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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 101 54 990

BPatG 154
08.05



hat der 6. Senat (Technischer Beschwerdesenat) aufgrund der mindlichen Ver-
handlung vom 13. November 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dr.-Ing. Lischke und der Richter Guth, Dipl.-Ing. Schneider und Dipl.-Ing.
Hildebrandt

beschlossen:

Das Patent 101 54 990 wird mit folgenden Unterlagen beschréankt

aufrechterhalten:

Patentansprtiche 1 bis 4, eingereicht in der mindlichen Verhand-
lung,

Ubrige Unterlagen wie erteilt.

Grinde

Gegen das Patent 101 54 990, dessen Erteilung am 1. Dezember 2005 veroffent-
licht wurde, ist am 1.3.2006 Einspruch erhoben worden.
Die Einsprechende stitzt sich auf den Widerrufsgrund der fehlenden Patentfahig-

keit des Patentgegenstandes und fiihrt dazu folgende Druckschriften an:

(D1) DE 299 02 846 U1;
(D2) DE 295 17 455 U1;
(D3) EP 07 48 906 Al;



(D4) EP 0263600 A2;

(D5) CA 2211987,

(D6) DE 299 11 901 U1 und

(E2) Katalogblatt der Firma Bettermann: Kabelschellen "OBQO".

Im Prifungsverfahren war neben der Entgegenhaltung D1 noch die

(D7) DE 299 09 528 U1

in Betracht gezogen worden.

Ferner macht die Einsprechende eine offenkundige Vorbenutzung geltend, wozu

sie folgende Unterlagen vorlegt:

(E3) Prospektblatt der Firma Orial "La Rampe Orientable",

(E4) Fertigungszeichnung der Firma Orial, Nr. 4510 vom
27.9.1999, und

(E5) Verkaufskatalog Fa. Lapeyre, Titelblatt und S. 71.

Zur Glaubhaftmachung der behaupteten Vorbenutzung wird aul3erdem als
(E6) eine "Attestation sur I'honneur" des Herrn M. Charles Ribe
sowie als

(E6a) deren deutschsprachige Ubersetzung

vorgelegt.



Die Einsprechende stellt den Antrag,

das angegriffene Patent zu widerrufen,

sowie Schriftsatznachlass von drei Wochen zur Erwiderung auf
den in der mundlichen Verhandlung Uberreichten Schriftsatz vom
11.11.2008 des Patentinhabers.

Der Patentinhaber stellt den Antrag,

das angegriffene Patent mit folgenden Unterlagen beschrankt

aufrecht zu erhalten:

Patentansprtiche 1 bis 4, eingereicht in der mindlichen Verhand-
lung,

Ubrige Unterlagen wie erteilt,

sowie Zuruckweisung des Antrags auf Schriftsatznachlass.

Der Patentinhaber ist der Auffassung, dass der Gegenstand des geltenden Pa-
tentanspruchs 1 gegentber dem aufgezeigten Stand der Technik neu sei und auf
einer erfinderischen Téatigkeit beruhe.

Bezuglich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Das Patent betrifft nach dem Wortlaut des geltenden Patentanspruchs 1 eine

Vorrichtung zum festen Verbinden eines Zwischenstticks (7, 8) mit
einem stabartigen Teil eines Gelanders (2, 7, 8), bestehend aus
einem an dem stabartigen Teil des Gelanders (2, 7, 8) mittels ei-
ner Schraube (11) befestigbaren Anschlussstick (9, 15), das als
Scheibe ausgebildet ist und sowohl eine durchgehende Boh-

rung (12) zur Aufnahme der Schraube (11) aufweist, als auch mit



einer Aussparung (10) fur eine klemmende Aufnahme des Zwi-
schenstiicks (7, 8) versehen ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Aussparung (10) als Nut ausgebildet ist, wobei die Nut in
Richtung des stabartigen Teil des Gelanders (2, 7, 8) gedffnet ist.

Hieran schlie3en sich riickbezogene Unteranspriiche 2 bis 4 an, zu deren Wortlaut

auf den Akteninhalt verwiesen wird.

1. Das Bundespatentgericht ist fur die Entscheidung tUber den vorliegenden Ein-
spruch nach 8 147 Abs. 3 PatG in der bis zum 30. Juni 2006 geltenden Fassung
zustandig geworden, weil der Einspruch im in dieser Vorschrift genannten Zeit-
raum beim Deutschen Patent- und Markenamt eingegangen ist. Gegen die Zu-
standigkeit des Bundespatentgerichts fir das Einspruchsverfahren nach dieser
Vorschrift bestehen weder unter dem Aspekt der Rechtsweggarantie (Art. 19
Abs. 4 GG) noch unter dem Gesichtspunkt des Gleichheitssatzes (Art. 3
Abs. 1 GG) verfassungsrechtliche Bedenken (vgl. BGH GRUR 2007, 859, 861 f.

- Informationsuibermittlungsverfahren 1).

Das Bundespatentgericht ist auch nach der ab 1. Juli 2006 in Kraft getretenen
Fassung des § 147 Abs. 3 PatG gemall dem Grundsatz der perpetuatio fori, der
u. a. in 8 261 Abs. 3 Nr. 2 ZPO seine gesetzliche Auspragung gefunden hat, zu-
standig geblieben (vgl. hierzu auch BPatG GRUR 2007, 499 - Rundsteckverbin-
der; BPatG GRUR 2007, 907 - Gehause/perpetuatio fori; BGH GRUR 2007, 862 f.

- Informationsubermittlungsverfahren Il).



2. Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist substantiiert auf einen
Widerrufsgrund gem. 8 21 PatG gegrindet und daher zuldssig. Er ist insoweit

erfolgreich, als er zu einer Einschrankung des Patentgegenstandes fuhrte.

3. Die geltenden Unterlagen sind zuldssig.

Der Patentanspruch 1 beruht auf einer einschrankenden Zusammenfassung des
erteilten Patentanspruchs 1 mit dem Merkmal, dass "die Nut in Richtung des stab-
artigen Teil des Gelanders geoéffnet ist". Dieses Merkmal ist u. a. in Figur 2 der
Patentschrift i. V. m der diesbeziiglichen Figurenbeschreibung (Abs. 16) als zur
Erfindung gehdrig offenbart. Dort ist in einer Schnittdarstellung das Anschluss-
stuck (9) gezeigt, welches das Zwischensttck (7) in der Nut haltend gegen den
stabartigen Teil des Gelanders (2) festklemmt. Funktionsbedingt muss dabei die
Nut in diese Richtung gedffnet sein, wie auch die Darstellung, u. a. an der Aus-
richtung der Schraube (11), widerspruchsfrei erkennen lasst.

Die Unteranspriche 2 bis 4 stimmen - wie auch die tbrigen Unterlagen - mit der
erteilten Fassung uberein.

Die Zulassigkeit der geltenden Unterlagen hinsichtlich deren Ursprungsoffenba-

rung wurde von der Einsprechenden nicht angezweifelt.

4.1  Der zweifellos gewerblich anwendbare Gegenstand des Patentanspruchs 1
ist gegenuber dem aufgezeigten Stand der Technik neu.

Dies ergibt sich schon daraus, dass bei den Gegenstanden samtlicher angefihr-
ten Druckschriften wie auch der geltend gemachten Vorbenutzung die Aussparung
zur Aufnahme des Zwischenstiicks nicht als in Richtung des stabartigen Teils des
Gelanders geotffnete Nut ausgebildet ist.

Dies gilt auch fur den Stabtrager nach der DE 299 11 901 U1 (D6), bei welchem
die Einsprechende die dort fiir das Haltern eines Querstabs in dem Stabtréager (1)
vorgesehene Aufnahmebohrung (2) als Nut i. S. des Streitpatents verstanden wis-
sen will. Selbst eine solche Interpretation als zutreffend unterstellt, weist namlich

die dort durch die Senkung des Schraubenkopfes gebildete bereichsweise Off-



nung der Bohrung schrag auswarts zum Schraubenkopf und nicht in Richtung des

stabartigen Teils des Gelanders.

4.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 beruht auch auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

4.2.1 Zum druckschriftlichen Stand der Technik

Fur einen qualifizierten Vergleich mit dem aufgezeigten Stand der Technik war
zunachst zu klaren, welche Bedeutung dem im geltenden Patentanspruch 1 an-
gefuhrten Begriff "klemmende Aufnahme™ des Zwischenstlcks in der Ausnehmung
des Anschlusssticks zukommt. Hierzu ergab sich im Verlauf der mundlichen Ver-
handlung zwischen den Parteien die tUbereinstimmende Auffassung, welche auch
der Senat teilt, dass die als Nut ausgebildete Ausnehmung das in ihr aufgenom-
mene Zwischenstick im Zuge der Montage zunachst in einem Formschluss dreh-
und verschiebbar halt und erst nach Anziehen der Klemmschraube(n) ein Fest-
klemmen i. S. eines dann uberwiegenden Kraftschlusses erfolgt. In diesem Sinne
handelt es sich bei dem hier einschlagigen Stand der Technik, insbesondere nach
den Druckschriften DE 299 02846 Ul (Dl1), DE 29517455 Ul (D2), EP
07 48 906 Al (D3) und DE 299 11 901 U1l (D6), ebenfalls um Verbindungen mit
einer klemmenden Aufnahme in Zusammenhang mit Gelanderteilen.

Als entscheidend fiir die Lehre des Streitpatents, welches von einer Vorrichtung
ausgeht, wie sie laut Beschreibungseinleitung in der DE 299 02 846 Ul (D1) be-
schrieben ist, sieht es der Senat insbesondere an, dass nach dem Kennzeichen
des Patentanspruchs 1 die Ausnehmung zur klemmenden Aufnahme des Zwi-
schenstiicks als Nut ausgebildet ist, welche in Richtung des stabartigen Teils des
Gelanders gedffnet ist. Damit wird gegentber der bekannten Verbindungsvorrich-
tung eine erhebliche Montageerleichterung dahingehend erreicht, dass das Zwi-
schensttick nicht mehr umstandlich durch eine Bohrung des Anschlusssticks ein-
gefuhrt werden muss, sondern in die zu dem stabartigen Teils des Gelanders hin
offene Nut einfach eingelegt wird, wo sie formschlissig gehalten wird und an-

schlieRend durch Anziehen der Schraube einen klemmenden Sitz erfahrt.



Auf eine solche Ausbildung eines Anschlussstiicks gibt der gesamte aufgezeigte
Stand der Technik keinen Hinweis.

So weist, wie oben zur Neuheit ausgefiihrt, das Anschlussstick nach der DE
299 02 846 U1 (D1), ebenso wie die Vorrichtung nach der DE 299 11 901 U1 (D6),
keine Nut, sondern eine Durchgangsbohrung fur das zu klemmende Teil auf. Der
hieraus resultierende Nachteil einer aufwandigen Montage soll demgegenuber
durch die Lehre des Streitpatents aber gerade tiberwunden werden.

Die Vorrichtung nach der DE 295 17 455 Ul (D2) umfasst als Anschlussstlcke
zwischen Gelanderelementen sog. Formschlussadapter, welche mit nutartigen
Ausnehmungen versehen sind (vgl. dort Pos. 17 mit Ausnehmung 33 bzw.
Nut 32). Diese Ausnehmungen sind jedoch nicht nur lagemafig anders angeord-
net als die in Rede stehende Nut beim Streitpatent, sondern wirken auch funkti-
onsmafig unterschiedlich. So ist die "einseitig offene Ausnehmung (33)" des
Formschlussadapters (17) in einer Ausfuhrungsform (s. dort Fig. 1 bzw. 2) vom
Gelanderpfosten abgewandt als nach auf3en offene Nut zur Halterung eines Unter-
bzw. Obergurts (13, 14) ausgebildet. In einer weiteren Ausfiihrungsform (s. Fig. 3,
4, 12 und 13) halten jeweils zwei Formschlussadapter, mit ihren Ausnehmungen
paarweise einander zugewandt, zwischen sich Fullelemente (22). Zusatzlich wei-
sen nach einigen Ausfuhrungsformen (s. dort u. a. Anspruch 3) die Formschluss-
adapter noch eine "hinterschnittene Nut 32" auf, welche auf einen entsprechend
profilierten Gelanderpfosten aufgeschoben und dort mittels Schrauben befestigt
werden. Damit bietet diese Druckschrift ein in sich abgeschlossenes Lésungskon-
zept fur das Verbinden von Gelédnderteilen an. Eine Veranlassung, sich von die-
sem Losungsweg abzuwenden und fir alle Geldnderelemente einheitliche An-
schlussstiicke einzusetzen, welche i. S. des Patentanspruchs 1 eine in Richtung
des stabartigen Teils des Gelanders gedffnete Nut aufweisen, gibt diese Druck-
schrift dem Fachmann somit nicht.

Nicht dariiber hinaus geht der Offenbarungsgehalt der EP 07 48 906 Al (D3), wo
- insoweit vergleichbar mit der Vorrichtung nach der DE 295 17 455 Ul (D2) -
Flllelemente eines Gelanders zwischen einander zugewandten offenen U-Profilen

gehalten werden. Diese sind jedoch nicht als Ausnehmungen in scheibenférmigen



Anschlussstiicken ausgebildet sondern als rechteckige Halterungselemente mit
Befestigungslasche und einstiickig damit verbundenem U-Profilstiick ausgefihrt.
Auf eine Anordnung mit gegen einen Gelanderpfosten klemmend halternden An-
schlussstiucken i. S. des Streitpatents gibt diese Entgegenhaltung daher keinerlei
Hinweis.

Soweit die Einsprechende unter Verweis auf das Katalogblatt der Firma Better-
mann (E2) geltend macht, die dort gezeigten Kabelschellen ("OBO-Haftclips" bzw.
"Iso-Nagelclips") gdben dem Fachmann die entscheidende Anregung dazu, die
Funktion der klemmenden Aufnahme eines Kabels in einer Schelle fir ein be-
kanntes Gelandersystem zu tUbernehmen und so in naheliegender Weise zum
Gegenstand des Streitpatents zu gelangen, liegt dies nach Auffassung des Senats
schon deswegen neben der Sache, weil dort ganzlich unterschiedliche Belas-
tungsverhaltnisse vorliegen. Wéahrend eine Kabelschelle und ihre einseitige Halte-
rung an einer Wandung (Nagel oder Schraube) in etwa auf das Gewicht des Ka-
bels abgestimmt sind, muss die Befestigung eines Gelanderteils aus Sicherheits-
grinden die um mehrere GrofRenordnungen hoheren Lasten mit entsprechenden
dynamischen Anteilen aufnehmen, die ggf. beim Fall einer Person gegen das Ge-
lander wirken. Von daher wird der Fachmann eine Haltekonstruktion wie sie Ka-
belschellen zeigen, beim Verbinden von Gelanderelementen gar nicht in Erwé-
gung ziehen. Bereits bei Rohrleitungen, die i. d. R. hthere Gewichte pro Langen-
einheit als Kabel aufweisen, greift der Installateur nicht zu (i. d. R. aus Kunststoff
gefertigten) Kabelschellen mit ihrer einseitigen Befestigung, sondern zu Metall-
Rohrschellen mit beidseitigen Anbringungspunkten.

Die weiteren Druckschriften spielten in der mundlichen Verhandlung keine Rolle.
Ihre Gegenstande liegen offensichtlich noch weiter ab vom Gegenstand des gel-

tenden Patentanspruchs 1.
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4.2.2 Zur geltend gemachten Vorbenutzung

Unbeschadet der Frage, ob die behauptete offenkundige Vorbenutzung, welche
von der Einsprechenden durch die vorgelegten Dokumente E3 bis E6 belegt wer-
den soll, als bewiesen anzusehen ist, sieht der Senat den angeblich vor dem Pri-
oritdtsdatum des Streitpatents benutzten bzw. bekannt gewordenen Gegenstand
als nicht geeignet an, die Patentfahigkeit des Patentgegenstandes in Frage zu
stellen.

Nach den Ausfuhrungen der Einsprechenden betrifft die geltend gemachte Benut-
zungshandlung eine Vorrichtung, wie sie dem Prospektauszug "La Rampe Orien-
table" der Firma Orial (E3) sowie der Katalogseite 71 der Firma Fa. Lapeyre (E5)
zu entnehmen sei. Die Fertigungszeichnung der Firma Orial, Nr. 4510 (E4) zeige
die detaillierte Ausgestaltung des auf den Prospekt- bzw. Katalogseiten nur pau-
schal erkennbaren Verbindungselements, das in wesentlichen Merkmalen mit dem
Anschlussstiick nach dem Streitpatent Ubereinstimme.

Die Richtigkeit der behaupteten Ubereinstimmung des in der Zeichnung (E4) dar-
gestellten Verbindungselements mit dem angeblich vorbenutzten und in den Un-
terlagen E3 bzw. E5 gezeigten Verbindungsstiick als zutreffend unterstellt, weist
dieses, wie oben zur Neuheit ausgefuhrt, die entscheidenden Merkmale des Pa-
tentanspruchs 1 aber gerade nicht auf. Vielmehr ist dort, wie die beiden oberen
Schnittdarstellungen und auch die untere Perspektivansicht in E4 unzweifelhaft
erkennen lassen, ein scheibenférmiges Element mit einer in Richtung einer Se-
kanten verlaufenden Durchgangsbohrung zur Aufnahme eines stabférmigen Ele-
ments und einer axialparallel verlaufenden Bohrung fur eine Befestigungs-
schraube versehen, wobei erstere Durchgangsbohrung uber einen Schlitz zum
Umfang hin getffnet ist. Dies erlaubt offensichtlich ein nachtragliches Einklemmen
eines in die Durchgangsbohrung eingefuhrten Stabes durch Anziehen einer durch
die Schraubenbohrung gefihrten Klemmschraube in Zusammenwirken mit einem
elastischen Nachgeben der Schlitzwénde. Ein Hinweis dahingehend, zur Auf-
nahme eines Gelanderstabes anstelle der Durchgangsbohrung eine Nut vorzuse-
hen, die in Richtung eines weiteren Gelanderelements, etwa eines Gelanderpfos-

tens gedffnet ist, kann von diesem Stand der Technik somit nicht ausgehen.
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Die ndheren Umstande der behaupteten Vorbenutzung kdénnen daher dahinste-
hen; auch war bei diesem Sachverhalt der Relevanz der angefihrten "Attestation

sur I'nonneur" des Herrn Charles Ribe (E6, 6a) nicht nachzugehen.

5. Der geltende Patentanspruch 1 ist somit gewahrbar. Mit ihm sind auch die
hierauf rickbezogenen Unteranspriiche gewéhrbar, die auf nicht triviale Ausge-

staltungen dessen Gegenstandes gerichtet sind.

6. Der Senat konnte in der Sache entscheiden, ohne der Einsprechenden eine
Frist zur AuRerung auf den Schriftsatz des Patentinhabers vom 11.11.2008 zu
gewahren, der der Einsprechenden erst in der miundlichen Verhandlung tberge-
ben worden ist (8 99 Abs. 1 PatG, § 283 ZPO).

Voraussetzung fur die Gewéahrung einer solchen Frist ist, dass sich eine Partei in
der mundlichen Verhandlung auf ein Vorbringen des Gegners nicht erklaren kann,
weil es ihr nicht rechtzeitig mitgeteilt worden ist. Diese Voraussetzung liegt hier
nicht vor. Der Senat hat nach Ubergabe des Schriftsatzes die mundliche Ver-
handlung fur zwei Stunden unterbrochen, um der Einsprechenden Gelegenheit zu
geben, sich mit dem Inhalt des Schriftsatzes zu befassen, obwohl die Einspre-
chende lediglich eine Unterbrechung von insgesamt etwa 45 Minuten fur erforder-
lich gehalten hatte. Die Einsprechende hat nach Fortsetzung der mindlichen Ver-
handlung auch sachkundig, ausftihrlich und erschdpfend zu allen entscheidungs-
relevanten Gesichtspunkten Stellung genommen, ohne vorher eine mangelnde
Moglichkeit der Vorbereitung zu riigen. Die Einraumung einer Frist zu einer weite-

ren AuBerung war darum nicht veranlasst.

Dr. Lischke Guth Schneider Hildebrandt

Cl



