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In der Patentnichtigkeitssache



betreffend das deutsche Patent 102 62 147

hat der 10. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts auf Grund der muindlichen  Verhandlung  vom
13. Dezember 2012 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch sowie der
Richter Dipl.-Ing. Hildebrandt, Eisenrauch, Dipl.-Ing. Klest und Dr.-Ing. GroZmann

fur Recht erkannt:

Das deutsche Patent 102 62 147 wird dadurch teilweise fur
nichtig erklart, dass seine Anspriche folgende Fassung er-

halten:

1. Antriebsvorrichtung fur ein Tor, mit einer in Bewegungs-
richtung des Tores verlaufenden Fihrungseinrichtung,
mit einem an dieser fahrbaren, einen Elektromotor auf-
weisenden Schlitten zum Betétigen eines Torblatts, und
mit Stromzuleitungsmitteln zur Verbindung des Elekt-
romotors mit einer Stromquelle, welche ein Zugmittel
(17) und einen in die Fuhrungseinrichtung einsteckba-
ren ersten Einsatzkérper (8) aufweisen, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der erste Einsatzkorper (8) eine
Zugmittelspannvorrichtung (13) mit einem das Zugmittel
formschlissig verriegelnden Teil aufweist, welches ba-
jonettartig ausgebildet ist oder welches einen Haken
(15) aufweist, und welches das werkzeuglose Befesti-

gen und Lésen des Zugmittels zul&sst.

2. Antriebsvorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-

zeichnet, dass der erste Einsatzkorper (8) wahlweise in



eines der langsseitigen Enden der FUhrungseinrichtung

einsteckbar ist.

Antriebsvorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekenn-
zeichnet, dass ein zweiter Einsatzkorper (10) vorgese-
hen ist, mit einer Zugmittelspannvorrichtung (14), wel-
che ein das Zugmittel (17) formschlissig verriegelndes
Teil aufweist, welches bajonettartig ausgebildet ist oder
welches einen Haken (15) aufweist, und welches das
werkzeuglose Befestigen und Losen des Zugmittels

zulasst.

Antriebsvorrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Zugmittel (17) zwischen den Zug-
mittelspannvorrichtungen (13, 14) der Einsatzkorper (8,
10) an den langsseitigen Enden der FUhrungseinrich-

tung gespannt ist.

Antriebsvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 4,
dadurch gekennzeichnet, dass das Zugmittel (17) von

einer Kette gebildet ist.

Antriebsvorrichtung nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
dadurch gekennzeichnet, dass die Fiuihrungseinrichtung
von einer Fuhrungsschiene (3) gebildet ist, welche Be-

standteil der Stromzuleitungsmittel ist.

Antriebsvorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der oder jeder Einsatzkorper (8, 10) ei-
nen ersten, die Zugmittelspannvorrichtung (13, 14) tra-
genden Teil (18) und einen zweiten, einen Anschlag
(22) fur die Halterung an einem Ende der Fuhrungs-
schiene (3) bildenden Teil (19) aufweist, wobei in dem
Teil (19) eine Offnung (23) als Zugang fiir eine Einstell-
vorrichtung (16) der Zugmittelspannvorrichtung (14)

vorgesehen ist.



10.

11.

12.

Antriebsvorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass mittels der Einstellvorrichtung (16) das
formschlussig verriegelbare Teil der Zugmittelspannvor-
richtung (13, 14) in Langsrichtung der Fihrungsschiene

(3) verstellbar ist.

Antriebsvorrichtung nach einem der Ansprtiche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass der erste Einsatzkorper
(8) als Bestandteil der Stromzuleitungsmittel mit einem
Anschlusskabel (11) versehen ist und die FUhrungs-

schiene (3) bertihrende Kontaktkorper (21) tragt.

Antriebsvorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Zugmittelspannvorrichtung (13, 14)
und das Zugmittel (17) mit einer ersten Ader des An-

schlusskabels (11) verbunden sind.

Antriebsvorrichtung nach einem der Anspriiche 9 oder
10, dadurch gekennzeichnet, dass als Zugentlastung
des Anschlusskabels (11) eine Abdeckplatte (20) vor-

gesehen ist.

Antriebsvorrichtung nach einem der Anspriche 9 bis
11, dadurch gekennzeichnet, dass der Kontaktkdrper
(21) mit einer zweiten Ader des Anschlusskabels (11)

verbunden ist.

Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufgeho-

ben.

Tatbestand



Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des durch Teilung aus der Patentanmel-
dung 102 27 110 hervorgegangenen und mit Beschluss des Deutschen Patent-
und Markenamts vom 14. Juni 2007 erteilten deutschen Patents 102 62 147
(Streitpatent) mit Anmeldetag 17. Juni 2002. Das Streitpatent betrifft eine ,An-
triebsvorrichtung“ fur ein Tor und umfasst in der erteilten Fassung 14 Patentan-

spruche.

Patentanspruch 1 lautet in der erteilten Fassung wie folgt:

»L. Antriebsvorrichtung fur ein Tor, mit einer in Bewegungsrich-
tung des Tores verlaufenden Fihrungseinrichtung, mit mit einem
an dieser fahrbaren, einen Elektromotor aufweisenden Schlitten
zum Betatigen eines Torblatts, und mit Stromzuleitungsmitteln zur
Verbindung des Elektromotors mit einer Stromquelle, welche ein
Zugmittel (17) und einen in die Fuhrungseinrichtung einsteckbaren
ersten Einsatzkorper (8) aufweisen, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Einsatzkorper (8) eine Zugmittelspannvorrichtung
(13) mit einem das Zugmittel formschlissig verriegelnden Teill

aufweist.”

Wegen des Wortlauts der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rickbe-
zogenen Patentanspriche 2 bis 14 wird auf die Streitpatentschrift DE 102 62 147

B4 Bezug genommen.

Die Klagerin greift das Streitpatent in vollem Umfang an. Sie macht geltend, der
Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfahig. Er sei gegeniber dem Stand
der Technik insbesondere nicht neu, jedenfalls beruhe er nicht auf einer erfinderi-

schen Tatigkeit.



Die Klagerin stitzt ihre Klage unter anderem auf folgende vorveroffentlichte

Druckschriften:

DE 198 08 696 Al (D1)
US 3 331 428 (D2)

DE 35 46 282 Al (D3)
CH 678 964 A5 (D4).

Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent 102 62 147 in vollem Umfang fur nichtig zu

erklaren.

Die Beklagte, die der Nichtigkeitsklage frist- und ordnungsgemal’ widersprochen
hat,

beantragt,

die Nichtigkeitsklage insgesamt, hilfsweise nach MalRgabe der mit
Schriftsatz vom 19. Oktober 2012 eingereichten, in der Reihen-
folge ihrer Nummerierung gestellten Hilfsantrage 1 bis 3, abzuwei-

sen.

Die Beklagte halt die Nichtigkeitsklage unter dem Gesichtspunkt eines Verstol3es
gegen Treu und Glauben fur unzulassig. Die Klagerin sei nichts anderes als der
verlangerte Arm der Firma S..., Ltd., die in China Tor

antriebe, die das Streitpatent verletzten, produziere und diese Antriebe zwecks
VeraulR3erung im deutschen Markt an die vorliegende Nichtigkeitsklagerin liefere.
Der Treuewidrigkeitstatbestand ergebe sich aus dem Umstand, dass der Ge-
schéaftsfuhrer der Firma S..., Ltd., Herr J... R...,

der ehemalige Geschaftsfuhrer der chinesischen Vertriebsgesellschaft der Be-

klagten sei. Da Herr R... und damit auch die von ihm nunmehr geleitete Firma



vertraglich an der Erhebung der vorliegenden Nichtigkeitsklage gehindert gewesen

seien, sei die Nichtigkeitsklagerin vorgeschoben worden.

Auch in der Sache tritt die Beklagte der Nichtigkeitsklage in allen Punkten entge-
gen. Sie hélt den Gegenstand des Streitpatents fur patentfahig. Er sei insbeson-
dere gegentber dem Stand der Technik neu und er beruhe auch auf einer erfinde-

rischen Tatigkeit - zumindest in einer der drei hilfsweise verteidigten Fassungen.

Patentanspruch 1 gemalf Hilfsantrags 1, der sich vom erteilten Anspruch 1 nach
Hauptantrag im Wesentlichen nur dadurch unterscheidet, dass er um die Merk-
male der erteilten Unteranspriiche 6 und 7 sowie um das Merkmal, dass das form-
schlussig verriegelnde Teil ,das werkzeuglose Befestigen und Lésen des Zugmit-

tels” zulasst, erganzt wurde, lautet wie folgt:

»L. Antriebsvorrichtung fir ein Tor, mit einer in Bewegungsrichtung
des Tores verlaufenden Fiuhrungseinrichtung, mit einem an dieser
fahrbaren, einen Elektromotor aufweisenden Schlitten zum Betati-
gen eines Torblatts, und mit Stromzuleitungsmitteln zur Verbin-
dung des Elektromotors mit einer Stromquelle, welche ein Zug-
mittel (17) und einen in die Fuhrungseinrichtung einsteckbaren
ersten Einsatzkorper (8) aufweisen, dadurch gekennzeichnet,
dass der erste Einsatzkorper (8) eine Zugmittelspannvorrichtung
(13) mit einem das Zugmittel formschlissig verriegelnden Teill
aufweist, welches bajonettartig ausgebildet ist oder welches einen
Haken (15) aufweist, und welches das werkzeuglose Befestigen

und Lésen des Zugmittels zulasst.”

Die sich anschlieBenden Unteranspriiche 2 bis 12 entsprechen den Unteranspru-
chen 2 bis 5 sowie 8 bis 14 nach Hauptantrag; hinsichtlich deren Wortlauts wird
wiederum auf die Streitpatentschrift DE 102 62 147 B4 verwiesen.



Entscheidungsgrinde

Die auf § 22 Abs. 1i. V. m. 8 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG gestutzte Nichtigkeitsklage ist

zulassig und auch teilweise begrundet.

Das Streitpatent bezieht sich auf eine Antriebsvorrichtung fir ein Tor. Die Beklagte

hat hierzu folgende, in zutreffender Weise gegliederte Fassung des Patentan-

spruchs 1 nach Hauptantrag vorgelegt:

M2.1
M2.2

M2.3

M2.4

M2.5

Antriebsvorrichtung fur ein Tor,

mit einer in Bewegungsrichtung des Tores verlaufenden
Fuhrungseinrichtung,

mit einem an dieser fahrbaren, einen Elektromotor
aufweisenden Schlitten zum Betétigen eines Torblatts, und
mit Stromzuleitungsmitteln zur Verbindung des Elektromo-
tors mit einer Stromquelle,

welche ein Zugmittel und einen in die Fuhrungseinrichtung

einsteckbaren ersten Einsatzkorper aufweisen,

dadurch gekennzeichnet, dass

M2.6 der erste Einsatzkorper eine Zugmittelspannvorrichtung mit

einem das Zugmittel formschliissig verriegelnden Teil auf-

weist.

Der Gegenstand des vorliegenden Streitpatents, wie er im Rahmen eines Patent-

nichtigkeitsverfahrens durch Auslegung zu ermitteln ist (vgl. BGH GRUR 2004,

47 ff. - ,Blasenfreie Gummibahn I*), ergibt sich anhand der Begriffe, wie sie in an-

meldungsspezifischer Form verwendet werden, wie folgt:



Der Begriff ,FUhrungseinrichtung“ wird ausschlief3lich in den Ansprichen 1 bis 4
eingesetzt, der Begriff ,FUhrungskorper” erscheint nur ein einziges Mal in der Be-
schreibung der Figur 1. Sonst wird in der Beschreibung und in den Ansprichen 9
bis 11 durchgangig der Begriff ,Flihrungsschiene® verwendet und auch mit dem
Bezugszeichen 3 versehen. Lediglich in Anspruch 8 ist angegeben, dass die Fih-
rungseinrichtung von einer Fihrungsschiene gebildet ist. Aus den gesamten Un-
terlagen und auch dem Vorbringen der Beklagten geht nichts hervor, das darauf
schlie3en lieRe, dass unter ,Fuhrungseinrichtung“ oder ,Fuhrungskorper® etwas
anderes zu verstehen ware als die Fiuhrungsschiene. Es ist daher davon auszu-

gehen, dass diese drei Begriffe synonym verwendet werden.

Als den hier einschlagigen Durchschnittsfachmann legt der Senat in Ubereinstim-
mung mit den Parteien einen Meister auf dem Fachgebiet der Mechatronik zu-

grunde.

1. Zulassigkeit der Nichtigkeitsklage

Der Beklagten ist insoweit zu folgen, als ihr Vortrag, die Nichtigkeitsklage stelle
sich als eine treuwidrige Rechtsaustbung dar, einen rechtserheblichen Einwand
darstellen kann. Zwar ist grundsatzlich jedermann zur Erhebung der Nichtigkeits-
klage befugt; nach standiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs kann sich
aber eine Nichtigkeitsklage auch ohne eine ausdriickliche Nichtangriffsabrede
dann als unzuldssige Rechtsaustibung erweisen, wenn zwischen den Parteien
vertragliche Bindungen bestehen (z. B. aus Kauf-, Lizenz-, Anstellungs- oder Ge-
sellschaftsvertrag), die wegen ihrer individuellen Ausgestaltung die Erhebung ei-
ner Nichtigkeitsklage als einen Versto3 gegen Treu und Glauben (8 242 BGB) er-
scheinen lassen (vgl. BGH GRUR 1989, 39, 41 - ,Flachenentliftung”; GRUR1987,
900, 902 - ,Entwéasserungsanlage”; GRUR 1993, 895 - ,Hartschaumplatten®; vgl.
auch Schulte/Kiihnen, PatG mit EPU, 8. Aufl., § 81 Rn. 49 ff.).



Im vorliegenden Fall hat allerdings zwischen der Beklagten und der Klagerin nie
eine vertragliche Bindung bestanden. Vorgetragen hat die Beklagte lediglich, dass
ein Vertragsverhaltnis, aus dem ein besonderes Vertrauensverhaltnis folgen solle,
nur zwischen ihr und einer Zulieferfirma der Klagerin - namlich der Firma S...

..., Ltd., bzw. deren Geschaftsfuhrer Herrn J... R... - be

standen habe. In solchen Fallen, in denen ein Dritter - gegebenenfalls auch als
sogenannter ,Strohmann” - klagt, gilt aber, dass dessen Nichtigkeitsklage dann
nicht unzuldssig sein kann, wenn er ein ins Gewicht fallendes eigenes gewerbli-
ches Interesse an der Vernichtung des Streitpatents hat (vgl. BGH GRUR-RR
2010, 136, 137, Rz. 17 - ,sealing lamina®“). Vorliegend steht ein solches eigenes
Interesse der Klagerin zur Seite. Es folgt bereits aus dem Umstand, dass die Kla-
gerin von der Beklagten wegen Verletzung des Streitpatents verklagt worden ist
(vgl. BGH a. a. O., Rz. 18).

2. Begrundetheit der Nichtigkeitsklage

a) Hauptantrag der Beklagten

Die Klage, mit der der in § 22 Abs. 1i. V. m. 8 21 Abs. 1 Nr. 1 und 88 1, 4 PatG
geregelte Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit geltend gemacht wird,
ist hinsichtlich des (erteilten) Patentanspruchs 1 gemafR Hauptantrag begriindet.

Sein Gegenstand ergibt sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik.

Aus der D3 ist eine Antriebsvorrichtung fur ein Tor (M2.1) mit einer in Bewegungs-
richtung des Tores verlaufenden Fuhrungseinrichtung (Fihrungsschiene 19, M2.2)
und mit einem an dieser fahrbaren, einen Elektromotor aufweisenden Schlitten
(Schlittenkdrper 20) zum Betatigen eines Torblatts (M2.3), bekannt. Diese be-
kannte Antriebsvorrichtung weist auch ein Zugmittel (Kette 19) und einen in die
Fuhrungseinrichtung einsteckbaren ersten Einsatzkérper (Stutzschotten 8, 9,
M2.5) auf. An den als Einsatzkérper angesehenen Stiitzschotten ist eine Zugmit-
telspannvorrichtung (Gewindebolzen 4 und Schraubenfedern 6) angeordnet (ers-
ter Teil von M2.6).



Die D3 enthélt keine Angaben dazu, wie der Elektromotor 12 mit Strom versorgt
wird. Ein Durchschnittsfachmann wird deshalb zunédchst schauen, wie die Strom-
zuleitung bei anderen, gleichartigen Torantrieben erfolgt. Einen Vorschlag dafir
erhalt er aus der D1, die ebenfalls eine Antriebsvorrichtung fiir ein Tor betrifft, die
einen an einer Fuhrungseinrichtung fahrbaren Schlitten mit einem Elektromotor
zum Betatigen eines Torblatts aufweist. Die Verbindung des Elektromotors mit ei-
ner Stromquelle erfolgt dort Gber einen auf die Fihrungsschiene steckbaren Koér-
per, welcher die Zugmittelspannvorrichtung aufweist (M2.4), und die als Zugmittel
dienende Kette. In Figur 6 dieser Druckschrift ist der Anschluss der stromfiihren-
den Kabel an die Zugmittelspannvorrichtung und an die Deckenschiene dargestellt
(Bezugszeichen 41 bis 44 und 13). Eine fir den Fachmann sich aufdrangende,
analoge Ubertragung der in der D1 dargestellten Anschliisse auf die Stiitzschotte
und die Zugmittelspannvorrichtung gemaf3 der D3 fihrt zu einem in die Fuhrungs-
einrichtung einsteckbaren ersten Einsatzkorper, welcher ein Zugmittel und die
Stromzuleitungsmittel zur Verbindung des Elektromotors mit einer Stromquelle
aufweist (M2.4 und M2.5).

Als Zugmittel werden bei Torantrieben Uberwiegend Ketten verwendet, wie sie als
Fahrradkette bekannt sind. Unstreitig werden solche als Zugmittel dienenden
Ketten mit der Zugmittelspannvorrichtung durch ein Kettenschloss verbunden.

Bei den dafur verwendeten Kettenschléssern greift jeweils ein Bolzen in ein Loch
in der Lasche des Kettenglieds und in ein Loch an der Spannvorrichtung ein. Das
Loch in der Lasche und das Loch in der Spannvorrichtung sind jeweils an den
Durchmesser des Bolzens angepasst, so dass der Eingriff formschlissig erfolgt.
Beim Einfiihren des Bolzens in das Loch in der Lasche verrastet dieser. Somit be-
durfte es lediglich der Verwendung eines technisch gebrauchlichen Mittels, nam-
lich eines Kettenschlosses, um zu erreichen, dass die Zugmittelspannvorrichtung
an dem ersten Einsatzkorper mit dem Zugmittel mit einem formschlussig verrie-
gelnden Teil verbunden ist (M2.6). Es kann dabei dahingestellt bleiben, ob Ketten-
schlésser durch weitere Teile zusatzlich noch gesichert werden, da der An-

spruch 1 dazu keine Aussage enthalt.



Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hauptantrag kann daher keinen Bestand

haben.

b) Hilfsantrag 1 der Beklagten

In der Fassung der Patentanspriche 1 bis 12 nach Hilfsantrag 1 hat das Patent
Bestand; dem insoweit verteidigten Gegenstand stehen die herangezogenen
Druckschriften nicht mehr patenthindernd entgegen.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Anspruch 1 nach
Hauptantrag lediglich dadurch, dass das formschlissig verriegelnde Teil bajonett-
artig ausgebildet ist oder einen Haken (15) aufweist. Als vorteilhaft fir ein derart
gestaltetes Teil ist im Anspruch angegeben, dass es das werkzeuglose Befestigen
und Losen des Zugmittels zulésst. Eine derartige Gestaltung des formschlissig
verriegelnden Teils ist durch keine der druckschriftichen Entgegenhaltungen be-
kannt und wird durch diese auch nicht nahegelegt. Es handelt sich hierbei auch
nicht lediglich um eine dem Fachmann im vorliegenden technischen Zusammen-
hang gelaufige MalRnahme. In den Entgegenhaltungen D1, D3 und D4 ist nicht
dargestellt oder beschrieben, wie das Zugmittel an der Spannvorrichtung befestigt
wird, und auch die D2 zeigt kein solches Zugmittel. Mit dem rechtsbestandigen

Patentanspruch 1 haben auch Unteranspriiche 2 bis 12 Bestand.

c) Hilfsantrage 2 und 3 der Beklagten

Da bereits der vorgreiflich zu prifende Hilfsantrag 1 zu einem rechtsbestandigen

Patent fuhrt hat, kommt es auf eine Beurteilung der beiden weiteren Hilfsantrage

der Beklagten nicht mehr an.



Die Kosten des Rechtsstreits sind gemall 8§ 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1
Satz 1 PatG gegeneinander aufzuheben, da sowohl die Klagerin als auch die Be-
klagte teilweise obsiegt haben und teilweise unterlegen sind und der gemeine
Wert der rechtsbestéandigen Fassung nach Auffassung des Senat in etwa mit der

Halfte des Wertes der urspriinglichen, erteilten Fassung zu veranschlagen ist.

Rauch Hildebrandt Eisenrauch Kiest GrolRmann

pro



