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betreffend das deutsche Patent DE 101 12 369

hat der 8. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mundlichen Verhandlung vom 10. Juli 2024 durch die Vorsitzende Richterin Grote-
Bittner sowie die Richter Dipl.-Phys. Univ. Dr.-Ing. Geier und Dr. Meiser, die

Richterin Dipl.-Ing. Univ. Peters sowie den Richter Dipl.-Ing. Univ. Sexlinger

fur Recht erkannt:

l. Das deutsche Patent 101 12 369 wird im Umfang seines

Patentanspruchs 1 fur nichtig erklart.

Il. Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Il. Das Urteil ist wegen der Kosten gegen Sicherheitsleistung
in Héhe von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages

vorlaufig vollstreckbar.



Tatbestand

Die Nichtigkeitsklage richtet sich gegen das deutsche Patent 101 12 369 (Streit-
patent) mit der Bezeichnung ,GerlUstrahmen fir ein Systemgerist’, das am
15. Marz 2001 angemeldet worden ist und die Prioritat aus dem deutschen
Gebrauchsmuster 201 03 139 vom 22. Februar 2001 in Anspruch nimmt. Seine
Erteilung ist am 20. August 2015 veroffentlicht worden.

Das Streitpatent, das infolge Zeitablauf am 15. Marz 2021 erloschen ist, umfasst in
seiner erteilten Fassung 8 Anspriche mit einem unabhangigen Anspruch 1 und
darauf zumindest mittelbar rlickbezogenen Unteranspriichen 2 bis 8. Die Klagerin
greift mit der vorliegenden Nichtigkeitsklage das Streitpatent im Umfang des

Anspruchs 1 an.

Hintergrund der Teilnichtigkeitsklage ist ein gegen die Nichtigkeitsklagerin und ihren
Geschaftsfuhrer vor dem Landgericht Mannheim (Az.: 2 O 139/21) gefuhrter
Verletzungsprozess, der von der Nichtigkeitsbeklagten auf das vorliegende
Streitpatent (bis zum Eintritt dessen Wirkungslosigkeit am 15. Marz 2021) und fur
die Zeit danach (bis 19. Februar 2022) auf das europaische Patent EP 1 362 150
(Gegenstand des Nichtigkeitsverfahrens zum Az.: 8 Ni 32/23 (EP)) gestutzt wird.
Nach Erloschen der beiden Klagepatente haben die Parteien den
Verletzungsrechtsstreit in Bezug auf den Unterlassungsantrag (bisheriger
Klageantrag zu 1.) Ubereinstimmend sowie in Bezug auf die bisherigen
Klageantrage zu 2. bis 8. teilweise Ubereinstimmend fur erledigt erklart. In der
mundlichen Verhandlung vom 5. Juli 2022 haben die Verletzungsbeklagten ferner
die nunmehrigen Klageantrage zu 1., 2. und 8. (gerichtet auf Auskunftserteilung,
Rechnungslegung und Erstattung der Abmahnkosten) anerkannt, woraufhin das
Landgericht ein Teilanerkenntnisurteil erlassen hat. In Bezug auf die weiteren
Klageantrage (u.a. auf Vernichtung, Ruckruf, Entfernung aus den Vertriebswegen,
Entschadigung und Schadensersatz) wurde der Verletzungsrechtsstreit ausgesetzt



bis zur erstinstanzlichen Entscheidung des Bundespatentgerichts Uber die

Nichtigkeitsklage(n) betreffend beide Klagepatente.

Mit der Teilnichtigkeitsklage macht die Klagerin den Nichtigkeitsgrund der
mangelnden Patentfahigkeit geltend und mit Schriftsatz vom 21. Februar 2024
zudem den Nichtigkeitsgrund der unzulassigen Erweiterung. Die Beklagte verteidigt

das Patent in der erteilten Fassung und mit einem Hilfsantrag.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Deutsch und mit

vom Senat hinzugeflugter Merkmalsgliederung wie folgt:

MO Gerustrahmen (18) fir ein Systemgerust mit
M1 zwei parallel beabstandet angeordneten vertikalen Geruststaben (19),
M1.1 die oberseitig mit einem u-formigen Querriegel (28) und unterseitig mit

einem Querstab verbunden sind,

M1.2 wobei am vorderen Geruststab (19) innenseitig zwei in Langsrichtung
des GerUststabes (19) beabstandete Aufnahmeeinrichtungen zum

Anschluss von Gelanderstaben (14) angeschweildt sind,
dadurch gekennzeichnet, dass

M1.3 der gegenuberliegende hintere Geruststab (19) innenseitig zwei in
Langsrichtung des Geruststabes beabstandete Ausnehmungen

aufweist,
M1.3.1 die als Langlocher ausgebildet sind,

M1.3.1.1 wobei die Langlécher jeweils in etwa auf dem selben
Hohenniveau wie die ihnen gegenlberliegenden
Aufnahmeeinrichtungen des vorderen GerUststabes (19)

liegen,

M1.3.1.2 sich in Stablangsrichtung erstrecken und



M1.3.2ape in der/den Ausnehmungen (24) die Vorsprungeinheit (20) einer
Anschlussvorrichtung (10) zum I6sbaren Anschluss von
Gelanderstaben (14) form- und/oder kraftschllissig lésbar
anschlieBbar ist oder

M1.3.2bpe in der/den Ausnehmungen (24) die Vorsprungeinheit (20) einer
Anschlussvorrichtung (10) zum I6sbaren Anschluss von
Gelanderstaben (14) form- und/oder kraftschllssig lésbar

angeschlossen ist.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom erteilten

Anspruch 1 dadurch, dass die folgenden Merkmale angefugt sind:

M1.4Hi1 und wobei ein Radius und eine Wandstarke des hinteren Geriststabs
(19) derart ausgebildet ist,

M1.4.1H1 sodass bei einem Anschluss einer Anschlussvorrichtung (10) mit
in jedem Eckbereich einer Grundplatte (22) der
Anschlussvorrichtung (10) angeformten Vorsprungelementen
(26.1) mit einer Vorsprunglange (V) beim Verdrehen (D) der
Anschlussvorrichtung (10) zunachst ein Widerstand aufgebaut
wird und sobald dieser Widerstand Uberwunden ist, die

Anschlussvorrichtung (10) in eine Endposition schnappt.

Die Klagerin vertritt die Auffassung, dass der Gegenstand des erteilten
Patentanspruchs 1 wegen des Merkmals 1.3.1.1 (,...in etwa auf dem selben
Hébéhenniveau...“) Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten

Fassung hinausgehe.

Zum Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit macht die Klagerin
geltend, der Neuheit bzw. jedenfalls der erfinderischen Tatigkeit des
Patentanspruchs 1 stehe eine offenkundige Vorbenutzung des

,Schnellbaugerists Hunnebeck® entgegen. Fir den Nachweis dieser



Vorbenutzung beruft sie sich auf diverse Belege und bietet zudem

Zeugenbeweis an.

Im Ubrigen stiitzt die Klagerin ihr Vorbringen gegen sémtliche im vorliegenden
Nichtigkeitsverfahren befindlichen Fassungen des Patentanspruchs 1 wegen
fehlender Patentfahigkeit insbesondere auf folgende Druckschriften bzw.

Dokumente:

NA 3 Deutsches Institut fir Bautechnik (DIBt): allgemeine
bauaufsichtliche Zulassung Z-8.1-16.2 vom 2. Februar 1998 in
Auszugen (Titelblatt und Anlage A, Seite 10 [Zeichnung Z-BL 1])

NA 4 DE 38 32 480 A1

NA 5 DE 197 11 496 A1

NA 6 GB 1 092 202 A.

NA7 US4 140414 A

NA 10 EP 1278 926 B1

NA 14 Preisliste ,Schnellbaugerust® — ,Thyssen Hiinebeck Gerust®, glltig
ab 1. Juni 2000*

NA 15 EP 0 105 901 B1.

und erlautert zudem in der mindlichen Verhandlung die technische Losung gemaf
Figuren 14 und 15 der NA7 mit Geriststaben, bei denen am vorderen und hinteren
Geruststab eine Anschlussvorrichtung flr Gelanderstabe angeschlossen sei,

anhand der mit Schriftsatz vom 4. Juli 2024 eingereichten 3D-lllustrationen.

Die Klagerin vertritt die Auffassung, dass der Gegenstand des Patentanspruchs 1
durch eine Kombination der Lehren des Dokuments NA3 bzw. des von der

Beklagten eingefuihrten Dokuments



A2 DIBt: allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-8.1-16.2 vom
2. Februar 1998, gesamte Zulassung mit Anlage A

und des Dokuments NA7 nahegelegt sei. Daruber hinaus bestehe auch keine
erfinderische Tatigkeit insbesondere gegenuber Kombinationen der Lehren der
NA14 mit NA15 oder NA7, der NA15 mit NA14 oder mit NA3/A2 sowie ausgehend
von der NA3/A2 in Verbindung mit NA15.

Den Hilfsantrag 1 halt die Klagerin fir unzulassig, da das Merkmal einer bestimmten
Wandstarke des Gelanderstabs (M1.4") den urspriinglichen Anmeldeunterlagen
nicht als zur Erfindung gehdrend zu entnehmen sei. Vielmehr ergebe sich die
Bestimmung der geeigneten Wandstarke erst aufgrund eigener, von Fachwissen
getragener Uberlegungen des Fachmanns. Dariiber hinaus verstoRe die Fassung
des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 gegen das Klarheitsgebot, da die in M1.4.1H
hinzugefligten Merkmale (,..., sodass bei (...) schnappt®) sich auf ein Zubehorteil

bezbgen, das nicht Gegenstand des Gerustrahmens sei.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 21. Februar 2024 — mit
einer abschlieBenden Frist zur Stellungnahme bis zum 15. Mai 2024 — und in der
mundlichen Verhandlung vom 10. Juli 2024 einen weiteren rechtlichen Hinweis
erteilt.

Die Klagerin beantragt,
das deutsche Patent 101 12 369 im Umfang des Anspruchs 1 flr nichtig

zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise die Klage mit der MalRgabe abzuweisen, dass das Streitpatent
im angegriffenen Umfang die Fassung gemal Hilfsantrag 1, eingereicht
mit Schriftsatz vom 4. April 2024, erhalt.



Die Beklagte tritt der Argumentation der Klagerin in allen Punkten entgegen und

stutzt ihr Vorbringen u.a. auf das Dokument A2.

Das Vorbringen der Klagerin zum Nichtigkeitsgrund der unzulassigen Erweiterung

rugt sie als verspatet.

Die Beklagte vertritt die Auffassung, der erteilte Patentanspruch 1 erweise sich als
nicht unzulassig erweitert und als patentfahig, namlich als neu und auf
erfinderischer Tatigkeit beruhend. Sein Gegenstand ergebe sich insbesondere nicht
in naheliegender Weise aus dem Gerustrahmen der Anlage NA3 bzw. A2 in
Kombination mit der Druckschrift NA7.

Jedenfalls sei das Streitpatent im angegriffenen Umfang in der Fassung nach dem
zulassigen Hilfsantrag 1 patentfahig. Der Gegenstand des Anspruchs 1 in dieser
Fassung sei weder unklar noch unzulassig erweitert. Denn der zustandige
Fachmann werde die gesamte urspringliche Offenbarung in Betracht ziehen und
u.a. den Figuren 2, 3a) und 3b) sowie dem letzten Absatz der Beschreibung
entnehmen, was flr die Realisierung des ,Schnappeffekts® notwendig sei.
Zumindest sei die funktional definierte Wandstarke dem Fachmann aufgrund der
damit verbundenen Wirkung zur Realisierung des ,Schnappeffekts® implizit
offenbart gewesen (unter Hinweis auf EPA, GrBK G 2/88 ABI 90, 93 (Nr. 9); G 6/88,
ABI 90, 114 (Nr. 7)).

Keine der im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren eingefliihrten Entgegenhaltungen
offenbare samtliche Merkmale oder lege den Gegenstand des Patentanspruchs 1
in der nach Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung nahe. Insbesondere habe es keinen
Anlass fur den Fachmann gegeben, die im Stand der Technik gezeigten
Wandstarken zu andern und auf die Realisierung des gemal Hilfsantrag 1
beanspruchten ,Schnappeffekts® hin anzupassen, denn ein solcher Effekt sei im
gesamten Stand der Technik unbekannt gewesen. Die Argumentation der Klagerin

beruhe demgegentiber auf einer unzulassigen rickschauenden Betrachtungsweise.



Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die

Schriftsatze nebst Anlagen und den weiteren Akteninhalt Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Die Teilnichtigkeitsklage, mit der die Nichtigkeitsgriunde der unzulassigen
Erweiterung (§§ 22, 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) und fehlenden Patentfahigkeit (§§ 22,
21 Abs.1 Nr.1 PatG) geltend gemacht werden, ist zulassig (hierzu, im

Folgenden, I).

Die Klage ist auch begrindet, da sich der Gegenstand des angegriffenen
Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung in naheliegender Weise aus dem
Stand der Technik ergibt. Der Hilfsantrag 1 ist nicht zulassig, da der Gegenstand
des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 nicht dem Inhalt der urspringlichen

Anmeldung als zur Erfindung gehérend zu entnehmen ist.

Die Klage ist zulassig.

1. Der Zulassigkeit der Klage steht das Erldschen des Streitpatents durch Zeitablauf

nicht entgegen.

a) Ist ein Patent — wie hier das Streitpatent am 15. Marz 2021 — durch Zeitablauf
erloschen, bedarf es eines schutzwirdigen Interesses des Klagers an der
Durchfuhrung des Nichtigkeitsverfahrens, da ein Interesse der Allgemeinheit an
einer Uberprifung der Rechtsbestandigkeit nicht mehr besteht (vgl. BGH GRUR
2023, 1178, Rn. 11 f. — Leistungstiberwachungsgerat; BGH GRUR 2022, 1628,
Rn. 15 - Stammzellengewinnung; BGH GRUR 2004, 849, Rn. 12 -
Duschabtrennung; BGH GRUR 1965, 231, 232 — Zierfalten). Dies gilt sowohl dann,
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wenn das Streitpatent bereits bei Klageerhebung nicht mehr in Kraft steht, als auch
bei einem Erldschen des Streitpatents wahrend des Rechtsstreits (vgl. BGH GRUR
1965, 231, 232 - Zierfalten). Malgeblich flir das Vorliegen des
Rechtsschutzbedirfnisses ist der Zeitpunkt der letzten mindlichen Verhandlung
(vgl. BGH GRUR 2004, 849, Rn. 12 — Duschtrennung).

Ein besonderes, eigenes Rechtsschutzbedurfnis des Klagers ist dabei
typischerweise gegeben, wenn bereits ein Verletzungsrechtsstreit schwebt (vgl.
Busse/Keukenschrijver, PatG, 9. Aufl.,, § 81, Rn. 72ff). Erforderlich ist, dass die
ruckwirkende Nichtigerklarung dem Klager einen rechtlichen Vorteil bringt (vgl. BGH
GRUR 1981, 516 — Klappleitwerk; GRUR 1983, 560 — Bruckenlegepanzer |; BGH
v. 10.04.2001 - X ZR 157/98 reflektierendes Bahnmaterial). Das
Rechtsschutzinteresse fehlt nur bei einer offensichtlich nicht schutzwirdigen
Rechtsverfolgung (vgl. Schulte, PatG, 11. Aufl., § 81 Rn. 42) oder wenn die
Inanspruchnahme nur theoretisch ist, nicht aber mehr ernstlich droht (vgl. BGH
GRUR 1965, 231, 232 — Zierfalten).

b) Nach diesen Malstdben ist die Klage =zulassig. Denn gegen die
Nichtigkeitsklagerin ist wegen des Streitpatents weiterhin ein Verletzungsprozess
vor dem Landgericht Mannheim (Az.: 2 O 139/21) rechtshangig. Auch nach den
ubereinstimmenden (Teil-)Erledigungserklarungen der Parteien des
Verletzungsverfahrens sind namlich die dortigen Klageantrage zu Ziffer 3 bis 5 (auf
Vernichtung, Ruckruf und Entfernung aus den Vertriebswegen) weiterhin
rechtshangig fur vermeintlich patentverletzende Erzeugnisse, die sich bis zum
19. Februar 2022 in Besitz oder Eigentum der hiesigen Nichtigkeitsklagerin
befanden oder bis zu diesem Datum von ihr vertrieben wurden. Ebenso noch
rechtshangig sind ferner die (auch) auf das Streitpatent gestltzten Klageantrage zu
Ziffer 6 (Entschadigung fur den Zeitraum vom 6. Dezember 2011 bis zum
19. September 2015) sowie zu Ziffer 7 (Schadensersatz fir den Zeitraum vom
20. September 2015 bis zum 19. Februar 2022). Diese Klageantrage waren auch
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nicht Gegenstand des Teilanerkenntnisurteils des Landgerichts Mannheim vom

5. Juli 2022, so dass sie nicht von dessen Rechtskraft umfasst sind.

Angesichts dieser Prozesslage kann der Nichtigkeitsklagerin die ruckwirkende
Nichtigerklarung des Streitpatents fur den Ausgang des Verletzungsprozesses
einen rechtlichen Vorteil bringen, zumal das Landgericht Mannheim den
Rechtsstreit  insoweit  bis  zur  erstinstanzlichen Entscheidung  im
Nichtigkeitsverfahren wegen Vorgreiflichkeit ausgesetzt hat, so dass ein

berechtigtes Eigeninteresse der Klagerin an der Nichtigkeitsklage zu bejahen ist.

2. Die Klage ist auch zulassig, soweit die Klagerin erstmals mit Schriftsatz vom
21. Februar 2024 den Nichtigkeitsgrund der unzuldssigen Erweiterung geltend

gemacht hat.

Zwar handelt es sich hierbei nicht nur um eine Klageerweiterungi. S. d. § 264 Nr. 2
ZPO, sondern nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs um eine
Klageanderung nach § 263 ZPO (vgl. hierzu etwa BGH Bausch 1994-1998, 27,
29 - thermoplastische Formmassen; BGH GRUR 2007, 309 — Schussfaden-
transport; BGH GRUR 2009, 933, 935 — Druckmaschinentemperierungssystem
I, BGH GRUR 2010, 901 - polymerisierbare Zementmischung;
Busse/Keukenschrijver, a. a. O., § 82 Rn. 33; Schulte/Voit, a. a. O., § 81 Rn. 73,
jeweils m. w. N.). Die erweiterte Klage ist aber nach § 99 Abs. 1 PatGi. V. m. § 263
ZPO als sachdienlich zuzulassen, weil hierdurch zwischen den Parteien ein
weiterer Rechtsstreit Uber die Schutzfahigkeit des Streitpatents vermieden

werden kann.
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Der Vortrag der Klagerin zum Nichtigkeitsgrund der unzulassigen Erweiterung,
ist auch nicht nach § 84 Abs. 4 Satz 1 PatG als verspatet zuriickzuweisen, da er
bereits mit Schriftsatz vom 21. Februar 2024 erfolgt und somit parallel zur
Fertigstellung des qualifizierten Hinweises bei Gericht eingegangen ist. Flr eine
Zurluckweisung wegen Verspatung fehlt es daher bereits an einem Versaumnis
der im qualifizierten Hinweis gesetzten Frist (vgl. § 84 Abs. 4 Satz 1 PatG).
Zudem hat sich die Beklagte mit Schriftsatz vom 14. Mai 2024 sowie in der
mundlichen Verhandlung zu der Frage der unzulassigen Erweiterung inhaltlich

eingelassen.

1. Das Streitpatent betrifft einen Gerustrahmen flr Systemgeriste nach dem
Oberbegriff des Patentanspruchs 1 mit Anschlussvorrichtungen fur Gelanderstabe
am vom Gebaude abgewandten Geruststab, vgl. Absatz [0001] der
Streitpatentschrift DE 101 12 369 B4, auf die im Folgenden verwiesen wird.

Wie in den Absatzen [0002] bis [0004] der dortigen Beschreibungseinleitung weiter
ausgefuhrt wird, schreiben die geltenden Vorschriften nicht nur an der vom
Gebaude wegweisenden GerUstseite, sondern auch bei entsprechender
Absturzgefahr durch groRere Abstadnde zum Gebaude oder noch nicht errichtete
Wandeinheiten an der zum Gebaude gerichteten Gerlstseite Gelander vor. Aus
dem Dokument NA3 sei ein GerlUstrahmen bekannt, bei dem an den vom
eingerusteten Gebaude wegweisenden Vertikalstaben —im Streitpatent im Weiteren
auch als vordere Geruststabe bezeichnet — sog. Innenkastchen als nach oben
offene Anschlussvorrichtungen flr entsprechende Endbereiche der Gelanderstabe
vorgesehen seien. Im o.g. Bedarfsfall wirden an den zum eingerusteten Gebaude

weisenden Vertikalstaben des Gerlstrahmens — im Streitpatent auch als hintere
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Geruststabe bezeichnet — Sonderbauteile zum Gelanderanschluss eingesetzt, bei
denen die Anschlussvorrichtung an eine Keilkupplung angeschweil’t sei. Uber die
Keilkupplung werde die Anschlussvorrichtung flr Innengelanderstabe an den
Vertikalstielen bzw. Vertikalstaben befestigt. Dies erhdhe den Arbeitsaufwand.
Zusatzlich ergebe sich das Problem, dass die Anschlussvorrichtung um die
Vertikalstabe verdrehbar und die Hohe, an der sie dort befestigt werden musste,
nicht exakt vorgegeben sei. Daher mussten die beiden Uber jeweils eine
Keilkupplung befestigten Anschlussvorrichtungen flr einen Innengelanderstab
einjustiert werden, was ebenfalls zu erhdhtem Arbeits- und Zeitaufwand fuhre. Auch
ein ,durch die Hand gleiten® sei mit den an Vertikalstdben befestigten

Sonderbauteilen nicht méglich, was die Montage bzw. Demontage verlangsame.

Sodann wird in der Beschreibungseinleitung weiterer Stand der Technik genannt;
darunter auch die Druckschriften NA5, NA6 und NA7, bei denen jeweils zum
Anschluss von horizontalen Tragwerkstadben an Vertikalstiele von Gerusten
Vorsprungeinheiten in Ausnehmungen eingreifen, die jeweils verschieden
ausgebildet sind, vgl. Absatze [0005] bis [0010].

2, Ausgehend vom Stand der Technik nach Dokument NA3 liegt der
vorliegenden Erfindung die Aufgabe zugrunde, einen GerlUstrahmen flr ein
Systemgerlst anzugeben, der die dort dargestellten Nachteile vermeidet,
wirtschaftlich hergestellt werden kann, den Arbeits- und Zeitaufwand wahrend der
Montage und Demontage deutlich reduziert und eine dauerhafte und zuverlassige

Funktion gewahrleistet, vgl. Absatz [0011].

3. Als zustandigen Fachmann sieht der Senat einen Bauingenieur (Abschluss
Dipl.-Ing. (FH) oder B.Eng.) an, der Uber mehrjahrige Berufserfahrung bei der

Entwicklung und Konstruktion von Baugerusten verfugt.
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V.

Der erteilte Patentanspruch 1 des Streitpatents ist nicht rechtsbestandig. Der
Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung ist jedenfalls nicht
patentfahig (§ 22 Abs. 1i.V.m. § 21 Abs. 1 S. 1 PatG), da er gegenlber dem
Gegenstand des Dokuments A2 in Kombination mit einem Aspekt der Lehre der
Druckschrift NA7 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht. Die Frage der
unzulassigen Erweiterung des erteilten Anspruch 1 kann daher dahinstehen, sie

ist nicht entscheidungsrelevant.

1. Die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1 bedurfen hinsichtlich ihres

Verstandnisses durch den Fachmann der Erlauterung.

Der Anspruch ist mit dem Merkmal MO auf einen Gerlstrahmen gerichtet, der
geeignet ist, zusammen mit weiteren Bestandteilen in einem SystemgerUst integriert
zu werden, mit dem beispielsweise ein bestehendes Gebaude eingerustet werden
kann, vgl. Absatze [0003], [0030] und [0031] der Streitpatentschrift, auf die in
diesem Abschnitt erneut verwiesen wird. Die Gerustfelder derartiger Systemgeruste
konnen durch mehrere aufeinandersteckbare Gerlustrahmen gebildet sein und
weisen beispielsweise noch in die Querriegel der Gerustrahmen eingehangte
Beldge und Aussteifungen in Form von Diagonalen auf, vgl. Absatze [0032] und
[0033].

Gemal den Merkmalen M1 und M1.1 weist der in Rede stehende Gerlstrahmen
zwei parallel beabstandet angeordnete vertikale Geruststabe auf, die Uber einen
oberen Querriegel und einen unteren Querstab miteinander verbunden sind. Das
Bauteil ,Gerustrahmen® nach Merkmal MO liegt daher gemafR den Merkmalen M1
und M1.1 vor, bevor mehrere davon neben- und Ubereinanderliegend zusammen
mit weiteren Elementen Gerustfelder des Systemgerusts bilden, vgl. Absatz [0032].
FUr den oberen Querriegel des Gerustrahmens ist zusatzlich vorgeschrieben, dass

er u-férmig ausgebildet ist. Nach dem im Streitpatent angegebenen
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Ausfuhrungsbeispiel fur den Gerustrahmen ist im Eckbereich zwischen dem im
Querschnitt u-formigen Querriegel und dem Vertikalstab jeweils ein Knotenblech
eingeschweildt, ferner sind in den nach oben offenen, u-férmigen Querriegeln
begehbare Belage fir das Gerlst eingehangt, vgl. nachfolgend eingeblendete
Abbildung 1 sowie Absatze [0031] und [0033]. Weder die beschriebene
Funktionalitat noch die Ausrichtung haben jedoch Niederschlag im erteilten
Patentanspruch 1 gefunden, sodass dort nur die u-formige Gestalt des oberen
Querriegels festgelegt ist; die Ausbildung der Vertikal- bzw. GerUststabe und des

unteren Querstabs liegen hingegen im Ermessen des Fachmanns.

Abbildung 1: Ausschnitt aus Figur 1

Mit Merkmal M1.2 ist flr den vorderen Geruststab des Rahmens angegeben, dass
innenseitig zwei in Langsrichtung des Gerlststabes beabstandete, also
Ubereinander angeordnete Aufnahmeeinrichtungen angeschweif3t sind, die insofern
zum Gerustrahmen gehoéren und die zum Anschluss von Gelanderstaben dienen.

.innenseitig“ bezieht sich dabei auf die Lage der Aufnahmeeinrichtungen im
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Gerustrahmen, die demnach so angeordnet sind, dass sie zum anderen Geruststab
des Gerustrahmens weisen, also sich innerhalb des Rahmens befinden, vgl. erneut
Abbildung 1 und Absatz [0032].

Der dem mit Merkmal M1.2 angesprochenen GerUststab gegenlberliegende
Geruststab — im Anspruch ,hinterer® Geruststab genannt — weist nach Merkmal
M1.3 zwei in Langsrichtung des Geruststabes beabstandete, also auch
Ubereinander angeordnete Ausnehmungen auf. Diese sind, wie das Merkmal M1.3
entsprechend dem analogen Sinngehalt des Merkmals M1.2 vorschreibt, ebenfalls
innenseitig und demnach so angeordnet sein, dass sie zum anderen Geruststab
weisen, vgl. Abbildung 1 sowie Absatze [0035] und [0036].

Mit dem Merkmal M1.3.1 ist flr die Ausnehmungen zwingend vorgeschrieben, dass
sie als Langlocher ausgebildet sind. Fur diese Langlocher ist mit den Merkmalen
M1.3.1.1 und M1.3.1.2 weiter festgelegt, dass sie zum einen ungefahr auf derselben
Hohe liegen wie die Aufnahmeeinrichtungen des vorderen Gertuststabes, und zum
anderen, dass die Langsachse der Langlocher parallel zur Langserstreckung der
Geruststabe verlauft, vgl. auch Absatze [0036] und [0041].

Entsprechend dem Merkmal M1.3.2bpe ist in der/den Ausnehmungen — also in den
Langléchern — die Vorsprungeinheit einer Anschlussvorrichtung angeschlossen, die
wiederum zum lésbaren Anschluss von Gelanderstdben geeignet ist. Die
Festlegung der Vorsprungeinheiten in den Langléchern erfolgt dabei form- und/oder
kraftschlissig und die Anschlussvorrichtung ist, da sie Uber ihre Vorsprungeinheit
angeschlossen ist, Teil des beanspruchten GerlUstrahmens, auch wenn sie nur bei
Erfordernis (vgl. dazu Absatze [0003] und [0035]) Uberhaupt montiert wird. Dies
ergibt sich neben dem Wortlaut des Merkmals M1.3.2bpe auch daraus, dass zum
einen mit den nicht angegriffenen Unteransprichen vor allem diese
Anschlussvorrichtung weiter ausgebildet wird und zum anderen auf deren Neuerung

besonders hingewiesen wird, vgl. Absatz [0038].
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Entsprechend dem zum Merkmal M1.3.2boe alternativen Merkmal M1.3.2apk ist in
der/den Ausnehmungen die Vorsprungeinheit einer Anschlussvorrichtung form-
und/oder kraftschlissig anschlieRbar. Dies bedeutet, dass die als Langlocher
ausgebildeten Ausnehmungen lediglich dafir geeignet sein missen, jeweils eine in
Rede stehende Vorsprungeinheit einer Anschlussvorrichtung aufzunehmen. Die
Anschlussvorrichtung ist demnach in der alternativen Ausgestaltung des
Gerustrahmens mit Merkmals M1.3.2ape nicht Teil des Gerustrahmens nach

Anspruch 1.

Die Ausbildung der Vorsprungeinheit der Gelanderanschlussvorrichtung und ihres
potenziellen Anschlusses an/in das Langloch obliegen in beiden Fallen dem
Fachmann. Die Vorsprungeinheit kann hammerkopfférmig ausgebildet sein und
damit in die Langldcher eingreifen, deren Lange und Breite in diesem Fall auf den
Eingriff des Hammerkopfes der Vorsprungeinheit abgestimmt sind, vgl. Absatz
[0041].

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung ist nicht
patentfahig, weil er nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruht (§ 22 Abs. 1
i.V.m. § 21 Abs. 1 S. 1 PatG). Denn der beanspruchte Gerustrahmen ergibt sich
far den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Gegenstand des

Dokuments A2 in Kombination mit einem Aspekt der Lehre der Druckschrift NA7.

Da das Dokument A2 in seiner Anlage A auf Seite 10 die Zeichnung Z-BL 1 und
damit dieselbe Zeichnung wie das Dokument NA3 beinhaltet, wird hier nur auf

das Dokument A2 verwiesen.

Das Dokument A2 zeigt bereits einen Gertstrahmen mit den Merkmalen MO,
M1, M1.1 und M1.2 entsprechend dem Oberbegriff des erteilten Patent-
anspruchs 1. Denn dieser Gerustrahmen weist zwei parallel beabstandet
angeordnete vertikale GerUststabe auf, die oberseitig mit einem u-férmigen

Querriegel und unterseitig mit einem Querstab verbunden sind. Am vorderen
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Geruststab sind dabei innenseitig zwei in Langsrichtung des Geruststabes
beabstandete Aufnahmeeinrichtungen zum Anschluss von Gelanderstaben,
sog. ,Gelanderkastchen® — in Abbildung 2 mit Bezugszeichen 8 gekennzeichnet
— angeschweildt, vgl. Abbildung 2 sowie Anlage A, Seite 22 (Zeichnung Z-BL
14). In diese ,Gelanderkastchen® werden die vorstehenden Gelandernasen von
sich in beide Richtungen anschlieRenden Gelanderstaben eingehangt, vgl.

Anlage A, Seite 22 und 25 (Zeichnungen Z-BL 14 und Z-BL 18).
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Abbildung 2: Auszug aus Anlage A, Seite 10 (Zeichnung Z-BL 1)

des Dokuments A2
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Wie auch schon in der Beschreibungseinleitung der Streitpatentschrift
angemerkt, ist bauaufsichtlich vorgeschrieben, dass nicht nur auf der vorderen,
vom Gebaude abgewandten Seite des Gerlsts ein Gelander vorzusehen ist,
sondern auch an der hinteren, dem Gebaude zugewandten Seite, wenn dort
ebenfalls Absturzgefahr besteht. Fur solche Falle sind beim Systemgerust nach
Dokument A2 als sog. Keil-Halbkupplungen ausgebildete Rohrschellen
vorgesehen, an denen jeweils ein ,Gelanderkastchen® angeschweildt ist. Diese
Rohrschellen werden gemal den Vorschriften in entsprechender Héhe, namlich
auf demselben Hohenniveau wie die an den vorderen Geruststab
angeschweillten ,Gelanderkastchen®, am hinteren Geruststab befestigt, vgl.
Abbildung 3.

Abbildung 3: ,Gelanderkastchen® mit Keilkupplung aus Anlage A, Seite 23
(Zeichnung Z-BL 16) des Dokuments A2

Zur Anbringung eines Gelanders sind somit an jeden der beiden hinteren
Gelanderstabe jeweils eines dieser ,Gelanderkastchen® anzubringen, wobei bei
jeder Verwendung des GerlUstrahmens deren richtige Hohe neu einzumessen
und deren Ausrichtung genau einzurichten ist, damit das Gelander auch
vorschriftsgemafll und sicher flr die notwendige Standdauer des Gerilsts
angebracht ist. Dieses Vorgehen ist, wie es auch das Streitpatent in Absatz

[0004] bereits darlegt, problembehaftet und sehr aufwendig.
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Aus dem Gerustsystem der Druckschrift NA7 ist dem Fachmann ein
Verbindungsprinzip bekannt, bei dem Horizontalstabe an vertikale Geruststabe
dadurch angeschlossen werden, dass in den Vertikalstaben Ausnehmungen in
Form von Langlochern vorgesehen sind, in die Bolzen mit einem verbreiterten
oder verlangerten Kopf eingreifen. Diese Locher sind dabei an vorbestimmten
Stellen des Vertikalstabes vorgesehen und die Verbindungsanordnung zeichnet
sich dadurch aus, dass sie einfach in der Konstruktion, leicht zu handhaben,
kostenguinstig in der Herstellung, sowohl in Bezug auf den Arbeitsaufwand als
auch auf das Material, und dennoch zuverlassig ist, vgl. nachfolgende Abbildung

4 und Figuren 2 und 9 bis 11 sowie Spalte 2, Zeilen 4 bis 8.

Abbildung 4: Figur 1 der Druckschrift NA7

Da dieses Verbindungssystem die vorstehend dargelegte Problematik der mit
Rohrschellen anzubringenden ,Gelanderkastchen® zu I6sen vermag, wird der
Fachmann das der Druckschrift NA7 entnehmbare Konstruktionsprinzip in
naheliegender Weise auf die Befestigung der ,Gelanderkastchen® Gbertragen,
die das Dokument A2 offenbart.
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Er wird somit am hinteren Geruststab des Gerustrahmens nach Dokument A2 in
den vorbestimmten Hohen, in denen das hintere Gelander eventuell befestigt
werden soll, zwei solche Ausnehmungen in Form von Langlocher vorsehen und
bei der durch die Druckschrift A2 vorgegebenen Anschlussvorrichtung nach der
Zeichnung Z BL-16 (vgl. zuvor eingeblendete Abbildung 3) die dort vorhandene
Rohrschelle durch eine Vorsprungeinheit ersetzen, die in die Langlécher
eingreifen kann. Wenn es gefordert ist, sind in diesen Langléchern dann die
Vorsprungeinheiten der 0.g. Anschlussvorrichtung zum loésbaren Anschluss von
Gelanderstaben form- und/oder kraftschlussig l6sbar angeschlossen, wie die

gesamte Merkmalsgruppe M1.3 vorschreibt.

Damit kommt der Fachmann in naheliegender Weise zum Gegenstand des

Anspruchs 1, ohne dabei erfinderisch tatig geworden zu sein.

Die Argumentation der Beklagten, dass dem Fachmann alternative, eventuell
bessere Ldsungen zur Verfugung standen, fuhrt nicht zu einem anderen
Ergebnis. Denn unabhangig davon muss nach der Rechtsprechung des BGH
nicht zwangslaufig immer nur eine Handlungsalternative naheliegend sein.
Vielmehr kdnnen sich je nach den Umstanden verschiedene Mdglichkeiten zum
weiteren Vorgehen anbieten und dementsprechend das Beschreiten
unterschiedlicher Wege naheliegend sein. Dann ist grundsatzlich nicht von
Bedeutung, welche der Losungsalternativen der Fachmann als erste in Betracht
zdge (BGH, Urteil vom 7. Mai 2024, X ZR 51/22, Rn. 74ff; BGH, Urteil vom
11. November 2014 - X ZR 128/09, GRUR 2015, 356 Rn. 31 - Repaglinid; BGH,
Urteil vom 16. Februar 2016 - X ZR 5/14, GRUR 2016, 1023 Rn. 36 -
Anrufroutingverfahren). So liegt der Fall hier. Unabhangig davon, welche andere
Optionen sich anboten, war die vom Streitpatent geschutzte Ausgestaltung aus

den oben aufgezeigten Grinden ebenfalls naheliegend.

Auch koénnen die Argumente der Beklagten nicht durchgreifen, wonach der
Fachmann nicht nur losgeldst das Verbindungsprinzip (Bolzen in Langloch),
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sondern vielmehr nur die gesamte Verbindungsanordnung des Gerusts nach
Druckschrift NA7 auf den hinteren Gelanderanschluss des Gerlstrahmens nach
Dokument A2 Ubertragen wurde, und wonach der Fachmann die hinteren
Geruststabe nicht durch Ausnehmungen schwachen wirde.

So ist der Fachmann bei Fortentwicklung eines Systemgerlsts stets darauf
bedacht, moglichst wenige unterschiedliche Bauteile vorzusehen. Deswegen
wird er bei der |6sbaren Anschlussvorrichtung fur hintere Gelanderstabe auch
nur die Rohrschelle durch die Vorsprungeinheit ersetzen. Das
,Gelanderkastchen“ bleibt somit auch funktionell unverandert, sodass die
Einbausituation fur die manuell einzubringenden Gelanderstabe bestehen
bleibt. Damit kdénnen dieselben Gelanderstabe in derselben Lage an den
hinteren Gelanderstaben angebracht werden, wie zuvor bei der
Rohrschellenverbindung und auch wie bei den vorderen Gelanderstaben.

Dass bei einer solchen Ubertragung der Verbindungstechnik auch tatsachliche
oder vermeintliche Nachteile — wie die Schwachung der vertikalen Geruststabe
durch das Vorsehen von Langléchern — in Kauf zu nehmen waren, stellte fur den
Fachmann kein Hindernis dar, dessen gedankliche Uberwindung erfinderische
Tatigkeit erfordert hatte, zumal diesem vermeintlichen Nachteil, wie oben
dargelegt, auch Vorteile gegenuberstanden (vgl. BGH GRUR 1996, 857 —
Rauchgasklappe).

Auf die weiteren Argumente der Klagerin zur fehlenden Patentfahigkeit des
allein angegriffenen Anspruchs 1 in der erteilten Fassung kommt es daher nicht

mehr an.
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V.

Der Hilfsantrag 1 ist bereits unzulassig.
Denn der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Hilfsantrags 1 geht mit dem
erganzten Merkmal M1.4.H7 (iber die Anmeldung in ihrer urspriinglich

eingereichten Fassung hinaus.

1. Die erganzten Merkmale M1.4H" und M1.4.1H1" des Patentanspruchs 1 nach
Hilfsantrag 1 bedtrfen hinsichtlich ihres Verstandnisses durch den Fachmann der

Erlauterung.

Mit dem erganzten Merkmal M1.4H1 wird der hintere GerUststab weiter ausgebildet,
indem damit zunachst gefordert ist, dass er einen Radius und eine Wandstarke
aufweist. Die Vorgabe einer Wandstarke umfasst dabei keine anderen
Ausbildungen, als schon mit der Forderung nach einem (hinteren) Geruststab
getroffen sind. Die Forderung, dass der hintere GeruUststab einen Radius aufweist,
deutet lediglich auf seine gekrimmte AufRenkontur hin. Beispielhaft weist der
Geruststab des Ausflhrungsbeispiels einen Rundrohrquerschnitt auf und im
Zusammenhang mit der Verdrehsicherung fir die Anschlussvorrichtung wird die
kreisformig gekrummte Aufdenwand des Geruststabs 19 erwahnt, vgl. insbesondere
Figuren 1, 3 und 5 sowie Absatz [0043] der Streitpatentschrift.

Nun ist mit Merkmal M1.4H" nicht nur das prinzipielle Erfordernis eines Radius und
einer Wandstarke vorgeschrieben, sondern diese mussen daruber hinaus derart
ausgebildet sein, dass die Forderungen nach Merkmal M1.4.1"" erfiillt werden
konnen. Hierbei ergeben sich zwei alternative Ausbildungen des Gerustrahmens
nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 1, je nachdem, ob die Ausgestaltungsvariante
des Merkmals M1.3.2ape oder M1.3.2bpe vorliegt (vgl. dazu Ausfihrungen zum
Hauptantrag in Abschnitt IV.1). Bei der Ausbildung des Gerustrahmens nach
Merkmal M1.3.2boe ist die Anschlussvorrichtung Teil des Gerlustrahmens. Die sich

gemal dem Merkmal M1.4.1M" beim Verdrehen der Anschlussvorrichtung
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einstellenden Wirkungen implizieren eine Ausbildung der Anschlussvorrichtung des
Gerustrahmens — Uber das Vorhandensein einer Vorsprungeinheit nach Merkmal
M1.3.2 hinaus - dahingehend, dass die Anschlussvorrichtung auch eine
Grundplatte aufweist, auf der in jedem Eckbereich angeformte Vorsprungelemente
mit einer Vorsprunglange vorgesehen sind. AuRerdem ergibt sich aus dem Merkmal
M1.4.1"" fir die Vorsprungeinheit der Anschlussvorrichtung, dass sie so
hergerichtet sein muss, dass die Anschlussvorrichtung beim Anschluss an den

Geriststab verdreht werden kann.

Der hintere Geruststab hat nun einen solchen Radius und eine solche Wandstarke
aufzuweisen, bzw. ist derart auf die beschriebene Anschlussvorrichtung
abgestimmt, dass bei der beim Anschlielten erforderlichen Drehbewegung der
Anschlussvorrichtung gegentiber. dem Geruststab ein Widerstand aufgebaut wird
und nach dessen Uberwindung die Anschlussvorrichtung in die Endposition
schnappt. Allerdings sind weder fur den Geruststab noch die Grundplatte und deren
Vorsprungeinheiten Vorgaben getroffen, so dass die Abstimmung daher dem

Fachmann obliegt.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist gegenuber

der ursprunglichen Fassung unzulassig erweitert.

Der Auffassung der Beklagten, dass sich die Zusammenhange nach den
Merkmalen M1.4%" und M1.4.1H1" daraus ergaben, dass schon in Absatz [0043] der
Streitpatentschrift und den Figuren 3a und 3b angegeben sei, dass die
Vorsprunglange V der Vorsprungelemente auf der Grundplatte und der Radius und
die Wandstarke der Geruststabrohre aufeinander eingestellt werden mussten bzw.
der Fachmann aus den genannten Stellen mitlese, dass diese in funktionale

Stimmigkeit gebracht werden mussten, ist nicht zuzustimmen
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Zwar sind die Zusammenhange des Anschlusses der Anschlussvorrichtung an den
hinteren Gerliststab nach dem Merkmal M1.4.1M" an den von der Beklagten
genannten Stellen und dabei insbesondere in Absatz [0041] der
Offenlegungsschrift DE 101 12 369 A1 des Streitpatents, der dem Absatz [0043]
der Streitpatentschrift entspricht, offenbart. Nicht offenbart — aber vorliegend
beansprucht — ist jedoch, dass der Radius und die Wandstarke des hinteren
Geriiststabes derart ausgebildet sind, dass sich die im Merkmal M1.4.1H1
postulierten Wirkungen einstellen. Vielmehr ist in Absatz [0041] sogar angegeben,
dass die Vorsprunglange V der Vorsprungelemente auf der Grundplatte so gewahlt
ist, dass der Ablauf entsprechend Merkmal M1.4.1"" vollzogen werden kann. Es
werden nach der urspriinglichen Offenbarung also nicht Radius und Wandstarke
des Geruststabs auf eine vorgegebene Vorsprunglange der Vorspringe auf der
Grundplatte der Anschlussvorrichtung abgestimmt, um den Schnappeffekt zu
erreichen, sondern eben wie in den genannten Absatzen ausgefuhrt genau anders

herum wird die Vorsprunglange auf die Abmessungen des Geruststabs eingestellt.

VI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatGi. V. m. § 91 Abs. 1 S. 1
ZPO.

Die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1
PatGi.V.m. §709S. 1undS. 2 ZPO.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollstandiger Form
abgefassten Urteils, spatestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von
funf Monaten nach Verkindung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmachtigten schriftlich bzw.

in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe,

einzulegen.
Grote-Bittner Geier Meiser Peters Sexlinger
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Beglaubigt
Weillenburger
Justizbeschaftigte

als Urkundsbeamtin der Geschaftsstelle





