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betreffend das europaische Patent EP 1 862 615
(DE 50 2007 010 173)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund
der mundlichen Verhandlung vom 16. September 2021 durch den Richter
Heimen als Vorsitzenden, sowie die Richter Dr.-Ing. Baumgart, Dr. S6chtig,
die Richterin Dipl.-Ing. Univ. Peters und den Richter Dipl.-Ing. Univ.

Sexlinger

fur Recht erkannt:

. Das Patent EP 1862615 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem

Umfang flr nichtig erklart.

[I. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

[Il.  Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrags vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Klagerin begehrt die Nichtigerklarung des auch mit Wirkung fir die

Bundesrepublik Deutschland erteilten européischen Patents EP 1 862 615

(DE 50 2007 010 173). Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des

Streitpatents, das am 11. Mai 2007 unter Inanspruchnahme der
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Osterreichischen Prioritdt AT 9512006 vom 1. Juni 2006 beim européaischen
Patentamt angemeldet wurde und dessen Erteilung am 11. Juli 2012
veroffentlicht worden ist. Das Streitpatent ist in Kraft und umfasst in der
erteilten Fassung vier Anspriiche mit dem unabhangigen Patentanspruch 1
und den auf diesen unmittelbar oder mittelbar rickbezogenen

Unteransprichen 2 bis 4 und tragt die Bezeichnung ,Schlussel”.

Der Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung gemal der EP 1 862 615 B1
hat folgenden Wortlaut:

.ochliussel  fur  ZylinderschlossschlieRanlage, wobei in den
Schlusselflachseiten (1) Langsnuten (2, 3) vorgesehen sind, deren
Anordnung und Querschnitt zur Erzeugung von Schliel3variationen
variierbar sind und wobei wenigstens eine tiefe Variationsnut in der Form
einer Langsnut (3) vorgesehen ist, deren Querschnittsform ein
Basisdreieck definiert, dessen Basisseite in der Schlisselflachseite liegt,
von der sich die beiden anderen Seiten zu einer Kreuzungslinie
erstrecken, oder wenigstens eine Langsnut vorgesehen ist, deren
Querschnittsform ein halbiertes Basisdreieck definiert, dessen Basisseite
in der Schlusselflachseite liegt, von der sich die beiden anderen Seiten zu
einer Kreuzungslinie (10) erstrecken und wobei eine der Seiten als
Halbierende (11) der Basisseite des Basisdreiecks senkrecht auf die
Mittellangsebene (12) liegt, dadurch gekennzeichnet, dass zumindest
eine weitere Langsnut als seichte Variationsnut dadurch gebildet ist, dass
ausgehend vom Basisdreieck mindestens eine der Nutenflanken (12, 13)
entlang der Seitenhalbierenden (121, 131) einer der Seiten (9, 8) des
Basisdreiecks verlauft, wobei die andere Nutenflanke (12, 13) entweder
entlang der Seitenhalbierenden (131, 121) der anderen Seite (8, 9) des

Basisdreiecks oder entlang der Seite (9, 8) des Basisdreiecks verlauft.”

Wegen des Wortlauts der zumindest mittelbar auf den Patentanspruch 1
rickbezogenen Anspriche 2 bis 4 wird auf die Streitpatentschrift (im

Folgenden mit SPS kurzbezeichnet) verwiesen.



Die Klagerin stutzt ihre Klage hinsichtlich des Hauptanspruches und der
Weiterbildungen des Gegenstands des Streitpatents nach den
Unteransprichen 2 bis 4 auf den Nichtigkeitsgrund der mangelnden
Patentfahigkeit, insbesondere auf fehlende Neuheit und fehlende
erfinderische Tatigkeit, Art. Il § 6, Abs. 1 S. 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138
Abs. 1 lit a. EPU, i.V.m. Art. 54, 56 EPU. Sie beruft sich u.a. auf folgende

Unterlagen und Dokumente zum Stand der Technik (Benennung vom Senat

angepasst):

K3 AT 371 879 B,

K4 AT 385 076 B,

K5 Zeichnung Schlisselsystem ,,GPI", Stand 12. November 2002,

K6 Urteil des Oberlandesgerichts Dusseldorf 1-15 U 23/18 vom
13. Dezember 2018,

K9 Katalogauszug ,Borkey: Zylinder-, Kreuz- und
Autoschlisselkatalog, Gevelsberg, 1993%, Seiten 74, 99, 100,
112 und 132,

K12 Katalogauszug ,ERREBI: Gesamtkatalog 2000, Seiten 14 und
55,

K15 Katalogauszug ,JMA: Catalogo General N°8, 2000%, Seiten 35,
53,88 und 112,

K18 Katalogauszug ,Raukamp: Schlissel-Raukamp, 3/87", Seiten
22 und 73,

K21 Katalogauszug ,ERREBI: Gesamtkatalog 2000“, Seiten 10, 65
sowie 81,

K22 Farbig erganzte Querschnittsvergréflerungen des Modells
.Errebi AA18", A - D,

K23 Farbig erganzte Querschnittsvergréflerungen des Modells
.Errebi LA56", A - D,

K24 Farbig erganzte QuerschnittsvergréfRerungen des Modells

.Errebi GG8", A - D,
K25 Urteil des Bundesgerichtshofs X ZR 9/06 vom 28. Juli 2009,



K26

K27

K28
K29

K30

K31

K32

Ferner
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Prafungsbescheid des Europaischen Patentamts im
Priafungsverfahren mit der Anmeldungsnummer 07 009 462.8
vom 16. November 2009,

Konvolut der Kataloge der Firmen Borkey, Errebi, Raukamp
und JMA, vgl. Anlagen K9, K12, K15, K18 und K21,

EP 1 452 673 A2 (D1),

Kolorierte Fassung Figur 2a aus der Druckschrift EP 1 452 673
A2,

Urteil des Bundesgerichtshofs X ZR 57/14 vom 10. Januar
2017,

Farbig ergénzte QuerschnittsvergroRerungen der Modelle
,Borkey 1238“, Errebi BAN1“ und ,Errebi FAB15" und
Fertigungszeichnung ,AQ193002-Patent 6" vom 22. August
2017 mit der Benennung ,,Schlisselprofil fur EPS und EPS-SV,
EPS und EPS-V“.

beruft sich die Klagerin auf mehrere vermeintlich

neuheitsschadliche Vorbenutzungen, zu denen sie u.a. folgende

Unterlagen vorlegt:

K10
K11

K13
K14

K16
K17

K19
K20

Schlusselmodell ,Bérkey 1238 fiir FAB Skoda Estelle",
Fotogrammetrische Aufnahme eines Querschnitts des Modells
,BOrkey 1238" mit farblichen Ergéanzungen,

Schlisselmodelle ,Errebi BAN1" sowie ,Errebi F2R",
Fotogrammetrische Aufnahmen von Querschnitten der Modelle
.Errebi BAN1" sowie ,Errebi F2R" mit farblichen Erganzungen,
Schlisselmodell ,UNION", Variante ,JMA UN-13D",
Fotogrammetrische Aufnahme eines Querschnitts des Modells
~JMA UN-13D" mit farblichen Erganzungen,

Schlisselmodelle ,Errebi FAB15" sowie ,Errebi FAB19" und
Fotogrammetrische Aufnahmen von Querschnitten der Modelle
.Errebi FAB15" sowie ,Errebi FAB19" mit farblichen

Erganzungen.



Die Beklagte hat der Klage widersprochen.

Auf den qualifizierten Hinweis des Senates vom 22. April 2021, in dem unter
anderen auf die Relevanz der aus dem europaischen Recherche- bzw.
Priafungsverfahren bekannten Druckschrift D1 (EP 1 452 673 A2, vgl. K28)
fur die Beurteilung der Patentfahigkeit des Gegenstands nach dem erteilten
Patentanspruch 1 hingewiesen wurde, hat die Beklagte zur hilfsweisen
Verteidigung des Streitpatents die Hilfsantrdge 1 bis 4 eingereicht.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom

Patentanspruch 1 der erteilten Fassung um das additionale Merkmal:

...und wobei an wenigstens drei Stellen die Kreuzungslinien (10) in der

Mittellangsebene (112) des Profils oder auf der jeweils anderen Seite der

Mittellangsebene (112) angeordnet sind, und an den beiden

SchlUsselflachseiten (1) je zumindest eine Langsnut mit tiefen

Variationsnuten (a, b, ab) angeordnet ist, um ein Uberlapptes Profil

vorzusehen.
Dem Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 1 schlieRen sich die zumindest
mittelbar darauf riickbezogenen Anspriiche 2 und 3 gemafd Hilfsantrag 1

an.

Der Hilfsantrag 2 erganzt Patentanspruch 1 nach Hauptantrag um die

Merkmale:

...und wobei an wenigstens drei Stellen die Kreuzungslinien (10) auf

der jeweils anderen Seite der Mittellangsebene (112) angeordnet sind,

und an den beiden SchliUsselflachseiten (1) je zumindest eine

Langsnut mit tiefen Variationsnuten (a, b, ab) angeordnet ist, um ein

Uberlapptes Profil vorzusehen, wobei die Kreuzungslinien (10) in
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Schnittstellenebenen (113) parallel zur Mittellangsebene (112) des

Profils angeordnet sind.

Dem Patentanspruch 1 geméaf Hilfsantrag 2 schliel3t sich der unmittelbar
darauf rickbezogene Anspruch 2 gemaf Hilfsantrag 2 an.

Der Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 3 fligt dem Patentanspruch 1
nach Hilfsantrag 2 folgendes Merkmal hinzu:

...wobei die Abstdnde der Schnittstellenebenen (113) zur

Mittellangsebene (112) auf beiden Seiten des Schlissels im

Wesentlichen gleich grof sind.

Dem Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 3 schlie3t sich der unmittelbar
darauf rickbezogene Anspruch 2 gemal3 Hilfsantrag 3 an.

Gemal Hilfsantrag 4 enthalt Patentanspruch 1 gegeniber Patentanspruch

1 nach Hilfsantrag 3 das zusatzliche Merkmal:

...wobei die Abstdnde der Schnittstellenebenen (113) zur

Mittellangsebene (112) geringer als die Normalabstande benachbarter

Variationsnuten (3) sind.

Dem Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 4 schliel3t sich der unmittelbar

darauf riickbezogene Anspruch 2 gemal Hilfsantrag 4 an.

Mit der durch den Senat vorgenommenen Gliederung lautet der

Patentanspruch 1 mit den zuséatzlichen Merkmalen der Hilfsantrage 1 bis 4

wie folgt:
M1 Schlussel fur Zylinderschlossschlie3anlage,
M2 wobei in den Schlusselflachseiten (1) Langsnuten (2, 3) vorgesehen

sind,



M2.1

M3a

M3.1a
M3.2a
M3.3a

M3b
M3.1b

M3.2b
M3.3b

M3.4b

oder
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deren Anordnung und Querschnitt zur Erzeugung von

SchlieRvariationen variierbar sind und

wobei wenigstens eine tiefe Variationsnut in der Form einer

Langsnut (3) vorgesehen ist,
deren Querschnittsform ein Basisdreieck definiert,
dessen Basisseite in der Schlisselflachseite liegt,

von der sich die beiden anderen Seiten zu einer

Kreuzungslinie erstrecken,

wenigstens eine Langsnut vorgesehen ist,

deren Querschnittsform ein halbiertes Basisdreieck
definiert,

dessen Basisseite in der Schlisselflachseite liegt,

von der sich die beiden anderen Seiten zu einer
Kreuzungslinie (10) erstrecken und

wobei eine der Seiten als Halbierende (11) der Basisseite

des Basisdreiecks senkrecht auf (die) der Mittellangsebene
(12) liegt,

dadurch gekennzeichnet, dass

M4

M4.1

M4.2

M4.2a

M4.2b

zumindest eine weitere Langsnut als seichte Variationsnut

dadurch gebildet ist, dass

ausgehend vom Basisdreieck mindestens eine der
Nutenflanken (12, 13) entlang der Seitenhalbierenden (121,

131) einer der Seiten (9, 8) des Basisdreiecks verlauft,
wobei die andere Nutenflanke (12, 13) entweder

entlang der Seitenhalbierenden (131, 121) der anderen
Seite (8, 9) des Basisdreiecks

oder

entlang der Seite (9, 8) des Basisdreiecks verlauft,
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M5H1-H4 und wobei an wenigstens drei Stellen die Kreuzungslinien
(10)
M5.1aM? in der Mittellangsebene (112) des Profils oder

M5.1bHH4  auf der jeweils anderen Seite der Mittellangsebene (112)

angeordnet sind, und

MgH1-H4 an den beiden Schliisselflachseiten (1) je zumindest eine
Langsnut mit tiefen Variationsnuten (a, b, ab) angeordnet

ist, um ein Uberlapptes Profil vorzusehen,

M5, 2H2-H4 wobei die Kreuzungslinien (10) in Schnittstellenebnen
(113) parallel zur Mittellangsebene (112) des Profils
angeordnet sind,

M52, 1H3.H4 wobei die Abstande der Schnittstellenebenen (113)
zur Mittelangsebene (112) auf beiden Seiten des

Schlussels im Wesentlichen gleich grof3 sind,

M5.2.2H4 wobei die Abstande der Schnittstellenebenen (113)
zur Mittellangsebene (112) geringer als die
Normalabstande benachbarter Variationsnuten (3)

sind.

Wegen des Wortlauts der vollstandigen Anspruchsatze der Hilfsantrage 1

bis 4 wird auf den Schriftsatz der Beklagten vom 28. Juni 2021 verwiesen.

Die Klagerin ist der Auffassung, dass der Gegenstand des erteilten
Patentanspruchs 1 aus dem Stand der Technik vorbekannt sei. Falls dieser
die Ausgestaltungen der Unteranspriiche nicht ebenso unmittelbar
vorwegnehme, mangele es ihnen jedoch zumindest an erfinderischer
Tatigkeit. Sie beruft sich dazu u.a. auf die Druckschriften K9, K12, K15, K18
und K21 jeweils betreffend Einzelschlissel flr Zylinderschlésser in unter-
schiedlichen Anwendungen sowie auf mehrere, ihrer Auffassung nach
offenkundige Vorbenutzungen von Einzelschlisseln (vgl. Anlagen K10,

K13, K16 wund K19), die Musterexemplare aus den zitierten
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Katalogauszigen (aus dem Konvolut der Herstellerkataloge K27
stammend) reprasentieren sollen. Deren Profilierung soll jeweils den mit
geometrischen Figuren erganzten Schnittdarstellungen der Anlagen K11,
K14, K17 und K20 entsprechen. Zusatzlich hat die Klagerin weitere
Schnittdarstellungen K22 bis K24 — ohne Beleg durch Baumuster —
vorgelegt, die sich auf Schlusselmodelle aus dem Katalogauszug der
Anlage K21 bzw. dem entsprechenden Originalkatalog der Anlage K27
zuruckfihren lassen sollen.

Der aus der Druckschrift D1/K28, aus den genannten Katalogen, den
(vergrofRerten) Auszugen, den daran vorgenommenen Vermessungen und
schlielich aus den auf den Herstellerkatalogen beruhenden
Musterschlisseln hervorgehende Stand der Technik zeige, bei einer nach
Ansicht der Klagerin zutreffenden Auslegung, bereits die vom Streitpatent
beanspruchten Schlisselprofilvariationen, mithin samtliche Merkmale des
streitpatentgeméaflen Gegenstandes. Dabei seien insbesondere auch die
fachiblichen Fertigungstoleranzen zu bericksichtigen.  Auch der
Gegenstand des Streitpatents gemaf den geltenden Unteranspriichen sei
nicht patentfahig.

Die Klagerin ist zu den Hilfsantrdgen der Auffassung, dass diese teilweise
uber den Offenbarungsgehalt der urspringlichen Anmeldungsunterlagen
hinausgehen (Art. 100 lit. ¢ EPU) und daher unzulassig seien. Zudem stellt
sie die Klarheit zumindest eines Teils der Hilfsantrage in Frage.

Jedenfalls seien die Gegenstande der fir die Hilfsantrage geltenden
Fassungen des Patentanspruchs 1 nicht patentfahig, weil die
aufgenommenen Merkmale nicht neu seien, zumindest aber nicht auf
erfinderischer Tatigkeit beruhten.

Der Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 sei nach ihrer Auffassung
unzuléssig erweitert, da sich eine hinreichende Offenbarung der Variation
gemaR dem Merkmal M5HYH4 nicht finde, wonach mindestens drei
Variationsnuten in der durch die Merkmale M5.1a"' oder M5.1b"H1-H4
vorgegebenen Form ausgestaltet seien.

Die zusatzlich in den Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 aufgenommenen

Merkmale seien Uberdies sowohl durch die Lehre der Druckschrift D1/K28
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als auch durch die in den Anlagen K11, K14, K17, K20, K22, K23 und K24
sowie den zugehdrigen Katalogauszigen prasentierten ,Gestaltungen® von
Schlusselprofilen vorweggenommen. Bei sich Uberlappenden Profilen
handele es sich um eine seit langem bekannte Ausgestaltung, die nicht
einmal in der Druckschrift K4 als neu dargestellt werde. Im Ubrigen stelle
der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 eine blo3e Aggregation von
Merkmalen dar, welche keine Beziehung zueinander aufwiesen.

Der Patentanspruch 1 gemalf Hilfsantrag 2 sei bereits missverstandlich und
damit unklar formuliert, denn aus Sicht der Klagerin bestehe eine
Diskrepanz zwischen der Anordnung von drei Kreuzungslinien in einer
Schnittstellenebene auf der jeweils anderen Seite der Mittellangsebene und
dem Merkmal M6"1-H4 nach dem an den Schliisselflachseiten je zumindest
eine tiefe Langsnut angeordnet sein soll. Im Ubrigen sei das lediglich
aggregierte Merkmal M5.2H2-H4 qus der Druckschrift K4 bekannt.
Hinsichtlich des Hilfsantrags 3 vertritt die Klagerin die Auffassung, dass das
Merkmal M5.2.1"3H4 nicht hinreichend offenbart sei. Des Weiteren fehle
eine Offenbarung, welches Verstdndnis dem Begriff ,im Wesentlichen
gleich grol3* zugrunde zu legen sei, so dass es dem Patentanspruch 1 nach
Hilfsantrag 3 an Klarheit mangele. Uberdies gehe das erganzte Merkmal
M5.2.1H3H4 qus der Druckschrift K4 hervor.

Der Hilfsantrag 4 sei bereits unzuldssig, weil sich den urspringlichen
Anmeldungsunterlagen eine Relation zwischen den Abstanden der
Schnittstellenebenen  und  den Normalabstdnden  benachbarter
Variationsnuten nicht entnehmen lasse. Auch sei der Begriff
~,Normalabstand“ dort nicht definiert und deshalb der Patenanspruch 1 nach
Hilfsantrag 4 unklar. Ferner zeige die Druckschrift K4 eine derartige
Ausgestaltung eines Schlissels.

Insgesamt sei zu beachten, dass die Patentanspriche in den verteidigten
Fassungen auf die konkrete Ausgestaltung eines Schlissels gerichtet

seien, nicht aber ein Schlisselsystem definieren.

Der Senat hat den Parteien in der mundlichen Verhandlung einen weiteren

Hinweis erteilt.
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Die Klagerin beantragt sinngemaf,

das Patent EP 1 862 615 mit Wirkung fiir das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang fir nichtig zu

erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der Malligabe abzuweisen, dass das
Streitpatent die Fassung eines der Hilfsantrdge 1 bis 4, eingereicht
mit Schriftsatz vom 28. Juni 2021, erhalt.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin in allen vorgebrachten

Punkten entgegen und verteidigt das Patent vorrangig in der erteilten

Fassung. Zur Verteidigung des Streitpatents nach Haupt- und Hilfsantragen

beruft sie sich unter anderen auf die folgenden Druckschriften und

Unterlagen:

ropNil

ropNi2

ropNi3
ropNi4

Fotogrammetrische Aufnahmen von Querschnitten der
Modelle nach den Anlagen K11, K14 und K17 jeweils mit
farbigen Erganzungen,

Gegenuberstellung von Querschnitten der Modelle ,Borkey
1238", ,Errebi BAN1“ wund ,Errebi FAB15“ in den
fotogrammetrischen Aufnahmen und den Darstellungen der
Katalogauszige,

Figuren der Druckschriften D1/K28 mit Ergdnzungen und
farbig erganzte QuerschnittsvergréfRerung des Modells ,Errebi
AA18“.

Die Beklagte bestreitet den Zeitpunkt der offentlichen Zuganglichkeit
sowohl hinsichtlich der Druckschriften K9, K12, K15, K18 und K21 als auch
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der vorgelegten Baumuster von Schlisselprofilen K10, K13, K16 und K19,
teilweise mit Nichtwissen.

Zur Auslegung tragt die Beklagte im Wesentlichen vor, dass das
Streitpatent — anders als z.B. die Druckschrift D1/K28 — als Basisdreieck
fur sadmtliche Variationsnuten jeweils dasjenige Basisdreieck zugrunde
lege, welches durch eine tiefe Variationsnut definiert werde, die sich an der
betreffenden Stelle des betreffenden Schlisselschaftes befinden wirde.
Bei einer technischen Auslegung des Merkmals Basisdreieck, die sich an
der Aufgabenstellung und der Gesamtoffenbarung des Streitpatents
orientiere, durfte das Basisdreieck nicht beliebig gewahlt werden, sondern
es bestehe ein innerer Zusammenhang zwischen den Merkmalsgruppen
3.X und 4.X. Hinsichtlich ihrer Ausfihrungen zum Verstandnis des
Fachmanns zum Prioritatszeitpunkt bietet die Beklagte ,Beweis durch
Sachverstandigengutachten® an. Sie ist ferner der Auffassung, die von der
Klagerin vorgelegten Skizzen und Vermessungen seien nicht geeignet,
einen Stand der Technik aufzuzeigen, der der Patentfahigkeit des
Streitpatents entgegenstehe. Die von der Klagerin willkirlich ausgesuchten
Dreiecke seien nicht nur ungenau (vgl. Anlage ropNi2), sondern
widersprachen teilweise auch der technischen Lehre der Druckschriften
nach dem fachmannischen Verstdndnis, da sie u.a. keine technisch
realisierbaren Schlissel zeigten (vgl. Anlage ropNil). Die fehlende
Tauglichkeit dieser Schlusselprofile fiir die Realisierung von Nutvariationen
werde auch durch die in der Verhandlung uberreichte, farbig erganzte
QuerschnittsvergréRerung des Modells ,Errebi AA18“ verdeutlicht (vgl.
Anlage ropNi4). Keine der Entgegenhaltungen — insbesondere nicht die
Druckschrift D1/K28 (vgl. Anlage ropNi3) — zeige eine technisch
vergleichbare, auf einem streitpatentgeméafen Basisdreieck beruhende
Anordnung der Nuten mit den entsprechenden Variationsmdglichkeiten.
Insbesondere werde die im Streitpatent genannte Aufgabe, namlich
bestehende SchlieBanlagen mit weiteren Schlisseln mit neuen

Profilvariationen zu erweitern, nicht angesprochen.
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Weiter ist sie der Ansicht, insbesondere der geltende Unteranspruch 4 in
der Fassung des Hauptantrags enthalte einen eigenstandig patentwirdigen
Gegenstand.

Zu den Hilfsantragen ist die Beklagte der Auffassung, dass diese
ausfuhrbar und zulassig, die Merkmale insbesondere ursprungsoffenbart
seien.

Der Hilfsantrag 1 konkretisiere die Geometrie des Schlusselprofils, im
Stand der Technik gebe es kein naheliegendes Vorbild eines Uberlappten
Profils mit Basisdreiecken, deren Kreuzungslinien an wenigstens drei
Stellen die Mittellangsebene bertihren oder tberschreiten wirden. Gemal
Hilfsantrag 2 werde das Uberlappte Profil dahingehend prazisiert, dass die
Kreuzungslinien in Schnittstellenebenen parallel zur Mittellangsebene des
Profils angeordnet seien. Hinweise auf dieses Merkmal fehlten im Stand
der Technik, es sei auch nicht nahegelegt. Mit dem Hilfsantrag 3 erfolge
eine weitere Konkretisierung des Uberlappten Profils als symmetrisch zur
Mittellangsebene. Mit Hilfe der Merkmale des Hilfsantrags 4 werde eine
ausreichende Materialstarke des Schlisselprofils im Bereich der
Langsnuten gewahrleistet. Die  Offenbarung dieser in den
Patentansprichen 1 nach den Hilfsantragen 3 und 4 jeweils erganzten
Merkmale ergebe sich dem Fachmann aus der Figur 4 des Streitpatents.
Diese seien im zitierten Stand der Technik weder vorweggenommen noch
nahegelegt. Aus Sicht der Beklagten stellt die Druckschrift D1/K28 im
Ubrigen keinen geeigneten Ausgangspunkt fiir die Beurteilung der
erfinderischen Tatigkeit des Gegenstands des Streitpatents dar.
Insbesondere mangele es an einem Anlass fir die Kombination

verschiedener Entgegenhaltungen.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die
zwischen den Parteien gewechselten Schriftsatze nebst Anlagen sowie auf
das Protokoll der mundlichen Verhandlung vom 16. September 2021 Bezug

genommen.
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Entscheidungsgriunde

Die zulassige Klage mit der die Nichtigkeitsgrinde der fehlenden
Patentfahigkeit (Art. 11 § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i.V.m. Art. 138 Abs. 1
Buchst. a) EPU) und des Hinausgehens des Gegenstands des Streitpatents
uber den Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten Fassung
(Art. 11 8 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG i.V.m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. ¢) EPU)
geltend gemacht werden, ist begriindet.

Denn das Streitpatent erweist sich sowohl in der Fassung nach
Hauptantrag als auch in den Fassungen der Hilfsantrage 1 bis 3 wegen
mangelnder Patentfahigkeit als nicht rechtsbestandig, wobei es auf die von
der Klagerin behaupteten ,offenkundigen Vorbenutzungen® nicht ankommt.
Ferner weist der Unteranspruch 4 in seinem Rulckbezug auf den
Patentanspruch 1 nach Hauptantrag — entgegen der Geltendmachung
durch die Beklagte in der mundlichen Verhandlung — keinen eigenstandigen
erfinderischen Gehalt auf.

Das Streitpatent ist daher fur nichtig zu erklaren. Die Anspruchsfassung
nach dem Hilfsantrag 4 fuhrt bereits deshalb nicht zum Erfolg, weil der
Gegenstand seines Patentanspruchs 1 gegeniber dem Inhalt der

urspringlich eingereichten Anmeldung unzulassig erweitert ist.

1. Zum Gegenstand des Streitpatents

Das Streitpatent betrifft gemald Absatz [0001] der SPS einen Schlissel fur

eine ZylinderschlossschlieBanlage.

Aus dem Stand der Technik seien bereits Schlissel mit einer
Langsprofilierung und dazu korrespondierenden Schléssern bekannt,

deren Aufgabe in erster Linie darin bestehe, eine grof3e Vielzahl von
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Variationsmdoglichkeiten zu schaffen, sowie eine missbrauchliche
Nachahmung zu erschweren. Trotz maoglichst grol3er
Variationsmdaglichkeiten hinsichtlich der Nutquerschnitte fur die Langsnuten
sei es wunschenswert, die Unterschiede zwischen den einzelnen
Variationen moglichst gro? zu halten, um Fehlsperrungen infolge
Materialabnutzung oder Herstellungsungenauigkeiten zu vermeiden (vgl.
Absatz [0002] der SPS).

Vorliegend komme noch hinzu, dass es winschenswert sein koénne,
bestehende  Schlieanlagen auszubauen, was fur die neu
hinzukommenden Profilelemente eine Kompatibilitat mit den bestehenden

Elementen erfordere.

Mithin stellt das Streitpatent den Bedarf an einem Schlissel fir eine
ZylinderschlossschlieBanlage heraus, der einerseits eine grof3e Variabilitat
aufweist, um ein unerlaubtes Anfertigen von Kopien zu verhindern, wobei
die Unterschiede zwischen den einzelnen Varianten zur Vermeidung von
Fehlsperrungen ausreichend grof3 sein sollen, andererseits soll er auch
kompatibel zu bereits bestehenden Schlisseln einer SchlieRanlage sein,

um einen Austausch bzw. eine Erweiterung zu ermaéglichen.

2. Fachmann

Bei dem Verstandnis des Streitgegenstandes und der nachfolgenden
Bewertung des Standes der Technik ist von einem Durchschnittsfachmann
auszugehen, der als Meister oder Techniker fir Feinwerktechnik bei einem
Hersteller von Sicherheitstechnik mit der Entwicklung von Schlie3anlagen
befasst ist und auf diesem Gebiet Uber mehrere Jahre Berufserfahrung

verflugt.

3. Zum Hauptantrag
3.1 Zur Auslegung

Die Prufung der Patentfahigkeit erfordert regelmaRig eine Auslegung des

Patentanspruchs, bei der dessen Sinngehalt in seiner Gesamtheit und der
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Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung
liefern, zu bestimmen sind (BGH GRUR 2012, 1124 - Polymerschaum I).
Dazu ist zu ermitteln, was sich aus der Sicht des angesprochenen
Fachmanns aus den Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in
ihrer Gesamtheit als unter Schutz gestellten technische Lehre ergibt (BGH
GRUR 2007, 859 - Informationsubermittlungsverfahren).

Die Frage, ob eine bestimmte Anweisung zum Gegenstand eines
Anspruchs des Patents gehort, entscheidet sich deshalb danach, ob sie in
dem betreffenden Patentanspruch Ausdruck gefunden hat (vgl. BGH GRUR
2007, 778 - Ziehmaschinenzugeinheit I; BGH GRUR 2007, 959 -
Pumpeinrichtung). So durfen in der Patentschrift enthaltene Angaben zur
Aufgabe der Erfindung — ebenso wie der Ubrige Inhalt der Patentschrift —
weder zu einer sachlichen Einengung noch zu einer inhaltlichen
Erweiterung des durch den Wortlaut des Patentanspruchs festgelegten
Gegenstands fuhren (vgl. BGH GRUR 2004, 1023 - Bodenseitige
Vereinzelungseinrichtung). Allein aus Ausfiihrungsbeispielen darf nicht auf
ein engeres Verstandnis des Patentanspruchs geschlossen werden, als es
dessen Wortlaut fir sich genommen nahelegt. Mal3geblich ist vielmehr, ob
die Auslegung des Patentanspruchs unter Heranziehung der Beschreibung
und der Zeichnungen ergibt, dass nur bei Befolgung einer solchen engeren
technischen Lehre derjenige technische Erfolg erzielt wird, der
erfindungsgemald mit den im Anspruch bezeichneten Mitteln erreicht
werden soll (BGH GRUR 2008, 779 — Mehrgangnabe). Das Verstandnis
des Fachmanns wird sich dabei entscheidend an dem in der Patentschrift
zum Ausdruck gekommenen Zweck jedes Merkmals orientieren (vgl. BGH
GRUR 2001, 232 — Brieflocher). Die Auslegung hat deshalb im Lichte der
Gesamtoffenbarung der Patentschrift zu erfolgen (vgl. BGH GRUR 2015,
868 — Polymerschaum I1), wobei maf3geblich ist, was der angesprochene
Fachmann — auch unter Einbeziehung seines Vorverstandnisses (vgl. BGH
GRUR 2008, 878 — Momentanpol II) — danach bei unbefangener

Betrachtung den Patentanspriichen als Erfindungsgegenstand entnimmt.

Begriffe in den Patentanspriichen sind daher so zu deuten, wie sie der

angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift und
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Berucksichtigung der in ihr objektiv offenbarten L6sung bei unbefangener
Erfassung der im Anspruch umschriebenen Lehre zum technischen
Handeln versteht (vgl. BGH GRUR 2010, 585 — Crimpwerkzeug Ill; BGH
GRUR 2006, 311 — Baumscheibenabdeckung; BGH GRUR 2004, 845 —
Drehzahlermittlung). Patentschriften stellen im Hinblick auf die dort
gebrauchten Begriffe somit gleichsam ihr eigenes Lexikon dar (vgl. BGH
GRUR 1999, 909 — Spannschraube).

Nach diesen Leitlinien entnimmt der zustandige Fachmann dem
Patentanspruch 1 gemall Merkmal M1 einen Schlissel fur eine
ZylinderschlossschlieBanlage in verschiedenen Ausfuhrungsformen, mit
Langsnuten, deren Gestaltung einem bestimmten Variationsschema folgt,
dass auf einer Langsnut mit der Querschnittsform eines Dreiecks basiert.
Die Schlusselflachseiten des Schlissels weisen nach Merkmal M2
Langsnuten auf, deren Anordnung und Querschnitte zur Erzeugung von
SchlieRvariationen (Merkmal M2.1) individuell festzulegen sind. Mithin
bilden die in den Merkmalen M1 und M2.1 enthaltenen Zweckangaben nur
Geeignetheitskriterien und legen den Gegenstand von daher nicht auf die
genannte Verwendung fest. So haben Zweckangaben in einem
Sachanspruch im Nichtigkeitsverfahren wie im Verletzungsprozess
regelméaiig die Aufgabe, den durch das Patent geschitzten Gegenstand
dahingehend zu definieren, dass er nicht nur die im Patentanspruch
aufgefihrten raumlich-kdrperlichen Merkmale erflllt, sondern auch so
ausgebildet sein muss, dass er fir den im Patentanspruch angegebenen
Zweck verwendbar ist (vgl. BGH GRUR 2009, 837 — Bauschalungsstutze).
Einem derartigen Schlissel (M1) ist somit die Eignung fur die Verwendung
in einer vom Anspruchswortlaut nicht umfassten Zylinderschloss-
schlieBanlage zu unterstellen mit der Implikation zur Ausbildung von —
hinsichtlich Anordnung und Querschnitt — variierbaren Langsnuten geeignet
zu sein, wobei die weiteren Merkmale mdgliche Gestaltvarianten naher

definieren.
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Abb. 1: Figur 4 der SPS mit Ergdnzungen

Unter dem Begriff ,Schlusselflachseiten* sind dabei die Flachen des
SchlUsselschafts zu subsumieren, die sich zwischen dem Schlisselriicken

6 und der Schlisselbrust 4 des Schlisselbarts erstrecken (vgl. Abb. 1).

Mit den Merkmalsgruppen M3a bis M3.3a und M3b bis M3.4b erfolgen
jeweils Definitionen alternativer Querschnittsformen fiir wenigstens eine
der benannten Langsnuten. Der — sich bei fachgemafler Betrachtung
jeweils senkrecht zur Nutlangsachse ergebende — Querschnitt einer tiefen
Variationsnut bzw. Langsnut in seiner Auspragung als Basisdreieck gemal
den Merkmalen M3a und M3.1a verfugt Uber eine Basisseite, die in der
Schlusselflachseite bzw. in der von ihr aufgespannten Ebene liegt (Merkmal
M3.2a). Die beiden verbleibenden Seiten des Basisdreiecks erstrecken sich
dabei zu einer Kreuzungslinie, die sich gemal dem gebotenen Verstandnis
des Merkmals M3.3a — gestitzt auf die Ausfiihrungen in Absatz [0008] der
Beschreibung — innerhalb des Schlisselprofils ausdehnt. Dartber hinaus
lasst der erteilte Patentanspruch 1 die Lage der Kreuzungslinie offen, die

erst in den Unteransprichen 2 und 3 naher definiert wird.

Mit der Lage der Kreuzungslinie bleibt auch die Tiefe der Langsnut
unbestimmt, wobei die Tiefe der ,tiefen* Nut gemal Merkmal M3a nur in

Relation zur flachen bzw. ,seichten® Nut nach Merkmal M4 gesetzt wird.
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Die Lange der Langsnuten, deren jeweils zugeordnete Kreuzungslinien nur
gemal der Beschreibung entlang des gesamten Schliisselschafts verlaufen
(vgl. Abs. [0008]), legt der erteilte Patentanspruch 1 nicht fest.

Die alternative Querschnittsform fur eine Langsnut (Merkmal M3b) stellt
sich nach dem Merkmal M3.1b als halbiertes Basisdreieck dar, dessen
Grundlinie in Analogie zu Merkmal M3.2a in der von der Schlusselflachseite
aufgespannten Ebene verortet ist (Merkmal M3.2b). Der Begriff ,halbiert"
bedeutet dabei im Lichte des Absatzes [0001] eine flachenmé&Rige Teilung
des Basisdreiecks in zwei gleich grol3e Flachen. Gestitzt wird diese
Sichtweise durch das Merkmal M3.4b, das als eine Dreiecksseite der tiefen
Nut die Seitenhalbierende der Basisseite vorsieht, die das Basisdreieck

zwangslaufig in zwei gleich groRe Teilflachen trennt.

Hinsichtlich des Sinngehalts des Merkmals M3.3b wird auf die Auslegung
des Merkmals M3.3a verwiesen.

Das Merkmal M4 fordert zumindest eine weitere Langsnut, bezeichnet als
seichte Variationsnut, zusatzlich zur in Relation tiefen Variationsnut nach
einer der Merkmalsgruppen M3.X.a oder M3.X.b. Nach dem gebotenen
Verstandnis des Merkmals M4.1 beruht auch die Querschnittsform der
seichten Variationsnut auf dem Basisdreieck, mit der Einschréankung, dass
eine der Nutenflanken — stellvertretend fiir eine Dreiecksseite — entlang der
Seitenhalbierenden einer der Seiten des Basisdreiecks verlauft. Die andere
Nutenflanke (Merkmal M4.2) erstreckt sich entweder nach dem Merkmal
M4.2a entlang der Seitenhalbierenden der noch verbleibenden Seite des
Basisdreiecks oder alternativ gemafl dem Merkmal M4.2b entlang der Seite
des Basisdreiecks, die durch die im Merkmal M4.1 eingefihrte

Seitenhalbierende geteilt wird.

Die in den Merkmalsgruppen M3.X und M4.X i.V.m. dem Merkmal M2.1
postulierte Konstruktionsregel fir die tiefe und seichte Variationsnut — dem
streitpatentgemaflen Einzelschlissel ist indes lediglich die Eignung zu
deren Umsetzung in einer Variante zu unterstellen — basiert zwar stets auf
demselben ,Basisdreieck”, das allerdings ausschlief3lich durch eine in der

Ebene der Schlusselflachseite liegende Basisseite und eine Kreuzungslinie
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definiertist, in der sich die beiden verbleibenden Dreiecksseiten (Schenkel)
schneiden. Insofern schreibt der Patentanspruch 1 — im Gegensatz zur
Auffassung der Klagerin — eine Deckungsgleichheit des fur die Konstruktion
der beiden Variationsnuten jeweils heranzuziehenden Basisdreiecks nicht
vor. Die geometrischen Abmessungen des ,Basisdreiecks” wie beispielhaft
seine Hohe, d.h. der lotrechte Abstand der jeweiligen Kreuzungslinie von
der Basisseite, kdbnnen demnach fir die seichte und tiefe Nut variieren.
Auch der stets gleiche Innenwinkel des Basisdreiecks wird erst in
Unteranspruch 4 angesprochen.

Daruber hinaus sind die Vorgaben der Merkmalsgruppe M4.X nur insoweit
beachtlich, als diese am fertig ausgefuhrten Schlissel auch in
unterscheidbaren Ausgestaltungen Niederschlag finden. Die der
Ausbildung der mdglichen Querschnittsformen der Nuten zugrundeliegende
Konstruktionsregel eines Variationsschemas fiir sich erweist sich hierbei
als kein eigenstandiges, den Gegenstand des Streitpatents in der
geltenden Patentkategorie selbst kennzeichnendes technisches Merkmal.
Denn im Streitpatent mag zwar — wie die Beklagte auch mehrfach
herausgestellt hat — die Intention, den beanspruchten Schlussel innerhalb
von Schlusselsystemen zu verwenden, verankert sein. Indes kennzeichnet
der Patentanspruch 1, wie bereits ausgefihrt, allein einen Einzelschlissel
fur eine ZylinderschlossschlieRanlage, bei dem zwangslaufig nur eine
konkrete Variante eines Schemas mit bis zu sechs Profilvariationen — in
Form jeweils einer einzigen Abwandlung einer tiefen Variationsnut
gemeinsam mit einer seichten Variationsnut — realisiert sein kann.
Jedenfalls bedingt die beanspruchte Merkmalskombination auch im Lichte
der Gesamtoffenbarung — gegensatzlich zum Vortrag der Beklagten — keine
Ausgestaltung eines Einzelschlissels, die aus Kompatibilitatsgriinden zu
einer bestehenden SchlieRanlage eine Méglichkeit zur Verwirklichung einer
tiefen Variationsnut an der fir die seichte Variationsnut vorgesehenen

Position des Schliisselschafts vorsieht.

Die dargelegte Sichtweise steht Uberdies auch im Einklang mit der im
Berufungsverfahren tber die Patentberihmung durch das

Oberlandesgericht Dusseldorf in seinem Urteil vom 13. Dezember 2018 —
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Aktenzeichen I-15 U 23/18 (vgl. Anlage K6) — vorgenommenen Auslegung
des Patentanspruchs 1, das hierzu festgestellt hat, ,dass ein
patentgemaller Schlissel bereits vorliegt, wenn jeweils nur eine tiefe und
eine seichte Variationsnut im Schlisselverlauf miteinander kombiniert
werden* (vgl. dort Seite 21, letzter Absatz), deren zugeordnete
Basisdreiecke aber nicht zwingend identisch sein mussen (vgl. dort Seite
19, erster Absatz).

Die Aufzahlung der verschiedenen Variationsnuten im erteilten
Patentanspruch 1 ist zudem nicht abschlieRend zu verstehen, so dass
neben diesen auch weitere Langsnuten vorhanden sein kdnnen, die aus
Platzgriinden den Vorgaben der Merkmalskomplexe M3.X und M4.X nicht
entsprechen mussen (vgl. Absatz [0012]). Auch die Positionierung der
jeweils wenigstens einen tiefen und einen seichten Variationsnut
zusammen auf einer Schlusselflachseite oder getrennt voneinander bzw.
mit welchem Abstand zueinander stellt der Patentanspruch 1 in das

Belieben des Fachmanns.

Von daher definiert der Patentanspruch 1 lediglich einen Schlissel mit
Langsnuten hinsichtlich bestimmter mdoglicher, als erfindungsgeman
herausgestellter Querschnittsformen zweier von ggf. weiteren zu
unterscheidenden Nuten dahingehend naher, dass die umfassten
Charakteristika zwar Ausfluss der Anwendung einer Konstruktionsregel

sein sollen, die indes nicht selbst Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist.

3.2 Zur Patentfahigkeit

Die Neuheit eines Schlissels entsprechend der technischen — mit seinem
Sinngehalt gemaR vorstehender Auslegung in Kontext zu setzenden —

Substanz des erteilten Patentanspruchs 1 ist zu verneinen.

Die Druckschrift D1/K28 betrifft einen Schlissel 1 fur eine
ZylinderschlossschlieBanlage nach den Merkmalen M1 bis M2.1, dessen
Schlusselflachseiten, dort Schlisselbreitseiten 6, Langsnuten 7 umfassen,
deren Anordnung und Querschnitt zur Erzeugung von Schlief3variationen

variierbar sind (vgl. Anspriiche 1 und 12).
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Zumindest eine dieser Langsnuten 7 weist entsprechend dem Verstandnis
der im Streitpatent so bezeichneten ,tiefen* Variationsnut (Merkmal M3a)
einen Querschnitt in Gestalt eines rechtwinkligen und gegebenenfalls
gleichschenkligen (Basis-)Dreiecks (Merkmal M3.1a) auf mit einer in der
Ebene der Schlusselflachseite 6 liegenden Basisseite, dort Durchmesser
des Halbkreisbogens, (Merkmal M3.2a) und zwei weiteren — von der
Basisseite ausgehenden — Katheten bzw. Dreiecksseiten (Merkmal M3.3a),
die sich in einem auf einer Kreuzungslinie liegenden Punkt schneiden (vgl.
Figuren 2 bis 5, Absatz [0010]).

Abb. 2: Figur 2a der Druckschrift D1/K28

Das Schlusselprofil wird erganzt durch mindestens eine weitere Langsnut
7, die einen Querschnitt in Form eines rechtwinkligen, aber nicht
gleichschenkligen Dreiecks besitzt mit der Implikation einer gegentber der
tiefen Variationsnut geringeren Nuttiefe, die eine im Streitpatent als
.seichte” Variationsnut qualifizierte Nut (Merkmal M4) auszeichnet (vgl.
Abb. 2).

Fur den Fall, dass eine Kathete bzw. Dreiecksseite mit der Hypotenuse
bzw. Basisseite des rechtwinkligen Dreiecks der ,seichten* Variationsnut
einen Winkel von 30° einschlie3t, stellt sie zugleich auch die
Seitenhalbierende eines Uber der Basisseite errichteten, gleichseitigen

Dreiecks dar, das insoweit als Basisdreieck nach dem gebotenen
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Verstandnis des Merkmals M4.1 fungiert. Die andere Nutenflanke verlauft
dabei —wie in den Merkmalen M4.2 und M4.2b gefordert — entlang der Seite
des Basisdreiecks.

Soweit die Beklagte in ihrer Beurteilung zur Neuheit des Gegenstands des
Patentanspruchs 1 bezuglich der Druckschrift D1/K28 zu einer hierzu
kontraren Einschatzung gelangt, beruht dies auf einer abweichenden
Auslegung der Merkmale M3.1a und M4.1.

Die als Beleg fir die vermeintliche Neuheit des Schlissels nach dem
Patentanspruch 1 von der Beklagten vorgelegte Anlage ,ropNi3“ zeigt
zweimal die jeweils mit farbigen Erganzungen versehene Figur 2a der
Druckschrift D1/K28. Nach den Einlassungen der Beklagten werde dabei in
einer Zeichnung von deckungsgleichen Basisdreiecken fir die tiefe und
.seichte” Variationsnut ausgegangen, wéahrend die andere Zeichnung fur
die ,seichte” Variationsnut ein von dem Basisdreieck der tiefen Langsnut
(blau) ,vollig anderes, willkirlich gezeichnetes Basisdreieck (rot) ohne

jeden technischen Zusammenhang zur Lehre des Streitpatents” darstelle.

Wie zur Feststellung des Sinngehalts der angesprochenen Merkmale unter
Punkt 1.3.1 bereits erlautert, definiert sich das Basisdreieck allein durch
eine in der Schlisselflachseite bzw. in der von ihr aufgespannten Ebene
liegende Basisseite, von der sich die beiden verbleibenden Seiten zu einer
innerhalb des Schlisselprofils ausdehnenden Kreuzungslinie erstrecken.
Ein in seinen Abmessungen kongruentes Basisdreieck fiur die tiefe und
seichte Variationsnut fordert der geltende Patentanspruch 1 dagegen nicht,
vielmehr kann es in seinen Auspragungen fir die tiefe und seichte Nut

durchaus unterschiedliche Seitenlangen oder Innenwinkel aufweisen.

Insoweit verkennt die Beklagte, dass gerade das zweite Beispiel alle im
Anspruch aufgefuhrten, einen erfindungsgemalien Schlissel
gualifizierenden Merkmale erflllt. Die in der Zeichnung links unten
markierte Langsnut 7 mit gleichschenkligem Dreiecksprofil verkorpert dabei
die tiefe Variationsnut nach dem Merkmalskomplex M3.X.a und die auf der
rechten Seite in durchgezogener Linie dargestellte Langsnut mit

rechtwinkligem Dreieckprofil die seichte Variationsnut gemal den
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Merkmalen M4, M4.1, M4.2 und M4.2b. Die beiden Basisdreiecke fur die
tiefe und seichte Nut entsprechen sich nicht nur — wie es der
Patentanspruch 1 vorgibt — in der Verortung ihrer jeweiligen Basisseite in
der Schlusselflachseite sowie in der Erstreckung ihrer beiden anderen
Seiten zu jeweils einer Kreuzungslinie, sondern daruber hinaus auch in der

Lange ihrer jeweiligen Basisseite.

Obwohl sich die in der Druckschrift D1/K28 offenbarte Konstruktionsregel
von der unterscheidet, die das Streitpatent als Grundlage fur die
Ausgestaltungsvarianten eines Schlissels entsprechend den im
Patentanspruch 1 aufgefuihrten Merkmalen herausstellt, stimmt das Profil
eines solchen streitpatentgemaflen Schlissels mit dem eines nach den
Vorgaben der Druckschrift D1/K28 erzeugten Schlissels Uuberein;
vorliegend kommt es indes nur auf den Gegenstand des auf das Erzeugnis
Schlissel gerichteten Patentanspruchs und nicht auf die zugrundeliegende
Konstruktionsregel als solche an. Mithin kann vorliegend die Anwendung
einer bestimmten Konstruktionsregel fir das Langsprofil eines
Einzelschlissels innerhalb der Patentkategorie ,Vorrichtung” — wie bereits
zur Auslegung unter Punkt 1.3.1 erlautert — dem Gegenstand des erteilten

Patentanspruchs 1 keine patentbegrindende Bedeutung verleihen.

3.2.1 Mit dem Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags kann das
Patent somit keinen Bestand haben. Dass in den rickbezogenen
Patentansprichen eigenstandig erfinderische Gegenstande enthalten
seien, hat die Beklagte in der muindlichen Verhandlung nur fur den
gegeniber den Hilfsantragen nachrangig zu prifenden Unteranspruch 4 in

Verbindung mit dem erteilten Patentanspruch 1 geltend gemacht.

3.2.1.1 Der Gegenstand nach dem auf den Patentanspruch 1
rickbezogenen Unteranspruch 4 in der Fassung nach Hauptantrag ist nicht

schutzfahig.

Der Unteranspruch 4 nach Hauptantrag weist gegenuber dem
Patentanspruch 1 mit der durch den Senat vorgenommenen Gliederung die

folgenden weiteren Merkmale auf:

M7 das Profil ist konisch,



- 26 -

M8 wobei der Innenwinkel (14) des Basisdreiecks stets der gleiche ist

und

M8.1 die Seitenlangen des Basisdreiecks sowie deren
Seitenhalbier(ungen)enden jeweils von den
Schlusselflachseite(n) (1) gemessen sind.

Ein sogenanntes konisches Profil des beanspruchten Schlissels gemali
dem Merkmal M7 zeichnet sich durch eine tGber zumindest einen Teil der
Schliusselhohe schrag zur Mittellangsebene verlaufende Umhillende des
Profilquerschnitts aus (vgl. Figuren 4 und 5, Absatz [0014]). Vorliegend
fuhrt diese MalRRnahme zu einer engeren Ausbildung des zugehdrigen
Schlie3kanals des Zylinderschlosses am Schlusselbart bzw. zur Erreichung
der bezeichneten Erfolge, missbrauchliches Sperren zu behindern und das
Nachahmen des Schlissels zu erschweren (vgl. Absatz [0014]).

Das Merkmal M8 sieht fur das Basisdreieck der tiefen und seichten
Variationsnut einen stets gleichen Innenwinkel vor, der ausweislich aller
das Bezugszeichen 14 fur den Innenwinkel aufweisenden Figuren 2 und 4
zwischen den beiden jeweils von der Basisseite ausgehenden Schenkeln
des Basisdreiecks — also an der der Basisseite gegenuberliegenden Spitze
— verortet ist. Diese Vorgabe impliziert zwingend unterschiedliche
Innenwinkel jeweils am Nutgrund der realen, tiefen und seichten
Variationsnut, denn mit dem Merkmal M4.1, wonach ausgehend vom
Basisdreieck mindestens eine der Nutenflanken der seichten Variationsnut
entlang der Seitenhalbierenden einer der Seiten des Basisdreiecks verlauft,
kann der Innenwinkel des Nutquerschnitts der realen seichten Variationsnut
— unter Beachtung der obligatorischen Innenwinkelsumme eines Dreiecks
von 180° — nur groRer als der Innenwinkel des Basisdreiecks selbst sein.
Der hingegen entspricht dem Innenwinkel des Nutquerschnitts der realen

tiefen Variationsnut.

Unter dem Verb ,messen“ ist im Merkmal M8.1 nicht im Sinne der
eigentlichen Wortbedeutung eine Anweisung fur die Vermessung der
Seitenlangen des Basisdreiecks und wohl der Seitenhalbierenden zu

verstehen, vielmehr kommt diesem ein Verstandnis im Sinne von ,sich
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erstrecken” zu. Insoweit fordert das Merkmal lediglich eine Erstreckung der
Seitenldngen des Basisdreiecks sowie deren Seitenhalbierenden jeweils

ausgehend von den Schlisselflachseiten.

3.2.1.2 Der Gegenstand gemald dem Unteranspruch 4 in der Fassung des
Hauptantrags beruht gegeniber dem in den Anlagen K21, K22 und K27
sowie ropNi4 dokumentierten Modell ,Errebi AA18" eines Schlissels fur

eine Zylinderschlossschliel3anlage nicht auf erfinderischer Téatigkeit.

Fur die Bewertung der erfinderischen Tatigkeit ist entscheidend, um welche
Leistung die Erfindung den Stand der Technik im Ergebnis tats&chlich
bereichert (vql. BGH GRUR 2010, 607, Rn. 18 -
Fettsaurezusammensetzung; BGH GRUR 2010, 602, Rn. 27 -
Gelenkanordnung). Dabei kdonnen fir die Beantwortung der Frage, ob die
beanspruchte technische Lehre fir den angesprochenen Fachmann im
Zeitpunkt der Anmeldung bzw. im Prioritatszeitpunkt nahelag, nicht nur der
sogenannte ,nachstliegende” Stand der Technik, sondern verschiedene
Ausgangspunkte in Betracht zu ziehen sein (vgl. BGH GRUR 2009, 1039,
Rn. 20 — Fischbissanzeiger; BGH GRUR 2009, 382 — Olanzapin; BGH
GRUR 2004, 317 — Programmartmitteilung).

Ausgehend davon, bildet ein Schlissel bzw. sein charakteristisches
Querschnittsprofil gemal der Anlage K22, der jedenfalls insofern 6ffentlich
zuganglich war, als seine Publikation mit dem Gesamtkatalog der Firma
.Errebi* (Anlagen K21 und K27), dessen Drucklegung im Mai 2000 — also
weit vor dem Prioritatszeitpunkt — erfolgte, einen fur Art. 54 EPU, Abs. 2
mal3geblichen Stand der Technik. Denn bei den Druckschriften des
Anlagenkonvoluts K27 handelt es sich um Firmendruckschriften zum
Vertrieb von Einzelschlisseln, die nach ihrem jeweiligen Aufbau und Layout
wohl als Bestellvorlage und damit zum o6ffentlichen Verteilen zeithah zum
Druckdatum an interessierte Kreise und Kunden vorgesehen waren. Deren
offentliche Zuganglichkeit wurde von der Beklagten nach einer gewéahrten
Einsichtnahme in die Gesamtkataloge im Verlauf des

Nichtigkeitsverfahrens auch nicht mehr bestritten.
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Abb. 3: Darstellung ,A* des Modells ,Errebi AA18" nach der Anlage K22

Allein durch die &ulR3ere Betrachtung des Modells ,Errebi AA18* fir ein
Schlusselprofil gemald den Anlagen K21, K22 (vgl. Abb. 3) und K27,
erkennt der Fachmann bereits einen Schlissel mit einem sich zum
Schlisselbart hin verschlankenden — insoweit konischen Profil (Merkmal
M7) —, das in den Schlisselflachseiten eingearbeitete Langsnuten nach
dem Merkmal M2 umfasst. Die dem Schlisselriicken am néchsten liegende
Langsnut weist dabei eine groRere Tiefe als die auf der
gegeniberliegenden Schlusselflachseite — mit etwas groRerem Abstand
zum Schlusselricken — ausgeformte Langsnut entsprechend dem
Sinngehalt der Merkmale M3a und M4 auf. Gewiss lasst die spezielle
Ausgestaltung eines Einzelschlissels allein keine unmittelbaren
Rickschlisse etwa auf eine lUbergeordnete normierte Konstruktionsregel
fur die Profilierung der Schlisselflachseiten zu, indes wird eine solche
Mdoglichkeit sogar von Beklagtenseite auch nicht ausgeschlossen. Denn die
Beklagte hat in der miundlichen Verhandlung hierzu, als Anlage ropNi4,
eine vergrolerte Darstellung des Querschnittprofils eines Einzelschlissels
nach dem Modell ,Errebi AA18" — in Analogie zur Anlage K22 — mit von ihr

vorgenommenen Erganzungen eingereicht.

Abb. 4: Modell ,Errebi AA18" nach der Anlage ropNi4
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Ausweislich der Darstellung (vgl. Abb. 4) hat sie der tiefen, dem
Schlusselricken am néachsten liegenden Langs- bzw. Variationsnut ein
farblich hervorgehobenes Basisdreieck zugeordnet, dessen Basisseite in
der Schlisselflachseite liegt, von der ausgehend sich die beiden anderen
Dreiecksseiten zu einer Kreuzungslinie erstrecken. Zugleich ful3t auch das
Querschnittsprofil  der  seichten, auf der gegenuberliegenden
SchlUsselflachseite, mit  geringfigig  groRerem  Abstand zum
Schlusselricken angeordneten Langs- bzw. Variationsnut auf dem ebenso
farblich herausgestellten Basisdreieck. Eine der Nutenflanken verlauft
hierbei entlang einer Seitenhalbierenden eines Schenkels des
Basisdreiecks und die andere Nutenflanke entlang dieses Schenkels.
Mithin erstrecken sich die Seitenlangen bzw. die Schenkel des
Basisdreiecks als auch deren  Seitenhalbierende von den

Schliusselflachseiten aus.

Insoweit raumt die Beklagte selbst ein, dass das Modell , Errebi AA18" nach
den Anlagen K21, K22, K27 und ropNi4 das Ergebnis eines konstruktiven
Prinzips nach dem gebotenen Verstandnis der Merkmalsgruppe M3.Xa
sowie der Merkmale M4.1, M4.2, M4.2b und M8.1 gemal} obiger Auslegung
sein kann, auch wenn sie aufgrund ihrer davon abweichenden
Sinngehaltsfeststellung zu einer anderen Schlussfolgerung gelangt. Auf
eine eindeutige und unmittelbare Offenbarung dieser Merkmale durch die
Anlagen K22/ropNi4 kommt es jedoch nicht an, da die Konstruktionsregel

fur sich nach der Definition dieser Merkmale nicht erfinderisch ist.

Vorliegend kann ebenso dahingestellt bleiben, ob bei dem vorbekannten
Schlussel mit einem Profil nach Anlage K22 — wie die Klagerin behauptet —
die Querschnittsformen der tiefen und seichten Variationsnut auf
deckungsgleichen, insbesondere optisch nicht sichtbaren Basisdreiecken
mit identischen Innenwinkeln basieren, denn fur die mit dem Merkmal M8
geforderte Ausgestaltung der Konstruktionsregel bedurfte es keiner

expliziten Anregung.

Dem Fachmann stehen zur Festlegung des jeweiligen Innenwinkels des
Basisdreiecks fur die tiefe und seichte Variationsnut nur die Alternativen

zur Verfligung, diese gleich oder unterschiedlich grof3 vorzusehen.
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Auch im Streitpatent ist die stets gleiche Groél3e des Innenwinkels lediglich
als eine Moglichkeit unter vielen wahlbaren Konfigurationen aufgefihrt. Ein
relevanter Vorteil dieser Vorgabe fir den Innenwinkel des Basisdreiecks im
Sinne einer bisher unbekannten Eigenschaft, die unter Umstanden eine
erfinderische Tatigkeit mit Blick auf die daraus hervorgehenden realen
Nutprofile begrinden koénnte, ist in Bezug auf das hier abgestellte
Variationsspektrum fir die tiefe und seichte Variationsnut nicht ersichtlich.
Im Besonderen lehrt das Streitpatent nicht, dass die mit dem Merkmal M8
beanspruchte Gestaltung einer Konstruktionsregel die Variantenvielfalt fir
Profilquerschnitte von Langsnuten eines Einzelschlissels vergréliert.

Bei der Festlegung stets gleicher Innenwinkel fir das Basisdreieck der
tiefen und seichten Variationsnut handelt es sich somit um eine beliebige
Auswahl aus verschiedenen dem Fachmann zur Verfigung stehenden
Mdoglichkeiten, welche eine erfinderische Leistung nicht begrinden kann
(vgl. BGH GRUR 2004, 47-50 — Blasenfreie Gummibahn 1).

An dieser Beurteilung andert auch die mit den Merkmalen M1 und M2.1
weiterhin geforderte Eignung eines Schlissels fir den Einsatz in einer
ZylinderschlossschlieBanlage mit in  Anordnung und Querschnitt
variierbaren Langsnuten zur Erzeugung von Schliel3variationen nichts.
Diese wird in den in Rede stehenden Anlagen zwar nicht angesprochen,
allerdings ergibt sich hieraus auch keine gegeniber dem aus den Anlagen
K21, K22, K27 und ropNi4 bekannten Schlissel nach dem Modell ,Errebi
AA18" folgende Besonderheit. Denn geeignet ist ein mit einer speziellen
Nutenvariante ausgestatteter Schlissel fur die Verwendung in einer
ZylinderschlossschlieBanlage bereits dann, wenn er auch nur ein
Profilzylinderschloss einer beispielhaft hierarchisch  strukturierten
SchlieBanlage sperrt, wie es explizit links unten auf Seite 10 des
Gesamtkatalogs der Firma Errebi gemall den Anlagen K21 bzw. K27
skizzenhaft offenbart ist. So ist ohne weiteres und unmittelbar zu
unterstellen, dass auch dieser Schlissel die Eignung besitzt, in
ZylinderschlossschlieBanlagen eingesetzt werden zu kénnen. Insofern
gelten die Restriktionen der Merkmale M1 und M2.1 als vollstandig erfullt,

weil der Fachmann diese sich aufdrangenden Eignungen beilaufig mitliest.
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1. Zu den Hilfsantragen 1 bis 4

Die Gegenstadnde der Patentanspriiche 1 nach den Hilfsantrdgen 1 bis 4
erweisen sich gegenuber dem Stand der Technik mangels erfinderischer
Tatigkeit als nicht patentfahig. Zudem ist der Gegenstand des
Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 4 gegeniber dem Inhalt

der urspringlichen Anmeldungsunterlagen unzulassig erweitert.

1.1 Zum Sinngehalt der bei den Patentansprichen 1 nach den
Hilfsantragen 1 bis 4 teilweise erganzten Merkmalsangaben im Kontext der

Merkmale des Schlissels nach dem Patentanspruch 1 gemal Hauptantrag:

Zu den gegenuber dem erteilten Patentanspruch 1 unverédnderten
Merkmalen sowie den Auslegungsgrundsatzen wird auf die Ausfiihrungen

unter Abschnitt 1.3.1 verwiesen.

Das Merkmal M5HH4 gibt die Mindestanzahl der Langsnuten in den
Schlusselflachseiten eines anspruchsgeméafen Schlissels vor. Diese
missen insoweit wenigstens drei Langsnuten aufweisen, die jeweils auf
einem Basisdreieck basieren, dessen der Basisseite gegenuberliegende

Spitze jeweils eine Kreuzungslinie festlegt.

Die Merkmale M5.1a" und M5.1bH1H4 fiigen dem Merkmal M5H1-H4
lediglich eine Konkretisierung der Lage der Kreuzungslinien entweder in
der Mittellangsebene des Profils oder auf der jeweils anderen Seite der
Mittellangsebene, d.h. ausweislich aller diesbezlglich in den Figuren 4 bis
6 dargestellten Ausfiihrungsbeispiele auf der von der jeweiligen Basisseite
des Basisdreiecks abgewandten Seite der Mittellangsebene hinzu. Als
Mittellangsebene ist dabei diejenige Ebene zu betrachten, die entlang der
Langsachse des Schlisselschafts zwischen Schlisselricken und -brust

orthogonal zur Schlisselquererstreckung verlauft.
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Auf diese Weise entsteht nach dem Merkmal M6"1"H ein uberlapptes
Profil®, das sich durch mindestens jeweils eine tiefe Variationsnut auf jeder
SchlUsselflachseite auszeichnet, sodass mindestens zwei der wenigstens
drei Langsnuten nach dem Merkmal M5"1""4 jeweils als tiefe Variationsnut
ausgestaltet sein mussen. Die mindestens noch verbleibende dritte
Langsnut verkorpert entweder eine weitere tiefe Variationsnut oder mit
Blick auf die Merkmalsgruppe M4.X bereits die seichte Variationsnut mit
jeweils einem Basisdreieck, dessen Spitze eine im Sinne der Merkmale
M5.1a"! und M5.1b""H* verortete Kreuzungslinie definiert.

Dieser Sinngehalt steht zwar nicht im Einklang mit einem ein
uberlappendes Profil in besonderer Ausgestaltung betreffenden
Ausfihrungsbeispiel der Beschreibung, denn laut Absatz [0013] der SPS
ware ein ,uberlapptes Profil* erst erreicht, wenn an wenigstens drei Stellen
die Langsprofilnuten — und nicht die im Unteranspruch 2 angesprochenen
Kreuzungslinien — bis an die Mittellangsebene heranreichen oder diese
uberschreiten. Vorliegend fordert das Merkmal M6"-H4 jedoch keine solche
spezielle Anordnung von drei derartigen Langsnuten fir die Bereitstellung
eines ,Uberlappten Profils®, wie sie im zitierten Beschreibungsabsatz
offenbart ist, sondern unterstellt dieses bereits einer Anordnung von
zumindest einer tiefen Nut je Schlusselflachseite, weshalb den Merkmalen
M5HEH4 “M5.1a"t und M5.1bH1H4 keine andere als jeweils die dem Wortlaut
folgende Bedeutung zukommt. Schliel3lich darf die Beschreibung nur
insoweit Berilcksichtigung finden, als sie sich als Erlauterung des
Patentanspruchs lesen lasst. Bei Wiedersprichen zwischen den
Patentansprichen und der Beschreibung werden diejenigen Bestandteile
der Beschreibung, die in den Patentansprichen keinen Niederschlag
gefunden haben, grundsatzlich nicht zur Bestimmung des Gegenstands des
Patents herangezogen (vgl. BGH, GRUR 2015, 972 — Kreuzgestange).

Der Abschnitt ,je zumindest eine Langsnut mit tiefen Variationsnuten (a, b,
ab) angeordnet ist* des Merkmals M6"H* zielt dabei nicht — wie seiner
sinnfélligen Lesart zu unterstellen ware — auf je eine mehrteilige Langsnut

mit mehreren tiefen Variationsnuten ab, sondern legt je eine als tiefe



-33-

Variationsnut ausgefuhrte Langsnut mit einem bestimmten Profil (a, b, ab)
fest.

Wahrend die Merkmale M3.3a und M3.3b den Verlauf der Kreuzungslinien
noch offenlassen, bestimmt das Merkmal M5.2H2H4 parallel zur
Mittellangsebene positionierte, sogenannte Schnittstellenebenen, in denen
die Kreuzungslinien angeordnet sind. Der eigentlichen Bedeutung des
Begriffs ,Schnittstelle* werden diese Ebenen nur fir den Fall gerecht, als
mehrere Kreuzungslinien gemeinsam in einer Schnittstellenebene verortet
sind. Allerdings schlieRt es das Merkmal M5.2"2-H4  aufgrund der
Formulierung im Plural — eben Schnittstellenebenen — auch nicht aus, dass
sich jede Kreuzungslinie in einer eigenen befindet. Die Abstdnde zwischen
der Mittellangsebene und den beidseits hierzu angeordneten, einzelnen
Schnittstellenebenen sind gemaR dem Merkmal M5.2.1H3H4  im
Wesentlichen gleich. Diesem Merkmal kommt somit das Verstadndnis zu,
jedes Basisdreieck sowohl der tiefen als auch der seichten Variationsnut
auf jeder Schlusselflachseite mit im Wesentlichen identischer H6he Uber
der Basisseite auszufiihren. Das Merkmal M5.2.2"4 stellt ,Normalabstande*“
benachbarter Variationsnuten in Relation zu den Abstdnden der
Schnittstellenebenen zur Mittellangsebene, wobei diese geringer als die
Normalabstande zwischen den Variationsnuten zu bemessen sind. Im
Sinne der eigentlichen Wortbedeutung versteht der Fachmann unter dem
Begriff ,Normalabstand“ die kirzeste Distanz zwischen zwei
Variationsnuten, die sich aus der Lange des Lots zwischen réaumlich-

koérperlichen Bestandteilen zweier benachbarter Variationsnuten ergibt.

1.2 Zur Ausfiuhrbarkeit bzw. Klarheit, Zulassigkeit und Patentfahigkeit der

Gegenstande in den verteidigten Fassungen der Hilfsantrage 1 bis 3.

1.2.1 Fir den Fachmann mit seinem ihm zu unterstellenden Wissen und
Kdnnen ist der beanspruchte Schlissel im Umfang der Hilfsantrage 1 bis 3
unter Berlcksichtigung der Gesamtoffenbarung des Streitpatents

nacharbeitbar.
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Die Klagerin macht in ihrem Schriftsatz vom 28. Juli 2021 fehlende
Ausfuhrbarkeit bzw. mangelnde Klarheit/Verstandlichkeit hinsichtlich des
Merkmals M5"-H4 in Verbindung mit den Merkmalen M5.2H2-H4 ynd mgH1-H4
sowie des Merkmals M5.2.1H3H4 geltend. Ihrer Auffassung nach fihre die
Kombination der Merkmale M5"1H4  M5.2H2H4 ynd M6HI ™4 zu einem
Missverstandnis, denn der beanspruchte Schlissel umfasse gemal dem
Merkmal M5HI-H4 drei Stellen mit jeweils einer Kreuzungslinie als
Kennzeichen einer tiefen Variationsnut, von denen auf jeder Schlisselseite
wenigstens eine angeordnet sei (Merkmal M6"1H%) . Dies sei allerdings
widerspruchlich zu Merkmal M5.2"%"4 das eine Anordnung der
Kreuzungslinien in einer ,einzigen“ Schnittstellenebene fordere, was
voraussetze, dass die drei tiefen Variationsnuten auf einer Seite verortet
sind. Diese Einschatzung beruht jedoch auf einem den Aussagegehalt
verkennenden Verstandnis des Merkmals M5.2"2H4 denn eine Lage der
drei Kreuzungslinien zusammen in einer Schnittstellenebene wird nicht
beansprucht, vielmehr lehrt das in Rede stehende Merkmal lediglich eine
Anordnung der wenigstens drei Kreuzungslinien in mehr als einer
Schnittstellenebene, wie die Verwendung dieses Begriffs im Plural auch

explizit verdeutlicht.

Soweit die Klagerin die Angabe ,im Wesentlichen gleich gro3* als unklar bzw.
unbestimmt und daher das Merkmal M5.2.1H3H4 insgesamt als nicht ausfiihrbar
erachtet, kann ihr nicht gefolgt werden. Bei der Relativierung mit dem
vorangestellten Ausdruck ,im Wesentlichen“ handelt es sich lediglich um eine
Angabe, die dem Fachmann kommuniziert, dass die nachfolgende MaRgabe
nur mit einer gewissen Ungenauigkeit verifiziert werden kann. Im Grunde kann
die mit dem Merkmal M5.2.1"3H4 peanspruchte Bauweise sogar nur so d.h. im
Rahmen von technisch bedingten Toleranzen gegeniber der geometrisch
exakten Definition umgesetzt werden (vgl. Schulte PatG, 10. Auflage, § 34 Rn.
136).

1.2.2 Die Merkmale der Patentanspriche 1 in den jeweils verteidigten
Fassungen der Hilfsantrage 1 bis 3 sind in den urspringlichen
Anmeldungsunterlagen offenbart und beschranken jeweils den Gegenstand

des erteilten Patentanspruchs 1; sie sind daher zul&ssig.
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Die Anordnung von Kreuzungslinien in der Mittellangsebene des Profils oder
auf der jeweils anderen Seite der MittellAngsebene sowie die Verortung je
zumindest einer Langsnut mit tiefen Variationsnuten an den beiden
Schliisselflachseiten, gemaR den Merkmalen M5.1a", M5.1b""4 und M6H14
des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 1 sind wortgleich dem
Unteranspruch 2 der Offenlegungsschrift EP1 862 615 Al (im Folgenden mit
OS kurzbezeichnet) sowie der SPS zu entnehmen. Die Mindestvorgabe ,an
wenigstens drei Stellen* ergibt sich bereits aus der einfachen Addition der im
Merkmal Me6"1H4 geforderten je einen tiefen Langsnut auf den beiden
Schlusselflachseiten und der mindestens einen seichten Variationsnut nach
dem Merkmal M4, mit der Implikation, dass die Kreuzungslinie der seichten
Variationsnut in diesem Fall ebenso in oder auf der der Basisseite des
Basisdreiecks gegentberliegenden Seite der Mittelangsebene liegt. Eine
urspringliche Offenbarung fur sowohl eine derartige Kombination aus zwei
tiefen Variationsnuten und einer entsprechend konfigurierten, seichten
Variationsnut als auch drei tiefe Langsnuten an den wenigstens drei Stellen

findet sich unter anderen in der Figur 5 der OS bzw. SPS.

Nach den Angaben der Beklagten geht das dem Patentanspruch 1 nach
Hilfsantrag 3 hinzugefiigte Merkmal M5.2.1H3H4 auf die Figur 4 der OS bzw.
der SPS zurlick. Grundsatzlich sind Patentanspriiche, Beschreibung und
Zeichnungen der Anmeldeunterlagen als gleichwertige Offenbarungsmittel
anzusehen (BGH, GRUR 2007, 578, 580 — Ruckspulbare Filterkerze). Fur die
Ubernahme von Merkmalen aus Zeichnungen sind daher nach standiger
Rechtsprechung dieselben Grundsatze anzuwenden, die auch fir die
Ubernahme von Merkmalen aus der Beschreibung gelten, Dabei reicht es aus,
dass die merkmalsgemalRe Ausgestaltung in der Anmeldung als maogliche
Ausfihrungsform der Erfindung dargestellt wird (vgl. BGH, GRUR 2010, 599,
600 — Formteil). MalRgebend ist danach, ob das nur aus einer Zeichnung in den
Patentanspruch Ubernommene Merkmal fir den Fachmann eindeutig und
unmittelbar als zur erfindungsgemaflen Lehre gehdrend zu erkennen ist (vgl.
BGH, GRUR 1990, 432-434 — SpleiBkammer).

In den Absatzen [0011] und [0012] der OS wird der erfindungsgemalie

Schlissel anhand eines Ausfihrungsbeispiels erlautert, wobei hier unter
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anderem ausdricklich auf die Figur 4 verwiesen wird. Bei Kenntnisnahme der
in diesen vorstehend genannten Absatzen beschriebenen Ausgestaltung des
Schlissels mit einem uUberlappten Profil, unterstellt der Fachmann der
zeichnerischen Darstellung beildufig, dass nach dem gebotenen Verstandnis
des Merkmals M5.2.1H3H4 die auf beiden Seiten der Mittelangsebene
eingezeichnete je eine Schnittstellenebene von dieser im Rahmen der tblichen

Fertigungstoleranzen gleich beabstandet ist.

Sonstige der Zuldssigkeit der Patentanspriche 1 in den Fassungen der
Hilfsantrdge 1 bis 3 entgegenstehende Aspekte sind weder ersichtlich noch

geltend gemacht.

1.2.3 Ein Schlissel in einer die Merkmale nach dem Patentanspruch 1 in der
Fassung gemald Hilfsantrag 3 umfassenden Ausfuhrung, der gegeniber der
Fassung nach Hauptantrag um die Merkmale M5"1-H4 M5 1pH1-H4 M5 2H2H4
M5.2.1H3H4 yund MeHTH4 insgesamt erganzt ist, beruht nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit. Insoweit gelten die Ausfihrungen zur Patentfahigkeit
auch sinngemal} fur die Hauptanspriche in ihren jeweiligen Fassungen nach
den Hilfsantragen 1 — jedenfalls in der Ausgestaltungsvariante mit dem
Merkmal M5.1bH"4 —und 2, die gegeniiber der Fassung des Patentanspruchs
1 nach Hilfsantrag 3 lediglich Teilmengen der vorstehend bezeichneten
Merkmale enthalten. Aber auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach
Hilfsantrag 1 in der Ausgestaltungsvariante mit dem Merkmal M5.1a" ist nicht

bestandsfahig.

Wie bereits unter Punkt 1.3.2.1.2 ausgefihrt, ist gemald der Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit auf
die eine beanspruchte Lésung beruht, diejenige Leistung zugrunde zu legen,
welche die Erfindung gegeniber dem Stand der Technik tatsachlich erbracht
hat. Demzufolge orientiert sich auch die Formulierung der objektiven Aufgabe
an solchen Problemen, die durch die Erfindung gegeniber dem Stand der
Technik tatsachlich gelost werden (vgl. BGH, a.a.O. -
Fettsdurezusammensetzung; BGH GRUR 2010, 814 — Fugenglatter; BGH
GRUR 2003, 693 — Hochdruckreiniger); im vorliegenden Fall lasst sich daraus
als objektive Aufgabe des Fachmanns die Bereitstellung eines Schlissels mit

einer Langsprofilierung ableiten, die einem Ubergeordneten
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Konstruktionsprinzip entspringt und eine missbrauchliche Nachahmung des
Schlissels erschwert.

Ausgangspunkt seiner Uberlegungen fir eine mégliche Problemlésung bildet
hierbei der Stand der Technik, dessen Kategorisierung und daraus
resultierende Einordnung eines bestimmten Ausgangspunkts als — aus ex-post
Betrachtung — ndchstkommender Stand der Technik weder ausreichend (vgl.
BGH GRUR 2017, 498 — Gestricktes Schuhoberteil; BGH GRUR 2009, 382,
Rn. 51 — Olanzapin) noch erforderlich ist (vgl. BGH GRUR 2009, 1039 -
Fischbissanzeiger). Die Bestimmung des Ausgangspunkts bedarf deshalb der
Rechtfertigung, die in der Regel in dem Bemiuhen des Fachmanns liegt, fur
einen bestimmten Zweck eine bessere oder andere Lésung zu finden, als sie
der Stand der Technik zur Verfugung stellt (BGH GRUR 2009, 382 -
Olanzapin; BGH GRUR 2017, 148 — Opto-Bauelement).

Insoweit kann dahingestellt bleiben, ob sich die Druckschriften K3 und K4 —
wie von der Beklagten in der mundlichen Verhandlung vorgetragen — fir den
Fachmann nicht eher als jeweils geeigneter Ausgangspunkt erweisen. Denn
die L6ésung des bereits angesprochenen Kernproblems der Schaffung eines
Langsprofils mittels einer normierten Konstruktionsregel lag fir den Fachmann

jedenfalls ausgehend von der Druckschrift D1/K28 auf der Hand.

Vorgestellt wird dort, wie unter Punkt 1.3.2. dargelegt, ein Schlissel fur eine
ZylinderschlossschlieBanlage (Merkmal M1) mit Langsnuten 7 gemafR den
Merkmalskomplexen M3.X und M4.X nach Hauptantrag. Dartber hinaus sind
die Anordnung und der Querschnitt der in den Schlusselflachseiten des
bekannten Schlissels vorgesehenen Langsnuten 7 nach den Merkmalen M2
und M2.1 zur Erzeugung von SchlieBvariationen variierbar (vgl. Anspriche 1
und 12).

Das der Druckschrift D1/K28 zugrundeliegende Variationsschema nutzt hierfir
unterschiedliche Neigungen der Nutflanken einer oder mehrerer
dreiecksformiger Variationsnuten in den Schlisselflachseiten. Das spezifische
Querschnittsprofil jeder sogenannten tiefen Variationsnut basiert dabei auf
einem Thaleskreis mit einer in der Schlisselflachseite 6 liegenden Basisseite

und einem der halben Schlisselbreite entsprechenden Radius (vgl. Figuren 1
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bis 5). Insofern tangiert der Halbkreisbogen B dieses Thaleskreises, mithin
auch die Spitze bzw. Kreuzungslinie eines auf dem Thaleskreis liegenden,
beispielhaft gleichschenkligen Dreiecks (Merkmal M5.1a"1), zwanglaufig die
Mittellangsebene x-x des Schlussels (vgl. Absatz [0011]). Ausweislich der
Figur 2a (vgl. Abb. 2) kann ein Schlusselschaft gemalR der Druckschrift D1/K28
sogar zwei derartige Variationen einer tiefen Variationsnut je
Schliusselflachseite im Sinne des Merkmals M5"1"H4 aufweisen, die auf diese
Weise ein uberlapptes Profil nach dem gebotenen Verstandnis des Merkmals
M6H1-H4 qusbilden.

Somit sind die zusatzlichen Merkmale M571-H4 M5.1a"! und M6"1H4 des
Gegenstands nach Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 1 aus
der Druckschrift D1/K28 vorbekannt.

Zur Erhdéhung der Schlie3sicherheit gegentber Nachbildungen wird in der
Druckschrift D1/K28 ferner die Ausbildung eines parazentrischen bzw.
Uberlappten Schlusselprofils vorgeschlagen, das die Erstellung eines
Ubergeordneten — folglich mehrere Zylinderschlésser sperrenden — Schliissels

1 durch Abfeilen einer Schlisselflachseite 6 verhindern soll.

Die durch die Druckschrift D1/K28 vorgegebene Uberlappte Profilform besteht
hierfur gemalR Anspruch 3 aus zumindest zwei sich gegenuberliegenden
Variationsnuten, deren Halbkreisbogen B sich parazentrisch lberlappende

Radien umfassen.
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Abb. 5: Figur 5b der Druckschrift D1/K28
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Eine entsprechende zeichnerische Darstellung findet sich in der Figur 5b (vgl.
Abb. 5), die insoweit eine Variationsnut mit einem Thaleskreis zeigt, dessen
Basisseite ausgehend von der Schlusselflachseite 6 nach innen versetzt ist
(vgl. Absatz [0018]), sodass die Spitze eines beispielhaft gleichschenkligen
Dreiecks bzw. dessen Kreuzungslinie auf der von der Basisseite abgewandten
Seite der Mittellangsebene x-x zu liegen kommt. Anstelle eines Versatzes des
Thaleskreises fur eine Variationsnut zieht der Fachmann beildufig auch eine
Anderung des Durchmessers des Thaleskreises in Erwagung (vgl. Absatz
[0006], Spalte 2, Zeilen 26 bis 29) mit einer Basisseite, die in der
Schlusselflachseite verbleibt.

Eine Festlegung auf wenigstens drei Stellen, an denen die Kreuzungslinien auf
der jeweils anderen Seite der Mittellangsebene angeordnet sind, offenbart die
Druckschrift D1/K28 zwar nicht wortlich, sie schliel3t eine solche konstruktive
Ausbildung aber auch nicht aus. Vielmehr beldsst die Lehre der Druckschrift
D1/K28 die genaue Anzahl dieser Stellen bzw. derartiger Langsnuten im
Belieben des Fachmanns, insofern sie darlegt, dass eine zur
SchlUsselbreitseitenebene bzw. Mittellangsebene parallel verlaufende Ebene
von zumindest zwei sich gegeniberliegenden Nuten 7 geschnitten wird (vgl.
Absatz [0018], Spalte 6, Zeilen 30 bis 35).

Bei einseitig offenen Bereichsangaben sieht der Fachmann zwar nicht per se
jeden Wert als offenbart an, allerdings présentieren einseitig offene
Bereichsangaben dem Fachmann stillschweigend auch nicht ausdricklich
genannte Werte, solange diese fur ihn innerhalb der Ublichen Bandbreite
liegen (vgl. Schulte, PatG, 10. Auflage, 8§ 3, Rn. 123). Dies trifft bei der
Nennung von ,mindestens zwei sich gegenuberliegenden Nuten® auf eine
Anzahl von wenigstens drei Stellen, an denen die Kreuzungslinien auf der
jeweils anderen Seite der Mittellangsebene angeordnet sind (Merkmal
M5.1bHH4) " allemal zu. Dies umso mehr, als auch die Kreuzungslinie eines
beispielhaft gleichseitigen Basisdreiecks der seichten Variationsnut nach den
Merkmalen M4, M4.1, M4.2, M4.2b — in der Figur 5b links unten — jenseits der

Mittellangsebene verortet ware.

Die Positionierung der Kreuzungslinien in Schnittstellenebenen parallel zur

Mittellangsebene des Schliisselprofils gemaR Merkmal M5.2H2-H4 fihrt geman
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obiger Auslegung dabei zu keinem von der Lehre der Druckschrift D1/K28

abweichenden Nutenprofil des beanspruchten Schlissels.

Somit wird auch die Merkmalskombination des Schliussels gemal
Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 durch die Druckschrift D1/K28

vorweggenommen.

Die Ausbildung eines Schlusselprofils bei dem die Abstande der
Schnittstellenebenen zur Mittellangsebene auf beiden Seiten des Schlissels
im Wesentlichen gleich grof3 sind, ist in der Druckschrift D1/K28 hingegen nicht

offenbart.

Der vorliegend beanspruchte Schlissel unterscheidet sich deshalb zumindest
im Merkmal M5.2.1H3H4 yon dem der Druckschrift D1/K28 entnehmbaren

Schlissel, das jedoch keine erfinderische Téatigkeit begriinden kann.

So waren dem vorstehend definierten Fachmann am Anmeldetag des
vorliegenden Streitpatents neben den aus der Druckschrift D1/K28
hervorgehenden Ausfuhrungen von tiefen und seichten Variationsnuten im
Rahmen seines Fachwissens weitere daquivalente Anordnungen von
Variationsnuten in den Schlisselflachseiten bekannt, mit denen sich ebenfalls
ein Uberlapptes Schlisselprofil erreichen lieR. Ein solch bekanntes
aquivalentes Profil entsteht durch das Vorsehen von mindestens zwei tiefen
dreiecksformigen Variationsnuten auf jeder Schlisselflachseite, deren Spitzen
bzw. Kreuzungslinien in jeweils einer gemeinsamen Schnittstellenebene auf

der jeweils anderen Seite der Mittellangsebene zu liegen kommen.



Abb. 6: Figur 1 der Druckschrift K4

Deren Bekanntheit belegt die Druckschrift K4, die in Figur 1 (vgl. Abb. 6) den
Querschnitt eines derartig profilierten Schlisselschafts zeigt. Die beiden
eingezeichneten, jeweils die Spitzen bzw. Kreuzungslinien der auf einer
Schlusselflachseite, dort Umhullende 60, 61, angeordneten tiefen
Variationsnuten 67, 69, 70 aufnehmenden Schnittstellenebenen befinden sich
hierzu jeweils seitlich beabstandet zur Mittelangsebene 65, ohne jedoch dem
Fachmann einen eindeutigen und unmittelbaren Hinweis zu geben, wie sich
die Abstdnde der beiden Schnittstellenebenen zur Mittellangsebene
zueinander verhalten. Im Lichte der Beschreibung eignet sich das
Schlisselsystem gemall der Druckschrift K4 auch fur die Herstellung von
Wendeschlisseln (vgl. Seite 8, Zeilen 3 bis 5), die sich durch symmetrisch
ausgebildete Schlisselschmalseiten (vgl. Seite 8, Zeilen 18 u. 19) und damit
implizit — rein schon aus funktionellen Grinden — auch durch symmetrisch
ausgebildete Schlusselflachseiten auszeichnen. Unter dieser Pramisse weisen
auch die der Figur 1 zu entnehmenden Schnittstellenebenen zur
Mittellangsebene jeweils den im Wesentlichen gleichen Abstand auf, wie es
das Merkmal M5.2.1"3H4 fordert.

Dem Fachmann haben am Anmeldetag des Streitpatents somit verschiedene
Mdoglichkeiten fur die Ausfihrung von Variationsnuten an einem

Schlisselschaft zur Verfigung gestanden, mittels denen er ein parazentrisch
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bzw. Uberlappt gestaltetes Schlusselprofil erreichen konnte. Die Wahl oder
Kombination der einzelnen Ausfihrungsformen von tiefen und seichten
Variationsnuten fur das jeweils gewahlte Schlusselprofil ist dabei willkrlich
und beliebig mdglich, denn das Vorsehen von mindestens einer oder
mehreren, gleich oder unterschiedlich tiefen L&ngsnuten auf jeder
Schlusselflachseite hat im Hinblick auf die Ausbildung eines parazentrischen
oder uberlappten Schlusselprofils den gleichen — bereits in der Druckschrift
D1/K28 aufgezeigten — technischen Effekt. Insofern kann die Ausfiihrung der
tiefen und seichten Variationsnuten, wie sie mit den im Wesentlichen gleich
groRen Abstanden der ihnen zugeordneten Schnittstellenebenen auf beiden
Seiten des Schlussels zur Mittellangsebene nach dem Merkmal M5.2.1H3H4
vorgegeben ist, eine erfinderische Tatigkeit nicht begriinden (vgl. BGH, GRUR
2008, 56 — Injizierbarer Mikroschaum).

In diesem Zusammenhang stellt die Moglichkeit den Durchmesser eines einer
seichten Nut zugrundliegenden Thaleskreises gemal der Druckschrift D1/K28
so zu bemessen, dass die Kreuzungslinie eines nach dem Merkmalskomplex
M4.X imaginar ergdnzten Basisdreiecks zuséatzlich zu den jeweils einer tiefen
Variationsnut einer SchlUsselflachseite 6 zugeordneten Kreuzungslinien in
einer gemeinsamen Schnittstellenebene zu liegen kommen, eine dem
Fachmann im Rahmen einer einfachen Dimensionierung in Anpassung an den
praktischen Bedarfsfall gleichsam prasente Alternative dar. Bei ihrer, sich aus
dem Merkmal M5.2.1H3H4 ergebenden Festlegung handelt es sich somit um
eine beliebige Auswahl aus verschiedenen dem Fachmann zur Verfligung
stehenden Optionen, die eine erfinderische Tatigkeit ebenso nicht belegen

kann (vgl. BGH, a.a.O. — Blasenfreie Gummibahn ).

1.3 Zur Ausfuhrbarkeit bzw. Klarheit, Zulassigkeit und Patentfahigkeit des

Gegenstands in der verteidigten Fassung des Hilfsantrags 4.

1.3.1 Die Lehre des Patentanspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 4 ist so deutlich

und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfihren kann.

Im Hinblick auf das Merkmal M5.2.2"* ist der Klagerin zwar zuzugestehen,

dass die SPS den Begriff ,Normalabstand” nicht enthalt, allerdings stellen
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vorliegend die fehlenden Angaben zur Methodik fur die Bestimmung der
Normalabstande zwischen benachbarten Variationsnuten nicht die
Ausfuhrbarkeit, sondern vielmehr ausschlie8lich die Unterscheidbarkeit
streitpatentgemalider Schlusselprofile von sich uberlappenden
Schlusselprofilen aus dem Stand der Technik und damit die Anspruchsbreite
in Frage. Aus der breiten, quasi aufgabenhaften Formulierung des Merkmals
M5.2.2"  kann jedoch nicht der Nichtigkeitsgrund der mangelnden
Ausfuhrbarkeit hergeleitet werden. Wie die Beklagte mit der von ihr erganzten
Figur 4 aus der SPS im Schriftsatz vom 28. Juni 2021 (vgl. dort Seite 14)
dargelegt hat, erschliel3t sich aus dem Streitpatent bereits eine Mdglichkeit,
wie die Normalabstande zwischen benachbarten Variationsnuten bzw.
Schnittstellenebenen zu bemessen sind. Nach Uberzeugung des Senats wird
dem fachkundigen Leser die erforderliche technische Information jedenfalls
insoweit vermittelt, um mit seinem Wissen und Kénnen die streitpatentgemale
Lehre nacharbeiten zu koénnen (vgl. BGH GRUR 2010, 916 -

Klammernahtgerat).

Hinsichtlich der Ubrigen Klarheitseinwande der Klagerin wird auf die dem

Abschnitt 11.1.2.1 zu entnehmenden Schlussfolgerungen verwiesen.

1.3.2 Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung nach dem
Hilfsantrag 4 — der noch um das Merkmal M5.2.2"* gegeniiber dem
Patentanspruch 1 in der Fassung nach dem Hilfsantrag 3 erganzt ist — geht
tber den Inhalt der urspringlichen Anmeldung hinaus und ist damit unzuléssig

erweitert.

Nach standiger Rechtsprechung ist fur den Inhalt einer Anmeldung in der
urspringlich  eingereichten  Fassung malRgebend, was der mit
durchschnittlichen Kenntnissen und Fahigkeiten ausgestattete Fachmann des
betreffenden Gebiets der Technik den urspriinglichen Unterlagen unmittelbar
und eindeutig als zu der zum Patent angemeldeten Erfindung gehdrend
entnehmen kann (vgl. BGH GRUR 2015, 249 — Schleifprodukt; BGH GRUR
2014, 542 — Kommunikationskanal; BGH GRUR 2016, 50 — teilreflektierende
Folie).

Eine unzuléassige Erweiterung des Inhalts einer Anmeldung liegt dann vor,
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wenn der Gegenstand des Patents sich fur den Fachmann erst aufgrund
eigener, von seinem Fachwissen getragener Uberlegungen ergibt, nachdem er
die urspringlichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hat, so wenn die
Hinzufigung einen technischen Aspekt betrifft, der den urspringlich
eingereichten Unterlagen in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens
in abstrakter Form nicht als zur Erfindung gehdrend zu entnehmen ist (vgl.
BGH GRUR 2013, 809 — Verschlusselungsverfahren).

Die Beklagte macht in Bezug auf das strittige Merkmal M5.2.2"4 geltend, dass
auf diese Weise eine ausreichende Materialstarke des Schlusselprofils im
Bereich der Langsnuten gewahrleistet sei, dementsprechend die praktische
Brauchbarkeit des Schlisselprofils sichergestellt werden kénne.

Dahingehende ausdriicklich die verbleibende Materialstarke zwischen
benachbarten Variationsnuten und die Abstande der Schnittstellenebenen zu
der Mittellangsebene in Verhaltnis setzende Offenbarungen sind weder im
Wortlaut der urspringlich eingereichten Anspriiche noch der Beschreibung
enthalten. Lediglich in der Figur 4 weisen benachbart dargestellte
Variationsnuten Normalabstdnde auf, die gegeniber den Abstanden der
beiden eingezeichneten Schnittstellenebenen jeweils zur Mittellangsebene
groBer sind. Die Notwendigkeit von gegeniber den Normalabstanden
benachbarter Variationsnuten geringeren Abstdnden der Schnittstellenebenen
zur Mittellangsebene entsprechend Merkmal M5.2.2H geht in dieser
allgemeinen Form jedoch weder aus der OS noch aus der SPS urspringlich

hervor.

Dass diese Abstandsrelation fur die erfindungsgemaflie Losung im Sinne der
stdndigen Rechtsprechung (vgl. BGH, GRUR 2010, 599, 600 — Formteil)
grundsatzliche Relevanz besitzt, ist weder aus der Zeichnung fur sich noch der
zugehorigen Beschreibung ersichtlich — auch nicht im Rahmen einer
weitergehenden Erkenntnis, zu der der Fachmann erst aufgrund seines
allgemeinen Wissens oder durch Abwandlung der offenbarten Lésung
gelangen kann, was im Ubrigen erst recht gegen eine urspriingliche
Offenbarung sprache (vgl. BGH, GRUR 2010, 910 — Falschungssicheres

Dokument).
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Vielmehr betrifft das Merkmal M5.2.2H eine Vorschrift zur naheren Definition
einer Anordnung, die aus einer willkurlich im Rahmen des konstruktiven
Ermessens zu treffenden Festlegung fur einen stabilen Schlissel mit mehreren
Langsnuten folgen mag, insofern allerdings in dieser abstrakten Form als nicht
zur Erfindung gehdrig angesehen werden kann.

1.3.3 Zudem ware der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der Fassung
nach Hilfsantrag 4 nicht patentfahig, da die beanspruchte Lehre fur den
angesprochenen Fachmann zum Zeitpunkt der Anmeldung durch den Stand
der Technik nahegelegt war.

Wie bereits bei der Beurteilung der Patentfahigkeit des Gegenstands gemal
dem unmittelbar vorrangigen Hilfsantrag 3 dargelegt, beruht der Schlissel mit
den dort jeweils beanspruchten Merkmalen auf keiner erfinderischen Tatigkeit
gegeniber einer Kombination der Lehren der Druckschriften D1/K28 und K4;

die entsprechenden Ausfiihrungen hierzu gelten auch im Ubrigen hier.

Entgegen der Auffassung der Beklagten existiert nach Uberzeugung des
Senats keine Korrelation der notwendigen Materialstarke des Schlisselprofils
zwischen den Langsnuten mit dem nicht naher konkretisierten Abstand der —
notabene durch die Lage imaginarer Kreuzungslinien von Basisdreiecken
definierten — Schnittstellenebenen zur Mittellangsebene. Da auch das
Streitpatent keine besonderen Vorteile oder Wirkungen beziglich der sich aus
dem Merkmal M5.2.2H4 ergebenden Restriktionen fir die Normalabstande
benachbarter Variationsnuten gegenuber den Abstanden der
Schnittstellenebenen zur Mittellangsebene nennt und solche fir den
Fachmann auch unter Bericksichtigung seines Fachwissens eben nicht zu
erkennen sind, wird er die beanspruchte Relation insoweit lediglich als eine
innerhalb der durch die jeweiligen Randbedingungen — wie beispielsweise die
erforderliche Stabilitat des Schliissels bei einer bestimmten Werkstofffestigkeit
— gesetzten Grenzen nach Belieben getroffene Auswahl sehen. Letztlich stellt
diese eine von einem bestimmten Zweck oder Ergebnis losgeldste Selektion
eines konkreten Bereichs aus einer Bandbreite maoglicher
Abstandsverhéltnisse dar, die fur sich betrachtet grundséatzlich nicht geeignet
ist, eine erfinderische Tatigkeit zu begrinden. Insoweit kommt es

notwendigerweise schon aufgrund der Beliebigkeit der MaRnahme nicht darauf
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an, ob der Fachmann Anlass hatte, diese vorzunehmen (vgl. BGH -

Blasenfreie Gummibahn I, a.a.0.).

Daruber hinaus besitzt der in Figur 1 der Druckschrift K4 im Querschnitt
dargestellte Schlisselschaft an keiner Stelle eine Materialstarke zwischen den
Variationsnuten 66-70, die geringer als der Abstand der Schnittstellenebenen
zu der Mittelangsebene 65 ware. Insoweit erfullt der Schlissel nach der Lehre
der Druckschrift K4 ohnehin die Vorgaben des Merkmals M5.2.2H4,

2. Einer Beurteilung der weiteren jeweils abhéngigen Patentanspriiche —
ergdnzend zu vorstehenden Ausfuhrungen im Abschnitt 1.3.2.1 zu dem
Anspruch 4 des Streitpatents — der fur die einzelnen Hilfsantrdge zugrunde zu
legenden Anspruchssatze bedurfte es nicht, zumal die Beklagte mit der
Stellung dieser weiteren Antrage zu erkennen gegeben hat, die auf den
Patentanspruch 1 jeweils mittelbar oder unmittelbar riickbezogenen Anspriiche
nicht selbststandig zu verteidigen. Auch im Ubrigen hat die Beklagte tiber den
Anspruch 4 in seinem Rickbezug auf den Anspruch 1 in der Fassung des
Streitpatents hinaus nicht geltend gemacht — noch ist ersichtlich —, dass die
Ausgestaltungen nach den jeweiligen Unteranspriichen in der Fassung der
Hilfsantrdge zu einer anderen Beurteilung der Patentfahigkeit fihren kénnten
(vgl. BGH GRUR 2012, 149 — Sensoranordnung; BGH GRUR 2007, 862 —
Informationstuibermittlungsverfahren II;, BGH GRUR 2017, 57 -

Datengenerator).

3. Der Senat konnte auch in der Sache entscheiden, ohne — wie von der
Beklagten angeregt — ein Sachverstandigengutachten zur Klarung des

Verstandnisses des Fachmanns zum Prioritatszeitpunkt einzuholen.

Nach allgemeiner Rechtsprechung ist es originar richterliche Aufgabe, den
objektiven Sinngehalt der mit dem jeweiligen Schutzrecht unter Schutz
gestellten Lehre eigenstandig durch Auslegung der Patentanspriiche -
gegebenenfalls unter Heranziehung von Beschreibung und Zeichnungen — zu
ermitteln (vgl. BGH GRUR 2010, 314, Rn. 25ff — Kettenradanordnung II).
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So auch im vorliegenden Fall, in dem es malgeblich auf die
Sinngehaltsfeststellung des Inhalts der SPS, der Anlagen K21, K22, K27 und
ropNi4 als auch der Druckschriften D1/K28 und K4 sowie die durch diese

vermittelten Lehren ankommt.

Ein Sachverstandigenbeweis dient dazu, dem Gericht Fachwissen zur
Beurteilung von Tatsachen zu vermitteln oder entscheidungserhebliche
Tatsachen festzustellen, soweit hierzu besondere Sachkunde erforderlich ist.
Hierzu bleibt jedoch festzustellen, dass das Gericht trotz einer entsprechenden
Anregung nicht gezwungen ist, sich eines Sachverstandigengutachtens zu
bedienen, wenn es die erforderlichen Sachkenntnisse selbst besitzt oder sich
diese etwa durch Studium der Fachliteratur selbst beschaffen kann. Vom
Vorliegen dieser Voraussetzungen konnte der Senat aber ausgehen, da ihm
technische Mitglieder angehéren, die aufgrund ihrer Fachkenntnisse, der zur
Verfigung stehenden Fachliteratur und sonstigen Druckschriften sowie der
entscheidungserheblichen Patentliteratur in der Lage sind, den gegebenen
Sachverhalt umfassend zu erkennen und zu wirdigen (vgl. Benkard,
Patentgesetz, 11.Aufl. § 88, Rn.6; § 139 Rn. 125).

Im Ubrigen hat der Senat auch das Ergebnis der vom Oberlandesgericht
Dusseldorf im Berufungsverfahren Uber die Patentberihmung getroffenen
Auslegung bertcksichtigt (vgl. BGH GRUR 2010, 950 -

Walzenformgebungsmaschine).

4. Im Ergebnis hat aus den genannten Grinden das Streitpatent mangels
Patentfahigkeit ausgehend von der Druckschrift D1/K28 oder von dem in den
Anlagen K21, K22, K27 und ropNi4 dokumentierten Schlisselmodell ,Errebi

AA18" in keiner der Fassungen, mit denen es die Beklagte verteidigt, Bestand.

Vor diesem Hintergrund kommt es auf den Nachweis der Vorbenutzungen
durch offentliches Inverkehrbringen der Schlissel gemald dem Anlagen K10,
K11, K13, K14, K16, K17, K19 und K20 nicht an.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG in Verbindung mit
8§ 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99
Abs. 1 PatG in Verbindung mit § 709 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in
vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber innerhalb eines
Monats nach Ablauf von finf Monaten nach Verkiindung, durch einen in der
Bundesrepublik  Deutschland  zugelassenen  Rechtsanwalt  oder
Patentanwalt als Bevollméachtigen schriftlich oder in elektronischer Form

beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Heimen Dr. Baumgart Dr. Séchtig Peters Sexlinger
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