BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL Verkiindet am
14. Marz 2000

4 Ni 23/98

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

betreffend das deutsche Patent DD 261 181

BPatG 253
9.72



hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts in der mindlichen
Verhandlung vom 14. Marz 2000 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters

Dr. Schwendy, der Richter Mullner, Dipl.-Ing. Dehne, Dipl.-Ing. agr. Dr. Huber und
Dipl.-Ing. Bulskamper

fur Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent DD 261 181 wird fur nichtig erklart.
2. Der Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.
3. Das Urtell ist gegen Sicherheitsleistung in Héhe von DM 10.000,00 vor-

l&ufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 6. Januar 1987 unter Inanspruch-
nahme der Prioritdt der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung DE 86 00 280
vom 8. Januar 1986 beim Amt fur Erfindungswesen der ehemaligen DDR ange-
meldeten, als Ausschliel3ungspatent erteilten Patents DD 261 181 (Streitpatent),

das einen Profilstab betrifft.

Das Streitpatent umfal3t 10 Patentanspriche. Patentanspruch 1 lautet in der er-

teilten Fassung:

"1. Profilstab, mit zwei Gurten und einem diese verbindenden, an
denselben befestigten Steg, der Ausbuchtungen aufweist, die ab-
wechselnd zur einen und zur anderen Seite des Profilstabs weisen,
dadurch gekennzeichnet, dal3 die Gurte (2,3) an den beiden
Langskanten des Steges (4; 14,15) Uber die gesamte Kantenlange

des Stegs ohne Unterbrechungen befestigt sind.”

Wegen der unmittelbar bzw mittelbar auf Patentanspruch 1 riickbezogenen Pa-

tentanspriche 2 bis 10 wird auf die Patentschrift Bezug genommen.



Die Klagerin betreibt die Nichtigerklarung des Streitpatents. Sie tragt dazu vor, der
Gegenstand des Streitpatents sei durch den Stand der Technik vorweggenommen
bzw nahegelegt und beruft sich hierzu u. a. auf folgende vorveréffentlichte

Druckschriften:

DE-AS 1 058 458 (Anlage D2)
DE 84 20 684 U1 (Anlage D5)

Niemann, Maschinenelemente (Anlage D7).

Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent DD 261 181 fir nichtig zu erklaren.

Der Beklagte beantragt,

die Klage mit der MalRgabe abzuweisen, dal3 das Patent mit dem
folgenden, in der mindlichen Verhandlung uberreichten einzigen
Anspruch aufrechterhalten bleibt:

"Profilstab

- mit zwei Gurten und einem diese verbindenden, an denselben
befestigten Steg, der Ausbuchtungen aufweist, die abwechselnd zur
einen und zur anderen Seite des Profilstabes weisen,

- bei dem die Gurte (2,3) an den beiden Langskanten des Steges
(4,14,15) uber die gesamte Kantenlange des Steges ohne Unter-
brechungen fest ansitzen;

- bei dem die Gurte (2,3) an dem Steg (4) jeweils mit zwei einander
gegenuberliegenden Schweil3néhten (11,12) befestigt sind,

- bei dem der Steg (4,14,15) aus Flachmaterial gebogen ist und

seine winklig zueinander verlaufenden Abschnitte (7,9) der einzel-



nen Ausbuchtungen (5,6,18,19) Uber teilkreisformige integrale ge-
bogene Abrundungen (8) miteinander verbunden sind,

- bei dem der Steg (4) aus einem fortlaufenden, ununterbrochenen
Streifen oder Band besteht und bei dem der Radius der gebogenen
Abrundung (8) wenigstens dem 1,5-fachen der Dicke des den Steg
bildenden Bandes entspricht,

- wobei die winkelig zueinander verlaufenden Abschnitte (7,9) der
einzelnen Ausbuchtungen (5,6,18,19) im wesentlichen gleich lang
sind,

- wobei jeder zweite Abschnitt (9) der winkelig zueinander verlau-
fenden Abschnitte (7,9) parallel zur Langsachse des Profilstabes
verlauft,

- wobei nur die parallel zur Langsachse des Profilstabs verlaufen-
den Abschnitte (9) mit den Gurten (2,3) verschweil3t sind."

Er tritt den Ausfihrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und halt das

Streitpatent in der verteidigten Fassung fur patentfahig.

Entscheidungsgrinde

Auf das als AusschlieBungspatent vom Amt fur Erfindungswesen der ehemaligen
DDR gemall 8 4 Abs 1 ErstrG erstreckte Streitpatent findet gemald 8 5 ErstrG
Ubergeleitetes Bundesrecht - also das Patentgesetz 1981 (im folgenden PatG)
Anwendung. Ausgenommen sind nur die Voraussetzungen der Schutzfahigkeit
und der Schutzdauer; insoweit ist hier weiterhin das Patentgesetz der DDR in der
Fassung vom 27. Oktober 1983 anzuwenden, also insbesondere im Rahmen des
Nichtigkeitsgrundes der mangelnden Patentfahigkeit (8 21 Abs 1 Nr 1 iVm § 22
Abs 1 PatG) die 88 1 bis 5 des genannten DDR-Patentgesetzes (vgl amtliche Be-
grindung zum ErstrG, BIPMZ 1992, S. 213,223 reSp, 224 |liSp Abs 2 u.3; Busse,
PatG, 5. Aufl., Vor 81, Rdn 13 mwNachw).

Die Klage ist zulassig und begrindet.



Das Streitpatent ist zunachst schon ohne Sachprifung insoweit fur nichtig zu er-
klaren, als es uber die von dem Beklagten verteidigte Fassung hinausgeht (vgl
Busse, PatG 5. Aufl., § 83 Rdn 45 mit Rechtsprechungsnachweisen).

Die weitergehende Klage hat Erfolg, weil der mit ihr angegriffene Patentgegen-
stand in der von dem Beklagten verteidigten Fassung nicht patentfahig ist ( 8§ 22
Abs 1iVm 21 Abs 1 PatG, 884 Abs 1, 5 ErstrG, 8 5 Abs 1, 5 DD-PatG 1983).

Das Streitpatent betrifft einen Profilstab, der zwei Gurte und einen die Gurte ver-
bindenden, an diesen befestigten Steg aufweist, der mit Ausbuchtungen versehen
ist, die abwechselnd zur einen und zur anderen Seite des Profilstabes weisen.
Nach der Beschreibung des Streitpatents ist aus dem Stand der Technik bei-
spielsweise ein Profilstab bekannt, bei dem der Steg im Bereich der Ausbuchtun-
gen jeweils auf der AulRenseite mit einer ortlich begrenzten Schweil3naht an den
beiden Gurten befestigt ist. GemalR einer anderen Ausfihrung dieser Vorverof-
fentlichung erfolgt die Befestigung des Steges an den Gurten mittels zweiseitiger
Schweil3nahte, die im Bereich mittlerer Abschnitte des Steges zwischen den je-
weiligen Ausbuchtungen ortlich begrenzt angebracht sind.

Dabei habe sich aber in der Praxis gezeigt, dal3 es trotz ihrer vielseitigen An-
wendbarkeit nicht moglich sei, die Belastbarkeit der Metallprofile bzw Profilstéabe
exakt nachzuweisen. Die Folge seien Uberdimensionierungen und damit zusam-
menhangend ein erhéhtes Gewicht der Profilstdbe sowie Nachteile bei der Hand-

habung und im praktischen Einsatz.

Vor diesem Hintergrund formuliert die Streitpatentschrift als Aufgabe, einen sol-
chen Profilstab kostengtinstig und mit héheren Gebrauchswerteigenschaften her-

zustellen.

Zur Losung dieses Problems schlagt das Streitpatent in seiner verteidigten Fas-
sung einen Profilstab mit folgenden Merkmalen vor:

1. Profilstab

1.1  Der Profilstab umfal3t zwei Gurte und einen Steg.



1.2
13

1.4
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1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11

1.12

Der Steg verbindet die Gurte und ist an den Gurten befestigt.

Der Steg weist Ausbuchtungen auf, die abwechselnd zur einen und
zur anderen Seite des Profilstabs weisen.

Die Gurte sitzen an den beiden Langskanten des Steges Uber die
gesamte Kantenlange des Steges ohne Unterbrechungen fest an.
Die Gurte sind an dem Steg jeweils mit zwei einander gegen-
uberliegenden Schweil3néhten befestigt.

Der Steg ist aus Flachmaterial gebogen

Die winkelig zueinander verlaufenden Abschnitte der einzelnen Aus-
buchtungen des Stegs sind uber teilkreisférmige integrale gebogene
Abrundungen miteinander verbunden.

Der Steg besteht aus einem fortlaufenden, ununterbrochenen
Streifen oder Band.

Der Radius der gebogenen Abrundung entspricht wenigstens dem
1,5-fachen der Dicke des den Steg bildenden Bandes.

Die winkelig zueinander verlaufenden Abschnitte der einzelnen
Ausbuchtungen sind im wesentlichen gleich lang.

Jeder zweite Abschnitt der winkelig zueinander verlaufenden
Abschnitte verlauft parallel zur Langsachse des Profilstabes.

Nur die parallel zur L&ngsachse des Profilstabes verlaufenden

Abschnitte sind mit den Gurten verschweif3t.

Dem Senat erscheint die Offenbarung des Merkmals 1.4 gemalR Merkmalsaufli-

stung, insbesondere hinsichtlich des geforderten festen Ansitzens der Gurte am

Steg, zweifelhaft. Darauf kommt es jedoch nicht an, weil die Schutzfahigkeit des

verteidigten Gegenstandes nicht gegeben ist.

Er ist zwar neu iISv 8 5 Abs 2 S 1 DD-PatG 1983, jedoch nicht schutzfahig, da er
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit iSv 8 5 Abs 5 DD-PatG 1983 beruht.

Wie aus der deutschen Auslegeschrift 10 58 458 (Anlage D2) Abb 1, 3 ersichtlich,

war zum Zeitrang des Streitpatents bereits ein Profilstab mit den Merkmalen 1. bis



1.4 gemal} obiger Gliederung bekannt. Die abwechselnd zur einen und zur
anderen Seite weisenden Ausbuchtungen (Abb 3) bilden dabei einen Steg (2)
(Abb 1), an dem die Gurte (1, 3) gema&l Merkmal 1.4 auch fest ansitzen. Das
Merkmal des festen Ansitzens kann nach Auffassung des Senats bereits aus der
Formulierung gemal Sp 1, Z 51, 52, wonach das "Band lotrecht ... zwischen drei
Gurten befestigt ist" hergeleitet werden, da eine Befestigung auch ein festes
Ansitzen umfal3t. Auch die Merkmale 1.6 bis 1.8 sind aus der genannten Ent-
gegenhaltung bekannt. Die Eigenschaft des Steges als aus Flachmaterial ge-
bogenes fortlaufendes ununterbrochenes Band, ist in Spalte 1, Zeilen 49 bis 51
der deutschen Auslegeschrift 10 58 458 beschrieben ("in L&ngsrichtung des
Elementes verlaufendes, wellen- bis zickzackformig oder ahnlich gebogenes
Band"). Die teilkreisférmigen Rundungen zwischen den winklig zueinander
verlaufenden Abschnitten der Steg-Ausbuchtungen sind in Abb 3 der Entge-
genhaltung erkennbar. Ferner werden noch die Merkmale 1.10 und 1.11 durch
diese Entgegenhaltung vorweggenommen, weil die winklig zueinander verlaufen-
den Abschnitte der einzelnen Ausbuchtungen auch in der zeichnerischen Dar-
stellung gemafld Abb 3 im wesentlichen, dh ungefahr gleich lang sind und jeder
zweite Abschnitt der trapezférmigen Ausbuchtungen (Abb 3) parallel zur Langs-
achse des Profilstabes verlauft.

Somit vermag diese Entgegenhaltung einem Fachmann - einem in der Herstellung
von Metallbau-Elementen erfahrenen Ingenieur des allgemeinen Maschinenbaus
mit Fachhochschulausbildung - alle Merkmale des Patentgegenstandes bis auf die
Merkmale 1.5 (Gurte am Steg, jeweils mit einander gegeniberliegenden
Schweil3nahten befestigt), 1.12 (nur die parallel zur Langsrichtung des Profilstabes
verlaufenden Abschnitte mit den Gurten verschweil3t) und 1.9 (Radius der
gebogenen Abrundung entspricht wenigstens dem 1,5-fachen der Dicke des den
Steg bildenden Bandes) zu vermitteln.

Die lediglich abschnittsweise - also nicht durchgehende - VerschweiRung des
Steges bei einem in Rede stehenden Profilstab ist aus Figur2 und 3 der
DE 84 20 684 U1 (Anlage D5) ersichtlich. Dabei lehrt die Darstellung gemaf3 Fi-



gur 3, einen mit wechselseitigen trapezformigen Ausbuchtungen versehenen Steg
nur an den parallel zur Langsachse des Profilstabes verlaufenden Abschnitten 6.2
mit den Gurten zu verschweil3en, wahrend die schrag verlaufenden Abschnitte 6.1
lediglich fest ansitzen (Fig 1) aber unverschweil3t bleiben. Somit ist das Merkmal
1.12 dem Fachmann hier direkt vorgezeichnet. Die Forderung des Merkmals 1.5
des verteidigten Patentanspruchs, namlich da3 mit zwei gegenuberliegenden
Schweil3nahten gearbeitet werden soll, ist zwar aus Figur 3 nicht ersichtlich. Im
Text der Entgegenhaltung heil3t es aber auf Seite 3, Zeilen 32, 33, dal? zweckma-
Bigerweise jeweils von der Aul3enseite her geschweil3t wird. Ein derartiges Vorge-
hen ist aus Figur 3 ersichtlich, wobei aber die Formulierung "zweckmaligerweise"
auch andere, zB doppelte Schweil3verbindungen nicht ausschlief3t. In Figur 2 die-
ser Entgegenhaltung sind in diesem Sinne bereits mit gegenuberliegenden
Schweil3nahten befestigte, parallel zur Langsachse des Profilstabes verlaufende
Stegabschnitte (7) erkennbar. Somit ist diese Befestigungsart dem Fachmann hier
bereits als Alternative vor Augen gefuhrt. Diese langeren geraden Stegabschnitte
(7) liegen zwar zwischen solchen, die ihrerseits Ausbuchtungen bilden (6.1, 6.2,
6.3). Jedoch sind diese mit der Profiltragerachse parallelen Stegabschnitte ahnlich
beansprucht wie die achsparallelen Abschnitte gemal3 Figur 3 der Entgegen-
haltung. Nach alledem vermag das DE 84 20 684 U1 dem Fachmann die Merk-
male 1.5 und 1.12 bereits zu vermitteln bzw nahezulegen.

Das Merkmal 1.9 des verteidigten Patentanspruchs gibt einen Biegeradius fir die
gebogenen Abrundungen des Steges an, der wenigstens dem 1,5-fachen der
Materialstarke des den Steg bildenden Bandes entsprechen soll. Damit wird ein
"Mindest-Biegeradius" gefordert (1,5-fache Dicke), der auch nach oben Uber-
schritten werden darf, so dal3 dieses Merkmal einen einseitig begrenzten Bereich
hinsichtlich der Biegeradien fordert. Derartige Biegeradien bzw Bereiche von Bie-
geradien gehdren aber zum allgemeinen Fachwissen des Durchschnittsfach
manns, wie aus dem Fachbuch N..., "Maschinenelemente” (Anlage D7),

Seite 20, Tafel 2/2 erkennbar ist. Hier werden zB im dritten Wertefeld fir Blech-
dicken einer Dicke von 1 mm zwei Radien, namlich 1,6 und 2,5 mm zugeordnet,
so dald der erste Wert (1,6) in etwa den im Streitpatent geforderten Mindest-Bie-
geradius erkennen laR3t, wahrend der zweite einen erheblich Uber diesem Min-



destwert liegenden Halbmesser darstellt. Nachdem der in Merkmal 1.9 angege-
bene Wertebereich flr die Biegeradien demnach im Rahmen fachublicher Berei-
che liegt und eine besondere Wirkung des beanspruchten Bereichs nicht erkenn-
bar ist, vermag der Senat auch diesem Merkmal eine erfindungstragende Bedeu-
tung nicht beizumessen. Auf Grund des lediglich einseitig begrenzten, relativ gro-
Ren Bereichs, den dieses Merkmal zulaf3t, ist auch eine Auswabhlerfindung nicht

erkennbar.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1 ZPO,

der Ausspruch zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit auf 8§ 99 Abs 1 PatG iVm § 709

ZPO.

Dr. Schwendy Mullner Dehne Dr. Huber Bulsk&amper

Pr/Na



