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betreffend das deutsche Patent 100 39 462

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der miind-
lichen Verhandlung vom 11. Januar 2005 durch den Prasidenten Dr. Landfermann

und die Richter Dr.-Ing. Barton, Dipl.-Ing. Frihauf, Rauch und Dipl.-Ing. Pontzen

fur Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 100 39 462 wird dadurch fir teilweise
nicht erklart, dass im Anspruch 1 zu Beginn des kennzeich-
nenden Teils die Worte "und/oder radialer" gestrichen wer-
den und sich die Anspriiche 2 bis 9 auf diese geédnderte Fas-

sung beziehen. Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

2. Von den Kosten des Rechtsstreits tragt die Klagerin 8/10 und
die Beklagte 2/10.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in H6he von 120 %
des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreck-

bar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 12. August 2000 angemeldeten
deutschen Patents 100 39 462 (C2) (Streitpatent), das eine "Ose zum Verstarken
des Randbereichs um ein Loch in einer Tragerbahn und Vorrichtung zum Anset-
zen der Ose an einer Tragbahn" betrifft und nach einem durchgefiihrten Beschran-
kungsverfahren am 16. Oktober 2003 mit 12 Ansprichen als C2-Schrift erneut ver-
offentlicht wurde. Mit der vorliegenden Nichtigkeitsklage werden nur die eine Ose

betreffenden Anspriiche 1 bis 9 angegriffen.



Patentanspruch 1 hat in der angegriffenen Fassung folgenden Wortlaut:

.. Ose zum Verstarken des Randbereichs (21) um ein Loch (22)
in einer Tragerbahn (20),

mit einem scheibenlosen Osenteil (10, 10'), der aus einem auf
der Schauseite (23) der Tragerbahn (20) aufliegenden Teller
(11), aus einem das Loch (22) durchsetzenden rohrférmigen
Hals (12) und aus einem bogenférmigen Ubergang (14) zwi-
schen Teller (11) und Hals (12) besteht,

wobei das freie Endstiick (15) des Halses (12) mit Vorspriingen
(16) versehen ist,

und mit einer auf der Ruckseite (24) der Tragerbahn (20) sich
abstutzenden Bordelung des Halses (12) des Osenteils (10'),
dadurch gekennzeichnet

dass die Halsvorspriinge (16) in axialer und/oder radialer Rich-
tung verlaufen,

dass die vollzogene Umbdrdelung des Halses (12) sich tber
mehr als ein geschlossenes Ringprofil (50) erstreckt, weil das
die Halsvorspringe (16) aufweisende Endstick (15) spiralartig
im Ringsprofil-Inneren (51) integriert ist,

dass unter Zwischenschaltung des Lochrandbereiches (21) der
Tragerbahn (20) die Halsvorspringe (16) im Spiralinneren des
Ringprofils (50) an vom Teller (11) oder vom Ubergang (14)
gebildete Widerlagerflachen (49) angedriickt sind und flachige
Andruckstellen (40) an der erfassten Tragerbahn (20) erzeugen,
gegen die sich die Tragerbahn (20) bei Zugbelastungen (52)
stellt,

und dass die Tragerbahn (20) sich segmentartig dem Profil (50)
anpasst und im Ringprofil-Inneren (51) Uber die flachigen An-
druckstellen (40) hinaus bis zu ihrer Lochkante weiterlauft (41).



Wegen der angegriffenen Unteranspriiche 2 bis 9 wird auf die Streitpatentschrift
DE 100 39 462 (C2) Bezug genommen.

Die Klagerin ist der Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streit-
patents nicht neu sei, zumindest nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhe. Auch in
den angegriffenen Unteranspriichen sei kein erfinderischer Gehalt zu erkennen.

Sie stitzt sich hierzu auf folgende Druckschriften:

D1 DE 299 03 124 U1,

D2 US 2107 375,

D3 EP 0673611 A2,

D4 FR-PS 1 577 474 und auf

offenkundige Vorbenutzungen (D5 bzw D6) "Hagendorf" bzw
"Lak Line", zu denen sie die Anlagen 1 bis 3 einreicht und mehrere
Zeugen benennt, sowie auf das Ergebnis der Recherche zum paral-
lelen Gebrauchsmuster:

D7 US 1 440 308,

D8 DE-PS 669 779,

D9 FR-PS 537919,

D10 DE 3614 138 C2 und

D11 EP 0655 205 B1.

Im Verfahren ist weiterhin die von der Beklagten zusatzlich noch genannte
US 4 479 287 (E1), die im Folgenden als "D12" bezeichnet wird.

Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent 100 39 462 im Umfang der Anspriche 1
bis 9 fur nichtig zu erklaren.



Die Beklagte verteidigt das Patent mit der Maf3gabe, dass im kennzeichnenden
Teil des Anspruchs 1 die Worte "und/oder radialer" gestrichen werden und sich die

Anspriche 2 bis 9 auf diese geénderte Fassung beziehen und beantragt,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen die verteidigte
Fassung der Anspriche richtet.

Sie halt den Gegenstand des Anspruchs 1 in seiner verteidigten Fassung fir pa-

tentfahig.

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgriinde

Die Klage, mit der die Klagerin den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahig-
keit nach § 22 Abs 1 iVm § 21 Abs 1 Nr 1 PatG geltend macht, ist zulassig, aber
nur teilweise begrindet. Soweit das Streitpatent im angegriffenen Umfang nicht
verteidigt wird, ist es ohne weitere Sachprifung fur nichtig zu erklaren. Die weiter-

gehende Klage bleibt hingegen ohne Erfolg.

I. Die angegriffenen Anspriche haben in der geltenden Fassung Bestand.

1. Der verteidigte Anspruch 1 ist in zulassiger Weise beschrankt worden.

Durch die Streichung der Worte "und/oder radialer" aus dem nach dem Beschrén-
kungsverfahren veroffentlichten Anspruch 1 wurden ein fakultatives in ein zwin-
gendes Merkmal umgewandelt und weitere fakultative Ausfiihrungsformen gestri-
chen. Damit hat die Beklagte auf den Patentschutz fur bestimmte, in den Figuren

der Patentschrift ohnehin nicht dargestellte Ausfihrungsformen verzichtet.



2. Das Streitpatent betrifft nach dem verteidigten Anspruch 1 einen Gegenstand
mit folgenden Merkmalen:

Merkmal 1 Ose zum Verstarken des Randbereichs um ein

Loch in einer Tragerbahn

Merkmal 2 mit einem scheibenlosen Osenteil,

Merkmal 2.1  bestehend aus einem auf der Schauseite der
Tragerbahn aufliegenden Teller,

Merkmal 2.2  aus einem das Loch durchsetzenden rohrférmi-

gen Hals,

Merkmal 2.2.1 wobei das freie Endstiick des Halses mit Vor-

springen versehen ist,

Merkmal 2.2.2 und die Halsvorspriinge in axialer Richtung ver-

laufen, und

Merkmal 2.3  bestehend aus einem bogenférmigen Ubergang

zwischen Teller und Hals, sowie

Merkmal 3 mit einer auf der Rickseite der Tragerbahn sich
abstiitzenden Bordelung des Halses des Osen-
teils,

Merkmal 3.1  wobei die vollzogene Umbdérdelung des Halses
sich Gber mehr als ein geschlossenes Ringprofil
erstreckt, weil das die Halsvorspriinge aufwei-
sende Endstick spiralartig im Ringprofil-Inne-

ren integriert ist und



Merkmal 3.2  wobei unter Zwischenschaltung des Lochrand-
bereiches der Tragerbahn die Halsvorspriinge
im Spiralinneren des Ringprofils an vom Teller
oder vom Ubergang gebildete Widerlagerfla-
chen angedruckt sind und flachige Andruckstel-
len an der erfassten Tragerbahn erzeugen, ge-
gen die sich die Tragerbahn bei Zugbelastun-

gen stellt, und

Merkmal 4 wobei die Tragerbahn sich segmentartig dem
Profil anpasst und im Ringprofil-Inneren Gber
die flachigen Andruckstellen hinaus bis zu ihrer

Lochkante weiterlauft.

3. Zum Verstandnis der Lehre des verteidigten Anspruchs 1 des Streitpatents ist

zu bemerken:

Beansprucht wird eine Ose zum Verstarken des Randbereichs um ein Loch in ei-
ner Tragerbahn, so wie sie im eingebauten, gebrauchsfertigen Zustand vorliegt.
Dies ist inshesondere dem Sinngehalt des Merkmals 1 in Verbindung mit den
Merkmalen 3, 3.1, 3.2 und 4 zu entnehmen. Das Merkmal 2.2.2 ist andererseits
einem Rohzustand der Ose, vor deren Einbau, zuzuordnen. Der hier zustandige
Durchschnittsfachmann - ein Maschinenbau-Techniker oder -Ingenieur (FH) mit
Erfahrungen in der Herstellung und im Einbau von Osen - hat dadurch jedoch
keine Verstandnis-Probleme, denn ihm ist bewusst, dass und wie sich beim Um-
bordeln des Halses des Osenteiles dieser verformt und wie dabei der Randbereich
des Loches der Tragerbahn einbezogen wird. Die Figur 3 in Verbindung mit den
Figuren 4 bis 6 der Streitpatentschrift stellen dieses Verstandnis des hier Bean-
spruchten in anschaulicher Weise dar. Dem Merkmal 4 in Verbindung mit den Fi-
guren 3 und 6 und der zugehérigen Beschreibung ist dartber hinaus zu entneh-
men, dass es sich bei dem Loch in der Tragerbahn zB um ein ausgestanztes, je-

denfalls mit einer umlaufenden Lochkante versehenes Loch handelt, und nicht um



eine lediglich durch Einschnitte in der Tragerbahn und zuriickgebogene Zungen
erzeugte Offnung. Aus diesem Verstandnis des hier Beanspruchten heraus ist der

ermittelte Stand der Technik zur Beurteilung heranzuziehen.

4. Der Gegenstand des verteidigten Anspruchs 1 ist patentfahig.

4.1 Die gewerbliche Anwendbarkeit des Gegenstandes nach diesem Anspruch 1

ist zweifellos gegeben; sie wird von der Klagerin auch nicht in Frage gestellt.

4.2 Nach dem Ergebnis der miundlichen Verhandlung ist der Senat nicht davon
Uberzeugt, dass dem Gegenstand des angegriffenen Patentanspruchs 1 Neuheit

oder erfinderische Tatigkeit fehilt.

4.3 Die US-Patentschrift 2 107 375 (D2), die bereits 1938 veroffentlicht wurde,
stellt den nachstkommenden Stand der Technik dar. Wie insbesondere den Figu-
ren 2 und 3 ohne weiteres zu entnehmen ist, erfllt die daraus bekannte Ose die
Merkmale 1 bis 3. Da auf Seite 2 rechte Spalte Zeilen 8 bis 10 ausgefuhrt wird,
dass Figur 3 den Zustand nach Beendigung des Umbdrdelns zeigt, unterscheidet

sich die bekannte Ose von der hier zu beurteilenden durch das Ausmaf der Um-
bordelung des Halses. Dort fuhrt, wie Figur 3 zeigt, das Umbdrdeln nicht zu einem
mehr als geschlossenen Ringprofil, bei dem das die Halsvorspriinge aufweisende
Endstlck (des Halses), wie es Merkmal 3.1 fordert, spiralartig im Ringprofil-Inne-

ren integriert ist. Damit kdnnen dort aber auch die Halsvorspriinge im Spiralinne-
ren des Ringprofils den Lochrandbereich der Tragerbahn nicht an vom Teller oder
vom Ubergang gebildete Widerlagerflachen andriicken und dabei flachige An-
druckstellen an der erfassten Tragerbahn erzeugen (Merkmal 3.2). Vielmehr ergibt
sich aus der D2 (vgl S 2 re Sp Z 8-15), dass sowohl die hohen Segmente 17, dh
die axialen Vorspringe des Halses iSd Streitpatents, wie auch die dazwischen lie-
genden tiefen Segmente 16 annahernd senkrecht (vgl Fig 3) zur Ebene der Tra-
gerbahn in das Material eingebettet werden. Ein Andriicken der Halsvorspriinge
der Tragerbahn unter Erzeugung von iSd Streitpatents flachigen Andruckstellen an

das Innere des Ringprofils kommt dabei offensichtlich nicht zustande. Damit muss



die Lehre des geltenden Anspruchs 1 nach dem Streitpatent gegentber der Lehre
nach der Entgegenhaltung D2 als neu gelten.

4.4 Aul3er der mehr als 62 Jahre vor dem Anmeldetag des Streitpatents bekannt
gewordenen einteiligen, scheibenlosen Ose nach der D2, deren freies Halsend-
stick vor dem Umboérdeln mit Vorspriingen in axialer Richtung versehen ist, sind
aus dem zu bericksichtigenden Stand der Technik keine weiteren einteiligen
Osen mit diesem Merkmal 2.2.2 bekannt geworden. Der Gegenstand des gelten-
den Anspruchs 1 ist damit auch gegentber dem noch zu bertcksichtigenden
Stand der Technik neu; dies gilt ebenso fur die geltend gemachten offenkundigen
Vorbenutzungen gemall D5 und D6, wie aus der Abbildung rechts oben auf der

Anlage 1 zu ersehen ist.

4.5 Die Klagerin vertritt die Ansicht, fir den Fachmann habe es nahegelegen, zur
Verbesserung der Haltekraft der aus D2 bekannten Ose bei deren Anbringung
mehr Kraft beim Umbdrdeln aufzubringen. Dabei hatten sich die Merkmale 3.1
bis 4 des angefochtenen Gegenstandes praktisch von selbst ergeben; ebenso
auch beim Anbringen der Ose an einer diinneren Tragbahn als in Figur 3 der D2
dargestellt. Diese Auffassung der Klagerin ist beeinflusst von der Kenntnis der
streitpatentgemalfen Lehre. Die Entgegenhaltung selbst gibt keinerlei Hinweise in
diese Richtung. Vielmehr wird dort - wie bereits ausgeftihrt - festgestellt, dass Fi-
gur 3 den Zustand nach Beendigung des Umbdrdelns zeigt. Ein weitergehendes

Umbdrdeln wird damit nicht nahegelegt.

4.6 Auch die weiteren Argumente der Klagerin vermdgen den Senat nicht vom Na-
heliegen des Gegenstandes des verteidigten Anspruchs 1 zu tUberzeugen.

4.6.1 Die Behauptung der Klagerin, das Bedirfnis nach héheren Zugkraften bei
der Beanspruchung der Osen habe erst in den letzten Jahren zugenommen, und
deshalb habe es nahegelegen, beim Umbordeln der Ose gemaR der D2 mehr

Kraft aufzubringen, vermag schon deshalb nicht zu Uberzeugen, da seit vielen
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Jahren zB Planenabdeckungen an Lastkraftwagen hohen Zugkréaften allein schon
durch den Fahrtwind ausgesetzt waren.

Es ist aber auch unsicher, ob sich durch héhere Kraftaufwendung bei der Anbrin-
gung der einteiligen Ose nach der D2 mit der in Figur 3 dargestellten Vorrichtung
tatsachlich im Ergebnis die hier beanspruchten Merkmale 3.1 bis 4 eingestellt
hatten. Tatsache ist jedenfalls, dass die Klagerin selbst noch im Jahr vor dem An-
meldezeitpunkt des Streitpatents in der Gebrauchsmusterschrift
DE 299 03 124 U1 davon ausging, dass nur zweiteilige Osen sich unter Einsatz
bekannter Werkzeuge ausreichend fest verankern lie3en (vgl D1 S 2 Abs 2 und 3).
Sie hat deshalb dort (vgl Anspruch 1 iVm Fig 1 und 2) ein Werkzeug vorgeschla-
gen, mit dem der vordere Halsabschnitt des Osenrohlings in einzelne, radial zuein-
ander angeordnete Halssegmente getrennt wird, die aber dann (vgl Fig 3b) nicht
umgebdrdelt, sondern nur auf die Unterseite der Tragbahn umgebogen werden.

Dies ist ersichtlich ein anderer Losungsansatz als beim Streitpatent.

4.6.2 Eine Zusammenschau der Lehren aus der D7 oder der D12 mit der Lehre
nach der D2 fuhrt nicht zum Gegenstand des geltenden Anspruchs 1.

4.6.2.1 Selbst wenn eine Zusammenschau der D7 (aus dem Jahr 1922!) mit der
D2 (aus dem Jahr 1938!) samtliche Merkmale des geltenden Anspruchs 1 abde-
cken wirde, mussten Zweifel bleiben, ob nach Ablauf von mehr als 60 Jahren (der
Anmeldetag des Streitpatents liegt im Jahr 2000) von einem Naheliegen einer der-

artigen Verknipfung gesprochen werden kénnte.

Die Lehren der D7 fuhren jedoch in andere Richtungen:

Bei Ersetzung des Osenkorpers der D2 durch den der D7 wiirde es diesem bereits
an einem aufliegenden Teller mangeln und auch das freie Endstiick des Halses
ware dann nicht mit axialen Vorspriingen versehen (vgl D7 Fig 1); die Merkma-

le 2.1 und 2.2.2 waren damit nicht erfullt.
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Wirde andererseits die Herstellung des Loches in der Tragerbahn aus der D7
ubernommen, so entstiinde dabei kein Loch mit einer (umlaufenden) Lochkante,
bis zu der die Tragerbahn - entsprechend dem Merkmal 4 - Gber die flachigen An-
druckstellen hinaus weiterlauft (vgl dazu auch die Ausfiihrungen zum Verstandnis
des Anspruchs 1 in Abschnitt 3.).

4.6.2.2 Nichts anderes ergibt sich bei einer Zusammenschau der D2 mit der D12.
Entweder ware man damit von den Halsvorspringen in axialer Richtung (Merk-
mal 2.2.2) abgekommen, oder man hatte sich von einem Loch mit einer umlaufen-

den Lochkante im Sinne des Merkmals 4, wie eben erlautert, entfernt.

4.6.3 Schliel3lich vermag auch eine Zusammenschau der D2 mit den geltend ge-
machten offenkundigen Vorbenutzungen (D5 bzw D6) nicht auf den Gegenstand
des geltenden Anspruchs 1 hinzufthren. Zwar wird bei D5 und D6 offenbar mit
dem Werkzeugunterteil (vgl Anlage 1) ein Loch mit einer umlaufenden Lochkante
ausgestanzt, doch ein derartiges Loch findet sich ja bereits in der D2. Anders als
dort, besitzt das freie Endstlck des Halses aber keine in axialer Richtung verlau-
fenden Vorspriinge, so dass eine Zusammenschau vom Merkmal 2.2.2 wegfiihren
wirde. Bei dieser Sachlage konnte es dahingestellt bleiben, ob die offenkundigen

Vorbenutzungen tatsachlich wie behauptet stattgefunden haben.

4.6.4 Die Klagerin ist in der mundlichen Verhandlung nur noch kurz auf die D10 im
Zusammenhang mit der durch die Ringnuten herabgesetzten Biegesteifigkeit des
Flansches eingegangen. Dadurch werden jedoch ersichtlich keine Halsvorspriinge

am freien Endstiick des Halses des Osenteils nahegelegt.

4.6.5 Die restlichen im Verfahren befindlichen Druckschriften kommen dem Ge-
genstand des verteidigten Anspruchs 1 weder einzeln noch in ihrer beliebigen Zu-

sammenschau naher als der bisher abgehandelte Stand der Technik.
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Nachdem dieser Stand der Technik von der Klagerin zum verteidigten Anspruch 1
in der mundlichen Verhandlung nicht mehr aufgegriffen wurde, ertbrigt sich eine

nahere Diskussion dieser Entgegenhaltungen.

5. Die angegriffenen Unteranspriiche 2 bis 9 werden von dem verteidigten An-
spruch 1 getragen.

Il. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm 8 91 Abs 1 ZPO. Die
Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus 8§ 99 Abs 1 PatG iVm
§ 709 Satz 1 und 2 ZPO.

Dr. Landfermann Dr. Barton Frihauf Rauch Pontzen

Be



