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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 23. Juni 2020 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, den Richter
Hoffmann, die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx sowie den Richter

Dr. Rensen
fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats)
des Bundespatentgerichts vom 26. April 2018 wird auf Kosten der

Beklagten zurtickgewiesen.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 199 05 650 (Streitpa-
tents), das am 11. Februar 1999 angemeldet worden ist und einen Tragerbal-
ken fur den Bodenaufbau von Lastfahrzeugen betrifft. Patentanspruch 1, auf
den vierzehn weitere Patentanspriiche zurtickbezogen sind, lautet in der erteil-

ten Fassung wie folgt:

Tragerbalken (10.1; 10.2) fir den Bodenaufbau von Lastfahrzeugen, der im
Querschnitt im Wesentlichen rechteckig ist und wenigstens in den vertikalen
Wangenbereichen aus Holz, insbesondere geschichtetem Sperrholz mit vertikal
verlaufenden Leimschichten, besteht und wenigstens in den Bereichen, an de-
nen der Tragerbalken Uber Schraubverbindungen mit Fahrgestellteilen (20) zu
verbinden ist, metallene Verstarkungen aufweist, die in den Querschnitt des
Tragerbalkens eingebracht sind, dadurch gekennzeichnet, dass der Tragerbal-
ken (10.1; 10.2) einen aus Holz, insbesondere aus Sperrholz mit vertikal verlau-
fenden Leimschichten (11.1, ..., 11.n) oder aus einem gleichwertigen Holzwerk-
stoff in Vollholzbauweise, bestehenden zentralen Querschnittsbereich (1) auf-
weist und dass das metallene Verstarkungsteil als U-formige Spange (3) aus-
gebildet ist, deren Bodenteil (13), das den U-Quersteg bildet, in eine Ausneh-
mung (4) an der Sohle des Tragerbalkens Uber dessen gesamte Breite blindig
eingelassen ist.

Die Klagerin, die wegen Verletzung des Streitpatents gerichtlich in An-
spruch genommen wird, hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpa-
tents sei weder ausfiuihrbar offenbart noch patentfahig. Die Beklagte hat das
Streitpatent in der erteilten Fassung und mit acht Hilfsantrdgen in geanderten

Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent fir nichtig erklart. Hiergegen wen-
det sich die Berufung der Beklagten, die das Streitpatent mit den erstinstanzli-
chen Antragen und drei weiteren Hilfsantragen verteidigt. Die Klagerin tritt dem

Rechtsmittel entgegen.



Entscheidungsgriinde:

Die Berufung der Beklagten ist zwar zulassig, aber nicht begriindet.

l. Das Streitpatent betrifft einen Tragerbalken fur den Bodenaufbau

von Lastfahrzeugen.

1. Nach den Angaben in der Streitpatentschrift wurden fur den ge-
nannten Zweck im Stand der Technik Tragerbalken eingesetzt, bei denen zwei
Holzwangen durch zwei spiegelbildlich angeordnete, im Querschnitt U-formige
Metallprofile miteinander verbunden waren und der Hohlraum zwischen den
Wangenteilen ausgeschdumt wurde. Ferner seien trapezférmige Verstar-
kungsteile in das untere Klammerteil eingelegt und verschweif3t worden (Sp. 1
Z. 14 ff.). Die Herstellung solcher Tragerbalken sei aufwandig und teuer, zumal
eine Herstellung in der endgultigen Lange erfolgen miusse und eine Lagerhal-
tung bereits weitgehend fertiggestellter Tragerbalken nicht méglich sei (Sp. 1
Z. 25 ff.).

Aus dem deutschen Patent 39 37 369 (Ni2) sei eine Bodenplatte mit
Quertragern aus zwei gegenuberliegenden Metallprofilen bekannt, die an der
Ober- und Unterseite abgeflacht seien und mit nichtmetallischen Zwischensti-
cken, vorzugsweise aus verleimtem Schichtholz, miteinander verbunden wur-
den. Bei diesen Quertragern sei von Nachteil, dass die Metallprofile in die ver-
bindenden Zwischenstiicke eingearbeitet und dort verankert werden mussten,
um eine kraftibertragende Wirkung zuzulassen. Eine Verschraubung an der
Unterseite erfordere aul3erdem eine besondere, kostentrachtige Gestaltung des
Profils (Sp. 1 Z. 31 ff.).

2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent die Aufgabe zu-
grunde, einen Tragerbalken bereitzustellen, der weniger aufwandig in der Ferti-
gung ist, eine vereinfachte Lagerhaltung erlaubt und dennoch eine hohe Biege-
und Verwindungssteifigkeit hat (Sp. 1 Z. 66 ff.).



3. Zur Losung der Aufgabe schlagt das Streitpatent in der erteilten

Fassung von Patentanspruch 1 eine Vorrichtung vor, deren Merkmale sich wie

folgt gliedern lassen:

11

1.2

1.3

1.4

15

1.4.2

Tragerbalken (10.1; 10.2) fur den Bodenaufbau von Last-

fahrzeugen,
der im Querschnitt im Wesentlichen rechteckig ist und

wenigstens in den vertikalen Wangenbereichen aus Holz
besteht,

1.3.1 insbesondere aus geschichtetem Sperrholz mit verti-

kal verlaufenden Leimschichten,

und wenigstens in den Bereichen, an denen der Tragerbal-
ken Uber Schraubverbindungen mit Fahrgestellteilen (20) zu
verbinden ist, metallene Verstarkungen aufweist,

1.4.1 die in den Querschnitt des Tragerbalkens einge-

bracht sind, dadurch gekennzeichnet, dass

der Tragerbalken (10.1; 10.2) einen aus Holz, bestehenden
zentralen Querschnittsbereich (1) aufweist,

1.5.1 insbesondere aus Sperrholz mit vertikal verlaufenden
Leimschichten (11.1, ..., 11.n) oder aus einem

gleichwertigen Holzwerkstoff in Vollholzbauweise,

und dass das metallene Verstarkungsteil als U-férmige
Spange (3) ausgebildet ist, deren Bodenteil (13), das den
U-Quersteg bildet, in eine Ausnehmung (4) an der Sohle
des Tragerbalkens Uber dessen gesamte Breite bindig ein-

gelassen ist.
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4. Patentanspruch 12 schlagt sinngemaf ein Bodenmodul aus einer
Bodenplatte, einer parallel dazu liegenden zweiten Platte und dazwischen an-
geordneten Bodentragern nach Anspruch 1 vor, Patentanspruch 15 den Aufbau
eines Lastfahrzeugs, das mit einem Bodenmodul nach Anspruch 12 ausgestat-

tet ist.

Der Gegenstand dieser Anspriche ist im vorliegenden Zusammenhang

nicht anders zu beurteilen als der Gegenstand von Patentanspruch 1.
5. Einige Merkmale bedurfen der Erlauterung.

a) Aus Merkmal 1.2, nach dem der Tragerbalken einen im Wesentli-
chen rechteckigen Querschnitt aufweist, ergibt sich, dass Abweichungen von

einer idealen Rechteckform in gewissen Grenzen mdglich sind.

Dies entspricht auch den Ausfliihrungen in der Beschreibung. Danach
sollen von der Rechteckkonfiguration abweichende Querschnitte nicht ausge-
schlossen sein (Sp. 3 Z. 43-46).

Diese Ausfuihrungen stehen nicht in Widerspruch zu Merkmal 1.2. Dem
Merkmal ist zwar zu entnehmen, dass der Querschnitt nicht jede beliebige Form
aufweisen, sondern sich nicht allzu weit von einer Rechteckform entfernen darf.
Querschnitte, die von einer idealen Rechteckform nur durch einzelne Vorsprin-
ge oder Einbuchtungen oder durch geringfiigige Unterschiede zwischen der
Breite der Ober- und der Unterkante abweichen, etwa im Sinne der in der
Streitpatentschrift erwdhnten Trapezform (S. 3 Z. 46), kbnnen aber noch als im

Wesentlichen rechteckig anzusehen sein.

Welche konkreten Ausgestaltungen danach das Merkmal 1.2 verwirkli-
chen, bedarf im vorliegenden Zusammenhang nicht der abschlieRenden Ent-

scheidung.
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b) Merkmal 1.3, wonach jedenfalls die vertikalen Aufl3enseiten des
Tragerbalkens aus Holz bestehen missen, ist zu entnehmen, dass die horizon-

talen AuRenseiten auch aus anderen Materialien bestehen kénnen.

Die Art und Beschaffenheit des an den vertikalen Aul3enseiten einzuset-
zenden Holzes sowie weitere Einzelheiten, wie z.B. eine notwendige Behand-
lung des Holzes, lasst das Merkmal hingegen offen. Merkmal 1.3.1 fuhrt ge-
schichtetes Sperrholz mit vertikal verlaufenden Leimschichten lediglich bei-

spielhaft an.

C) Aus der Festlegung in Merkmal 1.4, wonach in den Bereichen, an
denen der Tragerbalken mit Teilen des Fahrgestells zu verbinden ist, metallene
Verstarkungen vorhanden sein mussen, ergeben sich keine naheren Vorgaben

fur die Ausgestaltung der betreffenden Verstarkungen.

d) Merkmal 1.4.2 bestimmt demgegenuber, dass das metallene Ver-
starkungsteil als U-formige Spange (3) mit einem Bodenteil (13) ausgestaltet ist.
Ein Ausfihrungsbeispiel dafir ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 2

dargestellt.
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Nach den darauf bezogenen Ausfiihrungen in der Beschreibung besteht
die U-formige Spange zum einen aus den Seitenteilen (61, 62), zum anderen
aus dem Bodenteil (13), das den U-Quersteg bildet (Sp. 3 Z. 56-63). Der die
beiden Seitenteile ebenfalls zu einer U-férmigen Spange verbindende Quersteg
(26) an der Oberseite des Tragerbalkens hat in Patentanspruch 1 hingegen kei-
nen Niederschlag gefunden. Er ist, wie an anderer Stelle der Beschreibung
ausgefuhrt wird, optional (Sp. 4 Z. 52-59).
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e) Vor diesem Hintergrund spricht viel daftr, dass das metallene
Verstarkungsteil im Sinne von Merkmal 1.4.2 nicht mit der metallenen Verstar-
kung im Sinne von Merkmal 1.4 identisch ist, sondern einen Bestandteil dersel-
ben bilden kann und nur dann identisch ist, wenn die metallene Verstarkung
ausschlief3lich aus den in Merkmal 1.4.2 genannten Seitenteilen (61, 62) und
dem Bodenteil (13) besteht.

Ob das zutrifft, kann der Senat aber offenlassen. Auch wenn man zu-
gunsten der Beklagten von dieser engeren Auslegung ausgeht, andert das
nichts an der noch zu erdrternden mangelnden Patentfahigkeit.

Ausgehend von diesem engen Verstandnis gelten die Vorgaben aus
Merkmal 1.4.1 fur alle Bestandteile der in den Bereichen der Verbindung des
Tragerbalkens mit Fahrgestellteilen vorgesehenen Verstarkungen. So muss
zum Beispiel auch der Quersteg (26) in den Querschnitt des Tragerbalkens ein-

gebracht sein.

f) Fur metallene Verstarkungen in anderen Bereichen - die nach
Merkmal 1.4 vorhanden sein kénnen, aber nicht erforderlich sind - gelten die
Vorgaben aus den Merkmalen 1.4, 1.4.1 und 1.4.2 nicht. Auch fur solche Ver-
starkungen gilt aber die allgemeine Vorgabe aus Merkmal 1.2, dass der Quer-
schnitt des Tragerbalkens insgesamt, also einschlief3lich von Verstarkungen, im

Wesentlichen rechteckig sein muss.

0) Eine bundige Einbringung ist in Patentanspruch 1 nur fir das Bo-
denteil (13) vorgesehen, und zwar in Merkmal 1.4.2. Fur die Ubrigen Bestandtei-
le der Verstarkung lasst Merkmal 1.4.1 demgegeniber auch auf der Grundlage
der oben aufgezeigten engeren Auslegung die Moglichkeit einer anders gestal-
teten Einbringung offen, etwa dergestalt, dass die Seitenteile mit einem Tell
ihrer Materialstarke aus dem Querschnitt herausragen oder so tief eingebracht
sind, dass es zu einer Verjungung des Querschnitts kommt. Die Grenze flr sol-
che Ausgestaltungen definiert wiederum Merkmal 1.2.
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Ausgeschlossen sind danach Ausgestaltungen, bei denen metallene Tei-
le an den Tréagerbalken angelegt werden, ohne in dessen Querschnitt einzugrei-

fen.

Ebenfalls nicht von Merkmal 1.4.1 erfasst sind bei diesem Verstandnis
Ausgestaltungen, bei denen die metallene Verstarkung beidseitig vom Holzprofil
umgeben ist. Im Sinne des Streitpatents in den Querschnitt eingebracht ist die
Verstarkung nur dann, wenn sie an dessen auf3erem Rand liegt. Anderenfalls
konnte das Bodenteil (13) der U-férmigen Spange nicht Uber die gesamte Breite
des Tragerbalkens buindig eingelassen sein, wie dies Merkmal 1.4.2 vorsieht.

h) Aus Merkmal 1.5 ergibt sich, dass der Tragerbalken in seinem
zentralen Querschnittsbereich durchgehend aus einem Holzwerkstoff bestehen

Muss.

Damit sind Konstruktionen ausgeschlossen, bei denen ein aus Holz be-
stehendes Hohlprofil eingesetzt wird, und zwar unabhangig davon, ob dieses

innen mit Schaum oder sonstigen Materialien ausgefullt ist oder leer bleibt.

Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie

folgt begrindet:

Der Gegenstand des Streitpatents beruhe in der erteilten Fassung aus-

gehend von Ni2 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Der Fachmann entnehme Ni2 als wesentliche erfinderische Idee, dass
die Dicke der bisher verwendeten Quertrager aus Holz ohne Einbul3e an Biege-
und Knickfestigkeit vermindert werden kdnne, wenn an der Ober- und der Un-
terseite Metallprofile zur Armierung verwendet wirden. Die in Ni2 offenbarten
Ausfiuhrungsbeispiele betrafen zwar vorteilhafte Weiterbildungen eines Hohlpro-

fils. Die allgemeine Lehre der Ni2 sei aber nicht hierauf beschrankt.

Ausgehend von Ni2 werde der Fachmann auch bei einer Ausfihrung als

Vollholzbalken die erfindungsgeméafien Metallprofile nicht weglassen. Denn erst
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diese erlaubten die Verringerung der Dicke des Quertragers, die der Ni2 als

Aufgabe zugrunde liege.

Die Verwendung eines Vollprofils stehe der in Ni2 angestrebten Isolier-
wirkung nicht in einer Weise entgegen, dass ein Fachmann ein solches Vollpro-
fil nicht erwéagen wirde. So sehe etwa ein Ausfuhrungsbeispiel durchgehende
metallene Verstarkungen an den Seiten vor, und zwar unter bewusster Inkauf-
nahme einer dadurch verminderten Isolation. Auch sehe Ni2 Holz als guten Iso-
lator an und weise darauf hin, dass aus Holz gefertigte, auf den Quertragern
befestigte Flachplatten eine ausreichende Isolation bewirkten.

Ni2 sehe zwar unter anderem vor, dass die metallenen U-Profile in die
Zwischensticke hineinragten. Alternativ werde aber eine andere Befestigung
genannt. Darunter kdnne der Fachmann auch ein Umfassen der Ubrigen, im
Wesentlichen rechteckigen Konstruktion verstehen. Schon aufgrund der gerin-
gen Starke des Materials der metallischen U-Profile fihre das dazu, dass die
metallischen Verstarkungen in den im wesentlichen rechteckigen Querschnitt

eingebracht seien.

Die nach unten weisende Flache des unteren U-férmigen Metallprofils in
Ni2 entspreche dem Bodenteil des Streitpatents. Ni2 zeige auch eine bindige
Einlassung desselben im Sinne des Merkmals 1.4.2. Denn Figur 2 der Ni2 zeige
eine Ausfuhrung, bei der die beiden Metallprofile nicht bis zu den stirnseitigen
Randern der Quertrager reichten. Solle die obere Flachplatte dabei im Sinne
einer notwendigen dauerhaften und festen Verbindung in ihrer gesamten Breite
auf dem Quertrager liegen, kdnne das nur so bewerkstelligt werden, dass die

Metallprofile bindig eingelassen seien.

Die nach den erstinstanzlichen Hilfsantrdgen 1, 2, 5, 6, 7 und 8 zusatz-
lich vorgesehenen Merkmale seien durch Ni2 ebenfalls nahegelegt. Die nach
den erstinstanzlichen Hilfsantrdgen 3 und 4 zuséatzlich vorgesehenen Merkmale
seien in den urspringlich eingereichten Unterlagen nicht offenbart.
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[I. Diese Erwagungen halten der Uberpriifung im Berufungsverfahren

stand.

1. Zu Recht hat das Patentgericht den Gegenstand des Streitpatents
in der erteilten Fassung als nicht patentfahig angesehen.

Dabei kann offenbleiben, ob der Gegenstand des von Patentanspruch 1
vollstandig offenbart war. Er war dem Fachmann ausgehend von Ni2 jedenfalls

nahegelegt.

a) Ni2 offenbart eine warmeisolierende Bodenplatte, die insbesonde-
re fur den Aufbau von Lastfahrzeugen bestimmt ist.

In Ni2 wird als Nachteil bekannter warmeisolierender Bodenplatten deren
verhaltnismaRig groRe Bauhdhe angegeben. Zur deren Verringerung wird vor-
geschlagen, die Quertrager so zu gestalten, dass sie integriert in der Bodenplat-
te liegen und diese mit den Wandungen eine selbsttragende Einheit bildet
(Sp. 1 Z. 45-56).

Nach den einleitenden Ausfihrungen kénnen die Quertrager als Voll-
oder Hohlprofile gestaltet sein und jeweils verschiedene Werkstoffe aufweisen.
Als bevorzugt wird ein Aufbau aus zwei aufrechtstehenden Zwischenstiicken
bezeichnet, in die von oben und unten spiegelbildlich die Schenkel von metalle-
nen U-Profilen hineinragen. Die Querstege der U-Schenkel und die Abschluss-
kanten der Zwischenstiicke bilden die Auflage fur Flachplatten (Sp. 1 Z. 60 bis
Sp. 2 Z. 3). Als bevorzugtes Material fur die Zwischenstiicke wird verleimtes
Schichtholz angefihrt (Sp. 2 Z. 20-22). In hoch belasteten Bereichen kénnten
bei Bedarf Metallprofile seitlich an den Zwischenstiicken angebracht werden.
Die hierdurch entstehende Warmedubertragungsstrecke wird in Kauf genommen,
da in diesen Féllen die Flachplatten im Wesentlichen aus Holzwerkstoff bestiin-
den und die Warmetbertragungsstrecke deshalb nicht nach oben und unten
Kontakt finde (Sp. 2 Z. 27-37).
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Ein Ausfuhrungsbeispiel ist in der Figur 1 dargestellt.

Figl
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Die Bodenplatte weist an der Oberseite ein Aluminiumblech (1) und eine
Sperrholzplatte (2) auf, die zusammen eine Flachplatte (23) bilden. Darunter
sind Quertrager (10, 10') angebracht, die jeweils aus zwei U-Profilen (9, 9') mit
je einem Flachsteg (19, 19') und zwei Schenkeln (20, 20") sowie aus zwei Zwi-
schenstiicken (7, 7') bestehen (Sp. 4 Z. 10-42). Der Raum zwischen den Innen-
seiten der Flachplatten und den Aulenseiten der Quertrager ist mit einer
Schaumschicht (3) gefiillt, die eine hohe Isolationsfahigkeit hat und zugleich zur
Verwindungs- und Biegesteifigkeit beitragt (Sp. 4 Z. 49-60). Der Raum zwi-
schen den Zwischenstiicken und den U-Profilen kann mit einer Schaumschicht
(15) ausgefullt werden; diese Ubernimmt keine tragende Funktion, wirkt aber
isolierend und antikorrosiv (Sp. 2 Z. 59-64; Sp. 4 Z. 61-65). Bei Bedarf konnen
die Quertrager (10) in besonders belasteten Bereichen durch seitlich mit den
Zwischenstiicken verbundene Versteifungsbleche (16) verstarkt werden (Sp. 2
Z.27-37; Sp. 4 Z. 68 bis Sp. 5 Z. 6).
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Die Quertrager kénnen auch als Aufnahmevorrichtung fur Befestigungs-
mittel dienen. So kann etwa der fur Sattelauflieger vorgesehene Konigszapfen
mit einem Quertrager ausreichend fest verschraubt werden (Sp. 2 Z. 68 bis
Sp. 3 Z.12). In einigen Quertragern sind hierzu Widerlager (11) vorgesehen,
die aus quaderférmigen Stahlteilen bestehen, in den Zwischenraum zwischen
den U-Schenkeln (20) eingebettet sind und Gewindebohrungen aufweisen
(Sp. 5 Z. 14-38).

b) Ob damit nur die Merkmale 1.1, 1.2, 1.3, 1.3.1 und 1.4 offenbart
sind oder auch weitere Merkmale, kann offenbleiben. Denn der Fachmann war
ausgehend von Ni2 jedenfalls angeregt, den Merkmalen 1.4.1, 1.4.2 und 1.5
entsprechende Gestaltungen zu erwagen. Das gilt auch unter Zugrundelegung

des oben erlauterten engen Verstandnisses dieser Merkmale.

aa) Nach den Feststellungen des Patentgerichts erschloss sich dem
Fachmann aus Ni2 die Erkenntnis, dass die als nachteilig empfundene Dicke
von allein aus Holz bestehenden Quertrdgern vermindert werden kann, indem
an der Ober- und der Unterseite ein Metallprofil als Armierung angebracht wird.
Konkrete Anhaltspunkte, die Zweifel an der Vollstandigkeit oder Richtigkeit die-
ser Feststellung begrinden, sind weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.

bb)  Ausgehend davon konnte der Fachmann der Ni2 jedenfalls als An-
regung entnehmen, die ihm aus dem Stand der Technik bekannten Quertrager
mit im Querschnitt rechteckigem Vollprofil aus Holz (Sp. 1 Z. 5-8) auch fir eine

Bodenplatte mit armierten Quertréagern im Sinne der Ni2 zu verwenden.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob Ni2 den Einsatz solcher Profile fir
warmeisolierende Bodenplatten unmittelbar und eindeutig offenbart. Aus den
bereits erwahnten Ausfiihrungen in Ni2, dass auch als Vollprofile in Betracht
kommen, ergab sich fur den mit der Aufgabe einer vereinfachten Fertigung und
verbesserten Lagerhaltung betrauten Fachmann jedenfalls, dass er auf solche
bekannten Werkstoffe zurtickgreifen und dieses im notwendigen Umfang mit
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metallenen Armierungen kann, wenn die Warmeisolierung nicht im Vordergrund
steht.

cc) Dem stehen die besondere Bedeutung der Isolationseigenschaf-
ten der Bodenplatte in Ni2 und die mit der Verwendung von armierten Voll-
holzprofilen eventuell verbundenen Nachteile in Bezug hierauf nicht entgegen.

Ni2 enthalt keine naheren Angaben zu insofern bedeutsamen Grenzwer-
ten. Vielmehr sieht Ni2 in diesem Zusammenhang ausdriicklich vor, es seien
stets Ausgewogenheit und Kompromisse zu beachten (Sp. 4 Z. 1-9). In ande-
rem Zusammenhang wird dariiber hinaus die Hinnahme gewisser Nachteile fur
die Isolationseigenschaften vorgeschlagen (S. 2 Z. 33-34). Diese Ausflihrungen
verdeutlichten dem Fachmann, dass es fir die Konstruktion des Tragerbalkens
und der Bodenplatte nicht unter allen Umstanden auf die Erreichung eines ein-
zelnen Ziels ankam, sondern dass die einzelnen Parameter und damit auch die
Isolationseigenschaften je nach dem angestrebten Einsatzzweck in ein ausge-

wogenes Verhaltnis zu bringen sind.

Ferner ergab sich fir den Fachmann auch ohne ausdriicklichen Hinweis,
dass die Eigenschaften der Quertrdger nur einen der fur die Isolationseigen-
schaften, die Festigkeit und das Gewicht der Bodenplatte maRgebenden Um-
stande bilden und daneben zahlreiche andere Faktoren von Bedeutung sind,
etwa die Konstruktion der zur Bodenplatte gehérenden Flachplatten, die Anzahl
und der Abstand der Quertrager sowie die Gestaltung der Zwischenraume auf
die gewtinschten Eigenschaften der Bodenplatte.

dd) Ausgehend hiervon lag es fur den Fachmann auch nahe, die in
Ni2 offenbarten U-Profile so anzuordnen, dass sie seitlich anliegen bzw. an den

aulleren Seiten ganz oder teilweise eingebracht sind.

Wie das Patentgericht zutreffend ausgefiihrt hat, lag es fir den Fach-
mann auf der Hand, dass die U-Profile bei Einsatz eines Vollprofils nicht zwin-
gend in das Holz hineinragen missen, sondern auch seitlich davon angebracht
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werden kénnen. Ausgehend davon stellt sich eine teilweise oder vollstandige
Einbringung in den Querschnitt als handwerkliche MaRnahme dar, zu deren

Verwirklichung es keiner zusatzlichen Anregung bedarf.

Einen Hinweis in diese Richtung gab zudem die Beschreibung von Ni2,
die neben einem Hineinragen der armierenden U-Profile in die hdlzernen Zwi-

schenstiicke auch andere Arten der Befestigung erwahnt (S. 1 Z. 63-67).

Daruber hinaus zeigt Ni2 eine Anbringung von metallenen Verstarkungen
an den Aul3enseiten der Trager in Zusammenhang mit den Versteifungsblechen
(16), die in besonders belasteten Bereichen als zusétzliche Maflinahme vorge-
sehen sind (S. 2 Z. 27-33; Sp. 4 Z. 68 bis Sp. 5 Z. 6).

ee) Eine bindige Einlassung der metallenen Bauteile an der Untersei-
te des Quertragers ist schon in Ni2 gezeigt. Sie bietet sich schon deshalb an,
weil sie ein flachiges Aufliegen des Quertragers auf einer darunter angeordne-

ten Platte erméglicht.

Wenn der Fachmann der oben aufgezeigten Anregung folgend die Sei-
tenschenkel der U-férmigen Profile im Randbereich anordnete, fihrte dies zu-
gleich dazu, dass sich die biindig eingelassene Unterseite Uber die gesamte
Breite des Tragers erstreckt, wie dies Merkmal 1.4.2 vorsieht.

ff) Inwiefern hinsichtlich der weiteren Bestandteile der metallenen
Verstarkung eine Einlassung sinnvoll ist, hing aus der Sicht des Fachmanns
von den Umstanden des Einzelfalles ab. Mit Ricksicht auf die bereits erwahnte
Vielzahl von Einsatzzwecken, die daraus folgenden unterschiedlichen Anforde-
rungen auch an den Boden, die weiteren, disponiblen Faktoren fur die Gesamt-
leistung der Konstruktion sowie die Umstande von Fertigung, Montage und La-
gerung bot sich fur den Fachmann dementsprechend auch die vollstandige oder

teilweise Einlassung aller weiteren oder auch nur einzelner weiterer Bauteile an.
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2. Hinsichtlich der Hilfsantrage ergibt sich keine abweichende Beur-

teilung.

a) Der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand war dem Fachmann

ausgehend von Ni2 ebenfalls nahegelegt.

aa) Nach Hilfsantrag 1 soll Patentanspruch 1 um ein Merkmal 1.6 er-
ganzt werden, wonach der Tragerbalken zwischen den einzelnen metallenen
Verstarkungen im Bereich der Verschraubung mit dem Fahrgestell oder zumin-
dest zwischen einem dieser Bereiche und dem stirnseitigen Ende des Tréger-

balkens frei von metallenen Verstarkungen ist.

bb) Die Hinweise auf die Moglichkeit weiterer Verstarkungen an be-
sonders belasteten Stellen (Ni2 Sp. 2 Z. 27-33 und Sp.4 Z. 68-Sp.5 Z. 6) gaben
dem Fachmann Anlass, Verstarkungen aus Metall an allen Stellen einzusetzen,
an denen ein entsprechendes Bedurfnis besteht. Daraus ergab sich wiederum
die Anregung, bei entsprechend stabilem Ausgangsmaterial Verstarkungen
nicht fir die gesamte Lange des Balkens vorzusehen, sondern nur fur diejeni-

gen Bereiche, die voraussichtlich besonderen Belastungen unterliegen.

b) Entsprechendes gilt fir den erstmals in der Berufungsinstanz ge-
stellten Hilfsantrag 2, der vorsieht, dass der Tragerbalken zwischen den Berei-
chen mit Schraubverbindungen frei von Verstarkungen und Verstarkungsteilen

ist.

C) Der mit Hilfsantrag 3 verteidigte Gegenstand ist ebenfalls nicht pa-
tentfahig.

aa) Nach Hilfsantrag 3 soll der Tragerbalken einen ununterbrochen

aus Holz bestehenden zentralen Querschnittsbereich aufweisen.

bb)  Aus der Ni2 zu entnehmenden Anregung, anstelle der beiden hol-
zernen Zwischenstiicke ein Vollholzprofil einzusetzen, ergab sich zugleich die

Anregung, dieses aus einem ununterbrochenen Stiick Holz anzufertigen.
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d) Fur Hilfsantrag 4 ergibt sich keine abweichende Beurteilung.

aa) Nach Hilfsantrag 4 sollen die Seitenteile nicht biindig in die verti-

kalen Wangen des Tragerbalkens eingelassen sein.

bb) Ob diese Ausgestaltung in den urspringlich eingereichten Unter-
lagen offenbart ist, kann offenbleiben. Der Fachmann hatte ausgehend von Ni2
aus den oben aufgezeigten Griinden jedenfalls Anlass, sowohl eine blindige als

auch eine nicht vollstandig bindige Einlassung in Betracht zu ziehen.

e) Fur das nach Hilfsantrag 5 vorgesehene Merkmal, nach dem die
Seitenteile der Spangen seitlich nach auf3en vorstehen, gilt nichts Anderes.

f) Auch in Bezug auf Hilfsantrag 6 ergibt sich keine abweichende

Beurteilung.

aa) Hilfsantrag 6 sieht vor, dass das metallene Verstarkungsteil nach
unten biindig mit der Unterseite des ubrigen Tragerbalkens (10.1; 10.2) ab-
schlief3t.

bb) Dies fihrt, wie das Patentgericht zutreffend ausgefuhrt hat, nicht
zu einer Beschrankung des verteidigten Gegenstands, weil eine solche Ausge-
staltung bereits in Merkmal 1.4.2 vorgesehen ist.

0) Der mit Hilfsantrag 7 verteidigte Gegenstand ist ebenso wenig

patentfahig.

aa) Hilfsantrag 7 sieht als zusatzliches Merkmal vor, dass das Boden-
teil (13) eine Gewindebohrung (24) fir eine Verschraubung mit dem Fahrgestell

aufweist.

bb) Dieses Merkmal ist, wie das Patentgericht zutreffend ausgefthrt

hat, durch Ni2 ebenfalls nahegelegt.

h) Fur Hilfsantrag 8 gilt ebenfalls nichts Anderes.
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aa) Nach Hilfsantrag 8 soll die Dicke der Seitenteile (61, 62) der U-
férmigen Spange (3) weniger als die Halfte der Dicke des Bodenteiles (13) be-

tragen.
bb) Diese Ausgestaltung ist durch Ni2 ebenfalls nahegelegt.

Nach den insoweit nicht angegriffenen Feststellungen des Patentgerichts
erfordert das Anbringen einer Gewindebohrung im Bodenteil eine gewisse Ma-
terialstarke, die im Bereich der Seitenteile nicht erforderlich ist. Angesichts des-
sen hatte der Fachmann Anlass, das Bodenteil entsprechend starker auszuge-
stalten. Die Einzelheiten bedurften in jedem Fall der Anpassung.

i) Der mit Hilfsantrag 9 verteidigte Gegenstand ist im Ergebnis nicht

anders zu beurteilen.

aa) Nach Hilfsantrag 9 soll mit dem Hauptanspruch ein Bodenmodul
mit den Merkmalen der erteilten Fassung von Patentanspruch 12 geschitzt

werden.

bb) Dies konnte, wie auch die Beklagte nicht verkennt, allenfalls im
Hinblick auf das US-Patent 1 201 893 (Ni8) zu einer abweichenden Beurteilung
fuhren, nicht aber im Hinblick auf Ni2.

)] Der mit dem erstmals in der Berufungsinstanz gestellten Hilfsan-

trag 10 verteidigte Gegenstand ist ebenfalls nicht patentfahig.

aa) Hilfsantrag 10 sieht eine Kombination der zusatzlichen Merkmale

aus den Hilfsantragen 2, 3, 6 und 7 vor.

bb) Entgegen der Auffassung der Beklagten sind die genannten
Merkmale auch in dieser Kombination aus den oben genannten Grinden durch

Ni2 nahegelegt.

k) Auch der mit Hilfsantrag 11 verteidigte Gegenstand ist nicht pa-
tentfahig.
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aa) Mit dem ebenfalls erstmals in der Berufungsinstanz gestellten
Hilfsantrag 11 wird Schutz fur ein Bodenmodul mit den Merkmalen der erteilten
Fassung von Patentanspruch 12 und den zusatzlichen Merkmalen aus den

Hilfsantragen 5 und 8 beansprucht.
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92 bb) Diese Merkmalskombination war aus den oben genannten Grin-

den ebenfalls durch Ni2 nahegelegt.

93 IV.  Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97
Abs. 1 ZPO.

Bacher Hoffmann Kober-Dehm

Richterin am Bundes-
gerichtshof Dr. Marx
ist in Urlaub und kann
deshalb nicht unter-

schreiben
Bacher Rensen

Vorinstanzen:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 26.04.2018 - 1 Ni 14/17 -



