BUNDESPATENTGERICHT

8 W (pat) 325/06 Verkiindet am
13. April 2010

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Einspruchssache

gegen das Patent 101 41 852

BPatG 154
08.05



hat der 8. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 13. April 2010 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Dehne, des Richters Dipl.-Ing. agr. Dr. Huber, der Richterin
Kirschneck und des Richters k.A. Dipl.-Ing. Dr. Dorfschmidt

beschlossen:

Das Patent 101 41 852 wird mit folgenden Unterlagen beschrénkt

aufrechterhalten:

Anspriche 1 und 2, sowie

Beschreibung, Abséatze 1 bis 17, Uberreicht in der mundlichen
Verhandlung,

2 Blatt Zeichnungen, Figuren 1 und 2 gemal3 Patentschrift.

Grinde

Das Patent 101 41 852 mit der Bezeichnung ,Verfahren zur Sanierung von PVC
Bauteilen, insbesondere Fenster- oder Turprofilen ist am 27. August 2001 unter
Inanspruchnahme einer inneren Prioritat 200 14 750.1 vom 25. August 2000 an-
gemeldet worden. Die Patenterteilung ist am 1. Dezember 2005 veroffentlicht wor-

den.

Am 1. Marz 2006 hat die Firma

S... GmbH in
K...,



Einspruch erhoben.
Zur Stutzung ihres Einspruchsvorbringens verweist sie dabei zunachst auf fol-

gende Druckschriften:

D1: Internetausdruck zur  Vorlesung ,Verfahrenstechnik®,
Prof. Haberlein (FH Frankfurt), von der Webseite www.fbc.fh-

frankfurt.de/mhwww/KUT/Inhaltsverz_kut.htm, 2 Seiten

D2: Protokoll bzw. Unterlagen zu einer am 29. Februar 2000

durchgefiihrten Reparatur

D3: Protokoll bzw. Unterlagen zu einer am 4. April 2000 durchge-

fuhrten Reparatur

D4: Protokoll bzw. Unterlagen zu einer am 9. Mai 2000 durchge-
fuhrten Reparatur

D5: Rundschreiben des Patentinhabers an Versicherungen vom
30. Juni 2005

D6: Beschluss einer einstweiligen Verfigung des Landgerichts
Hamburg vom 26. Juli 2005 beantragt von der Einsprechen-

den.

Die Einsprechende hat in ihrer Einspruchsbegrindung mit Eingang am
1. Marz 2006 ausgefihrt, dass die Gegenstdnde des Streitpatents nach den ne-
bengeordneten Patentanspriichen 1 und 2 nicht patentfahig seien. Bereits auf-
grund des allgemeinen Fachwissens sei der ,Memory-Effekt* bei PVC sowie die
daraus ableitbare mogliche Ruckverformung des Kunststoffes dem Durch-
schnittsfachmann bekannt gewesen, so dass der Gegenstand des erteilten Pa-

tentanspruchs 2 nicht mehr neu sei. Darliber hinaus hat die Einsprechende Proto-


http://www.fbc.fh-

kolle bzw. Unterlagen von entsprechend durchgefiihrten Reparaturen vorgelegt
(D2 bis D4), die eine offenkundige Vorbenutzung dokumentieren wirden. Hierzu
werden Zeugenbeweise angeboten. Gegenuber dieser offenkundigen Vorbenut-
zung seien sowohl der Gegenstand des Patentanspruchs 2 als auch der des Pa-

tentanspruchs 1 nicht patentfahig.
In der mundlichen Verhandlung hat die Einsprechende ein weiteres Dokument
D7: Friedhelm Schneider, Albert Jaumann; ,Reparatur von Tur-
und Fensterprofilen aus Holz und Kunststoff nach Einbruchs-

schaden”, schadenprisma 4/94, Seiten 67 und 68,

vorgelegt. Sie sieht demgegeniber zumindest den Gegenstand des Patentan-

spruchs 2 als nicht patentfahig an.

Die Einsprechende beantragt,
das Patent in vollem Umfang zu widerrufen.

Demgegenuber beantragt der Patentinhaber,
den Einspruch als unzulassig zu verwerfen,
hilfsweise das angegriffene Patent im Umfang der in der mundli-
chen Verhandlung tberreichten Anspriiche 1 und 2 sowie der Be-
schreibung Absétze 1 bis 17, Uberreicht in der mindlichen Ver-
handlung, und der Zeichnung, Figuren 1 und 2 gemal} Patent-

schrift beschrankt aufrechtzuerhalten.

Der Patentinhaber ist dem Vorbringen der Einsprechenden in allen Punkten ent-

gegengetreten und sieht den Einspruch bereits grundsatzlich als unzuléassig an, da



die Identitdt des Einsprechenden innerhalb der Einspruchsfrist nicht endgultig ge-
klart gewesen sei. Hierzu hat er auf Schulte PatG, 8. Auflage, § 59 Randnum-
mer 85 sowie auf eine Entscheidung des 21. Senates des Bundespatentgerichts
(GRUR 2009, S. 609 - 612) verwiesen. Daruber hinaus sieht der Patentinhaber
den Einspruch aus einem weiteren Grunde als unzulassig an, da dieser im Hin-
blick auf seine Begrindung nicht ausreichend substantiiert sei. In sachlicher Hin-
sicht sieht der Patentinhaber den Beweis der offenkundigen Vorbenutzung als
nicht erbracht an. Im Ubrigen sei auch der Gegenstand des in der mindlichen
Verhandlung neu vorgelegten und hilfsweise verteidigten Patentanspruchs 1 ge-
genuber dem Stand der Technik und dem Fachwissen sowohl neu als auch auf

einer erfinderischen Tatigkeit beruhend.

Der geltende Patentanspruch 1 gemal3 Hilfsantrag lautet:

.verfahren zur Sanierung von durch einen Gewaltbruch oder eine
andere plastische Verformung beschadigten PVC Bauteilen, ins-
besondere Fenster- oder Turprofilen, bei denen eine Schaden-
stelle und ein aus dieser Schadenstelle stammendes Bruchstiick
vorhanden sind, dadurch gekennzeichnet, dass die Schaden-
stelle (A) und ihre Umgebung und das Bruchstiick gleichmafiig auf
eine Temperatur zwischen 80°C und 150°C 2 bis 3 Minuten lang
erwarmt werden, wobei die Ruckverformung des Kunststoffes
stattfindet, und dass die Schadenstelle und das Bruchstiick abge-
kahlt, und nach Abkuhlung, vorzugsweise bei Raumtemperatur
zusammengesetzt werden, und dass die Kontaktflachen von
Bruchstiick und Bereich ,,A* zunéachst angeraut und dann mit Kle-
ber benetzt und die Teile zusammengesetzt werden, und dass die
verbliebenen kleineren Spalte und die Klebstellenbereiche mit
Epoxidharzmasse ausgespachtelt, geglattet und mit einem witte-
rungsstabilen Lack tGberlackiert werden®.



Aufgabe des vorliegenden Streitpatents ist es (Abs. [0004]), ein Verfahren zur Sa-
nierung von PVC-Profilen anzugeben, dass es erméglicht, bei kleineren Beschadi-
gungen den vollstandigen Austausch des Profils und das Ersetzen durch ein

neues Bauteil zu umgehen.

Hinsichtlich des Patentanspruchs 2 sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt

der Akten verwiesen.
Der Senat hat ferner noch die beiden Dokumente
D8: Karlheinz Biederbick: ,Kunststoffe - kurz und bindig®,
4. Auflage, 1977, Vogel-Verlag, Wirzburg, Seiten 189 bis

191

D9: Gottfried W. Ehrenstein: ,Polymer-Werkstoffe®, 1. Auflage
1978, Hanser, Miunchen, Wien, Seiten 22 und 23

in das Verfahren eingefuhrt.

Im Prafungsverfahren war noch das Dokument

D10: DE 36 34 932 Al

herangezogen worden.

Uber den Einspruch, der nach dem 1. Januar 2002 und vor dem 1. Juli 2006 ein-
gelegt worden ist, hat der zustdndige Technische Beschwerdesenat gemal’ § 147
Abs. 3 Nr. 1 PatG a. F. zu entscheiden, da die mit der Einlegung des Einspruchs



begriindete Entscheidungsbefugnis durch die spatere Aufhebung der Vorschrift
nicht entfallen ist (vgl. BGH GRUR 2007, 859, 861, 862 und 863
- Informationsubermittiungsverfahren | und Il; bestéatigt durch BGH GRUR 2009,
184 1. - Ventilsteuerung).

Der Einspruch ist form- und fristgerecht eingelegt sowie auch im Ubrigen geman
§ 59 Abs. 1 PatG zulassig.

In der Sache fuhrt er insoweit zum Erfolg, als das angegriffene Patent beschréankt
aufrecht erhalten wird (8 61 Abs. 1 Satz 1 PatG i. V. m. § 147 Abs. 3 Nr. 1 PatG
a. F.).

1. Der Zulassigkeit des Einspruchs steht dabei nicht entgegen, dass in der am
letzten Tag der Einspruchsfrist eingegangenen Einspruchsschrift vom
1. Marz 2006 die Einsprechende nicht explizit genannt und darin nur allgemein
formuliert ist, dass gegen das Deutsche Patent 101 41 852 ... Einspruch eingelegt

wird.

Zwar muss die Identitat des Einsprechenden feststehen, damit fir das Amt bzw.
das Gericht und den Gegner klar ist, wer Verfahrensbeteiligter ist. Hierfir braucht
in dem Einspruch aber nicht notwendig Name und Anschrift des Einsprechenden
angegeben zu sein, vielmehr gentgt nach der Rechtsprechung, dass die Person
des Einsprechenden aus den amtlich verfiigbaren Unterlagen innerhalb der Ein-
spruchsfrist eindeutig bestimmt werden kann (vgl. u. a. BGH GRUR 1988, 809
- Geschol3; GRUR 1990, 108 f. - MelR3kopf, Schulte, PatG, 8. Aufl.,, 8 59 Rdn. 85
m. w. N.). Dies ist hier in Bezug auf die Einsprechende S... GmbH in

K..., der Fall. So gibt es in den innerhalb der Einspruchsfrist eingereichten Un-
terlagen neben mehreren indirekten Hinweisen auf die Person der Einsprechen-
den, insbesondere die Verbindung der angebotenen Zeugen der offenkundigen
Vorbenutzung, Herrn M... und Herrn B..., zu der ausfiihrenden Firma ,S...

GmbH*" (Seite 4 der Einspruchsbegriindung, sowie die entsprechenden

Reparaturauftrdge D2 und D3), diesbezlglich einen klaren und eindeutigen Hin-



weis auf Seite 6, vorletzter Absatz, der Einspruchsschrift. Dort ist ausgefuihrt, dass
.die Einsprechende ... eine mittlerweile rechtskréftige ... Einstweilige Verfligung
vom 26.7.2005 erwirkt“ hat. In dem gleichzeitig mit der Einspruchsschrift als An-
lage E6 (=D6) eingereichten Beschluss des Landgerichts Hamburg vom
26.7.2005 uber diese Einstweilige Verfiigung ist im Rubrum die S...

GmbH in D... Stral3e in K..., als Antragstellerin aufgefthrt. Mithin

bestehen, anders als in der vom Patentinhaber herangezogenen Entscheidung
des 21. Senats des Bundespatentgerichts (GRUR 2009, 609) vorliegend keine
Zweifel an der Identitat der Einsprechenden, welche sich innerhalb der Ein-

spruchsfrist eindeutig und zweifelsfrei feststellen liel3.

2. Der Einspruch ist ferner auf einen der in § 21 PatG genannten Grinden ge-
stutzt und es sind die den Einspruch rechtfertigenden Tatsachen innerhalb der
Einspruchsfrist ausreichend substantiiert angegeben (8 59 Abs.1 Satz 3 bis 5
PatG).

Die Einsprechende nennt im Hinblick auf den druckschriftlichen Stand der Technik
(»schriftliche Beschreibung” gemaf PatG 8§ 3 Abs. 1) lediglich ein Dokument (D1),
das zudem noch aus dem Internet als ,Ausdruck ... kirzlich angefertigt® wurde
(Einspruchsbegrindung S. 2 Mitte). Die Einsprechende sieht dabei dieses Doku-
ment nicht ausdricklich als vorveréffentlicht an, sondern will mit diesem lediglich
ausdriucken, dass der Inhalt des Verfahrens, speziell die Kenntnis der thermischen
Zustandsbereiche der Kunststoffe aus einer Vorlesung ,Verfahrenstechnik* an ei-
ner Fachhochschule zum allgemeinen Kenntnisstand eines hier angesprochenen
Fachmanns gehort. Im Schriftsatz der Einspruchsbegriindung wird hierzu eine
Merkmalsanalyse des erteilten Patentanspruchs 2 vorgenommen und ein expliziter
Vergleich der dort aufgefihrten Merkmale 2 bis 7 im Vergleich zum geltend ge-
machten allgemeinen Fachwissen durchgefihrt (Seite 2 bis 4). Auch auf das
Merkmal 1 (Verfahren zur Sanierung von durch einen Gewaltbruch oder eine an-
dere plastische Verformung beschadigten PVC-Bauteilen) wird zu Beginn der

Ausfiuhrungen (nach der Merkmalsanalyse) kurz eingegangen und zudem noch im



Rahmen der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung (,Reparaturen von
PVC-Fenstern®, Beschreibung zu Anlage D3, Seite 4 Mitte) ausdricklich behan-
delt. Somit sind alle Merkmale zumindest gegeniiber einem unterstellten allgemei-
nen Fachwissen inhaltlich ausdrtcklich behandelt.

Darlber hinaus wird eine offenkundige Vorbenutzung geltend gemacht. Diese wird
mit drei Protokollen mit Datum vor dem Prioritatszeitpunkt hinsichtlich Reparaturen
von Kunststofffenstern (,KS-Fenster) belegt. Zudem werden Zeugenbeweise
durch vier Zeugen angeboten, die das jeweils angewandte Reparaturverfahren

gemal den Schritten nach Patentanspruch 2 belegen sollen.

Damit ist der Einspruch hinsichtlich der Argumentation der fehlenden erfinderi-
schen Tatigkeit gegentber dem fachmannischen Wissen eines hier angesproche-
nen Fachmanns in Verbindung mit der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung
als zulassig anzusehen, denn er ist damit ausreichend substantiiert und mit Grin-
den versehen, zumindest hinsichtlich des Gegenstands des Patentanspruchs 2.
Die substantiierte Begriindung gegeniber nur einem unabhangigen Patentan-
spruch ist dabei ausreichend, wie der BGH in seiner Entscheidung Automatisches
Fahrzeuggetriebe (GRUR 2003, 695) begriindet hat.

3. Der geltende Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag fur den Fall des flr zulassig

erachteten Einspruchs lautet in gegliederter Form:

1.1  Verfahren zur Sanierung von durch einen Gewaltbruch oder
eine andere plastische Verformung beschadigten PVC-Bau-

teilen, insbesondere Fenster- oder Turprofilen.



-10 -

1.2 Bei den beschadigten PVC-Bauteilen sind eine Schaden-
stelle und ein aus dieser Schadenstelle stammendes

Bruchstiick vorhanden.

1.3 Die Schadenstelle (A) und ihre Umgebung und das Bruch-
stick werden gleichmalig auf eine Temperatur zwischen
80°C und 150°C erwarmt.

1.4  Die Erwarmung dauert 2 bis 3 Minuten lang.

1.5 Dabei findet die Ruckverformung des Kunststoffes statt.

1.6  AnschlieBend werden Schadenstelle und Bruchstiick abge-

khlt, vorzugsweise auf Raumtemperatur.

1.7  Die Kontaktflachen von Bruchsttck und Bereich ,A* werden
zunachst aufgeraut, die Kontaktflachen mit Kleber benetzt

und die Teile zusammengesetzt.

1.8 Die verbliebenen kleineren Spalte und die Klebstellen-
bereiche werden mit Epoxidharzmasse ausgespachtelt,
geglattet und mit einem witterungsstabilen Lack uber-

lackiert.

Beim vorliegenden Streitpatentgegenstand handelt es sich um ein Reparaturver-
fahren, bei dem ein geschadigtes, plastisch verformtes Bauteil, insbesondere ein
Fenster- oder Turprofil, mit einem Bruchstiick wieder repariert wird. Hierzu wird als
Kern der Erfindung beansprucht, dass die Schadenstelle und das Bruchstick er-
warmt werden, damit eine Ruckverformung des plastisch verformten
PVC-Materials stattfinden kann. Diese Ruckverformungseigenschaft bei Kunst-

stoffen wird auch als ,Memory-Effekt* (Rlickerinnerungsvermogen) bezeichnet und
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rahrt von der Verstreckung der Molekile her, die aufgrund der plastischen Verfor-
mung dem Kunststoff aufgezwungen wurde. Durch Erwarmung in den thermoelas-
tischen bzw. entropieelastischen Bereich ,erinnern“ sich die amorphen (ungeord-
neten) oder teilkristallinen Molekulketten an ihre urspriingliche Lage und nehmen
somit zumindest teilweise, in Abhangigkeit vom Grad der Verstreckung, ihre Aus-

gangsgestalt wieder ein.

Die Erwarmung des PVC-Bauteils im Bereich der Schadenstelle erfolgt dabei auf
eine Temperatur zwischen 80 und 150°C, dies uber 2 bis 3 Minuten lang, so dass
sich durch Ruckverformung die urspringliche Form des Bauteils zumindest teil-
weise wieder einstellt (Merkmale 1.3 bis 1.5). Nach dem Abkthlen der Schaden-
stelle sowie des Bruchstiicks, wobei hierunter wohl lediglich ein passives ,abkih-
len lassen” zu verstehen ist (Merkmal 1.6), wird die Bruch- bzw. die Kontaktflache
des Bereichs ,A" des Bauteils sowie des abgebrochenen Bruchstlicks aufgeraut,
die Kontaktflachen mit Kleber benetzt und die Teile zusammengesetzt (Merkmal
1.7). AbschlieBend werden verbleibende Fehlstellen mit Epoxidharzmasse ausge-
spachtelt, geglattet und die Bearbeitungsstelle mit einem witterungsstabilen Lack
Uberlackiert (Merkmal 1.8).

4. Die geltenden Patentanspriche 1 und 2 sind in den urspringlichen und

erteilten Unterlagen als zur Erfindung gehérend offenbart und daher zuléssig.

Der geltende Gegenstand des Patentanspruchs 1 setzt sich aus den Merkmalen
der ursprunglichen Patentanspriche 1, 3 und 5 zusammen. Die verallgemeinerte
Beschreibung des Verklebens und das Beseitigen der Reparaturspuren wurde
fallen gelassen, stattdessen wurden die Merkmale 1.7 und 1.8 aus der Beschrei-
bung (Seite 3 der Beschreibung der urspringlich eingereichten Unterlagen, un-
terster Absatz, Mitte) aufgenommen. Die urspriinglichen Patentanspriiche 3 und 5
waren dabei auf den Patentanspruch 1 riickbezogen. Das im erteilten Patentan-

spruch 1 hinzugeflgte Wort ,andere” (in ,... oder eine andere plastische Verfor-
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mung ...") erweitert den Gegenstand des Patentanspruchs 1 gegenuber seiner

ursprunglichen Fassung nicht.

Gegenuber der erteilten Fassung ergeben sich die Merkmale 1.7 und 1.8 des Pa-
tentanspruchs 1 ebenfalls aus der Beschreibung, denn sie sind der Patentschrift in
Absatz [0017] (Ende Seite 2, Anfang Seite 3) zu entnehmen.

Das kennzeichnende Merkmal des abhangigen Patentanspruchs 2 entspricht dem
des Patentanspruchs 4 der am Anmeldetag eingereichten Unterlagen und dem

des Patentanspruchs 3 der erteilten Fassung.

5. Der Gegenstand des angefochtenen Patents stellt in der beschrankt
verteidigten Fassung eine patentfahige Erfindung im Sinne des Patentgesetzes 8§
1 bis 5 dar.

5.1 Die geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung des Gegenstands des

Patentanspruchs 1 kann nicht als bewiesen angesehen werden.

Zur Klarung der von der Einsprechenden behaupteten offenkundigen Benutzung
vor dem Anmeldetag ist in der mundlichen Verhandlung am 13. April 2010 ein Be-
weisbeschluss ergangen (vgl. Protokoll vom 13. April 2010, Seite 2). Hierzu sind
zwei der von der Einsprechenden angebotenen Zeugen vernommen worden, um
die im Rahmen der Einspruchsbegrindung vorgelegten, dokumentierten Fenster-
reparaturen (D2 bis D4) gegebenenfalls bezeugen und dariber hinaus auch Aus-
sagen zu dem gegeniuber dem erteilten Patentgegenstand geanderten Gegen-

stand des geltenden Patentanspruchs 1 machen zu kénnen.

Als erster Zeuge hat Herr B... Ausfihrungen zu den von ihm
durchgefiihrten Verfahren von Schadensreparaturen an Kunststofffenstern ge-
macht (Protokoll Seite 3 ff.), die er als Monteur seit 1999 bei Kunden ausgefuhrt

hat. Der Zeuge erinnert sich konkret an eine entsprechende Reparatur am
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4. Mai 2000 bei der er bei einem Herrn T... in Oberhausen ein Kunst-

stofffenster an einer Kiiche zum Innenhof bearbeitet habe. Er habe die dort ange-
brachten Einbruchsspuren, die vermutlich von einem Schraubenzieher verursacht
worden seien, zunéchst einer Warmebehandlung mittels Heil3luftgeblase fur eine
Dauer von ca. zwei Minuten unterzogen. Nach der Warmebehandlung sei dann
die Schadensstelle mit einem Harz verfillt und geschliffen sowie poliert worden. Er
habe anschlielend keine Lackschicht auf die Schadensstelle aufgetragen, dies sei
jedoch von anderen Mitarbeitern moéglicherweise gemacht worden.

Im Hinblick auf eine entsprechende Fensterreparatur mit Bruchsticken &uferte
der Zeuge, dass er sich nicht erinnere, eine derartige Reparatur selbst ausgefiihrt
zu haben. Dem Wiedereinsetzen von Bruchstliicken aus der Schadensstelle sei
man reserviert gegentuber gestanden, da unter Umstanden die erforderliche Qua-

litat und Stabilitat nicht habe garantiert werden kdnnen.

Der Zeuge B... hat seine Aussagen in einer ruhigen und sachlichen Art ge-

macht. Zu Zweifeln an seiner Glaubwiirdigkeit besteht nach Uberzeugung des Se-
nats kein Anlass, zumal Herr B... inzwischen nicht mehr bei der Firma

S... GmbH beschéftigt und demnach unabhangig von der Einspre-

chenden ist. Auch die Glaubhaftigkeit seiner Aussagen sind nicht in Zweifel zu
ziehen, lediglich das Datum der Reparatur bei dem Kunden T... wurde mit

4. Mai 2000 angegeben, wahrend im Reparaturprotokoll das Datum 9. Mai 2000
steht. Die Erinnerung an eine mit fast zehn Jahren derart weit zurtickliegende, all-
taglich durchgefiihrte Dienstleistung, kann im Ubrigen ohne schriftlichen Datums-
bezug (Bezug zu schriftlichen Unterlagen) bereits grundsétzlich nicht erwartet
werden. Insofern kann als Zeitpunkt fir die hier bezeugte Reparaturleistung das

im Dokument D4 festgehaltene Datum gelten.

Im Hinblick auf die Verarbeitung von Bruchstiicken nach dem Verfahren gemafi
Patentanspruch 1 konnte eine offenkundige Vorbenutzung nicht bewiesen werden.

Das strittige Verfahren wurde durch den Zeugen selbst nie angewandt,
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grundsatzlich wurde im Unternehmen davon eher abgeraten und ein konkret
geschildeter Reparaturauftrag konnte zudem durch den Zeugen Behnke nicht

beschrieben werden.

Als zweiter Zeuge ist Herr H... befragt worden, der seit 1990 bei der

Firma S... GmbH als Abteilungsleiter fir Aus- und Weiterbildung be-

schaftigt ist. Der Zeuge hat zur Sache ausgefuhrt (Protokoll Seite 6 ff.), wonach im
Jahr 2000 ca. 30 bis 35 Mitarbeiter bundesweit im Unternehmen mit der Reparatur
von Kunststofffenstern tatig gewesen seien. Diese Mitarbeiter seien angewiesen
worden, bei den entsprechenden Schadensstellen eine Warmebehandlung durch-
zufiihren, wobei der Ruckverformungseffekt des Kunststoffs ausgenutzt werden
sollte. Die Temperatur habe dabei zwischen 80 und 150 Grad liegen sollen, die
Dauer der Warmebehandlung habe etwa zwei bis drei Minuten betragen. Auch
seien Einbruchsschaden an Kunststofffenstern repariert worden, bei denen
herausgebrochene Bruchstiicke wieder eingesetzt worden seien. Die Bruchstlcke
seien, wenn erforderlich, ebenso einer Warmebehandlung unterzogen worden.
Anschliel3end seien die Klebstellen vorab durch Aufrauen vorbereitet und die Teile
anschlieBend verklebt worden. Zum Abschluss der Arbeiten seien noch beste-
hende Unebenheiten mit einer Epoxidharzspachtelmasse verflllt und an-
schlieBend geglattet worden.

Auf Befragen des Patentinhabers hat der Zeuge H... erklart, er sei zwar zum

Teil bei Reparaturarbeiten anwesend gewesen, selbst habe er jedoch derartige
Arbeiten nicht durchgefiihrt. Er konne sich an die Namen von zwei Monteuren er-
innern, die mit Bruchstickreparaturen beauftragt worden seien, und zwar

Herr J... und Herr L... An das Datum kdnne er sich nicht mehr genau erin-

nern, es liege aber ungefahr vor dem Jahr 2000 (Protokoll, Seite 8, Mitte).

Ferner hat der Zeuge H... auf Befragen des Patentinhabers im Hinblick auf
die letzte Seite des Dokuments D3 ausgefiihrt, dass in der dortigen Anlage zum

Reparaturauftrag eine Checkliste dargestellt sei, in der unter Punkt 5 der Kunde
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darauf hingewiesen worden sei, dass bei Rissen oder Bruchen im Tur- oder
Fensterrahmen eine Reparatur aus statischen Grinden nicht empfohlen werde.
Dieser Hinweis sei jedoch lediglich aus Grinden der Gewahrleistung und/oder der
Qualitat in Bezug auf die Reparaturmafinahme erfolgt.

Die Zeugenaussage des Herrn H... reicht vorliegend fur einen Beweis der

Offenkundigkeit des Verfahrens nach dem geltenden Patentanspruch 1 gemali
den hierfur grundséatzlich gestellten Anforderungen nicht aus. Die zur eindeutigen
Klarung der Vorbenutzung relevanten Fragen was, wann wo, wie, durch wen in
offentlicher Weise geschehen ist, sind in keinem einzigen konkreten Fall
zusammenhangend nachgewiesen worden. Der Zeuge H... hat zwar zwei

Monteure benannt, die diese Reparatur ausgefuhrt hatten. Doch der Verweis auf
den Zeitpunkt der jeweils ausgefihrten Reparatur (er kdnne sich nicht mehr genau
daran erinnern, es liege aber ungefahr vor dem Jahr 2000) genigt der
Anforderung nach dem Beweiskriterium ,wann“ eindeutig nicht. Auch hat der
Zeuge keinen konkreten Ort benannt, an dem eine Reparatur der benannten

Monteure durchgefihrt worden wére.

Da, wie der Zeuge H... ausgefuhrt hat, in der tGblicherweise bei den Repara-

turauftragen verwendeten Checkliste dem Kunden grundsatzlich bei aufgetretenen
Briichen oder Rissen von einer Reparatur abgeraten wurde (letzte Seite des Do-
kuments D3, Punkt 5) und dieser Punkt vom Monteur in der Checkliste ,abzuha-
ken* war, bedarf es insbesondere im vorliegenden Fall eines eindeutig bewiese-
nen Sachverhalts, dass eine Reparatur entsprechend dem Verfahren nach dem
geltenden Patentanspruch 1 auch wirklich durch die Einsprechende offenkundig
vor dem gultigen Prioritatszeitpunkt 25. August 2000 stattgefunden hat. Dieser

Beweis konnte vorliegend nicht erbracht werden.

Auch der Zeuge H... hat wahrend seiner Aussage einen ruhigen besonnenen
Eindruck gemacht. Den vom Patentinhaber in der mundlichen Verhandlung ge-

aulRerten Bedenken, dass die Aussage des Zeugen in Teilen mdglicherweise nicht
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der Wahrheit entspreche, vermag sich der Senat nicht anzuschliel3en. Vielmehr
sieht der Senat keinen Anhalt, an der Glaubwirdigkeit des Zeugen zu zweifeln,
und hat ihn daher in der mundlichen Verhandlung trotz des entsprechenden An-

trags des Patentinhabers auch unbeeidigt gelassen.

Demnach kann zumindest das Verfahren nach dem geltenden Patentanspruch 1

nicht als offenkundig vorbenutzt angesehen werden.

5.2 Das Verfahren nach dem geltenden Patentanspruch 1, das ohne jeden Zwei-
fel gewerblich anwendbar ist, ist auch gegentber dem druckschriftlichen Stand der

Technik neu.

Keine der genannten veroffentlichten Druckschriften zeigt ein Verfahren zum Sa-
nieren bzw. Reparieren von durch einen Gewaltbruch oder eine andere plastische
Verformung beschadigten PVC-Bauteilen, bei dem ein aus der Schadenstelle
stammendes Bruchstick und die Schadenstelle selbst einer Temperaturbehand-
lung unterzogen werden, damit bei beiden eine Rickverformung des Kunststoffes
stattfindet. Die Neuheit des Verfahrens des geltenden Patentanspruchs 1 wurde
im Ubrigen von der Einsprechenden gegeniiber den druckschriftlichen Unterlagen

nicht in Frage gestellt.

5.3 Das Verfahren nach dem geltenden Patentanspruch 1 beruht auch auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Als ndchstkommender druckschriftlicher Stand der Technik ist zweifellos die erst in
der mindlichen Verhandlung von der Einsprechenden ins Verfahren eingefiihrte
Druckschrift D7 (Friedhelm Schneider, Albert Jaumann: ,Reparatur von Tur- und
Fensterprofilen aus Holz und Kunststoff nach Einbruchschaden®, schadenprisma
4/94, Seiten 67 und 68) anzusehen, wobei der zunéchst als Zeuge aufgebotene
J... von der Einsprechenden Co-Autor ist. Dort ist die Reparatur von

Tar- und Fensterprofilen aus Kunststoff beschrieben (Merkmal 1.1), wobei die
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Verfahrensparameter Temperatur und Zeit (Merkmale 1.3 und 1.4) nicht ange-
sprochen sind. Ein aus dem PVC-Profil stammendes Bruchstick wird ebenfalls
nicht adaquat mit einer Warmebehandlung versehen und auch alle weiteren Ver-
fahrensschritte umfassen nicht die Behandlung eines Bruchstlickes. Eine Repa-
ratur mit einem Bruchstiick aus der Schadenstelle wird einem Fachmann, der hier
als Kunststofftechniker angesehen wird, oder der als Fachmann fir Fensterbau
einen entsprechenden Kunststofftechniker heranzieht, durch die D7 nicht nahe-
gelegt. Inm wird im Gegenteil sogar davon abgeraten, denn hierzu heil3t es auf
Seite 68, linke Spalte: ,Ist ein Profil jedoch gebrochen, empfehlen wir keine Repa-
ratur in der hier beschriebenen Form.“ Insofern fuhrt dieser Beschreibungsteil von

der LOsung gemal} Streitpatent sogar weg.

Die noch durch den Senat in das Verfahren eingefihrten Dokumente D8
(Karlheinz Biederbick: ,Kunststoffe -kurz und bindig“, 4. Auflage, 1977,
Vogel-Verlag, Wirzburg, Seiten 189 bis 191) und D9 (Gottfried W. Ehrenstein:
~Polymer-Werkstoffe®, 1. Auflage 1978, Hanser, Minchen, Wien, Seiten 22 und
23) beschreiben als grundlegende Fachbticher Uber Kunststoffe die kunststoff-
technologischen Hintergriinde der Thermorickfederung (,Memory-Effekt®, D8) so-
wie den fir die Thermortckfederung relevanten entropieelastischen Bereich bei
PVC (D9). Sie dokumentieren lediglich das Fachwissen des hier angesprochenen
Fachmannes, der als Kunststofftechniker diese Materialeigenschaften kennt. Hin-
weise und Anregungen fur die Reparatur von PVC-Bauteilen, insbesondere mit

ausgebrochenen Bruchstiicken, sind diesen Fachbiichern nicht zu entnehmen.

Alle weiteren Dokumente sind im Hinblick auf die erfinderische Tatigkeit des vor-
liegenden Erfindungsgegenstandes unerheblich. Die im Prifungsverfahren heran-
gezogene Druckschrift D10 (DE 36 34 932 Al) betriff eine vollig andere Art der

Sanierung beschadigter oder blindgewordener PVC-Turen und liegt fern ab.
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Der entgegengehaltene druckschriftliche Stand der Technik konnte somit weder
fur sich genommen noch in Verbindung mit dem, was offenkundig vor dem Anmel-
detag benutzt wurde, dem Fachmann das Verfahren nach Patentanspruch 1 na-
helegen. Die beanspruchte Lehre war auch nicht durch zusatzliche einfache fach-
Ubliche Erwagungen auffindbar, sondern es waren dariiber hinaus gehende Ge-
danken und Uberlegungen notwendig, zu denen es einer erfinderischen Tatigkeit

bedurfte. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist somit patentfahig.

6. Mit dem Hauptanspruch hat auch der abhangig formulierte Patentanspruch 2
Bestand, da er eine Ausgestaltung zum Inhalt hat, die Gber eine selbstverstandli-
che Mal3nahme hinaus geht.

Dehne Dr. Huber Kirschneck Dr. Dorfschmidt

Cl



