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betreffend das européische Patent 1 782 979
(DE 50 2006 009 466)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die miundliche
Verhandlung vom 20. April 2016 durch den Vorsitzenden Richter Voit, die Richte-
rin Martens und die Richter Dipl.-Ing. Sandkamper, Dr.-Ing. Baumgart sowie

Dipl.-Phys. Univ. Dr.-Ing. Geier

fur Recht erkannt:

I. Das europaische Patent 1 782 979 wird mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der angegriffenen Pa-
tentanspriche 1 bis 8 und 11 bis 22 dadurch teilweise fur nichtig erklart,
dass diese Anspriche unter Anpassung der Riuckbeziige folgende Fas-

sung erhalten:

1. Fensterrollo (21) fur Fenster (9, 10) an Kraftfahrzeugen (1), insbe-
sondere Heckfesterrollo, wobei das Fenster (9, 10) eine Oberkante (8)
aufweist,

mit einer drehbar gelagerten Wickelwelle (22),

mit einer Rollobahn (19), die mit einer Kante an der Wickelwelle (22)
befestigt ist, die eine von der Wickelwelle (22) abliegende Kante auf-
weist und die durch einen in einer Hutablage (13) angeordneten Schlitz
(14) hindurch ausziehbar ist,

mit einer Auszugsschiene (23), die an der von der Wickelwelle (22) ab-
liegenden Kante der Rollbahn (19) befestigt ist und aus einer Ruhe-
stellung mit eingefahrener Rollobahn (19) langs eines Auszugsweges in
eine Funktionsstellung zu bringen ist, in der die Rollobahn (19) vor dem
Fenster (9, 10) des Kraftfahrzeugs (1) aufgespannt ist,

mit einer Antriebseinrichtung (44, 53), die zumindest mit der Wickel-
welle (22) gekuppelt ist, um die Wickelwelle (22) zumindest im Sinne



des Aufwickelns der Rollobahn (19) auf die Wickelwelle (22) vorzu-
spannen,

mit Fuhrungsmitteln (18), die die Auszugsschiene (23) langs des Aus-
zugswegs fuhren und die Auszugsschiene (23) um eine Achse schwen-
ken, die parallel zu der Langsachse der Auszugsschiene (23) liegt, wo-
bei sich die Auszugsschiene (23) in der Ruhestellung in einer ersten
Schwenkstellung und in der Funktionsstellung in einer zweiten
Schwenkstellung befindet, die gegentber der ersten Schwenkstellung
gedreht ist, und

mit einer Konturplatte (24), die an der Auszugsschiene (23) vorgesehen
ist und von der ein Rand (25) konvex bombiert verlauft, derart, dass in
der Funktionsstellung nahezu kein Lichtspalt mehr verbleibt,

wobei neben dem Schlitz (14) in der Hutablage (13) eine Mulde (54)
vorgesehen ist, deren Verlauf der Gestalt der Konturplatte (25) ent-
spricht.

2. Fensterrollo nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Auszugsschiene (23) in der Lange verstellbar ist.

3. Fensterrollo nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Auszugsschiene (23) endseitige Fuhrungsglieder (28) aufweist, deren
Abstand von einander veranderbar ist.

4. Fensterrollo nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Auszugsschiene (23) sich aus einem Mittelstiick (26) und zwei endseiti-
gen Fuhrungsgliedern (28) zusammensetzt, die in dem Mittelstlick (26)
langsverschieblich jedoch drehfest gefiihrt sind.

5. Fensterrollo nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Fuhrungsglieder (28) derart gestaltet sind, dass sie die Drehwinkelstel-
lung der Auszugsschiene (23) um ihre Langsachse zwangslaufig festle-
gen.

6. Fensterrollo nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, dass die
Fuhrungsglieder (28) Gleiter (32) aufweisen, die eine langliche Gestalt

haben.



7. Fensterrollo nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass zu den
Fuhrungsmitteln (18) zwei Fuhrungsschienen gehéren, zwischen denen
die Auszugsschiene (23) gefuhrt ist.

8. Fensterrollo nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass jede
Fuhrungsschiene (18) eine Fuhrungsnut (35) enthalt, die sich im Quer-
schnitt gesehen aus einer Nutenkammer (36) und einem Nutenschlitz
(37) zusammensetzt.

11. Fensterrollo nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass zu
der Antriebseinrichtung (44, 54) linienférmige Betatigungsglieder (38)
gehdren, die durch die Fuhrungsschienen (18) verlaufen und von denen
jedes mit einem Ende mit der Auszugsschiene (23) in Wirkverbindung
steht.

12. Fensterrollo nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass die
Betatigungsglieder (38) Schubglieder sind, sind, die ausknicksicher
gefuhrt sind.

13. Fensterrollo nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die
Schubglieder (38) in der Fuihrungskammer (36) laufen.

14. Fensterrollo nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, dass zu
der Antriebseinrichtung (44, 54) Linearantriebsmittel gehdéren um die
Betatigungsglieder (38) zu bewegen.

15. Fensterrollo nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Konturplatte (25) und die Auszugsschiene (23) zwei aneinander befes-
tigte Teile sind.

16. Fensterrollo nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Konturplatte (25) mit der Auszugsschiene (25) einstiickig ist.

17. Fensterrollo nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Konturplatte (25) biegeelastisch ist.

Il. Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

[ll. Von den Kosten des Rechtsstreits tragt die Klagerin ¥4, die Beklagte %a.



IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung von 120 % des jeweils zu vollstre-
ckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents 1 782 979
(Streitpatent), das am 21. Juli 2006 unter Inanspruchnahme der Prioritat der deut-
schen Anmeldung 10 2005 052 618 vom 2. November 2005 angemeldet worden
ist. Das Streitpatent tragt die Bezeichnung ,Heckfensterrollo ohne Restlichtspalt®
und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen
50 2006 009 466.5 gefuhrt. Es umfasst nach der Streitpatentschrift
(EP 1782 979 B1) 22 Patentanspruche, von denen mit Ausnahme der Anspru-
che 9 und 10 alle mit der Nichtigkeitsklage angegriffen sind.

Der Patentanspruch 1, auf den die Anspriiche 2 bis 22, soweit sie mit der Nichtig-
keitsklage angegriffen sind, direkt oder indirekt riickbezogen sind, lautet in der er-

teilten Fassung wie folgt:

1. Fensterrollo (21) fur Fenster (9, 10) an Kraftfahrzeugen (1), insbe-
sondere Heckfesterrollo, wobei das Fenster (9, 10) eine Oberkante (8)

aufweist,

mit einer drehbar gelagerten Wickelwelle (22),

mit einer Rollobahn (19), die mit einer Kante an der Wickelwelle (22)
befestigt ist, die eine von der Wickelwelle (22) abliegende Kante auf-

weist und die durch einen Schlitz (14) hindurch ausziehbar ist,

mit einer Auszugsschiene (23), die an der von der Wickelwelle (22) ab-

liegenden Kante der Rollobahn (19) befestigt ist und aus einer Ruhe-



stellung mit eingefahrener Rollobahn (19) langs eines Auszugsweges in
eine Funktionsstellung zu bringen ist, in der die Rollobahn (19) vor dem

Fenster (9,10) des Kraftfahrzeugs (1) aufgespannt ist

mit einer Antriebseinrichtung (44, 53), die zumindest mit der Wickel-
welle (22) gekuppelt ist, um die Wickelwelle (22) zumindest im Sinne
des Aufwickelns der Rollobahn (19) auf die Wickelwelle (22) vorzu-

spannen,

mit Fuhrungsmitteln (18), die die Auszugsschiene (23) langs des Aus-
zugswegs fuhren und die Auszugsschiene (23) um eine Achse schwen-
ken, die parallel zu der Langsachse der Auszugsschiene (23) liegt, wo-
bei sich die Auszugsschiene (23) in der Ruhestellung in einer Schwenk-
stellung und in der Funktionsstellung in einer zweiten Schwenkstellung

befindet, die gegentiber der ersten Schwenkstellung gedreht ist, und

mit einer Konturplatte (24), die an der Auszugsschiene (23) vorgesehen
ist und von der ein Rand (25) konvex bombiert verlauft, derart, dass in

der Funktionsstellung nahezu kein Lichtspalt mehr verbleibt.

Wegen des Wortlauts der Unteranspriiche, soweit sie mit der Nichtigkeitsklage

angegriffen sind, wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Die Klagerin, die das Streitpatent nur im Umfang der Anspriche 1 bis 8 und 11 bis
22 angreift, macht geltend, sein Gegenstand beruhe im angegriffenen Umfang
nicht auf erfinderischer Tatigkeit, so dass es insoweit flr nichtig zu erklaren sei
(Art. 1l 86 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a) EPU i. V. m.
Art. 56 EPU).



Bei ihrem Vorbringen stitzt sich die Klagerin im Einzelnen auf die folgenden in der
Klageschrift genannten Dokumente:

K4  DE 100 55 949 Al (Deckblatt),

K5 DE 100 64 513 Al (Deckblatt),

K6 DE 101 02 799 C1(Deckblatt),

K7 DE 101 44 523 Al (Deckblatt),

K8 DE 101 63 699 C1 (Deckblatt),

K9 DE 102 01 786 Al (Vollschrift),

K10 DE 102 04 331 Al (Deckblatt),

K11 Sitemap www.bos.de,

K12 EP 2 301 805 Al (Deckblatt),

K13 DE 601 10196 T2 (Vollschrift),

K14 FR 2892 366 Al (Deckblatt),

K15 DE 10 2005 038 373 Al (Deckblatt),
K16 DE 10 2005 062 000 Al (Deckblatt),
K18 DE 29 45 931 Al (Deckblatt, Anspriiche),
K19 DE 10 2005 014 928 Al (Deckblatt),
K20 DE 10 2006 006 664 Al (Deckblatt),
K21 DE 102004 022 923 Al (Deckblatt),
K22 DE 109 09 142 C1 (Deckblatt),

K23 DE 102 45 246 Al (Deckblatt),

K24 DE 107 06 355 C1 (Deckblatt),

K25 DE 10 2005 055 625 Al(Deckblatt),
K26 DE 101 25 066 Al (Deckblatt),

K27 DE 201 01 709 U1 (Deckblatt),

K28 DE 201 03 037 U1 (Deckblatt),

K29 DE 197 38 534 C1 (Deckblatt),

K30 DE 42 41 138 Al (Deckblatt),

K31 DE 198 35 230 Al (Deckblatt),

K32 DE 102 48 591 Al (Vollschrift),

K33 DE 202 17 717 U1 (Vollschrift),



K34 DE 101 08 216 Al (Deckblatt),
K35 Abbildung offenkundig vorbenutztes Gepackraumtrennnetz,
K36 Abbildung wie K35 mit ausgezogenem Trennnetz,
K37 Detailabbildung des Produktetiketts gemaf K35,
K38 DE 10353 778 Al (Vollschrift),

sowie auf das mit Schriftsatz vom 3. Marz 2015 eingefuhrte Druckschrift
K39 DE 101 35 273 Al (Vollschrift)

und die mit Schriftsatz vom 25. Februar 2016 eingefuhrten Druckschriften
K40 EP 1123825 A2 und
K41 FR 2588 307.

Sie tragt hierzu insbesondere vor, die Lehre des Streitpatents erweise sich ausge-
hend von der im Streitpatent genannten Druckschrift K32 in Kombination u. a. mit
einer der Druckschriften K9, K33, K38 oder K39 bzw. im Hinblick auf das ihrer An-
sicht nach vorbenutzte Gepackraumtrennnetz (K35 bis K37) als nahegelegt. Im
Schriftsatz vom 25. Februar 2016 tragt die Klagerin dariber hinaus vor, der Ge-
genstand des Patentanspruch 1 sei durch eine Kombination der Druckschriften
K32 und K5 nahegelegt. Die Merkmale der Unteranspriiche, soweit angegriffen,
seien insbesondere durch die Druckschrift K32 vorweggenommen; die Druck-
schriften K5, K40 und K41 offenbarten die Lehre des Unteranspruchs 22.

Die Klagerin beantragt,
das europdische Patent 1 782 979 mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Anspriiche 1
bis 8 und 11 bis 22 fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.



Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit den Hilfsantragen 1 bis 3, 5 und 6,
Uberreicht in der mundlichen Verhandlung am 20. April 2016, sowie mit Hilfsan-

trag 4 gemaf Anlage zum Schriftsatz vom 29. Februar 2016.

Als Anlage zum Schriftsatz vom 29. Februar 2016 hatte die Beklagte Hilfsan-
trage 1 bis 6 vorgelegt, von denen der in der mundlichen Verhandlung tberreichte
neue Hilfsantrag 2 den friheren ersetzt. Bezuglich der weiteren Hilfsantrage mit
Ausnahme von Hilfsantrag 4 hat die Beklagte in der mundlichen Verhandlung die
nicht angegriffenen Anspriiche 9 und 10 gestrichen, die Rickbezige insoweit an-

gepasst und entsprechende neue Fassungen eingereicht.

Die jeweilige Fassung des Patentanspruchs 1 nach den Hilfsantragen 1 bis 6 lau-

tet wie folgt:

Hilfsantrag 1 (Anderungen gegeniiber der erteilten Fassung unterstrichen):

1. Fensterrollo (21) fur Fenster (9, 10) an Kraftfahrzeugen (1), insbe-
sondere Heckfesterrollo, wobei das Fenster (9, 10) eine Oberkante (8)

aufweist,
mit einer drehbar gelagerten Wickelwelle (22),

mit einer Rollobahn (19), die mit einer Kante an der Wickelwelle (22)
befestigt ist, die eine von der Wickelwelle (22) abliegende Kante auf-

weist und die durch einen Schlitz (14) hindurch ausziehbar ist,

mit einer Auszugsschiene (23), die an der von der Wickelwelle (22) ab-
liegenden Kante der Rollobahn (19) befestigt ist und aus einer Ruhe-
stellung mit eingefahrener Rollobahn (19) langs eines Auszugsweges in
eine Funktionsstellung zu bringen ist, in der die Rollobahn (19) vor dem

Fenster (9,10) des Kraftfahrzeugs (1) aufgespannt ist,
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mit einer Antriebseinrichtung (44, 53), die zumindest mit der Wickel-
welle (22) gekuppelt ist, um die Wickelwelle (22) zumindest im Sinne
des Aufwickelns der Rollobahn (19) auf die Wickelwelle (22) vorzu-

spannen,

mit Fuhrungsmitteln (18), die die Auszugsschiene (23) langs des Aus-
zugswegs fuhren und die Auszugsschiene (23) um eine Achse schwen-
ken, die parallel zu der Langsachse der Auszugsschiene (23) liegt, wo-
bei sich die Auszugsschiene (23) in der Ruhestellung in einer ersten
Schwenkstellung und in der Funktionsstellung in einer zweiten
Schwenkstellung befindet, die gegentber der ersten Schwenkstellung

gedreht ist, und

mit einer Konturplatte (24), die an der Auszugsschiene (23) vorgesehen

ist, die sich zusammen mit der Auszugsschiene (23) schwenkt und von

der ein Rand (25) konvex bombiert verlauft, derart, dass in der Funkti-

onsstellung nahezu kein Lichtspalt mehr verbleibt.

Hilfsantrag 2 (Anderungen gegeniiber der erteilten Fassung unterstrichen):

1. Fensterrollo (21) fur Fenster (9, 10) an Kraftfahrzeugen (1), insbe-
sondere Heckfesterrollo, wobei das Fenster (9, 10) eine Oberkante (8)
aufweist,

mit einer drehbar gelagerten Wickelwelle (22),

mit einer Rollobahn (19), die mit einer Kante an der Wickelwelle (22)
befestigt ist, die eine von der Wickelwelle (22) abliegende Kante auf-

weist und die durch einen Schlitz (14) hindurch ausziehbar ist,

mit einer Auszugsschiene (23), die an der von der Wickelwelle (22) ab-
liegenden Kante der Rollobahn (19) befestigt ist und aus einer Ruhe-

stellung mit eingefahrener Rollobahn (19) langs eines Auszugsweges in
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eine Funktionsstellung zu bringen ist, in der die Rollobahn (19) vor dem
Fenster (9,10) des Kraftfahrzeugs (1) aufgespannt ist,

mit einer Antriebseinrichtung (44, 53), die zumindest mit der Wickel-
welle (22) gekuppelt ist, um die Wickelwelle (22) zumindest im Sinne
des Aufwickelns der Rollobahn (19) auf die Wickelwelle (22) vorzu-

spannen,

mit Fuhrungsmitteln (18), die die Auszugsschiene (23) langs des Aus-
zugswegs fuhren und die Auszugsschiene (23) um eine Achse schwen-
ken, die parallel zu der Langsachse der Auszugsschiene (23) liegt, wo-
bei sich die Auszugsschiene (23) in der Ruhestellung in einer ersten
Schwenkstellung und in der Funktionsstellung in einer zweiten
Schwenkstellung befindet, die gegentber der ersten Schwenkstellung

gedreht ist, und

mit einer Konturplatte (24), die an der Auszugsschiene (23) vorgesehen

ist, die sich zusammen mit der Auszugsschiene (23) schwenkt und von

der ein Rand (25) konvex bombiert verlauft, derart, dass die Kontur-

platte (24) mit dem konvex bombierten Rand in der Ruhestellung der

Auszugsschiene (23) flach neben dem Schlitz (14) aufliegt und nicht

nach oben ragt, dass in der Funktionsstellung nahezu kein Lichtspalt

mehr verbleibt.

Hilfsantrag 3 (Anderungen gegeniiber der erteilten Fassung unterstrichen):
1. Fensterrollo (21) fur Fenster (9, 10) an Kraftfahrzeugen (1), insbe-
sondere Heckfesterrollo, wobei das Fenster (9, 10) eine Oberkante (8)

aufweist,

mit einer drehbar gelagerten Wickelwelle (22),
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mit einer Rollobahn (19), die mit einer Kante an der Wickelwelle (22)
befestigt ist, die eine von der Wickelwelle (22) abliegende Kante auf-

weist und die durch einen Schlitz (14) hindurch ausziehbar ist,

mit einer Auszugsschiene (23), die sich aus einem Mittelstiick (26) und

zwei endseitigen Fihrungsgliedern (28) zusammensetzt, die in dem

Mittelstlick (26) langsverschieblich jedoch drehfest gefihrt sind, wobei

der Abstand der endseitigen Fiihrungsglieder (28) voneinander verén-

derbar ist

wobei die an der von der Wickelwelle (22) abliegenden Kante der
Rollobahn (19) an dem Mittelstiick (26) der Auszugsschiene (23) befes-

tigt ist und die Auszugsschiene (23) aus einer Ruhestellung mit einge-

fahrener Rollobahn (19) langs eines Auszugsweges in eine Funktions-
stellung zu bringen ist, in der die Rollobahn (19) vor dem Fenster (9,10)

des Kraftfahrzeugs (1) aufgespannt ist,

mit einer Antriebseinrichtung (44, 53), die zumindest mit der Wickel-
welle (22) gekuppelt ist, um die Wickelwelle (22) zumindest im Sinne
des Aufwickelns der Rollobahn (19) auf die Wickelwelle (22) vorzu-

spannen,

mit Fuhrungsmitteln (18), die die Auszugsschiene (23) langs des Aus-
zugswegs fuhren und die Auszugsschiene (23) um eine Achse schwen-
ken, die parallel zu der Langsachse der Auszugsschiene (23) liegt, wo-
bei sich die Auszugsschiene (23) in der Ruhestellung in einer ersten
Schwenkstellung und in der Funktionsstellung in einer zweiten
Schwenkstellung befindet, die gegeniber der ersten Schwenkstellung

gedreht ist, und

mit einer Konturplatte (24), die an dem Mittelstiick (26) der Auszugs-

schiene (23) vorgesehen ist, die_sich zusammen mit der Auszugs-
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schiene (23) schwenkt und von der ein Rand (25) konvex bombiert

verlauft, derart, dass in der Funktionsstellung nahezu kein Lichtspalt

mehr verbleibt.

Hilfsantrag 4 (Anderungen gegeniiber der erteilten Fassung unterstrichen):
1. Fensterrollo (21) fur Fenster (9, 10) an Kraftfahrzeugen (1), insbe-
sondere Heckfensterrollo, wobei das Fenster (9, 10) eine Oberkante (8)
aufweist,
mit einer drehbar gelagerten Wickelwelle (22),
mit einer Rollobahn (19), die mit einer Kante an der Wickelwelle (22)
befestigt ist, die eine von der Wickelwelle (22) abliegende Kante auf-

weist und die durch einen Schlitz (14) hindurch ausziehbar ist,

mit einer Auszugsschiene (23), die sich aus einem Mittelstiick (26) und

zwei endseitigen Fihrungsgliedern (28) zusammensetzt, die in dem

Mittelstlick (26) langsverschieblich jedoch drehfest gefiihrt sind, wobei

der Abstand der endseitigen Fiihrungsglieder (28) voneinander verén-

derbar ist, wobei der Abstand der endseitige Fiihrungsglieder (28) von-

einander veranderbar ist, wobei jedoch jedes Fuhrungsglied (,() einen

Gleiter (32) mit einer langlichen Gestalt aufweist,

wobei die an der von der Wickelwelle (22) abliegenden Kante der
Rollobahn (19) an dem Mittelstlick (26) der Auszugsschiene (23) befes-

tigt ist und die Auszugsschiene (23) aus einer Ruhestellung mit einge-

fahrener Rollobahn (19) langs eines Auszugsweges in eine Funktions-
stellung zu bringen ist, in der die Rollobahn (19) vor dem Fenster (9,10)

des Kraftfahrzeugs (1) aufgespannt ist,

mit einer Antriebseinrichtung (44, 53), die zumindest mit der Wickel-
welle (22) gekuppelt ist, um die Wickelwelle (22) zumindest im Sinne
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des Aufwickelns der Rollobahn (19) auf die Wickelwelle (22) vorzu-

spannen,

mit Fuhrungsmitteln (18), zu denen zwei Fihrungsschienen gehéren,

zwischen denen die Auszugsschiene (23) gefiihrt ist, wobei jede Fiih-

rungsschiene eine Filhrungsnut (35) enthalt, die sich aus einer Nuten-

kammer (36) und einem Nutenschlitz (37) zusammensetzt, wobei in der

Fiuhrungsnut (35) jeweils einer der Gleiter (32) aufgenommen ist,

wobei die Fuhrungsschienen (18) die die Auszugsschiene (23) langs

des Auszugswegs fuhren und die Auszugsschiene (23) um eine Achse
schwenken, die parallel zu der Langsachse der Auszugsschiene (23)

liegt, indem die Schwenkbewegung der Gleiter (32) auf das Mittelteil

(26) der Auszugsschiene (23) und dadurch auf eine daran befestigte

Konturplatte (24) Ubertragen wird, wobei sich die Auszugsschiene (23)

in der Ruhestellung in einer ersten Schwenkstellung und in der Funkti-
onsstellung in einer zweiten Schwenkstellung befindet, die gegenuber
der ersten Schwenkstellung gedreht ist, und

wobei die mit-einer Konturplatte (24), die an dem_ Mittelstlick (26) der

Auszugsschiene (23) vergesehen befestigt ist, und von der ein Rand
(25) konvex bombiert verlauft, derart, dass in der Funktionsstellung na-
hezu kein Lichtspalt mehr verbleibt.

Hilfsantrag 5 (Anderungen gegeniiber der erteilten Fassung unterstrichen):

1. Anordnung aus einem EHeckfensterrollo (21) fiir ein EHeckfenster (9,

10) an Kraftfahrzeugen (1) und einer unterhalb des Heckfensters (9, 10)
vorhandene Hutablage (13)+tnsbesondereHeckfensterrolle, wobei das
FHeckfenster (9,10) eine Oberkante (8) aufweist,

mit einer drehbar gelagerten Wickelwelle (22),
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mit einer Rollobahn (19), die mit einer Kante an der Wickelwelle (22)
befestigt ist, die eine von der Wickelwelle (22) abliegende Kante auf-
weist und die durch einen in der Hutablage (13) angeordneten Schlitz
(14) hindurch ausziehbar ist,

mit einer Auszugsschiene (23), die an der von der Wickelwelle (22) ab-
liegenden Kante der Rollobahn (19) befestigt ist und aus einer Ruhe-
stellung mit eingefahrener Rollobahn (19) langs eines Auszugsweges in
eine Funktionsstellung zu bringen ist, in der die Rollobahn (19) vor dem
Fenster (9, 10) des Kraftfahrzeugs (1) aufgespannt ist,

mit einer Antriebseinrichtung (44, 53), die zumindest mit der Wickel-
welle (22) gekuppelt ist, um die Wickelwelle (22) zumindest im Sinne
des Aufwickelns der Rollobahn (19) auf die Wickelwelle (22) vorzu-

spannen,

mit Fuhrungsmitteln (18), die die Auszugsschiene (23) langs des Aus-
zugswegs fuhren und die Auszugsschiene (23) um eine Achse schwen-
ken, die parallel zu der Langsachse der Auszugsschiene (23) liegt, wo-
bei sich die Auszugsschiene (23) in der Ruhestellung in einer ersten
Schwenkstellung und in der Funktionsstellung in einer zweiten
Schwenkstellung befindet, die gegeniber der ersten Schwenkstellung
gedreht ist, und

mit einer Konturplatte (24), die an der Auszugsschiene (23) vorgesehen

ist, die sich zusammen mit der Auszugsschiene (23) schwenkt und von

der ein Rand (25) konvex bombiert verlauft, derart, dass in der Funkti-

onsstellung nahezu kein Lichtspalt mehr verbleibt,

wobei neben dem Schlitz (14) in der Hutablage (13) eine Mulde (54)
vorgesehen ist, deren Verlauf der Gestalt der Konturplatte (25) ent-

spricht.
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Hilfsantrag 6 (Anderungen gegeniiber der erteilten Fassung unterstrichen):

1. Fensterrollo (21) fur Fenster (9, 10) an Kraftfahrzeugen (1), insbe-
sondere Heckfesterrollo, wobei das Fenster (9, 10) eine Oberkante (8)

aufweist,

mit einer drehbar gelagerten Wickelwelle (22),

mit einer Rollobahn (19), die mit einer Kante an der Wickelwelle (22)
befestigt ist, die eine von der Wickelwelle (22) abliegende Kante auf-
weist und die durch einen in einer Hutablage (13) angeordneten Schlitz
(14) hindurch ausziehbar ist,

mit einer Auszugsschiene (23), die an der von der Wickelwelle (22) ab-
liegenden Kante der Rollobahn (19) befestigt ist und aus einer Ruhe-
stellung mit eingefahrener Rollobahn (19) langs eines Auszugsweges in
eine Funktionsstellung zu bringen ist, in der die Rollobahn (19) vor dem
Fenster (9, 10) des Kraftfahrzeugs (1) aufgespannt ist,

mit einer Antriebseinrichtung (44, 53), die zumindest mit der Wickel-
welle (22) gekuppelt ist, um die Wickelwelle (22) zumindest im Sinne
des Aufwickelns der Rollobahn (19) auf die Wickelwelle (22) vorzu-

spannen,

mit Fuhrungsmitteln (18), die die Auszugsschiene (23) langs des Aus-
zugswegs fuhren und die Auszugsschiene (23) um eine Achse schwen-
ken, die parallel zu der Langsachse der Auszugsschiene (23) liegt, wo-
bei sich die Auszugsschiene (23) in der Ruhestellung in einer ersten
Schwenkstellung und in der Funktionsstellung in einer zweiten
Schwenkstellung befindet, die gegentber der ersten Schwenkstellung

gedreht ist, und
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mit einer Konturplatte (24), die an der Auszugsschiene (23) vorgesehen
ist und von der ein Rand (25) konvex bombiert verlauft, derart, dass in

der Funktionsstellung nahezu kein Lichtspalt mehr verbleibt,

wobei neben dem Schlitz (14) in der Hutablage (13) eine Mulde (54)
vorgesehen ist, deren Verlauf der Gestalt der Konturplatte (25) ent-

spricht.

Wegen der auf Patentanspruch 1 der jeweiligen Fassung der Hilfsantrage direkt
oder indirekt riickbezogenen Unteranspriiche wird auf die Anlage zum Sitzungs-
protokoll bzw. zum Schriftsatz der Beklagten vom 29. Februar 2016 Bezug ge-

nommen.

Die Klagerin halt das Streitpatent im angegriffenen Umfang auch in seinen hilfs-

weise verteidigten Fassungen mangels Patentfahigkeit flr nicht rechtsbestandig.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin in jeder Hinsicht entgegen. Sie er-
achtet das Streitpatent im Umfang der angegriffenen Patentanspriiche zumindest

in einer der verteidigten Fassungen fur patentfahig.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG
vom 8. Dezember 2015 zugestellt. Wegen des Inhalts wird auf Blatt 164 bis 176

der Gerichtsakte Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Die zulassige Klage, mit der das Streitpatent im Umfang seiner Anspriiche 1 bis 8
und 11 bis 22 angegriffen wird, ist teilweise begrindet, denn der mit ihr geltend
gemachte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit gemald Artll 8 6
Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG, Art 138 Abs. 1 lit. a) EPU i. V. m. Art. 56 EPU ist im Um-
fang des Angriffs gegeben, da sich die erteilte Fassung des Streitpatents insoweit

aufgrund mangelnder erfinderischer Téatigkeit als nicht patentfahig erweist. Auch in
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den Fassungen nach den Hilfsantrdgen 1, 3 und 5 kann das Streitpatent aus die-
sem Grund keinen Bestand haben. In der Fassung des Hilfsantrags 4 kann das
Streitpatent nicht zulassigerweise verteidigt werden, da sie eine Schutzbe-
reichserweiterung enthalt. Den in der mindlichen Verhandlung neu eingereichten

Hilfsantrag 2 hat der Senat nach § 83 Abs. 4 PatG zurtickgewiesen.

Mit Erfolg verteidigt die Beklagte das Streitpatent im Umfang des Angriffs jedoch
mit der Fassung nach Hilfsantrag 6, so dass insoweit die Nichtigkeitsklage abzu-

weisen war.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Das Streitpatent betrifft ein Fensterrollo bei Kraftfahrzeugen.

Gemal Absatz [0001] der Streitpatentschrift, im Folgenden als SPS bezeichnet,
dienen solche Fensterrollos dem Zweck, die Erwarmung im Inneren zu vermin-
dern, um so mit kleineren Leistungen bei Klimaanlagen auskommen zu konnen.
Hinsichtlich der Sonneneinstrahlung sei im Sommer bei steilstehender Sonne da-
bei das Heckfenster besonders kritisch, da die Heckfensterscheibe verhaltnisméa-
Rig flach liege. So wirde unabhangig von der Fahrtrichtung praktisch immer Son-
nenlicht durch das Heckfenster einfallen und die beschienenen Teile nicht uner-

heblich erwarmt werden.

Zum Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents bekannte Heckfensterrollos wie-
sen eine drehbar gelagerte Wickelwelle und eine Rollobahn auf, die mit einer
Kante an der Wickelwelle befestigt ist und die mit einer von der Wickelwelle ablie-
genden Kante durch einen Schlitz hindurch ausziehbar ist. Ferner umfassten die
bekannten Heckfensterrollos eine Auszugsschiene, die an der von der Wickelwelle
abliegenden Kante der Rollobahn befestigt ist und die in Fuhrungsmittel gefuhrt
aus einer Ruhestellung mit eingefahrener Rollobahn langs eines Auszugswegs in

eine Funktionsstellung zu bringen sei, in der die Rollobahn vor dem Fenster des
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Kraftfahrzeugs aufgespannt ist. Eine Antriebseinrichtung, die zumindest mit der
Wickelwelle gekuppelt ist, diene dazu, die Wickelwelle zumindest im Sinne des
Aufwickelns der Rollobahn auf die Wickelwelle vorzuspannen (vgl. Absatze [0002]
bis [0005] der SPS).

Zufolge der Bombierung des Daches und entsprechend der gekrimmten Ober-
kante des Heckfensters verbleibe bei ausgefahrener Rollobahn jedoch ein Licht-
spalt zwischen der Auszugsschiene und der Oberkante des Heckfensters. Der
Spalt sei bei den bekannten Anordnungen in Folge des geraden Verlaufes der
Auszugsschiene unvermeidbar. Andererseits sei ein gerader Verlauf an der Aus-
zugsschiene winschenswert, weil dieser in Verbindung mit einer exakt geraden
Wickelwelle die gunstigsten Einbau- und Wickelverhaltnisse schaffe (vgl. Ab-
satze [0006] und [0007] der SPS).

Aufgabe der Erfindung sei daher ein neues Fensterrollo, insbesondere ein Heck-
fensterrollo zu schaffen, bei dem kein Lichtspalt zwischen einer geraden Auszugs-
schiene und einer gekrimmten Fensterkante verbleibt (vgl. Absatz [0008] der
SPS).

2. Als einschlagigen Fachmann definiert der Senat einen an einer Hochschule
ausgebildeten Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau (FH) mit in mehrjahriger
Berufstatigkeit erworbenen praktischen Kenntnissen auf dem Gebiet der Kon-
struktion und Herstellung von Rollovorrichtungen, die im Bereich der Innenaus-

stattung von Kraftfahrzeugen zur Anwendung kommen.

3. Der so definierte Fachmann entnimmt dem Streitpatent ein Fensterrollo, wel-
ches aus einer Rollobahn besteht, an dessen einer Kante eine Auszugsschiene
und an dessen anderer Kante eine Wickelwelle befestigt ist, wobei die Wickelwelle
mit einer Antriebseinrichtung gekuppelt ist, die die Wickelwelle zumindest im Sinne
des Aufwickelns der Rollobahn auf die Wickelwelle vorspannt.
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Die erfindungswesentlichen Merkmale des Fensterrollos bestehen zum einen da-
rin, dass dieses Fuhrungsmittel aufweist, in welchen es derart entlang eines Aus-
zugweges gefiuhrt wird, dass die Auszugsschiene wahrend des Ein- und Auswi-
ckeln des Fensterrollos um eine Achse geschwenkt wird, die parallel zu der
Langsachse der Auszugsschiene liegt. Zum anderen beinhaltet das erfindungs-
gemalRe Fensterrollo eine Konturplatte, die an der Auszugsschiene vorgesehen
ist, und deren Rand konvex bombiert verlauft. Dadurch ist es mdglich, dass in der
Funktionsstellung des Fensterrollos, also in seiner abgewickelten Form, zwischen
der Konturplatte und einem angrenzenden Fahrzeuginnenraum kein Spalt mehr
verbleibt, durch welchen stdrendes Licht hindurchtreten kann. Da der Gegenstand
des erteilten Patentanspruchs 1 jedoch alleinig auf ein Fensterrollo gerichtet ist,
umfasst dieser weder den angrenzenden Fahrzeuginnenraum noch einen Spalt

zwischen Konturplatte und Fahrzeuginnenraum.

Gemald den Ausfihrungen in den Abséatzen [0021] und [0022] der SPS ist die
Konturplatte selbst sehr vielseitig ausbildbar. So kann sie entweder einstickig mit
der Auszugsschiene ausgefuhrt sein oder sie kann von der Auszugsschiene ge-
trennt und an dieser befestigt sein. Eine weitere Moglichkeit besteht auch darin,
die Konturplatte elastisch auszufuihren, damit sie sich an die Kontur im Dachbe-
reich anpassen kann. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemald SPS ist
jedoch auf keines dieser Ausflihrungsbeispiele beschrankt. Vielmehr unterscheidet
sich das in dem Patentanspruch gewahlte Verb ,vorgesehen® hinsichtlich der Ver-
bindung zwischen Konturplatte und Auszugsschiene von dem in der Beschreibung
gewahlten Verb ,befestigt® oder gar einer Ausgestaltung als ,einstlickig“. Es ist
daher weiter, also im Sinne einer Anordnung ohne Einschrankung auf eine reale

Befestigung oder ahnlichem auszulegen.

Dem Vorbringen der Beklagten, die das Verb ,vorsehen® dahin gehend ausgelegt
sieht, dass darunter zumindest eine drehfeste Verbindung der Konturplatte an der
Auszugsschiene zu subsumieren ware, kann insofern nicht gefolgt werden. So
darf nach der in diesem Zusammenhang von der Beklagten zitierten héchstrichter-
lichen Rechtsprechung nicht allein aus Ausfuhrungsbeispielen auf ein engeres

Verstandnis des Patentanspruchs geschlossen werden, als es dessen Wortlaut fur
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sich genommen nahelegt. Mal3geblich ist vielmehr, ob die Auslegung des Pa-
tentanspruchs unter Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen ergibt,
dass nur bei Befolgung einer solchen engeren technischen Lehre derjenige tech-
nische Erfolg erzielt wird, der erfindungsgeman mit den im Anspruch bezeichneten
Mitteln erreicht werden soll (BGH - X ZR 135/05, Urteil vom 12. Februar 2008 -
Mehrgangnabe). Die im vorliegenden Fall den technischen Erfolg erzielende tech-
nische Lehre ist es jedoch, den Restlichtspalt durch eine Konturplatte in der Funk-
tionsstellung des Rollos zu verschlie3en. Bei der Lage der Konturplatte in deren
Ruhestellung in einer waagrechten Position innerhalb einer Ausbuchtung einer
Hutablage, welche die vorstehend formulierte technische Lehre nicht berihrt, han-
delt es sich somit auch nur um eine vorteilhafte Weiterbildung der vorstehend ge-
nannten Losung. Dies belegen auch die streitpatentgemaf3en Unteranspriiche 19,
20 und 22, die erst als vorteilhafte Weiterbildung die Ablage der Konturplatte in
Ruhestellung des Fensterrollos auf bzw. in der Hutablage fordern bzw. eine ,Be-
festigung® der Konturplatte an der Auszugsschiene oder deren Einstlickigkeit mit

der Auszugsschiene beanspruchen.

Der Fachmann versteht ferner unter dem Merkmal ,Konturplatte“ nicht nur ein star-
res plattenformiges Element, sondern schliet unter dem Merkmal ,Konturplatte®

auch grof3flachige Elemente wie Blenden oder Abdeckungen mit ein.

[I. Zur erteilten Fassung

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung beruht ausge-
hend von der in der Streitpatentschrift genannten Druckschrift K32 in Kombination
mit der Druckschrift K39 nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, so dass der Nich-
tigkeitsgrund des Art. 1l § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a)
EPU i. V. m. Art. 56 EPU gegeben ist.

1. Der Senat legt seiner Entscheidung folgende Merkmalsgliederung des Pa-

tentanspruchs 1 in der erteilten Fassung zugrunde:
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Fensterrollo (21)
fur Fenster (9, 10) an Kraftfahrzeugen (1), insbesondere Heck-
fensterrollo, wobei das Fenster (9, 10) eine Oberkante (8) auf-
weist,

mit einer Wickelwelle (22),
die drehbar gelagert ist,

mit einer Rollobahn (19),
die mit einer Kante an der Wickelwelle (22) befestigt ist,
die eine von der Wickelwelle (22) abliegende Kante aufweist
und
die durch einen Schlitz (14) hindurch ausziehbar ist,

mit einer Auszugsschiene (23),
die an der von der Wickelwelle (22) abliegenden Kante der
Rollobahn (19) befestigt ist
und aus einer Ruhestellung mit eingefahrener Rollobahn (19)
langs eines Auszugsweges in eine Funktionsstellung zu brin-
gen ist, in der die Rollobahn (19) vor dem Fenster (9, 10) des
Kraftfahrzeugs (1) aufgespannt ist,

mit einer Antriebseinrichtung (44, 53),
die zumindest mit der Wickelwelle (22) gekuppelt ist, um die
Wickelwelle (22) zumindest im Sinne des Aufwickelns der
Rollobahn (19) auf die Wickelwelle (22) vorzuspannen,

mit FUhrungsmitteln (18),
die die Auszugsschiene (23) langs des Auszugswegs fihren
und die Auszugsschiene (23) um eine Achse schwenken, die
parallel zu der Ladngsachse der Auszugsschiene (23) liegt,
wobei sich die Auszugsschiene (23) in der Ruhestellung in ei-
ner Schwenkstellung und in der Funktionsstellung in einer
zweiten Schwenkstellung befindet, die gegeniber der ersten
Schwenkstellung gedreht ist, und

mit einer Konturplatte (24),

die an der Auszugsschiene (23) vorgesehen ist
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7b und von der ein Rand (25) konvex bombiert verlauft, derart,
dass in der Funktionsstellung nahezu kein Lichtspalt mehr

verbleibt.

2. Aus der Druckschrift K32 ist ein Fensterrollo bekannt, welches als ein Heck-
scheibenrollo 17 fur eine Heckscheibe 6 konzipiert ist, die ausweislich Figur 1 eine
Oberkante aufweist. Es umfasst eine Wickelwelle 19, die unter einer Hutablage 11
drehbar gelagert ist, wobei an der Wickelwelle 19 mit einer Kante eine Rollobahn
18 befestigt ist. Die gegentberliegende von der Wickelwelle 19 abliegende Kante
iIst mit einer als Zugstabanordnung 21 bezeichneten Auszugsschiene verbunden
(Absatze [0021] und [0022]).

Figur 1 der Druckschrift K32

Quer durch die Hutablage 11 verlauft ein Schlitz 12, der von zwei zueinander pa-
rallelen Schlitzrandern 13 und 14 begrenzt ist, durch den die Rollobahn 18 hin-
durch ausziehbar ist (Figur 1, Absatz [0018]).

Mittels eines in der Funktion einer Antriebseinrichtung wirkenden Federmotors 20
innerhalb der Wickelwelle 19 wird die Wickelwelle 19 im Sinne des Aufwickelns
der Rollobahn 18 vorgespannt (Absatz [0023]).

Wie die Figur 3 offenbart und wie in Absatz [0024] beschrieben ist, sind an den
seitlichen Enden der Zugstabanordnung 21 zwei Fihrungselemente 22 vorgese-
hen, die in Fihrungsschienen 16 eingreifen, die innerhalb des Fahrzeugs in der

Innenverkleidung der beiden C-Saulen 5 des Fensters 6 eingebettet sind. Dadurch
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ist es moglich, das Fensterrollo aus einer Ruhestellung mit eingefahrener Rollo-
bahn 18 langs eines von den Fuhrungsschienen 16 gebildeten Auszugsweges in
eine Funktionsstellung zu bringen, in der die Rollobahn 18 vor dem Fenster des

Kraftfahrzeugs aufgespannt ist (vgl. Figur 2).

Das aus der Druckschrift K32 vorbekannte Fensterrollo weist somit zunachst die
Merkmale 1 bis 5a des Gegenstandes des Patentanspruchs 1 gemal3 Streitpatent

auf. Dies wurde von der Beklagten so auch nicht bestritten.

Die an den seitlichen Enden der Zugstabanordnung 21 angeordneten Fuhrungs-
elemente 22 sind teleskopartig ausgefuhrt, um einen veranderlichen Abstand zwi-
schen den beiden Fuhrungsschienen 16 zu kompensieren (Absatz [0024]). Dies
bedingt jedoch zwingend, dass die Zugstabanordnung 21 ein Mittelstlick aufweist,
in welchem die beiden Fuhrungselemente 22 langsverschieblich gefiihrt werden
kénnen. Ob das Mittelstlick dabei drehbar oder drehfest mit den beiden Fuhrungs-
elementen 22 verbunden ist, l&sst die Druckschrift K32 offen und somit im Ermes-

sen des Fachmanns.

Ausweislich Figur 4 und wie in Absatz [0028] ausgefiihrt, ist das jeweilige Fih-
rungselement 22 mit einem sich nach auf3en verjingenden Halsteil 27 ausgebil-
det, auf dem jeweils ein zylindrischer Fiuhrungskorper 38 sitzt. Dieser wird beim
Ein- bzw. Ausfahren des Fensterrollos klemmfrei in einer zylindrischen Fihrungs-
nut 34 der zugehdrigen Fihrungsschiene 16 gefihrt. (Absatze [0027] und [0028]).
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Fig.
Figur 4 der Druckschrift K32

Die beiden Fuhrungsschienen 16 mit ihrer jeweiligen Fihrungsnut 34 bilden somit
die FUhrungsmittel des Fensterrollos aus, welche die Zugstabanordnung 21 im
Sinne der Merkmale 6 und 6a des streitpatentgeméflRen Gegenstands nach Pa-

tentanspruch 1 fuhren.

Aufgrund der gekrimmten Form der durch die Fihrungsschienen 16 vorgegebe-
nen Fuhrungsbahn, wie sie in der Figur 1 offenbart ist und der, wie vorstehend
beschriebenen, klemmfreien Bewegung der Fuhrungskorper 38 in den Fihrungs-
schienen 16, werden diese bei der Ein- bzw. Ausfahrbewegung des Fensterrollos
in den Fuhrungsschienen nicht nur langs gefuhrt, sondern dabei auch um eine
Achse verschwenkt, die parallel zu der Langsachse der Zugstabanordnung 21
liegt. In Folge des der Figur 1 entnehmbaren Verlaufs der Fihrungsschienen 16
ergibt sich ferner, dass sich die Fiuhrungskorper 38 in der eingefahrenen Ruhe-
stellung in einer Schwenkstellung befinden, die gegeniber einer zweiten

Schwenkstellung in der ausgefahrenen Funktionsstellung gedreht ist.
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Bedingt durch die vorstehend erlauterte drehfeste Verbindung der Fuhrungskorper
38 mit den Fuhrungselementen 22 der Zugstangenanordnung 21 wird diese

Schwenkbewegung zumindest auch auf die Filhrungselemente 22 Ubertragen.

Ob diese Schwenkbewegung im Weiteren dann auch auf die Fiuhrungselemente
22 sowie das Mittelteil der Zugstabanordnung 21 tbertragen wird und somit auch
die gesamte Zugstangenanordnung 21 diese Schwenkbewegung aufnimmt, wie es
die Merkmale 6b und 6¢ sinngemaf beanspruchen, hangt von der dem Fachmann
unterliegenden drehfesten oder drehbaren Ausbildung der teleskopierbaren Ver-
bindung zwischen den Fuhrungselementen 22 und dem Mittelteil bzw. von der
Ausbildung des jeweiligen Sitzes zwischen dem Halsteil 37 und dem Fuhrungs-

korper 38 ab.

Wie die Figuren 2 und 3 zeigen, ist die Zugstabanordnung 21 geradlinig ausgebil-
det, so dass in der Funktionsstellung des Fensterrollos zwischen der Oberkante
des Fensterrollos und dem gekrimmten Verlauf der Dachinnenseite des Fahr-
zeugs, unabhangig von einer wie zuvor ausgefuhrten drehfesten oder drehbaren
Verbindung beziglich der Zugstabanordnung 21, ein Spalt verbleibt (vgl. Figur 2),

durch den Licht in den Fahrzeuginnenraum einfallen kann.

Dieses dem Streitpatent zugrunde liegende Problem, dass trotzt der Verwendung
eines Fensterrollos bedingt durch einen solchen Spalt in der Folge noch stérendes
Licht in den Innenraum eines Fahrzeuges einfallen kann, war zum Prioritatszeit-

punkt des Streitpatent bereits bekannt.

So schlagt die zu diesem Zeitpunkt bereits veréffentlichte Druckschrift K39 vor,
einen solchen Raumspalt, der zwischen einer geraden Auszugleiste einer Son-
nenschutzvorrichtung in deren Funktionsstellung und dem Dachhimmel eines
Fahrzeugs verbleibt, durch ein Blendenprofil zu verschliel3en, welches oberhalb
der Auszugleiste und unterhalb des Dachhimmels angeordnet ist (Absatz [0004]).
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Ein solches Blendenprofil 6 ist schalenférmig ausgebildet und weist einen bom-
biert verlaufenden Rand auf, der an die Kontur des Dachhimmels angepasst ist
(Abséatze [0004] und [0015]; Figur 4).

g4
! 2

Figur 4 der Druckschrift K39

Das Blendenprofil 6 kann zur Anbringung an die Auszugleiste dabei jene beidseitig
Uberdecken und l6sbar oder unlosbar mit dieser verbunden werden (Absatz
[0015]). Es kann aber auch einstickig mit der Auszugleiste ausgeformt sein (Ab-
satz [0019]).

Das in der Druckschrift K39 offenbarte Blendenprofil 6 weist somit alle Merkmale
der in dem erteilten Patentanspruch 1 unter den Merkmalen 7 bis 7b beanspruch-

ten Konturplatte auf.

Aufgrund der aus der Druckschrift K39 zum Zeitpunkt der Anmeldung des Streit-
patents bekannten Lehre ist der Fachmann veranlasst, ein solches Blendenprofil
auch an einer Zugstabanordnung vorzusehen, wie sie die Druckschrift K32 offen-
bart, wenn er auch dort einen offenen Zwischenraum lichtdicht verschlie3en

mochte.

Das Blendenprofil wird er dabei zwingend an dem Mittelstiick der Zugstabanord-
nung 21 anbringen oder dieses einstlckig mit diesem Mittelstlick ausbilden, denn
eine Befestigung oder einstiickige Ausbildung unter Einbezug der seitlichen Fih-

rungselemente 22 wirde deren Teleskopierbarkeit unterbinden.
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Die flachige Ausbildung des Blendenprofils und die Randbedingung, dass das
Blendenprofil in der Funktionsstellung des Fensterrollos den Raumspalt zwischen
Zugstabanordnung und der Innenseite des Fahrzeugdaches zu verschlieBen hat
und deshalb eine definierte Raumlage einnehmen muss, fuhrt den Fachmann in
der Folge ferner zwangslaufig zu einer drehfesten Verbindung des Mittelstticks der
Zugstabanordnung 21 bezogen auf die FUhrungselemente 22 sowie zu einer
drehfesten Ausbildung des jeweiligen Sitzes zwischen dem Halsteil 37 und dem
Fuhrungskorper 38. Denn die Wahl der alternativ verbleibenden drehbaren Ver-
bindung wirde ein nicht kontrollierbares Wegklappen des Blendenprofils gegen-
Uber den Fuhrungselementen 22 aufgrund dessen flachiger Ausbildung und des
dadurch bewirkten Drehmoments verursachen und so die Einnahme einer defi-
nierten Raumlage in der Funktionsstellung unmdglich machen. Bei einer drehfes-
ten Verbindung wird dieses Drehmoment hingegen tber die Fihrungselemente 22
und die zylindrischen Fuhrungskorper 38 in die fahrzeugfesten Fihrungsschie-

nen 16 abgeleitet.

Damit wird die vorstehend bereits dargelegte Schwenkbewegung der zylindrischen
Fuhrungskorper 38 wahrend des Auszugvorgangs auf die Fiuhrungselemente 22
und im Weiteren auf das Mittelstlick der Zugstabanordnung 21 und somit auf die
gesamte Zugstabanordnung 21 Ubertragen, so dass sich auch die Merkmale 6b

und 6¢ des Gegenstandes nach dem erteilten Patentanspruch 1 ergeben.

In Kenntnis des aus der Druckschrift K39 bekannten Blendenprofils, welches ein
unmittelbar Gbertragbares Vorbild fur den Fachmann bildet, der nach einer ent-
sprechenden Lésung fir das der Erfindung zugrunde liegende Problem sucht, ist
es daher nahegelegt, nicht nur das aus der Druckschrift K32 bekannte Fensterrollo
mit einem solchen Blendenprofil zu versehen, sondern zur Erzielung der bestim-
mungsgemalen Wirkung des aus der Druckschrift K39 bekannten Blendenprofils
die bei dem Fensterrollo der Druckschrift K32 vorgesehenen und sich hierfur an-
bietenden Fihrungselemente drehfest mit dem Mittelstiick zu verbinden, und so
wie vorstehend dargelegt zu dem Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 zu

gelangen.
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3. Da die Beklagte aufgrund der Stellung von Hilfsantragen einen eigenstandigen
erfinderischen Gehalt der angegriffenen Unteranspriche nicht geltend gemacht
hat und dieser auch sonst nicht ersichtlich ist (BGH - X ZR 109/08, Urteil vom
29. September 2011, GRUR 2012, 149, 156 — Sensoranordnung), sind sie eben-
falls wie der unabhangige Patentanspruch 1 nicht schutzfahig (vgl. BGH —
X ZR 51/04, Urteil vom 11. November 2008, juris).

lll. Zu der Fassung des Streitpatents nach Hilfsantrag 1

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 laut Hilfsantrag 1 ist aus denselben

Grinden wie zum Hauptantrag ausgefuhrt nicht schutzfahig.

1. In den Patentanspruch 1 gemad&l Hilfsantrag 1 ist ausgehend von dem Pa-
tentanspruch 1 gemal Streitpatentschrift in dem Merkmal 6¢ erganzt, dass es sich

bei der Ruhestellung um eine erste Schwenkstellung handelt.

Zusatzlich ist hinsichtlich des Merkmals 7 zu der Konturplatte (24) als neues

Merkmal 7c ausgefiihrt, dass sich die Konturplatte (24) mit der Auszugsschiene

zusammen schwenkt.

Der Senat legt seiner Entscheidung daher folgende Merkmalsgliederung des Pa-

tentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 zugrunde:

1 Fensterrollo (21)
la fur Fenster (9, 10) an Kraftfahrzeugen (1), insbesondere Heck-

fensterrollo, wobei das Fenster (9, 10) eine Oberkante (8)

aufweist,
2 mit einer Wickelwelle (22),
2a die drehbar gelagert ist,
3 mit einer Rollobahn (19),

3a die mit einer Kante an der Wickelwelle (22) befestigt ist,
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die eine von der Wickelwelle (22) abliegende Kante aufweist
und

die durch einen Schlitz (14) hindurch ausziehbar ist,

mit einer Auszugsschiene (23),

die an der von der Wickelwelle (22) abliegenden Kante der
Rollobahn (19) befestigt ist,

und aus einer Ruhestellung mit eingefahrener Rollobahn (19)
langs eines Auszugsweges in eine Funktionsstellung zu brin-
gen ist, in der die Rollobahn (19) vor dem Fenster (9, 10) des
Kraftfahrzeugs (1) aufgespannt ist,

mit einer Antriebseinrichtung (44, 53),

die zumindest mit der Wickelwelle (22) gekuppelt ist, um die
Wickelwelle (22) zumindest im Sinne des Aufwickelns der
Rollobahn (19) auf die Wickelwelle (22) vorzuspannen,

mit FUhrungsmitteln (18),

die die Auszugsschiene (23) langs des Auszugswegs flhren
und die Auszugsschiene (23) um eine Achse schwenken, die
parallel zu der Langsachse der Auszugsschiene (23) liegt,
wobei sich die Auszugsschiene (23) in der Ruhestellung in ei-
ner ersten Schwenkstellung und in der Funktionsstellung in ei-
ner zweiten Schwenkstellung befindet, die gegentber der ers-
ten Schwenkstellung gedreht ist, und

mit einer Konturplatte (24),

die an der Auszugsschiene (23) vorgesehen ist,

die sich zusammen mit der Auszugsschiene schwenkt

und von der ein Rand (25) konvex bombiert verlauft, derart,
dass in der Funktionsstellung nahezu kein Lichtspalt mehr

verbleibt.

2. Diese insgesamt beschrankend wirkende Anderung des Patentanspruchs ist
wegen des zusatzlichen, sich aus den Absatzen [0011], [0054], [0056] und [0057]

der Beschreibung der SPS ergebenden Merkmals 7c zulassig, wenn gleich die
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Erganzung in Merkmal 6c fir sich eine reine Klarstellung darstellt. Da der in Pa-
tentanspruch 1 laut Hilfsantrag 1 beanspruchte Gegenstand auch in dieser Merk-
malskombination bereits in der Anmeldung beschrieben war, ist er auch ur-

sprungsoffenbart.

Soweit die Klagerin in der Aufnahme des Merkmals 7c eine unzulassige Erweite-
rung sieht, als dass weitere in den vorstehend genannten Abséatzen enthaltene
und mit dem Merkmal 7c in Verbindung stehende zusatzliche Angaben, die den
Schwenkvorgang der Konturplatte spezifischer konkretisieren, nicht mit in den
Patentanspruch 1 aufgenommen worden sind, Uberzeugt dies den Senat nicht.
Denn es gibt keinen Rechtssatz des Inhalts, dass ein Patentanspruch nur in der
Weise beschréankt werden kdnne, dass samtliche Merkmale eines Ausflhrungs-
beispiels, die der Aufgabenlosung "férderlich” sind, insgesamt in den Patentan-
spruch eingefigt werden muissten (BGH - X ZB 9/89, Beschluss vom
23. Januar 1990, BGHZ 110, 123 bis 127).

3. Nach dem Verstandnis der Fachmanns beschrankt das Merkmal 7c im Sinne
der vorstehenden Auslegung den Gegenstand nach dem erteilten Patentan-
spruch 1 derart, dass die Konturplatte nun entsprechend Merkmal 7a so an der
Auszugsschiene vorgesehen ist, dass diese mit dieser zusammen schwenkt, also

konstruktiv zumindest drehfest an dieser befestigt ist.

4. Der nunmehr beanspruchte Gegenstand erweist sich aber auch mit den zusétz-
lichen Merkmalen ebenfalls nicht als erfinderisch gegentiber den Druckschriften
K32 und K39.

Soweit die Merkmale des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 des Hilfsantra-
ges 1 identisch sind mit denjenigen des Gegenstandes nach Patentanspruch 1
des Hauptantrages, gelten die diesbeztglichen Ausfihrungen zum Hauptantrag

hier gleichermalfen.
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Bezuglich der Befestigung des Blendenprofils an der Auszugstange lehrt die
Druckschrift K39, dass das Blendenprofil mit der Auszugschiene unlésbar verbun-
den oder sogar einsttickig mit dieser ausgeformt ist (Absatze [0015] und [0019]).
Jegliche dieser Ausfihrungen flihrt zu einer drehfesten Verbindung zwischen der
Auszugschiene und dem Blendenprofil. Diese ist, wie vorstehend bereits ausge-
fuhrt, dabei auch zwingend Voraussetzung, um in der Funktionsstellung des Fens-
terrollos (zweite Schwenkstellung) eine definierte Raumlage des Blendeprofils zu
gewahrleisten, damit der Raumspalt zwischen Zugstabanordnung und Dachhim-

mel verschlossen werden kann.

Folglich figen die zusatzlichen Merkmale dem bereits als naheliegend nachge-
wiesenen Fensterrollo nach Patentanspruch 1 des Hauptantrages lediglich wei-
tere, aus der Druckschrift K39 bekannte Merkmale hinzu, die der Fachmann im
Rahmen seines Fachwissens auch erganzend vorsehen wird. Dass dafir eine er-
finderische Tatigkeit erforderlich sein kénnte, nachdem zuvor im Abschnitt Il nach-
gewiesen worden ist, dass die Zusammenschau der Druckschriften K32 und K39
nahegelegen hat, ist nicht erkennbar. Demnach kann auch der Patentanspruch 1
in seiner beanspruchten Fassung nach Hilfsantrag 1 keinen Patentschutz begrin-

den.

5. Eine andere Beurteilung der Patentfahigkeit des Fensterrollos nach dem gel-

tenden Patentanspruch 1 folgt auch nicht aus den auf ihn rickbezogenen Unter-

anspruchen; das ist weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.

IV. Zu der Fassung des Streitpatents nach Hilfsantrag 2

Der Senat hat den in der mundlichen Verhandlung Uberreichten gednderten Hilfs-

antrag 2 nach § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG als verspétet zuriickgewiesen.

Nach dieser Vorschrift kann das Patentgericht eine Verteidigung des Beklagten

mit einer gednderten Fassung zurtickweisen, die nach Ablauf der Frist zur Stel-
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lungnahme auf den qualifizierten Hinweis (8 83 Abs. 2 PatG) vorgebracht wird,
und unter den Voraussetzungen des § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 bis 3 PatG ohne

weitere Ermittlungen entscheiden.

Die Beklagte hatte auf den Hinweis des Senats vom 8. Dezember 2015 mit
Schriftsatz vom 29. Februar 2016 und damit innerhalb der gesetzten Frist Hilfsan-
trdge 1 bis 6 vorgelegt. Die Ersetzung des Hilfsantrags 2 durch eine geanderte
Fassung erstmals in der mindlichen Verhandlung vermochte die Beklagte nicht zu
entschuldigen (8 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 PatG).

Zwar hat die Beklagte im Rahmen der Erdrterung der Sach- und Rechtslage aus-
gefiihrt, die Anderung ihrer Verteidigung in der miindlichen Verhandlung erfolge
aufgrund von Darlegungen des Senats auf Seite 6 des qualifizierten Hinweis, wo-
nach ,bei der Fuhrung der zylindrischen Fuhrungskorper (38) entlang der in Fi-
gur 1 gezeigten gekrimmt angeordneten Fihrungsschienen (16) wird den beiden
zylindrischen Fuhrungskorper (38) zwangslaufig eine Schwenkbewegung aufge-
zwungen, die um eine Achse erfolgt, die parallel zu der LAngsachse des Halsteils
(37) und somit auch parallel zu der Zugstabanordnung (21) liegt, von denen der

Senat in der mindlichen Verhandlung abgewichen sei.

Dies trifft jedoch nicht zu, denn der Senat ist, wie vorstehend in Abschnitt Il dar-
gelegt, unverandert der Auffassung, wonach die Merkmale 6b und 6¢ aufgrund der
Druckschrift K32 im Ermessen des Fachmanns liegen und bei dem nicht auf einer
erfinderischen Tatigkeit beruhenden Anbringen eines Blendenprofils, wie es die

Druckschrift K39 lehrt, auch naheliegend sind.

DarlUber hinaus hatte der Senat bereits im Hinweis ausgefuhrt (vgl. Seite 7 Mitte
des Hinweises), dass wie die Figur 4 der Druckschrift K32 zeigt und wie in Absatz
[0028] ausgefuhrt, das jeweilige Fuhrungselement (22) aus einem Halsteil (27)
und einem zylindrischen Fiuhrungskdrper (38) gebildet ist, der auf dem freien Ende
des Halsteils (27) ,sitzt“. Bei der Fuhrung der zylindrischen Flhrungskorper (38)

entlang der in Figur 1 gezeigten gekrimmt angeordneten Fuhrungsschienen (16)
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wird den beiden zylindrischen Fihrungskdrper (38) zwangslaufig eine Schwenk-
bewegung aufgezwungen, die um eine Achse erfolgt, die parallel zu der Langs-
achse des Halsteils (37) und somit auch parallel zu der Zugstabanordnung (21)
liegt. Handelt sich bei dem vorstehenden ,Sitz* um eine drehfeste Verbindung zwi-
schen dem zylindrischen FUhrungskorper (38) und der Zugstabanordnung (21)
oder ist diese zumindest fur den Fachmann so nahegelegt, dann durfte die
Schwenkbewegung der zylindrischen Fuhrungskérper (38) zwangslaufig auch zu
einer Schwenkbewegung der Zugstabanordnung (21) fuhren, die parallel zu der

Langsachse der Auszugsschiene (23) liegt.

Im folgenden Absatz hatte sich der Senat ferner mit der Argumentation der Be-
klagten auseinandergesetzt, wonach der Entgegenhaltung K32 zwingend eine
nicht drehfeste Verbindung zu entnehmen sei, und das Ergebnis seiner Ausfih-
rungen dahingehend zusammengefasst, dass fur eine vom Fachmann im Gegen-
satz zur drehfesten Verbindung zu wahlende drehbare Verbindung der Senat kei-
nen Hinweis oder Anlass zu erkennen vermag. Entsprechend hat sich der Vorsit-

zende in seiner Einfihrung in die Sach- und Rechtslage geaufiert.

Die Berticksichtigung des geanderten Hilfsantrags 2, der in der Reihenfolge der
Nummerierung der Fassung nach Hilfsantrag 6 vorgegangen waére, die - wie aus
dem Tenor ersichtlich - zur beschrankten Aufrechterhaltung des Streitpatents ge-
fuhrt hat, hatte eine Vertagung der mindlichen Verhandlung erforderlich gemacht
(8 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 PatG). Denn die Klagerin hatte fir den Fall der Zulas-
sung des geanderten Hilfsantrags 2 die Vertagung der miundlichen Verhandlung
beantragt, um Gelegenheit zu einer Recherche bezuglich des aus der Beschrei-
bung entnommenen neuen Merkmals in Patentanspruch 1 zu erhalten. Dieses
Merkmal ist bis zur Stellung des neuen Hilfsantrags nicht Gegenstand wechselsei-

tiger schriftsétzlich Erdrterungen gewesen.

Die Belehrung der Beklagten nach § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 ist mit dem Hinweis
vom 8. Dezember 2016 erfolgt.
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V. Zu der Fassung des Streitpatents nach Hilfsantrag 3

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 laut Hilfsantrag 3 ist aus denselben Grin-

den wie der Hauptantrag und der Hilfsantrag 1 nicht schutzfahig.

1. In den Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 3 ist ausgehend von dem Pa-
tentanspruch 1 gemanR Hilfsantrag 1 hinsichtlich des Merkmals 4 zu der Auszugs-
schiene (24) als neues Merkmal 4c ausgefihrt, dass sich die Auszugsschiene (24)

aus einem Mittelstiick (26) und zwei endseitigen Fihrungsgliedern (28) zusam-

mensetzt, die in dem Mittelstiick (26) langsverschieblich jedoch drehfest gefiihrt

sind, wobei der Abstand der endseitigen Fiihrungsaglieder (28) voneinander veran-

derbar ist.

Weiterhin ist die Befestigung der Rollobahn (19) hinsichtlich Merkmal 4a in dem
neuen Merkmal 4al bzw. das Vorsehen der Konturplatte (24) hinsichtlich Merkmal

7a in dem neuen Merkmal 7al jeweils auf das Mittelstiick (26) beschrankt.

Der Senat legt seiner Entscheidung daher folgende Merkmalsgliederung des Pa-
tentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 zugrunde:

1 Fensterrollo (21)
la fur Fenster (9, 10) an Kraftfahrzeugen (1), insbesondere Heck-
fensterrollo, wobei das Fenster (9, 10) eine Oberkante (8) auf-

weist,

2 mit einer Wickelwelle (22),

2a die drehbar gelagert ist,

3 mit einer Rollobahn (19),

3a die mit einer Kante an der Wickelwelle (22) befestigt ist,

3b die eine von der Wickelwelle (22) abliegende Kante aufweist
und

3c die durch einen Schlitz (14) hindurch ausziehbar ist,

4 mit einer Auszugsschiene (23),
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die sich aus einem Mittelstiick (26) und zwei endseitigen Fuh-
rungsgliedern (28) zusammensetzt, die in dem Mittelstiick (26)
langsverschieblich jedoch drehfest gefuhrt sind, wobei der Ab-
stand der endseitigen Fuhrungsglieder (28) voneinander ver-
anderbar ist,

die an der von der Wickelwelle (22) abliegenden Kante der
Rollobahn (19) befestigt ist,

wobei die Befestigung an dem Mittelstlick (26) erfolgt,

und die Auszugsschiene (23) aus einer Ruhestellung mit ein-
gefahrener Rollobahn (19) langs eines Auszugsweges in eine
Funktionsstellung zu bringen ist, in der die Rollobahn (19) vor

dem Fenster (9, 10) des Kraftfahrzeugs (1) aufgespannt ist,

mit einer Antriebseinrichtung (44, 53),

die zumindest mit der Wickelwelle (22) gekuppelt ist, um die
Wickelwelle (22) zumindest im Sinne des Aufwickelns der

Rollobahn (19) auf die Wickelwelle (22) vorzuspannen,

mit Fihrungsmitteln (18),

die die Auszugsschiene (23) langs des Auszugswegs fihren
und die Auszugsschiene (23) um eine Achse schwenken, die
parallel zu der Langsachse der Auszugsschiene (23) liegt,
wobei sich die Auszugsschiene (23) in der Ruhestellung in ei-
ner ersten Schwenkstellung und in der Funktionsstellung in ei-
ner zweiten Schwenkstellung befindet, die gegentber der ers-

ten Schwenkstellung gedreht ist, und

mit einer Konturplatte (24),

die an der Auszugsschiene (23) vorgesehen ist

und zwar an deren Mittelstlck (26),

die sich zusammen mit der Auszugsschiene schwenkt

und von der ein Rand (25) konvex bombiert verlauft, derart,
dass in der Funktionsstellung nahezu kein Lichtspalt mehr ver-
bleibt.
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2. Diese insgesamt beschrankend wirkende Anderung des Patentanspruchs ist
zulassig, denn die gegenuber dem Hilfsantrag 1 aufgenommenen zusatzlichen
Merkmale 4al, 4c und 7al sind den Absatzen [0032], [0033] und [0054] des Streit-
patents sowie den erteilten Patentansprichen 5 und 6 zulassig entnommen und
bilden das Beanspruchte weiter aus. Da der in Patentanspruch 1 laut Hilfsantrag 3
beanspruchte Gegenstand auch in dieser Merkmalskombination bereits in der An-

meldung beschrieben war, ist er auch ursprungsoffenbart.

Soweit die Klagerin die bereits in dem Patentanspruch 1 gemaf} Hilfsantrag 1 ent-
halten Merkmale als unzulassig erweitert ansieht, gelten die diesbeziglichen Aus-
fuhrungen zum Hilfsantrag hier gleichermal3en. Ebenso trifft dies auf die Ansicht
der Klagerin zu, die in der Aufnahme des Merkmals 4c eine unzulassige Erweite-
rung sieht, als dass weitere in den vorstehend genannten Absatzen enthaltene
und mit dem Merkmal 4c in Verbindung stehende zusatzliche Angaben, die die
Ausbildung der Auszugsschiene spezifischer konkretisieren, wiederum nicht mit in
den Patentanspruch 1 aufgenommen worden sind (BGH — X ZB 9/89, Beschluss
vom 23. Januar 1990, BGHZ 110, 123 bis 127).

3. Der nunmehr beanspruchte Erfindungsgegenstand erweist sich aber auch mit
diesen zusatzlichen Merkmalen nicht als erfinderisch gegentiber den Druckschrif-
ten K32 und K39.

Soweit die Merkmale des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 des Hilfsantra-
ges 3 identisch sind mit denjenigen des Gegenstandes nach Patentanspruch 1
des Hilfsantrages 1, gelten die diesbezuglichen Ausfihrungen zum Hilfsantrag 1

hier gleichermalfen.

Wie bereits in Abschnitt 1l zu der Druckschrift K32 ausgefuihrt setzt sich die Zug-
stabanordnung 21 aus zwei endseitigen Fihrungsgliedern 22 und einem Mittel-
stiick zusammen, wobei die beiden endseitigen Fuhrungsglieder 22 aufgrund de-
ren Teleskopierbarkeit langsverschieblich gefuhrt sind, so dass deren Abstand

veranderbar ist (Absatz [0024]). Dartber hinaus bedingt das Vorsehen des aus
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der Druckschrift K39 nahegelegten Blendenprofils an der Zugstabanordnung 21
der Druckschrift K32, wie ebenso bereits vorstehend dargelegt, zum einen dessen
Vorsehen am Mittelstiick der Zugstabanordnung 21, da sonst die Teleskopierbar-
keit der FUhrungsglieder 22 nicht mehr gegeben ware, und zum anderen die
drehfeste Verbindung zwischen dem Mittelstiick und den Fuhrungsgliedern 22.
Somit ist auch das Merkmal 4c sowie das Merkmal 7al durch eine Kombination
der Druckschriften K32 mit K39 nahegelegt.

Die geforderte Teleskopierbarkeit der Fiihrungsglieder 22 bedingt ferner auch die
Befestigung der Rollobahn 18 an dem Mittelstiick der Zugstabanordnung 21 ge-
maf Merkmal 4al, da eine anderweitige Befestigung an den Fihrungselementen
22 die Teleskopierbarkeit zumindest in einer Richtung einschranken und dartber

hinaus zu Faltenwurf der Rollobahn fihren wiirde.

Folglich fugen die zusatzlichen Merkmale dem bereits als naheliegend nachge-
wiesenen Fensterrollo nach Patentanspruch 1 des Hilfsantrag 1 lediglich weitere,
aus den Druckschriften K32 und K39 bekannte oder nahegelegte Merkmale hinzu,
die der Fachmann im Rahmen seines Fachwissens auch ergédnzend vorsehen
wird. Dass daflr eine erfinderische Tatigkeit erforderlich sein kénnte, nachdem
zuvor in den Abschnitten Il und Ill nachgewiesen worden ist, dass die Zusammen-
schau der Druckschriften K32 und K39 nahegelegen hat, ist nicht erkennbar.
Demnach kann auch der Patentanspruch 1 in seiner beanspruchten Fassung nach

Hilfsantrag 3 keinen Patentschutz begriinden.

4. Eine andere Beurteilung der Patentfahigkeit des Fensterrollos nach dem gel-
tenden Patentanspruch 1 folgt auch nicht aus den auf ihn rickbezogenen Unter-

ansprichen; das ist weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.
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VI. Zu der Fassung des Streitpatents nach Hilfsantrag 4

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 laut Hilfsantrag 4 ist aus denselben Grin-

den wie der Hauptantrag, Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 3 nicht schutzfahig.

1. In den Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 4 ist ausgehend von dem Pa-

tentanspruch 1 gemanR Hilfsantrag 3 hinsichtlich des Merkmals 4 zu der Auszugs-

schiene (24) als neues Merkmal 4d ausgefihrt, dass jedes Fuhrungsglied (28)

einen Gleiter (32) mit einer langlichen Gestalt aufweist.

Weiterhin ist hinsichtlich des Merkmals 6 zu den Fuhrungsmitteln (18) als neues

Merkmal 6d erganzt, dass zu den Fuhrungsmitteln (18) zwei Fihrungsschienen

gehoren, zwischen denen die Auszugsschiene (23) gefiihrt ist, wobei jede Fuh-

rungsschiene eine Fiihrungsnut (35) enthalt, die sich aus einer Nutenkammer (36)

und einem Nutenschlitz (37) zusammensetzt, wobei in der Filhrungsnut (35) je-

weils einer der Gleiter (32) aufgenommen ist, sowie hinsichtlich der in Merkmal 6b

beanspruchten Schwenkbewegung der Auszugsschiene (23) diese durch das
neue Merkmal 6bl beschréankt, derart, dass die Schwenkbewegung der Gleiter

(32) auf das Mittelteil (26) der Auszugschiene (23) und dadurch auf eine daran

befestigte Konturplatte (24) Ubertragen wird.

Das Merkmal 7c wurde gegenuiiber dem Hilfsantrag 3 gestrichen. Inhaltlich ist die-

ses in dem neuen Merkmal 6b1 enthalten.

Der Senat legt seiner Entscheidung daher folgende Merkmalsgliederung des Pa-

tentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 zugrunde:

1 Fensterrollo (21)

la fur Fenster (9, 10) an Kraftfahrzeugen (1), insbesondere Heck-
fensterrollo, wobei das Fenster (9, 10) eine Oberkante (8) auf-
weist,

2 mit einer Wickelwelle (22),
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2a die drehbar gelagert ist,

3 mit einer Rollobahn (19),

3a die mit einer Kante an der Wickelwelle (22) befestigt ist,

3b die eine von der Wickelwelle (22) abliegende Kante aufweist
und

3c die durch einen Schlitz (14) hindurch ausziehbar ist,

4 mit einer Auszugsschiene (23),

4c die sich aus einem Mittelstlick (26) und zwei endseitigen Fih-

rungsgliedern (28) zusammensetzt, die in dem Mittelstuick (26)
langsverschieblich jedoch drehfest gefuhrt sind, wobei der Ab-
stand der endseitigen Fiuhrungsglieder (28) voneinander ver-

anderbar ist,

4d wobei jedes Fuhrungsglied (28) einen Gleiter (32) mit einer
langlichen Gestalt aufweist

da die an der von der Wickelwelle (22) abliegenden Kante der
Rollobahn (19) befestigt ist,

4al wobei die Befestigung an dem Mittelstlck (26) erfolgt,

4b und die Auszugsschiene (23) aus einer Ruhestellung mit ein-

gefahrener Rollobahn (19) langs eines Auszugsweges in eine
Funktionsstellung zu bringen ist, in der die Rollobahn (19) vor
dem Fenster (9, 10) des Kraftfahrzeugs (1) aufgespannt ist,

5 mit einer Antriebseinrichtung (44, 53),

5a die zumindest mit der Wickelwelle (22) gekuppelt ist, um die
Wickelwelle (22) zumindest im Sinne des Aufwickelns der
Rollobahn (19) auf die Wickelwelle (22) vorzuspannen,

6 mit Fihrungsmitteln (18),

6d zu denen zwei Fuhrungsschienen gehoren, zwischen denen
die Auszugsschiene (23) gefuhrt ist, wobei jede Fihrungs-
schiene eine Fihrungsnut (35) enthalt, die sich aus einer Nu-
tenkammer (36) und einem Nutenschlitz (37) zusammensetzt,
wobei in der Fuhrungsnut (35) jeweils einer der Gleiter (32)

aufgenommen ist,
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6a wobei die Fihrungsschienen (18) die die Auszugsschiene (23)
langs des Auszugswegs fuhren

6b und die Auszugsschiene (23) um eine Achse schwenken, die
parallel zu der Langsachse der Auszugsschiene (23) liegt,

6bl indem die Schwenkbewegung der Gleiter (32) auf das Mittel-
teil (26) der Auszugschiene (23) und dadurch auf eine daran
befestigte Konturplatte (24) Ubertragen wird,

6c wobei sich die Auszugsschiene (23) in der Ruhestellung in ei-
ner ersten Schwenkstellung und in der Funktionsstellung in ei-
ner zweiten Schwenkstellung befindet, die gegenuber der

ersten Schwenkstellung gedreht ist, und

7 wobei die Konturplatte (24),

7a die an der Auszugsschiene (23) vorgesehen ist

7al und zwar an deren Mittelstiick (26),

7b und von der ein Rand (25) konvex bombiert verlauft, derart,

dass in der Funktionsstellung nahezu kein Lichtspalt mehr

verbleibt.

2. Diese insgesamt beschrankend wirkende Anderung des Patentanspruchs ist
zulassig, denn die gegenuber dem Hilfsantrag 3 aufgenommenen zusatzlichen
Merkmale 4d, 6d und 6bl sind den Absatzen [0036] und [0054] des Streitpatents
sowie dem erteilten Patentanspruch 8 zuldssig entnommen und bilden das Bean-
spruchte weiter aus. Da der in Patentanspruch 1 laut Hilfsantrag 4 beanspruchte
Gegenstand auch in dieser Merkmalskombination bereits in der Anmeldung be-

schrieben war, ist er auch ursprungsoffenbart.

Soweit die Klagerin die bereits in dem Patentanspruch 1 gemaf3 Hilfsantrag 3 ent-
halten Merkmale als unzuldssig erweitert ansieht, gelten die diesbeziiglichen Aus-
fuhrungen zum Hilfsantrag 3 hier gleichermaf3en. Ebenso trifft dies auf die Ansicht
der Klagerin zu, die in der Aufnahme des Merkmals 6b1 eine unzuléassige Erweite-
rung sieht, als dass weitere in den vorstehend genannten Abséatzen enthaltene

und mit dem Merkmal 6b1 in Verbindung stehende zusatzliche Angaben, die die
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Ausbildung der Auszugsschiene spezifischer konkretisieren, wiederum nicht mit in
den Patentanspruch 1 aufgenommen worden sind (BGH — X ZB 9/89, Beschluss
vom 23. Januar 1990, BGHZ 110, 123 bis 127).

3. Der nunmehr beanspruchte Erfindungsgegenstand erweist sich aber auch mit
diesen zusatzlichen Merkmalen nicht als erfinderisch gegeniber den Druckschrif-
ten K32 und K39.

Soweit die Merkmale des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 des Hilfsantra-
ges 4 identisch sind mit denjenigen des Gegenstandes nach Patentanspruch 1
des Hilfsantrages 3, gelten die diesbeziglichen Ausfihrungen zum Hilfsantrag 3

hier gleichermal3en.

Wie bereits in Abschnitt Il zu der Druckschrift K32 ausgefihrt, sitzt bei dem dort
offenbarten Fensterrollo auf dem jeweiligen freien Ende des Halsteils 37 eines
Fuhrungselements 22 der Fuhrungskorper 38. Dieser weist eine zylindrische und
somit langliche Gestalt auf, wobei jeweils ein Fuhrungskérper 38 klemmfrei in der
Flhrungsnut 34 der beiden Fihrungsschienen 16 gleiten gefihrt ist (Absatze
[0028]). Die Fuhrungsnut 34 setzt sich aus einer durch einen Ricken 36 gebilde-
ten Nutenkammer zusammen, die sich zu einer Seite in einem Fuhrungsschlitz 35
nach aufRen hin 6ffnet (Absatz [0027], Figur 4). Damit sind aus der Druckschrift
K32 auch die Merkmale 4d und 6d vorbekannt.

Dass darlUber hinaus bei dem nahe liegenden Vorsehen des aus der Druckschrift
K39 bekannten Blendenprofils an der Zugstangenanordnung 21 der Druckschrift
K32 die jeweiligen Verbindungen zwischen dem zylindrischen Fuhrungskoérper 38,
den Fuhrungselementen 22 und dem Mittelstiick zwingend drehfest ausgebildet
sind und daher die Schwenkbewegung der zylindrischen Fuhrungskoérper 38 wah-
rend des Auszugvorgangs auf die Flihrungselemente 22, auf das Mittelstiick der
Zugstabanordnung 21 und im Weiteren auf die daran angebrachte Blendenvor-
richtung Ubertragen wird, so wie in Merkmal 6b1 beansprucht, ist vorstehend in

Absatz Il bereits dargelegt worden.
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Folglich figen die zusatzlichen Merkmale dem bereits als naheliegend nachge-
wiesenen Fensterrollo nach Patentanspruch 1 des Hilfsantrag 3 lediglich weitere,
aus der Druckschrift K32 bekannte oder nahegelegte Merkmale hinzu, die der
Fachmann im Rahmen seines Fachwissens auch ergdnzend vorsehen wird. Dass
dafur eine erfinderische Tatigkeit erforderlich sein kdnnte, nachdem zuvor in den
Abschnitten 1l, 1l und V nachgewiesen worden ist, dass die Zusammenschau der
Druckschriften K32 und K39 nahegelegen hat, ist nicht erkennbar. Demnach kann
auch der Patentanspruch 1 in seiner beanspruchten Fassung nach Hilfsantrag 4

keinen Patentschutz begriinden.

4. Eine andere Beurteilung der Patentfahigkeit des Fensterrollos nach dem gel-
tenden Patentanspruch 1 folgt auch nicht aus den auf ihn rickbezogenen Unter-

anspruchen; das ist weder geltend gemacht noch sonst ersichtlich.

VII. Zu der Fassung des Streitpatents nach Hilfsantrag 5

Der mit dem Hilfsantrag 5 verteidigte Anspruchssatz war bereits deshalb als un-

zulassig abzulehnen, weil mit diesem das Streitpatent in unzulassiger Weise neu

gestaltet wird.

1. Das Merkmal 1 des Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag 5 ist gegentber der

erteilten Fassung umformuliert und richtet sich auf eine Anordnung aus einem

Heckfensterrollo (21) und einer unterhalb eines Heckfensters (9, 10) vorhandenen

Hutablage (13). Dartber hinaus ist das Merkmal la auf ein Heckfenster (9, 10)

konkretisiert.

Ferner ist in den Patentanspruch 1 gemalR Hilfsantrag 5 ausgehend von dem Pa-
tentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 1 hinsichtlich des Merkmals 3 zu der Rollobahn
(19) als neues Merkmal 3d ausgefuhrt, dass der Schlitz (14) in der Hutablage (13)

angeordnet ist, und das neue Merkmal 8 aufgenommen, wonach neben dem
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Schlitz (14) in der Hutablage (13) eine Mulde (54) vorgesehen ist, deren Verlauf

der Gestalt der Konturplatte (25) entspricht.

Der Senat legt seiner Entscheidung daher folgende Merkmalsgliederung des Pa-

tentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 5 zugrunde:

la

2a

3a
3b

3c
3d

4a

4b

5a

6a
6b

Anordnung aus einem Heckfensterrollo (21) und einer unterhalb ei-
nes Heckfensters (9, 10) vorhandenen Hutablage (13),
fur ein Heckfenster (9, 10) an Kraftfahrzeugen (1), wobei das
Fenster (9, 10) eine Oberkante (8) aufweist,
mit einer Wickelwelle (22),
die drehbar gelagert ist,
mit einer Rollobahn (19),
die mit einer Kante an der Wickelwelle (22) befestigt ist,
die eine von der Wickelwelle (22) abliegende Kante aufweist
und
die durch einen Schlitz (14) hindurch ausziehbar ist,
wobei der Schlitz (14) in der Hutablage (13) angeordnet ist,
mit einer Auszugsschiene (23),
die an der von der Wickelwelle (22) abliegenden Kante der
Rollobahn (19) befestigt ist,
und aus einer Ruhestellung mit eingefahrener Rollobahn (19)
langs eines Auszugsweges in eine Funktionsstellung zu brin-
gen ist, in der die Rollobahn (19) vor dem Fenster (9, 10) des
Kraftfahrzeugs (1) aufgespannt ist,
mit einer Antriebseinrichtung (44, 53),
die zumindest mit der Wickelwelle (22) gekuppelt ist, um die
Wickelwelle (22) zumindest im Sinne des Aufwickelns der
Rollobahn (19) auf die Wickelwelle (22) vorzuspannen,
mit Fihrungsmitteln (18),
die die Auszugsschiene (23) langs des Auszugswegs fuhren

und die Auszugsschiene (23) um eine Achse schwenken, die
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parallel zu der Langsachse der Auszugsschiene (23) liegt,

6¢C wobei sich die Auszugsschiene (23) in der Ruhestellung in ei-
ner ersten Schwenkstellung und in der Funktionsstellung in ei-
ner zweiten Schwenkstellung befindet, die gegenuber der

ersten Schwenkstellung gedreht ist, und

7 mit einer Konturplatte (24),

7a die an der Auszugsschiene (23) vorgesehen ist,

7c die sich zusammen mit der Auszugsschiene schwenkt

7b und von der ein Rand (25) konvex bombiert verlauft, derart,

dass in der Funktionsstellung nahezu kein Lichtspalt mehr ver-
bleibt,
8 wobei neben dem Schlitz (14) in der Hutablage (13) eine Mulde (54)
vorgesehen ist, deren Verlauf der Gestalt der Konturplatte (25) ent-
spricht.

2. Grundsatzlich steht es dem Patentinhaber im Nichtigkeitsverfahren frei, den
Umfang zu bestimmen, innerhalb dessen er sein Schutzrecht verteidigen will; da-
bei muss er nicht auf das Beschrankungsverfahren nach § 64 PatG (oder auf das
zentrale Beschrankungsverfahren nach Art. 105 EPU) ausweichen (Keuken-
schrijver in: Patentnichtigkeitsverfahren, 5. Auflage, 2014, Rdnr. 273). Der Pa-
tentinhaber darf dabei aber weder den Gegenstand noch den Schutzbereich des
Patents erweitern noch dessen Gegenstand durch einen anderen (aliud) ersetzen
(BGH - X ZR 226/02, Urteil vom 16. Oktober 2007, GRUR 2008, 60 - Sammelhef-
ter Il; BGH - X ZR 56/03, Urteil vom 22. Mai 2007, GRUR 2008, 56 - Injizierbarer
Mikroschaum; BGH - X ZR 149/01, Urteil vom 14. September 2001 - elektroni-
sches Modul; BGH, Spleikammer, a. a. O.). Das bedeutet, dass aus der Freiheit
des Patentinhabers, sein Patent nach Belieben einzuschranken (BGH, Spleil3-
kammer, a. a. O.), folgt, dass ein angegriffener Patentanspruch in den Grenzen
dessen, was zur Erfindung geh6rig ist, urspriinglich offenbart ist und dessen, was
durch das Patent unter Schutz gestellt ist, beschrankt werden kann, und zwar
unabhangig davon, ob das beschrankende Merkmal in einem Patentanspruch

enthalten ist (BGH, SpleiRkammer, a. a. O.). Dies ist auch durch Aufnahme ein-
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zelner Merkmale aus einem Unteranspruch mdoglich (BGH, Sammelhefter II,
a. a. 0.), selbst wenn dieser in einem anhangigen, nicht angegriffenen Patentan-
spruch enthalten ist (Keukenschrijver, a. a. O. Rdnr. 277). Der Patentinhaber ist
auch nicht gehalten, samtliche Merkmale eines Ausfluhrungsbeispiels in den An-
spruch aufzunehmen (vgl. BGH, - Sammelhefter Il, a. a. O. und BGH —X ZR 17/02,
Urteil vom 15. November 2005, GRUR 2006, 316, 319 - Koksofentur). Bei all dem
ist aber zu beachten, dass das Patentnichtigkeitsverfahren allein der Nichtiger-
klarung eines Patents, soweit bei ihm ein gesetzlich vorgesehener und vom Nich-
tigkeitsklager geltend gemachter Nichtigkeitsgrund vorliegt, dient, und nur in die-
sem Umfang dem Patentinhaber die in der Sache veranlassten Verteidigungs-
maoglichkeiten bietet, es aber nicht darlber hinaus der Gestaltung des Patents
dient. Diese Funktion ist allein dem Patenterteilungsverfahren zugewiesen. (BGH,
elektronisches Modul, a. a. O.; BGH - X ZR 93/85, Urteil vom 23. Februar 1989,
GRUR 1988, 757 - Dungerstreuer).

Indes ist dieses vorliegend jedoch der Fall.

Die angegriffenen Patentanspriche schitzen namlich jeweils nur ,Fensterrollos®
als solche. Der Gegenstand, fur den die Patentinhaberin im Weg einer gednderten
Verteidigung nach dem Hilfsantrag 5 Schutz haben will, ist demgegeniber auf
eine ,Anordnung aus einem Heckfensterrollo und einer unterhalb eines Heck-
fensters vorhandenen Hutablage“ gerichtet. Selbst wenn ein solcher Gegenstand
durch das erteilte Patent offenbart werden sollte, wird er von ihm aber, da nicht in
einem Patentanspruch unter Schutz gestellt, nicht geschutzt. Eine nachtragliche
Einbeziehung eines solchen, vom Streitpatent nicht geschitzten Gegenstands in
dieses ist im Patentnichtigkeitsverfahren nicht méglich. Ein Gegenstand, der durch
das erteilte Patent zwar offenbart, von ihm aber nicht geschitzt ist, kann im Pa-
tentnichtigkeitsverfahren nicht nachtraglich in das Patent einbezogen und unter

Schutz gestellt werden.
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VIIl. Zu der Fassung des Streitpatents nach Hilfsantrag 6

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 6 erweist sich gegen-

Uber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik als schutzfahig.

1. In den Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 6 ist ausgehend von dem Pa-
tentanspruch 1 gemal Streitpatentschrift in dem Merkmal 6¢ erganzt, dass es sich

bei der Ruhestellung um eine erste Schwenkstellung handelt.

Zusatzlich ist hinsichtlich des Merkmals 3 zu der Rollobahn (19) als Merkmal 3d

ausgefuhrt, dass der Schlitz (14) in einer Hutablage (13) angeordnet ist und das

Merkmal 8 aufgenommen, wonach neben dem Schlitz (14) in der Hutablage (13)

eine Mulde (54) vorgesehen ist, deren Verlauf der Gestalt der Konturplatte (25)

entspricht.

Der Senat legt seiner Entscheidung daher folgende Merkmalsgliederung des Pa-

tentanspruch 1 nach Hilfsantrag 6 zugrunde:

1 Fensterrollo (21)
la fur Fenster (9, 10) an Kraftfahrzeugen (1), insbesondere Heck-

fensterrollo, wobei das Fenster (9, 10) eine Oberkante (8)

aufweist,

2 mit einer Wickelwelle (22),

2a die drehbar gelagert ist,

3 mit einer Rollobahn (19),

3a die mit einer Kante an der Wickelwelle (22) befestigt ist,

3b die eine von der Wickelwelle (22) abliegende Kante aufweist
und

3c die durch einen Schlitz (14) hindurch ausziehbar ist,

3d wobei der Schlitz (14) in einer Hutablage (13) angeordnet ist,

4 mit einer Auszugsschiene (23),

da die an der von der Wickelwelle (22) abliegenden Kante der
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Rollobahn (19) befestigt ist,

4b und aus einer Ruhestellung mit eingefahrener Rollobahn (19)
langs eines Auszugsweges in eine Funktionsstellung zu brin-
gen ist, in der die Rollobahn (19) vor dem Fenster (9, 10) des
Kraftfahrzeugs (1) aufgespannt ist,

5 mit einer Antriebseinrichtung (44, 53),

5a die zumindest mit der Wickelwelle (22) gekuppelt ist, um die
Wickelwelle (22) zumindest im Sinne des Aufwickelns der

Rollobahn (19) auf die Wickelwelle (22) vorzuspannen,

6 mit Fuhrungsmitteln (18),
6a die die Auszugsschiene (23) langs des Auszugswegs fuhren
6b und die Auszugsschiene (23) um eine Achse schwenken, die

parallel zu der Langsachse der Auszugsschiene (23) liegt,

6c wobei sich die Auszugsschiene (23) in der Ruhestellung in ei-
ner ersten Schwenkstellung und in der Funktionsstellung in ei-
ner zweiten Schwenkstellung befindet, die gegentber der ers-

ten Schwenkstellung gedreht ist, und

7 mit einer Konturplatte (24),
7a die an der Auszugsschiene (23) vorgesehen ist,
7b und von der ein Rand (25) konvex bombiert verlauft, derart,

dass in der Funktionsstellung nahezu kein Lichtspalt mehr

verbleibt.
8 wobei neben dem Schlitz (14) in der Hutablage (13) eine Mulde (54)
vorgesehen ist, deren Verlauf der Gestalt der Konturplatte (25) ent-

spricht.

2. Diese insgesamt beschrankend wirkende Anderung des Patentanspruchs ist
wegen der zusatzlichen, sich aus den erteilten Patentanspriichen 3 und 20 erge-
benden Merkmalen 3d und 8 zulassig, wenn gleich die Erganzung in Merkmal 6¢
fur sich eine reine Klarstellung darstellt. Da der in Patentanspruch 1 laut Hilfsan-
trag 6 beanspruchte Gegenstand auch in dieser Merkmalskombination bereits in

der Anmeldung beschrieben war, ist er auch ursprungsoffenbart.
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3. Gemal3 den Merkmalen 3d und 8 ist der Schlitz (14) in einer Hutablage (13) an-
geordnet, wobei neben dem Schlitz (14) in der Hutablage (13) eine Mulde (54)
vorgesehen ist, deren Verlauf der Gestalt der Konturplatte (25) entspricht. Da der
Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 6 alleinig auf ein ,Fensterrollo® gerichtet ist,
umfasst dieser, wie vorstehend bereit zur Auslegung in Absatz | ausgefihrt, nicht
nur weder den angrenzenden Fahrzeuginnenraum noch den Spalt zwischen Kon-
turplatte und Fahrzeuginnenraum, sondern auch nicht die Hutablage, den darin

angeordneten Schlitz oder die in der Hutablage vorgesehene Mulde.

Nach dem Verstandnis des Fachmann beschranken die neuen Merkmale 3d und 8
den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 daher nur derart, dass zum ei-
nen die Rollobahn des beanspruchten Fensterrollos dazu geeignet ist, durch einen
Schlitz in der Hutablage hindurch ausziehbar zu sein, und zum andern dass der
Verlauf der Gestalt der Konturplatte, also deren Rand und deren Oberflache, ge-
eignet ist, einer Mulde, welche in der Hutablage vorgesehen ist, zu entsprechen
und der Verlauf der Fihrung derart gestaltet ist, dass die Konturplatte in die Mulde
Uberfahrbar ist. In Verbindung mit dem Merkmal 7b bedeutet dabei letzteres, dass
die Form der Konturplatte zum einen konvex bombiert verlauft, um in der Lage zu
sein, in der Funktionsstellung einen Raumspalt zu verschlieBen, und zum anderen
angepasst ist, um weitestgehend in der Mulde zu verschwinden und mit ihrer
Oberseite bundig mit der die Mulde umgebenen Hutablage abzuschlieRen (vgl.
Absatz [0023] der SPS).

4. Der nunmehr beanspruchte Erfindungsgegenstand erweist sich mit diesen zu-
satzlichen Merkmalen auch als neu und erfinderisch gegeniiber dem im Verfahren
befindlichen Stand der Technik.

a) Wie vorstehend ausgefuhrt, ist es fur den Fachmann nahe liegend das aus der
Druckschrift K32 bekannte Fensterrollo mit einer Konturplatte zu versehen, wie sie
die Druckschrift K39 mit dem Blendenprofil 6 offenbart.
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In der Ruhestellung ist das in der Druckschrift K32 offenbarte Fensterrollo 17 in
einem Bereich unterhalb der Hutablage 11 angeordnet, wobei der Schlitz 12,
durch welchen das Fensterrollo bei Verbringen aus der Ruhestellung in eine Funk-
tionsstellung bzw. umgekehrt gefiihrt wird, in der Ruhestellung von einem Deckel
15 verschlossen ist (Absatz [0018]). Dieser Deckel und die Betéatigung des De-
ckels beim Ein- bzw. Ausfahren des Fensterrollos in bzw. aus dem Bereich unter
der Hutablage, sind dabei der wesentliche technische Aspekt, welchen die Druck-
schrift K32 lehrt. Dieses geht bereits aus der der Druckschrift K32 zugrunde lie-
genden Aufgabe hervor, wonach diese ein Fensterrollo fur Kraftfahrzeuge schaf-
fen soll, bei dem der Schlitz, durch den die Rollobahn ausfahrt, durch einen De-

ckel verschlossen ist, wobei dessen Betatigung vereinfacht ist (Absatz [0005]).

Um das Begehen eines von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden L6-
sungswegs nicht nur als méglich, sondern dem Fachmann nahegelegt anzusehen,
bedarf es - abgesehen von den Fallen, in denen fir den Fachmann auf der Hand
liegt, was zu tun ist - in der Regel zusatzlicher, Uber die Erkennbarkeit des techni-
schen Problems hinausreichender Anst63e, Anregungen, Hinweise oder sonstiger
Anlasse dafir, die Losung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung
zu suchen (BGH — Xa ZR 92/05, Urteil vom 30. April 2009 , BGHZ 182, 1 bis 10).

Da weder aus der Druckschrift K32 noch aus der Druckschrift K39 heraus ein sol-
cher Anlass vorgetragen oder ersichtlich ist, wird der Fachmann auch das mit ei-
nem Blendenprofil versehene Fensterrollo mit den Merkmalen wie zum Hauptan-
trag ausgefuhrt, in dessen Ruhestellung in einem solchen Raum unter der Hutab-

lage anordnen und den entsprechenden Schlitz durch einen Deckel verschliel3en.

Mangels Vorbild im Stand der Technik kann somit auch eine Kombination der
Druckschriften K32 mit K39 nicht zu dem Merkmal 8 des Gegenstandes des Pa-
tentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 6 fihren, da der Verlauf der Gestalt des Blen-
denprofils nicht der Mulde einer Hutablage entspricht, so dass das Blendenprofil

mit seiner Oberseite bundig mit der Hutablage abschliel3t, denn eine solche Mulde
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ist weder in der Druckschrift K32 noch in der Druckschrift K39 vorgesehen, noch
bedarf es der Anpassung der Form des Blendenprofils an eine solche.

b) Auch kann aus Sicht des Senats keine der Druckschriften K5, K40 oder K41
dem Fachmann einen Anlass geben, ausgehend von dem Gegenstand, der sich
durch die nahe liegende Kombination der Druckschriften K32 und K39 ergeben
hat, den Verlauf der Gestalt des Blendenprofils, welches der Konturplatte ent-
spricht, dieses Gegenstandes entsprechend dem Merkmal 8 weiter auszubilden.
Denn selbst wenn die Druckschriften K5, K40 oder K41 jeweils ein Fensterrollo mit
Konturplatte bzw. Blendenprofil offenbaren wirden, die bzw. das eine an eine
Mulde in einer Heckablage angepasste Form aufwiese, wirde dies den Fachmann
nicht ohne einen weiteren Anlass dazu anregen, von der in der Druckschrift K32
vorgeschlagenen Lésung unter Verwendung eines Deckels abzuweichen, so dass
eine Formanpassung der Konturplatte nicht notwendig und daher auch nicht nahe

liegend ist. Ein solcher Anlass wurde von der Klagerin auch nicht vorgetragen.

c) Dartber hinaus offenbart die Druckschrift K5 zwar ein Rollo fir ein Fenster ei-
nes Kraftfahrzeugs mit einem elastisch verformbaren Abschlussteil 7, das an dem
eine Rollobahn 5 haltenden Bahnhalter 6 angeordnet ist, wobei das Abschluss-
teil 7 dabei einen Rand aufweisen vermag, der konvex bombiert verlauft (vgl. Fi-
gur 1). Der Verlauf der Gestalt dieses Abschlussteils 7 ist aber entgegen dem
Merkmal 8 nicht dem Verlauf einer Mulde entsprechend, die in einer Hutablage
vorgesehen ist. Denn selbst wenn die Bristung 13 in Verbindung mit dem Aus-
schnitt 17 als streitpatengeméaf3e Mulde interpretiert wird, ist die Form des Ab-
schlussteils 7 nicht dieser entsprechend, da das Abschlussteils 7 gekrimmt aus-
gebildet ist und erst durch eine von der Wickelwelle 4 aufgebrachte Zugkraft beim
Einfahren des Rollos in Verbindung mit der Anlage des Abschlussteils 7 an An-
schlagen der Bristung 13, was zu einem Verbiegen des Abschlussteils 7 flhrt,
bindig in die Mulde eingebracht werden kann (vgl. Spalte 5, Zeile 63 bis Spalte 6,
Zeile 22). Aus diesem Grund kann auch eine Kombination der Druckschrift K5 mit
der Druckschrift K32, selbst ein Naheliegen unterstellt, nicht zu dem Gegenstan-

des des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 6 fhren.
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d) Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften hat die Klagerin weder
schriftlich noch in der mindlichen Verhandlung zur Frage der erfinderischen Tatig-
keit aufgegriffen. Deren Gegenstande liegen vom Streitgegenstand noch weiter ab
als der zuvor beriicksichtigte Stand der Technik. Sie kdbnnen daher ebenfalls keine
Anregungen zum Gegenstand nach geltendem Patentanspruch 1 gemafR Hilfsan-
trag 6 geben.

Aus alledem folgt, dass der insgesamt in Betracht gezogene Stand der Tech-
nik - in welcher Art Zusammenschau auch immer - dem Fachmann ein Fenster-
rollo mit den Merkmalen des geltenden Patentanspruchs 1 gemafd Hilfsantrag 6

nicht hat nahelegen kénnen.

5. Die Merkmale der abh&angigen Patentanspriiche 2 bis 17 gehen (ber reine
Selbstverstandlichkeiten hinaus, sie begegnen insoweit keinen Bedenken. Solche

hat auch die Klagerin der miundlichen Verhandlung nicht vorgebracht.

IX.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO, die
Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf 8 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
8 709 ZPO.

Dabei hat der Senat berlcksichtigt, dass der nach Hilfsantrag 6 als schutzféhig
verbleibende Patentgegenstand gegeniber demjenigen der erteilten Fassung
deutlich eingeschrénkt ist, sodass die Beklagte trotz teilweisem Fortbestand des
Streitpatents in beschrankter Fassung drei Viertel der Rechtsstreitkosten zu tragen
hat.
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Rechtsmittelbelehrung
Gegen dieses Urteil findet das Rechtsmittel der Berufung statt.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils, spatestens
aber mit Ablauf von finf Monaten nach der Verkiindung, durch einen Rechts- oder
Patentanwalt als Bevollmachtigten schriftich  beim Bundesgerichtshof,

Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Voit Zugleich fur die wegen Ur- Sandkamper Dr. Baumgart Dr. Geier
laubs verhinderte Richterin
Martens

Voit

Hu



