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betreffend das Patent 199 42 367

hat der 23. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf

die mundliche Verhandlung vom 9. Februar 2006 unter Mitwirkung ...

beschlossen:

Das Patent wird widerrufen.

Grinde

Das angegriffene Patent 199 42 367 (Streitpatent) wurde unter der Bezeichnung
.verfahren zur Herstellung von Werkzeugen fur die Entriegelung von Kabelverbin-
dungen wund Werkzeug =zur Entriegelung von Kabelverbindungen® am
4. September 1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt angemeldet. Unter
Bertcksichtigung des im Prufungsverfahren ermittelten Standes der Technik
wurde das Patent mit Beschluss vom 14. Juni 2004 mit 10 Patentanspriichen er-

teilt und dessen Erteilung am 11. November 2004 veréffentlicht.

Gegen das Patent hat die Einsprechende mit Schriftsatz vom 11. Februar 2005,
per Fax am gleichen Tag beim Patentamt eingegangen, Einspruch erhoben. Sie
beantragt,

das Patent in vollem Umfang zu widerrufen,

weil der Gegenstand des angegriffenen Patents gegentber dem Stand der Tech-

nik nicht neu und auch nicht erfinderisch sei.



Sie stitzt ihren Einspruch zusatzlich zu den im Prifungsverfahren U1l. in Betracht

gezogenen Druckschriften

D1 DE 94 11 537 U1 - Anlage 2
D2 DE 29709 871 U1 - Anlage 3
D3 DE 41 36 707 Al - Anlage 4

auf offenkundige Vorbenutzung von vor dem Anmeldetag des Streitpatents angebo-
tenen und vertriebenen Entriegelungswerkzeugen der Firma A... GmbH,
in B..., und der Firma C...in E..., und verweist hierzu auf fol-

gende Dokumente:

D4 Verkaufskatalog der Mibostahl GmbH mit Preisliste ab
1. Oktober 1995 aus dem Jahr 1995, ,Mibotool Extraction Tools
(Devices)“ — Anlage 7

D5 Verkaufskatalog der Mibostahl GmbH, ,Mibotool Entriegelungswerk-
zeuge*®, 1997 — Anlage 8

D6 Verkaufskatalog der Mibostahl GmbH, ,Entriegelungswerkzeuge®,
1998 — Anlage 9

D7 Katalog der Firma Sauer-Werkzeug, Hamburg, ,Kabelentriegelungs-
werkzeuge*, 1997, — Anlage 12

D8 3 Blatt technische Zeichnungen der Schafte der Entriegelungswerk-
zeuge 93005, 94024 und 95513 — Anlagen 13a — 13c

D9 Kopien von Rechnungen der Mibostahl GmbH aus dem Jahre 1998
— Anlagen 10a — 10k



D10 vier kopierte Fotos — Anlage 11

D11 2 Empfangsscheine vom 2. Dezember 1996

D12 Muster der in D10 abgebildeten Entriegelungswerkzeuge.

AulRerdem wird hinsichtlich der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung und
der Richtigkeit der genannten Angaben Zeugenbeweis angeboten. Fir die mindliche
Verhandlung wurden zu den mit Einspruchsschriftsatz in Kopie tUbermittelten Katalo-

gen D4, D5 und D7 wurden Originalexemplare vorgelegt.

Der Patentinhaber tritt dem Vorbringen der Einsprechenden in allen wesentlichen
Punkten entgegen und ist der Auffassung, dass die Gegenstande der erteilten Pa-
tentanspriche 1 und 6, zumindest in der hilfsweise verteidigten Fassung vom
21. Oktober 2005, gegenuber den entgegengehaltenen Druckschriften und dem
Gegenstand der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung neu seien und auf einer
erfinderischen Tétigkeit beruhten. Im Ubrigen bestreitet er die offenkundige Vorbe-
nutzung und vertritt die Auffassung, dass die seitens der Einsprechenden zum
Nachweis einer offenkundigen Vorbenutzung vorgelegten Unterlagen nicht aus-
reichend seien. Dartiber hinaus macht er geltend, dass auf Seiten der Einsprechen-
den keine Entriegelungswerkzeuge mit den Merkmalen des Streitpatents vor dessen
Anmeldetag hergestellt und angeboten worden seien und bietet hierzu Zeugenbe-

weis an.

In der mindlichen Verhandlung hat der Patentinhaber zur beschrankten Verteidigung
des Streitpatents neue Patentanspriiche nach weiteren Hilfsantragen 2 bis 4 vorge-
legt.

Die Einsprechende beantragt,

das Patent zu widerrufen.



Der Patentinhaber beantragt,

das Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten.

Hilfsweise beantragt er,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschrankt aufrechtzuerhal-

ten:

Patentanspriche 1 bis 10, eingegangen am 21. Oktober 2005,
Beschreibung, Seiten 1 bis 4,
Zeichnung, Figuren 1 bis 3,

jeweils gemalf Patentschrift.

Weiter hilfsweise beantragt er,

das Patent mit folgenden Unterlagen beschrankt aufrechtzuerhal-

ten:

Patentanspriiche gemald Hilfsantragen 2 bis 4, Uberreicht in der
mindlichen Verhandlung vom 9. Februar 2006,

Beschreibung, Seiten 1 bis 4,

Zeichnung, Figuren 1 bis 3,

jeweils gemal3 Patentschrift.

Die verteidigten - erteilten - Patentanspriiche 1 bis 10 nach Hauptantrag haben

folgenden Wortlaut:

»L. Verfahren zur Herstellung von Werkzeugen fiir die Entriege-

lung von Kabelverbindungen mit einem Schaft (1), der von einer



Hulse gebildet, in einen Griff (2) gepresst und mit mindestens ei-
nem Entriegelungsstift versehen ist, dadurch gekennzeichnet,
dass ein als Endlosmaterial vorliegender, im Querschnitt runder
oder polygonaler Federstahl (3) verwendet wird, der abgelangt
und abgeschnitten wird,

dass der mindestens eine Entriegelungsstift durch mindestens ein
freies Ende des Federstahls (3) gebildet wird,

dass der abgelangte und abgeschnittene Federstahl (3) in das
dem Griff abgewandte Ende der Hulse gedrtickt und mit der Hilse

verkrimpt wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass

der Federstahl (3) in ein U-Profil gezogen und umgebogen wird.

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet,
dass das mindestens eine freie Ende des Federstahls (3) ge-

schliffen wird.

4. Verfahren nach einem der Anspriche 1l bis3, dadurch
gekennzeichnet, dass der Federstahl (3) auf Mal3 geschliffen wird.

5. Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch

gekennzeichnet, dass der Federstahl (3) entgratet wird.

6. Werkzeug zur Entriegelung von Kabelverbindungen mit einem
Schatft (1), der von einer Hilse gebildet, in einen Griff (2) gepresst
und mit mindestens einem Entriegelungsstift versehen ist, dadurch
gekennzeichnet,

dass an dem dem Griff abgewandten Ende in den Schaft (1) ein

Federstahl (3) gepresst ist, der einen runden oder polygonalen



Querschnitt aufweist und an dessen freien Enden mindestens ein

Entriegelungsstift ausgebildet ist.

7. Werkzeug nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet, dass

der Federstahl (3) U-férmig umgebogen ist.

8. Werkzeug nach Anspruch 6 oder 7, dadurch gekennzeichnet,

dass der Schaft (1) einen runden Querschnitt aufweist.

9. Werkzeug nach einem der Anspriuche 6 bis8, dadurch
gekennzeichnet, dass der Federstahl (3) ein angeschliffenes
Ende (31) aufweist.

10. Werkzeug nach einem der Anspriche 6 bis9, dadurch
gekennzeichnet, dass der Federstahl (3) eine Verjungung (32)

aufweist.”

Die verteidigten Patentanspriche 1 und 6 nach Hilfsantrag 1 haben folgenden

Wortlaut (Erganzungen gegeniber Patentanspruch 1 bzw. 6 nach Hauptantrag

unterstrichen):

,L. Verfahren zur Herstellung von Werkzeugen fir die Entriege-
lung von Kabelverbindungen mit einem Schaft (1), der von einer
Hulse gebildet, in einen Griff (2) gepresst und mit mindestens ei-
nem Entriegelungsstift versehen ist, dadurch gekennzeichnet,

dass ein als Endlosmaterial vorliegender, im Querschnitt runder

oder polygonaler und maRgewalzter Federstahl (3) verwendet

wird, der abgelangt und abgeschnitten wird,
dass der mindestens eine Entriegelungsstift durch mindestens ein

freies Ende des Federstahls (3) gebildet wird,



dass der abgelangte und abgeschnittene Federstahl (3) in das
dem Griff abgewandte Ende der Hulse gedrtickt und mit der Hilse

verkrimpt wird.

6. Werkzeug zur Entriegelung von Kabelverbindungen mit einem
Schatft (1), der von einer Hilse gebildet, in einen Griff (2) gepresst
und mit mindestens einem Entriegelungsstift versehen ist, dadurch
gekennzeichnet,

dass an dem dem Griff abgewandten Ende in den Schaft (1) ein
Federstahl (3) gepresst ist, der einen runden oder polygonalen
Querschnitt aufweist und an dessen freien Enden mindestens ein

Entriegelungsstift ausgebildet ist, wobei der Federstahl mal3ge-

walzt ist.“

Die verteidigten Patentanspriche 1 und 6 nach Hilfsantrag 2 haben folgenden
Wortlaut:

»1. Verfahren zur Herstellung von Werkzeugen fir die Entriege-
lung von Kabelverbindungen mit einem Schaft (1), der von einer
Hulse gebildet, in einen Griff (2) gepresst und mit mindestens ei-
nem Entriegelungsstift versehen ist, dadurch gekennzeichnet,
dass ein als Endlosmaterial vorliegender, im Querschnitt polygo-
naler und mafRRgewalzter Federstahl (3) verwendet wird, der abge-
langt und abgeschnitten wird,

dass der mindestens eine Entriegelungsstift durch mindestens ein
freies Ende des Federstahls (3) gebildet wird,

dass der abgelangte und abgeschnittene Federstahl (3) in das
dem Griff abgewandte Ende der Hilse gedrickt und mit der Hiilse

verkrimpt wird.



6. Werkzeug zur Entriegelung von Kabelverbindungen mit einem
Schatft (1), der von einer Hulse gebildet, in einen Griff (2) gepresst
und mit mindestens einem Entriegelungsstift versehen ist, dadurch
gekennzeichnet,

dass an dem dem Griff abgewandten Ende in den Schaft (1) ein
Federstahl (3) gepresst ist, der einen polygonalen Querschnitt
aufweist und an dessen freien Enden mindestens ein Entriege-

lungsstift ausgebildet ist, wobei der Federstahl mafldgewalzt ist.”

Die verteidigten Patentanspriche 1 und 6 nach Hilfsantrag 3 haben folgenden

Wortlaut (Ergdnzungen gegenuber Patentanspruch 1 bzw. 6 nach Hauptantrag

unterstrichen):

»L. Verfahren zur Herstellung von Werkzeugen fur die Entriege-
lung von Kabelverbindungen mit einem Schaft (1), der von einer
Hulse gebildet, in einen Griff (2) gepresst und mit mindestens ei-
nem Entriegelungsstift versehen ist, dadurch gekennzeichnet,

dass ein als Endlosmaterial vorliegender, im Querschnitt in Breite
und H6he mal3gewalzter Federstahl (3) verwendet wird, der ab-

gelangt und abgeschnitten wird,

dass der mindestens eine Entriegelungsstift durch mindestens ein
freies Ende des Federstahls (3) gebildet wird,

dass der abgelangte und abgeschnittene Federstahl (3) in das
dem Griff abgewandte Ende der Hulse gedriuckt und mit der Hilse

verkrimpt wird.

6. Werkzeug zur Entriegelung von Kabelverbindungen mit einem
Schatft (1), der von einer Hulse gebildet, in einen Griff (2) gepresst
und mit mindestens einem Entriegelungsstift versehen ist, dadurch

gekennzeichnet,
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dass an dem dem Griff abgewandten Ende in den Schaft (1) ein
Federstahl (3) gepresst ist, der einen viereckigen Querschnitt auf-
weist und an dessen freien Enden mindestens ein Entriegelungs-

stift ausgebildet ist, wobei der Federstahl in Breite und Héhe mal3-

gewalzt ist.”

Die verteidigten Patentanspriche 1 und 4 nach Hilfsantrag 4 haben folgenden
Wortlaut (Erganzungen gegeniber Patentanspruch 1 bzw. 6 nach Hilfsantrag 3

unterstrichen):

»1. Verfahren zur Herstellung von Werkzeugen fur die Entriege-
lung von Kabelverbindungen mit einem Schaft (1), der von einer
Hulse gebildet, in einen Griff (2) gepresst und mit mindestens ei-
nem Entriegelungsstift versehen ist, dadurch gekennzeichnet,
dass ein als Endlosmaterial vorliegender, im Querschnitt in Breite
und Hohe maligewalzter Federstahl (3) verwendet wird, der ab-
gelangt und abgeschnitten wird,

dass der mindestens eine Entriegelungsstift durch mindestens ein
freies Ende des Federstahls (3) gebildet wird,

dass der abgelangte und abgeschnittene Federstahl (3) in das
dem Griff abgewandte Ende der Hulse gedrtckt und mit der Hilse

verkrimpt wird und dass eine Bearbeitung des Federstahls in

Breite und H6he nicht erforderlich ist.

4. Werkzeug zur Entriegelung von Kabelverbindungen mit einem
Schatft (1), der von einer Hilse gebildet, in einen Griff (2) gepresst
und mit mindestens einem Entriegelungsstift versehen ist, dadurch
gekennzeichnet,

dass an dem dem Griff abgewandten Ende in den Schaft (1) ein
Federstahl (3) gepresst ist, der einen viereckigen Querschnitt auf-

weist und an dessen freien Enden mindestens ein Entriegelungs-
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stift ausgebildet ist, wobei der Federstahl in Breite und Ho6he malf3-

gewalzt ist und in Breite und H6he bearbeitungslos verpresst ist.”

Hinsichtlich der geltenden Unteranspriiche nach Hilfsantragen 1 bis 4 und hin-

sichtlich weiterer Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Die Zustandigkeit des (technischen) Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts
fur die Entscheidung tber den Einspruch ergibt sich aus § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1
PatG. Danach ist nicht das Patentamt, sondern das Patentgericht zustandig, wenn
— wie im vorliegenden Fall — die Einspruchsfrist nach dem 1. Januar 2002 zu lau-

fen begonnen hat und der Einspruch vor dem 1. Juli 2006 eingelegt worden ist.

Der form- und fristgerecht erhobene Einspruch ist zulassig. Er ist auch begriindet,
denn das Streitpatent erweist sich nach dem Ergebnis der miundlichen Verhand-
lung in der Fassung nach Hauptantrag und Hilfsantrdgen 3 und 4 als nicht patent-
fahig. Die verteidigten Patentanspriche 1 und 6 nach Hilfsantréagen 1 und 2 sind

unzulassig erweitert.

1.) Gegen die Zulassigkeit des Einspruchs bestehen keine Bedenken. Die
Einsprechende hat den Widerrufsgrund der mangelnden Patentfahigkeit geltend
gemacht und diesen innerhalb der Einspruchsfrist ausreichend substantiiert. So
setzt sich der Einspruch im Rahmen der Ausfihrungen zur — aus der Sicht der
Einsprechenden — fehlenden Neuheit mit samtlichen Merkmalen des erteilten Pa-
tentanspruchs 1 bzw. 6 im Hinblick auf den geltend gemachten Stand der Technik
im einzelnen auseinander, vgl. Seite 5 vorle. Abs. bis Seite 11 le. Abs. des Ein-

spruchsschriftsatzes.
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Die Zulassigkeit des Einspruchs ist vom Patentinhaber im Ubrigen auch nicht in

Frage gestellt worden.

2.) Nach den Angaben in der Beschreibungseinleitung (Abschnitte [0004]
und [0005]) der Streitpatentschrift) geht das Streitpatent im Oberbegriff der erteil-
ten Patentanspruche 1 bzw. 6 von einem Verfahren zur Herstellung von Werkzeu-
gen fir die Entriegelung von Kabelverbindungen bzw einem entsprechenden
Werkzeug aus, wie es z. B. aus den Druckschriften D1, D2 oder D3 bekannt ist.
Zusammengefasst haben die bekannten Entriegelungswerkzeuge nach Auffas-
sung des Patentinhabers den Nachteil, dass die zur Ausbildung der Entriege-
lungsstifte vorgesehene Ausnehmung bzw. der Schlitz aus dem vollen Material
des Schaftes gefréast und geschliffen sowie anschlieRend poliert ist, wodurch die
Innenseiten der Stifte eine durch das Frasen und Schleifen hervorgerufene hohe
Rauhtiefe aufweisen, die an den Kontakten zwangslaufig zu Beschadigungen
fuhrt. Dartber hinaus ist die Ausbildung der Entriegelungsstifte durch separate
Stifte, die in Bohrungen an der Stirnflache des freien Endes des Schaftes einge-
setzt werden, aufwendig. Das Einbringen der Bohrungen sowie die Herstellung der
Stifte selbst und deren Einsetzen in die Bohrungen gestalten die Herstellung der

Entriegelungswerkzeuge arbeitsintensiv und erh6hen somit die Kosten.

Dem Streitpatent liegt demgegentber die Aufgabe zugrunde (Abschnitt [0006]
bzw. [0011]), die bislang aufwendige Herstellung mit gefrasten Stiften zu vereinfa-
chen bzw. ein Werkzeug zur Entriegelung von Steckkontakten zu schaffen, das in

der Herstellung preiswert und gleichzeitig stabil ist.

Gelost wird diese Aufgabe durch die in den Patentansprichen 1 und 6 nach
Hauptantrag und Hilfsantragen 1 bis 3 bzw. durch die in den Patentansprichen 1

und 4 nach Hilfsantrag 4 genannten Merkmale.
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3.a) Hauptantrag

Die Zulassigkeit der erteilten Patentanspriiche 1 und 6 kann dahinstehen. Denn das
Entriegelungswerkzeug nach dem erteilten Patentanspruch 6 ist gegentber dem
Stand der Technik nach der Druckschrift D4 nicht neu.

Der von der Einsprechenden im Original vorgelegte Firmenkatalog D4, der un-
bestritten aus dem Jahr 1996 stammt (vgl. den Hinweis auf der letzten Seite ,This
price is valid as from October 1, 1995"), ist als vorveroffentlichte Druckschrift zu
werten, da von einer vor dem Anmeldetag des Streitpatents (=4. September 1999)
erfolgten Verteilung jedenfalls im Umfang der in dem Katalog enthaltenen Farb-
photos mit den nebeneinander liegenden Entriegelungswerkzeugen des Verkaufs-
katalogs an einen erheblichen Teil der interessierten Fachkreise — hier insbeson-
dere der angesprochenen Automobilindustrie samt Werkstatten und Zulieferern —
auszugehen ist (GRUR 1991, 821 — ,Hochspannungstransformator”). Der vom
Patentinhaber bevollméchtigte Vater, Herr E..., der nach eigener Aussage
bis 1996 als Werkstattleiter bei der Einsprechenden tatig war (vgl. hierzu auch den
Einspruchsschriftsatz vom 11. Februar 2005 Seite 5 le. Abs.), hat in der mundli-
chen Verhandlung ausdricklich bestétigt, dass er damals jedenfalls diese Farb-
photos fur den Verkaufskatalog 1996 selbst angefertigt habe und dieser auch an

Fachkreise verteilt worden sei.

In dieser Druckschrift D4 sind in den Farbphotos ua unter der Werk-
zeug-Nummer 93.005, 93.007 und 94.024 Entriegelungswerkzeuge (Extraction
Tools) zur Entriegelung von Kabelverbindungen (vgl. die Titelseite des Katalogs)
dargestellt, in dessen in Form einer Hilse ausgebildeten, im Griff gepressten Schaft
— im Unterschied zu Entriegelungswerkzeugen mit gefrasten Entriegelungsstiften —
an dem dem Griff abgewandten Ende jeweils ein gabelférmiges Entriegelungsteil ge-
presst ist, das einen runden (Werkzeug-Nr. 93.005 bzw. 93.007) oder viereckigen
Querschnitt (Werkzeug-Nr. 94.024) aufweist und an dessen freien Enden jeweils ein

Entriegelungsstift ausgebildet ist. Das gegenuber diesen bekannten Entriegelungs-
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werkzeugen einzig verbleibende Merkmal im erteilten Anspruch 6, wonach das Ent-

riegelungsteil aus Federstahl besteht, ist zwar dieser Druckschrift nicht explizit zu

entnehmen. Es ergibt sich jedoch fir den zustdndigen Fachmann, einen mit hoch-
wertigen Entriegelungswerkzeugen und deren Herstellung vertrauten, berufserfahre-
nen Werkzeugmacher, ohne weiteres aus dem bestimmungsgemafen Einsatz derar-
tiger Entriegelungswerkzeuge. Denn die Entriegelungsstifte mussen zur Einfiihrung
in die Kammern der Kabelverbinder insbesondere fur den Einsatzbereich in Kfz.-
Werkstéatten zum einen korrosionsbestandig und zum anderen elastisch sein, woftr
Federstahl vom Fachmann als vorherrschend gebrauchliches Material als besonders
geeignet ohne weiteres erkannt und in Gedanken gleich mitgelesen wird
(BGH GRUR 1995, 330 Ls. 2 — ,Elektrische Steckverbindung®).

Soweit bei den vorstehend genannten Werkzeugen nach Druckschrift D4 die Entrie-
gelungsstifte ein angeschliffenes Ende bzw eine Verjingung aufweisen, kann darin
kein Unterschied zum Gegenstand des erteilten Anspruchs 6 gesehen werden. Denn
auch vom erteilten Anspruch 6 werden derartige Nachbearbeitungen (31; 32; 33)
ausdrucklich mitumfal3t, wie aus den darauf riickbezogenen Unteranspriichen 9

und 10 sowie dem diesbeziglichen Ausfuhrungsbeispiel gemal Fig. 3 hervorgeht.

Das Werkzeug zur Entriegelung von Kabelverbindungen nach Patentanspruch 6

gemal} Hauptantrag ist daher mangels Neuheit nicht patentfahig.

Mit dem nicht patentfahigen Sachanspruch 6 fallt — aufgrund der Antragsbindung
(BGH GRUR 1997, 120 Ls., 122 — ,Elektrisches Speicherheizgerat* m. w. Nachw.) —
notwendigerweise auch der erteilte Verfahrensanspruch 1 gemafd Hauptantrag, ein-

schlielich der auf die Anspriiche 1 und 6 rickbezogenen Unteranspriiche.

Im Ubrigen weist auch der Verfahrensanspruch 1 gemaR Hauptantrag keine Merk-
male von erfinderischem Gehalt auf. Denn hinsichtlich der mangelnden Patentfahig-
keit des Verfahrensanspruchs 1 gelten die im Zusammenhang mit dem Sachan-

spruch 6 oben genannten Griunde entsprechend, wobei die zusatzliche MalRnahme,
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dass ein als Endlosmaterial vorliegender, im Querschnitt runder oder polygonaler
Federstahl verwendet wird, der abgel&angt und abgeschnitten wird, im Rahmen fach-
mannischen Handelns liegt. Denn der Hersteller von derartigen Entriegelungswerk-
zeugen wird fur die Serienfertigung derartiger Massenprodukte die zu verpressenden
Entriegelungsstifte schon aus Kostengrinden aus dem vom Stahlhersteller
ublicherweise zu beziehenden Endlosmaterial herstellen und als davon abgelangtes

und abgeschnittenes Teil mit der Hulse formverpressen bzw. verkrimpen.

b.) Hilfsantrdge 1 und 2

Die geltenden Patentanspriiche 1 und nach Hilfsantrag 1 und 2 sind unzuléssig
erweitert (8 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG).

Der Verfahrensanspruch 1 und der Sachanspruch 6 nach Hilfsantrag 1 bzw. 2 unter-
scheidet sich von dem erteilten Anspruch 1 bzw. 6 gemafld Hauptantrag jeweils da-
durch, dass der Federstahl runden oder polygonalen Querschnitts maf3gewalzt ist
(Hilfsantrag 1) bzw. dass der Federstahl polygonalen Querschnitts mafRgewalzt ist
(Hilfsantrag 2).

Da das in den Patentanspruch 1 und 6 nach Hilfsantrag 1 und 2 aufgenommene
Merkmal ,maf3gewalzt‘ sowohl in der Patentschrift (Abschnitt [0021]) als auch in den
ursprunglichen Unterlagen (Seite 6 Abs. 2) ausschlief3lich in Verbindung mit einem

viereckigen Querschnitt des Federstahls, dessen Breite und Héhe mal3gewalzt ist,

offenbart ist, fuhrt die Einfigung des Wortes ,maf3gewalzt* in den geltenden Anspru-
chen 1 und 6, die allgemein einen ,runden oder polygonalen® Querschnitt (Hilfsan-
trag 1) bzw einen polygonalen Querschnitt (Hilfsantrag 2) des Federstahls lehren, zu
einer unzulassigen Erweiterung des Gegenstandes des Streitpatents. Denn vom
Patentgegenstand gemal Anspruch 1 und 6 nach Hilfsantrdgen 1 und 2 sind nun-
mehr z. B. mal3gewalzte runde Querschnittsformen (Hilfsantrag 1) und z. B. mal3ge-
walzte dreieckige oder sechseckige Querschnittsformen (Hilfsantrag 1 und 2) mit-

umfaldt, die der Fachmann den ursprunglichen Unterlagen nicht als mogliche Aus-
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gestaltung der Erfindung entnehmen kann (BGH GRUR 2002, 49 — ,Drehmomenten-

Ubertragungseinrichtung” m. w. Nachw.).

c.) Hilfsantrdge 3 und 4

Der nebengeordnete Sachanspruch 6 nach Hilfsantrag 3 und der nebengeordnete
Sachanspruch 4 nach Hilfsantrag 4 beansprucht erganzend zu den Merkmalen nach
dem erteilten Anspruch 6 einen viereckigen Querschnitt des Federstahls, der in
Breite und H6he mafigewalzt ist (Hilfsantrag 3 und 4) und in Breite und Hohe bear-

beitungslos verpresst ist (Hilfsantrag 4).

Der Gegenstand des Patentanspruchs 6 nach Hilfsantrag 3 und der Gegenstand des
Patentanspruchs 4 nach Hilfsantrag 4 mag zwar neu sein; deren Lehre beruht jedoch
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit des zustdndigen, vorstehend definierten
Fachmanns. Denn die o. g. zusatzlichen Merkmale tragen zur Patentfahigkeit gegen-
Uber dem Stand der Technik nach Druckschrift D4 weder allein noch in Kombination

mit den Ubrigen Merkmalen etwas bei.

Ausgehend von dem aus der Druckschrift D4 bekannten Entriegelungswerkzeug mit
viereckigem Querschnitt der mit dem Schaft verpressten Entriegelungsstifte z. B.
nach Werkzeug-Nr. 94.024, liegt es im Rahmen fachmannischen Handelns, fur die
Serienfertigung dieser Werkzeuge schon allein aus Kostengriinden bei dem Stahl-
hersteller den Federstahl - der Ublicherweise als gewalzter Stahl mit z. B. in 1/10 mm
abgestuften Querschnittsabmessungen lieferbar ist - mit viereckigem Querschnitt in
den Mal3en zu bestellen, wie dies im Endprodukt erforderlich ist, d. h. mit in Breite
und H6he malRgewalzter Bemessung. Denn der Vorteil, dass damit eine aufwendige
Nachbearbeitung beim Werkzeughersteller tberflissig wird, liegt auf der Hand. Dabei
ist es selbstverstandlich, den Federstahl in Breite und HOhe bearbeitungslos zu
verpressen, zumal der Entriegelungsstift an seinem verpressten Ende nur eine Hal-
tefunktion zu erfillen hat. Fir derartige alltagliche Uberlegungen des Fachmanns,

der auch dem geschaftlichen Erfolg verpflichtet ist, bedarf es keines ausdriicklichen
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Nachweises im Stand der Technik (Mitt. 2002, 278 — ,Selbstbedienungs-Chipkarten-

ausgabe*).

Das Werkzeug zur Entriegelung von Kabelverbindungen nach Anspruch 6 gemaR
Hilfsantrag 3 bzw. nach Anspruch 4 gemaR Hilfsantrag 4 ist daher mangels erfinderi-

scher Téatigkeit nicht patentfahig.

Mit dem jeweiligen nebengeordneten Sachanspruch 6 nach Hilfsantrag 3 bzw. An-
spruch 4 nach Hilfsantrag 4 féllt auch der jeweilige Verfahrensanspruch 1 sowie die
jeweiligen rtickbezogenen Unteranspriiche nach Hilfsantrag 3 und 4 (BGH ,Elektri-

sches Speicherheizgerat” a. a. O.).

Bei der dargelegten Sachlage war das Patent zu widerrufen.

gez.

Unterschriften



