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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 101 01 767

ECLI:DE:BPatG:2020:270520B9Wpat80.19.0



hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mundliche Verhandlung vom 27. Mai 2020 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Univ. Hubert sowie der Richter Paetzold, Dipl.-Phys. Univ.
Dr.-Ing. Geier und Dipl.-Ing. Univ. Sexlinger

beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

Grinde

Die Patentabteilung 23 des Deutschen Patent- und Markenamts (DPMA) hat nach
Prufung eines Einspruchs das am 16. Januar 2001 angemeldete Patent 101 01 767,
dessen Erteilung am 1. Februar 2018 verdffentlicht wurde, mit der Bezeichnung

»Zusatzband als Bandsicherung fir einen Dreh-Kipp-Fltugel”

durch den am Ende der mundlichen Anhdrung vom 26. Juni 2019 verkindeten
Beschluss aufrechterhalten.

Die Beschlussbegrindung tragt als Erstelldatum den 11. Juli 2019 und wurde am
selben Tag von den Unterzeichnenden elektronisch signiert. Jeweils eine Be-

schlussausfertigung erhielt gemaf den Empfangsbekenntnissen der Vertreter der



Patentinhaberin am 17. Juli 2019 und der Vertreter der Einsprechenden am
16. Juli 2019.
Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Einsprechenden mit
Schriftsatz vom 18. Juli 2019, die am selben Tag elektronisch beim DPMA einge-
gangen ist. Laut nachgereichter Beschwerdebegriindung vom 5. August 2019 gehe
der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 zum einen tber den Inhalt der
Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung hinaus und sei zum anderen
nicht neu hinsichtlich der Druckschrift

D12: DIN-Norm 56923 November 1989. Theatertechnik, Bihnenbetrieb;

Geschlagene Steckscharniere.

Zumindest beruhe der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gegenuber der
Druckschrift

D9: WO 97 /28 336 Al
in Verbindung mit dem Wissen und Kénnen eines Fachmanns nicht auf erfinderi-
scher Tatigkeit. Diese gelte auch ausgehend von der Druckschrift D9 in Zusammen-
schau mit der Druckschrift D12 oder einer der Druckschriften

D4. DE 831 651 B,

D5: DE 1 033 087 B,

D10: DIN-Norm 7955 Marz 1983. Beschlagteile; Geschlagene Scharniere,

und

D11: DIN-Norm 7958 Juli 1983. Beschlagteile; Geschlagenes Tischband.

Im Ubrigen macht die Beschwerdefiihrerin die Verletzung ihres rechtlichen Gehors

geltend.

Die Patentinhaberin und Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz vom
30. Marz 2020 auf die Beschwerde erwidert. Sie widerspricht dem Vorbringen der
Einsprechenden bzw. Beschwerdefihrerin und verteidigt ihr Patentbegehren im

erteilten Umfang.



In der mundlichen Verhandlung vom 27. Mai 2020 beantragt die Beschwerdeftihre-
rin und Einsprechende zuletzt:
den Beschluss der Patentabteilung 23 des DPMA vom 26. Juni 2019 aufzuhe-

ben und das Patent zu widerrufen.

Die Beschwerdegegnerin und Patentinhaberin stellt den Antrag,

die Beschwerde zurtickzuweisen.

Der geltende Patentanspruch 1 —in der erteilten Fassung — hat folgenden Wortlaut:

Zusatzband als Bandsicherung fir einen Dreh-Kipp-Flugel, insbesondere
eines Fensters, mit einem Riegelbolzen (10) als Drehachse fir das Zusatz-
band (1), einer an einem Blendrahmen (2) befestigbaren Aufnahme (11), in
welcher der Riegelbolzen (10) zwischen einer Riegelstellung und einer Auslo-
sestellung verschiebbar gefihrt ist, und einer am Fligel (3) befestigbaren
Durchfihrung (9), in welche der Riegelbolzen (10) durch Verschieben zwi-
schen seiner Riegelstellung und seiner Auslésestellung ein- und ausfahrbar
ist, wobei die Durchfihrung (9) durch Faltung einer Platte, insbesondere eines
Metallbleches (6) gebildet ist, die gleichzeitig der Befestigung der Durchfiih-
rung (9) am Flugel (3) dient, wobei die Platte (6) einen Faltbereich aufweist,
der die Durchfihrung (9) bildet, und wobei die Platte (6) zur Befestigung am
Fligel (3) einen Befestigungsbereich mit Schraubendurchfiihrungen (7, 8) auf-
weist, dadurch gekennzeichnet, dass der Befestigungsbereich aufgrund der
Faltung der Platte doppellagig ausgebildet ist.

Hieran schliel3en sich die zumindest mittelbar riickbezogenen, geltenden Unteran-

spruche 2 bis 17 an.

Zu den geltenden Unteranspriichen, der geltenden Beschreibung sowie zu weiteren

Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.



Folgende weitere Druckschriften befinden sich im Verfahren:
D1 DE 299 01 473 U1,

D2 WO 01/16 450 A1,

D3 DE 3511776 Al,

D4a Bild zur Druckschrift D4,

D6 DE 7919 789 U1,

D7 DE 198 11 373 A1,

D8 US5125695A.

1. Die statthafte Beschwerde der Einsprechenden ist frist- und formgerecht ein-
gelegt worden und auch im Ubrigen zulassig (§ 73 Abs. 1 und 2 Satz 1 PatG, § 6
Abs. 1 Satz 1 PatKostG).

2. Der Beschwerde der Einsprechenden muss der Erfolg jedoch versagt blei-

ben.

Hingegen war dem Antrag der Patentinhaberin stattzugeben, der zur Zurickwei-
sung der Beschwerde der Einsprechenden fuhrt; denn der Senat konnte weder fest-
stellen, dass der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 gegeniber dem
ursprunglichen Anmeldungsgegenstand in unzulassiger Weise erweitert ist, noch
dass dieser vollstandig vorbekannt war oder am Anmeldetag des Streitpatents aus
dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik eine hinreichende Anregung flr
einen Gegenstand mit den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 zu entneh-
men war. Dariiber hinaus konnte der Senat auch keine Verletzung rechtlichen Ge-

hors durch die Patentabteilung feststellen.



3. Das Streitpatent betrifft gemafld dem Absatz [0001] der Streitpatentschrift, im
folgenden SPS genannt, ein Zusatzband als Bandsicherung fir einen Dreh-Kipp-

Fligel, insbesondere eines nach innen 6ffnenden Fensters.

Nach der Beschreibungseinleitung der SPS sei die Verwendung derartiger Zusatz-
bander zur Sicherung der Bandseite von Fenstern oder Tiren bereits seit langem
bekannt. Bei Dreh-Kipp-Flugeln bestehe dabei das Problem, dass das Zusatzband,
ebenso wie die eigentlichen Bander, auslosbar sein miusse, um ein Kippen des Fli-
gels zu erméglichen (vgl. Absatz [0002] der SPS).

Um dies zu erreichen, kdnne das Zusatzband in das Beschlagsystem so integriert
werden, dass es zusammen mit den eigentlichen Bandern bei entsprechender
Betatigung der Beschlagelemente ausgeltst werde. Diese automatische Auslésung
sei jedoch aufwendig und daher verhaltnismaRig kostenintensiv. Eine andere Mog-
lichkeit bestehe darin, das Zusatzband rein manuell auszulésen, indem der als
Bandachse wirkende Riegelbolzen in seiner LAngsachse manuell verschiebbar aus-
gebildet werde. Diese Ausgestaltung sei zwar kostengunstig, in der Handhabung

aber verhaltnismafig umstandlich und unkomfortabel (vgl. Absatz [0003] der SPS).

Ein aus dem Stand der Technik bekanntes Zusatzband umfasse dabei eine bei-
spielsweise am Fensterfliigel befestigbare Durchfihrung, in welche der Riegelbol-
zen durch Verschieben zwischen einer Riegel- und einer Ausldsestellung ein- und
ausfahrbar sei (vgl. Abséatze [0001] und [0005] der SPS).

Der Erfindung liege daher die Aufgabe zugrunde, ein Zusatzband der eingangs
genannten Art anzugeben, dessen Durchfiihrung guinstig herstellbar ist (vgl. Absatz
[0007] der SPS).

4. Als der mit der Losung dieser Aufgabe betraute Durchschnittsfachmann ist
bei dem Verstandnis des Streitgegenstandes sowie der nachfolgenden Bewertung
des Standes der Technik ein Diplom-Ingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinen-
bau mit mehrjahriger Berufserfahrung in der Konstruktion, der Fertigung und der

Montage von Beschlagen fir Turen und Fenster anzusehen.



5.
hig.

Mit der erteilten Anspruchsfassung erweist sich das Patent als bestandsfa-

5.1 Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale des erteilten Patent-

anspruchs 1 nachstehend in Form einer Merkmalsgliederung wiedergegeben.

M1

M2

M3

M3.1

M4

M4.1

M4.2

M4.2.1

M4.2.2

M4.2.3

Zusatzband als Bandsicherung fir einen Dreh-Kipp-Flugel, insbesondere

eines Fensters,
mit einem Riegelbolzen (10) als Drehachse fir das Zusatzband (1),
einer an einem Blendrahmen (2) befestigbaren Aufnahme (11),

in welcher der Riegelbolzen (10) zwischen einer Riegelstellung und einer
Ausldsestellung verschiebbar gefihrt ist, und

einer am Flugel (3) befestigbaren Durchflhrung (9),

in welche der Riegelbolzen (10) durch Verschieben zwischen seiner Rie-

gelstellung und seiner Ausldsestellung ein- und ausfahrbar ist,

wobei die Durchfihrung (9) durch Faltung einer Platte, insbesondere eines
Metallbleches (6) gebildet ist,

die gleichzeitig der Befestigung der Durchfihrung (9) am Fligel (3) dient,

wobei die Platte (6) einen Faltbereich aufweist, der die Durchfihrung (9)
bildet, und

wobei die Platte (6) zur Befestigung am Flugel (3) einen Befestigungsbe-

reich mit Schraubendurchfiihrungen (7, 8) aufweist,

dadurch gekennzeichnet, dass

M4.2.3.1 der Befestigungsbereich aufgrund der Faltung der Platte doppellagig aus-

gebildet ist.



5.2 Auslegung des erteilten Patentanspruchs 1

Fir den vorstehend definierten Fachmann kennzeichnet der erteilte Patentan-
spruch 1 ein Zusatzband, das fir den Einsatz bei einem Dreh-Kipp-Flugel, insbe-
sondere eines Fensters oder einer Tir, als Sicherung einer Bandseite konzipiert ist
(Merkmal M1). Das Zusatzband muss deshalb zumindest geeignet sein, eine Kipp-
funktion des Fligels sicherzustellen, die eine Auslosbarkeit des Zusatzbands
voraussetzt (vgl. Absatz [0002] der SPS). Der Einsatz des Zusatzbands zusatzlich
zu einer bereits bestehenden, tragenden Fligelaufhangung verfolgt dabei das Ziel
den Einbruchschutz zu erhgéhen (vgl. Absétze [0010], [0021], [0023], [0041] der
SPS).

Die Merkmale M2, M3 und M4 bezeichnen dem Zusatzband unmittelbar zuzuord-
nende Komponenten wie einen Riegelbolzen, eine Aufnahme und eine Durchfih-

rung in einer insoweit nicht abschlieRenden Aufzahlung.

Schrauben-

durchfuhrungen DUthfUhr‘Ung

3
4

Y Aufnahme-

Figur 2 der SPS mit Erlauterungen (ergénzt)

Die im Merkmal M2 zusétzlich angegebene Funktion des Riegelbolzens als Dreh-
achse kommt nur bei nicht gekipptem Fliigel wahrend eines Offnungs- oder Schliel3-

vorgangs zum Tragen (vgl. Figur 1 der SPS).

Wie bereits zum Merkmal M1 ausgefuhrt, entnimmt der Fachmann dem erteilten
Patentanspruch 1 ausschlief3lich ein Zusatzband fur die Verwendung bei einem



Dreh-Kipp-Flugel, der in der Regel an einem Blendrahmen angeschlagen ist. Mithin
fordern die Merkmale M3 und M4 lediglich die Eignung der Aufnahme fiir die Befes-
tigung am Blendrahmen und die Eignung der Durchfihrung fur die Befestigung am

Flagel.

Die Merkmale M3.1 und M4.1 legen eine Verschiebbarkeit des Riegelbolzens
sowohl in der Aufnahme als auch in der Durchfiihrung zwischen einer Riegel- und
einer Auslosestellung fest. Der Beschreibung des Ausflhrungsbeispiels ist hierzu
entnehmbar, dass der Riegelbolzen in der Riegelstellung die Durchfiihrung vollstan-
dig durchgreift, wahrend er in der Ausldsestellung vollstandig aus der Durchfiihrung
ausgefahren ist (vgl. Absatz [0034] der SPS). Nach dem Verstandnis des Fach-
manns ermdglicht die Auslosestellung eine Uberfiihrung des geschlossenen Fliigels
in eine gekippte Position, die eine vollstandige Freigabe der Durchfiihrung durch
den Riegel implizit voraussetzt. Bei geschlossenem Flugel wirde sich dagegen
auch ein nur teilweise in die Durchfihrung eingreifender Riegel bereits in einer Rie-
gelstellung befinden, wie sie in den Merkmalen M3.1 und M4.1 postuliert ist. Offen-
kundig bleibt der Riegelbolzen permanent in der Aufnahme geflihrt; auf welche
Weise der Riegelbolzen allerdings verschoben und in den beiden Stellungen gehal-
ten wird, lasst der erteilte Patentanspruch 1 offen. Erst der Unteranspruch 6 gibt
hierflir zusatzliche, manuell I6sbare Haltemittel sowie Mittel zum manuellen Ver-

schieben des Riegelbolzens vor.

Die Durchfiihrung fir den Riegelbolzen wird nach den Merkmalen M4.2 und M4.2.2
durch Faltung einer Platte bzw. in einem Faltbereich der Platte gebildet, die fakulta-
tiv aus einem Metallblech bestehen kann. Neben der Ausbildung einer Durchfth-
rung dient die Platte geméafl} dem Merkmal M4.2.1 auch zur Befestigung der Durch-
fuhrung an einem Flugel, d.h. sie muss in Analogie zum Merkmal M4 zumindest
geeignet sein, an dem Flugel befestigt zu werden. Diese Funktion Ubernimmt ein
Befestigungsbereich der Platte, der gemald dem Merkmal M4.2.3 Schraubendurch-
fuhrungen aufweist. Zu der geometrischen Form der Schraubendurchfiihrungen
schweigt der erteilte Patentanspruch 1, lediglich im Unteranspruch 3 wird die Aus-

gestaltung zumindest eines Teils der Schraubendurchfihrungen prazisiert.
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Das Merkmal M4.2.3.1 konkretisiert die bauliche Ausbildung des Befestigungsbe-
reichs der Platte, welcher aufgrund der wahrend der Fertigung vorgenommenen

Faltung doppellagig ausgebildet ist.

Mit dem explizit vorgegebenen Herstellungsverfahren fir die Durchfiihrung an der
Platte durch Faltung wird eine Abgrenzung sowohl zu der verbreiteten Fertigung
mittels Schweil3en (vgl. Absatz [0009] der SPS) aber auch mittels Rollen erreicht.
Denn sowohl beim SchweilRen einer vorgefertigten Durchfiihrung an eine Platte als
auch beim Rollen einer Durchfihrung stoffeinheitlich mit der Platte entsteht keine
Doppellagigkeit ihres Befestigungsbereichs. Im Ubrigen wird im Absatz [0010] der
SPS erlautert, wie unter bei Einbruchsversuchen ublichen Belastungen eine ovale
Verformung der durch Faltung gebildeten Durchfihrung stattfindet, wodurch der
Riegelbolzen eingeklemmt und an einem Verschieben in seine Ausldsestellung
gehindert wird. Im Unterschied hierzu erkennt der Fachmann, dass die Kraftbeauf-
schlagung bei gerollten Komponenten zu einer Aufweitung der Durchfiihrung fihren
wurde, mit der unerwinschten Folge eines nicht blockierten Riegelbolzens. Auf-
grund dessen kann der Auslegung durch die Beschwerdefuhrerin in ihrer Beschwer-
debegrindung, die das Rollen dem aus ihrer Sicht allgemeineren Herstellungsver-
fahren des Faltens subsumiert, nicht gefolgt werden.

5.3 Der erteilte Patentanspruch 1 ist zulassig, denn dessen Gegenstand ist in den
urspringlich eingereichten Anmeldungsunterlagen als zur Erfindung gehorig offen-
bart.

Der Senat legt zur Beurteilung des Inhalts der Anmeldung in der urspringlich ein-
gereichten Fassung die damit vollstandig inhaltsgleiche Offenlegungsschrift
DE 101 01 767 Al, im folgenden OS genannt, zugrunde.

Der erteilte Patentanspruch 1 basiert auf dem urspringlich eingereichten An-
spruch 13, dem unmittelbar und woértlich die Merkmale M1 bis M4.2.1 zu entnehmen

sind. Lediglich fakultativ wird im Merkmal M4.2 dartber hinaus noch eine bauliche
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Konkretisierung der Platte, als in der OS auch als Fligelblech bezeichnetes Metall-
blech, vorgegeben.

Das Merkmal M4.2.2, wonach die Platte einen Faltbereich aufweist, der die Durch-
fuhrung bildet, findet sich vergleichbar eben in der auf ein gefaltetes Metallblech
beschrankten Form der Platte in Absatz [0030] der OS wieder. Der sachverstandige
Leser erkennt aber, insbesondere unter Berucksichtigung der Darlegungen im
Absatz [0015] der OS, dass die Ausgestaltung des Faltbereichs als Durchflhrung
nicht in untrennbarem Zusammenhang mit der Materialwahl fur die Platte steht, wie
dies auch im Merkmal M4.2.2 als zulassige Verallgemeinerung zum Ausdruck

kommt.

Auch das Merkmal M4.2.3 ist als ursprungsoffenbart anzusehen, denn das in der
Beschreibung ausfihrlich erorterte Flugelblech stellt nur eine exemplarische Aus-
fuhrung einer in zulassiger Weise verallgemeinerten Platte mit nicht naher spezifi-

zierten Schraubendurchfiihrungen nach dem erteilten Patentanspruch dar.

Die Beschwerdefihrerin tragt hingegen vor, dass hinsichtlich der vorgegebenen
Schraubendurchfihrungen in der Platte flr deren Anbindung an den Fligel mit Ver-
weis auf den Absatz [0029] der OS ausschlief3lich Schraubendurchfihrungen offen-
bart seien, die zwingend eine Ausfiihrung als Langloch aufweisen mussten. Das
Merkmal M4.2.3 liel3e es in unzulassiger Weise dagegen offen, welche Gestalt der

Fachmann fur die Schraubendurchfihrungen vorsahe.

In dem von der Beschwerdefiihrerin zitierten Absatz wird die Ausstattung einer als
Flugelblech bezeichneten Platte mit zwei unterschiedlichen Ausgestaltungen von
Schraubendurchfiihrungen erlautert, denen die Bezugszeichen 7 und 8 zugeordnet
sind. Dazu wird nur fur die Schraubendurchfihrungen mit dem Bezugszeichen 8
eine Ausbildung als Langlocher zum Toleranzausgleich festgelegt, wahrend zur
Formgebung der dbrigen Schraubendurchfihrungen mit dem Bezugszeichen 7

keine Aussage erfolgt.

Soweit die Beschwerdefiihrerin anzunehmen scheint, die Patentinhaberin sei, um

ihr Patent wirksam einzuschranken, bei einem Ruckgriff auf die Beschreibung
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gehalten, samtliche Merkmale eines der Erlauterung dienenden Ausfiihrungsbei-
spiels in den beschrankten Patentanspruch aufzunehmen, entspricht dies nicht der
standigen Rechtsprechung (vgl. BGH, GRUR 1990, 432 — SpleiRkammer; BGH,
GRUR 2008, 60 — Sammelhefter Il; BGH, GRUR 2012, 1124, ab Rn. 51 — Polymer-
schaum). Im Ubrigen hat weder die Beschwerdefiihrerin dargelegt noch ist es fur
den Senat auf andere Weise ersichtlich, dass fur den Fachmann die aufgenomme-
nen Merkmale singular betrachtet dem beabsichtigten, erfindungsgeméafen Erfolg
nicht foérderlich sind und nur summarisch mit den nicht aufgenommenen Merkmalen
einen sinnvollen Beitrag zur Erfindung leisten, wie es nach der Rechtsprechung
erforderlich wére (vgl. BGH, GRUR 2014, 542 — Kommunikationskanal).

Der in den Merkmalen M4.2.3 und M4.2.3.1 verwendete Begriff Befestigungsbe-
reich zur Kennzeichnung eines zwar zeichnerisch offenbarten (vgl. Figuren 2 bis 5
der OS), jedoch in der Beschreibung nicht ausdricklich benannten Plattenbereichs
ist, wie die Beschwerdefihrerin auch zutreffend festgestellt hat, in den urspring-
lichen Unterlagen nicht enthalten. Allerdings erweist sich dies ebenso wenig als
unzulassige Erweiterung, denn die Aufnahme eines nicht ursprungsoffenbarten
Begriffs stellt, anders als die Aufnahme eines nicht urspriinglich offenbarten tech-
nischen Merkmals, keine unzulassige Anderung dar, wenn die entsprechende tech-
nische Lehre, wie hier vorliegend, offenbart war (BGH, GRUR 2006, 316, Rn. 17
— Koksofentir). Die urspringliche Offenbarung des in den Merkmalen M4.2.3 und

M4.2.3.1 verwendeten Begriffs Befestigungsbereich ist somit gegeben.

Das technische Merkmal M4.2.3.1 entnimmt der Fachmann den Figuren 2 bis 5.
Diese zeigen eine gekropfte Platte mit einer Durchfiihrung, welche durch eine Fal-
tung der Platte entstanden ist (vgl. Absatz [0015] der OS). Mit einer derartigen Aus-
gestaltung wird geman der Beschreibung in erster Linie die Absicht verfolgt, durch
den Verzicht auf die anscheinend bisher Ubliche VerschweiRung der Platte mit der
Durchfiihrung Kosten einzusparen (vgl. Absatz [0015] der OS). Die zeichnerische
Darstellung in den Figuren 2, 4 und 5 verdeutlicht diese Art des Herstellverfahrens
durch an den Randern der Platte und den Schraubendurchfiihrungen sichtbare Kon-

turlinien, die aus fachmannischer Sicht auf eine doppellagige Ausfiihrung in diesem
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Areal der Platte schlieen lassen. Obwohl die Doppellagigkeit der Platte in ihrem
Befestigungsbereich in den tbrigen Anmeldungsunterlagen keine ausdriickliche
Erwahnung findet, ist fur deren urspriingliche Offenbarung mafl3gebend, ob aus
Sicht des Fachmanns die den Anmeldungsunterlagen zu entnehmende Lehre die
merkmalsgeméale Ausgestaltung als mogliche Ausfiihrungsform der zum Patent
angemeldeten Erfindung einschlie3t (BGH, GRUR 2010, 599, Rn. 22, 24 — Form-
teil). Dies trifft hier zu, denn auch das zumindest in den Figuren 2 bis 5 dargestellte

Merkmal M4.2.3.1 ist als zur erfindungsgeméaRen Lehre gehoérig offenbart.

5.4  Die Druckschrift D2 stellt fir das Streitpatent keinen nachveroffentlichten

Stand der Technik mit alterem Zeitrang dar.

Unter Inanspruchnahme der US-Prioritaten 60/151,796 vom 31. August 1999 und
09/498,042 vom 4. Februar 2000 wurde am 30. August 2000 eine internationale
Anmeldung mit dem Titel ,Hinge“ eingereicht. Die Verdoffentlichung der Anmeldung
erfolgte als WO 01 / 16 450 Al (Druckschrift D2) am 8. Marz 2001, folglich nach
dem Anmeldetag des Streitpatents. Einer im Rahmen eines PCT-Verfahrens verof-
fentlichten Patentanmeldung wird nur dann ein &lterer Zeitrang zugewiesen, wenn
es sich gemanR 3 § Abs. 2 Nr. 2 PatG entweder um eine Euro-PCT-Anmeldung nach
Artikel 153 Abs. 2 des Europaischen Patentiibereinkommens oder gemaRd 3 §
Abs. 2 Nr. 3 PatG um eine internationale Anmeldung nach dem Patentzusammen-
arbeitsvertrag in der beim Anmeldeamt urspriinglich eingereichten Fassung han-

delt, fir die das Deutsche Patent- und Markenamt Bestimmungsamt ist.

Diese Voraussetzungen liegen hier aber nicht vor. Vielmehr ist vor Beginn der natio-

nalen bzw. regionalen Phase die Zurtiicknahmefiktion eingetreten.

Im Laufe des PCT-Verfahrens wurde fiir die Anmeldung weder eine deutsche Uber-
setzung eingereicht noch die Anmeldegebihr entrichtet. Ausweislich des euro-
paischen Patentregisters erfolgte im Verfahrensverlauf auch keine Zahlung einer

Benennungsgebuhr fiir eine Regionalisierung der Anmeldung in Europa.
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5.5 Das unzweifelhaft gewerblich anwendbare Zusatzband gemaf dem erteilten
Patentanspruch listneui. S. des § 3 PatG und beruht auch auf einer erfinderischen
Tatigkeit i.S. des § 4 PatG. Die Weiterbildungen in den geltenden Anspriichen 2 bis
17 beinhalten keine platten Selbstverstandlichkeiten, sind zumindest mittelbar auf

den Patentanspruch 1 zurtickbezogen und stellen somit echte Unteransprtche dar.

5.5.1 Neuheit

Im Gegensatz zur Auffassung der Beschwerdefihrerin offenbart die Druck-
schrift D12 eine DIN-Norm fur geschlagene Steckscharniere, nicht ein Zusatzband
mit allen Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1.

Das Steckscharnier nach der Druckschrift D12 weist einen als Riegelbolzen fungie-
renden Ring- oder Federstift als Drehachse (Merkmal M2), eine Durchfihrung und

eine Aufnahme auf (vgl. Bilder 1 bis 6).

Die Bildung der Durchfihrung des geschlagenen Steckscharniers erfolgt durch Um-
schlagen bzw. Falten einer Platte, insbesondere eines Stahlblechs (vgl. Seite 4,
Absatz 2), so dass die Durchfiihrung folglich in Analogie zu den Merkmalen M4.2
und M4.2.2 in dem Faltbereich der Platte angeordnet ist. Fir die Befestigung an
einem Fligel umfasst die Platte einen durch die Faltung doppellagig ausgebildeten
Befestigungsbereich mit Schraubendurchfiihrungen nach den Merkmalen M4.2.1,
M4.2.3 und M4.2.3.1 (vgl. Bilder 1 bis 6; Seite 4, Absatz 4).

Darlber hinaus sind sowohl die Durchfiihrung als auch die Aufnahme des aus der
Druckschrift D12 bekannten Steckscharniers geeignet, an einem Blendrahmen bzw.

einem Flugel nach den Merkmalen M3 und M4 befestigt zu werden.

In der Riegelstellung des Steckscharniers befindet sich der Ring- oder Federstift
dabei vollstandig in der Durchfiihrung und der Aufnahme des Steckscharniers, wie
es auch die Bilder 4 bis 6 der Druckschrift D12 dokumentieren. Zum L&sen des
Steckscharniers muss der Riegelbolzen aus dem Steckscharnier nach oben
herausgezogen werden, dabei kommt er zuerst mit dem unteren Abschnitt der Auf-

nahme und nachfolgend auch mit der Durchfiihrung aulRer Eingriff. Diese Position
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ist allerdings nicht mit der in den Merkmalen M3.1 und M4.1 genannten Auslose-
stellung gleichzusetzen, in der der Riegelbolzen zwar vollstéandig aus der Durchfih-
rung ausgefahren ist, aber immer noch in der Aufnahme gefiihrt verbleibt. Denn ein
sachkundiger Nutzer wird zum Ldsen des Steckscharniers den Ring- oder Federstift

mangels Alternative vollstandig entfernen.

Wenngleich einem Steckscharnier, das vorwiegend beim Buihnenaufbau als beweg-
liche Verbindung unter anderem von Turen dient (vgl. Seite 1, Absatz 1), die prinzi-
pielle Eignung fur die Montage an einem Dreh-Kipp-Fligel mit Blendrahmen zu
unterstellen ist, vermittelt die Druckschrift D12 nicht seine gemeinsame Verwen-
dung mit weiteren, die eigentliche Tragfunktion iUbernehmenden Scharnieren, wie

es der Begriff ,Zusatzband" nach dem Merkmal M1 vorgibt.

Die im Merkmal M1 noch aufgeflihrte Zweckangabe als Bandsicherung fur einen
Dreh-Kipp-Flugel stellt lediglich eine beispielhafte Erlauterung einer moglichen Ver-
wendung des Zusatzbands dar und definiert nicht seine rdumlich-kdrperliche Ge-
staltung, weswegen — entgegen der Ansicht der Patentinhaberin — diese Angaben
den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 Uber die vorausgesetzte Eignung
hinaus nicht weiter beschranken (BGH, GRUR 2010, 1081 — Bildunterstutzung bei
Katheternavigation).

Somit fehlen dem Gegenstand geman der Druckschrift D12 gegentiber dem Zusatz-
band des erteilten Patentanspruchs 1 zumindest das Merkmal M1 und die Teile der
Merkmale M3.1 und M4.1, die sich auf die Auslésestellung des Riegelbolzens

beziehen.

Das Zusatzband nach dem erteilten Patentanspruch 1 ist auch in Bezug auf die

tbrigen Druckschriften D1 bis D11 neu, die erkennbar weiter abliegen.

5.5.2 Erfinderische Téatigkeit

Als nachstkommenden Stand der Technik flr die Beurteilung der erfinderischen
Tatigkeit, auf die der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 beruhen soll,

sieht der Senat im Einklang mit der Beschwerdeftuihrerin die Druckschrift D9 an. Der
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Fachmann entnimmt dieser ein Zusatzband 20 als Bandsicherung fir ein Fenster
nach den Merkmalen M1, M3 und M4 mit einer an einem Blendrahmen befestig-
baren Aufnahme, hier Beschlagteil 26, und einer am Fligel 16 befestigbaren Durch-
fuhrung, hier Gegenverriegelungsmittel 37-42 (vgl. Anspr. 31; Fig. 25-30, Seite 35,
Zeilen 1 bis 29). Zudem umfasst das Zusatzband 20 mindestens einen Riegelbol-
zen 53-56, dessen Langsachse bei bandseitiger Anordnung mit der Achse 18 des
Gelenks 14 des Fensterfligels 16 fluchtet, so dass die Riegelachse als Drehachse
nach dem Merkmal M2 wirkt (vgl. Seite 22, Zeilen 17 bis 20 u. Seite 36, Zeilen 24
bis 30). Die verschiebbare Fuhrung des Riegelbolzens 53-56 in der Aufnahme 26
ermoglicht dabei ein Ein- und Ausfahren in die Durchfuhrung 37-42 zwischen einer
Riegel- und einer Auslésestellung gemaR den Merkmalen M3.1 und M4.1 (vgl.
Anspr. 37; Fig. 28, Seite 35, Zeilen 1 bis 29).

Das aus der Druckschrift D9 bekannte Zusatzband 20 weist dartber hinaus eine
Platte, hier Grundkdrper 30 des Beschlagteils 28, mit einem Befestigungsbereich
auf, der mit Schraubendurchfiihrungen 46, 48 zur Befestigung der Durchfihrung 37-
42 am Flugel 16 nach den Merkmalen M4.2.1 und M4.2.3 versehen ist (vgl. Figu-
ren 5, 8 u. 30; Seite 21, Zeilen 9 bis 14, Seite 36, Zeilen 6 bis 18).

Auf einer der Durchfihrung 37-42 gegenuberliegenden Seite der Platte 30 befindet
sich ein Gelenk 34 fur die Anbindung einer Abdeckung 36, das der Fachmann allein
aus der zeichnerischen Darstellung in der Figur 30 als gerolltes Scharnier erkennt.
Allerdings entspricht das Rollen im Sinne obiger Auslegung gerade nicht der in den
Merkmalen M4.2 und M4.2.2 postulierten Faltung der Platte. Die Abdeckung 36 des
Beschlagteils 28, die im Vergleich mit dem Gegenstand des Streitpatents eher der
Fligelhaube 4 entspricht, Gberspannt die Platte 30 zwar, fuhrt aber ebenfalls zu
keiner Doppellagigkeit in ihrem Befestigungsbereich gemall dem Merkmal
M4.2.3.1, erst recht nicht aufgrund einer Faltung.

Nach alledem unterscheiden sich die Gegenstande des erteilten Patentanspruchs 1
und der Druckschrift D9 in dem Merkmal M4.2.3.1 sowie den Teilen der Merkmale
M4.2 und M4.2.2, die sich auf die Faltung bzw. den Faltbereich der Platte beziehen.
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Uber die Vorgabe einer einlagigen Plattenausbildung hinaus gibt die Lehre der
Druckschrift D9 keinen Aufschluss dartber, wie die Durchfiihrung 37-42 zusammen
mit der Platte 30 hergestellt werden soll. Es fehlt auch jegliche Veranlassung, den
Weg der Erfindung zu beschreiten und deshalb an einem Naheliegen der bean-
spruchten Lehre. Denn hierzu bedarf es regelmal3ig tber die Erkennbarkeit des
technischen Problems hinausreichender Anstdl3e, Anregungen, Hinweise oder
sonstiger Anlasse (BGH, GRUR 2009, 746 — Betrieb einer Sicherheitseinrichtung),
insbesondere reicht es nicht aus, dass nur keine Hinderungsgriinde zutage treten
(BGH, GRUR 2010, 407 — Einteilige Ose).

Der Vortrag der Beschwerdefuhrerin in der mindlichen Verhandlung konnte den
Senat nicht berzeugen. Danach sei es dem Fachmann etwa aufgrund seines Fach-
wissens mdglich, auf eine Vielzahl mdglicher Herstellungsverfahren fur Scharnier-
komponenten zurtickzugreifen, wie ihm unter anderen eines exemplarisch in der
Druckschrift D12 bereits vor dem Anmeldetag des Streitpatents aufgezeigt werde.
Ausgehend von dem Zusatzband der Druckschrift D9 sahe er deshalb einen einfa-
chen Ersatz des Beschlagteils 24 bzw. 28, also der einlagigen Platte 30 mit Durch-
fuhrung 37-42, durch ein geschlagenes bzw. gefaltetes und damit doppellagiges

Beschlagteil vor.

Diese Sichtweise basiert jedoch auf einer unzulassigen riickschauenden Betrach-
tung, da sie bereits eine Erfolgserwartung durch Auswahl des vermeintlich giinstigs-
ten Fertigungsverfahrens unterstellt, die jedoch allenfalls in Kenntnis des Streitpa-

tents vorausgesetzt werden kann.

Auch die Druckschrift D12 kann keine naheliegende, plausible Motivation fir diesen
Austausch bieten. Wie zur Neuheit bereits detailliert ausgefiihrt, ist dort ein geschla-
genes Steckscharnier mit einer durch Faltung einer Platte gebildeten Durchfiihrung
offenbart, die in eben diesem Faltbereich angeordnet ist. Ausweislich der Bilder 1
und 4 sind die Befestigungsbereiche des Steckscharniers durch das hier einge-
setzte Fertigungsverfahren zwar doppellagig ausgefihrt, ohne dies allerdings in den
Erlauterungen explizit zu erwahnen oder als besonders vorteilhaft herauszustellen.

Da mit dem Steckscharnier nach der Druckschrift D12 nur der Zweck verfolgt wird,
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einzelne, aber zusammengehdrende Dekorationselemente leicht voneinander tren-
nen und somit auf einfache Weise transportieren und lagern zu kénnen, hatte der
Fachmann keine Veranlassung, die Lehre dieser Druckschrift bei der Entwicklung

einer gunstig herstellbaren Durchfiihrung fir ein Zusatzband zu bertcksichtigen.

Vergleichbar der Druckschrift D12 zeigen auch die Druckschriften D4, D5, D10 und
D11 geschlagene Scharnierkomponenten wie Haspen, Uberfallen oder Tischban-
der, jedoch jeweils mit dauerhaft festgelegtem Scharnierstift bzw. -bolzen. Auch
insoweit erhalt der zustandige Fachmann keine Uber die in der Druckschrift D12
hinausgehenden Erkenntnisse oder Anregungen, die ihm eine Weiterentwicklung
des in der Druckschrift D9 repréasentierten Standes der Technik zum Gegenstand

des erteilten Patentanspruchs 1 nahelegen.

Auch scheidet die Druckschrift D12 im gegebenen technischen Zusammenhang als
Ausgangspunkt fir die Weiterentwicklung des dort offenbarten geschlagenen
Steckscharniers im Sinne des erteilten Patentanspruchs aus.

Die Wabhl einer bestimmten Druckschrift als Losungsansatz fur ein technisches
Problem bedarf grundséatzlich der Rechtfertigung, die sich regelméaRig daraus ergibt,
dass ein Fachmann dort fir einen bestimmten Zweck eine bessere oder jedenfalls
andere LOsung finden mochte, als vom Stand der Technik zur Verfugung gestellt
(BGH, GRUR 2017, 148 — Opto-Bauelement; BGH GRUR 2017, 498 — Gestricktes
Schuhoberteil).

Dies ist im vorliegenden Fall zu verneinen. Denn die Druckschrift D12, die inhaltlich
bestenfalls leicht voneinander trennbare Scharnierkomponenten fur die Verwen-
dung beim Bluhnenaufbau ohne die unter Punkt 5.5.1 im Detail aufgefiihrten Merk-
male des Gegenstands des erteilten Patentanspruchs 1 zeigt, hatte der zustandige
Fachmann die Lehre eines Dokuments ersichtlich nicht aufgegriffen, weil es aul3er-
halb des Bereichs des Einbruchsschutzes bzw. der Bandsicherung fur Dreh-Kipp-

Fligel von Fenstern oder Tiren liegt, flr den er eine Problemlésung sucht.
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Vor diesem Hintergrund sind auch alle Kombinationen des Gegenstands der Druck-
schrift D12 mit den anderen im Verfahren befindlichen Druckschriften obsolet und

koénnen folglich nicht zum Gegenstand des erteilten Patenanspruchs 1 fuhren.

5.5.3 Weitere Druckschriften

Auch alle weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften hat die Beschwerde-
fuhrerin zu Recht im Rahmen des Beschwerdeverfahrens weder schriftsatzlich noch
in der mundlichen Verhandlung zur Frage der Patentfahigkeit des Gegenstandes
nach erteiltem Patentanspruch 1 aufgegriffen. Deren Gegenstande liegen auch
nach dem Verstandnis des Senats offensichtlich von der Erfindung noch weiter ab
als der zuvor bericksichtigte Stand der Technik. Sie kbnnen dem Fachmann daher
ebenfalls keine Anregung geben in naheliegender Weise zum Gegenstand nach

Patentanspruch 1 zu gelangen.

6. Der angefochtene Beschluss der Patentabteilung 23 des Deutschen Patent-
und Markenamts (DPMA) ist, entgegen dem Vorbringen der Beschwerdefuhrerin,

nicht unter Missachtung ihres Rechts auf rechtliches Gehdr ergangen.

Im Schriftsatz vom 5. August 2019 hat die Beschwerdefuhrerin die aus ihrer Sicht
im Beschluss der Patentabteilung unzureichende Auseinandersetzung mit Teilen
ihres Vortrags zur unzulassigen Erweiterung bemangelt. Die Patentabteilung hat
sich im angefochtenen Beschluss Uber die Aufrechterhaltung des Streitpatents mit
den gesetzlichen Widerrufsgriinden der mangelnden Patentfahigkeit, im speziellen
mit fehlender Neuheit und fehlender erfinderischer Tatigkeit, sowie der mangelnden
Offenbarung bzw. unzuldssigen Erweiterung in nachvollziehbarer Weise und ohne
logische Briche auseinandergesetzt. Ihre Entscheidung stitzt sie dabei ausschliel3-
lich auf Griinde und Druckschriften, die bereits Gegenstand des Zwischenbescheids
der Patentabteilung vom 16. Mai 2019 sowie der durchgefihrten Anhérung vom

26. Juni 2019 waren. Demzufolge ist festzustellen, dass die Beschwerdeflihrerin
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sowohl das Recht auf AuRerung und effektive Verwirklichung ihres Anspruchsbe-
gehrens hatte als auch die Bereitschaft der Patentabteilung zur Kenntnisnahme und

Bertcksichtigung des Vorbringens der Beschwerdefihrerin bestanden hat.

Das fehlende Eingehen auf samtliches Parteivorbringen erlaubt nicht den Rick-
schluss, die Patentabteilung habe es bei ihrer Entscheidung tberhaupt nicht
bertcksichtigt. Vielmehr ist ohne Angabe von besonderen Umstanden davon aus-
zugehen, dass die Einlassungen der Einsprechenden sehr wohl Eingang in den

Abwagungsprozess der Patentabteilung gefunden haben.

Die Beschwerdefuhrerin hat auch keine besonderen Umstande geltend gemacht;
diese liegen nach der Uberzeugung des Senats auch nicht vor.

Die Beschwerde war aus den genannten Griinden zurlickzuweisen.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht der am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht
zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf einen der nachfolgenden Grinde

gestutzt wird, nadmlich dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsmafig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Austibung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorg-
nis der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,
einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertre-
ten war, sofern er nicht der Fihrung des Verfahrens ausdriicklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer mindlichen Verhandlung ergangen ist,
bei der die Vorschriften Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt
worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich ein-

zulegen.

Hubert Paetzold Geler Sexlinger



