BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
X ZR 13013

in der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BGH:2016:280116UXZR130.13.0

Verkindet am:

28. Januar 2016
Hartmann
Justizangestelite
als Urkundsbeamtin
der Geschéftsstelle



-2

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung vom
28. Januar 2016 durch die Richter Dr. Bacher, Gréning, Dr. Grabinski, Hoffmann und
Dr. Deichfufy

fir Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klagerin zu 3 wird das am 1. August 2013 verkin-
dete Urteil des 10. Senats (Juristischen Beschwerdesenats und Nich-
tigkeitssenats) des Bundespatentgerichts abgeéndert.

Das europaische Patent 1 373 672 wird mit Wirkung fur die Bundesre-
publik Deutschland insoweit fur nichtig erklart, als sein Gegenstand
uber eine Fassung der Patentanspriiche hinausgeht, bei der in Patent-
anspruch 1 die Worte

"die Isolierverglasung (2) im Falz (3) befestigenden Klebstoffschicht (7),
die"

ersetzt werden durch

"Klebstoffschicht (7) nur an der den Stirnflachen der Isolierverglasung
gegenuberliegenden Umfangsflache, wobei die Klebstoffschicht die Iso-
lierverglasung im Falz befestigt und",

die Patentanspriche 2 bis 6 sich auf diese Fassung ruckbeziehen und
die Patentanspriiche 7 bis 10 entfallen.

Die weitergehende Berufung wird zuriickgewiesen.

Die erstinstanzlichen Kosten werden wie folgt verteilt: Von den Ge-
richtskosten tragen die Klagerinnen je ein Viertel und die Beklagten je
ein Achtel. Die Klagerinnen tragen je ein Viertel der aul3ergerichtlichen
Kosten der Beklagten, die Beklagten je ein Achtel der aul3ergerichtli-
chen Kosten der Klagerinnen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden wie folgt verteilt: Von den
Gerichtskosten und den auflergerichtlichen Kosten der Beklagten zu 2
tragen die Klagerin zu 3 die Halfte, die Klagerin zu 2 und die Beklagte
zu 2 je ein Viertel. Die Beklagte zu 2 tragt ferner ein Viertel der aul3er-
gerichtlichen Kosten der Klagerin zu 3.

Von Rechts wegen
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Tatbestand:

www.prinz.law

Die Beklagten sind Inhaberinnen des am 2. April 2002 unter Inanspruchnahme

der Prioritat einer dsterreichischen Patentanmeldung vom 3. April 2001 angemelde-

ten, mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Pa-

tents 1 373 672 (Streitpatents), das einen Fliigel fir ein Fenster oder eine Tir (An-

spriche 1 bis 6) sowie ein Verfahren zu dessen Herstellung (Anspriiche 7 bis 10)

betrifft. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache:

||1.

Fligel fur ein Fenster oder eine Tir mit einem Profilrahmen (1),
der einen eine Isolierverglasung (2) aufnehmenden Falz (3) mit
einer die Isolierverglasung (2) stirnseitig umschlieBenden Um-
fangsflache (6) und einer den Rand der lIsolierverglasung (2)
Ubergreifenden Falzflache (12) bildet, und mit einer die Isolier-
verglasung (2) im Falz (3) befestigenden Klebstoffschicht (7), die
einen Umfangsspalt (8) zwischen den Stirnflachen (5) der Isolier-
verglasung (2) und der diesen Stirnflachen (5) gegenlberliegen-
den Umfangsflache (6) des Falzes (3) zumindest in Umfangsbe-
reichen ausfillt, dadurch gekennzeichnet, dass im Bereich einer
der Falzflache (12) zugekehrten Deckscheibe (11) der Isolierver-
glasung (2) mit Abstand vor der Falzflache (12) ein in Umfangs-
richtung verlaufender Begrenzungssteg (22) fir die Klebstoff-
schicht (7) vorgesehen ist."

Die Klagerinnen haben geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents

sei nicht neu, beruhe jedenfalls aber nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Die Be-

klagten haben Klageabweisung beantragt.

Das Patentgericht hat die Klagen abgewiesen. Mit ihrer dagegen eingelegten

Berufung verfolgt die Klagerin zu 3 ihren erstinstanzlichen Klageantrag weiter; die

Klagerin zu 2 hat ihre zunachst ebenfalls eingelegte Berufung zurickgenommen. Die

Beklagte zu 2 tritt dem Rechtsmittel entgegen und verteidigt das Streitpatent hilfswei-

se in der aus dem Tenor ersichtlichen Fassung.
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Entscheidungsgriinde:

l. Auf den Fortgang des Rechtsstreits ist es ohne Einfluss, dass die Be-
klagte zu 2 den Termin zur mindlichen Verhandlung vor dem Senat versdumt hat
und dass die Klagerinnen zu 1 und 2 das erstinstanzliche Urteil nicht (mehr) anfech-
ten. Mehrere im Register als Patentinhaber eingetragene Personen sind im Patent-
nichtigkeitsverfahren notwendige Streitgenossen (vgl. BGH, Urteil vom 23. Septem-
ber 1997 - X ZR 64/96, GRUR 1998, 138 - Staubfiltereinrichtung). Die Beklagte zu 2
wird deshalb im Termin als von der Beklagten zu 1 vertreten angesehen (§ 62 Abs. 1
ZPO). Entsprechendes gilt auf Klagerseite (BGH, Urteil vom 27. Oktober 2015
- X ZR 11/13 Rn. 48 - Fugenband).

II. 1. Nach der Beschreibung des Streitpatents ist zur Vereinfachung der
Montage einer Isolierverglasung aus der europaischen Patentanmeldung 1 070 824
bekannt, Klebstoff streifenférmig entlang der zur Sichtflache der Verglasung paralle-
len Falzflache des umlaufenden Rahmenfalzes aufzutragen und die Scheibe beim
Einsetzen in den Falz an diesen Klebstoffstreifen anzudriicken. Dieser ibernehme
die Verbindung zwischen Isolierverglasung und Profilrahmen. Daran sei nachteilig,
dass die durch die Isolierverglasung bedingte Last ausschlielich Gber den die Iso-
lierverglasung Ubergreifenden Falzsteg auf den Profilrahmen abgetragen werde. Zu-

dem bestehe die Gefahr eines einseitigen Absenkens der Au3enscheibe.

Zur einfachen Befestigung eines Verbundglases in einem Profilrahmen eines
explosionssicheren Fensters ist nach der Beschreibung des Streitpatents aus der
europdischen Patentanmeldung 1 004 740 (D7) bekannt, das in den Rahmenfalz
eingesetzte Verbundglas mit Hilfe einer Klebstoffschicht zu befestigen, die den Um-
fangsspalt zwischen dem Verbundglas und dem Falz ausfiillt. Im Ubergangsbereich
zwischen der Umfangsflache des Falzes und der den Rand des Verbundglases
Ubergreifenden Falzflache kdénne ein Profilstab eingeklebt werden, der die Klebstoff-
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schicht auf die Stirnflachenbereiche des Verbundglases begrenze. Der Profilstab be-
hindere zum einen aber ein Auswechseln des Verbundglases, weil beim Durchtren-
nen der Klebstoffschicht tiber ihn eine Haftbriicke zum Profilrahmen verbleibe, zum
anderen erschwere der Stab das Ableiten von Feuchtigkeit, die zwischen das Ver-

bundglas und das Rahmenprofil eindringe.

Soweit aus der deutschen Offenlegungsschrift 41 42 151 zum Wechseln einer
durch Klebung befestigten Isolierverglasung ein am Fensterfligel abnehmbar befes-
tigter Hilfsrahmen vorgesehen sei, werde dadurch der Konstruktionsaufwand vergro-
Rert.

Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent das technische Problem zu-
grunde, einen Flagel fur ein Fenster oder eine Tir so bereitzustellen, dass die Aus-
wechslung der Isolierverglasung bei Wahrung der Vorteile der bekannten Klebever-

bindung zwischen Isolierverglasung und Profilrahmen nicht behindert wird.

2. Zur Losung dieses Problems schlagt das Streitpatent gemall An-
spruch 1 einen Fluagel fur ein Fenster oder eine Tiir mit einem Profilrahmen (Merkma-
le 1.1 und 1.2 der patentgerichtlichen Merkmalsgliederung) vor, dessen Merkmale
sich in Anlehnung an deren weitere Bezifferung im angefochtenen Urteil wie folgt
gliedern lassen (mit Merkmal 1.6a anstelle von 1.6 gemaf der mit Hilfsantrag | ver-

teidigten Fassung):

1.3  Der Profilrahmen bildet einen eine Isolierverglasung 2 aufnehmenden
Falz mit

1.4 einer die Isolierverglasung 2 stirnseitig umschliefenden Umfangsfla-
che 6,

1.5 einer den Rand der Isolierverglasung 2 Gbergreifenden Falzflache 12,

1.6 und einer die Isolierverglasung 2 im Falz befestigenden Klebstoff-
schicht 7, die
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1.6a und einer Klebstoffschicht 7 nur an der den Stirnflichen der Isolierver-
glasung gegenlberliegenden Umfangsfldche, wobei die Klebstoff-
schicht die Isolierverglasung im Falz befestigt und

1.7 einen Umfangsspalt 8 zwischen den Stirnflachen 5 der Isoliervergla-
sung 2 und der diesen Stirnflachen gegeniberliegenden Umfangsfla-
che 6 des Falzes 3 zumindest in Umfangsbereichen ausfullt,

wobei

1.10 ein in Umfangsrichtung verlaufender Begrenzungssteg 22 fur die Kleb-
stoffschicht 7 vorgesehen ist,

und zwar

1.8 im Bereich einer der Falzflache 12 zugekehrten Deckscheibe 11 der
Isolierverglasung 2,

1.9 mit Abstand vor der Falzflache 12.

3. Die nachstehend abgebildete Figur 1 des Streitpatents
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zeigt eine stirnseitig gegenuber der Umfangsflache 12 des Falzes mit einem Um-

fangsspalt 8 angeordnete Isolierverglasung 2, die in Umfangsbereichen mit einer
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Klebstoffschicht 7 ausgefiillt ist. Die Schicht ist durch einen Steg 22 begrenzt; die

Falzflache 12 Ubergreift den Rand der Isolierverglasung.

a) Der Begrenzungssteg 22, der sowohl der Isolierverglasung (vgl. Fi-
gur 1) als auch dem Profilrahmen (vgl. Figur 2) zugeordnet sein kann, ist fir die
technische Lehre des Streitpatents von zentraler Bedeutung. Er dient als Barriere fir
den noch nicht ausgehéarteten Klebstoff, die einen Haftverbund zwischen Verglasung
und Profilrahmen in den jenseits des Stegs befindlichen Falzflachen verhindern soll
(Beschreibung Abs. 8). Zugleich soll mit dem Steg eine vorteilhafte Voraussetzung
zur erleichterten Auswechslung der Verglasung geschaffen werden, indem die Kleb-
stoffschicht ohne Beschadigungsgefahr fir den Profilrahmen bis zum Begrenzungs-
steg durchtrennt werden kann, weil dieser mit (seitlichem) Abstand zur Falzflache 12

anzuordnen ist (Merkmal 1.9).

Diese Barriere erfindungsgemal als Steg auszubilden wird aus fachmanni-
scher Sicht als Anweisung verstanden, ihn so herzustellen, dass er die nétige Kon-
sistenz und Formstabilitdt aufweist, um insbesondere bei der Montage der Vergla-
sung eine wirkungsvolle Sperre fur den Ublicherweise mit einem gewissen Druck in

den Umfangspalt eingebrachten Klebstoff abzugeben.

b) Sowohl das Einsetzen der Isolierverglasung, als auch deren gegebe-
nenfalls erforderliche Auswechslung wird erleichtert, wenn der Steg (vertikal) mit Ab-
stand vor der Isolierverglasung (vgl. insoweit Figur 1) bzw. vor der Umfangsflache
des Falzes (vgl. Figur 2) endet, weil die Klebstoffschicht durchgehend ohne restliche
Haftbriicken im Bereich des Spiels zwischen Steg und (Stirnseite der) Isoliervergla-
sung bzw. Falzumfangsflache durchtrennt werden kann. Die GroRe des mdglichen
Spiels héngt dabei vom FlieRverhalten des noch nicht ausgeharteten Klebstoffs beim
Einbringen in den Umfangsspalt 8 ab. Der Steg kann auch so ausgestaltet werden,
dass er beim Auswechseln mit der Klebstoffschicht durchtrennt wird. Das setzt aller-

dings eine entsprechende Ausbildung dieses Teils voraus (vgl. Beschreibung Abs. 9).
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Die Merkmalselemente der Anordnung des Stegs "im Bereich" einer der Falz-
flache 12 zugekehrten Deckscheibe 11 der Isolierverglasung 2, aber "mit Abstand vor
der Falzflache 12" stehen aus fachlicher Sicht in funktionalem Zusammenhang mit
dem vorstehend beschriebenen Barriereeffekt, demzufolge durch den Steg im Inter-
esse einer unkomplizierten Auswechslung der Verglasung ohne Beschadigung des
Profils der vorstehend bereits erwdhnte Haftverbund zwischen Scheibe und Profil

jenseits des Stegs zur Falzflache 12 hin vermieden wird.

C) Der Klebstoff soll ausweislich der Beschreibung an sich durch den Be-
grenzungssteg gehindert werden, in den Bereich zwischen Falzflache 12 und Sicht-
flache (Umfangsrand) der Deckscheibe 11 zu dringen (vorstehend Il 3 a), weil die
Falzflache 12 gerade nicht zur Befestigung (Verklebung) der Isolierverglasung, son-
dern lediglich zur Abdeckung von deren Umfangsrandern (vgl. Beschreibung
Abs. 17) dienen soll. Dieser (eingrenzende) Aspekt der technischen Lehre des Streit-
patents mag sich dem Fachmann aufgrund der Beschreibung erschlie®en. Er findet
aber im Wortlaut des erteilten Patentanspruchs 1 keine unmittelbare Stutze. Der An-
spruch befasst sich ausdrucklich zwar nur mit der Anordnung des Klebstoffs im Um-
fangsspalt 8. Nach seiner Fassung ist aber nicht ausgeschlossen, die Verglasung
auch im Bereich zwischen der Falzflache 12 und der Sichtflache mit Klebstoff zu be-
festigen. Eine einschrankende Auslegung des die Erfindung allgemein kennzeich-
nenden Patentanspruchs ist deshalb nicht gerechtfertigt (vgl. BGH, Urteil vom
7. September 2004 - X ZR 255/01, BGHZ 160, 204 - Bodenseitige Vereinzelungsein-
richtung).

Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung - soweit im Berufungsrechts-

zug noch von Interesse - im Wesentlichen wie folgt begriindet:

Keines der in den Rechtsstreit eingefiihrten Dokumente zeige einen Fenster-

oder Turflugel mit samtlichen Merkmalen von Patentanspruch 1.
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Das Fenstersystem gemaR der US-amerikanischen Patentschrift 5 086 596
(D1) zeige keinen streitpatentgeméaflen Begrenzungssteg. Das geschlossenzellige
Klebeband 30 habe die Aufgabe, die Rinne 18 vom Klebstoff freizuhalten, und erfille
daher eine andere Funktion als der Begrenzungssteg. Das Band 30 sei auch nicht im
Bereich der der Falzfliche zugekehrten Deckscheibe der Isolierverglasung ange-
bracht, sondern an dem Abstandhalter zwischen den Scheiben und erstrecke sich bis

in den Bereich der der Falzflache abgewandten Scheibe.

In der européaischen Patentanmeldung 1 004 740 (D7) kdénne die auf der der
Falzfliche zugewandten Seite des Umfangsspalts vorgesehene Leiste, die das Aus-
treten des Klebstoffs aus dem Umfangsspalt verhindern solle, nicht als Steg angese-
hen werden, weil sie nicht von einer Flache abrage. Weiterhin sei sie nicht mit Ab-

stand vor der Falzflache angeordnet, sondern reiche bis unmittelbar an diese heran.

Soweit in der europaischen Patentanmeldung 301 462 (K14) fur gro3e Isolier-
glasscheiben die stirnseitige Anordnung eines Kittstreifens 15 vorgesehen sei, der
durch zwei Stege an der Umfassungsflache des Falzes seitlich eingefasst werde,
mdge dieser eine gewisse Verklebung der Isolierscheibe mit dem Profilrahmen be-
wirken, habe jedoch nicht die Funktion, die Isolierglasscheibe im Profilrahmen zu be-
festigen. Die Verklebung der Isolierglasscheibe mit dem Profilrahmen erfolge namlich
an der Falzflache, nicht an der Umfangsflache des Falzes. Entsprechend seien die
Stege, die den Kittstreifen 15 einfassten, keine Begrenzungsstege der Klebstoff-

schicht im Sinne des Streitpatents.

Bei der Entgegenhaltung K29 (Schiico Aluminium-Systeme Fenster und Tu-
ren, Fertigungskatalog 1 Royal S - Ausgabe 2.2000 mit Nachtrag September 2000)
diene die Verklebung schon nicht der Befestigung der Isolierglasscheibe im Falz im
Sinne des Streitpatents. AuBerdem stelle die in Abbildung 3 von einem zwischen
Falz und Scheibe geklemmten Dichtungselement abragende Lippe in Richtung der

Umfangsflache keinen Begrenzungssteg dar. Selbst wenn man der Lippe die Funkti-
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on der Begrenzung des Klebstoffs unterstellte, verlaufe sie nicht im Bereich der der

Falzflache zugekehrten Deckscheibe.

Der Gegenstand von Anspruch 1 sei dem Fachmann am Prioritatstag durch

den Stand der Technik nicht nahegelegt gewesen.

D7 vermittle lediglich die Lehre, eine Leiste im Eckbereich des Falzes anzu-

kleben und gebe keinen Hinweis auf eine andere Anordnung der Leiste.

Die in K14 bei Figur 15 fir den zusétzlichen Versiegelungsstreifen 15 des wei-
teren Verankerungssitzes gezeigten Stege seien nicht fiir eine Scheibe geeignet, bei
der der Umfassungsspalt nach dem Einsetzen der Isolierglasscheibe mit einer Kleb-
stoffschicht ausgefullt werden soll. Einem Durchschnittsfachmann erschlielRe sich
weder aus den Figuren noch aus der Beschreibung, bei einem Fllgel, bei dem die
Isolierglasscheibe mit einer Klebstoffschicht im Umfangsspalt befestigt sei, im Be-
reich der der Falzfliche zugekehrten Deckscheibe der Isolierglasscheibe einen ein-

zelnen Steg vorzusehen.

Dem als K21 eingereichte Abschlussbericht "Einbruchhemmende Holzfenster"
des Instituts fir Fenstertechnik, Rosenheim, Stand 20/02/1998, betreffend die ein-
bruchhemmende Verglasung von Fenstern sei zwar zu entnehmen, dass die Ausbrei-
tung von Klebstoff im Umfangsspalt zu begrenzen sei. Auller dem konkreten Vor-
schlag, dazu ein Vorlegeband oder eine Dichtschnur zu verwenden, gebe diese
Schrift aber keinen weiteren Hinweis, dazu andere Mittel anzuwenden; insbesondere
enthalte sie keine Hinweise auf einen Steg und dessen Anordnung in Bezug auf die

Falzflache.

D1 sehe keine Verklebung der Stirnseite der Isolierglasscheibe mit der Um-
fangsflache des Falzes vor, bei der sich das Problem stelle, die Klebstoffschicht ent-

sprechend der Lehre des Streitpatents zu begrenzen.
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Auch K29 liefere keine Anregungen fir die streitpatentgemalle Lehre. Dieses
Dokument betreffe keine Profilrahmen, bei denen die Isolierglasscheibe durch eine
Klebstoffschicht im Umfassungsspalt befestigt sei. Ein Durchschnittsfachmann wirde
von der Lippe, die an einer Dichtung angebracht ist und deutlich vom Umfangsspalt
wegspringt, nicht annehmen, dass sie zur Begrenzung einer lokal in den Umfangs-

spalt eingebrachten Klebstoffschicht dienen kénnte.

V. Soweit das Streitpatent nicht mehr verteidigt wird, ist es nach standiger
Rechtsprechung ohne Weiteres fiir nichtig zu erklaren. Im Ubrigen halt die Beurtei-
lung durch das Patentgericht der Uberpriifung im Berufungsverfahren zwar nicht in
Bezug auf die erteilte Fassung stand, das Streitpatent ist aber in der aus dem Tenor

ersichtlichen beschrankten Fassung rechtsbestandig.

1. In den von der Berufung herangezogenen Dokumenten ist der Gegen-

stand von Patentanspruch 1 nicht vorweggenommen.

In D1 ist, wie aus der nachstehend eingefigten Figur 5 ersichtlich,

~ . h . . ~ |8
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in einem Bereich zwischen der Stirnseite der Verglasungseinheit und dem dahinter
liegenden Entwéasserungskanal 18 ein Klebeband (strip of closed-cell tape 30) vorge-
sehen. Zu Recht hat das Patentgericht die streitpatentgemale Lehre in diesem Ge-
genstand nicht vorweggenommen gesehen. Dem Band ist in D1 eine andere Funk-
tion zugewiesen, als dem Begrenzungssteg 22 des Streitpatents. Es soll (lediglich)
verhindern, dass der Klebstoff in die Entwasserungsnut eindringt und diese verstopft.
Die Klebstoffstrange 32 und 34 (beads) werden auf den Fensterfeldern (light ope-
nings) aufgetragen, also in der Diktion des Streitpatents in dem Bereich der den
Randbereich der Isolierverglasung tbergreifenden Falzflache 12, und nicht geman
den Merkmalen 1.7 bis 1.10 im Bereich der Stirnseiten der Isolierverglasung. Bei der
Montage mag der Klebstoff, wie Figur 5 von D1 es erkennen lasst, je nach Konsis-
tenz auch Uber die Randzonen der Stirnseiten dringen; das &ndert aber nichts daran,
dass D1 und das Streitpatent diametral entgegengesetzte Befestigungskonzepte ver-
folgen und die Sperrwirkung des Bands 30 mit derjenigen eines Begrenzungsstegs

im Sinne des Streitpatents nicht vergleichbar ist.

a) aa) K29 ist im Berufungsrechtszug jedenfalls insoweit zu beriicksichtigen,
als dazu bereits erstinstanzlich vorgetragen worden ist (vgl. BGH, Urteil vom 28. Au-
gust 2013 - X ZR 99/11, BGHZ 194, 290 - Fahrzeugwechselstromgenerator). An-
griffsmittel, die das Patentgericht nicht nach § 83 Abs. 4 PatG zurlickgewiesen hat,
kénnen auch im Berufungsverfahren nicht zuriickgewiesen werden (BGH, Urteil vom
9. Juni 2015 - X ZR 51/13 - Einspritzventil).

bb) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist, wie das Patentgericht im Er-

gebnis zu Recht angenommen hat, in K29 nicht vorweggenommen.

Der Gegenstand eines Patents ist durch eine Vorveréffentlichung nur dann
neuheitsschadlich getroffen, wenn diese ihn aus fachméannischer Sicht unmittelbar
und eindeutig zeigt (BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179,
168 Rn. 25 - Olanzapin). Das ist in Bezug auf K29 nicht der Fall. Die nachfolgend
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eingefugte Abbildung 3, auf die die Berufung sich insoweit maRgeblich bezieht (Zu-
satzbeschriftung von der Klagerin zu 3),

Falzgrund A

seitl. Falzflache

2

\u’?ﬁ’

o T

vertiefte Rinne

Begrenzungssteg

(aus K29, Abb. 3)

zeigt, wie das Patentgericht zutreffend angenommen hat, keinen Steg im Sinne der
Merkmale 1.8 bis 1.10. Bei dem von der Klagerin zu 3 als Begrenzungssteg bezeich-
neten Element handelt es sich um einen abgespreizten Schenkel einer Dichtung, wie
sie ihrer Art nach in Figur 1 des Streitpatents mit dem Bezugszeichen 13 gekenn-
zeichnet ist. Solche Dichtungen miissen aus fachmannischer Sicht ein gewisses Maf}
an Elastizitat und Flexibilitdt aufweisen, um sich in den abzudichtenden Raum zwi-
schen Profil und Glasscheibe so einzupassen, dass der ihnen zugewiesene Zweck
erflllt werden kann. Dies mag es nicht ausschlie3en, einer solchen Dichtung zugleich
eine gewisse Barrierefunktion zur Verhinderung des Austritts von Klebstoff in den
Bereich jenseits der Stirnkante zur Falzflache 12 hin beizulegen. Diese Funktion ist in

K29 aber nicht erwdhnt und fir den Fachmann auch nicht aus Abbildung 3 ersicht-
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lich. Dem entspricht es, dass dem Dichtungsschenkel urspriinglich auch die Funktion
zugewiesen war, eine Luftbewegung durch den ansonsten nicht ausgefillten Umfas-

sungsspalt hindurch zu verhindern (Konvektionssperre).

b) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist auch nicht von K14 neuheits-
schadlich getroffen. Das Dokument offenbart Profile zur Herstellung von Traggeriis-
ten und strukturierten zusammengesetzten Glastafeln fir strukturierte Gebaudefas-
saden sowie mit diesen Profilen erhaltene Traggeruste und strukturierte zusammen-
gesetzte Glastafeln. Die Profile weisen einen U-férmigen Querschnitt auf (Beschrei-
bung Sp. 12 Z. 25 ff.). Ihnen fehlt eine den Rand der Glastafeln (Isolierverglasung)

Ubergreifende Falzflache 12.

2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung war
dem Fachmann, nach den unangegriffenen Feststellungen im angefochtenen Urtell
ein Ingenieur mit Fachhochschulabschluss der Fachrichtung Maschinenbau oder
Kunststofftechnik und besonderen Kenntnissen und Erfahrungen auf dem Gebiet der
Konstruktion von Fenstern und Turen oder ein auf diesem Gebiet langjahrig mit ein-
schlagigen Konstruktionsaufgaben befasster Bau- oder Maschinenbautechniker,
durch den Stand der Technik (K14) allerdings nahegelegt. Wie ausgefiihrt (oben
Il 3 c), schliel3t der erteilte Patentanspruch 1 Ausfilhrungen ein, bei denen der Klebe-
streifen nicht auf die Stirnflache der Verglasung beschrankt ist. K14 zeigt, worauf zu-
rickzukommen sein wird, in einer besonderen Ausfihrungsform auch, dass zusatz-
lich zu dem Kittstreifen 16 zur Befestigung der Glastafeln an deren Sichtflachen ge-
genuber dem Verankerungssitz 34 ein entsprechender Streifen 15 auf den Stirnsei-

ten vorgesehen ist, wie die nachfolgend eingefugte Figur 15 von K14 zeigt:
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Diese Ausfuihrung fallt in den (weiten) Gegenstand des erteilten Patentan-
spruchs 1. Aus fachmannischer Sicht ist darliber hinaus erkennbar, dass sich die von
K14 gezeigte Konstruktion auch bei Profilrahmen im Sinne des Streitpatents einset-

zen lasst.

3. In der Fassung von Hilfsantrag | hat Patentanspruch 1 dagegen Be-

stand.

a) K14 gab fur sich keine hinreichend konkrete Anregung dafir, die Prob-
lemlésung auf dem Wege des Streitpatents zu suchen. Wie vorstehend ausgefuhrt,
schlagt dieses Dokument zwar auch einen Kittstreifen 15 zwischen Falzumfangs- und
Stirnflache der Verglasung vor. Dies ist aber lediglich zur weiteren Verankerung ins-
besondere bei (Schau-)Fenstern mit grolRen Abmessungen vorgesehen (K14 Sp. 17
Z. 32 ff.). Ein Anlass, eine fur derartige Ausnahmefalle vorgeschlagene Lésung zur
regelmaliigen und alleinigen Befestigungsmodalitdt zu machen, ist nicht ersichtlich.
Das gilt umso mehr, als bei dieser Ausfuhrung mit einem ansonsten in K14 nicht als
erforderlich gezeigten besonderen Verankerungssitz 41 ein zusatzliches Element zur
Verankerung des aulleren Kittstreifens 15 im Profil 33 vorgesehen ist, was den Aus-

nahmecharakter dieser Befestigungsmodalitdt gegentber der Anbringung durch den
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inneren Klebetreifen 16 am Verankerungssitz 34 unterstreicht, die im Ubrigen auch
eingehend und mit Abwandlungen und somit als die regelmaRige Variante beschrie-
ben wird. Hinzu kommt, dass dem Klebestreifen 15 in einer anderen Ausfihrungs-
form lediglich eine Positionierungs- und Dichtigkeitsaufgabe zugewiesen ist (Be-
schreibung Sp. 18 Z. 42 ff. Gbergreifend). Auch wenn in der Beschreibung beide Kle-
bestreifen verschiedentlich in einem Zuge erwahnt werden und beide in mehreren
Figuren eingezeichnet sind, enthalt K14 doch keinerlei Informationen, die aus fach-
mannischer Sicht zu einer Ausfuhrung mit einem allein dem Bereich der Stirnseiten

der Verglasung vorbehaltenen Klebestreifen anregen kénnten.

b) Es ist auch kein Anlass ersichtlich, bei Ausfiihrungen nach dem Vorbild
von K14, die einer zusatzlichen Arretierung wie im Ausfuhrungsbeispiel gemal der
dortigen Figur 15 nicht bedurfen, eine Verklebung nach der in D7 in erster Linie vor-
geschlagenen Ausfihrung vorzusehen, anstatt es bei der ansonsten in K14 vorge-
schlagenen Verklebung mit dem Streifen 16 bewenden zu lassen. Der Rickgriff auf
D7 wiirde im Ubrigen auch deshalb nicht zum Gegenstand von Patentanspruch 1
fuhren, weil D7 keinen Begrenzungssteg im Sinne von Merkmal 1.8 zeigt. Fur die
weiter erforderliche Anregung dafir, das dort gezeigte Profilelement 57 durch einen
Begrenzungssteg im Sinne der Merkmale 1.8 bis 1.10 zu ersetzen, ist nichts ersicht-
lich. Das gilt auch, wenn mit der Berufung angenommen wird, dass der Fachmann
die in Figur 4 von D7 gezeigte Ausfiihrungsform in seine Uberlegungen einbezieht,
bei der im Interesse einer verstarkten Verbindung und dementsprechend unter Ver-
zicht auf das Profilelement 57 sowohl die Stirnseite als auch ein Randabschnitt 72
der Scheibe in die Verklebung einbezogen sind. Erweist sich diese Ausfuhrung als
nicht erforderlich, wird der Fachmann auf die in D7 primar vorgeschlagene Ausfih-
rung gemal Figur 1 zurtuckgreifen. Ein Anlass dafir, stattdessen eine solche gemal

Figur 15 von K14 in Erwagung zu ziehen, ist nicht zu erkennen.
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C) Ein hinreichend konkreter Anlass fir die streitpatentgemalle Ausgestal-
tung des Flugels ergab sich auch nicht aus einer Zusammenschau der Vorschlage

zur Sicherung der Verglasung durch Verklebung in K21 mit D7 oder K14.

K21 bietet sich schon nicht als Ausgangspunkt fiir die fachmannischen Uber-
legungen zur Lésung des technischen Problems an, dem sich das Streitpatent wid-
met (oben Il 1 aE). Dort geht es darum, die Befestigung der Verglasung im Interesse
erhdhter Einbruchsicherung zu verstarken. Dafiir wird, wie das nachstehende Bild 32

zeigt,
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vorgeschlagen, das herkdmmlich beim Einbau in den Glasfalz eines Holzrahmens
verklotzte und mit einer angeschraubten Glashalteleiste fixierte Verbundsicherheits-
glas (VSG) zur Verbesserung der Durchbruchhemmung zusatzlich durch Ausspritzen
der beim Verklotzen entstehenden Fuge im Glasfalz mit einem aushéartenden Kleber
(Dichtstoff) zu sichern. Zur Vermeidung von Problemen mit Tauwasser im Randver-
bund soll aber nicht der gesamte Falzraum mit einem Dichtstoff ausgespritzt, son-
dern die Klebefugentiefe vorzugsweise auf 8 bis 10 mm begrenzt werden, z. B. mit-

tels eines Vorlegebands oder einer Dichtschnur.
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Die in K21 vorgeschlagene Konstruktion ist als Lésung eines ganz anderen
technischen Problems gedacht. Hinreichend konkrete Anregungen dafir, im Interes-
se einer erleichterten Auswechslung der Scheibe zur streitpatentgemalen Lésung
mit einem Begrenzungssteg (oben |l 3 a) im Bereich einer der Falzflache 12 zuge-
kehrten Deckscheibe zu gelangen, ergeben sich aus diesem Dokument nicht. Dort ist
ein Element zur Begrenzung des Klebstoffflusses erwahnt, woflir beispielsweise eine
Dichtschnur oder ein Vorlegeband vorgeschlagen wird. Dies steht in dem ganz ande-
ren Zweckzusammenhang, Probleme mit Tauwasser in einem anderen Bereich des
Rahmens zu vermeiden. Dass diese Konstruktion fur die erleichterte Auswechslung
der Scheibe dienlich sein kénnte, wenn statt einer Dichtschnur oder eines Vorlege-
bands ein Begrenzungssteg vorgesehen wird, liegt auch nicht deshalb nahe, well
diese Mittel nur beispielhaft genannt sind. Kommt K21 demgemal als Ausgangs-
punkt fur die fachmannischen Uberlegungen nicht in Betracht, ertibrigt sich die Frage
nach Kombinationen mit den aus anderen Dokumenten ersichtlichen Lehren. Umge-

kehrt besteht auch kein hinreichender Anlass, D7 mit K21 zu kombinieren.
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V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2, § 110 Abs. 8 PatG
und § 97 Abs. 1, § 100 Abs. 1, § 516 Abs. 3 Satz 1 ZPO.

Bacher Gréning Grabinski

Hoffmann Deichful®

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 01.08.2013 - 10 Ni 22/11 (EP), 10 Ni 26/11 (EP) -
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