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betreffend das deutsche Patent 10 2005 051 596

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 23. November 2016 durch die Vorsitzende Richterin Friehe so-
wie die Richter Schwarz, Dipl.-Ing. Muller,
Dipl.-Phys. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi und Dipl.-Ing. Matter

fur Recht erkannt:

Das Patent DE 10 2005 051 596 wird teilweise fir nichtig er-

klart, soweit es Uber folgende Fassung hinausgeht:

1. Aufnahmedose fir standardisierte elektrische Einsatze,
wie Schalter, Steckdosen, Verteilerdosen oder derglei-
chen, aus Kunststoff, zur Montage in einem durch einen
Giel3prozess herzustellenden Betonelement mit einer
Stahlarmierung (15), aufweisend einen Dosenkérper (1)
mit einem Innendurchmesser von 60 mm und/oder einem
AuRRendurchmesser von ca. 65 mm und einem, durch ein
entfernbares Element geschlossenen Vorderteil (3), das
einen vorderen Endabschnitt des Dosenkdrpers (1) be-
grenzt, mit zumindest einer Befestigungseinrichtung zur
Verbindung mit der Stahlarmierung (15) durch ein Ver-
bindungsmittel ohne Fixierung der Aufnahmedose an ei-
ner Verschalung, wobei die Befestigungseinrichtung (2)
zwei integral mit dem Dosenkérper (1) oder dem Vor-
derteil (3) ausgeflihrte, Befestigungsfliigel (2) aufweist,
die bezuglich einer Ladngsachse (4) des Dosenkorpers
gegenuberliegend angeordnet sind und sich zu dieser
Langsachse (4) in einer Orthogonalebene erstrecken,
und die als umlaufende, im Wesentlichen U- oder V-for-
mig profilierte Stege (6) ausgebildet sind, wobei eine



Breite zwischen den Enden der Befestigungsfligel (2)
zumindest grofRer als 120 mm ist und der Dosenkérper
(1), die Befestigungsfligel (2) sowie das Vorderteil (3)
Kunststoff-Spritzgiel3teile sind.

Aufnahmedose fir standardisierte elektrische Einséatze,
wie Schalter, Steckdosen, Verteilerdosen oder derglei-
chen, aus Kunststoff, zur Montage in einem durch einen
Giel3prozess herzustellenden Betonelement mit einer
Stahlarmierung, aufweisend einen Dosenkorper (1) mit
einem Innendurchmesser von 60 mm und/oder einem
AuRRendurchmesser von ca. 65 mm und einem, durch ein
entfernbares Element geschlossenen Vorderteil (3), das
einen vorderen Endabschnitt des Dosenkdrpers (1) be-
grenzt, mit zumindest einer Befestigungseinrichtung zur
Verbindung mit der Stahlarmierung (15) durch ein Ver-
bindungsmittel ohne Fixierung der Aufnahmedose an ei-
ner Verschalung, wobei die Befestigungseinrichtung als
separates Bauteil mit dem Dosenkérper (1) und/oder
dem Vorderteil (3) verbindbar ist und zumindest einen
Endabschnitt mit zumindest einer Verbindungsvorrich-
tung aufweist, durch den die Befestigungseinrichtung mit
dem Dosenkdrper (1) und/oder dem Vorderteil (3) kraft-
und/oder formschlissig verbindbar ist und zwei Befesti-
gungsflugel (2) aufweist, die bezuglich einer Langsachse
(4) des Dosenkdrpers gegenuberliegend angeordnet sind
und sich zu dieser Langsachse (4) in einer Orthogonal-
ebene erstrecken, und die als umlaufende, im Wesentli-
chen U- oder V-foérmig profilierte Stege (6) ausgebildet
sind, wobei eine Breite zwischen den Enden der Befesti-

gungsflugel (2) zumindest grolRer als 120 mm ist und der



Dosenkorper (1), die Befestigungsfligel (2) sowie das
Vorderteil (3) Kunststoff-Spritzgiel3teile sind.

Aufnahmedose nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Verbindungsvorrichtung als Einschubver-
bindungselement ausgefuhrt ist, das in ein entsprechen-
des Verbindungselement des Dosenkdrpers (1) und/oder

des Vorderteils (3) eingeschoben ist.

Aufnahmedose nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass die Verbindungsvorrichtung als ring- oder
klammerformiges Element ausgefuhrt ist, durch das der
Dosenkorper (1) und/oder das Vorderteil (3) in einer

Umfangsrichtung zumindest teilweise umgriffen ist.

Aufnahmedose nach zumindest einem der Anspriiche 1
bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass ein Abstand zwi-
schen der Langsachse (4) des Dosenkérpers (1) und ei-
nem auleren Ende (7) des Befestigungsfliigels (2) 150

mm betragt.

Aufnahmedose nach zumindest einem der Anspriche 1
bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmedose
drehsymmetrisch beztiglich der Langsachse (4) des Do-

senkorpers (1) ist.

Aufnahmedose nach zumindest einem der Anspriche 1
bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass der Dosenkorper
(1) und/oder das Vorderteil (3) zumindest einen Verbin-
dungsabschnitt (8, 9) aufweist/aufweisen, durch den die
Aufnahmedose mit einer weiteren Aufnahmedose ver-
bindbar ist.



10.

11.

12.

13.

Aufnahmedose nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass sich der Verbindungsabschnitt (8, 9) in Rich-
tung der Langsachse (4) des Dosenkorpers (1) am Do-

senkorper (1) und am Vorderteil (3) erstreckt.

Aufnahmedose nach zumindest einem der Anspriiche 1
bis 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Dosenkdrper
(1) im wesentlichen als Hohlzylinder ausgefihrt ist, der in
einem ruckwartigen Bereich durch eine integral mit dem
Dosenkorper (1) ausgefuhrte Ruckwand (10) begrenzt

ist.

Aufnahmedose nach zumindest einem der Anspriiche 1
bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahmedose
zusatzlich eine Detektiereinrichtung (11), insbesondere

einen Permanentmagnet, aufweist.

Aufnahmedose nach Anspruch 10, dadurch
gekennzeichnet, dass die Detektiereinrichtung in einem
Zentrum (12) des Vorderteiles (3) angeordnet ist, durch

das die Langsachse (4) des Dosenkdrpers (1) verlauft.

Aufnahmedose nach zumindest einem der Anspriche 1
bis 11, dadurch gekennzeichnet, dass alle Teile der Auf-
nahmedose aus halogenfreiem Kunststoff hergestellt

sind.

Aufnahmedose nach zumindest einem der Anspriche 2
bis 12, dadurch gekennzeichnet, dass die Aufnahme-
dose mehrere voneinander getrennte oder miteinander
verbundene Dosenkérper (1) zur Aufnahme von mehre-

ren elektrischen Einsatzen aufweist.



Il.  Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

lll. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klagerin zu 9/10 und
der Beklagte zu 1/10.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 110 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Der Beklagte st eingetragener Inhaber des deutschen Patents
DE 10 2005 051 596 (Streitpatent), das am 27. Oktober 2005 angemeldet und
dessen Erteilung am 9. Oktober 2008 veroffentlicht wurde. Aufgrund des Ein-
spruchs eines Dritten wurde das Streitpatent durch Beschluss des 19. Senats des
Bundespatentgerichts vom 1. September 2014 (Az. 19 W (pat) 74/10) beschrankt
aufrecht erhalten. Die entsprechend geanderte Patentschrift wurde als
DE 10 2005 051 596 C5 am 21. Mai 2015 vom Deutschen Patent- und Markenamt

veroffentlicht.

Das Streitpatent tragt die Bezeichnung ,,Aufnahmedose flur elektrische Einsatze"
und umfasst in der nach der Einspruchsentscheidung geltenden Fassung
13 Patentanspriche, die mit der Nichtigkeitsklage vom 12. Februar 2015 in vollem

Umfang angegriffen werden.

Die angegriffenen unabhangigen Patentansprtiche 1 und 2 lauten in der geltenden

Fassung wie folgt:

1. Aufnahmedose fiur elektrische Einsatze, insbesondere fur
Schalter, Steckdosen, Verteilerdosen oder dergleichen, aus
Kunststoff, zur Montage in einem durch einen Giel3prozess
herzustellenden Betonelement mit einer Stahlarmierung (15),

aufweisend einen Dosenkérper (1) mit einem, durch ein ent-



fernbares Element geschlossenen Vorderteil (3), das einen
vorderen Endabschnitt des Dosenkorpers (1) begrenzt, mit
zumindest einer Befestigungseinrichtung zur Verbindung mit
der Stahlarmierung (15) durch ein Verbindungsmittel ohne
Fixierung der Aufnahmedose an einer Verschalung, wobei
die Befestigungseinrichtung (2) zwei integral mit dem Dosen-
korper (1) oder dem Vorderteil (3) ausgefiihrte Befestigungs-
flugel (2) aufweist, die bezlglich einer Langsachse (4) des
Dosenkorpers gegentberliegend angeordnet sind und sich
zu dieser Langsachse (4) in einer Orthogonalebene erstre-
cken, und die als umlaufende, im Wesentlichen U- oder V-
férmig profilierte Stege (6) ausgebildet sind, wobei eine
Breite zwischen den Enden der Befestigungsfligel (2) zu-
mindest gréRer als 120 mm ist und der Dosenkorper (1), die
Befestigungsfligel (2) sowie das Vorderteil (3) Kunststoff-
SpritzgieRteile sind.

Aufnahmedose fur elektrische Einsatze, insbesondere fir
Schalter, Steckdosen, Verteilerdosen oder dergleichen, aus
Kunststoff, zur Montage in einem durch einen Giel3prozess
herzustellenden Betonelement mit einer Stahlarmierung,
aufweisend einen Dosenkdrper (1) mit einem, durch ein ent-
fernbares Element geschlossenen Vorderteil (3), das einen
vorderen Endabschnitt des Dosenkorpers (1) begrenzt, mit
zumindest einer Befestigungseinrichtung zur Verbindung mit
der Stahlarmierung (15) durch ein Verbindungsmittel ohne
Fixierung der Aufnahmedose an einer Verschalung, wobei
die Befestigungseinrichtung als separates Bauteil mit dem
Dosenkoérper (1) und/oder dem Vorderteil (3) verbindbar ist
und zumindest einen Endabschnitt mit zumindest einer Ver-
bindungsvorrichtung aufweist, durch den die Befestigungs-
einrichtung mit dem Dosenkdrper (1) und/oder dem Vorder-



teil (3) kraft- und/oder formschlissig verbindbar ist und zwei
Befestigungsfligel (2) aufweist, die beziglich einer Langs-
achse (4) des Dosenkérpers gegeniberliegend angeordnet
sind und sich zu dieser Langsachse (4) in einer Orthogonal-
ebene erstrecken, und die als umlaufende, im Wesentlichen
U- oder V-formig profilierte Stege (6) ausgebildet sind, wobei
eine Breite zwischen den Enden der Befestigungsfligel (2)
zumindest groRBer als 120 mm ist und der Dosenkdrper (1),
die Befestigungsfligel (2) sowie das Vorderteil (3) Kunststoff-
Spritzgiel3teile sind.

Bei den ebenfalls angegriffenen Patentanspriichen 3 bis 13 handelt es sich um auf
Patentanspruch 1 oder 2 unmittelbar oder mittelbar riickbezogene Unteranspri-
che.

Die Klagerin tragt vor, der mit ihrer Klage angegriffene Gegenstand des Streitpa-
tents sei schon mangels Neuheit, zumindest aber mangels erfinderischer Tatigkeit
nicht patentfahig und daher fur nichtig zu erklaren. Dies stitzt sie insbesondere

auf die Druckschriften (Nummerierung und Kurzzeichen nach Klageschriftsatz):

K6 DE 22 49 951 Al
K9 DE 196 07 254 A1
K13 IBT Beton-Installationssystem Spelsberg 2003

Die Klagerin beantragt,

das Patent DE 10 2005 051 596 in vollem Umfang flr nichtig zu

erklaren.



Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage teilweise abzuweisen, soweit das Patent im
Umfang der Hilfsantrage 9, 9a, 9b, 9, 9’a 9'b, aullerst hilfsweise
17, 17a, 17b verteidigt wird mit der MalRgabe, dass der Begriff
.lange“ in den unabhangigen Patentanspriuchen der vorgenannten

Hilfsantrage jeweils gestrichen wird.

Der Beklagte tritt der Argumentation der Klagerin entgegen. Er verteidigt das
Streitpatent vorrangig in der geltenden Fassung (Hauptantrag). Dariber hinaus
hat er mit den Schriftsdtzen vom 9. September 2016 und 22. November 2016
mehrere Hilfsantrdge mit unterschiedlichen Anspruchsfassungen eingereicht, von
denen er in der mindlichen Verhandlung lediglich noch die im vorgenannten An-
trag aufgefihrten Hilfsantrage weiterverfolgt hat. Seiner Ansicht nach ist der Ge-
genstand des Streitpatents in wenigstens einer der von ihm in der mundlichen
Verhandlung verteidigten Fassungen patentfahig.

Wegen des Wortlauts des Hilfsantrags 9 wird auf den Urteilstenor verwiesen; we-
gen des Wortlauts der tbrigen Hilfsantrage sowie des weiteren Vortrags der Betei-
ligten wird auf den Akteninhalt Bezug genommen.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 25. Juli 2016 zuge-

leitet, auf den Bezug genommen wird.
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Entscheidungsgrinde

A.

Die zulassige Klage ist nur teilweise begrindet, soweit mit ihr der Nichtigkeits-
grund der mangelnden Patentfahigkeit gemaR 8§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG gegenuber
der zuletzt geltenden Fassung geltend gemacht wird, so dass das Streitpatent in-
soweit teilweise fur nichtig zu erklaren ist. Demgegenuber ist die Klage abzuwei-
sen, soweit sie sich auch gegen das Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags 9
richtet, da sich das Streitpatent in der Fassung dieses zuldssigen Hilfsantrags als

patentfahig erweist.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

Das Streitpatent betrifft eine Aufnahmedose fir elektrische Einsatze (Installations-
dose), die im Nassbau (Betongief3en) eingesetzt wird. Das Streitpatent geht von
einer Aufnahmedose gemald der Druckschrift DE 22 49 951 A (K6) aus. Gemal
DE 22 49 951 A wird ein Dosenkoérper zur Aufnahme elektrischer Einsatze mittels
Stutzstangen gegen die Verschalung verspannt und mittels einer metallischen
Kuppelschiene an der Bewehrung befestigt (Absatz 0007 der Streitpatentschrift).
Das Streitpatent geht ferner von einer Aufnahmedose geman Druckschrift JP 03 -
069770 A (K7) aus, bei der der Dosenkdrper mit seiner Aufnahme6ffnung gegen
die Verschalung gepresst wird, so dass wéahrend des BetongielRens kein Beton in
den Dosenkorper eindringen kann. Der Pressdruck wird mittels eines gestanzten
Installationselements, das den Dosenkorper zwischen Bewehrung und Verscha-

lung zwingt (Absatz 0008 der Streitpatentschrift), erzeugt.

Davon ausgehend war es Aufgabe des Streitpatents, eine Aufnahmedose anzuge-
ben, die es ermdglicht, Elektroinstallationen mit geringerem Zeit- und Kostenauf-
wand, insbesondere bei Sichtbetonelementen, vorzubereiten und durchzufiihren,
(Streitpatentschrift, Absatz 0009).
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Erfindungsgemald wird die Aufgabe mit einer Aufnahmedose mit den in den Pa-
tentansprichen 1 oder 2 genannten Merkmalen gel6st. Die Aufnahmedose wird
demnach vor dem GielRen des Betons in die Betonschalung eingebracht, wobei
die Aufnahmedose eine Befestigungseinrichtung aufweist, mit denen sie sich an
der Tragstruktur (Stahlarmierung) befestigen lasst, um ein Verrutschen wahrend
des GielRens zu verhindern. Auf eine aufwéandige und nicht immer zuverlassige
Fixierung an einer Verschalung oder durch ein separates Stahldrahtgefecht kann

verzichtet werden (Streitpatentschrift, Absatz 0011).

Il. Zum geltend gemachten Nichtigkeitsgrund
der fehlenden Patentfahigkeit

1. Geltende Fassung (Hauptantrag)

1.1 Der Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung lasst sich wie folgt glie-

dern:

M1  Aufnahmedose fir elektrische Einsétze, insbesondere fir Schal-
ter, Steckdosen, Verteilerdosen oder dergleichen,

M2  aus Kunststoff,

M3  zur Montage in einem durch einen Giel3prozess herzustellenden
Betonelement mit einer Stahlarmierung (15), aufweisend

M4  einen Dosenkoérper (1)

M5 mit einem durch ein entfernbares Element geschlossenen
Vorderteil (3), das einen vorderen Endabschnitt des Dosenkdor-
pers (1) begrenzt, mit

M6  zumindest einer Befestigungseinrichtung zur Verbindung mit der
Stahlarmierung (15) durch ein Verbindungsmittel

M7  ohne Fixierung der Aufnahmedose an einer Verschalung,

M7.1; wobei die Befestigungseinrichtung (2) zwei integral mit dem Do-

senkorper (1) oder dem Vorderteil (3) ausgefuhrte
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Befestigungsfligel (2) aufweist,

M8 die bezilglich einer Langsachse (4) des Dosenkorpers gegen-
Uberliegend angeordnet sind und sich zu dieser Langsachse (4)
in einer Orthogonalebene erstrecken, und

M8.1 die als umlaufende, im Wesentlichen U- oder V-férmig profilierte
Stege (6) ausgebildet sind,

M9  wobei eine Breite zwischen den Enden der Befestigungsflligel (2)
zumindest gréRer als 120 mm ist und

M10 der Dosenkorper (1), die Befestigungsfligel (2) sowie das
Vorderteil (3) Kunststoff-Spritzgiel3teile sind.

Der nebengeordnete Patentanspruch 2 stimmt weitgehend mit dem Patentan-
spruch 1 Uberein, lediglich das Merkmal M7.1; ist durch das folgende Merk-
mal M7.1, ersetzt:

M7.1, wobei die Befestigungseinrichtung als separates Bauteil mit dem
Dosenkdrper (1) und/oder dem Vorderteil (3) verbindbar ist und
zumindest einen Endabschnitt mit zumindest einer Verbindungs-
vorrichtung aufweist, durch den die Befestigungseinrichtung mit
dem Dosenkérper (1) und/oder dem Vorderteil (3) kraft- und/oder
formschlissig verbindbar ist, und zwei Befestigungsfliigel (2)

aufweist,

1.2 Als zustandigen Fachmann sieht der Senat, wie bereits im qualifizierten
Hinweis ausgefuhrt, einen Fachhochschulingenieur oder Techniker des Maschi-
nenbaus, der Feinwerk- oder Verfahrenstechnik mit Kenntnissen in der Entwick-
lung und Konstruktion von Aufnahmedosen fir elektrische Einsatze mit langjahri-
ger einschlagiger Berufserfahrung. Insbesondere befasst sich dieser mit der
Problematik der Elektroinstallation in Ortbetonwanden und zieht gegebenenfalls

zur Klarung der baulichen Randbedingungen einen Bauingenieur hinzu.
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Soweit der Beklagte dies in seinem Schriftsatz vom 9. September 2016 beant-
standet und ausgefuhrt hat, seiner Auffassung nach sei als zustandiger Fachmann
ein Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Elektrotechnik mit langjahriger Er-
fahrung bei der Anwendung von Installationsgeraten und der Vormontage von
Installationsdosen in Fertigbauteilen anzusehen, der einen Maschinenbauingeni-
eur (FH) mit langjahriger Erfahrung auf dem Gebiet der Kunststoff-Sprltzgusstech-
nik und der Fertigung von Installationsdosen zu Rate ziehe, vermag der Senat
dem nicht beizutreten. Insbesondere sieht der Senat keine elektrotechnische
Problemstellung, zu deren Bewaéltigung es eines Diplom-Ingenieurs (FH) der Elekt-
rotechnik bedurfte, da die Erfindung hinsichtlich der Spannungsfestigkeit sowie der
einzuhaltenden Abstande keinerlei Anderungen gegeniiber dem als bekannt vo-

rausgesetzten Stand der Technik vorsieht.

1.3 Dieser Fachmann versteht einige erklarungsbedirftige Begriffe der

unabhangigen Patentanspriiche wie folgt:

1.3.1 Die Angabe ,fur elektrische Einsatze, insbesondere fur Schalter, Steckdo-
sen, Verteilerdosen oder dergleichen® (Merkmal M1) erkennt der Fachmann als
reine Verwendungs- bzw. Eignungsangabe, ohne dass sich daraus eine Be-
schrankung fur die Dose selbst ergibt. Insbesondere leitet der Fachmann aus der
Eignungsangabe keine Einschrankung auf bestimmte, beispielsweise genormte,
Mal3e ab.

Auch mit der Angabe, dass es sich bei den Befestigungsfligeln jeweils um einen
,umlaufenden Steg“ (Merkmal M8.1) handelt, verbindet der Fachmann kein kon-
kretes Verhaltnis zwischen Lange und Breite des Steges, da auch unter Berlck-
sichtigung der Zeichnung und in Zusammenschau mit der Angabe ,120 mm® in
Merkmal M9 lediglich der Schluss zu ziehen ist, dass der Steg im Verhaltnis zu
seiner Lange tendenziell eher schmal ist und nicht zwei unterschiedliche andere
Bauteile miteinander verbindet, sondern so geformt ist, dass er zumindest anna-

hernd zu seinem Ausgangspunkt zuriickkehrt.
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1.3.2 Die in den Merkmalen M3 sowie M6 genannte Stahlarmierung ist nicht Teil
des unter Schutz stehenden Gegenstandes und lasst keinen Ruckschluss auf
dessen konstruktive Gestaltung zu. Daher misst der Senat allen Angaben in die-
sem Zusammenhang nicht mehr Bedeutung bei, als dass die Eignung zur Befesti-

gung an einer Stahlarmierung gegeben sein soll.

Der Ausschlussangabe gemall Merkmal M7 ,ohne Fixierung der Aufnahme an
einer Verschalung“ legt der Senat lediglich die Bedeutung bei, dass dies als Wir-
kung bzw. Vorteil erwinscht ist, ohne dass der Fachmann damit eine konkrete
Aussage dartber verbindet, wie die Befestigungseinrichtung gestaltet oder die
Befestigung an der Stahlarmierung ausgefuhrt ist, damit eine Fixierung an der

Schalung uberflissig wird.

1.3.3 Mit der in Merkmal M8.1 genannten U- oder V-Form ist eindeutig das Quer-
schnittsprofil der Stege gemeint, wobei der Fachmann dem Wortlaut dieses
Merkmals nicht entnimmt, dass die Stege Uber ihre ganze Erstreckung einen

gleichbleibenden Querschnitt haben.

1.4 Der unabhangige Patentanspruch 1 der geltenden Fassung beruht unter
Berlcksichtigung dieses fachmannischen Verstandnisses zumindest nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit und ist damit nicht patentfahig (8 1 Abs 1 PatG
i. V. m. § 4 PatG):

1.4.1 Aus der Entgegenhaltung K9 (DE 196 07 254 Al) ist in den Worten des Pa-
tentanspruchs 1 ausgedrtickt, Folgendes bekannt: Eine

M1  Aufnahmedose fir elektrische Einsatze (Spalte 1, Zeilen 3 — 6),
M2  aus Kunststoff (Spalte 3, Zeilen 39 — 41: ,in der Elektroindustrie gebrauchli-
chen Werkstoffe® — bei Installationsdosen ist es gebrauchlich, Kunststoff

einzusetzen, daher liest der Fachmann dies mit),



M3

M4
M5

M6

M7.1,

M8

M8.1

M9
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zur Montage in einem durch einen Giel3prozess herzustellenden Betonele-
ment (Spalte 1, Absatz 1) mit einer (im Betonbau Ublichen) Stahlarmierung,
aufweisend

einen Dosenkdrper 11

mit einem, durch ein entfernbares Element 21, 26 geschlossenen Vorder-
teil 12 (Spalte 4, Zeilen 22 — 31), das einen vorderen Endabschnitt des Do-
senkorpers 11 begrenzt, mit

zumindest einer Befestigungseinrichtung zur Lagesicherung an seinem Be-
stimmungsplatz durch ein Haltevorsprung (Spalte 4, Zeilen 57 — 66),

wobei die Befestigungseinrichtung zwei integral mit dem Dosenkdrper 11
ausgefihrte Befestigungsfligel 28 aufweist,

die beziglich einer Langsachse des Dosenkérpers 11 gegenuberliegend
angeordnet sind und sich zu dieser Langsachse in einer Orthogonalebene
erstrecken (Figuren 1 und 2), und

die als umlaufende, im Wesentlichen U-férmig profilierte Stege ausgebildet
sind (Der Fachmann entnimmt der in Art einer techni-

schen Zeichnung ausgefiihrten Figur 2 der Entgegen- 28

haltung K9, dass die Haltevorspriinge 28 in dem Be-

reich der Umrandung der Locher 29 sowie am aul3e-

ren Rand, die als Doppellinien dargestellt sind, dicker

sind als in den dazwischenliegenden Bereichen. So-

mit ist an jeder beliebigen Stelle der Haltevorspriinge 29

28 der Querschnitt, der ausgehend von dem Loch 29 betrachtet wird, im
Sinne des Streitpatents U-férmig.)

wobei eine Breite zwischen den Enden der beiden Befestigungsfliigel 28
unter Berucksichtigung der Angabe, dass der Dosenkoérper 11 einen Durch-
messer von 100 mm hat (Spalte 2, Zeilen 12 — 16; Spalte 4, Zeilen 29 - 31)

ohne Weiteres grof3er ist als 120 mm.

Gemal3 Entgegenhaltung K9 sind der Dosenkérper 11 und die beiden als Haltevor-

springe 28 bezeichneten Befestigungsfligel hinsichtlich ihrer raumlichen Ausge-

staltung und ihrer Wirkungsweise so ausgestaltet, dass sie die in Merkmal M6 ge-
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nannte Bedingung erfiillen, da es nach Uberzeugung des Senats ohne Weiteres
maoglich ist, durch die Durchbriiche 29 einen Rédeldraht oder einen Kabelbinder
zu ziehen und so die Anschlussdose mit einer ggf. vorhandenen Baustahlmatte
bzw. Stahlarmierung zu verbinden. Somit besteht in Ubereinstimmung mit dem
fachmannischen Verstandnis des Merkmals M6 die Eignung zur Verbindung des
Dosenkdrpers mit der Stahlarmierung. Dass dabei in der Streitpatentschrift einer-
seits und der Entgegenhaltung K9 andererseits voneinander abweichende
Bezeichnungen fur die gleichen Sachverhalte verwendet werden, ist nach

Uberzeugung des Senats unbeachtlich.

Soweit der Vertreter des Beklagten geltend gemacht hat, mit den Haltevorsprin-
gen gemal Entgegenhaltung K9 sei keine Befestigung der Aufnahmedose an der
Stahlarmierung moglich, die den beim Betongiel3en auftretenden Kraften Stand
halten kénne und in dieser Druckschrift ausdriicklich gelehrt werde, dass eine
Festlegung an der Schalung mittels Nageln oder dergleichen erforderlich sei
(Spalte 3, Zeile 65 bis Spalte 4, Zeile 3), verkennt dieser, dass sich bei dem im
geltenden Patentanspruch 1 konkret angegebenen Malf3 von 120 mm als Mindest-
mal} fur die Breite zwischen den Enden der Befestigungsflligel, Verhaltnisse erge-
ben, die sich nicht von den in der Entgegenhaltung K9 beschriebenen unterschei-

den.

Da im Patentanspruch 1 nicht angegeben ist, durch welche anderen Mittel eine
Uber die Lagesicherung gemafd Entgegenhaltung K9 hinausgehende Befestigung
bewirkt werden soll, damit auf eine Fixierung an der Verschalung (Merkmal 7) ver-
zichtet werden kann, ist dieser vom Erfinder angestrebte Vorteil nicht gegeben und
kann bei der Beurteilung, ob die beanspruchte Aufnahmedose patentfahig ist, nicht
berlicksichtigt werden. Denn der Verzicht auf ein laut Stand der Technik erforderli-
ches Merkmal unter Inkaufnahme der damit tatsé&chlich oder vorhersehbar ver-
bundenen Nachteile kann eine erfinderische Tatigkeit nicht begriinden, sofern
nicht zugleich angegeben wird, durch welche anderen Mittel die Nachteile ausge-
glichen werden (vgl: BGH, Urteil vom 4. Juni 1996, X ZR 49/94, GRUR 1996, 857
— Rauchgasklappe).



-17 -

Weiter ist der Entgegenhaltung K9 zwar nichts uUber das Fertigungsverfahren zu
entnehmen, mit dem die Einzelteile der Aufnahmedose hergestellt sind, es ist je-
doch derart Ublich, solche Teile als Spritzgiel3teile herzustellen, dass der Fach-
mann dies mangels anders lautender Angaben selbstverstandlich in Betracht
zieht. Deshalb stellt der Herstellungshinweis gemaR Merkmal M10 nach Uberzeu-
gung des Senats keine Besonderheit dar.

1.4.2 Auch der Gegenstand des Patentanspruchs 2 erweist sich als nicht
patentfahig, da er im Hinblick auf die Entgegenhaltungen K9 und K6 ebenfalls auf
keiner erfinderischen Téatigkeit beruht.

Patentanspruch 2 der geltenden Fassung unterscheidet sich von dem des Pa-

tentanspruchs 1 durch einen anderen Wortlaut des Merkmals M7.1:

M7.1, wobei die Befestigungseinrichtung als separates Bauteil mit dem Dosenkor-
per (1) und/oder dem Vorderteil (3) verbindbar ist und zumindest einen
Endabschnitt mit zumindest einer Verbindungsvorrichtung aufweist, durch
den die Befestigungseinrichtung mit dem Dosenkorper (1) und/oder dem
Vorderteil (3) kraft- und/oder formschlissig verbindbar ist, und zwei Befesti-

gungsflugel (2) aufweist,

Der Fachmann kennt aus der Entgegenhaltung DE 22 49 951 Al (K6) die Még-
lichkeit, Anschlussdosen 10, die beispielsweise auch in gemauerten Wanden ver-
wendet werden kdnnen, optional mit separaten Befestigungsmitteln 17 zu verse-
hen, um eine Fixierung an einer Stahlarmierung 11, 12 einer Betonwand zu er-

maoglichen (vgl. insbesondere Seite 2, 2. Absatz).

Abhéngig davon, ob der Fachmann eine gentigend hohe Stiickzahl von Aufnah-
medosen mit integrierten Befestigungsfligeln vertreiben kann, dass sich dartber
eine komplexe Spritzgiel3form amortisiert, oder ob er nach einem Baukastenprin-
zip auf eine stets gleiche, universell einsetzbare Grundform der Aufnahmedose
zurtckgreift und als Ergdnzungsprodukt die Fligel mittels einer einfachen Spritz-
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giel3form separat herstellt, entscheidet er sich auch bei der Aufnahmedose gemaf
Entgegenhaltung K9 fur die eine oder die andere LOsung, ohne dass er dazu er-
finderisch tatig werden muss. Die diesbezligliche Entscheidung liegt hauptséachlich

im kaufmannischen und nicht im technischen Bereich begriindet.

2. Zu Hilfsantrag 9

2.1 Patentanspruch 1 laut Hilfsantrag 9 unterscheidet sich von der geltenden
Fassung zum einen durch eine Anderung des Merkmals M1, das nunmehr wie

folgt lautet:

Mlhie  Aufnahmedose fur standardisierte elektrische Einsatze,

wie Schalter, Steckdosen, Verteilerdosen oder derglei-
chen,

Darlber hinaus sind in Anspruch 1 laut Hilfsantrag 9 die folgenden beiden neuen
Merkmale M4.1 und M4.2 eingeflgt:

M4.14ie mit einem Innendurchmesser von 60 mm

M4.24i0  und/oder einem AufRendurchmesser von ca. 65 mm

Der Patentanspruch 2 gemal Hilfsantrag 9 ist entsprechend geandert.

2.2  Gegen die Zulassigkeit dieser Anderungen bestehen keine Bedenken:

Der Wortlaut des Merkmals

M1hio Aufnahmedose flr standardisierte elektrische Einsatze, wie Schalter,

Steckdosen, Verteilerdosen oder dergleichen.

geht auf Seite 7, 2. Absatz der urspringlichen Unterlagen (gleichlautend in Absatz
0042 der Streitpatentschrift) zurlck, wonach der ,,Querschnitt des Dosenkorpers 1

[...] in der Draufsicht vorzugsweise im Wesentlichen kreisformig mit einem Innen-
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durchmesser von 60 mm [ist], um standardisierte elektrische Einsatze, wie bei-

spielsweise Schaltereinsatze oder Steckdosen, aufzunehmen.”

Zwar handelt es sich bei dieser Anderung lediglich um die Konkretisierung der
schon vorher vorhandenen bloRen Zweckangabe, derzufolge die beanspruchte
Aufnahmedose fur elektrische Einsatze lediglich geeignet sein muss, ohne hierauf
beschrankt zu sein. Da die Patentanspriiche aber durch die weiteren neuen
Merkmale eingeschrankt werden, bestehen gegen die Einfigung des Wortes

,Standardisierte” keine Bedenken.

Die nédhere Konkretisierung des Merkmals M4 (,einen Dosenkoérper®) durch die

neu eingefiigten Merkmale

M4.14hic  mit einem Innendurchmesser von 60 mm

M4.24i0  und/oder einem AulRendurchmesser von ca. 65 mm

beruht auf den Absatzen 0042 bzw. 0060 der Streitpatentschrift (Seite 7, 2. Absatz
bzw. Seite 11, 1. Absatz der ursprunglichen Unterlagen).

2.3  Mit diesen Konkretisierungen erweisen sich die jeweiligen Gegenstande der
Patentanspriiche 1 und 2 gegeniber dem im Verfahren befindlichen Stand der
Technik als patentfahig. Denn keine der Entgegenhaltungen zeigt eine Aufnahme-
dose in den Dimensionen nach den Merkmalen M4.1 und M4.2, welche zusatzlich
die weiteren in Patentanspruch 1 laut Hilfsantrag 9 geforderten Merkmale ent-
hielte. Eine solche ist entgegen der Ansicht der Klagerin dem Fachmann auch
nicht aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik zum Anmeldezeit-

punkt nahegelegt worden.

Insbesondere ergab sich eine solche Ausgestaltung nicht aus der Entgegenhal-
tung K9, auch nicht in Verbindung mit der Entgegenhaltung K6. Selbstverstandlich
wird an den Fachmann die Forderung herangetragen, die Aufnahmedose gemali
Entgegenhaltung K9 mit den gangigen Mal3en, d. h. mit einem Innendurchmesser
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von 60 mm und/oder einem Auf3endurchmesser von ca. 65 mm herzustellen, je-
doch ergibt sich daraus keineswegs zwingend, dass der Fachmann die Breite zwi-
schen den Enden der Befestigungsfligel von 120 mm beibehalt. Vielmehr besteht
auch die Mdglichkeit, die Ausgestaltung der Befestigungsfligel unverandert zu
tubernehmen. Weiter ist in der Entgegenhaltung K9 selbst kein eindeutiger Hinweis
auf die Eignung der Aufnahmedose zur Befestigung an einer Stahlarmierung
gegeben, so dass schon der Schritt, die (Gesamt-) Breite von zumindest 120 mm
unabhangig von den MalRen des Dosenkodrpers zu belassen, nicht selbstverstand-
lich ist. Weiter ist auch kein Anlass zu erkennen, warum der Fachmann, selbst
unterstellt, er hatte die Anpassung der Gesamtbreite an das gangige Rastermal}
von Baustahlmatten von 120 mm x 120 mm als vorteilhaft erkannt, die
Befestigungsfligel 28 weiterhin als umlaufenden Steg hatte ausgestalten sollen,

statt das kreisrunde Loch 29 einfach unverandert zu belassen.

Die verschiedenen Unterschiede zwischen den Gegenstanden der Patentanspri-
che 1 und 2 nach Hilfsantrag 9 und der aus der Entgegenhaltung K9 bekannten
Aufnahmedose mogen voneinander gesondert betrachtet geringfuigig sein, jedoch
konnte die Nichtigkeitsklagerin zu keinem dieser Details schliissig darlegen, wes-
halb der Fachmann gerade zu diesem Ergebnis hatte kommen sollen, noch ist
dies fur den Senat aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik erkenn-

bar.

Auch die Zusammenschau der Entgegenhaltung K9 mit der Entgegenhaltung K6
fuhrt zu keiner anderen Beurteilung. Der Entgegenhaltung K6 mag der Fachmann
noch den Hinweis entnommen haben, bei einem Dosenkérper mit einem Innen-
durchmesser von 60 mm und/oder einem Auf3endurchmesser von ca. 65 mm Be-
festigungsfligel vorzusehen, derart, dass die Breite zwischen den Enden der
Befestigungsfligel zumindest grofRer als 120 mm ist. Jedoch konnte der Fach-
mann der Entgegenhaltung K6 keinen Hinweis entnehmen, die Befestigungsfligel
bei dieser Relation der Maf3e von Dosenkdrper einerseits und Befestigungsfligeln

andererseits entsprechend Merkmal M8.1 als umlaufende Stege auszubilden.
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Daher ist unbeachtlich, dass der Fachmann, anders als die Vertreter der Klagerin
vorgetragen haben, der Entgegenhaltung K6 keine Anregung entnimmt, die dort
gezeigten Befestigungsvorrichtung aus Kunststoff herzustellen. Jedenfalls kann
aus dem Umstand, dass zu den den erfindungsgeméfRen Befestigungsfligeln ent-
prechenden Kupplungsmitteln gemald Entgegenhaltung K6 nicht ausnahmslos er-
wahnt ist, dass diese aus Blech gefertigt sind, nicht geschlossen werden, dass
diese Druckschrift gleichermaf3en lehren wirde, die Kupplungsmittel aus Kunst-
stoff herzustellen. Auch der Umstand, dass der Entgegenhaltung K13, die
unbestritten den gleichen Dosenkdrper zeigt wie die Entgegenhaltung K6, der
Begriff ,Polypropylen® zu entnehmen ist (Seite 216, linke Spalte, erstes Wort),
lasst nur eine Aussage Uber das Material des Dosenkdrpers zu. Die Kupplungsmit-
tel sind in der Entgegenhaltung K13 tiberhaupt nicht erwéhnt, so dass die Behaup-
tung der Vertreter der Klagerin, dadurch sei nahegelegt, die Kupplungsmittel ge-
malk Entgegenhaltung K6 seien aus Kunststoff, nach Uberzeugung des Senats mit
den Ublichen MaRstéaben, welche Indizien fir das Naheliegen einer MaRnahme

sprechen, nicht in Einklang steht.

Auch den weiteren Dokumenten, auf die die Klagerin zwischenzeitlich Bezug ge-
nommen hat, ist keine Anregung zu entnehmen, die den Fachmann ausgehend
von den Entgegenhaltungen K9 und/oder K6 in naheliegender Weise zu einer Auf-
nahmedose gemald Patentanspruch 1 oder 2 gemaf Hilfsantrag 9 gefuhrt hatte.
Die Vertreter der Klagerin haben hierzu in der mindlichen Verhandlung auch
nichts mehr geltend gemacht. Das gleiche gilt auch fir den vorbenutzten Gegen-
stand, zu dem die Klagerin Beweis durch Vernehmung eines Zeugen angeboten
hatte.

2.4 Die auf die nebengeordneten Patentanspriiche 1 und 2 zurtickbezogenen
Unteranspriiche enthalten vorteilhafte Ausgestaltungen des Erfindungsgegen-

stands.
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V.m. § 92 Abs. 1 ZPO.
Dabei hat der Senat bertcksichtigt, dass der Patentgegenstand nach der sich als
patentfahig erweisenden Fassung laut Hilfsantrag 9 gegenuber demjenigen der
zuletzt geltenden Fassung nur geringflgig eingeschrankt ist, denn der Uberwie-
gende Teil des Umsatzes dirfte auch bei den sogenannten Fligeldosen bei sol-
chen anfallen, deren Dosenkdrper einen Innendurchmesser von 60 mm und/oder
einem Aul3endurchmesser von ca. 65 mm aufweist. Daher ist es gerechtfertigt,
dass trotz der Einschrankung des Streitpatents die Klagerin den tberwiegenden

Teil der Rechtsstreitkosten zu tragen hat.

Die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1
PatGi. V. m. § 709 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urtell ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Maligabe der
Verordnung uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und
Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBI. | S. 2130)
eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zu-
gelassenen Rechtsanwaltin oder Patentanwaltin oder von einem in der Bundes-
republik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unter-
zeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elekt-
ronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen
elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation

auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich
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zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die
Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erkla-
rung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Beru-
fungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen

Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftlich beim Bundesge-
richtshof, HerrenstralRe 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches
Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes
(www.bundesgerichtshof.de/erv.html) Ubertragen werden. Die Berufungsfrist be-
ginnt mit der Zustellung des in vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens
aber mit dem Ablauf von finf Monaten nach der Verkindung. Die Frist ist nur

gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Friehe Schwarz Miuller Arnoldi Matter
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