mit Hubzindung fir Anwendung auf
Stahl, Zeitschrift Praktiker, 10/97, S. 463 bis 465,
D10 Vortrag ,Weiterentwicklung in der Schweildtech-

nik - Schwerpunkt Fahrzeugbau®, Tagung Dunnblech-
verarbeitung, 23./24. April 1997, S. 167 bis 178

D11 Firmenbroschire der Tucker GmbH, ,Weldfast”, Stand
1/98, 17 Seiten



D12 Firmenbroschiire der Tucker GmbH, ,Tucker Weldfast,
The Innovation“, 5/97, 4 Seiten
D13 Firmenzeitung der Ford-Werke GmbH ,Unser Standort

Europa“, Marz 2000, S. 16/17.

Die Einsprechende | hat beantragt,

das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Die Einsprechende Il hat mangelnde Patentfahigkeit sowie mangelnde deutliche

und vollstandige Offenbarung geltend gemacht. Sie hat auf3er den oben bereits
genannten Entgegenhaltungen D1 bis D13 zusatzlich folgende Druckschriften

herangezogen:

D14 Trillmich, Welz: Bolzenschweil3en - Grundlagen und An-
wendungen®, Dusseldorf; Deutscher Verlag flr
Schweil3technik, DVS-Verlag, 1997 (Fachbuchreihe
Schweil3technik; Band 133), insbesondere Seiten 17,
105, 133

D15 DE 102 53 415 A1 und

D16 entspricht D13.

Die Einsprechende Il beantragt,

das angegriffene Patent zu widerrufen.

Das angegriffene Patent ist vom Deutschen Patent- und Markenamt am
8. Dezember 2008 auf Grund des Urteils des Landgerichts Disseldorf vom
27. Mérz 2007 - Az.: 4b O 196/05 -, rechtskraftig seit dem 19. August 2008, im
Patentregister auf die Einsprechende | umgeschrieben worden.



Das LG Dusseldorf hat den Erfinder als Beklagten auf die Klage der im hier vorlie-
genden Verfahren Einsprechenden | verurteilt, u. a. in die Umschreibung seiner
Patentanmeldung DE 10 2004 026 929.7 [gemeint ist offensichtlich das ,Streitpa-
tent”, das bereits erteile Patent DE 10 2004 026 929] einzuwilligen. Das LG hat in
dem Urteil festgestellt, der Gegenstand des Streitpatents stelle eine Diensterfin-
dung dar, die vom Erfinder mit Zugang am 8. November 2004 gemeldet und von
der Klagerin, der damaligen Arbeitgeberin, am 8. Marz 2005 rechtswirksam unbe-
schrankt in Anspruch genommen worden sei. Da die Rechte an der Anmeldung
infolge der Inanspruchnahmeerklarung bereits kraft Gesetzes [§7 Abs.1
ArbnErfG] auf die Klagerin Gbergegangen seien, bedirfe es keiner gesonderten
Ubertragung mehr, sondern nur noch der Umschreibung der Patentanmeldung
[gemeint ist offensichtlich des Patents].

Die Einsprechende | hat in der mindlichen Verhandlung angesichts der Situation,
dass sie gleichzeitig auch Patentinhaberin ist, erklart, sie wolle ihren Einspruch
keinesfalls zuriicknehmen, obwohl das Einspruchsverfahren dann dennoch mit
allen eingefuhrten Entgegenhaltungen fortzusetzen ware. In ihrer Rolle als Pa-

tentinhaberin andererseits dirfe sie nichts Patenthinderndes vortragen.

Die Patentinhaberin beantragt,

das Patent mit dem Patentanspruch 1 vom 16. Juli 2009 sowie im
Ubrigen mit den Patentanspriichen 2 bis 21, der Beschreibung
und den Zeichnungen Fig. 1 bis 7 gemald Patentschrift beschrankt

aufrechtzuerhalten.

Sie hélt gemald dem Prifungsbericht im anhangigen Prifungsverfahren einer an-
geblichen europaischen Patentanmeldung EP 04 764 193 folgende Druckschriften

fur einschlagig:



D17 US 3182172

D18 EP 1418 016 A2

D19 US 3 040 165

D20 Patent Abstracts of Japan Bd. 010, Nr. 311 (M-528),
23. Oktober 1986 & JP 61 122490 A (MIURA CO LTD),
10. Juni 1986

D21 US 6 270 044 B1

D22 US 5676 867 A

D23 GB 960 073.

Der geltende Anspruch 1 lautet unter redaktioneller Anderung von “Haltereigene”

in ,haltereigene” und von ,angeschmolzen (24)“ in ,angeschmolzen*:

.,L. Verfahren zum Anschweill3en eines Halters (20), der eine
Schmalflache (22) aufweist, mit dieser Schmalflache (22) an ein
Blech (24), insbesondere an ein Karosserieblech,

bei welchem Verfahren

a) der Halter (20) in einem freien Abstand mit seiner Schmalfla-
che (22) zum Blech (24) gehalten wird, wobei zwischen Halter (20)
und Blech (24) eine elektrische Spannung anliegt und zwischen
Schmalflache (22) und Blech (24) ein Lichtbogen (42) brennt,

b) aufgrund des Lichtbogens (42) etwas Material von der
Schmalflache (22) abgetragen und als deponierte Schmelze (46)
auf das Blech (24) aufgetragen wird, ohne dass dieses ange-

schmolzen wird, und

d) anschlieBend der Halter (20) mit dem Blech (24) in Kontakt
gebracht wird, wobei der Halter (20) mit der Schmalflache (22) in

die haltereigene, auf dem Grundblech (24) deponierte



Schmelze (46) eintaucht, die Spannung abgeschaltet wird, bevor
das Grundblech (24) angeschmolzen ist, und der Lichtbogen (42)
erlischt.”

Wegen des Wortlauts der Anspriche 2 bis 21 wird auf die Patentschrift und wegen

der Einzelheiten des Vorbringens der Beteiligten wird auf die Akten verwiesen.

Der urspringlich zulassige Einspruch der Einsprechenden | ist nunmehr unzulas-

sig.

1. Der Einspruch der Einsprechenden | ist zunéchst seit seiner Erhebung zulas-

sig gewesen.

Die Einsprechende | war einspruchsberechtigt.

Der Einspruch gemaR § 59 PatG ist ein Popularrechtsbehelf. Einspruch kann
- aul3er im Falle der Geltendmachung widerrechtlicher Entnahme - jeder erheben,
nicht jedoch der Patentinhaber, der kein Dritter ist (vgl. Schulte, Patentgesetz,
8. Auflage 2008, § 59 Rdn. 60, 62 BPatGE 30, 194, 195 = BIPMZ 1989, 389 f.;
BPatGE 32, 54, 63).

Mit der unbeschrankten Inanspruchnahme am 8. Mérz 2005 sind zwar alle Rechte
an der Diensterfindung, die urspriinglich nach dem Erfinderprinzip gemald 8 6
Abs. 1 PatG beim Erfinder entstanden, auf die Einsprechende | Gbergegangen
(8 7 Abs. 1 ArbEG). Mit ihrem Einspruch ging sie aber nicht gegen ihr eigenes

Patent vor.



Denn der Erfinder hatte offentlich-rechtlich auf Grund seiner Anmeldung einen An-
spruch auf Patenterteilung erworben (8 7 Abs. 1 PatG) sowie mit der Erteilung des
Patents, die einen beglnstigenden Verwaltungsakt darstellt, und der Veréffentli-
chung der Patenterteilung die Rechtsstellung als Patentinhaber erlangt, 88 30
Abs. 3 Satz2, 49 Abs.1, 58 Abs.1 Satz3 PatG (vgl. KraRer, Patentrecht,
6. Auflage, 2009, S. 366 f., 531 f.).

Wenn die Erfindung von einem Nichtberechtigten angemeldet worden ist, sieht
das Patentrecht vor, dass der Berechtigte vom Patentinhaber nach § 8 PatG die
Ubertragung des Patents verlangen kann (vgl. auch BGH GRUR 1996, 42, 43
- Lichtfleck). Der Ubertragungsanspruch nach § 8 PatG setzt jedoch voraus, dass
weder der Patenterteilungsanspruch (8 7 Abs. 1 PatG) noch die infolge der Patent-
erteilung offentlich-rechtlich erworbene Patentinhaberschaft, die ohne die ma-
teriellen Rechte an der Erfindung keinen Vermogenswert besitzt, durch die unbe-
schréankte Inanspruchnahme der Diensterfindung gemaf 8 7 Abs. 1 ArbEG erfasst
wird (vgl. Kral3er a. a. O. S. 365 f.).

Weshalb die Einsprechende I, nachdem sie den Erfinder gleichzeitig mit der Inan-
spruchnahme am 8. Méarz 2005 zur Ubertragung der Patentanmeldung aufgefor-
dert hatte, die patenthindernden Widerrufsgriinde nach § 21 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4
PatG geltend gemacht hat, die auf die endgultige Vernichtung des Patents (8§ 21
Abs. 3 Satz 1 PatG) abzielen, und nicht den Widerrufsgrund der widerrechtlichen
Entnahme gemaf 8§ 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG gewahlt hat, der ggf. das Nachanmel-
derecht mit Entnahmeprioritat gemaR 8 7 Abs. 2 PatG ero6ffnet (vgl. dazu Schulte
a.a. 0. 88 Rdn. 20, § 21 Rdn. 45; BGH GRUR 1996, 42, 43 - Lichtfleck; BGH
Mitt. 1996 16, 17 re. Sp. - Gummielastische Masse; Bartenbach/Volz, Arbeitneh-
mererfindungen, 4. Auflage 2006, Rdn. 130, S. 75 f.), erscheint nicht ohne weite-

res verstandlich.

Auf ein Rechtsschutzbedirfnis oder die Motive des Einsprechenden kommt es

aber grundséatzlich nicht an, es sei denn, es ldge ausnahmsweise ein rechts-



miBbrauchliches, insbesondere gegen Treu und Glauben verstoRendes Verhalten
vor (vgl. Schulte a. a. O. 8 59 Rdn. 60, 66). Ein solches Verhalten ist aber weder
vorgetragen worden noch ersichtlich gewesen, selbst wenn der Einspruch in erster
Linie dazu gedient haben sollte, dem Anspruch auf Arbeitnehmererfindervergttung
(8 9 ArbEG) entgegenzutreten.

2. Der zulassige Einspruch der Einsprechenden | ist nicht dadurch unzulassig
geworden, dass sie durch Erwerb und Umschreibung des angegriffenen Patents

selbst Patentinhaberin geworden ist.

Die Ubertragung des Patents auf die sachlich Berechtigte ist allein noch kein Um-
stand, der den ursprunglich zulassigen Einspruch nachtréaglich gegenstandslos
macht und so zu seiner Erledigung fuhrt (vgl. BGH a.a.O. S.43 re. Sp.
- Lichtfleck). Denn der Erwerb des Patents im Laufe des Einspruchsverfahrens
schlief3t eine Sachentscheidung Uber den Einspruch nicht notwendigerweise aus
(vgl. BGH a. a. O. S. 44 li. Sp. - Lichtfleck).

Eine Sachentscheidung musste allerdings - unabhéngig vom weiteren zulassigen
Einspruch der Einsprechenden Il - auch ergehen, wenn die Einsprechende | - wie
der Senat in der miundlichen Verhandlung angeregt hat - ihren noch zulassigen
Einspruch zurickgenommen hatte, weil dann das Einspruchsverfahren gemaf

8 61 Abs. 1 Satz 2 PatG ohne die Einsprechende | fortzusetzen wére.

3. Die Zulassigkeit des Einspruchs hangt nach Erwerb des angegriffenen Patents
durch die Einsprechende | jedoch nunmehr davon ab, ob die Einsprechende ein
legitimes Rechtsschutzinteresse an der Aufrechterhaltung ihres Einspruchs besitzt
(vgl. BGH a. a. O. S. 44 Ii. Sp. - Lichtfleck). Eine solches Rechtsschutzbedirfnis
hat die Einsprechende | aber, insbesondere in der mindlichen Verhandlung, nicht

darzulegen vermocht.
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Ein rechtliches Interesse an dem Nachanmelderecht gemaf § 7 Abs. 2 PatG - wie
in der ,Lichtfleck“-Entscheidung des BGH - kann die Einsprechende | mit ihrem
Antrag auf Widerruf nicht verfolgen. Den Einspruchsgrund der widerrechtlichen
Entnahme gemal § 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG i. V. m. 8§ 59 Abs. 1 Satz 3 PatG hat sie

nicht geltend gemacht.

Das Begehren der Einsprechenden I, auf jeden Fall eine Sachentscheidung her-
beiftihren zu wollen, reicht hier nicht mehr aus, um ihren Antrag auf Widerruf ihres
eigenen Patents zu rechtfertigen. Eine Sachentscheidung muss im vorliegenden

Einspruchsverfahren ohnehin ergehen.

Die eine einzige juristische Person Ford-Werke GmbH will zwei verschiedene
quasi-kontradiktorische Beteiligtenstellungen einnehmen, sowohl die der Patentin-
haberin als auch die der Einsprechenden. Hierbei stellt sie sich diametral wider-
sprechende (Haupt-)Antrage, namlich einerseits den Antrag auf (beschrankte) Auf-
rechterhaltung des Patents als Patentinhaberin und andererseits den Antrag auf
Widerruf des Patents als Einsprechende, und raumt dabei ein, dies musse durch-

aus schizophren erscheinen.

Als Patentinhaberin sieht sie sich - nach ihrem eigenen Vortrag in der mindlichen
Verhandlung - gegenltber dem Erfinder verpflichtet, das Patent zu verteidigen.
Dann ist jedoch ein Rechtsschutzbedirfnis, gleichzeitig im unmittelbaren Wider-
spruch dazu mit ihrem Einspruch den Widerruf des Patents zu verlangen, offen-
sichtlich ausgeschlossen. Das Verhalten der Einsprechenden | erscheint somit als
gegen den Grundsatz von Treu und Glauben versto3ende unzulassige
Rechtsausliibung - venire contra factum proprium (Schulte a. a. O. Einl. Rdn. 336,
8 59 Rdn. 60, 66).

Dies entspricht auch der ratio legis des § 16 ArbEG. Denn wenn die Patentinhabe-
rin und Einsprechende | vor Erfillung des Arbeitnehmervergtitungsanspruchs (8 9
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ArbEG) das auf die Diensterfindung erteilte Patent nicht aufrechterhalten will,

musste sie dem Erfinder die Ubertragung des Patents anbieten.

Der zulassige Einspruch der Einsprechenden Il ist nur insofern erfolgreich, als er
zu einer Beschrankung des Patents fuhrt.

1. Das angefochtene Patent betrifft ein Verfahren zum Anschweil3en eines Hal-
ters mit einer Schmalflache an ein Blech, insbesondere Karosserieblech (vgl.
Abs. [0001] der Beschreibung). Fur die Verbindung von bolzen- oder stiftférmigen
Haltern mit einem Blech ist das Bolzenschweil3verfahren bekannt, das beispiels-
weise in der DE 196 11 711 Al (D1) beschrieben ist. Dabei wird zwischen der
Stirnflache des Halters und dem Blech ein Lichtbogen erzeugt, beide Teile werden
angeschmolzen und unter geringfugigem Druck zusammengefihrt, sie sind da-

durch miteinander verbunden (vgl. Abs. [0002]).

Bei dem Bolzenschweil3en mit Hubziindung wird ein Bolzen in Kontakt mit dem
Blech gebracht, eine Spannung dazwischen angelegt und der Bolzen etwas ange-
hoben, wobei ein Pilotlichtbogen mit geringer Stromstérke geziindet wird. An-
schlieBend erfolgt die Zindung eines Hauptlichtbogens zwischen Bolzenspitze
und Blech, wobei Bolzen und Werkstiick angeschmolzen werden. Nach Ablauf
einer eingestellten Schweil3zeit wird der Bolzen in die Werkstickschmelze einge-
taucht, wobei die ausgepresste Werkstiickschmelze eine nach aul3en gewdlbte
Schweil3naht ausbildet. Nach Abschaltung der Stromquelle kuhlt die Schmelze ab
und erstarrt. Es entsteht eine den Kraftfluss brechende Nahtverbindung; die Werk-

stiickstruktur im Bolzeneintauchbereich wird inhomogen (vgl. Abs. [0003]).

Das BolzenschweifRverfahren fihrt nicht immer zu ausreichenden Resultaten, weil

Bolzen wegen Materialstrukturschwache im Bereich des Bolzenkopfes abfallen,
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oder es bildet sich Rost, insbesondere auf Grund eingeschlossenen Kondenswas-

sers an Schweil3ibergangen (vgl. Abs. [0004]).

Es liegt die Aufgabe zugrunde, ein Schweil3verfahren zur Verfiigung zu stellen, bei
dem eine zuverlassige Verbindung zwischen Halter und Blech erfolgt und vor-
zugsweise die vom Halter abgewandte Oberflache des Bleches noch weniger als
bisher beeinflusst wird (vgl. Abs. [0006]).

Der mit der L6sung betraute Fachmann ist vorliegend ein Schweil3fachingenieur.

Der Kerngedanke des Patents besteht darin, ein gattungsgemales Verfahren so
zu fahren, dass das Blech, an das der Halter angeschweil3t wird, nicht ange-
schmolzen, sondern lediglich soweit erwarmt wird, dass ein Anhaften der Schmel-
zetropfchen des Haltermaterials gewahrleistet ist. Lediglich der Stirnbereich des
Halters wird abgeschmolzen, das Blech wird lediglich erhitzt ohne anzuschmelzen,
und die Schmelze des Haltermaterials wird auf der Blechoberflache deponiert. Der
Halter wird dann mit dem Blech in Kontakt gebracht, wobei er praktisch kraftfrei in
die aus dem Material des Halters bestehende Schmelze eintaucht. Das Verfahren
l&auft ohne Zusatzwerkstoffe ab (vgl. Abs. [0009]). Entscheidend ist folglich die ge-
zielte Abschmelzung von etwas Material des Halters und das Auftragen dieses
Materials auf das Blech, wo es die deponierte Schmelze bildet. Das Blech wird
dadurch selbst zwar deutlich erhitzt, aber ansonsten nicht beeinflusst (vgl. Abs.
[0010)).

2. Der geltende Anspruch 1 ist zulassig. Er findet seine Stitze in dem erteilten
Anspruch 1, der seinerseits auf den ursprunglichen Anspruch 1 zuriickgeht. Die
erganzten einschrankenden Merkmale sind aus den Absatzen [0009] und [0010]
der Patentschrift zu entnehmen und ebenfalls in den Anmeldungsunterlagen ur-
sprunglich offenbart, dort beginnend auf S. 2, letzter Absatz bis S. 3, zweiter Abs.

incl.
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3. Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist patentfahig.

Die Einsprechende Il hat in der mundlichen Verhandlung pauschal erklart, sie ma-
che sich zusatzlich auch samtliche Argumente der Einsprechenden | zu Eigen.

a) Die damit von der Einsprechenden Il nunmehr nachtraglich vertretene Auffas-

sung, es fehle die objektive Voraussetzung gemal § 1 PatG, trifft nicht zu.

Den diesbeztiglichen Ausfihrungen im Einspruchsschriftsatz der Einsprechen-
den | zufolge stol3e das patentgemalle Verfahren gegen physikalische Gesetze,
da der Materialibergang vom Halter auf das Blech in Gestalt eines Schmelztrop-
fens aufgrund der Gewichtskraft des Tropfens erfolgen solle. Verlaufe die
Schweil3naht vertikal, sei die Verwirklichung des Merkmals, wonach aufgrund des
Lichtbogens etwas Material von der Schmalflache abgetragen und als deponierte

Schmelze auf das Blech aufgetragen wird, nicht moglich.

Davon abgesehen, dass das anspruchsgemal3e Verfahren nicht auf Schweil3en in
senkrechter oder sonstiger Zwangslage gerichtet ist, und die obige Argumentation
insoweit schon fehl gehen muss, wird in der Patentschrift der Materialiibergang
sinngemal so beschrieben, dass etwas Material des Halters unter der Wirkung
des Lichtbogens abgetragen und auf das Blech tbergehen soll (vgl. Abs. [0009]
erster Satz). Der Ausdruck etwas Material bedeutet eine vergleichsweise geringe
Menge, jedenfalls nicht das Volumen des Endbereichs des Halters umfassende
grol3e Tropfen, was die Fig. 5 anschaulich aufzeigt. Dieses Merkmal umschreibt
nichts anderes als den einem Fachmann schon aus seinem préasenten Fachwis-
sen heraus bekannten Mechanismus des Werkstoffilbergangs beim Lichtbogen-
schweifRen mit abschmelzender Elektrode, wo in bestimmten Betriebszustanden
elektrische Krafte im Lichtbogen feine Tropfchen sprihnebelartig von der Anode
abreiRen und in Richtung auf die Kathode beschleunigen. Dabei kann ein Uber-
wiegender Einfluss der Schwerkraft von den Tropfchen zweifellos Gberwunden

werden. Ein Verstol3 gegen physikalische Gesetze und somit der Widerrufsgrund
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nach 8 21 Abs. 1 Nr. 1 - das Nichtvorliegen einer Erfindung aufgrund einer fehlen-

den realisierbaren Lehre - liegt demnach nicht vor.

b Der nunmehr von der Einsprechenden Il nachtraglich vertretene Widerrufs-
grund der unzulassigen Erweiterung gemal 8 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG liegt ebenfalls

nicht vor.

Die Einsprechende | hatte im Einspruchsschriftsatz sinngemald das Vorliegen ei-
ner unzulassigen Anderung aus dem Umstand geltend gemacht, dass
ursprunglich in der Beschreibung ausschlief3lich Niedervoltspannungen offenbart
seien und diese Angaben auf der urspr. S. 7, letzter Abs., gestrichen wurden,

resultiere daraus eine unzulassige Anderung.

Der betreffende Satz auf S. 7, letzter Absatz, in den urspringlichen Unterlagen,
wonach die Spannungsquelle eine Ausgangsspannung von 0,1 bis 1 Volt bei-
spielsweise 0,5 bis 0,6 Volt Gleichspannung hat, ist zwar im Laufe der Prifung der
Anmeldung fortgefallen. Eine unzulassige Erweiterung liegt deswegen jedoch nicht
vor, da dieser im Rahmen eines Ausfiihrungsbeispieles genannte Bereich ohnehin
nicht beschrankend in dem urspriinglichen Hauptanspruch als erfindungswesent-

lich angegeben war.

c) Das Patent offenbart die Erfindung so deutlich und vollstandig, dass ein Fach-

mann sie ausfuhren kann.

Eine Vielzahl der zu berlcksichtigenden Parameter und die jeweils breiten in Be-
tracht kommenden Wertebereiche bilden vorliegend keine Hindernisse fir eine
Ausfuhrbarkeit der Lehre.

Zwar bleibt es dem Fachmann zun&chst tberlassen, inwieweit er die im ange-
fochtenen Patent insbesondere in den Unteransprichen oder in der Beschreibung

ausdricklich genannten Parameterwerte einhalt, variiert und/oder miteinander
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kombiniert. Bei gegebenen Materialeigenschaften und geometrischen Abmessun-
gen der zusammenzufligenden Teile sind ihm aus dem Fachwissen heraus jedoch
eine Uberschaubare Anzahl von Einflussgréf3en bekannt, die er anhand einfacher
Versuche auf die anspruchsgemald vorgesehene Maligabe gerichtet verandern
kann, wonach ein Materialiibergang vom Halter auf das Blech stattfindet und zwar

der Halter, nicht aber das Blech angeschmolzen wird.

Der Beschreibung und die Zeichnung geben dem Fachmann insbesondere in
Abs. [0044] in Verbindung mit den Figuren 5 und 7 den klaren Hinweis, ausgehend
von dem Zustand gemaf Fig. 5 habe eine zeitgerechte Abschaltung des Lichtbo-
gens und Unterbrechung des Schweil3prozesses die nachweisliche Wirkung, dass
lediglich von dem Halter stammendes Material auf dem Blech deponiert werde,
das zudem eine feste Verbindung mit dem Blech nach dem Erkalten habe. Daraus
folgert der Fachmann unmittelbar, dass es zur Vermeidung des Anschmelzens der
Blechoberflache unter anderem auf ein entsprechend frihzeitiges Abschalten des
Lichtbogens und unverzigliches Zusammenfihren von Halter und Blech an-

kommt.

Die Beschreibung bietet zudem konkrete Anhaltswerte fur eine zielgerichtete Ver-
fahrensfiilhrung. So ist dort u. a. ausdricklich angegeben, dass es ginstig ist,
nach etwa 180 ms Einwirkdauer des Vorstroms von 30 A den vollen Schweil3strom
von 2000 A einzuschalten (vgl. Abs. [0039]). Dessen Einwirkdauer ist kritisch und
wichtig; die Beschreibung erwéahnt dafur eine Zeit von 150 ms (vgl. Abs. [0040]).
Davon ausgehend wird der Fachmann zur Vermeidung einer ubermafigen War-
meeinbringung in das Grundblech somit eine gerade ausreichende kurze Brenn-
dauer des Hauptlichtbogens auswéahlen, in Kombination damit beispielsweise eine
hochstmdgliche Lichtbogenspannung, die sich Gber den Halterabstand zum Blech
einstellen lasst, bei dem ein Lichtbogen zindet, und mit der o. g. hohen Strom-
starke arbeiten, die das Abschmelzen des vergleichsweise kleinen Halters bewir-
ken kann, indem Tropfchen abgetragen werden, auf das vergleichsweise grol3e

Blech tibergehen und dort haften.
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Im Bedarfsfall, aber nicht zwingend, wird der Fachmann aufgrund seines allge-
meinen Fachwissens ihm prasente MalRnahmen zusatzlich in Betracht ziehen, die
eine erhohte Abfuhr der Lichtbogenenergie aus dem Blech bewirken, so dass dort
ein Schmelzen im unmittelbaren Bereich des Lichtbogenbrennflecks sicher ver-
mieden wird. Das Verfahren nach dem angefochtenen Anspruch 1 ist innerhalb
der in den Beispielen und Unteranspriichen explizit genannten Parameterbereiche
ausdrucklich auch mit anderen Blechmaterialien ausfuhrbar, die andere thermi-
sche Eigenschaften, beispielsweise eine hohere Warmeleitfahigkeit aufweisen als
das lediglich vorzugsweise aus Stahl bestehende Karosserieblech. So stellt
Abs. [0013] der Patentbeschreibung die Einsetzbarkeit flr beispielsweise Alumi-
nium heraus, wobei dort selbstverstandlich die Anwendung eines Schutzgases
aus fachménnischer Sicht angebracht ist.

Die Ausfihrungen in der Patentschrift sind insoweit in sich schlissig und nachvoll-
ziehbar und zeigen dem Fachmann, wie er mit zumutbarem Aufwand die Erfin-

dung auszufuhren hat.

Die Einsprechende Il verweist in der mindlichen Verhandlung zur Stitzung ihrer
Auffassung, der Fachmann kénne die patentgemafRe Lehre nicht ausfihren, auf
die Druckschrift D6 und vergleicht die darin offenbarten Schweil3bedingungen des
sog. Weldfast®-Verfahrens mit denen des Ausfihrungsbeispiels des angefochte-
nen Patents. Hier wie dort werde davon ausgegangen, dass sowohl der Halter als
auch das Blech aus gebrauchlichen Karosseriestahlen gefertigt seien; die Blech-
und Halterdicken lagen dabei im Ublichen Bereich; in dem Patent werde von
Schweil3stromen und Schweil3zeiten ausgegangen, die auch das bekannte
Verfahren anwende, der Abbrand am Halter sei dementsprechend gleich. Daher
mussten unter den patentgemafl3en Bedingungen zwangslaufig sowohl der Halter
als auch das Blech an den gegenuberliegenden Fligeflachen anschmelzen, da bei
den dblichen Materialien und mit den Ublichen Stromen, die Solidus-Temperatur
des Werkstoffs Stahl an der Grenzflache Uberschritten werde. In dem

angefochtenen Patent werde nun beansprucht, dass das Blech nicht schmilzt, es
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sei aber nicht offenbart, wie ein Anschmelzen des Bleches verhindert werden

kdnne.

Der Senat kommt auch unter diesem Aspekt zu einem anderen Ergebnis.

Im angefochtenen Patent ist gemald dem Ausfuhrungsbeispiel fir die Starke des
vollen Schweil3stroms etwa 2000 A und eine Einwirkdauer von 150 ms angegeben
(Abs. [0039], dritter Satz von unten, i. V. m. Abs. [0040], zweiter Satz). Die von der
Einsprechenden zum direkten Vergleich herangezogene Tabelle 3 auf S. 31 der
D6 gibt zwar Leistungsdaten der verwendeten Stromquelle an, die diese patent-
gemalien Parameter bei Ubrigen vergleichbaren Parametern (wie Pilotstromstérke,
Halterdicke, Blechdicke, Abstand) ermdglichen wirden, der Verfahrensbeschrei-
bung nach wird dort in der Schweil3phase aber ein erheblich niedrigerer Strom
(einstellbar von 200 bis 500 A) aufgebracht (vgl. S. 11, vorletzter Abs.), und zur im
Experiment tatsachlich angewendeten Einwirkdauer werden in D6 tberhaupt keine
Angaben gemacht.

Es ist somit davon auszugehen, dass, entgegen der Auffassung der Einsprechen-
den, die gemald dem Dokument D6 durchgefiihrten Anschweil3ungen nicht unter
patentgemaflen Bedingungen erfolgt sind, und sich folglich dort ein anderes als

das vom Patent beanspruchte Resultat einstellen musste.

Die Einsprechende Il hat zwar in ihrem Einspruchsschriftsatz zur Stutzung ihrer
Auffassung, das in dem angefochtenen Patent beschriebene Verfahren funktio-
niere so nicht, ein Sachverstandigengutachten angeboten, von dieser Mdglichkeit

jedoch letztlich keinen Gebrauch gemacht.

Im Ergebnis wurde der Beweis fur eine unzureichende Offenbarung nicht erbracht.
Selbst die Einsprechende Il hat die Ausfiihrbarkeit des Verfahrens gemald dem
geltenden Anspruch 1 unter Bedingungen, die im Offenbarungsumfang des Pa-
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tents liegen, im Verlauf der mindlichen Verhandlung letztlich als theoretisch denk-

bar eingeraumt.

Zu der weiterhin geltend gemachten mangelnden Ausfuhrbarkeit bei einem waag-
rechten oder Uber Kopf gerichteten Schweil3vorgang, die gar das Vorhandensein
einer Erfindung in Frage stellt, wurde bereits unter a) Stellung genommen. Selbst
wenn sich eine bestimmte Winkelstellung des SchweilRvorgangs als untauglich
herausstellen sollte, ware dies im Umfeld von sonst tauglichen Varianten un-
schéadlich (vgl. beispielsweise BGH, GRUR 91, 518 ,Polyesterfaden®).

d) Das Verfahren gemalRl dem geltenden Anspruch 1 des angefochtenen Patents

ist neu.

Die zur Neuheit schriftsatzlich vorgebrachten Ausfiihrungen der Einsprechenden |
sind nicht relevant, das sie auf den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gerich-

tet waren.

Die Einsprechende Il hat die Neuheit des Verfahrens gemaR dem geltenden An-

spruch 1 nicht angegriffen.

Keines der im Verfahren befindlichen Dokumente D1 bis D23 offenbart ein gat-
tungsgemales Verfahren, bei dem das Blech nicht angeschmolzen wird, und der
Halter in die haltereigene, auf dem Grundblech deponierte Schmelze eintaucht
und die Spannung abgeschaltet wird, bevor das Grundblech angeschmolzen ist.

e) Das offensichtlich gewerblich anwendbare Verfahren gemafR dem geltenden

Anspruch 1 beruht auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Die zur erfinderischen Tatigkeit schriftsatzlich vorgebrachten Ausfihrungen der
Einsprechenden | waren auf den Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 gerichtet.
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Sie wurden bezuglich des geltenden Anspruchs 1 von der Einsprechenden Il ledig-

lich unterstiitzend herangezogen.

Die Einsprechende Il hat in der mundlichen Verhandlung die Druckschriften D6
und D16 in den Vordergrund gestellt. Diese offenbaren jeweils das als néchst-
kommend anzusehende Weldfast®-Verfahren, das zum Anschweil3en von Haltern

mit Schmalseite an Karosseriebleche dient.

Druckschrift D6 offenbart eine Vorgehensweise, bei der die Intensitat des Lichtbo-
gens soweit ansteigt, dass das Merkmal an der Unterseite eines Bauteils, dort
ebenfalls ein Halter (vgl. insb. S. 21 und 22, Abbildungen 12 bis 15), und an der
Oberflache des Grundblechs schmilzt (vgl. S. 11, Abs. c) vorletzter Abs.). Das
Verbinden der Flachen erfolgt beim Eintauchvorgang; der erste Kontakt der
Schmelzbader erfolgt durch einen Tropfenkurzschluss beim Eintauchen (vgl.
S. 11, letzter Abs.). Mit welchen Parametern das Anschweil3en dort tatsachlich

erfolgt ist, ist aus keiner Stelle der D6 ersichtlich.

Dem aus der Druckschrift D6 entnehmbaren Verfahren fehlen in ihrer jeweiligen
Gesamtheit die Merkmale b) und c) gemald dem geltenden Anspruch 1, wonach
aufgrund des Lichtbogens etwas Material von der Schmalflache abgetragen und
als deponierte Schmelze auf das Blech aufgetragen wird, ohne dass dieses ange-
schmolzen wird, und anschlieBend der Halter mit dem Blech in Kontakt gebracht
wird, wobei der Halter mit der Schmalflache in die haltereigene, auf dem Grund-
blech deponierte Schmelze eintaucht, die Spannung abgeschaltet wird, bevor das
Grundblech angeschmolzen ist, und der Lichtbogen erlischt. Aus der Druckschrift
D6 ergibt sich somit keine Anregung, die bekannte Methode so abzuwandeln, wie

es das angefochtene Patent gemald dem geltenden Anspruch 1 vorsieht.

Letzteres gilt auch fir die Druckschrift D16, die Gber den Offenbarungsumfang der
Druckschrift D6 nicht hinaus geht.
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Die weiteren von der Einsprechenden Il in der mindlichen Verhandlung noch
herangezogenen Druckschriften D17 und D19 betreffen Bolzenschweil3mittel und
-verfahren bzw. ein Verfahren zum Bolzenschweil3en, somit den Stand der Tech-
nik, von dem das in Druckschrift D6 und D16 erlauterte Weldfast®-Verfahren aus-

geht.

Daraus weil3 der Fachmann zwar, dass im Sinne des Merkmals b) im geltenden
Anspruch 1 aufgrund des Lichtbogens etwas Material abgetragen und als depo-
nierte Schmelze auf das Blech aufgetragen werden kann (vgl. Sp. 4, Z. 44 bis 47
i. V. m. Fig. 4 in D17 bzw. Sp. 3, Z. 50 bis 57 i. V. m. Fig. 3c in D19). Entgegen
Merkmal b) und c) vermeiden diese Verfahren das Anschmelzen des Grundble-
ches jedoch nicht. Vielmehr wird bei beiden das Metall des Werkstiicks unterhalb
und gegenuber dem Bolzenkopf und ebenso das des Bolzens tber deren jeweilige
Schmelztemperatur hinaus erwarmt (vgl. insb. Sp. 4, Z. 3 bis 6 in D17 bzw. Sp. 5,
Z. 12 bis 15 in D19).

Sollte ein Fachmann zusatzlich noch die schon bei der Prufung bertcksichtigte
Druckschrift D5 mit heranziehen, gelangte er damit ebenfalls nicht zu dem patent-
gemalen Verfahren. D5 betrifft ein an sich gattungsfremdes Lotverfahren, bei dem
- entgegen Merkmal c) im geltenden Anspruch 1 kein haltereigenes Material son-
dern in allen offenbarten Varianten eine selektiv aufgeschmolzene Lotmasse 3
den Stoffschluss bewirkt. Zwar wird dort das Blech 5 durch die Wirkung des Licht-
bogens nicht angeschmolzen, allerdings tragt dort - entgegen Merkmal b) im gel-
tenden Anspruch 1 - der Lichtbogen auch nicht das Material des Halters (dort Be-
festigungselement 2) ab. Das Abtragen der Lotmasse vom Halter ist nicht vorge-
sehen, vielmehr verbleibt die geschmolzene Lotmasse bis zum Kontakt mit der
Werkstluckoberflache stets mit dem Halter verbunden, so dass - wiederum entge-
gen Merkmal c) - der Halter nicht in die haltereigene, auf dem Grundblech depo-
nierte Schmelze eintaucht (vgl. S. 6, Z. 26 bis S. 8; Z. 13 i. V. m. den Figuren 1 bis

4). Aufgrund dieser Wesensunterschiede fiihrt selbst eine Zusammenschau mit
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dem vorgenannten Stand der Technik nicht zum Gegenstand des angegriffenen

Anspruchs 1.

Das Verfahren gemald dem geltenden Anspruch 1 erfillt somit samtliche Kriterien
der Patentfahigkeit.

Die Berucksichtigung aller Gbrigen in das Verfahren eingebrachten, im Zuge der
mindlichen Verhandlung nicht mehr aufgegriffenen Dokumente fihrt zu keiner

anderen Beurteilung.

3. Die Unteranspriiche 2 bis 21 sind zusammen mit dem geltenden Anspruch 1,
auf den sie riickbezogen sind, rechtsbestandig, zumal sie zweckmallige nicht
selbstverstandliche Ausgestaltungen des Verfahrens nach dem geltenden An-
spruch 1 betreffen.

Dr. Maier v. Zglinitzki Dr. Fritze Rothe

Cl



