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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Gebrauchsmuster 20 2018 104 945

ECLI:DE:BPatG:2023:270423B35Wpat408.22.0



hat der 35. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts
auf die mandliche Verhandlung vom 27. April 2023 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Metternich sowie der Richter Dr.-Ing. Krtiger und Dipl.-Ing. Univ. Mai-

erbacher

beschlossen:

1. Die Beschwerde der Antragsgegnerin wird zurtickgewiesen.

2. Die Antragsgegnerin tragt die Kosten des Beschwerdeverfahrens.

Grinde:

Die Beteiligten streiten Giber den Bestand des Gebrauchsmusters 20 2018 104 945

(i. F.: Streitgebrauchsmuster).

Das am 29. August 2018 angemeldete Streitgebrauchsmuster ist, nachdem die An-
tragsgegnerin Aussetzung der Eintragung und Bekanntmachung auf 15 Monate be-
antragt hatte, am 2. Dezember 2019 mit den Schutzansprichen 1 — 18 und der
Bezeichnung ,Befestigungselement aus Holz und/oder Holzwerkstoffen sowie Hal-
tegurt mit Befestigungselementen flr ein energiebetriebenes Setzgerat® eingetra-
gen worden. Es ist in Kraft, nachdem die Verlangerungsgebihren bis einschl. des

6. Schutzjahres, also bis Ende August 2024, bezahlt worden sind.



Die dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegende Erfindung betrifft ein Befesti-
gungselement aus Holz und/oder Holzwerkstoffen zum Verbinden von mindestens
zwei Bauteilen aus Holz, bestehend aus einem Schaft und einem an einem Ende
des Schaftes angeordneten sich verjingenden Bereich (Abs. [0001] der Gebrauchs-
musterschrift, i. F.: GS.).

Der eingetragene Schutzanspruch 1 ist auf ein Befestigungselement aus Holz
und/oder Holzwerkstoffen mit den dort beschriebenen Merkmalen gerichtet. Die ein-
getragenen Schutzanspriiche 2 — 16 sind auf den Schutzanspruch 1 riickbezogene
Unteranspriiche. Der eingetragene Schutzanspruch 17 hat einen Haltegurt fur ein
energiebetriebenes Setzgerat fur Befestigungselemente zum Gegenstand und auf

diesen ist der eingetragene Schutzanspruch 18 riickbezogen.

Mit Schriftsatz v. 3. Juni 2020 hat die Antragsgegnerin geanderte Schutzanspriche
1 — 14 zur Gebrauchsmusterakte eingereicht. Der nachgereichte Schutzanspruch 1
weist gegentber der eingetragenen Fassung zwei zusatzliche Merkmale auf. In den
geanderten Unteransprichen 12 — 14 ist zudem beansprucht, dass das im Schutz-
anspruch 1 beschriebene Befestigungselement zum Verbinden von vorgelochten
bzw. nicht vorgelochten Bauteilen verwendbar ist, wahrend es in der eingetragenen
Fassung der Schutzanspriiche 14 — 16 heif3t: ,verwendet wird®“. Die eingetragenen

Schutzanspriiche 17 und 18 sind in dieser Fassung gestrichen.

In der mindlichen Verhandlung vom 27. April 2023 hat die Antragsgegnerin das
Streitgebrauchsmuster im Umfang der Schutzanspriiche 1 — 14 vom 3. Juni 2020
verteidigt. Schutzanspruch 1 lautet in dieser Fassung (mit einer im beschwerdege-
genstandlichen Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung vom 9. November 2021
verwendeten Merkmalsgliederung):

M1  Befestigungselement (10) aus Holz und/oder Holzwerkstoffen

M2  zum Verbinden von mindestens zwei Bauteilen (12, 13) aus Holz,

M3  bestehend aus einem Schaft (14) und einem

an einem Ende des Schaftes (14) angeordneten



sich verjingenden Bereich (15),
dadurch gekennzeichnet,
M4  dass die Aul3enkontur (K1, K2, K3)
des sich verjungenden Bereiches (15)
umlaufend im Wesentlichen einer ballistischen Kurve entspricht,
M5 dass das freie Ende des sich verjungenden Bereiches (15)
abgerundet ausgebildet ist
M6  und dass die Lange (LS) des sich verjingenden Bereiches (15)
kirzer ist, als das 1,3-Fache des Schaftdurchmessers (D)

des Befestigungselementes (10).

Wegen des Wortlauts der weiteren, abhangigen Schutzanspriche 2 — 14 vom 3.
Juni 2020 wird auf die Akten verwiesen.

Gegen das Streitgebrauchsmuster in vollem Umfang richtet sich der von der Antrag-
stellerin eingereichte Loschungsantrag vom 4. September 2020, den sie auf den
Loschungsgrund der fehlenden Schutzfahigkeit stitzt. Die Antragstellerin hat zu
dem aus ihrer Sicht relevanten Stand der Technik mehrere druckschriftliche Entge-
genhaltungen, bezeichnet als E1 — E13, in das Verfahren eingefiihrt. Sie bean-
standet hinsichtlich des Gegenstands des Schutzanspruchs 1 sowohl fehlende Neu-
heit gegentber den Entgegenhaltungen E1, E2 und E7, als auch fehlenden erfinde-
rischen Schritt, da der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters durch den Stand
der Technik, z.B. ausgehend von der E7 in Zusammenschau mit der E1 oder der

E2 nahegelegt sei.

Der Léschungsantrag ist der Antragsgegnerin am 17. September 2020 zugestellt
worden. Sie hat dem Léschungsantrag mit Schriftsatz v. 15. Oktober 2020, einge-
gangen am selben Tag, widersprochen, wobei sie den Widerspruch im Umfang der

Anspruchsfassung vom 3. Juni 2020 erklart hat.



Die Antragsgegnerin hat diesen Teil-Widerspruch mit Schriftsatz vom 16. Dezember
2020 begrundet. Sie ist der Auffassung, dass der Gegenstand des nachgereichten
Schutzanspruchs 1 schutzfahig sei, da er von keiner Entgegenhaltung neuheits-
schadlich getroffen werde und vom Stand der Technik auch nicht nahegelegt sei.
Mit der Eingabe hat sie zwei Normausziige, i.F. als E14 und E15 bezeichnet, in das

Verfahren eingefihrt.

Mit Zwischenbescheid vom 14. Mai 2021 hat die Gebrauchsmusterabteilung den
Beteiligten als vorlaufige Auffassung mitgeteilt, dass der Léschungsantrag voraus-
sichtlich erfolgreich sein werde. Insbesondere sei der Gegenstand des Schutzan-
spruchs 1 in der nunmehr mal3gebenden Fassung vom 3. Juni 2020 voraussichtlich

wegen Fehlens eines erfinderischen Schritts als nicht schutzfahig zu beurteilen.

Nachdem die Beteiligten zum Zwischenbescheid schriftsatzlich Stellung genommen
hatten, fand am 9. November 2021 eine mindliche Verhandlung vor der Gebrauchs-
musterabteilung statt. Die Antragstellerin hat in der mindlichen Verhandlung weiter
die Léschung des Streitgebrauchsmusters beantragt. Die Antragsgegnerin hat It.
Protokoll der mundlichen Verhandlung vom 9. November 2021 (dort S. 2) die Zu-
rickweisung des Loschungsantrags ,fur die Anspruchsfassung vom 15. Okto-

ber 2020“ beantragt; diese entspricht der Fassung vom 3. Juni 2020.

Mit in der mindlichen Verhandlung vom 9. November 2021 verkiindetem Beschluss
hat die Gebrauchsmusterabteilung das Streitgebrauchsmuster geléscht und der An-

tragsgegnerin die Kosten des Verfahrens auferlegt.
Sie hat diesen Beschluss im Wesentlichen wie folgt begrindet:
Das Streitgebrauchsmuster sei in dem Umfang, in welchem es uber die nachge-

reichte Fassung vom 3. Juni 2020 hinausgehe, wegen der eingeschrankten Vertei-

digung des Streitgebrauchsmusters mit der vorgenannten, aus Sicht der Ge-



brauchsmusterabteilung zulassigen Anspruchsfassung ohne Sachprifung zu 16-
schen. Der Gegenstand des nachgereichten Schutzanspruchs 1 vom 3. Juni 2020
sei nicht schutzfahig. Zwar werde er von keiner im Verfahren befindlichen Entge-
genhaltung neuheitsschéadlich vorweggenommen, er sei aber ausgehend von der
E7 (DE 10 2015 107 371 Al) in Zusammenschau mit der D1 (US 2011 /0 188 971

Al) fur den Fachmann nahegelegt.

Der Beschluss ist der Antragstellerin am 8. Dezember 2021 und der Antragsgegne-

rin am 13. Dezember 2021 zugestellt worden.

Gegen diesen Beschluss richtet sich die Beschwerde der Antragsgegnerin vom
5. Januar 2022, eingegangen mit einer SEPA-Einzugsermachtigung am 7. Ja-
nuar 2022.

Noch vor Eingang der von der Antragsgegnerin angekindigten Beschwerdebegrin-
dung hat der Senat mit Hinweis vom 8. Februar 2022 auf Bedenken beziiglich einer
wirksamen Unterschrift des Verfahrensbevollméachtigten der Antragsgegnerin unter

die vorgenannte Beschwerdeschrift hingewiesen.

Mit Schriftsatz vom 7. Marz 2022 hat die Antragsgegnerin nochmals die Einlegung
der Beschwerde erklart und hilfsweise Wiedereinsetzung in den vorigen Stand be-
antragt. Sie ist der Auffassung, dass ihr Verfahrensbevollméchtigter die Be-
schwerde wirksam unterzeichnet habe, zumal er Schriftséatze in Verfahren vor dem
DPMA und dem BPatG seit Jahren in dieser konkreten Form unterzeichnet habe,
ohne dass dies beanstandet worden sei; Abschriften solcher Schriftsétze waren bei-
gefugt. Im weiteren Verfahren hat er weitere Abschriften von ebenfalls entsprechend
unterschriebenen Schriftsatzen, und zwar auch gegentber dem EPA, dem EUIPO

und auch im Rechtsverkehr mit Firmen und Anwalten vorgelegt.

In der Sache selbst ist die Antragsgegnerin der Auffassung, dass die Neuheit des

Gegenstands des nachgereichten Schutzanspruchs 1 ohnehin unstreitig sei. Die in



dem nachgereichten Schutzanspruch 1 beschriebene Merkmalskombination beruhe
auch auf einem erfinderischen Schritt. Insbesondere sei dieser Gegenstand ausge-
hend von der E7 weder in Kombination mit der E2, noch mit der E1 oder der E3
oder in sonstiger Weise von dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik na-
hegelegt.

Die Antragsgegnerin stellt den Antrag,

den Beschluss der Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent- und
Markenamts vom 9. November 2021 aufzuheben und den gegen das Streitge-
brauchsmuster 20 2018 104 945 gerichteten Loschungsantrag im Umfang der

Schutzanspriiche 1 — 14 vom 3. Juni 2020 zuriickzuweisen.

Die Antragstellerin stellt den Antrag,

die Beschwerde der Antragsgegnerin zuriickzuweisen.

Die Antragstellerin ist der Auffassung, dass die Beschwerde der Antragsgegnerin
mangels einer wirksamen Unterschrift unzuléassig sei. Die Beschwerde sei auch un-
begriindet. Der Gegenstand des nachgereichten Schutzanspruchs 1 beruhe nicht
auf einem erfinderischen Schritt. Insbesondere sei der Gegenstand des Schutzan-
spruchs 1 ausgehend von der E7 in Zusammenschau mit der E2 oder der E3 nahe-

gelegt.

In das Verfahren sind die nachfolgend genannten Entgegenhaltungen und Doku-
mente eingefihrt worden:

E1l: US 2011/0 188 971 Al;

E2: EP 3 179 115 A1,

E3: US 2006 /0 018 733 Al;

E4: DE 1 759 762 B;

E5: US 5489 179 A;



E6: US 2002 /0 071 741 A1,

E7: DE 10 2015 107 371 A1,

E8: DE 10 2017 100 753 A1,

E9: US 6171 042 B1;

E10: DE 10 2016 211 444 A1,

E11: DE 81 29 970 U1,

E12: DE 1 500 814 A1,

E13: DE 1 916 579 U;

E14: Norm DIN 1052 2008-12. Entwurf, Berechnung und Bemessung von
Holzbauwerken — Allgemeine Bemessungsregeln und Bemessungsregeln fur
den Hochbau. Abschnitt 15.3 Holznagelverbindungen;

E15: Norm DIN EN 10230-1. N&agel aus Stahldraht. Teil 1: Lose Nagel fur all-
gemeine Verwendungszwecke. Deutsche Fassung EN 10230-1:1999, Seite 4.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den angefochtenen Beschluss der Ge-
brauchsmusterabteilung, die Schriftsatze der Beteiligten und den tbrigen Aktenin-

halt verwiesen.

Die Beschwerde der Antragsgegnerin ist zulassig, aber nicht begrindet.

1. Die Antragsgegnerin hat die Beschwerde form- und fristgerecht unter Zah-
lung der Beschwerdegebuihr erhoben, wobei der Beschwerdeschriftsatz vom 5. Ja-
nuar 2022 vom Verfahrensbevollméachtigten der Antragsgegnerin auch wirksam un-
terzeichnet worden ist.

Die Unterschrift des Verfahrensbevollmachtigten ahnelt zwar einem um 180° ge-
drehten Haken, wie er auch zur Kennzeichnung eines ,OK* oder ,geht in Ordnung*
oder ,abgehakt” verwendet wird, und erweckt den Anschein einer Art Paraphe, so

dass Zweifel an einer wirksamen Unterschrift prima facie durchaus angebracht sind.



In die Beurteilung einer ordnungsgeméafien Unterschrift unter eine Rechtsmittel-
schrift sind jedoch alle zur Verfiigung stehenden Umstande des konkreten Falls ein-
zubeziehen (vgl. BGH, Beschluss vom 17. November 2009, XI ZB 6/09), wobei ins-
besondere auch der verfassungsrechtlich gebotene Vertrauensschutz zu bertck-
sichtigen ist (BVerfG, NJW 1998, 1853, Tz. 15 m. w. N.). Im vorliegenden Fall hat
die Antragsgegnerin schliissig dargelegt, dass ihr Verfahrensbevollméchtigter seit
Jahren im Rechtsverkehr nicht nur mit dem Bundespatentgericht, sondern auch mit
dem Deutschen Patent- und Markenamt sowie europdaischen Institutionen wie dem
Européaischen Patentamt und dem Amt der Europaischen Union fir geistiges Eigen-
tum und auch mit anderen Organen der Rechtspflege und mit Unternehmen in
Schutzrechtsangelegenheiten Schriftsatze in gleicher Weise unterzeichnet hat, wie
oben dargelegt, offenkundig, ohne dass es hierbei zu Beanstandungen gekommen
ist. Vor diesem Hintergrund kann sich die Antragsgegnerin hinsichtlich der Unter-
zeichnung auf den vorgenannten, verfassungsrechtlich gebotenen Vertrauens-
schutz berufen, welcher die 0.g. Zweifel an der Wirksamkeit der Unterzeichnung der

Beschwerdeschrift vom 5. Januar 2022 letztlich Uberwiegt.

2. Die Beschwerde der Antragstellerin ist jedoch unbegriindet. Denn im Umfang
der von der Antragsgegnerin verteidigten Schutzanspriche 1 — 14 vom 3. Juni 2020
ist der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters nicht schutzfahig gemal 8§ 15
Abs. 1 Nr. 1i.V.m. 88 1 bis 3 GebrMG.

2.1 Die Antragsgegnerin hat dem streitgegenstandlichen Léschungsantrag wirk-
sam, inshesondere rechtzeitig widersprochen, so dass das Léschungsverfahren mit
inhaltlicher Uberpriifung des von der Antragstellerin geltend gemachten Loschungs-
grunds der fehlenden Schutzfahigkeit durchzufiihren war (8 17 Abs. 1 Satz 1, Abs.
2 GebrMG). Da die Antragsgegnerin jedoch lediglich einen Teil-Widerspruch erklart
hat, namlich im Umfang der nachgereichten Schutzanspriiche 1 — 14 vom 3. Juni
2020, ist das Streitgebrauchsmuster im tber diese Anspruchsfassung hinausgehen-

den Umfang ohne weitere Sachprifung l6schungsreif (8 17 Abs. 1 Satz 2 GebrMG).
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Die fur das vorliegende Verfahren mal3gebende Anspruchsfassung sind daher aus-
schlief3lich die Schutzanspriche 1 — 14 vom 3. Juni 2020. Weitere Anspruchsfas-
sungen hat die Antragstellerin nicht, auch nicht hilfsweise, in das Verfahren einge-
fuhrt.

2.2  Die dem Streitgebrauchsmuster zugrundeliegende Erfindung betrifft, wie ein-
gangs bereits ausgefuhrt, gemafl Absatz [0001] GS. ein Befestigungselement aus
Holz und/oder Holzwerkstoffen zum Verbinden von mindestens zwei Bauteilen aus
Holz, bestehend aus einem Schaft und einem an einem Ende des Schaftes ange-

ordneten sich verjingenden Bereich.

An bekannten derartigen Holznéageln mit einem sich verjingenden Bereich (Nagel-
spitze) in Form einer kegelformigen Rundspitze wird in der Gebrauchsmusterschrift
als nachteilig bezeichnet, dass diese einerseits haufig nicht geradlinig in Bauteile
aus Holz eintreibbar seien und andererseits diese Bauteile meist beschadigt wir-
den, weil sich Risse und Spalten in der Holzmatrix bildeten, vgl. Absatze [0002] bis
[0006] GS.

Als Aufgabe der Erfindung ist dementsprechend in Absatz [0007] GS. angegeben,
ein neues Befestigungselement aus Holz und/oder Holzwerkstoffen zu schaffen, mit
dem auf deutlich verbesserte Weise ein geradliniges Eintreiben méglich sei, ohne
dass Beschadigungen der Bauteile aul3erhalb des Eintreibbereiches hervorgerufen

werden.

Zur Loésung dieser Aufgabe ist gemal Absatzen [0008] und [0009] GS. vorgesehen,
dass die AuRenkontur des sich verjingenden Bereiches des im Absatz [0001] an-
gegebenen Befestigungselements umlaufend im Wesentlichen einer ballistischen

Kurve entspricht.

2.3 Als fur diesen Gegenstand zustandiger Fachmann ist ein Dipl.-Ing. oder Ba-

chelor (FH/HAW) der Fachrichtung Maschinenbau oder Holztechnik anzusehen, der
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Uber mehrjahrige Berufserfahrung in der Entwicklung und Konstruktion von Verbin-

dungs- und Befestigungselementen verflgt.

2.4  Einige Merkmale des Schutzanspruchs 1 bedirfen hinsichtlich ihres Ver-

standnisses durch den Fachmann der Erlauterung:

Merkmal M2 ist nicht auf eine Verwendung des Befestigungselements zum Verbin-
den von mindestens zwei Bauteilen aus Holz beschrankt, sondern verlangt lediglich,

dass es zu diesem Zweck geeignet sein muss.

Obwonhl das Befestigungselement gemafl dem Merkmal M3 aus einem Schaft und
einem sich verjungenden Bereich ,besteht‘, werden durch diese Formulierung wei-
tere Bestandteile nicht ausgeschlossen. Insbesondere kann das Befestigungsele-

ment weiterhin einen Kopf aufweisen, siehe Absatz [0036] GS.

Nach Merkmal M4 muss die Aul3enkontur des sich verjingenden Bereichs des Be-
festigungselements umlaufend im Wesentlichen einer ballistischen Kurve entspre-
chen. Das umfasst nach dem Verstandnis des Fachmanns insbesondere ogivale
sich verjingende Bereiche, deren AulRenkontur einem Kreisbogenabschnitt ent-
spricht. Dies wird auch durch den Absatz [0044] GS. bestétigt, wonach die in Figur
10.2 dargestellten Auf3enkonturen jeweils mit einem Radius — also nicht mit vielen

Radien — ausgefuhrt sind.

Der Begriff ,Kurve“ grenzt von ,Gerade“ ab. Kegelférmige sich verjingende Berei-
che, deren AuRenkontur einer Gerade entspricht, werden somit von Merkmal M4

ausgeschlossen.

Merkmal M4 und der restliche Anspruchswortlaut sagen nichts dazu, in welcher
Weise der sich verjingende Bereich an den Schaft anschlieRen soll. Aus der im
Absatz [0044] GS. beschriebenen Figur 10.2 ergibt sich, dass die AuRenkontur des
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Schatfts in die als Kreisbogenabschnitt ausgefiuihrte Auf3enkontur des sich verjung-
enden Bereichs sowohl wie eine Tangente als auch wie eine Sekante, d.h. mit ei-

nem Knick, tbergehen kann.

Gemald Merkmal M5 ist das freie Ende des sich verjingenden Bereiches abgerun-
det ausgebildet. Das verlangt eine gewollte Abrundung, es grenzt somit ab von
freien Enden, die spitz ausgefihrt sind, beschrankt jedoch die Form des freien En-
des nicht auf einen Kugelabschnitt. Zur Grof3e der Abrundung ist im Schutzanspruch
1 nichts ausgesagt. Aus den Absatzen [0011] bis [0013] GS. ergibt sich, dass die
Abrundung lediglich die Vorteile verstarken soll, die sich aus der ballistischen Form
des sich verjingenden Bereichs ergeben, namlich, dass der sich verjingende Be-
reich beim Eintreiben im Wesentlichen ohne Beschadigungen der auf3eren Form
bleibt und deshalb geradlinig und mit geringen Einwirkungen in ein Holzbauteil ein-
dringen kann. Im Hinblick darauf kann die Abrundung sehr klein im Vergleich zur
GrolR3e des sich verjingenden Bereichs sein, wie auch beispielsweise in den Figuren
4 und 5 abgebildet.

2.5 Der Gegenstand des Schutzanspruchs 1 vom 3. Juni 2020 beruht nicht auf

einem erfinderischen Schritt.

2.5.1 Die Entgegenhaltung E7 offenbart Befestigungselemente in Form von Na&-
geln aus Holz und/oder Holzwerkstoffen zum Verbinden von wenigstens zwei Bau-
teilen aus Holz entsprechend den Merkmalen M1 und M2, siehe Absatze [0001] und
[0011].

Im Absatz [0002] ist angegeben, dass bekanntermal3en Nagel aus Metall direkt mit-
tels Hammern ins Holz eingeschlagen werden kénnten, Holznagel dagegen eine
Bohrung bendtigten, da ohne Bohrung beim Aufschlag des Hammers die Holzstruk-

turen gequetscht wirden und/oder die Holznagel brachen und/oder splitterten.
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Uberraschenderweise habe sich gezeigt, siehe Absatz [0011], dass Nadelholzer
und weiche Laubhdlzer mit Nageln aus harten Holzern bzw. Holzwerkstoffen mittels
Nagelsetzgeraten ohne Vorbohren genagelt werden kénnten, ohne dass die Nagel

brechen, bersten oder verbiegen.

Dazu ist im Absatz [0020] und im Absatz [0037] zum dort beschriebenen ,Versuch
1“ weiter erlautert, dass beim Einschiel3en des Nagels mit einem Nagelsetzgerat
aufgrund der hohen Geschwindigkeit und der dadurch erzeugten hohen Reibung
zwischen Nagel und verdrangtem Untergrundmaterial Reibungshitze entsteht. Da
Holz ein schlechter Warmeleiter sei, wirden dabei die Oberflachen des Nagels und
des Schusskanals im umgebenden Material so stark erhitzt, dass es zu einem Er-
weichen des enthaltenen Lignins und somit zu einer Verschweilung von Nagel und

Untergrund an ihren Kontaktflachen komme.

Die in E7 gelehrten Nagel weisen einen Schaft (,Nagelschaft) und einen an einem
Ende des Schaftes angeordneten sich verjungenden Bereich (,daran endseitig vor-
gesehene Nagelspitze®) auf, siehe Absatz [0001] sowie Absatz [0045] und Figur 1.
Das entspricht dem Merkmal M3.

Der sich verjungende Bereich (,Nagelspitze®) ist bei rundem Schaftquerschnitt als
Kegelspitze, bei quadratischem Schaftquerschnitt als Pyramidenspitze ausgefihrt,
und zwar ausdricklich durch ,Anspitzen“ des Schafts, siehe Absatze [0037] und
[0038], somit weder abgerundet noch mit einer Auf3enkontur in Form einer ballisti-

schen Kurve. Das entspricht jedoch nicht den Merkmalen M4 und M5.

Zum Verhaltnis der Lange des sich verjingenden Bereichs (,Lange der Nagel-
spitze®) zum Schaftdurchmesser ist in Absatz [0025] und Anspruch 16 angegeben,
dass dieses zwar bevorzugt zwischen 1,8 und 2,1 liegt, andererseits aber in einem
sehr weiten Bereich, zwischen 1 und 3, liegen kann. Damit sind Werte kleiner 1,3

entsprechend dem Merkmal M6 zwar nicht ausdricklich empfohlen, aber umfasst.
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Da die in E7 offenbarten Nagelspitzen schon nicht den Merkmalen M4 und M5 ent-
sprechen, bedarf es keiner Entscheidung, ob das Merkmal M6 damit, wie von der
Antragstellerin geltend gemacht, neuheitsschadlich vorweggenommen ist oder, wie
von der Antragsgegnerin geltend gemacht, eine Auswahlerfindung darstellt.

2.5.2 Bei den ohne Vorbohren verwendbaren Holznéageln der E7 handelt es sich
erkennbar fur die Autoren der E7 um ein neues Thema, vergleiche Absatz [0011],
wonach sich Uberraschenderweise gezeigt habe, dass Nadelhdlzer und weiche
Laubholzer mit Nageln aus harten Holzern ohne Vorbohren genagelt werden konn-

ten.

Die E7 befasst sich eingehend vor allem damit, wie Nagelstreifen, bestehend aus
einer Reihe parallel angeordneter verbundener Néagel aus Holz bzw. Holzwerkstof-
fen, hergestellt werden kénnen, siehe die Absatze [0028] bis [0038]. Dazu werden
in den Abséatzen [0037] und [0038] auch Versuche beschrieben.

Dabei fallt dem Fachmann auf, dass die Herstellung der Nagelspitzen gemaR Ab-
satz [0037] eher behelfsmallig erfolgte, insbesondere ,mit Schieifpapier oder durch
~2Anspitzen mit einem Bleistiftanspitzer”, wobei die Form der Nagelspitze durch den
Bleistiftanspitzer vorgegeben wird. In dieser Hinsicht erscheint die Lehre der E7 da-
her gleichsam unfertig, was fur den Fachmann ein mégliches Weiterentwicklungs-
potential anzeigt und ihn veranlasst, sich Gber mégliche Formen fir die Spitzen der

in E7 gelehrten Holznégel zu informieren.

Er zieht dazu vor allem Néagel heran, die ebenfalls dazu gedacht sind, ohne Vorboh-
ren in Holz genagelt zu werden. Eine Beschrankung der Suche auf Nagel aus Holz
nimmt er dagegen nicht vor. Denn weil die Verwendbarkeit von Holznageln ohne
Vorbohren die Autoren der E7 Uberrascht hat, es sich somit offenbar um eine neu-
artige Verwendung handelt, ist hier aus Sicht des Fachmanns nicht mit einer Viel-

zahl weiterer Veroffentlichungen zu rechnen.
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2.5.3 Die E2 lehrt einen weiteren Nagel, der gemalR3 den Absatzen [0013] und
[0043] ausdrticklich — wie der Nagel der E7 — zum vorbohrungsfreien Einbringen in
einen Holzuntergrund mit einem Nagelsetzgerat vorgesehen ist, und der somit auch,
wie der Nagel der E7 und wie im Merkmal M2 verlangt, zum Verbinden von zwei

Bauteilen aus Holz geeignet ist.

Der Nagel der E2 besteht aus einem Schaft (,Schaftabschnitt 102“) und einem an
einem Ende des Schafts angeordneten sich verjingenden Bereich (,Endspitze
104“) entsprechend dem Merkmal M3, siehe die Figuren 1 und 3 mit Beschreibung
in den Abséatzen [0043] und [0059].

Der sich verjingende Bereich ist als ,ballistisch geformte, zum Beispiel ogivale End-
spitze® ausgefuhrt, siehe Absatz [0043], seine Auldenkontur entspricht daher umlau-

fend einer ballistischen Kurve wie im Merkmal M4 angegeben.

Der von E7 ausgehende Fachmann, der sich fir die Form der Nagelspitze interes-
siert, zieht dazu zunachst die Zeichnungen der E2 heran. Denn die Zeichnungen
sind die bevorzugte Sprache des Technikers, weil sie ihn am schnellsten und auf
die ihm gewohnte Weise Uber einen technischen Sachverhalt in Kenntnis setzen
(vergl. Schulte, PatG, 11. Auflage, § 34, Rn. 299).

In den Figuren 1 und 3 der E2 werden — wie Ublich und dem Fachmann gelaufig —
schmale Volllinien dazu verwendet, Oberflachenabschnitte unterschiedlicher For-
men voneinander abzugrenzen, die ohne Knick und damit ohne sichtbare Korper-
kante ineinander Ubergehen. Dazu siehe beispielsweise den unten wiedergegebe-
nen Ausschnitt des Nagelkopfes aus Figur 1, in dem von oben nach unten flinf waa-
gerechte schmale Volllinien einen toroidalen Abschnitt, einen sehr schmalen zylind-
rischen Abschnitt, einen weiteren toroidalen Abschnitt, einen kegelformigen Ab-
schnitt, noch einen toroidalen Abschnitt und einen weiteren zylindrischen Abschnitt

voneinander abgrenzen.
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E2 Ausschnitt aus Figur 1

Der vorderste —in den Figuren 1 und 3 der unterste — Abschnitt der Endspitze 104,
in E2 als freies Ende der Endspitze 104 bezeichnet, ist in den Figuren 1 und 3 eben-
falls durch eine waagerechte schmale Volllinie von der restlichen Endspitze 104 ab-
gegrenzt. Damit ist eindeutig dargestellt, dass der Radius der ogivalen Endspitze
104 sich nicht bis zum freien Ende erstreckt, sondern der unterste Abschnitt mit
einer davon abweichenden Form ausgeflhrt ist. Daraus ergibt sich fur den Fach-
mann, dass die in den Figuren 1 und 3 erkennbar abgestumpfte Darstellung des
freien Endes der Endspitze 104 weder zufallig noch auf Zeichenungenauigkeiten
beruhend ist, sondern eine beabsichtigte Abrundung darstellt. Das entspricht dem
Merkmal M5.

E2 Ausschnitte aus Figuren 1 und 3

Der von E7 ausgehende, nach méglichen Formen fir die dortige Nagelspitze su-
chende Fachmann kann dem Beschreibungstext der E2 zur Form der restlichen,
d.h. eigentlichen Endspitze 104 des Nagels der E2 lediglich entnehmen, siehe Ab-
satz [0043], dass sie eine ballistische, ogivale Form und einen Offnungswinkel B
zwischen 30° und 75°, insbesondere im Bereich von § = 60°, haben soll. Da damit
die Geometrie der Endspitze 104 nicht vollstandig beschrieben ist — es fehlen u.a.
Angaben zum Radius der die Ogive bildenden Kreisbdégen und dazu, wie die End-
spitze an den Schaft anschlieBen soll — zieht der Fachmann auch hierzu die die

Endspitze 104 zeigenden Figuren 1 und 3 hinzu.
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In den Figuren 1 und 3 ist die Endspitze 104 zwar dargestellt, aber nicht vollstandig
bemal3t, so dass sich dem Fachmann die Frage stellt, ob ihre Form unmittelbar der
Darstellung in der Zeichnung entnommen werden kann. Dazu ermittelt er, ob die
Zeichnungen mal3stablich sind, d.h. ob die dargestellten Mal3e in einem Uberein-
stimmenden Verhaltnis zu den entsprechenden Mal3en des Originals stehen, da nur
dann den Zeichnungen GréRRenverhaltnisse und damit die tatsdchliche Form der in
Figur 1 und 3 jeweils dargestellten Endspitze entnommen werden kénnen. Da in
den Figuren 1 und 3 etliche Mal3e des Originals in Zahlen angegeben sind, misst er
dazu fiur einige davon z.B. mit einem Lineal jeweils die entsprechende Lange in der
Zeichnung nach und teilt die gemessene Lange durch das zugehorige in Zahlen
angegebene Mal3.

Fur die Figur 1 ergibt sich, dass die zeichnerisch dargestellten Durchmesser der
Verankerungsstrukturgruppen 110, 108 und 106 in einem Ubereinstimmenden Ver-
haltnis zu dem jeweils dazu angegebenen Durchmesser (3,8, 4,2, 4,5) des Originals
stehen. In Figur 3 sind zusatzlich zu diesen Durchmessern (3,8, 4,2, 4,5) die Langen
der Verankerungsstrukturgruppen 110, 108 und 106 angegeben. Hier stehen auch
die zeichnerisch dargestellten Langen in einem recht genau Ubereinstimmenden
Verhaltnis zu der jeweils angegebenen Lange (9,8, 9,0, 10) des Originals. Darlber
hinaus stimmt auch fur die die Querrichtung des Nagels betreffenden Durchmesser
und fur die die Langsrichtung des Nagels betreffenden Langen das Verhaltnis von

dargestelltem zu angegebenem Malf3 tberein.

Daran erkennt der Fachmann, dass die Zeichnungen der Figuren 1 und 3 den Nagel
malfistablich zeigen sollen und deshalb dazu geeignet sind, ihnen GroRenverhalt-

nisse zu entnehmen und damit auch die Form der Nagelspitze.
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Im Ubrigen istin E2 dort, wo eine Darstellung nicht maRstablich sein soll, ausdriick-
lich darauf hingewiesen, siehe die Detaildarstellung unten in Figur 1, die erkennbar
und wie auch in Absatz [0053] der E2 ausdriicklich angegeben die Durchmesser
der Verankerungsstrukturgruppen 110, 108 und 106 des Nagelschafts ,mit aus

Griunden der Klarheit Gbertriebenen Proportionen® zeigt.
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i = = =724 E2 Nagelschaft aus Figur 1
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Fig. 1 E2 nicht mafR3stabliches Detail des Nagelschafts aus Figur 1

Damit ergibt sich im vorliegenden Fall die Mal3stablichkeit der Figuren 1 und 3 fur
den Fachmann unmittelbar aus den in den Figuren 1 und 3 selbst enthaltenen In-
formationen. In Rechtsprechung und Kommentaren angestellte Hilfsiiberlegungen
fur solche Zeichnungen, bei denen das nicht der Fall ist, greifen hier nicht. Sie re-
sultieren vielmehr daraus, dass zeichnerische Darstellungen von Erfindungen in
Schutzrechtsverdffentlichungen in der Regel lediglich schematisch und gerade nicht
mal3stablich sind.

Nach alledem konnte der Senat sich in dieser Frage dem Ergebnis der Einspruchs-
abteilung des Europdaischen Patentamts in ihrer Entscheidung PT29223-03EP vom
17. April 2023 zum Europdaischen Patent EP-B-3 6217 532, wonach die Figuren 1
und 3 der E2 (dort im Verfahren als D2) vom Fachmann nicht als malR3stéblich er-

kannt werden, nicht anschliel3en.

2.5.4 Die Zeichnungen der Figuren 1 und 3 der E2 zeigen Nagelspitzen mit einem
Offnungswinkel von B = 60°. Dazu ist bei der Beschreibung der Figur 1 im Absatz
[0043] ausdriicklich angegeben, dass ein Offnungswinkel in diesem Bereich, und
somit die in den Figuren 1 und 3 dargestellte Nagelspitze, dazu geeignet ist, ,ein
besonders kraftarmes Eindringen“ des Nagels der E2 ,in den vorbohrungsfreien

Holzuntergrund zu férdern®.

Da ein kraftarmes Eindringen der Nagelspitze férderlich fur das in E7 beabsichtigte
schnelle Eindringen des Nagels ist, aufgrund dessen laut der Erlauterung in Absatz

[0020] der E7 ein VerschweilR3en der Nagelschaftoberflache des Holznagels mit der
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Oberflache des Schusskanals im umgebenden Holz erreicht wird, Gbernimmt der
Fachmann die im Absatz [0043] der E2 beschriebene ballistische Nagelspitze 104
so wie sie in den Figuren 1 bzw. 3 dargestellt ist fir den Nagel der E7.

Dabei ergibt sich zwanglos, die Nagelspitze ohne Durchmessersprung an den im
Querschnitt runden Nagelschaft aus E7 anschliel3en zu lassen — namlich so wie die
mit dem Bleistiftanspitzer hergestellte Nagelspitze der E7.

Die auf die Nagelspitze folgenden kegelférmigen Strukturen des Nagelschafts aus
E2 Gbernimmt der Fachmann dagegen nicht, da sie, wie in E2 im Absatz [0014]
erlautert, der formschliissigen Verankerung des Nagels der E2 dienen, der gemaf
Absatz [0034] aus Stahl besteht, und sich deshalb nicht wie der Holznagel der E7

durch Verschweif3en in dem umgebenden Holz verankern kann.

2.5.5 Durch die Ubernahme der ballistischen Nagelspitze 104 aus E2 an den Nagel
der E7 erhalt der Fachmann ein Befestigungselement, das aul3er den in E7 offen-
barten Merkmalen M1 bis M3 auch die weiteren Merkmale M4 bis M6 des Schutz-

anspruchsl aufweist.

Die AuRenkontur der Nagelspritze / des sich verjingenden Bereichs entspricht, wie
im Absatz [0043] der E2 angegeben und in den Figuren 1 und 3 dargestellt, umlau-

fend einer ballistischen Kurve entsprechend dem Merkmal M4.

Da der in Absatz [0043] der E2 angegebene Vorteil eines besonders kraftarmen
Eindringens Teil der Beschreibung der Nagelspitze des in der Figur 1 abgebildeten
Nagels ist, Ubernimmt der Fachmann die Nagelspitze wie abgebildet, mitsamt der
in Figur 1 — und auch in Figur 3 — dargestellten kleinen Abrundung am freien Ende.

Das entspricht dem Merkmal M5.
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Er ist damit auch bereits zu einem Befestigungselement gelangt, bei dem die Lange
des sich verjingenden Bereichs kirzer ist als das 1,3-Fache des Schaftdurchmes-
sers, namlich rund 1,1 mal so lang wie der Schaftdurchmesser bei Ubernahme der
Form aus der Figur 1 der E2 bzw. rund 1,2 mal so lang wie der Schaftdurchmesser
bei Ubernahme der Form aus der Figur 3 der E2. Dabei kommt es im Hinblick auf
das Merkmal M6 nicht darauf an, ob der Fachmann der E2 die Lehre entnimmt, dass
die Lange des sich verjingenden Bereichs kurzer ist als das 1,3-Fache des Schaft-
durchmessers sein musse, sondern lediglich darauf, dass dies bei der aus E2 flr
den Nagel der E7 ubernommenen Nagelspitzenform im Ergebnis tatsachlich der
Fall ist, somit entsprechend dem Merkmal M6.

._,,.
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Nagel aus E7 Figur 1 mit Spitze aus E2 Figur 3

2.5.6 Der Einwand der Antragsgegnerin, das Verhéltnis der Nagelspitzenlange
zum Schaftdurchmesser kdnne fir die Nagelspitzen aus Figur 1 und 3 der E2 nicht
festgestellt werden, weil die Nagel der E2 eine Vielzahl verschiedener Schaftdurch-
messer aufwiesen, kann hier nicht greifen. Denn dabei kommt es nicht auf das Ver-
haltnis an, das sich an den Nageln der E2 ergibt, sondern auf das Verhaltnis, das
sich an dem Nagel ergibt, den der Fachmann erhélt, nachdem er die Nagelspitze
aus der E2 an den Nagelschaft der E7 Ubertragen hat. Der Nagelschaft der E7 hat
nur einen einzigen Durchmesser und dieser Durchmesser ist gleich dem maximalen
Durchmesser der aus der E2 ibernommenen und ohne Durchmessersprung an den
Nagelschaft der E7 angeschlossenen Nagelspitze, so dass sich das Verhaltnis der

Nagelspitzenlange zum Schaftdurchmesser eindeutig feststellen lasst.
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Das Verhdltnis liegt mit 1,1 bzw. 1,2 auch innerhalb des im Absatz [0025] der E7
angegebenen Bereichs von 1 bis 3, so dass hier kein Widerspruch auftritt, der den
von der E7 ausgehenden Fachmann von der Ubernahme der Nagelspitzenform aus
E2 abhalten koénnte.

Die Antragsgegnerin hat weiter die Auffassung vertreten, dass der von E7 ausge-
hende Fachmann die E2 nicht berlcksichtigt hatte, weil die E2 keinen Hinweis da-
rauf enthalte, dass mit der dort gelehrten Nagelspitzenform die dem Streitge-
brauchsmuster zugrunde liegende Aufgabe gelost werden kdnne, ein geradliniges
Eintreiben des Nagels in ein Bauteil aus Holz ohne Beschéadigungen des Bauteils
zu ermdglichen. Zur Losung dieser Aufgabe lehre das Gebrauchsmuster gerade
nicht, die Nagelspitze so auszufuhren, dass ein kraftarmes Eintreiben des Nagels
ermoglicht werde, sondern nehme mit der gelehrten stumpfen und kompakten Na-

gelspitzenform gerade im Gegenteil eine hohere Eintreibkraft in Kauf.

Der fehlende Bezug der E2 auf die im Streitgebrauchsmuster genannte Aufgabe
kann jedoch nicht unmittelbar zu dem Schluss fiihren, dass der von E7 ausgehende
Fachmann die Lehre der E2 nicht herangezogen hatte. Denn die im Streitge-
brauchsmuster genannte Aufgabe bildet nicht notwendigerweise den einzigen Aus-
gangspunkt fur die Prifung des Vorliegens eines erfinderischen Schritts, vielmehr
ist auch zu erwagen, ob die Bewaltigung eines anderen zum Aufgabenkreis des
Fachmanns gehérenden technischen Problems die Lésung nahegelegt hat (vergl.
BGH, Urteil vom 1. Marz 2011 — X ZR 72/08 (Rn. 19) — Kosmetisches Sonnen-

schutzmittel II).

Anders ausgedrickt, beruht eine Erfindung nicht bereits dann auf einem erfinderi-
schen Schritt, wenn es eine Aufgabe gibt, von der ausgehend die Erfindung sich
nicht in naheliegender Weise fur den Fachmann aus dem Stand der Technik ergibt,
sondern erst dann, wenn es keine im Aufgabenkreis des Fachmanns liegende Auf-

gabe gibt, von der ausgehend die Erfindung sich in naheliegender Weise fir den
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Fachmann aus dem Stand der Technik ergibt. Letzteres ist wie ausgefuhrt vorlie-
gend nicht der Fall.

2.6  Da die Antragsgegnerin das Streitgebrauchsmuster mit einem einheitlichen
Anspruchssatz als Ganzes verteidigt hat, fallen mit dem als schutzunfahig zu beur-
teilenden Schutzanspruch 1 auch die weiteren Schutzanspriche 2 — 14 in der Fas-
sung vom 3. Juni 2020 (BGH GRUR 2007, 862 — Informationsubermittlungsverfah-
ren Il). Es bedarf daher auch keiner Entscheidung, ob die Anspruchsfassung vom
3. Juni 2020 und insoweit insbesondere die Fassung der geanderten Schutzanspri-
che 12 — 14 zulassig ist.

3. Die Kostenentscheidung beruht auf 88 18 Abs. 2 Satz 2 GebrMG, 84 Abs. 2
PatG i.V.m. 88 91, 97 Abs. 1 ZPO. Billigkeitsgesichtspunkte, die eine anderweitige
Kostenentscheidung erfordern kénnten, sind nicht gegeben.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn geriigt wird, dass

1. das beschliel3ende Gericht nicht vorschriftsméaRig besetzt war,

2. bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausibung des
Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis der Be-
fangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,
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4. ein Beteiligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten war,
sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder stillschweigend
zugestimmt hat,

5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei der
die Vorschriften tber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden sind,
oder

6. der Beschluss nicht mit Grinden versehen ist.

Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmachtigten schriftlich ein-

zulegen.

Metternich Krager Maierbacher



