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Bauschalungsstutze

EPU Art. 69; PatG § 14

Zweckangaben in einem Sachanspruch haben im Nichtigkeitsverfahren keine
andere Bedeutung als im Verletzungsprozess. Sie haben regelmalig die Auf-
gabe, den durch das Patent geschutzten Gegenstand dahin zu definieren, dass
er nicht nur die im Patentanspruch genannten raumlich-korperlichen Merkmale
erfullen, sondern auch so ausgebildet sein muss, dass er fur den im Patentan-
spruch angegebenen Zweck verwendbar ist.

BGH, Urteil vom 28. Mai 2009 - Xa ZR 140/05 - Bundespatentgericht



Der Xa-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die muandliche Verhand-
lung vom 28. Mai 2009 durch die Richter Prof. Dr. Meier-Beck, Keukenschrijver,
die Richterin Muhlens und die Richter Dr. Achilles und Dr. Berger

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des
Bundespatentgerichts vom 30. Juni 2005 wird auf Kosten der Klagerin

zuruckgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Prioritat einer
deutschen Patentanmeldung vom 25. Januar 1992 am 15. Januar 1993 ange-
meldeten und mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland erteilten europa-

ischen Patents 553 666 (Streitpatents). Die Patentanspriiche 1 bis 3 lauten:

"1. Hohenverstellbare Stutze fur Schalungen im Bauwesen, be-
stehend aus einem Auflenrohr (12) mit einer Gewindemutter
und einem Innenrohr (11), das an der Aul3enflache ein Gewin-
de (14) aufweist, wobei das Gewinde (14) Uber den Umfang
des Innenrohrs (11) gesehen unterbrochen ist, dadurch
gekennzeichnet, dass das Gewinde (14) von Seg-
menten (13, 13', 13", 13") gebildet ist, die in Aussparungen
(19, 19", 19", 19") des Auldenrohrs (12) ragen.



2. Hohenverstellbare Stitze nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass an der AuRenflache des Innen-
rohrs (11) ein Mal3stab (20) vorgesehen ist.

3. Hohenverstellbare Stutze nach einem der Anspruche 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet, dass an der AuRenfla-
che des AufRenrohrs (12) Befestigungseinrichtungen, insbe-
sondere Einbuchtungen (18, 18', 18", 18"), vorgesehen sind."

Die Klagerin hat beantragt, das Streitpatent wegen fehlender Patentfa-

higkeit seines Gegenstands fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte hat das Streitpatent in der miundlichen Verhandlung vor

dem Patentgericht nur noch im Umfang der Patentansprtiche 1 bis 3 verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent im Umfang des nicht mehr vertei-
digten Patentanspruchs 4 fiir nichtig erklart und die Klage im Ubrigen abgewie-
sen. Ein Antrag auf Nichtigerklarung ist ferner vom Tribunal de Grande Instance
de Paris mit Urteil vom 23. Mai 2003 und von der Cour d'Appel de Paris mit Ur-
teil vom 18. Mai 2005 zuruckgewiesen worden. Unter Bezugnahme auf die Ent-
scheidung des Patentgerichts hat auch die Kammer fur Geistiges Eigentum des
Tribunale di Torino mit Urteil vom 10. Marz 2006 Patentanspruch 1 des Streit-

patents fur gultig erachtet.

Gegen das Urteil des Patentgerichts wendet sich die Klagerin mit der Be-
rufung, mit der sie den Antrag auf vollstandige Nichtigerklarung des Streitpa-

tents weiterverfolgt.

Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen und verteidigt Patentan-

spruch 1 hilfsweise mit der EinfUgung des Wortes "rohrumgebene"” vor "Ausspa-
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rungen" und weiter hilfsweise durch die zusatzliche Einfligung "dass die Stutze

(10) aus Aluminium gefertigt ist und" am Anfang des Kennzeichens.

Als gerichtlicher Sachverstandiger hat Prof. Dr.-Ing. G. ,
A. , ein schriftiches Gutachten erstattet, das er in der mindlichen Verhand-
lung erlautert und erganzt hat. Die Klagerin hat ein Gutachten vorgelegt, das

Prof. Dr.-Ing. K. , W. , in ihrem Auftrag erstellt hat.

Entscheidungsagriinde:

Die zulassige Berufung bleibt ohne Erfolg. Das Patentgericht hat die

Nichtigkeitsklage zu Recht und mit zutreffender Begriindung abgewiesen.

I. Das Streitpatent betrifft eine hohenverstellbare Stltze fir Schalun-

gen im Bauwesen.

1. Die Patentschrift bezeichnet Stutzen als durch die franzésische Pa-
tentschrift 2 222 870 (Koehl, Anl. A 2) bekanntgeworden, die aus einem Auf3en-
rohr mit einer Gewindemutter und einem Innenrohr bestehen, das an der Au-
Renflache ein (korrespondierendes) Gewinde aufweist, wobei dieses Uber den

Umfang des Innenrohrs gesehen (durch eine Nut) unterbrochen ist.

Die Patentschrift flihrt weiter aus, dass das Innenrohr "bei den bekannten
Stltzen" als Spindel ausgefihrt sei, die mit einer Gewindemutter des Aulien-

rohrs zusammenwirke; an der AufRenflache seien Ausformungen vorgesehen, in
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denen Aussteifungen Uber Steckschrauben befestigbar seien. Mit diesen be-
kannten Stltzen sind, wie auch die erneute Verwendung des unbestimmten
Artikels bei der Einfuhrung der Gewindemutter deutlich macht, nicht diejenigen
nach der franzosischen Patentschrift gemeint, die derartige Ausformungen nicht
zeigt, sondern die Baustutzen nach der auf dem Deckblatt als weitere Entge-
genhaltung erwahnten deutschen Offenlegungsschrift 36 41 349 (Ischebeck,
Anl. B 1), die bereits in der Veroffentlichung der dem Streitpatent zugrunde lie-
genden Anmeldung (Sp. 1 Z. 9-14) unter Bezugnahme auf einen Ischebeck-

Prospekt erwahnt werden.

2. Als Aufgabe der Erfindung bezeichnet es die Patentschrift, die be-
kannten Stutzen derart weiterzubilden, dass sie in ihrer Handhabung verbessert

werden und den Erfordernissen auf der Baustelle besser gerecht werden.

Hierzu soll durch Patentanspruch 1 des Streitpatents eine Stitze mit fol-
genden Merkmalen zur Verfigung gestellt werden (Einfiigungen der Hilfsantra-

ge kursiv):

(1) Die Stutze ist
(a) héhenverstellbar und
(b) fGr Schalungen im Bauwesen geeignet;
(c) aus Aluminium;
(2) die Stutze besteht aus
(a) einem AulRenrohr mit einer Gewindemutter und
(b) einem Innenrohr mit einem Gewinde;
(3) das Gewinde
(a) befindet sich auf der AuRenflache des Innenrohrs und

(b) wird von Segmenten gebildet,
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(aa) zwischen denen das Gewinde Uber den Umfang des
Innenrohrs gesehen unterbrochen ist und
(bb) die in rohrumgebene Aussparungen des Aul3enrohrs

ragen.

Die einzige Zeichnung des Streitpatents zeigt ein Ausfuhrungsbeispiel

(Gewindemutter nicht dargestellt):

I LB s
SRR

Die Formulierung des Merkmals 1 b, Uber dessen Bedeutung die Partei-
en streiten, macht deutlich, dass eine "Stutze fur Schalungen im Bauwesen",
wie es im Patentanspruch 1 heil3t, nicht notwendigerweise eine Stutze sein
muss, die fur Bauschalungen benutzt wird. Denn Zweckangaben in einem
Sachanspruch beschranken als solche dessen Gegenstand regelmallig nicht
(BGH, Urt. v. 7.11.1978 - X ZR 58/77, GRUR 1979, 149, 151 - Schie3bolzen;
Urt. v. 22.11.2005 - X ZR 79/04, GRUR 2006, 570 Tz. 21 - extracoronales Ge-
schiebe; Urt. v. 7.6.2006 - X ZR 105/04, GRUR 2006, 923 Tz. 15 - Luftab-
scheider flir Milchsammelanlage). Insofern kommt es entgegen der Auffassung

der Berufung auch nicht darauf an, ob dieser Gegenstand im Verletzungspro-
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zess oder im Einspruchs- oder Nichtigkeitsverfahren beurteilt wird. Denn unab-
hangig davon, ob der Gegenstand eines Patents flr die Beurteilung seiner Pa-
tentfahigkeit oder zur Prifung, ob das betreffende Patent verletzt wird, ermittelt
wird, sind nach gefestigter Rechtsprechung stets gleiche Malstdbe anzulegen
(s. nur BGHZ 172, 108 Tz. 13 - Informationsubermittiungsverfahren |, BGH, Urt.
v. 7.11.2000, GRUR 2001, 232, 233 - Brieflocher). Die Zweckangabe ist damit
aber nicht etwa bedeutungslos. Sie hat vielmehr regelmafig die Aufgabe, den
durch das Patent geschutzten Gegenstand dahin zu definieren, dass er nicht
nur die raumlich-kdrperlichen Merkmale erflllen, sondern auch so ausgebildet
sein muss, dass er flr den im Patentanspruch angegebenen Zweck verwendbar
ist (BGHZ 112, 140, 155 f. - Befestigungsvorrichtung Il; BGH GRUR 1979, 149,
151 - Schiebolzen; BGH, Urt. v. 2.12.1980 - X ZR 16/79, GRUR 1981, 259,
260 - Heuwerbungsmaschine II; BGH GRUR 2006, 923 Tz. 15 - Luftabscheider
fur Milchsammelanlage). Dies bedeutet im Streitfall etwa, dass die Bestandteile
der Stutze so dimensioniert sein mussen, dass die Stutze diejenigen Lasten zu
tragen vermag, die von einer Bauschalungsstitze aufgenommen werden mus-

sen.

Die Aussparungen im Aulenrohr, in die nach Merkmal 3 b bb die Gewin-
desegmente ragen, werden, wie in der Zeichnung dargestellt, durch Einbuch-
tungen (18, 18', 18", 18™) geschaffen, durch "die im Innenraum des AulRenrohrs
Aussparungen gebildet" werden (Sp. 2 Z. 45-49). Da andernfalls das Aulenrohr
aufgeldst wiirde, sind die "Aussparungen” keine materialfreien Offnungen, son-
dern, wie die hilfsweise verteidigte Fassung des Patentanspruchs 1 deutlich
macht, vom AulRenrohr umgebene Freiraume, in denen die Gewindesegmente

angeordnet werden.



17

18

19

20

3. Auf die dargestellte erfindungsgemale Ldsung beziehen sich, ob-
wohl sie in der Patentschrift vor dieser stehen, erkennbar die Vorteilsangaben in
Spalte 1, Zeilen 16 bis 37, in denen es heil’t, dass "dies" (die erfindungsgema-
Re Losung, nicht die zuvor erwahnten Ausformungen am Auf3enrohr der Ische-
beck-Stutze) den Vorteil habe, dass das Gewinde verschmutzungsunempfindli-
cher sei. Mortelreste kdnnten einfacher abgeklopft werden, weil zwischen den
Gewindestucken (= Segmenten) ein grolerer Freiraum ausgebildet sei und das
Gewinde selbst geschont werde, da die mechanische Einwirkung auf das In-
nenrohr nicht unmittelbar am Gewindeabschnitt erfolgen musse. Weiterhin sei
die Herstellung kostengunstiger, weil hierfir vermehrt Aluminium verwendet
werde und ein segmentiertes Gewinde weniger Rohstoff bendtige und sich ein-
facher auf der AuRenflache des Innenrohrs auspragen lasse. Durch das Ein-
greifen der Gewindesegmente in Aussparungen des Aul3enrohrs sei das Innen-

rohr gegentiber dem Aufienrohr auf einfachste Weise verdrehfest ausgebildet.

Das technische Problem lasst sich hiernach in allgemeiner Form dahin
umschreiben, eine Baustutze zur Verfugung zu stellen, die kostengunstig her-

stellbar und einfach handhabbar ist.

II. Das Patentgericht hat den Gegenstand des Streitpatents fiur patent-

fahig erachtet und dies wie folgt begrundet:

Die hohenverstellbare Stltze nach Patentanspruch 1 sei neu. Bei der
Stltze nach der Entgegenhaltung Koehl fehle es jedenfalls an Aussparungen im
Aulenrohr, in welche die Segmente des Innenrohres hineinragten. Die hohen-
verstellbare Tragkonstruktion nach der US-Patentschrift 3 228 646 (Hinrichs,

Anl. A 1) weise weder ein Auldenrohr noch ein Innenrohr auf, sondern ein von



einem im Querschnitt offenen Strangpressprofil gebildetes Aufenteil und ein

Innenteil aus einem massiven Gewindestab.
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Die Lehre des Patentanspruchs 1 habe sich fur den Fachmann, einen
Fachhochschulingenieur mit langjahriger Erfahrung auf dem Gebiet der Kon-
struktion von Schalungselementen, auch nicht in naheliegender Weise aus dem
Stand der Technik ergeben. Bei der Stutze nach der Entgegenhaltung Koehl
greife in die Nut ein sich radial zum Innenrohr erstreckender Bolzen ein, um
eine Anschlagbegrenzung fir das Innenrohr gegentiber dem Auf3enrohr zu bil-
den. Eine Anregung, das durch die Nut unterbrochene Gewinde in mehrere
Segmente aufzuteilen, sei dieser Druckschrift ebenso wenig wie der Entgegen-
haltung Ischebeck zu entnehmen. Sie erhalte der Fachmann auch nicht durch
die Entgegenhaltung Hinrichs, auf die sich die Klagerin in der mundlichen Ver-
handlung wesentlich gestutzt habe. Die Schrift beschreibe und erlautere eine
hoheneinstellbare Tragkonstruktion zum Abstitzen von Regalen, Arbeitsplatten,
Pulten und dergleichen, die auch als Raumteiler Verwendung finden kénne; ei-
ne solche Tragkonstruktion werde der Fachmann auf der Suche nach einer
Verbesserung der Koehl- oder Ischebeck-Stutze fur Schalungen im Bauwesen
erst gar nicht in Betracht ziehen. Selbst wenn er dies tate, wirde er den Figu-
ren 4 und 5 der US-Schrift allenfalls ein offenes Profil entnehmen, dessen Steg
im unteren Bereich teilweise entfernt sei, um eine Aufnahme fir eine hohenver-
stellbare Fullstitze zu schaffen, wobei Teile des Steges als Verdrehsicherung
in Nuten der Fuldstutze eingriffen. Diese Anordnung so zu interpretieren, dass
hierdurch das Gewinde des Gewindestabes von Segmenten gebildet sei, die in
Aussparungen des Aulenteils hineinragten, sei allenfalls in Kenntnis der Erfin-

dung im Wege einer unzulassigen Ex-post-Betrachtung moglich.

[ll. Diese Beurteilung halt den Angriffen der Berufung stand.

1. Die Neuheit wird auch von der Berufung nicht mehr in Zweifel gezo-

gen.
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2. Die Berufung meint - ausgehend von der Annahme, dem Streitpatent
liege, da schon die Baustlitze nach Koehl wegen der Unterbrechung des Ge-
windes durch die Nut verschmutzungsunempfindlich sei, das Problem eines auf
einfache Weise gegenuber dem AufRenrohr verdrehfesten Innenrohrs zugrun-
de - der Fachmann (ein Konstruktionsingenieur) stol3e bei der Suche nach einer
Lésung auf die Entgegenhaltung Hinrichs und entnehme dieser zwei teleskopar-
tig ineinander verschiebbare rohrartige Elemente, bei denen das Gewinde an
dem einen Bestandteil des Sockelteils (pedestal assembly 16) bildenden Innen-
stab (externally threaded rod 84) in Seitenrillen (side channels 54, 56) des au-
Reren Elements (structural support member 18) ragten (s. die nachstehende
Figur 5). Wenn es bei Hinrichs heilde, dass Zungen (tangs 85, 87) verschiebbar
in Nuten (longitudinal grooves 104, 108) des Stabes (rod 84) angeordnet seien
(Sp. 4 Z. 55-57), werde ein der streitpatentgemallen Anordnung entsprechen-

der Sachverhalt lediglich aus einer anderen Sichtweise beschrieben.

Letzteres ist eine objektiv mogliche Sichtweise, kann aber nicht begrin-
den, dass die Entgegenhaltung Hinrichs dem Fachmann Veranlassung zu einer
Umgestaltung der Koehl-Stitze im Sinne des Streitpatents gegeben hat. Denn

bei unbefangener Betrachtung verhalt es sich bei Hinrichs ebenso wie bei
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Koehl: Am aulReren Stutzelement befinden sich Zapfen oder dergleichen, die in
eine Nut des inneren Stutzelements eingreifen. Der Unterschied gegenuber
Koehl besteht nur darin, dass das auflere Stutzelement bei Hinrichs eine Art
Doppel-T-Profil bildet und der die beiden wiederum U-formig ausgebildeten
"vertikalen" T-Schenkel verbindende Steg (web 34) in seinem unteren Bereich
durch einen Schlitz durchschnitten wird, so dass sich Zungen ergeben, die
einstlickig mit dem aulleren Stutzelement ausgebildet sind und beidseitig je-

weils in eine Nut des inneren Stutzelements eingreifen.

Zwar mag die bei Koehl verwendete Verdrehsicherung mittels der An-
satzschraube (vis a téton 7) aus fachmannischer Sicht, wie auch der gerichtli-
che Sachverstandige gemeint hat, unpraktisch erschienen sein. Die demgegen-
uber elegante Losung bei Hinrichs, das auldere Stutzelement selbst mit zun-
genartigen Vorspringen zur Verdrehsicherung einzusetzen, musste dem
Fachmann jedoch als fur Bauschalungen unbrauchbar erscheinen, da sie erfor-
derte, das auliere Stutzelement im Verstellbereich zu teilen. Je grol3er der Ver-
stellbereich, desto nachteiligere Folgen mussten sich hieraus fur die Steifigkeit
und Tragfahigkeit der Stutze ergeben. Deren Kompensation durch erhdhte
Wandstarken hatte dem Ziel einer kostengunstig herstellbaren Bauschalungs-
stutze widersprochen. Dementsprechend hat der Sachverstandige aus fachli-
cher Sicht einen Ruckgriff auf die bei Hinrichs verwirklichte Verdrehsicherung

nachdricklich und tberzeugend fiur fernliegend gehalten.

Der besondere Vorteil der erfindungsgemalen Ausbildung liegt darin,
dass die Segmentierung des Innengewindes einerseits die Reinigung beguns-
tigt und es andererseits erlaubt, die Gewindesegmente in Aussparungen des
Aulenrohrs zu legen und sie auf diese Weise gleichzeitig zur Verdrehsicherung

zu nutzen. Fur diesen Gedanken gibt weder die Entgegenhaltung Koehl noch
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die Entgegenhaltung Hinrichs etwas her. Wie das Patentgericht zutreffend aus-
gefuhrt hat, beruht es auf einer Ex-post-Sichtweise in Kenntnis der Erfindung,
bei der Hinrichs-Stutze statt eines geteilten, mit zungenartigen Vorsprungen in
den inneren Gewindestab eingreifenden auleren Stutzelements ein in "Ausspa-
rungen" dieses aulieren Stltzelements greifendes segmentiertes Gewinde zu
erkennen. Zu der fur einen solchen Perspektivwechsel erforderlichen Abstrakti-
on der raumlichen Zuordnung der beiden Stutzelemente hatte der Fachmann

keinen Anlass.

3. Eine "Zusammenschau" der Entgegenhaltungen Ischebeck und Hin-

richs ist in dieser Hinsicht erst recht nicht weiterfihrend.

Insbesondere kann der Klagerin nicht in der Annahme gefolgt werden,
der Fachmann, der die Hinrichs-Stutze fur den Einsatz im Bauwesen adaptieren
wolle, werde auf die Entgegenhaltung Ischebeck sto3en und die dort gewahlte
Ausgestaltung von Aulien- und Innenrohr heranziehen. Abgesehen davon, dass
schon nicht erkennbar ist, was den Fachmann veranlassen sollte, die Hinrichs-
Stutze zur Verwendung als Schalungsstutze in Betracht zu ziehen und zu ver-
andern, bleibt bei dieser Sichtweise wiederum unbertcksichtigt, dass Hinrichs
keine Segmentierung des Gewindes lehrt, auch wenn man bei einem entspre-
chenden Perspektivwechsel objektiv eine solche in der Einbringung von zwei
Nuten in den Gewindestab sehen kann. Zu dem gedanklichen Ausgangspunkt
fur die erfindungsgemalie Lehre, derartige Gewindesegmente in Aussparungen
des Aulienrohrs zu legen, wie sie die Ischebeck-Stitze aufweist, gelangt der
Fachmann daher auf der Grundlage der Entgegenhaltung Hinrichs ebenso we-
nig wie auf der Grundlage der vorbenutzten und in dem als Anl. K 10 vorgeleg-

ten Prospekt der Beklagten gezeigten Schalungsstitzen mit Innenrohren, die
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mit zwei einander gegenuberliegenden Axialnuten versehen sind, die das Ent-

fernen von Mortelresten aus dem Gewindegang erleichtern.

Dies wird im Gutachten des Parteisachverstandigen der Klagerin nicht
hinreichend beachtet, der die Zeichnungen der Entgegenhaltungen Ischebeck
und Hinrichs gegenuberstellt und meint, mit der Anpassung der Geometrie des
aulReren Elements der einen Entgegenhaltung an die Geometrie des inneren
Elements der anderen |0se der Fachmann mit dem ihm eigenen Wissen "nur
einfache geometrische Aufgaben". Dass der Fachmann eine solche geometri-
sche Aufgabe zu |6sen vermocht hatte, kann flglich nicht zweifelhaft sein. Es ist
indessen, wie ausgeflhrt, nicht erkennbar, inwiefern sie sich ihm - was allein
entscheidend ist (vgl. Sen.Urt. v. 30.4.2009 - Xa ZR 56/05 Tz. 37 - Airbag-Aus-

|6sesteuerung, zur Verodffentlichung bestimmt) - hatte stellen sollen.

4. Die Ubrigen, in das Verfahren eingeflhrten Schriften liegen noch wei-

ter ab; dies sieht auch die Klagerin nicht anders.

V. Mit Patentanspruch 1 haben auch die Weiterbildungen seines Ge-

genstands in den Patentansprichen 2 und 3 Bestand.
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V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m.
§ 97 Abs. 1 ZPO.

Meier-Beck Keukenschrijver Muhlens

Achilles Berger

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 30.06.2005 - 3 Ni 31/04 (EU) -
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