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betreffend das européische Patent 0 386 504
(= DE 590 00 037)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der mind-
lichen Verhandlung vom 19. Oktober 2005 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Meinhardt sowie des Richters Dipl.-Phys. Dr. N. Mayer, der Richterin
Puschel, der Richter Dipl.-Ing. Dr. Kaminski und Dipl.-Ing. Grof3

fur Recht erkannt:

I. Das europaische Patent 0 386 504 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig er-
kl&rt.

II. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

lll. Das Urteil ist hinsichtlich der Kosten fur die Klagerin gegen Si-
cherheitsleistung in Hohe von 120 % des zu vollstreckenden

Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fir die Bundesre-
publik Deutschland erteilten européischen Patents 0 386 504 (Streitpatent), das
unter Inanspruchnahme der Prioritdt der deutschen Patentanmeldung 3907065
vom 4. Marz 1989 am 16. Februar 1990 angemeldet worden ist. Das in der Ver-
fahrenssprache Deutsch verdffentlichte Streitpatent, das vom Deutschen Patent-
und Markenamt unter der Nummer 590 00 037 gefuhrt wird, betrifft einen Schliel3-
zylinderschlissel. Es umfasst 11 Patentanspriiche, von denen Patentanspruch 1

folgenden Wortlaut hat:



Bezuglich der weiteren Patentanspriche wird auf die Patentschrift EP 0 386 504

"Schlief3zylinderschlissel mit einem aus mehreren aneinander ge-
reihten, einzeln fur sich unterscheidbare Gro3buchstaben-Umrisse
aufweisenden Profilteilen (1, 2, 6) bestehenden Schlusselprofil,
dadurch gekennzeichnet,

dal3 die eine GroRRbuchstaben- oder Ziffern-Breite (4, 5) von min-
destens ihrer zweifachen Schreiblinienbreite (s) aufweisenden
Profilteile (1, 2, 6) Ubereinander zwischeniibergangslos angeord-
net sind,

wobei das den Schlisselriicken bildende Profilteil (1) den Umrif3
eines an seinem &aufleren Ende mehrere Schreiblinienbreiten (s)
breiten Buchstabens oder Ziffer und

das die Schlusselbrust bildende Profilteil (2) die Breite eines an
seinem aulBeren Ende in eine einfache Schreiblinienbreite (s)

auslaufenden Buchstabens oder Ziffer besitzt".

B1 Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klagerin geltend, der Gegenstand des Streit-
patents sei gegentiber dem Stand der Technik nicht patentfahig. Er sei nicht neu,

beruhe aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.

Sie beruft sich hierzu ua auf folgende vorveréffentlichte Druckschriften:

D1
D2

CH 355710
DE-Wz 966 562

E1.1bisE 1.10 Auszige aus dem Katalog der Stamperia Errebi

E2

32040 Cibiana di Cadore (BL) Italien, 1987, namlich neben
Titelseite, Rubrum und Rickseite (E1.1) die Seiten 11 (E1.2),
22 (E1.3), 91 (E1.4), 25 (E1.5), 49 (E1.6), 7 (E1.7), 16 (E1.8

und E1.9) und 6 (E1.10)

Schlusselprofil der Fa. DOM und Schliel3plan vom 4. Juni 1988



Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 0 386 504 mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang fir nichtig

zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit den in der mindlichen
Verhandlung tberreichten Hilfsantragen 1 und 2, wobei Patentan-
spruch 1 jeweils erganzt ist,

bei Hilfsantrag 1 um die Worte ", wobei lediglich zwei unterschied-
lich konturierte Profilteile vorgesehen sind und dass der Schliel3-
zylinderschliissel zur Anbringung von nachtréglichen Profilvariati-
onen in der Weise ausgelegt ist, dass beide Profilteile ihre indivi-
dualisierende Erkennbarkeit auch bei nachtraglich vorgenomme-
nen Profilanderungen im Sinne der Schaffung von Profilvariatio-
nen bewahren.",

bei Hilfsantrag 2 um die vorgenannten sowie zusatzlich um die
weiteren Worte "und dass hierzu die Schlisselbrust entweder eine
arabische Ziffer 4 oder der GroRRbuchstabe S ist und der Schlis-
selriicken entweder die arabische Ziffer 2 oder der Grof3buch-
stabe E.",

und sich an den jeweiligen Patentanspruch gemal Hilfsantrag die
Unteranspriche 2 bis 6 und 9 bis 11 mit unmittelbarem oder mit-
telbarem Rulckbezug anschlie3en; die Unteranspriiche 7 und 8
entfallen.

Sie tritt den Ausfihrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und hélt das
Streitpatent insbesondere in den hilfsweise verteidigten Fassungen gegentber
dem Stand der Technik fur patentfahig.



Entscheidungsgrinde:

Die Klage, mit der der in Art 1l 86 Abs 1 Nr 1 IntPatUG, Art 138 Abs 1 lit a EPU
iVm Art 54 Abs 1, 2 und Art 56 EPU vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangeln-
den Patentfahigkeit geltend gemacht wird, ist zulassig und in vollem Umfang be-
grindet. Der Gegenstand des Streitpatents ist sowohl in der erteilten als auch in
der nach Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung nicht neu, in der nach Hilfsantrag 2
verteidigten Fassung ergibt er sich in naheliegender Weise aus dem Stand der
Technik.

Als Fachmann ist ein Fachhochschulingenieur des Maschinenbaus mit speziellen
Kenntnissen in der Konstruktion von SchlieRzylindern und Schlie3zylinderschlis-

seln anzusehen.

1. Patentgegenstand

Das Streitpatent betrifft einen Schlie3zylinderschlissel mit einem aus mehreren
aneinander gereihten, einzeln fur sich unterscheidbare GroRbuchstaben-Umrisse

aufweisenden Profilteilen bestehenden Schltsselprofil.

In der Streitpatentschrift (Sp 1 Z 8 bis 37) ist angegeben, dass aus dem deutschen
Warenzeichen 966 562 Schlie3zylinderschlissel obiger Art bekannt seien, bei de-
nen die einzelnen unterschiedlich konturierten Profilteile nebeneinander liegend
angeordnet sind, so dass bei der entsprechenden horizontalen Lage des Schlis-
sels die einzelnen Profilteil-Konturen eine lesbare Buchstaben-Folge ergeben
wirden.

Damit diene die Schlissel-Profilierung nicht nur zur VergroRerung der Aufsperrsi-
cherheit, sondern zusatzlich noch zu Kennzeichnungszwecken. Diese Erkennbar-
keit werde bei den bekannten Schliel3zylinderschliisseln dieser Art aber dadurch

erschwert, dass zum einen die einzelnen groRbuchstabenméallig konturierten Pro-



filteile jeweils Uber zusatzliche Zwischenstege miteinander verbunden seien und
zum anderen der Schlissel zum Erkennen dieser Buchstaben-Folge in seine rich-
tige Horizontallage gebracht werden misse.

Darlberhinaus bestehe bei den Schlie3zylinderschliisseln der eingangs angege-
benen Art der Nachteil, dass das auf der Brustseite des Schliissels gelegene Pro-
filteil ebenso breit wie das im Ruckenbereich gelegene Profilteil sei und daher
seine Kontur durch die hier anzubringenden Schliisseleinschnitte bzw - kerben fir
die Steuerung der Zuhaltungsstifte im Schlie3zylinder regelmafig stark abgean-

dert und dadurch letztlich ununterscheidbar werde.

Ausgehend von diesen Unzulanglichkeiten gibt die Streitpatentschrift die Aufgabe
an, einen Schliel3zylinderschlissel der eingangs erwahnten Gattung zu schaffen,
dessen Profilierung eine noch wesentlich bessere, namlich leichter erkennbare
und weniger verfalschbare Kennzeichnungsmaglichkeit bietet, ohne dadurch ihrer
eigentlichen Aufgabe, als zuséatzlicher Aufsperrschutz noch dazu in Verbindung
mit der Moglichkeit nachtraglicher Profilvariationen zu dienen, verlustig zu gehen
(Sp 1 Z 38 bis 47 der Streit-PS)

Ein SchlieRzylinderschlissel, der diese Aufgabe 16st, weist nach dem erteilten Pa-
tentanspruch 1 (Hauptantrag), entsprechend einer von der Klagerin vorgenomme-

nen Gliederung, folgende Merkmale auf:

»L1.  Schliel3zylinderschlissel mit einem Schlisselprofil, das aus mehre-
ren Profilteilen (1, 2, 6) besteht;

2. die Profilteile (1, 2, 6)
2.1 sind aneinander gereiht
2.2 und weisen einzeln fur sich unterscheidbare GrolRbuchstaben-

Umrisse auf;

3. die Profilteile (1, 2, 6), die eine Grol3buchstaben- oder Ziffern-

Breite (4, 5) von mindestens ihrer zweifachen Schreiblinienbreite

aufweisen sind



3.1  Ubereinander
3.2 und zwischenubergangslos angeordnet;

4.  das den Schlusselriicken bildende Profilteil (1) besitzt den Umriss ei-
nes an seinem aulReren Ende mehrere Schreiblinienbreiten (s) brei-
ten Buchstabens oder Ziffer;

5. das die Schlusselbrust bildende Profilteil (2) besitzt die Breite eines
an seinem auleren Ende in eine einfache Schreiblinienbreite (s)

auslaufenden Buchstabens oder Ziffer”.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 umfasst gegentber dem Patentan-
spruch 1 nach Hauptantrag - unter Ersetzung des Punktes durch ein Komma - zu-

satzlich die mit den Gliederungsziffern 6. und 7. versehenen Merkmale:

,0. wobei lediglich zwei unterschiedlich konturierte Profilteile vorgesehen
sind und

7. dass der Schlie3zylinderschlissel zur Anbringung von nachtragli-
chen Profilvariationen in der Weise ausgelegt ist, dass beide Profil-
teile ihre individualisierende Erkennbarkeit auch bei nachtraglich vor-
genommenen Profilanderungen im Sinne der Schaffung von Profilva-

riationen bewahren.”

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 enthalt gegeniber dem Patentan-
spruch 1 nach Hilfsantrag 1 - unter Ersetzung des Punktes durch das Wort ,und” -
zusatzlich das mit der Gliederungsziffer 8. versehene Merkmal:

.8. dass hierzu die Schliisselbrust entweder eine arabische Ziffer 4 oder
der GroRRbuchstabe S ist und der Schlisselriicken entweder die ara-
bische Ziffer 2 oder der GroRbuchstabe E.“

Im Merkmal 2 des jeweiligen Patentanspruchs 1 ist angegeben, dass die einzel-
nen Profilteile GrofRbuchstaben-Umrisse aufweisen sollen; im Merkmal 3 ist auf
GroRbuchstaben oder Ziffern Bezug genommen und aus Merkmal 4 und 5 geht



hervor, dass jedes Profilteil (Schlisselricken-Profilteil und Schlusselbrust-Profil-
teil) Buchstaben oder Ziffern aufweisen kann.

Demnach muss der jeweilige Patentanspruch 1 so verstanden werden, dass so-
wohl das Schlusselriicken-Profilteil als auch das Schliisselbrust-Profilteil entweder
ein GroRBbuchstabe oder eine Ziffer sein kann. So zeigen es auch die Ausfuh-

rungsbeispiele.

2. Hauptantrag

Der Schlief3zylinderschlissel geméal Patentanspruch 1 nach Hauptantrag ist nicht

mehr neu.

Denn aus dem Katalog der Firma Errebi, 32040 Cibiana di Cadore (BL), Italien,
1987 - dessen Vorverotffentlichung die Beklagte nicht bestreitet und von der auch
der Senat Uberzeugt ist - ist gemal Seite 11 (Anlage E 1.2) bekannt ein

»L.  SchlieRzylinderschlissel (CEMA) mit einem Schltsselprofil (CEM4),
das aus mehreren Profilteilen (Schlisselricken-Profilteil links;
Schlusselbrust-Profilteil rechts) besteht;

2. die Profilteile (Schlisselriicken-Profilteil, Schlisselbrust-Profilteil)

2.1 sind aneinander gereiht (Schlusselriicken-Profilteil ist an das
Schlisselbrust-Profilteil gereiht)

2.2 und weisen einzeln fir sich unterscheidbare Grol3buchstaben-
Umrisse auf (Schlusselriicken-Profilteil weist Umriss des
GroRRbuchstabens C* oder der Hexadezimalziffer ,C* (dezi-

mal 12) auf; Schlisselbrust-Profilteil weist Umriss der Ziffer , 1"

oder des georgischen GroR3buchstabens , 1 “ (In) auf)

3. die Profilteile (Schlusselriicken-Profilteil, Schltisselbrust-Profilteil), die
eine Grofl3buchstaben (,C) - oder Ziffern (Hexadezimalziffer ,C*) -
Breite von mindestens ihrer zweifachen Schreiblinienbreite aufwei-
sen (,C" und , 1" weisen jeweils mehr als doppelte Schreiblinienbreite

auf) sind



3.1 ubereinander (Schlusselriicken-Profilteil Gber Schlisselbrust-
Profilteil)
3.2 und zwischeniibergangslos angeordnet (kein Ubergang zwi-
schen Schlusselrticken-Profilteil und Schltsselbrust-Profilteil);
4. das den Schlisselriicken bildende Profilteil (Schltisselriicken-Profil-
teil links) besitzt den Umriss eines an seinem aul3eren Ende mehrere
Schreiblinienbreiten breiten Buchstabens ,C*) oder Ziffer (Hexadezi-
malziffer C*) [Schllsselriicken-Profilteil endet an seinem &ufReren
Ende (links) mit mehr als doppelter Schreiblinienbreite];
5. das die Schlusselbrust bildende Profilteil (Schliusselbrust-Profilteil

rechts) besitzt die Breite eines an seinem aul3eren Ende in eine ein-

fache Schreiblinienbreite auslaufenden Buchstabens (,1 “) oder Ziffer

(,1“) [Schlusselbrust-Profilteil lauft an seinem &uRBeren Ende

(rechts) in einfacher Schreiblinienbreite aus]”.

Die Auffassung der Beklagten, dass beim Schlisselprofii CEM4 weder ein ,C*
noch eine“1* erkennbar sei, teilt der Senat nicht, weil der Anspruch nicht auf einen

bestimmten Schrifttyp eingeschrankt ist.

3. Hilfsantrag 1

Der Schliezylinderschliissel gemafld Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist nicht

mehr neu.

Aus dem Katalog der Firma Errebi a.a.O. sind neben den Merkmalen 1 bis 5. auch
noch die Merkmale 6 und 7 bekannt. Denn auch beim Schlie3zylinderschlissel mit
dem Profil CEM4 sind lediglich zwei unterschiedlich konturierte Profilteile - namlich
das Profilteil ,C* und das Profilteil ,1* - vorgesehen (Merkmal 6) und weiterhin ist
vorgesehen, dass der Schlie3zylinderschlissel (Profil CEM4) zur Anbringung von
Profilvariationen in der Weise ausgelegt ist, dass beide Profilteile (C, 1) ihre indivi-
dualisierende Erkennbarkeit auch bei nachtraglich vorgenommenen Profilande-

rungen im Sinne der Schaffung von Profilvariationen bewahren (Merkmal 7).



-10 -

Denn eine nachtraglich vorgenommene Profilanderung im Sinne der Schaffung
einer anspruchsgemalien Profilvariation ergibt sich, wenn beim Schlie3zylinder-
schlissel mit dem Profil CEM4 zB eine Ecke des ,C" abgeschrégt wird. Durch
diese Profilanderung ist sowohl das ,C" als auch die ,1“ noch individualisierend

erkennbar.

CEM 4 CEM 4 profilvariiert

Auch andere Moglichkeiten einer Profilanderung im Sinne einer Profilvariation, die
keinen Verlust der individualisierten Erkennbarkeit hervorrufen, zB das Anbringen
eines zusatzlichen Steges bei einem der Profilteile ,C* oder 1", waren in Gedan-

ken mitlesbar.

CEM 4 CEM 4 profilvariiert
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Der Auffassung der Beklagten, dass unter Profilanderung im Sinne einer Profilva-
riation nur das Hinzufiigen von Material an die Profilteile zu verstehen sei, weil bei
SchlieBanlagen stets der Schlussel mit den wenigsten Profilteilen der General-
schlissel sei und untergeordnete Schliissel demgegeniber weitere Profile aufwei-
sen mussten, vermag sich der Senat nicht anzuschlieen. Denn SchlieBanlagen
sind im Patentanspruch 1 nicht erwahnt und aul3erdem ergibt sich - wie vorange-
hend dargestellt - sowohl durch das Hinzufigen von Material an die Profilteile als
auch durch das Wegnehmen von Material von den Profilteilen gleichermal3en eine
Profilanderung im Sinne der Schaffung von Profilvariationen, ohne dass beide

Profilteile ihre individualisierende Erkennbarkeit verlieren.

4. Hilfsantrag 2

Der SchlieRzylinderschliissel gemal} Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 ist nicht

erfinderisch.

Denn der Fachmann sieht die Profile von Schliel3zylinderschliisseln mit gescharf-

tem Blick hinsichtlich der Unterschiedlichkeit ihrer Profilbestandteile.

Bei der Durchsicht des Katalogs der Firma Errebi aaO springen dem Fachmann
zB auf Seite 11 (Anlage E 1.2: SchlieRzylinderschlisselprofil CEM4) die Kombina-
tion aus GroRRbuchstabe ,C* und arabischer Ziffer ,1“, auf Seite 22 (Anlage E 1.3:
Schlief3zylinderschlissel FB1, FB3 und FB5) die Kombination aus den Gro3buch-
staben ,T* und ,T¢ auf Seite 91 (Anlage E 1.4: Schliel3zylinderschlusselpro-
fil LF14) die Kombination aus den GrofRbuchstaben L und ,L“, auf Seite 25 (An-
lage E 1.5: Schliel3zylinderschlisselprofil GG8) die Kombination aus arabischer
Ziffer ,5" und Grof3buchstabe ,S“, auf Seite 49 (Anlage E 1.6: Schliel3zylinder-
schlusselprofil TE4R) die Kombination aus Grol3buchstabe ,S* und arabischer
Ziffer ,5", auf Seite 7 (Anlage E 1.7: Schliel3zylinderschlisselprofil KSC5D) die
Kombination der auf den Kopf gestellten Gro3buchstaben ,S* und ,L“, auf Seite 16
(Anlage E 1.8: Schliel3zylinderschlusselprofil CVK 1) die Kombination der arabi-
schen Ziffern ,7* und , 3%, und auf Seite 16 (Anlage E 1.9: Schlie3zylinderschlis-
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selprofil CV 3) die Kombination aus Grol3buchstaben ,C* und arabischer Ziffer ,1“
sogleich ins Auge. Denn Grol3buchstaben und arabische Ziffern hat der Fachmann
taglich vielfach vor sich; sie sind Bestandteil des alltaglichen Lebens.

Der Fachmann erhélt somit aus dem Katalog der Firma Errebi aaO den Hinweis,
Schlusselriicken- und Schlusselbrustprofilteile als arabische Ziffer oder als Grol3-
buchstabe auszubilden, dh er erhalt aus dem Katalog den Hinweis, dass die
Schlusselbrust entweder eine arabische Ziffer oder ein Grof3buchstabe sein kann

und der SchllUsselriicken entweder eine arabische Ziffer oder ein Grol3buchstabe.

Ausgehend von dem Schliel3zylinderschlissel mit den Merkmalen 1 bis 7, wie er
im Katalog der Firma Errebi aaO (Anlage E 1.2) beschrieben ist, ist es dann in das
Belieben des Fachmanns gestellt, eine beliebige Kombination aus Ziffer und
Grol3buchstabe - wie zB die Ziffern ,4“ oder ,2“ und die Grol3buchstaben ,S* oder
.E“ - auszuwdahlen. Der Senat vermag in dieser, im Merkmal 8 angegebenen will-
karlichen Auswahl von Grof3buchstaben und arabischen Ziffern aus der Gesamt-
heit von GroRbuchstaben und Ziffern nichts Erfinderisches zu sehen. Auch die Be-
klagte hat nicht vorgetragen, worin sie in der speziellen Kombination der Ziffern ,4*
und ,2“ mit den Gro3buchstaben ,S* und ,E* etwas Erfinderisches erkennt, vergli-

chen mit anderen Kombinationen.

Bei dieser Sachlage kann auch dahingestellt bleiben, ob die im Merkmal 8 ange-
gebene Kombination der Ziffern ,4“ und ,2“ und der Grol3buchstaben ,S* und ,E“
Uberhaupt in der Patentschrift bzw den urspriinglichen Unterlagen offenbart ist

oder nicht.
5. Unteranspriche
Die jeweiligen Unteranspriche nehmen direkt oder indirekt Bezug auf den jeweili-

gen Patentanspruch 1 nach Hauptantrag, Hilfsantrag 1 oder Hilfsantrag 2. Der Se-

nat vermag auch in keinem dieser nachgeordneten Patentanspriche etwas
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selbststandig oder in Kombination mit den in Bezug genommenen Ansprichen Er-

finderisches zu erkennen. Auch die Beklagte hat hierzu nichts vorgetragen.

Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemaf3 § 84 Abs 2
PatG iVm 8 91 Abs 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung tber die vorlaufige
Vollstreckbarkeit beruht auf 8§ 99 Abs 1 PatG, 709 ZPO.

Meinhardt Dr. Mayer Puschel Dr. Kaminski Grofl3

Pr



