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Bildprojektor

1. Kann eine Prioritat nach Art. 87 EPU fiir einen Patentanspruch eines EP-Pa-
tents nicht in Anspruch genommen werden, weil dieser ein beschrankendes An-
spruchsmerkmal enthalt, welches Uber den Inhalt des Prioritditsdokuments
hinausgeht, so ist es nicht zulassig, die erforderliche Erfindungsidentitat durch
eine schutzbeschrénkende Erklarung (Prioritatsdisclaimer) herzustellen.

2. Die beschrankte Verteidigung eines im Nichtigkeitsverfahren wegen mangein-
der Patentfahigkeit angegriffenen Patentanspruchs eines EP-Patents unter Er-
klarung eines sog. Prioritatsdisclaimers oder dessen Aufnahme in den Patent-
anspruch ist deshalb unzulassig.



IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
An Verkindungs Statt

zugestellt am
4 Ni 28/11 (EP) 1. August 2013

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

betreffend das européische Patent 0 799 436




(DE 596 01 140)
hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mindlichen Verhandlung vom 30. April 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Engels, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber und der Richter
Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Muller, Dipl.-Ing. Veit und
Dipl.-Ing. (Univ.) Schmidt-Bilkenroth

fur Recht erkannt:

|. Das europaische Patent 0 799 436 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig er-
klart.

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

lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Gegenstand des Nichtigkeitsverfahrens ist das Streitpatent EP 0 799 436, das die
Verwendung eines Bildprojektors zum Darstellen sich bewegender Bilder im
Hintergrund einer Buhne betrifft. Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des
Streitpatents, das am 31. August 1996 mit Wirkung auch fir die Bundesrepublik
Deutschland unter Inanspruchnahme der Prioritat des deutschen Gebrauchsmus-
ters DE 295 15 073 U1 vom 20. September 1995 angemeldet wurde. Die Erteilung
des in deutscher Sprache abgefassten Streitpatents ist am 13. Januar 1999 verof-

fentlicht worden.



Im Einspruchsverfahren hat die Einspruchsabteilung des Européischen Patent-
amts in ihrer Entscheidung vom 16. November 2001 das Streitpatent beschrankt
aufrechterhalten (B2-Schrift, Anlage L1). In dieser Fassung umfasst es 13 Patent-
anspruche, von denen Patentanspruch 1 in der Verfahrenssprache Deutsch fol-

genden Wortlaut hat:

1. Verwendung eines Bildprojektors (12), einer reflektierenden
Flache (18) und einer glatten transparenten und teilreflektieren-
den Folie (20) zum Darstellen von Bildern im Hintergrund einer
Buhne (28) oder dergleichen, wobei die reflektierende Fla-
che (18) auf dem Boden (30) der Buhne (28) in deren mittlerem
Bereich angeordnet ist und die Folie (20) zwischen dem Bo-
den (30) und der Decke (32) der Buhne (28) Uber deren gesam-
ter Breite derart verlauft, dal3 ihr unteres Ende an einer Stelle
zwischen der reflektierenden Flache (18) und dem Hintergrund
der Buhne (28) und ihr oberes Ende an der Decke (32) an einer
weiter vorn liegenden Stelle gehalten ist, und der Bildprojek-
tor (12) an der Decke (32) an einer weiter vorn liegenden Stelle
gehalten ist, und der Bildprojektor (12) an der Decke (32) vor
dem dort gehaltenen oberen Ende der Folie (20) angeordnet
und auf die reflektierende Flache (18) gerichtet ist, so daf} das
vom Bildprojektor (12) projizierte Licht zuerst von der reflektie-
renden Flache (18) teilweise reflektiert wird, so dal3 aus dem re-
flektierten Licht ein virtuelles Bild (26) im Hintergrund der Blh-
ne (28) entsteht, wobei die Folie (20) eine Flache von mindes-

tens 3 m mal 4 m aufweist und unter Zugspannung steht.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klagerin geltend, der Gegenstand von Pa-
tentanspruch 1 gehe Uber den Inhalt der urspriinglichen Anmeldeunterlagen
(WO 97/11405 = Anlage L3) hinaus, da diese das Merkmal der ,teilreflektierenden
Folie® nicht offenbarten. Das Streitpatent konne ferner nicht das Prioritatsrecht des
Gebrauchsmusters (DE 295 15 073 U1 = Anlage L2) in Anspruch nehmen, da die-



ses die in Patentanspruch 1 enthaltenen wesentlichen Merkmale ,teilreflektierende
Folie® und die Flachenangabe der Folie von ,mindestens 3 m mal 4m* nicht enthal-
te. Daher komme dem Streitpatent nur der Zeitrang des Anmeldetags zu, namlich
der 31. August 1996; die L2 bilde deshalb selbstkollidierend uneingeschréankten
Stand der Technik. Der Gegenstand des Streitpatents sei zudem nicht patentféahig,
da er nicht erfinderisch sei. Zusammen mit dem Wissen des Fachmanns ergebe
sich aus der L2 in nahe liegender Weise der Gegenstand des Patentanspruchs 1.
Ebenso legten die am 14. Dezember 1995 veroffentlichte Druckschrift
WO 95/33540 (Anlage L11) und die als ,Pepper’s Ghost lllusion“ bezeichnete An-
lage L8 in der Zusammenschau die Erfindung nahe. Dasselbe gelte fur die Druck-
schrift ,Pepper’s Ghost lllusion“ in Kombination mit der Druckschrift DE 38 08 406
(Anlage L13). Die abhangigen Ansprtiche leisteten ebenfalls keinen erfinderischen

Beitrag.

Die Klagerin beruft sich hierzu auf folgende Druckschriften:

L2 DE 29515073 U1

L3 WO 97/011405

L4 EP 0799436 B1

L5 Entscheidungsgriinde Einspruchsabteilung EPA
L7 Skizze: Erzeugung eines virtuellen Bildes
L8 Pepper's Ghost lllusion

L9 Preisliste 2-86 Foil Mirror

L9a DE 9001172 Ul

L9b DE 44 45 302 C1

L10 korrigierte Fig. 2 des Streitpatentes

L11 WO 95/33540 Al

L12 zeichnerische Darstellung

L13 DE 38 08 406 Al.



Die Klagerin beantragt,

den deutschen Teil des europaischen Patents EP 0 799 436
(DE 569 01 140) in vollem Umfang fur nichtig zu erklaren.

Der Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen;

hilfsweise verteidigt er das Streitpatent mit den Anspruchssatzen
nach Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 2 und
den sich hieran jeweils anschlieRenden Patentanspriichen 2 bis
13 entsprechend der B2-Schrift des Streitpatents, wobei die Pa-
tentanspriche 6, 10 bis 13 entsprechend der B2-Schrift des Streit-
patents auch isoliert verteidigt werden. Der Beklagte beantragt in-

soweit sinngeman:

Hilfsantrag 1

Die Klage abzuweisen, soweit der nach der B2-Schrift geltende
Patentanspruch 1 mit der MaRRgabe verteidigt wird, dass fur das
Merkmal ,wobei die Folie (20) eine Flache von mindestens 3 m
mal 4 m aufweist” bei der Beurteilung der Patentfahigkeit die Prio-
ritdt aus der L2 nicht beansprucht wird und nicht berlcksichtigt

wird.



Hilfsantrag 2

Weiter hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit das Streitpatent
mit der Mal3gabe verteidigt wird, dass fur das Merkmal ,wobei die
Folie (20) eine Flache von mindestens 3 m mal 4 m aufweist” bei
der Beurteilung der Patentfahigkeit die Prioritat aus der L2 nicht
beansprucht und nicht berlcksichtigt wird und Patentanspruch 1
wie folgt lautet

(Anderung gegeniiber dem geltenden Patentanspruch 1 doppelt

unterstrichen):

1. Verwendung eines Bildprojektors (12), einer reflektie-
renden Flache (18) und einer glatten transparenten
und teilreflektierenden Folie (20), die 30 % — 50 %

des auf sie treffenden Lichts reflektiert, zum Darstel-

len von Bildern im Hintergrund einer Buhne (28) oder
dergleichen, wobei die reflektierende Flache (18) auf
dem Boden (30) der Buhne (28) in deren mittlerem
Bereich angeordnet ist und die Folie (20) zwischen
dem Boden (30) und der Decke (32) der Biihne (28)
Uber deren gesamter Breite derart verlauft, dafd ihr
unteres Ende an einer Stelle zwischen der reflektie-
renden Flache (18) und dem Hintergrund der Bih-
ne (28) und ihr oberes Ende an der Decke (32) an ei-
ner weiter vorn liegenden Stelle gehalten ist, und der
Bildprojektor (12) an der Decke (32) an einer weiter
vorn liegenden Stelle gehalten ist, und der Bildpro-
jektor (12) an der Decke (32) vor dem dort gehalte-
nen oberen Ende der Folie (20) angeordnet und auf
die reflektierende Flache (18) gerichtet ist, so dal3
das vom Bildprojektor (12) projizierte Licht zuerst von
der reflektierenden Flache (18) teilweise reflektiert



wird, so dal’ aus dem reflektierten Licht ein virtuelles
Bild (26) im Hintergrund der Buhne (28) entsteht, wo-
bei die Folie (20) eine Flache von mindestens 3 m

mal 4 m aufweist und unter Zugspannung steht.

Der Beklagte tritt den Ausfiihrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und
halt das Streitpatent fur patentfahig. Es nehme insbesondere die Prioritat des Ge-
brauchsmusters zu Recht in Anspruch. Jedenfalls miusse die hilfsweise beantragte
Disclaimerlésung dahingehend mdglich sein, dass im Sinne der Entscheidungen
Prioritatsdisclaimer (BPatG) und Winkelmesseinrichtung (BGH) Merkmal M5 nicht
mitgelesen werde und damit nicht prioritdtsschadlich sei. An einer unzuldassigen
Erweiterung fehle es ebenfalls. Auch die Zusammenschau der Ubrigen von der
Klagerin genannten Dokumente fuhre nicht dazu, dass der Lehre des Streitpatents
die erfinderische Tatigkeit fehle.

Zwischen den Parteien ist ein Patentverletzungsverfahren anhéngig. Das Landge-
richt DUsseldorf hat im Verfahren 4b O 128/07 die Klage abgewiesen. Dagegen
hat der hiesige Beklagte Berufung zum Oberlandesgericht Dusseldorf (I-2 U 7/09)

eingelegt.

Der Senat hat den Parteien einen frihen gerichtlichen Hinweis nach 8 83 Abs. 1
PatG zugeleitet. Auf den Inhalt dieses Hinweises vom 29. November 2012 wird
Bezug genommen (BIl. 100/108 d. A)).

Im Ubrigen wird zur Erganzung des Tatbestands auf die zwischen den Parteien

gewechselten Schriftsdtze samt allen Anlagen Bezug genommen.



Grinde

Die zulassige Klage, mit der die in Artikel Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 und 3 IntPatUG, Arti-
kel 138 Absatz 1 lit. a) und c) EPU i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56
EPU vorgesehenen Nichtigkeitsgriinde der unzulassigen Erweiterung und der
mangelnden Patentfahigkeit geltend gemacht werden, erweist sich als begrindet.
Der Streitpatentgegenstand ist unzulassig erweitert und zudem nicht erfinderisch.
Dies fuhrt antragsgemal zur uneingeschrankten Nichtigerklarung des Streitpa-

tents.

1. Nach den Angaben in der Beschreibungseinleitung betrifft das Streitpatent die
Verwendung eines Bildprojektors, einer reflektierenden Flache und einer glatten
transparenten und teilreflektierenden Folie zum Darstellen sich bewegender Bilder
im Hintergrund einer Buhne oder dergleichen unter Verwendung eines Bildprojek-
tors (vgl. Absatz [0001] der Streitpatentschrift).

Bei einem Diavortrag projiziert der Vortragende feststehende Bilder auf eine Lein-
wand. Er selbst steht auf3erhalb des Lichtkegels zwischen Projektor und Leinwand
und kommentiert die Bilder. Statt des Diaprojektors kann der Vortragende auch ei-
nen Filmapparat benutzen. Dann erscheinen bewegliche Bilder auf der Leinwand,
und der Vortragende kommentiert diese. In beiden Fallen steht der Vortragende
aulRerhalb des Lichtkegels. Er erscheint nicht auf dem oder in dem Bild selbst.
Falls er in den Lichtkegel hineintreten wirde, wirde er einen Teil des Lichtstrahls
abdecken. Statt des Bildes wirde dann der Schatten des Vortragenden auf der
Leinwand erscheinen. Falls der Vortragende seine Zuschauer auf eine bestimmte
Stelle im Bild hinweisen will, verwendet er hierzu einen Zeigestock oder eine Lam-
pe mit einem scharf gebundelten Lichtstrahl (vgl. Absatz [0002] der Streitpatent-
schrift).



Die obige Art des Vortrages reicht fur Bild- und Filmvortrage von Foto- und Film-
amateuren aus. Auch Reisende, die einem grol3en Zuschauerkreis Filme oder
Dias von ihren Reisen zeigen, konnen diese Vortragsart ohne Schaden verwen-
den. Die Zuschauer interessieren sich nur fir den Film oder die Dias und die Wor-
te des Vortragenden. Der Art des Vortrags und dem technischen Beiwerk messen
sie nur eine geringe Bedeutung zu (vgl. Absatz [0003] der Streitpatentschrift).

Die Lage ist anders, wenn die Zuschauer kein besonderes Interesse an den zu
zeigenden Gegenstdnden haben und ein Interesse erst noch geweckt werden
muss. Etwas anderes gilt auch dann, wenn sich der Filmvortrag aus Ubergeordne-
ten Grunden auf einem hohen technischen Niveau abspielen oder der Filmvortrag
aufgelockert und mit sogenannten Schaueffekten verbunden werden soll (vgl. Ab-
satz [0004] der Streitpatentschrift).

Bei Bild- und Filmvortragen, sei es bei Verkaufs- und Werbeveranstaltungen, in
Museen, in Schulen usw., ist es erwiinscht, sie locker zu gestalten und dabei dem
Vortragenden die Mdglichkeit zu geben, selbst in das Bild hineinzutreten, ohne da-
durch die Wiedergabe des Bildes auf einer Leinwand oder allgemein auf einer Fla-

che zu storen.

2. Der Erfindung liegt nach Angaben der Streitpatentschrift die Aufgabe zugrunde,
eine solche lockere Gestaltung von Film- und Bildvortrdgen und &hnlichem zu er-
maoglichen, bei dem der Vortragende oder die Vortragenden selbst in das Bild hin-
eintreten kdnnen. Damit kann die Aufmerksamkeit der Zuschauer erregt und/oder
verstarkt werden. Weiter lasst sich das Bild oder lassen sich einzelne Bildelemen-

te besser erlautern (vgl. Absatz [0008]).

3. Diese Aufgabe soll durch die Verwendung eines Bildprojektors in Verbindung

mit den Merkmalen des Anspruchs 1 gel6st werden.
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Der mit Gliederungspunkten versehene Patentanspruch 1, wie er gemafd Hauptan-
trag verteidigt wird, lautet in deutscher Sprache:

M1  Verwendung eines Bildprojektors (12), einer reflektierenden
Flache (18) und einer glatten transparenten und teilreflek-
tierenden Folie (20) zum Darstellen von Bildern im Hinter-

grund einer Blihne (28) oder dergleichen,

M2  wobei die reflektierende Flache (18) auf dem Boden (30)
der Buhne (28) in deren mittlerem Bereich angeordnet ist

und

M3  die Folie (20) zwischen dem Boden (30) und der Decke (32)
der BUhne Uber deren gesamter Breite derart verlauft,

M3a dass ihr unteres Ende an einer Stelle zwischen der reflek-
tierenden Flache (18) und dem Hintergrund der Bihne (28)

und

M3b ihr oberes Ende an der Decke (32) an einer weiter vorn lie-

genden Stelle gehalten ist, und

M4 der Bildprojektor (12) an der Decke (32) an einer weiter

vorn liegenden Stelle gehalten ist, und

M4a der Bildprojektor (12) an der Decke (32) vor dem dort gehal-

tenen oberen Ende der Folie (20) angeordnet und

M4b auf die reflektierende Flache (18) gerichtet ist,

M4c so dass das vom Bildprojektor (12) projizierte Licht zuerst
von der reflektierenden Flache (18) teilweise reflektiert wird,



M4d

M5
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so dass aus dem reflektierten Licht ein virtuelles Bild (26)
im Hintergrund der Blihne entsteht,

wobei die Folie (20) eine Flache von mindestens 3 m mal

4 m aufweist

M5a und unter Zugspannung steht.

Patentanspruch 1 gemanR Hilfsantrag 1 ist mit Patentanspruch 1 gemafld Hauptan-

trag identisch. Er weist nur zusatzlich einen Hinweis im Sinne eines Disclaimers

auf.

Der mit Gliederungspunkten versehene Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 2
lautet (Anderung gegeniiber Patentanspruch 1 gemaR Hauptantrag und Hilfsan-

trag 1 doppelt unterstrichen):

Mla

M2

M3

M3a

Verwendung eines Bildprojektors (12), einer reflektierenden
Flache (18) und einer glatten transparenten und teilreflek-
tierenden Folie (20), die 30 % bis 50 % des auf sie treffen-

den Lichts reflektiert, zum Darstellen von Bildern im Hinter-

grund einer Buihne (28) oder dergleichen,

wobei die reflektierende Flache (18) auf dem Boden (30)
der Buhne (28) in deren mittlerem Bereich angeordnet ist

und

die Folie (20) zwischen dem Boden (30) und der Decke (32)

der Buhne Uber deren gesamter Breite derart verlauft,

dass ihr unteres Ende an einer Stelle zwischen der reflek-
tierenden Flache (18) und dem Hintergrund der Bihne (28)

und
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M3b ihr oberes Ende an der Decke (32) an einer weiter vorn lie-

genden Stelle gehalten ist, und

M4  der Bildprojektor (12) an der Decke (32) an einer weiter
vorn liegenden Stelle gehalten ist, und

M4a der Bildprojektor (12) an der Decke (32) vor dem dort gehal-

tenen oberen Ende der Folie (20) angeordnet und

M4b auf die reflektierende Flache (18) gerichtet ist,

M4c so dass das vom Bildprojektor (12) projizierte Licht zuerst

von der reflektierenden Flache (18) teilweise reflektiert wird,

M4d so dass aus dem reflektierten Licht ein virtuelles Bild (26)

im Hintergrund der Bihne entsteht,

M5  wobei die Folie (20) eine Flache von mindestens 3 m mal

4 m aufweist

M5a und unter Zugspannung steht.

Hinsichtlich der erteilten Unteranspriiche 2 bis 13 wird auf die Streitpatentschrift

verwiesen.

4. Der fur die objektive Problemlésung berufene Fachmann ist nach Auffassung
des Senats ein berufserfahrener Fachhochschul-Ingenieur der Fachrichtung Elek-
trotechnik oder Optik mit Erfahrungen im Bereich der Theater- und Veranstal-

tungstechnik.
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1. Die erfindungsgemafe Lehre nach Patentanspruch 1 gemafR Hauptantrag ist

gegenuber dem Inhalt der Anmeldung unzuldssig erweitert.

Zum Offenbarungsgehalt einer Patentanmeldung gehért im Zusammenhang mit
der Frage, ob eine unzulassige Erweiterung vorliegt, nur das, was der Gesamtheit
der ursprunglich eingereichten Unterlagen ,unmittelbar und eindeutig“ als zur an-
gemeldeten Erfindung gehdrig zu entnehmen ist, nicht hingegen eine weitergehen-
de Erkenntnis, zu der der Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens
oder durch Abwandlung der offenbarten Lehre gelangen kann (BGH, Urt. v.
16. Dezember 2008, X ZR 89/07, GRUR 2009, 382, 384 — Rn. 25— Olanzapin;
Urt. v. 8. Juli 2010, Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910, 914 — Rn. 46 — Falschungssi-
cheres Dokument).

Merkmal M1 - betreffend die ,teilreflektierende Folie* — ist in den urspringlichen
Anmeldeunterlagen (L3) weder explizit noch implizit in dieser Allgemeinheit offen-
bart. In den Anmeldeunterlagen ist ndmlich lediglich angegeben (vgl. Seite 4,
zweiter Absatz), dass ,die Folie 30 % bis 50 %, vorzugsweise 30 % des auf sie
treffenden Lichts reflektieren soll“. Der Fachmann wird den Offenbarungsgehalt
der Anmeldung hierauf beschrankt sehen. Denn der Fachmann billigt Zahlen-,
Mal3- oder Bereichsangaben in aller Regel einen hoheren Grad an Eindeutigkeit
und Klarheit zu, als dies bei verbal umschriebenen Elementen der erfindungsge-
mafRen Lehre der Fall ware. Denn Zahlen sind als solche eindeutig, wahrend
sprachlich formulierte allgemeine Begriffe eine gewisse Abstraktion von dem durch
sie bezeichneten Gegenstand bedeuten. Solche Zahlen-, Mal3- oder Bereichsan-
gaben sind daher nicht als minder verbindliche, lediglich beispielhafte Festlegun-
gen der geschitzten technischen Lehre anzusehen (BGH, Urteil vom
12. Marz 2002 - X ZR 168/00, GRUR 2002, 515, 517 — Schneidmesser I). Eine
Verallgemeinerung dahingehend, dass die Folie ohne konkrete Beschrankung teil-
reflektierend sein soll, was auch Reflektionsgrade auf3erhalb des oben genannten
Bereichs, d. h. von tber 0 % bis unter 30 % oder von Uber 50 % bis unter 100 %
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beinhalten wirde, ist der Offenbarung nicht unmittelbar und eindeutig als zur Erfin-
dung gehorend zu entnehmen (BGH, a. a. O., Rn. 25 — Olanzapin). Anhaltspunkte
daflr, dass der Fachmann von der Regel abweichend diesen Offenbarungsgehalt

verallgemeinert und zur Erfindung gehérend versteht, bestehen nicht.

Der Beklagte hat zwar vorgetragen, dass sowohl der L2 (S. 2 u. 3; S. 6 oben) als
auch der L3 bereits zwei Eigenschaften der Folie zu enthehmen gewesen seien,
namlich einerseits die Reflexion (des virtuellen Bildes) und zugleich andererseits
die Transparenz (Blick auf den Vortragenden). Dies bedeute zwangslaufig, dass
die Folie weder komplett transparent noch komplett spiegelnd, und somit ,teilre-
flektierend“ habe sein missen. Der Hinweis (L3, S. 4 Mitte), dass eine Folie mit 30
bis 50 %, bevorzugt mit 30 %, sich besonders gut fur die erfindungsgeméaRen
Zwecke eigne, bilde nur ein Ausfiihrungsbeispiel, nicht die Qualitat bzw. Eigen-
schaften der Folie generell. Die Lehre im Anspruch 1 sei breiter. Diese Auffassung
verkennt jedoch, dass auch unter Bericksichtigung des Wortlauts von Patentan-
spruch 1 die Gesamtoffenbarung nicht so verallgemeinert interpretiert werden
kann, dass die Bereichsangabe von 30 % - 50 % nur als praferierter Bereich bzw.
als Ausfuihrungsbeispiel angegeben ist. Dem steht insbesondere der Wortlaut der
Anmeldung entgegen, dass als bevorzugter Reflexionswert lediglich ein Wert von
30 % angegeben ist, nicht der gesamte Bereich von 30-50 %. Der Fachmann, der
sich mit Vorrichtungen zum Darstellen bewegter Bilder auskennt, weil3 ferner,
dass die Gesamtausleuchtung eine Rolle spielt, da das virtuelle Bild und der durch
die transparente Folie real zu erkennende Kdorper in ahnlicher Weise beleuchtet
sein mussen, um fur den Zuschauer in etwa gleich hell zu erscheinen. Zu hohe,
z. B. Uber 80 %, oder zu geringe, z. B. unter 15 % liegende Reflexionsgrade kann
er deshalb von vorneherein ausschliel3en, da dann entweder das virtuelle Bild zu
dunkel und der Korper zu hell - oder umgekehrt - erscheinen wirde und ein Aus-
gleich tber die Helligkeit des Projektors und die Buhnenbeleuchtung ohne Uber-
triebenen Aufwand bzw. gar nicht mehr mdglich ist. AuRerdem besteht bei zu ho-
hen Reflexionsgraden die Gefahr, dass die Zuschauer die Folie bemerken. Die
Angabe von Bereichen fiur Reflexionsgrade entspricht deshalb von vornherein dem

technischen Verstandnis des Fachmanns und seiner Erwartung. Hinzu kommt,
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dass teilreflektierende Folien zum Anmeldezeitpunkt noch nicht tblich waren - was
beide Parteien bestétigt haben — so dass fur den Fachmann, der die technische
Lehre realisieren sollte, eine Bereichsangabe als Voraussetzung fur die erfolgrei-
che Ausfuhrung der Lehre besonders wichtig war und aus seiner Sicht deshalb
nicht so zu verstehen war, dass diese Angabe nur Relevanz im Rahmen einer pra-

ferierten Ausfuhrungsform erlangen sollte.

2. Im Ubrigen ware der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag
auch nicht erfinderisch gegentber dem aus der Druckschrift L2 bekannten Stand
der Technik wie die Ausfuhrungen zu dem weiter eingeschrénkten Patentan-
spruch 1 nach Hilfsantrag 2 zeigen.

[l

1. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 ist aus den vorge-
nannten Grinden ebenfalls unzulassig erweitert, der Hilfsantrag 1 deshalb bereits

auf eine unzulassig geanderte Fassung gerichtet.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist seinem Wortlaut nach mit dem Hauptan-
trag identisch. Soweit der Beklagte diesen eingeschrankt mit einem sog. Prioritats-
disclaimer bezlglich des Merkmals M5 — ,wobei die Folie (20) eine Flache von
mindestens 3 m mal 4 m aufweist® — verteidigt, fuhrt dies nicht zur Beseitigung der
unzuldssigen Erweiterung hinsichtlich des Teilmerkmals ,teilreflektierende Folie*
zu M1.

2. Im Ubrigen ware der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1
auch nicht zulassig, weil der Beklagte diesen mit einem unzulassigen Prioritatsdis-
claimer verteidigt, wie auch die beanspruchte Lehre gegeniber dem aus der
Druckschrift L2 bekannten Stand der Technik nicht erfinderisch ist. Insoweit wird
auf die folgenden Ausfihrungen zu dem weiter eingeschrankten Patentanspruch 1

nach Hilfsantrag 2 verwiesen.
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V.

Hilfsantrag 2 enthalt in Merkmal M1a eine Beschrankung in Bezug auf die teilre-
flektierende Folie durch Einfligen der Bereichsangabe ,die 30 % bis 50 % des auf
sie treffenden Lichts reflektiert”. Dies entspricht nach den Ausfuhrungen unter Il. 1.
den Angaben in den urspriinglichen Anmeldeunterlagen L3. Patentanspruch 1 ge-
malfd Hilfsantrag 2 ist insoweit zuldssig gedndert. Soweit Hilfsantrag 2 daneben ei-
nen Prioritatsdisclaimer enthalt, erweist sich dieser und damit auch der Gegen-

stand des Hilfsantrags als unzul&ssig beschrankt.

1. Art. 87 Abs. 1 EPU gewahrt jedermann fiir die Anmeldung derselben Erfindung
zum europaischen Patent wahrend einer Frist von 12 Monaten nach Einreichung
der ersten Anmeldung ein Recht auf Inanspruchnahme der Prioritat. Die Inan-
spruchnahme der Prioritat einer frutheren Anmeldung setzt jedoch gem. Art. 88
EPU voraus, dass die Prioritatsunterlagen die Gesamtheit der Merkmale der durch
den geltenden bzw. verteidigten Patentanspruch umschriebenen technischen Leh-
re deutlich offenbaren, wobei eine Ubereinstimmung auch nachtraglich durch zu-
lassige Beschrankung des Anspruchs hergestellt werden kann. Wird die erfin-
dungsgemale Lehre durch eine im Prioritdtsdokument nicht (deutlich) offenbarte
Eigenschaft eines ihrer Bestandteile charakterisiert, fehlt es an einer Offenbarung
im  Prioritatsdokument (BGH Urteil vom 14. Oktober 2003 - X ZR 4/00,
GRUR 2004, 133, 135 — Elektrische Funktionseinheit; Urteil vom 14. August 2012
— X ZR 3/10, GRUR 2012, 1133 — Rdn. 31 f. — UV-unempfindliche Druckplatte; Ur-
teil vom 30. Januar 2008 — X ZR 107/04 — GRUR 2008, 597 — Rdn. 17a — Beton-
straRenfertiger; Urteil vom 11. September 2001 — X ZR 168/98, GRUR 2002, 146
— Luftverteiler).



-17 -

1. 1. Das deutsche Gebrauchsmuster als Prioritatsdokument (L2) stimmt hinsicht-
lich des Offenbarungsgehaltes zu der in Patentanspruch 1 beanspruchten ,teilre-
flektierenden Folie“ mit dem Wortlaut der europaischen Patentanmeldung L3 tber-
ein, so dass insoweit auf das oben unter II. 1. und Ill. Gesagte verwiesen werden
kann. Danach fehlt es schon wegen des Merkmals M1 bei der mit Hauptantrag
und Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung von Patentanspruch 1 an der von Art. 87
EPU vorausgesetzten Identitat der Erfindungen fir eine wirksame Inanspruchnah-
me der Prioritat. Mit dem gestellten Hilfsantrag 2 hat der Beklagte den Wortlaut
des Patentanspruchs 1 entsprechend der Prioritatsschrift eingeschrankt auf eine
Folie, ,die 30 % — 50 % des auf sie treffenden Lichts reflektiert®, die insoweit auch
in der Prioritatsschrift bereits offenbart ist, so dass die Voraussetzungen fir die

wirksame Inanspruchnahme der Prioritat in diesem Punkt erfullt wéaren.

1. 2. Nicht als zur beanspruchten Erfindung gehérend offenbart in der prioritatsbe-
grindenden Schrift L2 ist jedoch das auch in Patentanspruch 1 gemalfd Hilfsan-
trag 2 enthaltene Merkmal M5 ,wobei die Folie (20) eine Flache von mindestens
3 m mal 4 m aufweist®. Das Streitpatent kann deshalb fir die Merkmalsgesamtheit
des Patentanspruchs 1 die Prioritat der deutschen Gebrauchsmusteranmel-
dung (L2) vom 20. September 1995 nicht wirksam in Anspruch nehmen. Die L2
enthalt weder ausdrickliche GréRenangaben betreffend die Flache der Folie noch
sonstige Angaben oder Figuren, aus denen die konkret beanspruchte Flachenan-
gabe unmittelbar und eindeutig entnommen werden kénnte. Auch die Darstellung
eines Fahrzeugs und einer Person auf einer Blhne enthalten keine derartige un-
mittelbare Offenbarung. Insbesondere enthalt die L2 keine Offenbarung, dass die
Flache ,mindestens 3 m mal 4 m aufweist. Dieses Merkmal findet sich erst in der
PCT-Anmeldung WO 97/11405 (L3) vom 31. August 1996 in dem — auf Patentan-

spruch 6 rickbezogenen — Patentanspruch 7.
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Wie auch der Beklagte zutreffend erkannt und deshalb nicht beansprucht hat, ist
auch eine Streichung des Merkmals M5 zur Rettung der Prioritat nicht moéglich, da
dies im Hinblick auf die hiermit verbundene Erweiterung des Schutzbereichs des
erteilten Patentanspruchs zu einer unzulassigen Anderungen des Patentan-
spruchs und zu einem neuen Nichtigkeitsgrund gemaR § 138 Abs. 1 lit. d) EPU

fuhren wirde.

Damit gilt fur das Streitpatent der Zeitrang des Anmeldetags vom 31. August 1996
und die Druckschrift L2 z&ahlt aufgrund ihres Eintragungstages 7. Dezember 1995
zum vorveroffentlichten Stand der Technik, der sowohl fur die Prifung der Neuheit
wie auch der erfinderischen Tétigkeit zu berticksichtigen ist. Dem steht auch nicht
entgegen, dass der Patentinhaber Anmelder der L2 ist und mithin eine Selbstkolli-
sion vorliegt, da das EPU diese im Rahmen der Beurteilung der Patentfahigkeit
nicht ausschlief3t (vgl. auch EPA T 14443/05, Beschl. v. 4. Juni 2008 — Biozidzu-
sammensetzung; kritisch Drope Mitt. 2012, 494).

2. Nicht in Anspruch nehmen kann der Beklagte einen sog. Prioritatsdisclaimer da-
hingehend, dass das Merkmal M5 bei der Prifung der Patentfahigkeit nicht be-
ricksichtigt wird, zugleich aber dem Patentgegenstand der Zeitrang der Prioritats-
anmeldung zukommen soll. Denn nach Uberzeugung des Senats ist ein solcher
Prioritatsdisclaimer, der weder im EPU noch im PatG geregelt ist, nicht zulassig.
Hiermit wirden auch die Grenzen zulassiger richterlicher Rechtsfortbildung tber-
schritten, wonach der Richter sich nicht dem vom Gesetzgeber festgelegten Sinn
und Zweck des Gesetzes entziehen darf, an diesen gebunden ist und deshalb die
gesetzgeberische Grundentscheidung respektieren muss (hierzu BVerfG Beschl.
v. 25.Januar 2011, 1BvR918/10 = BVerfGE 128, 193; Beschl. .
14. Februar 1973, 1 BvR 112/65 = BVerfGE 34, 269).
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2. 1. Der Bundesgerichtshof (a.a. O., GRUR 2012, 1133 — UV-unempfindliche
Druckplatte; a.a.O., GRUR 2008, 597 - Betonstral3enfertiger; a.a.O.,
GRUR 2004, 133 — elektrische Funktionseinheit; a. a. O., GRUR 2002, 146 — Luft-
verteiler) hat bisher in seiner Rechtsprechung die Frage nach einem ,Prioritatsdis-
claimer® nicht erortert, obwohl die Rechtsprechung Falle umfasst, in denen Abwie-
chungen von Vor- und Nachanmeldung als nicht prioritatsschadlich betrachtet wer-
den. Eine Losung wurde ausschlief3lich in der Anwendung und Grenzziehung der
fur die Inanspruchnahme einer Prioritat vorausgesetzten Erfindungsidentitat ge-

sucht.

Beruhen die Erfindungen der Vor- und Nachanmeldung eindeutig auf dem glei-
chen Gedanken, stehen Abweichungen bei der Ausgestaltung dieses Erfindungs-
gedankens in der Nachanmeldung der wirksamen Prioritatsinanspruchnahme nicht
in jedem Fall entgegen. Ein solcher Fall kann z. B. dann vorliegen, wenn zur Ver-
meidung einer unbilligen Beschrankung des Anmelders bei der Ausschépfung des
Offenbarungsgehaltes auch Verallgemeinerungen ursprungsoffenbarter Ausfih-
rungsbeispiele zugelassen werden (BGH, a. a. O. — Rn. 32 f. — UV-unempfindliche
Druckplatte). Die Grenze des Zuléassigen sei erst dann uberschritten, wenn mit der
Abstraktion auf eine als solche nicht genannte oder fir den Fachmann ohne Wei-
teres erkennbare Eigenschaft abgehoben werde. Dies gelte ausdrticklich auch fir
die Prioritdtsbeanspruchung (a. a. O.). Ebenso wenig wird das Prioritatsrecht der
Nachanmeldung davon berihrt, dass ihr Gegenstand erst nach Patenterteilung in
Folge nachtraglicher Beschrankung deckungsgleich mit der prioritatsbegriinden-
den Anmeldung wird (BGH, Urteil vom 14. Oktober 2003, GRUR 2004, 133,
135 - elektronische Funktionseinheit; Benkard/Ullmann/Grabinski, EPU, X. Aufla-
ge, Art. 88 Rn. 10 m. w. N.) oder davon, dass eine technische Wirkung im erteilten
Patent beansprucht ist, die in der Prioritdtsanmeldung nicht angegeben war (BGH,
Urteil vom 30. Januar 2008 — X ZR 107/04 — GRUR 2008, 597 — Rn. 23 — Beton-
straRenfertiger). Keine der vorgenannten Konstellationen betrifft den vorliegenden
Fall. Der Senat sieht keine Mdglichkeit unter Anwendung dieser Grundsétze Pa-

tentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 die Prioritat der L2 zuzubilligen.
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2. 2. In der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des Européaischen Patent-
amts wird die Frage nach der Prioritat restriktiv behandelt und insbesondere eine
Disclaimerlésung nicht anerkannt. Die Grol3e Beschwerdekammer des EPA (Stel-
lungnahme vom 31. Mai 2001, G 2/98, GRUR Int. 2002, 80 ff.) hat festgestellt,
dass durch die Wirkung des Prioritatsrechts gem. Art. 89 EPU, die darin besteht,
dass der Prioritatstag fir die Anwendung des Art. 54 Abs. 2 und 3 EPU und Art. 60
Abs. 2 EPU als Tag der europaischen Patentanmeldung gilt, kein Nachanmelder
beglnstigt werden dirfe. Die Prioritat einer friheren Anmeldung fir einen An-
spruch in einer europaischen Patentanmeldung gemaR Art. 88 EPU sei nur dann
anzuerkennen, wenn der Fachmann den Gegenstand des Anspruchs unter Heran-
ziehung des allgemeinen Fachwissens unmittelbar und eindeutig der friilheren An-
meldung als Ganzes entnehmen kdnne. Nur demjenigen Anmelder stehe das Pa-
tent zu, der den beanspruchten Gegenstand in seiner Gesamtheit zuerst offenbart
habe (ebenso BGH, a. a. O. — GRUR 2002, 146, 147 - Luftverteiler). Die restriktive
Behandlung der Prioritatsfrage durch die GroRe Beschwerdekammer ist nicht un-
widersprochen geblieben (vgl. Drope, Innere Prioritét im europaischen Patentsys-
tem, Mitt. 2012, 494 ff.). Sie ist jedoch durch die Rechtsprechung der Beschwerde-
kammern (T 1443/05 und T 0680/08) angewendet und vertieft worden. Der Bun-
desgerichtshof hat in seiner Entscheidung ,Luftverteiler” die Auffassung der Gro-
Ben Beschwerdekammer bestétigt, dass es der Rechtssicherheit der Beurteilung
einer wirksamen Prioritdtsinanspruchnahme unzutraglich ware, wenn bei der
Nachanmeldung hinzugefligte Merkmale danach zu unterscheiden wéren, ob sie
Funktion und Wirkung der Erfindung im Sinne des technischen Sinngehalts der ur-
sprunglichen Merkmalskombination beeinflussten oder nicht (vgl. insoweit abwei-
chend BGH, a.a. O., GRUR 2008, 597, 599 — Rdn. 23 — Betonstral3enfertiger).
Auch eine - urspringlich von den Technischen Beschwerdekammern des EPA
praktizierte und von der Grol3en Beschwerdekammer abgelehnte — Unterschei-
dung nach wesentlichen und unwesentlichen Zusatzmerkmalen, widersprache den
Anforderungen an die Rechtssicherheit. Auch insoweit sieht der Senat keine M6g-

lichkeit zu einer abweichenden Bewertung zu gelangen.
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2. 3. Der Beklagte hat dagegen auf zwei Entscheidungen hingewiesen, die er auf
den vorliegenden Fall fur anwendbar bzw. Ubertragbar halt, zum Einen die Ent-
scheidung des Bundespatentgerichts ,Prioritatsdisclaimer® (Beschluss vom
30. April 2003 — 20 W (pat) 63/02, GRUR 2003, 953 ff.) und die Entscheidung des
Bundesgerichtshofs ,Winkelmesseinrichtung“ (Beschluss vom
21. Oktober 2012 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40), die den verwandten Problem-

bereich der unzulassigen Erweiterung der Anmeldung betrifft.

Das Bundespatentgericht hat in seiner Entscheidung ,Prioritatsdisclaimer® die Auf-
fassung vertreten, dass ein Patent beschrankt aufrecht erhalten werden kénne,
obwohl der Patentanspruch ein Merkmal enthalt, das Uber den Inhalt der Prioritats-
anmeldung hinausgeht, wenn der Patentanspruch erstens eine in der Prioritatsan-
meldung offenbarte patentfahige Unterkombination enthalte und zweitens in den
Patentanspruch eine Erklarung des Inhalts aufgenommen werde, dass das in Re-
de stehende Anspruchsmerkmal Uber den Inhalt der Prioritatsanmeldung hinaus-
geht und die Patentfahigkeit bei Bericksichtigung des Zeitrangs der Prioritatsan-
meldung nicht stitzen kann (ablehnend: Schulte/Moufang, Patentgesetz, 8. Aufl.
(2008), 841 Rn. 41; zustimmend: Fitzner/Beckmann, Patentrechtskommentar,
4. Aufl. (2012), § 41 Rn. 45; Brandt/Busse, PatG, 7. Aufl. (2012), § 41 Rn. 30 a. E.,
32; KralRer, Rudolf, Patentrecht. 6. Aufl., S. 509).

Erkennt man den Prioritatsdisclaimer an, so ergibt sich auch eine Veranderung in
zeitlicher Hinsicht, ndmlich die Zeitrangverschiebung fur den Stand der Technik.
Darauf hat das Bundespatentgericht ausdrtcklich hingewiesen (a. a. O., Rn. 46,
Rn. 66). Der Gesamtheit der Merkmale kam namlich der Zeitrang des (deutschen)
Anmeldetags zu, mit der Folge, dass dieser fur den mal3geblichen Stand der
Technik entscheidend war. Die im Patentanspruch enthaltene Kombination der an-
deren Merkmale (als sog. Unterkombination bezeichnet) — ohne das spéater offen-
barte einschrankende Merkmal — war dagegen bereits in der Prioritatsanmeldung
offenbart. Deshalb sollte fur diese als Zeitrang der Anmeldetag der Prioritatsan-
meldung gelten, mit der Folge, dass fur den maf3geblichen Stand der Technik und
die heranzuziehenden Druckschriften auf diesen abzustellen ist, wahrend der
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Schutzumfang durch das spater offenbarte und in den Patentanspruch aufgenom-

mene Merkmal weiter mitbestimmt und beschrankt wird.

Die Entscheidung des Bundesgerichtshofs ,Winkelmesseinrichtung“ beschaftigt
sich mit dem — der Prioritatsfrage — verwandten Problembereich der unzulassigen
Erweiterung des Inhalts der  Anmeldung (BGH, Beschl. vom
21. Oktober 2012 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 — Winkelmesseinrichtung; vgl.
zur Frage des verwandten Problembereichs auch Urt. V.
8. Juli 2010 - Xa ZR 124/07, GRUR 2010, 910 — Rn. 62 — falschungssicheres Do-
kument) und deren Folgen. Der Bundesgerichtshof hat fir ein deutsches Patent ei-
ne solche Mdglichkeit gesehen, wie sie auch der standigen Praxis des Bundespa-
tentgerichts im Rahmen der sog. Disclaimerlésung entspricht (vgl. hierzu auch Se-
nat Urt. v. 3.Juli2012, 4 Ni15/10 (EP), 4 Ni20/10 (EP), GRUR 2013,
609 - Unterdruckverband).

2. 4. Der Senat halt weder die von der nationalen Rechtsprechung jedenfalls fur
deutsche Patente anerkannte Disclaimerldsung im Rahmen unzuldssiger Erweite-
rungen entsprechend fur anwendbar, noch teilt der Senat die vereinzelt gebliebe-
ne Entscheidung des 20. Senats (a. a. O., GRUR 2003, 953 ff.) zum sog. Priori-
tatsdisclaimer. Bei der Beanspruchung der Prioritat nach Art. 87 EPU — wie im
Ubrigen auch nach 88§ 40, 41 PatG — geht es um die Erfindungsidentitat, die fir die
Inanspruchnahme der Prioritat erforderlich ist. Kann der Patentinhaber nicht den
Zeitrang der Prioritat in Anspruch nehmen, sondern nur den Anmeldetag der Pa-
tentanmeldung, kann sich fir ihn ggfls. der entgegenstehende Stand der Technik
zur Prifung der Patentfahigkeit verandern (Art. 138 Abs. 1 lit. a), Art. 11 8 6 Abs. 1
Nr. 1 IntPatUG). Ahnlich zu beurteilen ist die Frage der urspriinglichen Offenba-

rung von Anderungen im Streitpatent gegeniiber der Patentanmeldung.
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2. 4. 1. Bei der unzulassigen Erweiterung ist zwar gleichermaf3en im Rahmen ei-
nes allerdings abweichenden Nichtigkeitsgrundes (Art. 138 Abs. 1 lit. ¢), Art. Il 8 6
Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG) zu priifen, ob der geltende Patentanspruch eine unzuléssi-
ge, weil spater offenbarte Einschrankung enthéalt, die tber den Inhalt der maf3geb-
lichen Anmeldung (sei es Prioritatsanmeldung, sei es Patentanmeldung) hinaus-
geht. Im Falle der Winkelmesseinrichtung (BGH, a. a. O., Rn. 18, 19) konnte
ein - nicht als zur Erfindung in den urspringlich eingereichten Unterlagen geho-
rend offenbartes — Merkmal, dessen Streichung oder Ersetzung zu einer unzulas-
sigen Erweiterung gefuhrt hatte, im Patentanspruch verbleiben, da seine Einfu-
gung zu einer Einschrdnkung gegeniber dem Inhalt der urspringlichen Unterla-
gen geflhrt hatte (ebenso BPatG, a. a. O., GRUR 2003, 953, 111.3.c)). Anders als

das Bundespatentgericht hat der Bundesgerichtshof aber ausdrtcklich darauf hin-

gewiesen, dass er die Einflgung eines Hinweises (,nach Art eines Disclaimers®) in
einem solchen Fall nicht fur erforderlich halte (BGH, a. a. O., Rn. 16). Ferner hat
er darauf hingewiesen (a. a. O., Rn. 19), dass sein theoretischer Ansatz mdgli-
cherweise mit der Auffassung der GrofRen Beschwerdekammer des EPA nicht im
Einklang stehe, diesem Gesichtspunkt fur das deutsche Recht allerdings keine Be-
deutung zukomme, da dieses eine Regelung entsprechend Art. 123 Abs. 2 EPU

nicht kenne.

2. 4. 2. Allerdings unterscheiden sich die fur die Frage der Anerkennung eines
Prioritatsdisclaimers maf3geblichen Aspekte doch wesentlich hinsichtlich der zu
fordernden Anwendungsvoraussetzungen sowohl hinsichtlich der malf3geblichen
Aspekte ausreichender Einzelfallgerechtigkeit als auch andererseits der Grenzen

einer zu wahrenden Rechtssicherheit.

Erdffnete man auch im Rahmen der Prioritdt die Moglichkeit, bei unveranderter
Anspruchsformulierung schutzbeschrankende Erklarungen aufzunehmen, um die
erforderliche ldentitat zwischen Prioritdtsdokument und Patentanspruch herzustel-
len, insbesondere auch um eine etwaige Selbstkollision bei der Patentfahigkeit zu
vermeiden, oder aber auch die Vorteile einer Prioritatsinanspruchnahme gegen-
Uber sonstigem Stand der Technik auszuschdpfen, betonte man nicht nur das Be-
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darfnis einer nur so zu wahrenden Einzelfallgerechtigkeit gegentiber dem formalen
Aspekt der Rechtssicherheit und des Vertrauensschutzes der Offentlichkeit. Die
Anerkennung eines Prioritatsdisclaimers wirde dartber hinaus eine vom Gesetz
nicht vorgesehene Begunstigung des Patentinhabers bewirken, die ihm im Sinne
eines Wahlrechts eine Entscheidung fur oder gegen eine prioritditswahrende Ver-
teidigung des Patents gegen den Stand der Technik erméglichte.

Der Bundesgerichtshof erkennt zwar in seiner Entscheidung ,Winkelmesseinrich-
tung” ein Bedurfnis nach Korrektur einer sog. uneigentlichen Erweiterung an und
stellt die materielle Gerechtigkeit bei der Interessenabwagung tber den formellen
Aspekt ,erweiternder® Patentanspriche. Das bedeutet, dass unter Zurtickstellung
formaler Aspekte, die die GroRe Beschwerdekammer des EPA ihrerseits betont
hat, der Gedanke der Einzelfallgerechtigkeit Vorrang erhéalt. Entsprechend hat das
Bundespatentgericht in ,Prioritatsdisclaimer” festgestellt, dass bei der dargelegten
Sachlage das Interesse der Allgemeinheit es — im Gegensatz zum Interesse des
Patentinhabers — nicht erfordere, ein Patent vollstandig zu widerrufen bzw. zu ver-

nichten.

Insoweit unterscheidet sich die Frage, ob der Aspekt der Einzelfallgerechtigkeit ei-
ne Korrekturmaoglichkeit gebietet, bereits in ihrem Ausgangspunkt. Die Frage einer
unzuldssigen Erweiterung ist im Prufungsverfahren vor dem Deutschen Patent-
und Markenamt oder dem Europaischen Patentamt vom Patentprifer bei der Pa-
tenterteilung oder bei Anderungen von erteilten Patentanspriichen von Amts we-
gen zu beachten. Insbesondere wenn der Priifer die Anderung/Einschrankung ei-
nes Merkmals anregt, wird sich der Patentanmelder dieser Anregung schon des-
halb nicht verschliel3en, da er andernfalls kein Patent erhalten wird. Beurteilt das
Patentamt oder das Gericht diese Anderung/Einschrankung eines Merkmals spa-
ter als unzulassig, liegt der Fehler nicht nur im Verantwortungsbereich des Anmel-
ders bzw. Patentinhabers, sondern auch beim Amt oder Gericht. Insoweit ist ein
Bedurfnis nach Korrektur anzuerkennen, dem ggfls. durch die Nichtbericksichti-
gung eines Merkmals, das dennoch im Patentanspruch verbleiben kann, Rech-
nung zu tragen ist, und welche die Interessen des Patentinhabers nicht Uberbe-
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wertet. Bei der Prioritat ist dies anders. In der Praxis werden die materiell-rechtli-
chen Voraussetzungen der Prioritat — wie auch im vorliegenden Fall — vom Euro-
paischen Patentamt bzw. dem Deutschen Patent- und Markenamt nur bei relevan-
tem weiterem Stand der Technik zur Patentfahigkeit gepruft werden, obwohl das
Prioritatsdokument selbst zum Stand der Technik werden kann (Kral3er, a. a. O.,
S. 504; kritisch Drope, Rudiger, Prioritatsanmeldung Stand der Technik fur Priori-
tatsnachanmeldung?, Mitt. 2011, 406). Der Patentinhaber fertigt die Nachanmel-
dung in Kenntnis seiner eigenen Voranmeldung und muss bei einer spateren An-
derung der Nachanmeldung — sofern er die Prioritat in Anspruch nehmen will —
seine Voranmeldung und die Kompatibilitat der beiden Schriften im Auge behalten.
Die Beachtung der Prioritat ist deshalb ausschliel3lich Sache des Patentinhabers,
wenn er die Patentanspriiche fasst, um eine gewahrbare oder bestandsfahige
Fassung zu erhalten. Dies bereits spricht fur ein geringeres Bedurfnis nach einer
durch richterliche Rechtsfortbildung zu schaffenden Korrektur des Gesetzes zum

Erhalt einer Prioritat mittels Disclaimer.

Hinzu kommt jedoch ein weiteres wichtiges Argument: Im Gegensatz zur Anerken-
nung von Schutzrechtserklarungen bei der Frage unzulassiger Erweiterungen, die
als ultima ratio dem Erhalt des Patentanspruchs dienen, besteht im Falle prioritats-
schadlicher Merkmale im Patentanspruch bereits keine Situation, welche als ulti-
ma ratio die Zulassung von Erklarungen zur Wiederherstellung der Prioritat und
der damit verbundenen Zeitrangverschiebung als erforderlich erscheinen lasst.
Der Patentinhaber erhalt ndmlich mit der Zuerkennung einer Prioritat nur eine zu-
satzliche, ihm gunstige Option im Hinblick auf eine durch das Zeitmoment beding-
te Abgrenzung zum Stand der Technik. Die Anerkennung des Prioritatsdisclaimers
lasst sich deshalb auch nicht als konsequente Fortfiihrung dieser Rechtsprechung
zur unzulassigen Erweiterung ansehen (so aber Brandt/Busse, PatG, 7. Aufl.
(2012), 8 41 Rn. 30 a. E., 32), sondern bedeutet vielmehr einen qualitativ wesent-
lich weitreichenderen Eingriff in die gesetzlichen Regelungen und die danach dem
Patentinhaber erdffneten Moglichkeiten, umfassenden Patentschutz zu erlangen

oder zu erhalten.
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2. 4. 3. Folgende Beispiele mogen dies noch verdeutlichen, wobei ,x“ z. B. fur das

Merkmal ,Folie” stehen kann, ,y* fur ein weiteres Merkmal (z. B. grof3) und ,z“ fur

ein ggu ,y“ engeres Merkmal (z. B. ,,3x4m°“):

Fall A

Fall B

Fall C

Prioritatsdokument of-
fenbart die Merkmals-

kombination (X, y)

Prioritatsdokument of-
fenbart die Merkmals-

kombination (x, z)

Prioritatsdokument of-
fenbart die Merkmals-

kombination (x, y)

Anmeldung offenbart die
Merkmalskombination (x,

y)

Anmeldung offenbart die

Merkmalskombination (x,

y)

Anmeldung offenbart die
Merkmalskombination (x,

y), aber auch (x, z)

Patentanspruch enthéalt

die Merkmalskombina-

Patentanspruch enthalt

die Merkmalskombina-

Patentanspruch enthalt

die Merkmalskombina-

tion (x, z) tion (x, z) tion (x, z)

Fall A:

Die Konstellation entspricht im Grundsatz der Entscheidung ,Winkelmesseinrich-
tung®, da das Patent ein gegenuber der Anmeldung zusatzliches beschrankendes
Merkmal enthélt. Klammert man das Merkmal z im Patent im Sinne dieser — ver-
kirzt als Disclaimerldsung bezeichneten — L6sung unter Aufnahme des Merk-
mals y in den Anspruch aus, fuhrt dies zu einer Beseitigung der unzulassigen Er-
weiterung mit der sich anschlielRenden Frage, welche Bedeutung dies fur die in
Anspruch genommene Prioritdt hat. Nimmt man an, dass mit der ,Disclaimerlo-
sung“ zugleich auch die Prioritat wieder hergestellt ist, so erscheint diese Folge-

rung konsistent.
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Fall B:

In Fall B dagegen fihrt die ,Disclaimerlosung® zur Beseitigung der unzulassigen
Erweiterung, aber zum Konflikt mit dem Prioritditsdokument, welches das disclai-
merte Merkmal z als kumulatives Merkmal enthalt und damit fir die Inanspruch-
nahme der Prioritat unverzichtbar ist. Ausgehend davon, dass im Fall A der Dis-
claimer seine Wirkung untrennbar nicht nur beztglich der unzulassigen Erweite-
rung entfaltet, sondern zugleich auch hinsichtlich der Prioritatsfrage, ware die Prio-
ritat verloren. Die Prioritatsschrift konnte im schlimmsten Fall zum entgegenste-
henden Stand der Technik werden und das Patent ebenfalls vernichten. Dem Pa-
tentinhaber bleibt jedoch wie auch im Fall A im Hinblick auf die zwingend zu be-

seitigende unzulassige Erweiterung keine Wahl.

Fall C:

Diese Konstellation entspricht der verfahrensgegenstandlichen. Eine unzuldssige
Erweiterung liegt im Gegensatz zu den Beispielen A und B nicht vor, da Patent
und Anmeldung eine identische Merkmalskombination aufweisen. Allerdings kann
fur den geltenden Patentanspruch die Prioritat nicht in Anspruch genommen wer-
den. Auch hier ist denkbar, dass die Prioritdtsschrift zum entgegenstehenden
Stand der Technik wird. Anders als in den Fallen A und B besteht fir den Patent-
inhaber im Hinblick auf eine zur Vernichtung des Patents fiihrende unzulassige Er-
weiterung der Anmeldung kein Handlungszwang. Relevant ist allein die Frage
nach einem maoglichen (isolierten) Prioritdtsdisclaimer, wenn der Patentinha-
ber - wie vorliegend — im Hinblick auf den Stand der Technik oder die Gefahr einer
Selbstkollision eine entsprechende Notwendigkeit zur Herstellung der erforderli-
chen Identitat zwischen Anspruch und Prioritdtsdokument sieht. LAsst man einen
Prioritatsdisclaimer bzgl. Merkmal z — auch hier ggfls. unter Aufnahme von Merk-
mal y — zu, um die Prioritat in Anspruch nehmen zu kénnen, so gesteht man dem
Patentinhaber ein gesetzlich nicht vorgesehenes Wahlrecht fur die ihm im Einzel-
fall glinstigere Vorgehensweise und den maf3geblichen Stand der Technik zu, oh-

ne dass hierzu eine zwingende Notwendigkeit zum Erhalt des Patents besteht.
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2. 5. Aus den vorgenannten Erwagungen lehnt der Senat deshalb die Zulassigkeit
des mit den Hilfsantrdgen 1 und 2 verfolgten Prioritatsdisclaimers ab, da er mit
dem Inhalt des Gesetzes und der darin fir das Prioritatsrecht getroffenen gesetz-
geberischen Wertung nicht in Einklang steht: Die Verteidigung des Streitpatents im
Wege des geanderten Patentanspruchs 2 unter Einbeziehung eines Prioritatsdis-

claimers erweist sich danach als unzuléssig.

V.

1. In der Sache weist der Senat ergdnzend zur Frage der Patentfahigkeit von Pa-
tentanspruch 1 nach den Hilfsantragen 1 und dem insoweit enger gefassten Hilfs-
antrag 2 darauf hin, dass wegen des nicht zulassigen Prioritatsdisclaimers das
Streitpatent die Prioritat des deutschen Gebrauchsmusters DE 295 15 073 U1 (L2)
nicht in Anspruch nehmen kann und dieses damit gem. Art. 54 Abs. 2, 3 EPU un-
eingeschrankter Stand der Technik ist. Der Gegenstand des nach samtlichen An-
tragen verteidigten Patentanspruchs 1 ist danach zwar unbestritten neu, da keine
der im Verfahren befindlichen Druckschriften die Verwendung eines Bildprojektors
mit allen im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen, insbesondere Merk-
mal M5, offenbart, der so verteidigte Patentanspruch 1 erweist sich ausgehend
von der Druckschrift L2 in Verbindung mit den Kenntnissen des Fachmanns je-

doch als nahegeleqgt.

1.1. So ist aus der L2 (vgl. die Figur 1 mit Beschreibung und den Patentan-
spruch 1) die Verwendung eines Bildprojektors (Bildgeber 12), einer reflektieren-
den Flache (reflektierende Flache 14) und einer glatten transparenten Folie (trans-
parente, glatte Folie 16), die teilreflektierend ist (vgl. Seite 3, letzter Absatz, wo an-
gegeben ist, dass die Folie 30 bis 50 % des auf sie auftreffenden Lichts reflektie-
ren soll) zum Darstellen von Bildern im Hintergrund einer Bihne oder dergleichen
(vgl. Seite 1, erster Absatz) bekannt [= Merkmal M1a], wobei (vgl. den Patentan-
spruch 1) die reflektierende Flache (Flache 14) auf dem Boden (Boden 26) der
Buhne (Buhne 24) in deren mittlerem Bereich angeordnet ist [= Merkmal M2] und
die Folie (vgl. den Patentanspruch 1, Folie 16) zwischen dem Boden (Boden 26)
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und der Decke (Decke 28) der Buhne tber deren gesamter Breite derart verlauft [=
Merkmal M3], dass ihr unteres Ende (vgl. den Patentanspruch 1, unteres Ende 30)
an einer Stelle zwischen der reflektierenden Flache (14) und dem Hintergrund der
Bihne (24) [= Merkmal M3a] und ihr oberes Ende (vgl. den Patentanspruch 1,
oberes Ende 32) an der Decke (28) an einer weiter vorn liegenden Stelle gehalten
ist [= Merkmal M3b], und der Bildprojektor (vgl. den Patentanspruch 1, Bildge-
ber 12) an der Decke (28) vor dem dort gehaltenen oberen Ende (32) der Fo-
lie (16) angeordnet [= Merkmale M4 und M4a] und auf die reflektierende Flache
(vgl. den Patentanspruch 1, reflektierende Flache 14) gerichtet ist [= Merk-
mal M4b], so dass (vgl. die Figuren 1 bis 3 mit Beschreibung Seite 5, zweiter und
dritter Absatz) das vom Bildprojektor (Bildgeber 12) projizierte Licht zuerst von der
reflektierenden Flache (14) teilweise reflektiert wird [= Merkmal M4c], so dass aus
dem reflektierten Bild ein virtuelles Bild im Hintergrund der Bihne entsteht (vgl.
Seite 5, zweiter Absatz: ,Das virtuelle Bild 22 erscheint im Hintergrund der Bih-
ne 24...“) [= Merkmal M4d]. Dabei steht die Folie unter Zugspannung (vgl. den Pa-
tentanspruch 5 und Seite 3, letzter Absatz) [= Merkmal M5a].

Die konkreten Abmessungen der Folie (16) sind in der Druckschrift L2 nicht ange-
geben (Merkmal M5). Da die Folie (16) jedoch, wie im Patentanspruch 1 der
Druckschrift L2 angegeben ist, zwischen dem Boden und der Decke der Bihne
uber deren gesamter Breite verlaufen soll, ist es fir den Fachmann aufgrund ein-
facher weiterer Uberlegungen eine Selbstverstandlichkeit, dass er die GréRe der
Folie an die GroRe der Biihne anpassen muss. Er wird die Grol3e der Folie ent-
sprechend wahlen, um die Buihne damit voll auszuftillen, wobei er aufgrund der
Ublichen Buhnengréf3en die Folie so gro3 wahlen wird, dass sie eine Flache von

mindestens 3 m mal 4 m aufweist.

1. 2. Der weitere im Verfahren befindliche Stand der Technik kann den antragsge-

mal} verteidigten Gegenstand nach Patentanspruch 1 dagegen nicht nahelegen.
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1. 2. 1. Dies gilt auch fur die Druckschrift L13: Diese zeigt (vgl. die Figur 6 mit Be-
schreibung) die Verwendung eines Bildprojektors (Video-Grol3bildprojektor 14’), ei-
ner reflektierenden Flache (reflektierender Bildschirm 4’) und einer glatten transpa-
renten und teilreflektierenden Scheibe 2 (vgl. Spalte 8, Zeilen 42 bis 44: ,...ge-
neigte durchsichtige Scheibe, die so beschichtet ist, dass sie vorzugsweise 15 bis
25 % des auffallenden Lichtes ...reflektiert.“) zum Darstellen von Bildern im Hinter-
grund einer Buhne oder dergleichen (vgl. Spalte 4, Zeilen 26 bis 30: ,...ist die Vor-
richtung zur Erzeugung von durch Spiegelung entstehenden Luftbildern als eine
relativ grofe, 3 bis 9 m breite und entsprechend tiefe Buhne ausgebildet...”) [=
Merkmal M1 bis auf den Unterschied der Verwendung einer Scheibe statt einer
Folie]. Eine Buhne ist dabei nur bei den Ausfiihrungsbeispielen gemaf den Figu-
ren 8 bis 15 gezeigt, die Ausflihrungsbeispiele gemaf den Figuren 1 bis 7 betref-
fen dagegen lediglich ein (relativ kleines) Display und keine (relativ grof3e) Buhne.
AulRRerdem wird keine Folie verwendet sondern eine teilrefektierende Scheibe. Die
reflektierende Flache (4’) (vgl. die Figur 6) ist auf dem Boden der Buhne (37) in

deren mittlerem Bereich angeordnet ist [= Merkmal M2].

Die Scheibe (2) (vgl. die Figur 6) verlauft zwischen dem Boden und der Decke des
Displays. Uber die Breitenabmessung der Scheibe ist nichts ausgesagt [= Merk-
mal M3 bis auf ,Folie“, Buhne“ und ,gesamte Breite“]. Ihr unteres Ende (bei der
Achse 3, vgl. die Figur 6) ist dabei an einer Stelle zwischen der reflektierenden
Flache (4’) und dem Hintergrund des Displays (beim Luftbild 10, vgl. die Figur 6)
gehalten [= Merkmal M3a]. Ihr oberes Ende (vgl. die Figur 6) befindet sich an der
Decke an einer weiter vorn liegenden Stelle, ist jedoch unten an der Achse 3 und

nicht oben gehalten [= Teile des Merkmals M3b].

Der Bildprojektor (14’) ist an der Decke (vgl. die Figur 6) an einer weiter vorn lie-
genden Stelle gehalten [= Merkmal M4], und der Bildprojektor (14’) ist an der De-
cke (vgl. die Figur 6) vor dem dort befindlichen oberen Ende der Scheibe angeord-
net [= Teile des Merkmals M4a] und auf die reflektierende Flache (4’, vgl. die Fi-
gur 6) gerichtet [= Merkmal M4b], so dass das vom Bildprojektor (14’) projizierte
Licht zuerst von der reflektierenden Flache (4°) teilweise reflektiert wird [= Merk-
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mal M4c], so dass aus dem reflektierten Licht ein virtuelles Bild (Luftbild 10, vgl.
die Figur 6) im Hintergrund des Displays entsteht [= Teile des Merkmals M4d].

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 unterscheidet sich vom aus der Druck-
schrift L13 bekannten Stand der Technik dadurch, dass anstelle eines (relativ klei-
nen) Displays eine (relativ grof3e) Buhne verwendet wird und statt einer teilreflek-
tierenden Scheibe eine teilreflektierende Folie verwendet wird (Merkmal M1), dass
die Scheibe unten und nicht oben gehalten wird (Merkmal M3b) und dass die Folie
eine Flache von mindestens 3 m mal 4 m aufweist (Merkmal M5) und unter Zug-
spannung steht (Merkmal M5a) und Uber die gesamte Breite der Buhne verlauft
(Merkmal M3).

Lediglich in den Ausfuihrungsbeispielen der Figuren 8 bis 15 ist eine Buhne ge-
zeigt, diese betreffen jedoch einen anderen Aufbau mit mehreren Spiegeln, wobei
ein Umbau in eine Version mit nur einem Spiegel wegen der unterschiedlichen

Strahlengange auch nicht nahegelegt ist.

Auch ist es, da der Spiegel unten bei der Drehachse 3 und nicht oben an der De-
cke gehalten ist, fur den Fachmann nicht nahegelegt eine Folie statt einer Glas-
scheibe zu verwenden, da diese nicht die bei einer Halterung unten und einer
Drehbarkeit um die Achse erforderliche Stabilitat aufweist, wie sie eine (steife)
Glasscheibe hat. Eine Folie wéare fir diesen Zweck wegen ihrer Elastizitat und
mangelnden Steifheit vollig ungeeignet und ist somit fir den Fachmann auch nicht
nahegelegt. AuRerdem sind keinerlei Nachteile einer Scheibe erwahnt und gibt es
keinerlei Hinweise diese durch eine Folie zu ersetzen. Insbesondere spielen auch
Gewichtsprobleme, bei der die Folie Vorteile hatte, bei den relativ kleinen Displays
keine Rolle. Im Ubrigen miusste fiir die erforderliche Steifheit bei einer Folie zu-
satzlich noch ein stabilisierender Rahmen vorgesehen werden, was jedoch den

Aufwand erhdht und was der Fachmann vermeiden wird.
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Da das Display relativ klein ist, kann auch kein Vortragender hinter der Glasschei-
be stehen. Deshalb ist eine Grof3e des Displays von mindestens 3 mal 4 Metern
fur den Fachmann auch nicht nahegelegt, da derartig groRe Displays nicht Gblich
sind. Somit gibt es fir den Fachmann auch keinerlei Anregung, eine Folie zu ver-
wenden, die nur bei derartig gro3en Abmessungen Vorteile z. B wegen des Ge-
wichts hatte. Eine Zugspannung, wie sie eine derart grof3e Folie bendtigt, um sich
nicht durchzubiegen, ist bei Glasscheiben ohnehin Uberfllissig, insbesondere bei

den relativ kleinen der Druckschrift L13.

1. 2. 2. Auch die Druckschrift L8 kann den Gegenstand der Patentanspriiche 1
nicht nahelegen, da sie eine ganzlich anderen Aufbau zeigt, bei der die reflektie-
rende Flache nicht auf dem Boden der Buhne angeordnet ist, sondern an einer
Wand unter der Buhne und der Diaprojektor auch nicht an der Decke der Bihne
sondern unterhalb dieser angeordnet ist. Es gibt fir den Fachmann auch keinerlei

Hinweise oder Anregungen von diesem Aufbau abzuweichen.

Die Ubrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen noch weiter ab. Dem-
zufolge haben sie in der mundlichen Verhandlung auch keine Rolle gespielt.

2. Auch die Gegenstande der ausschlie3lich nach Hauptantrag 2 isoliert verteidig-
ten Unteranspriiche 6, 10 — 13 die deshalb einer gesonderten Prifung bedurften
(BPatG, Urteil v. 15. Januar 2013, 4 Ni 13/11 — Dichtungsring, zur Veréffentlichung

vorgesehen), sind fir den Fachmann nahegelegt.

So handelt es sich bei den nach den Unteranspriichen 6 und 10 bis 13 bean-
spruchten Ausgestaltungen um eine fachibliche Anordnung und Halterung der Fo-
lie durch ein Abwickelrohr und die Verwendung von Gitterrahmen oder Einheiten
von Gitterrahmen, die bei Buhnen allgemein tblich sind. Vgl. in Druckschrift L13
die Spalte 4, Zeilen 30 bis 32, wo der Aufbau mit leicht zusammenbaubaren Ele-
menten erwahnt ist und die auch in der Gesamtheit ihrer Merkmale unter Einbezie-
hung der aus den nicht isoliert verteidigten riickbezogenen Unteransprichen nur
eine dem Fachmann nahe gelegte Lehre vermitteln. So sind die in den Unteran-
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spruchen 2, 5, 7, 8 und 9 beanspruchten Ausgestaltungen aus den Unteranspri-
chen 2, 4, 6, 7 und 8 der Druckschrift L2 bekannt. Die Verwendung eines rechner-
gesteuerten Lichtverstarkers und eines Spiegels vor dem Projektor, wie in den Un-
teransprichen 3 und 4 beansprucht, sind rein handwerkliche MaRnahmen, die der
Fachmann nach Belieben ergreifen wird und die auch bereits aus der Druck-
schrift L13 bekannt sind (vgl. Spalte 4, Zeilen 60 und 61: Lasergraphik- und Com-
putergraphik-Projektionen, Spalte 5, Zeile 11: Video-Grof3bildprojektor, sowie die
Figur 3: Spiegel 15 vor dem Projektor 14).

VI.
Als unterlegene Partei hat der Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemal3 88 84

Abs. 2 PatG i.V.m 891 Abs. 1 S. 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung Uber die
vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf 88 99 Abs. 1 PatG, 709 ZPO.

Engels Dr. Mittenberger-Huber Dr. Muller Veit Schmidt-Bilkenroth
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