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betreffend das européische Patent 0 844 402
(DE 597 01 214)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts auf die mindliche Verhandlung vom 27. Marz 2014 unter Mit-
wirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, des Richters Dipl.-Ing. Klest, der
Richterin Kortge sowie der Richter Dr.-Ing. GroBmann und Dipl.-Ing. Univ. Richter

fur Recht erkannt:

1. Das europaische Patent 0 844 402 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teil-

weise fur nichtig erklart, dass

a) dem Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 ange-
fugt wird:
» und wobei der Schlagbolzen (5) mit Wulsten (6) ver-
sehen ist, derart, dass er nach dem Einfuihren im Tel-

lerbereich klemmend festgehalten ist"

b) und sich die Patentanspriiche 2 bis 5 bei unverander-
tem Wortlaut auf die gednderte Fassung des Pa-

tentanspruchs 1 riickbeziehen.
2. Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

3. Von den Kosten des Rechtsstreits tragt die Klagerin 2/3,
die Beklagte 1/3.



4. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung von
120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig

vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des europaischen Patents EP 0 844 402
(Streitpatent), das auf eine Anmeldung vom 25. Oktober 1997 zuriickgeht und
unter Inanspruchnahme der Prioritat der deutschen Voranmeldung DE 19648823
vom 26. November 1996 in deutscher Verfahrenssprache mit der Bezeichnung
,Dammstoffhalter u. a. mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland erteilt worden ist. Es wird beim Deutschen Patent- und Markenamt
unter dem Aktenzeichen 597 01 214.8 gefuhrt und umfasst funf Anspruche, die
alle mit der vorliegenden Klage angegriffen werden. Die Anspriiche 2 bis 5 sind

jeweils unmittelbar auf den Hauptanspruch 1 zurtickbezogen.

Patentanspruch 1 hat in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut:

1. Dammstoffhalter mit einem Haltetellef (2) und einem die
Dammstoffplatte (27) durchdringenden Hohlschaft (13), an den
sich ein geschlitzter Spreizbereich (12) anschliel3t, der durch Ein-
treiben eines Spreiznagels (3) zur Verankerung des Dammstoff-
halters in einem Bohrloch eines Mauerwerks aufspreizbar ist,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Spreiznagel (3) aus Stahl besteht und mit einem Schlag-
bolzen (5) aus Kunststoff in den Spreizbereich (12) des Damm-
stoffhalters eintreibbar ist, wobei der Schlagbolzen (5) in dem
Hohlschaft (13) klemmend in der Weise eingesetzt ist, dass der
Uberstand des Schlagbolzens (5) tber den Halteteller (2) der
Lange des Spreizbereichs (12) des Dammstoffhalters entspricht.

*In der Streitpatentschrift wortlich ,Halterteller*; dabei handelt es sich um einen
offensichtlichen Schreibfehler.



Wegen des Wortlauts der Unteranspriche 2 bis 5 wird auf die Streitpatentschrift
EP 0 844 402 B1 Bezug genommen.

Die Klagerin macht den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit (Art. Il
§6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a)) geltend. Sie beruft

sich auf folgenden Stand der Technik:

NKS3
NK4a bis NK4i

NK5, NK5a

NK6
NK7
NK8
NK9
NK10
NK11
NK12
NK13
NK14
NK15
NK16

Die Klagerin beantragt,

DE 195 39 041 A1,

Korrespondenz  zur  angeblichen  offenkundigen
Vorbenutzung des sog. THIHA-DUbels;

Fotos und Zeichnungen des angeblich vorbenutzten
THIHA-DUbels;

EP 0042 573 A2;

US 3,765,295;

DT 25 47 018 A1,

DE 33 18 800 A1;

DE 39 07 034 Al;

EP 0420 799 A2;

DE 92 06 380 U1;

deutsche Offenlegungsschrift 1 919 225;

EP 0074 469 A1,

DE 26 07 338 C2;

weiteres Anlagenkonvolut zur angeblichen Vorbenut-
zung des THIHA-Dubels.

das européaische Patent 0 844 402 fur das Hoheitsgebiet der Bun-

desrepublik Deutschland fir nichtig zu erklaren.



Die Beklagte beantragt,

die Klage mit der MalRgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die
Fassung der Anspriiche 1 bis 5 gemal3 Hauptantrag,

hilfsweise die Fassung der Anspriche 1 bis 5 gemald Hilfsan-
trag 1,

weiter hilfsweise die Fassung der Anspriche 1 bis 5 gemalR Hilfs-
antrag 2,

weiter hilfsweise die Fassung der Anspriiche 1 bis 4 gemal Hilfs-
antrag 3

(samtliche Anspruchsfassungen eingereicht mit Schriftsatz vom
26. September 2012) erhalt.

In der Fassung des Hauptantrags ist der Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1
- bei unverandertem Wortlaut der Anspriiche 2 bis 5 - wie folgt ergénzt (Erganzung

durch Unterstreichung kenntlich gemacht):

1. Dammstoffhalter mit einem Halteteller (2) und einem die
Dammstoffplatte (27) durchdringenden Hohlschaft (13), an den
sich ein geschlitzter Spreizbereich (12) anschlie3t, der durch Ein-
treiben eines Spreiznagels (3) zur Verankerung des Dammstoff-
halters in einem Bohrloch eines Mauerwerks aufspreizbar ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Spreiznagel (3) aus Stahl be-
steht und mit einem Schlagbolzen (5) aus Kunststoff in den
Spreizbereich (12) des Dammstoffhalters eintreibbar ist, wobei der
Schlagbolzen (5) in dem Hohlschaft (13) klemmend in der Weise
eingesetzt ist, dass der Uberstand des Schlagbolzens (5) uber den
Halteteller (2) der LaAnge des Spreizbereichs (12) des Dammstoff-

halters entspricht, und wobei der Schlagbolzen (5) mit Wulsten (6)

versehen ist, derart, dass er nach dem Einfiihren im Tellerbereich

klemmend festgehalten ist.




Wegen des Wortlauts der Hilfsantrage 1 bis 3 wird auf Bl. 100 bis 102 der Ge-

richtsakte verwiesen.

Die Klagerin ist von der Beklagten wegen angeblicher Verletzung des Streitpatents
vor dem Landgericht Dusseldorf verklagt worden (Az. 4c O 17/13), wobei diese
Patentverletzungsklage auf eine dem vorliegenden Hauptantrag entsprechende
eingeschrankte Fassung des Streitpatents gestitzt ist. Das Landgericht hat diesen
Rechtsstreit bis zu einer Entscheidung des vorliegenden Nichtigkeitsverfahrens

mit Beschluss vom 24. Oktober 2013 ausgesetzt.

Das gemald Hauptantrag der Beklagten neu hinzugekommene Merkmal ist nach
Meinung der Klagerin urspringlich nicht offenbart. Durch dieses Merkmal werde
der Anspruch zudem unklar. Im Ubrigen vertritt sie die Auffassung, der Gegen-
stand des Anspruchs 1 in der Fassung des Hauptantrags der Beklagten sei nicht
neu gegenuber der alteren (nachveroffentlichten) Schrift NK3 und gegeniber der
offenkundigen Vorbenutzung des THIHA-Dilbels gemafR Anlagen NK4a bis NK4i,
NK5, NK5a sowie NK16.

Die Anmelderin der Offenlegungsschrift NK3, die Fa. T... GmbH, habe einen

dem Gegenstand der NK3 entsprechenden Dubel vor dem Prioritatstag des Streit-
patents entwickelt, von der B... GmbH fertigen und von der Fa.

E... GmbH vertreiben lassen. Die Fa. Z... GmbH & Co. KG habe

ein Muster des Dubels samt einem Begleitschreiben mit technischen Erlauterun-
gen erhalten (Anlagen NK4i, NK4h). Spater seien das Muster und das Schreiben
an einen Mitarbeiter der Klagerin weitergegeben worden. Der in den Fotos der
Anlage NK5 und in den Zeichnungen der Anlage NK5a dargestellte THIHA-Dubel
sei vor dem Prioritatstag durch Lieferung an die Firmenr... GmbH (Anlage

NK4g), S... GmbH und H... GmbH & Co. (Anlagen NK16.10,

NK16.11) offenkundig geworden. In der Produktionsphase seien an dem Dubel
nur noch kleine, im vorliegenden Zusammenhang unwesentliche Anderungen vor-
genommen worden. Zum Nachweis dieser Vorgange bietet die Klagerin die Herren
E1... (Mitarbeiter der Fa. T..., in NK3 als Erfinder genannt),



W... (Mitarbeiter der Fa. Z...) und S1... (Mitarbeiter der Kla-

gerin) als Zeugen an. Die Klagerin ist ferner der Ansicht, der Gegenstand des mit
dem Hauptantrag verteidigten Anspruchs 1 sei dem Fachmann am Prioritatstag
auf Grund des vorbenutzten THIHA-Dibels nahe gelegt gewesen. Auch unter Be-
rucksichtigung der Schriften NK8 bis NK13 habe der Fachmann mit Hilfe seines
Fachwissens zu dem genannten Anspruchsgegenstand gelangen konnen.

Die Beklagte bestreitet die behauptete offenkundige Vorbenutzung und héalt den
Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung ihres Hauptantrags, zumindest aber
in der Fassung eines ihrer Hilfsantrage, gegenuber samtlichen Angriffen fir be-

standsfahig.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 27. November 2013 einen friihen
gerichtlichen Hinweis gemal § 83 Abs. 1 PatG ubersandt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den gesamten Akteninhalt, insbeson-

dere auf die Schriftsatze der Parteien mit samtlichen Anlagen, Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde

Die Klage ist zulassig, sie hat aber nur teilweise Erfolg. Das Streitpatent ist ohne
Sachprifung insoweit fur nichtig zu erklaren, als es Uber die von der Beklagten in
zulassiger Weise nur noch beschréankt verteidigte Fassung hinausgeht
(Schulte/Voit, PatG, 9. Aufl., § 81 Rn. 127). Im Ubrigen erweist sich die Klage als
unbegrundet, weshalb sie insoweit nach MalRgabe des Hauptantrags der Beklag-

ten abzuweisen ist.

1. Die patentierte Erfindung betrifft einen Dammstoffhalter mit einem Halteteller.
Dabei geht das Streitpatent (Beschreibung Absatz 2) von einem Stand der Tech-



nik gemaf dem Patent EP 0 042 573 A2 (= NK6) aus. Daraus sei ein Dammestoff-
halter mit einem Hohlschaft bekannt, der an seinem auf3eren Ende einen flachen
Halteteller und an seinem inneren Ende einen geschlitzten Spreizbereich auf-
weise. Zur Befestigung einer Dammstoffplatte werde der Dammstoffhalter in ein
vorbereitetes Bohrloch eingeschoben. Danach werde ein Kunststoffnagel in den
Hohlschaft soweit eingetrieben, bis ein am Kunststoffnagel angeordneter Bund am
Halteteller aufsitze. Vorher kénne in Abhangigkeit von dem Material der Trag-
schale durch Abbrechen eines Teilstiickes des Nagels an einer Sollbruchstelle

eine Anpassung der Nagellange durchgefiihrt werden.

Durch Uberwinden der durch den Bund am Nagel sich ergebenden Einschlag-
sperre werde der Dammstoffhalter in Richtung Tragschale geschoben und dabei
die Dammstoffplatte mit dem Halteteller verspannt. Gleichzeitig dringe der Kunst-
stoffnagel in den Spreizbereich ein und weite diesen zur Verankerung des Damm-
stoffhalters in der Tragschale auf. Die Verwendung eines Kunststoffnagels bei
dem bekannten Dammestoffhalter habe zwar den Vorteil, dass keine Kéltebrucke
entstehe, allerdings sei der bekannte Dammstoffhalter nur fir untergeordnete Be-
festigungen geeignet, da der Kunststoffnagel nur geringe Spreizkrafte ermdgliche.
Obwonhl eine Anpassung der Lange des Kunststoffnagels in Abhéngigkeit vom
Material des Ankergrunds mdglich sei, kénne dennoch auf Grund der dem Damm-
stoffhalter entsprechenden Gesamtlange des Nagels bei dessen Eintreiben in den
Spreizbereich eine Stauchung auftreten, die den Kunststoffnagel beschadige und

ein vollstdndiges Eintreiben unmdglich mache.

Bei dem aus der US 3 765 295 A (= NK7) bekannten Befestigungselement sei
(laut Beschreibung Absatz 3) der aus Kunststoff bestehende Spreiznagel im Be-
reich des Haltetellers im Hohlschaft in der Weise festgesetzt, dass die uberste-
hende Lange des Spreiznagels zum vollstdndigen Eintreiben des Spreiznagels
ausreiche. Da der Spreiznagel zur ordnungsgemalRlen Verankerung des Befesti-
gungselements dessen Gesamtlange entsprechen muisse, ergebe sich demzu-
folge ein annahernd der Lange des Befestigungselementes entsprechender Uber-
stand des Spreiznagels. Abgesehen davon, dass auf Grund der hoheren Reibung



zwischen einem aus Kunststoff bestehenden Spreiznagel und dem ebenfalls aus
Kunststoff bestehenden Befestigungselement zum Eintreiben eine hohere Schlag-
energie erforderlich sei, bestehe zusatzlich durch den erforderlichen gréf3eren
Uberstand die Gefahr des Abknickens des Spreiznagels. Im Hinblick darauf konne
das bekannte Befestigungselement nur bei geringen Klemmdicken des zu befesti-
genden Gegenstandes verwendet werden. Ferner sei auf Grund der begrenzten
Ubertragung von Schlagenergie das Befestigungselement nur fir untergeordnete

Befestigungen einsetzbar, bei denen nur geringe Haltewerte bendétigt wirden.

Der Erfindung liege daher die Aufgabe zu Grunde, einen Dammstoffhalter zu
schaffen, der unabhangig vom Material der Tragschale und der Dicke der zu be-
festigenden Dammstoffplatten einfach und problemlos zu montieren sei, keine
Kaltebrucke bilde und eine kontrollierte Verankerung des Dammstoffhalters mit
hohen Haltewerten in der Tragschale ermdgliche (Beschreibung Absatz 4).

2. Zur Losung dieser Aufgabe schlagt Patentanspruch 1 in der von der Beklagten
mit Hauptantrag verteidigten Fassung einen Dammstoffhalter mit folgenden

Merkmalen vor:

a) Dammstoffhalter mit einem Halteteller (2)

b) und einem die Dammstoffplatte (27) durchdringenden Hohlschaft
(13),

C) an den sich ein geschlitzter Spreizbereich (12) anschlief3t, der durch
Eintreiben eines Spreiznagels (3) zur Verankerung des Dammstoff-
halters in einem Bohrloch eines Mauerwerks aufspreizbar ist,

d) der Spreiznagel (3) besteht aus Stahl,

e) der Spreiznagel (3) ist mit einem Schlagbolzen (5) aus Kunststoff in
den Spreizbereich (12) des Dammestoffhalters eintreibbar,

f) wobei der Schlagbolzen (5) in dem Hohlschaft (13) klemmend in der
Weise eingesetzt ist, dass der Uberstand des Schlagbolzens (5) tiber
den Halteteller (2) der Lange des Spreizbereichs (12) des Damm-
stoffhalters entspricht,
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0) wobei der Schlagbolzen (5) mit Wulsten (6) versehen ist, derart, dass
er nach dem Einfuihren im Tellerbereich klemmend festgehalten ist.

3. Zustandiger Durchschnittsfachmann auf dem vorliegenden Gebiet ist nach
Meinung des Senats ein Ingenieur (FH) der Fachrichtung Bauingenieurwesen oder
Maschinenbau, der Uber Erfahrung auf dem Gebiet der Befestigungstechnik ver-
fugt. Dieser Fachmann wird bei der Auslegung des Streitpatents von folgendem

Verstandnis ausgehen:

a) Dem Wortlaut des mit Hauptantrag verteidigten Anspruchs 1 ist zu entneh-
men, dass Gegenstand dieses Anspruchs zunachst ein Dammestoffhalter ist, der
aus einem Halteteller, einem Hohlschaft und einem Spreizbereich besteht (Merk-
male a) bis c)), und der so konstruiert ist, dass ein aus Stahl bestehender Spreiz-
nagel mit einem Schlagbolzen aus Kunststoff in den Spreizbereich eintreibbar ist
(Merkmale c) bis e)). Nach der Anspruchsformulierung kénnte zweifelhaft erschei-
nen, ob der stdhlerne Spreiznagel und der gemaR den Merkmalen f) und g) aus-
gestaltete Schlagbolzen als solche ebenfalls zum Schutzgegenstand zu rechnen
sind. Ware dies nicht der Fall, konnte allerdings die erfindungsgemale Aufgabe,
namlich die Schaffung einer kontrollierten Verankerung des Dammestoffhalters in
der Tragschale, nicht geldst werden. Seine Halter-Funktion kann der Dammstoff-
halter nur im Zusammenwirken mit dem Spreiznagel und dem Schlagbolzen (je-
weils versehen mit den patentgemafRen Merkmalen) ausiben, weshalb der Pa-
tentanspruch so zu interpretieren ist, dass sein Gegenstand zusatzlich zu dem
eigentlichen, vorzugsweise aus Kunststoff hergestellten (Streitpatentschrift, Be-
schreibung Spalte 3, Zeilen 18 f.) Dammestoffhalter auch den stdhlernen Nagel und
den Schlagbolzen aus Kunststoff umfasst.

b) Der in Merkmal a) genannte Halteteller (d. h. der Teil des Dammstoffhalters,
der nach dem Eintreiben des Dubels in das Bohrloch auf dem Isoliermaterial auf-
liegt, siehe Streitpatentschrift, Beschreibung Spalte 2, Zeilen 20 f.) und der gemaf
Merkmal b) die Dammstoffplatte durchdringende Hohlschaft sind in raumlicher

Hinsicht nicht in der Weise voneinander abgegrenzt, dass sich der Hohlschaft
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ausschlief3lich auf3erhalb des Bereichs des Haltetellers bzw. - nach der Montage -
ausschlief3lich im Bereich der Dammstoffplatte befinden wirde. Bei Betrachtung
der Figur 1 der Streitpatentschrift ist dem Fachmann im Zusammenhang mit dem
Merkmal f) klar, dass der Schlagbolzen in dem Hohlschaft klemmend eingesetzt
ist, und zwar im Bereich des Haltetellers. Der Hohlschaft muss sich durch den
Halteteller hindurch erstrecken, weil sonst ein klemmendes Einsetzen des Schlag-

bolzens nicht méglich ware.

c) Unter einem ,Wulst“ i. S. d. Merkmals g) ist eine in Umfangsrichtung langliche
Erhebung zu verstehen. Dieses dem allgemeinen Sprachgebrauch entsprechende
Verstandnis (vgl. etwa den von der Beklagten als Anlage NB7 vorgelegten Auszug
aus Wahrig, Deutsches Wérterbuch, Ausgabe 1986, S. 1447: Wulst = langliche
Verdickung, langlicher Auswuchs, und das als Anlage NB8 vorgelegte Duden-on-
line-Ergebnis: Wulst = langliche, gerundete Verdickung) wird durch die Figur 2 der
Streitpatentschrift gestitzt. Aus dieser Querschnittszeichnung ist zu erkennen,
dass der Schlagbolzen in Umfangsrichtung von langlichen Erhebungen mit zwei
axial gerichteten Unterbrechungen (Beschreibung Spalte 3, Zeilen 35 bis 37) um-
geben ist.

d) Gemal Merkmal g) ist der Schlagbolzen ,mit Wulsten versehen, d. h. mit min-
destens zwei Wulsten, wobei diese Formulierung offen lasst, wo sich diese Wulste
am Schlagbolzen befinden.

Die Streitpatentschrift gibt dem Fachmann keine Hinweise flr eine gegentber dem
Anspruchswortlaut prazisere bzw. engere Auslegung. Zwar sind die in den Figu-
ren 1 und 4 des Streitpatents gezeichneten Schlagbolzen jeweils an ihren beiden
Enden mit zwei im Abstand zueinander angeordneten Wulsten versehen. Diese
Ausgestaltung entspricht aber dem zusatzlichen, in Patentanspruch 3 des Streit-
patents enthaltenen Merkmal, was daftr spricht, dass es sich insofern nur um ein
Ausfuhrungsbeispiel handelt, durch welches der Schutzgegenstand des Uberge-

ordneten Anspruchs 1 nicht eingeschrankt wird.



12 -

Auch der Patentbeschreibung kann eine derartige Einschrankung nicht entnom-

men werden.

In Absatz 6 der Beschreibung (Streitpatentschrift, Spalte 2, Zeilen 14 f.) ist davon
die Rede, ,dass der Schlagbolzen mit den Wulsten versehen ist®. Dieser Hinweis
ist fur die Auslegung des erteilten Anspruchs 1, auf den er sich bezieht, schon
deshalb unbehelflich, weil in der erteilten Fassung Wulste nicht Gegenstand des
Anspruchs sind. Diese Beschreibungsstelle sagt auch nichts tGber die Anordnung

der Wulste an dem Schlagbolzen aus.

Konkreter heil3t es in Absatz 11 (Spalte 3, Zeilen 1 bis 3): ,Die beidseitige Anord-
nung der Wulste an dem Schlagbolzen sichert eine schnelle Komplettierung des
Dammestoffhalters®. Dieser Hinweis bezieht sich eindeutig auf die Anbringung von
Wulsten an beiden Enden des Schlagbolzens, er besagt aber nicht, wie viele
Wulste jeweils an einem Ende vorhanden sein missen. Auch jeweils ein einziger
Wulst an jedem der beiden Enden des Schlagbolzens wirde nicht im Widerspruch

zu der Angabe stehen, ,dass der Schlagbolzen mit Wulsten versehen ist®.

Entsprechendes gilt flr die Textstelle in Spalte 3, Zeilen 32 bis 35, der Streitpa-
tentschrift, wo es heildt: ,Dadurch, dass der Schlagbolzen 5 an seinen beiden En-
den mit Wulsten 6 versehen ist, wird sichergestellt, dass der Schlagbolzen in dem
Hohlschaft 13 klemmend festgehalten wird“. Auch hier bezieht sich die Angabe
,mit Wulsten 6 darauf, dass an dem Schlagbolzen insgesamt - und nicht jeweils
an beiden Enden - mindestens zwei Wulste vorhanden sein mussen. Fir den
Fachmann ist klar, dass das klemmende Festhalten des Schlagbolzens im Hohl-
schaft auch mit nur einem Wulst am Ende des Bolzens erreicht werden kann. Er
hat somit keinen Anlass, die genannte Textstelle tber ihren Wortlaut hinausge-
hend so zu interpretieren, dass an beiden Enden jeweils mehrere Wulste vorhan-

den sein missten.
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In der von der Beklagten als Hauptantrag vorgelegten, gegeniiber dem erteilten

Patent eingeschrankten Fassung hat das angegriffene Patent Bestand.

1. Die geanderte Fassung des Patentanspruchs 1 ist zulassig.

a) Entgegen der von der Klagerin vertretenen Auffassung geht die verteidigte
Fassung des Patentanspruchs 1 nicht Uber den Inhalt der urspringlichen Anmel-
dung hinaus. Das zusatzlich aufgenommene Merkmal g) ist an die Beschreibung
des Streitpatents (Streitpatentschrift Spalte 2, Zeilen 14 bis 17) bzw. an die ur-
sprungliche Anmeldung (vgl. EP 0 844 402 A1, Anlage NK2a, Spalte 1, Zeilen 46
bis 49) angelehnt, wo es Ubereinstimmend heil3t: ,Dadurch, dass der Schlagbol-
zen mit den Wulsten versehen ist, wird erreicht, dass der Schlagbolzen nach dem
Einfuhren im Tellerbereich klemmend festgehalten wird“. Es besteht zwischen die-
ser Formulierung und derjenigen des Merkmals g) kein sachlicher Unterschied,
weshalb der Fachmann den nunmehr von der Beklagten beanspruchten Gegen-

stand bereits der ursprunglichen Anmeldung entnehmen konnte.

b) Die geanderte Fassung fuhrt auch nicht zu einer Erweiterung des Schutzbe-
reichs, da der Fachmann bereits dem erteilten Patent an Hand der Patentbe-
schreibung entnehmen konnte, dass das Vorhandensein von Wulsten am Schlag-
bolzen, wodurch dieser nach dem Einfiihren im Tellerbereich klemmend festge-
halten wird, zu der in dem erteilten Patentanspruch unter Schutz gestellten Lehre
gehort. Da der Beschreibung keine Festlegung im Hinblick auf die Anordnung der
mehreren Wulste an dem Schlagbolzen entnommen werden kann (s. o. 1.3.d),
brauchte das zusatzliche Merkmal zur Vermeidung einer Schutzbereichserweite-
rung auch nicht in der Weise konkretisiert zu werden, dass an jedem Ende des
Schlagbolzens zwingend eine Wulst (oder gar mehrere Wulste) vorhanden sein

mussten.
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2. Der Gegenstand des von der Beklagten mit deren Hauptantrag verteidigten
Patentanspruchs 1 ist gegenuber dem von der Klagerin aufgezeigten Stand der
Technik neu. Keine der Entgegenhaltungen zeigt einen Dammstoffhalter, der das
Merkmal g) - wonach der Schlagbolzen (5) mit Wulsten (6) versehen ist, derart,
dass er nach dem Einfuhren im Tellerbereich klemmend festgehalten ist - auf-

weist.

a) Bei der alteren nachveroffentlichten Schrift NK3 ist ohne weiteres zu erken-
nen, dass der zu dem dortigen Befestigungselement gehdrige Schlagbolzen einen
glatten Schaft hat, also nicht mit einem Wulst versehen ist. Ein Wulst ist bei NK3
zur Erzielung einer form- bzw. kraftschlissigen Verbindung auch nicht erforderlich.
Vielmehr wird die kraftschlissige Verbindung dadurch hergestellt, dass der Au-
Renumfang des Schafts im unwirksamen Zustand des Spreizteils geringflgig gro-
Ber ist als der Innenumfang des ihn aufnehmenden Aufnahmeabschnittes
(Spalte 1, Zeilen 49 bis 53). Aus diesem Grund wird bei NK3 das Merkmal g) vom
Fachmann - entgegen der von der Klagerin vertretenen Auffassung - auch nicht

ohne weiteres mitgelesen.

b) Die zur Begriindung der behaupteten Vorbenutzung vorgelegten Fotos (NK5)
und die undatierte Skizze (NK5a) zeigen einen Schlagbolzen, an dessen unterem
Ende eine Ringnut ausgebildet ist. Die Ringnut wirkt mit einem im Inneren des
Hohlschafts mit deutlichem Abstand zum Halteteller angeordneten Wulst zusam-
men, wodurch erreicht wird, dass der Schlagbolzen beim Transport nicht aus dem
Dammestoffhalter fallt. Am Schlagbolzen selbst ist keine Wulst vorgesehen. Entge-
gen der Meinung der Klagerin kdnnen insbesondere die am Schlagbolzen ober-
und unterhalb der Ringnut befindlichen Bereiche - schon allein auf Grund ihrer
Langenerstreckung - nicht als Wulste bezeichnet werden. Damit stiinde der an-
geblich vorbenutzte Dammstoffhalter der Neuheit des Streitgegenstands auch
dann nicht entgegen, wenn die Vorbenutzung tatsachlich stattgefunden haben

sollte.
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c) Auch der Spreizdiibel nach der NK10 weist nicht sdmtliche anspruchsgema-
Ren Merkmale auf. Insbesondere ist dort das einzutreibende Teil nicht in Spreiz-
nagel und Schlagbolzen geteilt und der mit dem Schlagbolzen vergleichbare Ab-
schnitt weist nicht die streitpatentgemalRen Wulste auf, sondern statt deren einen
Abscherring (13) und einen Anschlagbund (15).

d) Die Ubrigen Druckschriften zeigen einen weiter abliegenden Stand der Tech-
nik. Die Schrift NK6 zeigt einen Dammplattenhalter, bei dem der Schlagbolzen und
der Spreiznagel nicht als getrennte Teile ausgefuhrt sind. Die Entgegenhaltungen
NK8, NK9, NK11, NK12 und NK14 zeigen Dammplattenhalter mit einem anderen
Aufbau als der hier in Rede stehende Anspruchsgegenstand. Die Druckschriften
NK7, NK13 und NK15 betreffen keine Dammplattenhalter.

e) Die als Anlage NK16 eingereichten Unterlagen zeigen zwar Dammplattenhal-
ter, aber nur solche, bei denen Schlagbolzen und Spreiznagel stofflich eine Einheit
bilden und bei denen das dem Schlagbolzen entsprechende Teil glatt ist und kei-
nen Wulst erkennen lasst. Somit wirde auch bei gegebener Vorbenutzung dieser
Dammplattenhalter dem Gegenstand des Anspruchs 1 in der mit Hauptantrag der
Beklagten verteidigten Fassung nicht neuheitsschadlich entgegenstehen.

3. Dieser Patentgegenstand beruht auch auf erfinderischer Tatigkeit, weil der
Fachmann dem vorveréffentlichten druckschriftichen Stand der Technik keine
Hinweise entnehmen kann, die ihn dazu angeregt haben kdnnten, einen Damm-

plattenhalter mit den angegebenen Merkmalen zu schaffen.

a) Bei den angeblich vorbenutzten Dammstoffhaltern (NK5, NK5a, NK16) sind
die Merkmale a bis f verwirklicht, es findet sich dort aber keine Ausfiihrungsform,
bei der der Schlagbolzen gemald Merkmal g) mit Wulsten versehen und im Teller-
bereich klemmend festgehalten ist. Bei unterschiedlichen Langen andern sich bei
diesen Dammstoffhaltern die Langen der Spreiznagel, nicht aber die Langen der

Schlagbolzen, so dass die im Inneren des Hohlschafts angeordneten Wulste (s. o.
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[1.2.b) stets den gleichen Abstand zum Halteteller aufweisen. Der Kopf dieser
Schlagbolzen ist nach deren Eintreiben in den Dammstoffhalter vollstandig im
Teller aufgenommen. Zur Aufnahme des Kopfes ist im Bereich des Tellers der
Durchmesser des Hohlschafts aufgeweitet. Gerade diese Aufweitung fuhrt den
Fachmann weg von der Losung, den Schlagbolzen mit Wulsten im Tellerbereich
klemmend zu halten. Die Schlagbolzen (bzw. die Wulste) missten namlich - um
ausgehend von NK5, NK5a das Merkmal g) zu verwirklichen - einen so grof3en
Durchmesser aufweisen, dass der Bolzen nicht mehr in den Schaft eingetrieben

werden konnte.

Damit kann der in NK5, NK5a dargestellte Dammstoffhalter den Streitgegenstand
dem Fachmann nicht nahelegen, auch wenn die Vorbenutzung als gegeben unter-

stellt wird.

b) Die NK10 weist ebenfalls einen anderen Weg zur Sicherung des Schlagbol-
zens gegen ein Herausfallen beim Transport. Dort ist auf dem Schaftmantel - an
der Stelle, wo der Einschlagteil in den Spreizteil Gbergeht - eine in Langsrichtung
orientierte Klemmnase 34 vorgesehen. Der seiner Funktion nach mit einem Wulst
vergleichbare Abscherring 13 befindet sich nach dem Einfuhren des Schlagbol-
zens im Bereich des Hohlschafts, wahrend der Tellerbereich gegeniber dem
Schaftbereich aufgeweitet ist, um den Anschlagbund 15 aufzunehmen. Somit flhrt

auch diese Druckschrift eher weg vom Erfindungsgedanken.

c) Bei der Schrift NK6 sind Schlagbolzen und Spreiznagel einstlickig und aus
einheitlichem Material ausgefiihrt und als Spreiznagel 5 bezeichnet. An dem obe-
ren Ende des Spreiznagels ist ein Dichtwulst 11 angeordnet, durch den bei einge-
triebenem Spreiznagel das Eindringen von Wasser in den Hohlschaft verhindert
werden soll. Diese Anordnung des Wulstes vermittelt dem Fachmann keine Anre-
gung, ihn gemaR Merkmal g) so anzubringen, dass der Uberstand des als Schlag-
bolzen wirkenden oberen Teils im Tellerbereich klemmend festgehalten ist und der

Lange des Spreizbereichs des Dammstoffhalters entspricht.
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d) Die NK8 zeigt eine Befestigungsvorrichtung fiir Leichtbauplatten mit einem
Halteteller und einem Hohlschaft, aber weder Spreiznagel noch Schlagbolzen.
Eine Anregung zu einer besonderen Gestaltung des Schlagbolzens kann sie da-

her nicht geben.

e) Die NK9 betrifft eine vollig andere Konstruktion eines Dammstoffhalters, bei
der der Spreiznagel und der Halteteller einstiickig ausgefihrt sind. Das Problem,
den Schlagbolzen an Halteteller und Hohlschaft halten zu mussen, tritt somit nicht

auf.

f) Die Befestigungselemente nach NK11 oder NK12 weisen keine Schlagbolzen
auf; bei demjenigen nach der NK14 wird er nicht durch Wulste klemmend gehal-

ten.

g) Die Ubrigen Entgegenhaltungen NK7, NK13 und NK15 betreffen keine Damm-
stoffhalter und sind von der Klagerin in der mindlichen Verhandlung auch nicht
mehr aufgegriffen worden, um damit die erfinderische Tatigkeit in Frage zu stellen.

4. Somit erweist sich der mit Hauptantrag der Beklagten verteidigte Patentan-
spruch 1 - und mit ihm die Unteranspriiche 2 bis 5 mit ihrem Rickbezug auf den
beschrankten Hauptanspruch - als bestandsfahig, wobei es hierfiir auf den Nach-

weis der behaupteten Vorbenutzungen nicht ankommt.

Die Klage war daher abzuweisen, soweit sie sich gegen diese Anspruchsfassung

richtet. Uber die Hilfsantrage der Beklagten brauchte nicht entschieden zu werden.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. 8§ 92 ZPO, die Ent-
scheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 709
ZPO.

Eine Anwendung von 8§ 93 ZPO kommt nicht in Betracht, weil die Beklagte der
Klagerin Anlass zur Klageerhebung gegeben hat. Da das Streitpatent trotz seiner
beschrankten Geltendmachung im Verletzungsverfahren weiterhin uneinge-
schrankten Bestand hatte, konnte die (hiesige) Klagerin ihren Nichtigkeitsangriff
nicht auf den im Verletzungsverfahren geltend gemachten Umfang des Streitpa-
tents beschranken (vgl. BPatG, Beschluss v. 20. Oktober 1999 — 2 Ni 12/98,
BPatGE 42, 92 f.; Schulte/Voit, a. a. O., 8 84 Rn. 32 a. E.).

V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwaltin oder Patentanwaltin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und
innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karls-

ruhe eingereicht werden.

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollstandiger Form abgefass-
ten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von funf Monaten nach der Verkin-

dung. Die Berufungsfrist kann nicht verlangert werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung
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eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte
Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Rauch Klest Kortge Dr. Gro3mann Richter

pro



