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BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 10 2005 024 657

BPatG 152
08.05



hat der 9. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts in der
Sitzung vom 14. Oktober 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters
Dipl.-Ing. Hilber sowie der Richter Paetzold, Dipl.-Ing. Sandkdamper und Dr.-Ing.

Geier

beschlossen:

Auf die Beschwerde der Patentinhaberin wird der Beschluss der
Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamts vom
21. Juli 2010 aufgehoben und das Patent mit folgenden Unterla-
gen beschrankt aufrechterhalten:

- Patentanspriiche 1 bis 7, eingereicht mit Schriftsatz vom
28. August 2015

- Beschreibung Seiten 1 bis 11, eingereicht mit Schriftsatz vom
28. August 2015

- Zeichnungen Figuren 1 bis 7 wie Patentschrift sowie Figur 8,

eingereicht mit Schriftsatz vom 28. August 2015.

Grinde

Die Patentabteilung 24 des Deutschen Patent- und Markenamtes hat nach
Prufung eines Einspruchs das am 30. Mai 2005 angemeldete Patent 10 2005 024

657, dessen Erteilung am 19. Juni 2008 veroffentlicht wurde, mit der Bezeichnung



»Rolloanordnung fir ein Fahrzeug*

mit Beschluss vom 21. Juli 2010 widerrufen. Laut der Beschlussbegrindung fehle
dem Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 die erforderliche Neuheit gegen-

Uber der Druckschrift

D3: US 4825921 A.

Ferner wirden auch die Druckschriften

D1: US5 163495 A und
D4: DE 10 2004 017 459 Al

jeweils eine Rolloanordnung offenbaren, die ebenfalls auf den erteilten Patentan-

spruch 1 gelesen werden kénne.

Die weiteren im Einspruchs- sowie im vorausgegangenen Priufungsverfahren ge-

nannten Druckschriften

D2: US1882982A, D5: DE 197 39919 A1,
D6: US 6309076 B1, D7: DE2132675A,
D8: DE 100 54 852 Al, D9: DE 7917 517 U1,
D10: DE 10 2005 032 043 A1, P1: DE 198 34 777 C2,
P2: DE 4202 342 C1 und P3: DE 203 09 690 U1l

wurden in dem angegriffenen Beschluss nicht aufgegriffen.

Gegen den Widerruf richtet sich die Beschwerde der urspringlichen Patentin-
haberin, der W... AG inK... Str., S....



Sie verteidigte das Streitpatent zun&achst im Umfang geénderter Anspriiche gemaf
Hauptantrag sowie gemal zweier Hilfsantrage, die sie jeweils in der mundlichen
Verhandlung am 11. Mai 2015 Uberreichte.

Nach Zwischenberatung des Senats in der mundlichen Verhandlung am
11. Mai 2015 und der Mitteilung seiner vorlaufigen Einschétzung, wonach die
Patentanspriiche gemalR Hilfsantrag 2 auch unter Berlcksichtigung der von der
Beschwerdegegnerin in der mindlichen Verhandlung am 11. Mai 2015 neu

eingefuhrten Druckschrift

D11: US 6561561 B2

moglicherweise als patentfahig anzusehen seien, beantragte die Beschwerde-
gegnerin die Beschwerde zurlckzuweisen, hilfsweise die mundliche Verhandlung

Zu vertagen.

Daraufhin wurde die Verhandlung geschlossen und nach Beratung des Senats der
Beschluss verkiindet, dass die mundliche Verhandlung fortgesetzt wird. Durch
Ladung vom 12. Mai 2015 ist der Termin daflr auf den 7. Oktober 2015 festgelegt

worden.

In einem Telefongesprach am 18. August 2015 hat die Beschwerdegegnerin dem
Senat mitgeteilt, dass zum Gegenstand des in der miundlichen Verhandlung am
11. Mai 2015 uberreichten Hilfsantrags 2 kein naher kommenden Stand der Tech-

nik ermittelt werden konnte.

Mit Schriftsatz vom 28. August 2015 hat die Beschwerdefihrerin und Patentin-
haberin neue Patentanspriche sowie eine angepasste Beschreibung und eine
neue Figur8 eingereicht. Sie beantragt zuletzt mit Schriftsatz vom
28. August 2015:



1. Aufrechterhaltung des Patents im Rahmen eines neuen Hauptantrags
(ohne die Durchfihrung der mundlichen Verhandlung) mit:

a. Ansprichen 1 bis 7 gemall Anlage zum Schriftsatz vom 28. Au-
gust 2015 und entsprechend dem bisherigen Hilfsantrag 2, als neuem
Hauptantrag,

b. dem Schriftsatz vom 28. August 2015 beigefligter angepasster Be-
schreibung,

c. bisherigen Figuren 1 bis 7 und neu nummerierter Figur 17, jetzt Figur 8,
eingereicht mit Schriftsatz vom 28. August 2015, unter Streichung der

bisherigen Figuren 8 bis 16.

2. Hilfsweise fur den Fall, dass aus Sicht des Senats noch Anderungen not-

wendig sein sollten: den Ubergang zurtick ins schriftliche Verfahren.
3. Weiter hilfsweise: die Fortsetzung der mundlichen Verhandlung.
Die Einsprechende und Beschwerdegegnerin hat mit Schriftsatz vom 15. Septem-
ber 2015 den Antrag auf mindliche Verhandlung zurickgenommen. Sie beantragt
sinngemar
die Beschwerde zuriickzuweisen.
Der Senat hat mit Terminsnachricht vom 16. September 2015 den fir 7. Okto-

ber 2015 angesetzten Verhandlungstermin aufgehoben und mitgeteilt, dass das

Verfahren schriftlich fortgesetzt werde.



Der geltende Patentanspruch 1 lautet:

»1. Rolloanordnung fiir ein Fahrzeug mit mindestens einer Rollo-
bahn (10) und mindestens einem Wickelrohr (12) zum Auf- und
Abwickeln der Rollobahn, wobei die Rollobahn entlang beider seit-
lichen Randbereiche jeweils mindestens ein flexibles, flaches Flh-
rungsband (18) aufweist, welches sich entlang der Ausziehrich-
tung des Rollos erstreckt und welches in einer Fuhrung (20) ge-
fuhrt ist, wobei die Fuhrung eine Kulisse beinhaltet, in der das
Fuhrungsband geflhrt ist und welche einen Austrittsspalt (22) auf-
weist, durch den die Rollobahn aus der FUhrung austritt, wobei
das Fuhrungsband so geflhrt ist, dass dessen Grundflache (31)
im Wesentlichen parallel zum benachbarten Bereich der Rollo-
bahn gefihrt ist und Formgebung und Dimensionierung von Aus-
trittsspalt und Fuhrungsband so bemessen sind, dass das Fuh-
rungsband nicht von selbst aus der FlUhrung austreten kann,
dadurch gekennzeichnet, dass die Offnung des Austrittsspalts (22)
kleiner ist als die Breite der Grundflache (31) des Fuhrungsbands
(18) und der Querschnitt des Fuhrungsbands an mindestens zwei
Punkten (25, 23b) am Fuhrungskanal (23) gegen ein Verdrehen
um seine Langsachse abgestutzt ist und die Rollobahn (10) im Be-
reich des Seitenrands des Fuhrungsbands (18) fixiert ist, wobei
die Rollobahn (10) auf der dem Austrittsspalt (22) gegenuberlie-
genden Seite des Fuhrungsbands (18) befestigt und durch den

Seitenrand des Fuhrungsbands umgelenkt ist.”
Der geltende Patentanspruch 2 lautet:
»2. Rolloanordnung fiir ein Fahrzeug mit mindestens einer Rollo-

bahn (10) und mindestens einem Wickelrohr (12) zum Auf- und

Abwickeln der Rollobahn, wobei die Rollobahn entlang beider seit-



lichen Randbereiche jeweils mindestens ein flexibles, flaches Fiih-
rungsband (18) aufweist, welches sich entlang der Ausziehrich-
tung des Rollos erstreckt und welches in einer Fuhrung (20) ge-
fuhrt ist, wobei die Fihrung eine Kulisse beinhaltet, in der das
Fuhrungsband gefuihrt ist und welche einen Austrittsspalt (22) auf-
weist, durch den die Rollobahn aus der Fuhrung austritt, wobei
das Fuhrungsband so gefuhrt ist, dass dessen Grundflache (31)
im Wesentlichen parallel zum benachbarten Bereich der Rollo-
bahn gefihrt ist und Formgebung und Dimensionierung von Aus-
trittsspalt und Fuhrungsband so bemessen sind, dass das Fuh-
rungsband nicht von selbst aus der Fiuhrung austreten kann, da-
durch gekennzeichnet, dass das Fuhrungsband (18) in einem Fih-
rungskanal (23) innerhalb der Fiihrung (20) gefuhrt ist, wobei ein
Boden (27) des Fuhrungskanals in einer Ebene parallel zur ausge-
zogenen Rollobahn (10) verlauft, wobei die Hohe des Fuhrungska-
nals (23) grof3er ist als die des Fuhrungsbands zusammen mit der
am Fuhrungsband befestigten Rollobahn (10) und die Rollobahn
ferner so am FUhrungsband befestigt ist, dass durch die Eigen-
spannung der Rollobahn das Fuhrungsband im Fihrungskanal
verkippt und so gegen ein Austreten aus dem Austrittsspalt (22)
gesichert wird, wobei das Fuhrungsband (18) in einen Randum-

schlag der Rollobahn (10) eingeklebt ist.”

Ruckbezogen schliel3en sich hieran die geltenden Patentanspriiche 3 bis 7 an.

Wegen des Wortlauts der Unteranspriiche und der angepassten Beschreibung

sowie wegen der geltenden Figuren und zu weiteren Einzelheiten wird auf den

Akteninhalt verwiesen.



1. Die Beschwerde ist zulassig, was auch nicht bestritten wurde. In der Sache hat
sie insoweit Erfolg, als dass sie zur Aufhebung der angefochtenen Entscheidung
und zu einer beschrankten Aufrechterhaltung des Patents fiihrt, denn der Senat
konnte nicht feststellen, dass dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik
am Anmeldetag des Streitpatents eine hinreichende Anregung fur eine Rollo-
anordnung mit den Merkmalen der beschrankten Patentanspriche 1 und 2 zu

entnehmen war oder die Gegenstande dieser gar vollstandig vorbekannt waren.

2. Die Beteiligten des Verfahrens haben sich geandert. Zwar ist eine solche Ande-
rung ohne Zustimmung der jeweiligen Gegenseite nur unter engen Voraussetzun-

gen moglich, die hier aber erfullt sind:

Die Patentinhaberin und Beschwerdeflihrerin war urspringlich die W... AG in
S.... Deren Beteiligtenstellung ist durch Umwandlung der Rechtsform

Ubergegangen auf die W... SEin S....

Damit ist in zulassiger Weise eine Anderung der Beteiligtenstellung eingetreten,
was in der mindlichen Verhandlung auch ausdricklich nicht in Zweifel gezogen

worden ist.

3. Das Streitpatent betrifft eine Rolloanordnung zur Verwendung im Fahrzeugbau,
wie sie gemall Absatz [0002] der Streitpatentschrift beispielsweise als Sonnen-
schutz unter einer transparenten Fahrzeugkarosserieflache oder auch als Ab-

deckung fur einen Kofferraum bei einem Kombifahrzeug zur Anwendung kommt.

Solche Anordnungen bestanden, wie dort ausgefthrt, in der Regel aus einer Rollo-
bahn, die an ihrem einen Ende auf ein Wickelrohr aufgewickelt wird und die durch
eine Ruckstellkraft des Wickelrohrs gespannt ist. Das andere Ende der Rollobahn

sei Ublicherweise an einem Zugspriegel befestigt, welcher von einem elektrischen



Antrieb oder per Hand bewegt werden kann, wodurch die Rollobahn entsprechend
ausgezogen oder wieder aufgewickelt werde.

Wenn an einer solchen Rolloanordnung die Rollobahn jedoch nur zwischen dem
Zugspriegel und der Wickelrolle gespannt sei, kdnne wohl selbst bei relativ hoher
Spannung in dieser Richtung, beispielsweise bei einer teilweise gedffneten Dach-
offnung Uber der Rollobahn, diese ins Flattern geraten. Der Spalt, der bei solchen
Ausfuhrungsformen am Rand der Rollobahn in der Regel vorhanden ist, kénne
aber auch nur optisch storend wirken (Absatz [0003] der SPS).

Aus dem Stand der Technik sei es daher bekannt, die Rollobahn nicht nur entlang
ihrer Auszugsrichtung, sondern sie auch hierzu quer zu spannen. Dazu sei die
Rollobahn an ihren Seitenkanten jeweils mit einer Randversteifung versehen, die
in entsprechenden Fuhrungen gefiihrt wird (Absatze [0004] bis [0006] der SPS).

Da die aus dem Stand der Technik bekannten Rolloanordnungen jedoch jeweils
differenzierte Nachteile aufwiesen, sei es Aufgabe des Streitpatents eine Rollo-
anordnung fur ein Fahrzeug zu schaffen, die die im Stand der Technik auftreten-
den Nachteile vermeidet (Absatz [0007] der SPS).

Diese Aufgabe soll durch Rolloanordnungen gemalf3 den geltenden Patentanspri-
chen 1 und 2 gel6st werden.

4. Zur Erleichterung von Bezugnahmen sind die Merkmale der geltenden Patent-
anspruche 1 und 2 nachstehend in Form einer Merkmalsgliederung wiedergege-
ben:

Patentanspruch 1:

1-1) Rolloanordnung fur ein Fahrzeug mit

1-2) mindestens einer Rollobahn (10) und



1-3)

1-4)

1-5)

1-6)

1-7)

1-8)

1-9)

-10 -

mindestens einem Wickelrohr (12) zum Auf- und Abwickeln der Rollo-
bahn,

wobei die Rollobahn entlang beider seitlichen Randbereiche jeweils min-
destens ein flexibles, flaches Fuihrungsband (18) aufweist, welches sich
entlang der Ausziehrichtung des Rollos erstreckt

und welches in einer Fuhrung (20) gefuhrt ist,

wobei die Fuhrung eine Kulisse beinhaltet, in der das Fuhrungsband ge-
fuhrt ist

und welche einen Austrittsspalt (22) aufweist, durch den die Rollobahn
aus der FUhrung austritt,

wobei das Fuhrungsband so gefiihrt ist, dass dessen Grundflache (31)
im Wesentlichen parallel zum benachbarten Bereich der Rollobahn ge-
fuhrt ist

und Formgebung und Dimensionierung von Austrittsspalt und Fuhrungs-
band so bemessen sind, dass das Fuhrungsband nicht von selbst aus

der Flhrung austreten kann,

dadurch gekennzeichnet, dass

1-10)

1-11)

1-12)

1-13)

die Offnung des Austrittsspalts (22) kleiner ist als die Breite der Grund-
flache (31) des Fuhrungsbands (18) und

der Querschnitt des Fuhrungsbands an mindestens zwei Punkten (25,
23b) am Fuhrungskanal (23) gegen ein Verdrehen um seine Langsachse
abgestutzt ist

und die Rollobahn (10) im Bereich des Seitenrands des Fihrungsbands
(18) fixiert ist,

wobei die Rollobahn (10) auf der dem Austrittsspalt (22) gegenuber-
liegenden Seite des Fiuhrungsbands (18) befestigt und durch den Seiten-

rand des FUhrungsbands umgelenkt ist.
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Patentanspruch 2:

2-1)

2-2)

2-3)

2-4)

2-5)

2-6)

2-7)

2-8)

2-9)

Rolloanordnung fur ein Fahrzeug mit

mindestens einer Rollobahn (10) und

mindestens einem Wickelrohr (12) zum Auf- und Abwickeln der Rollo-
bahn,

wobei die Rollobahn entlang beider seitlichen Randbereiche jeweils min-
destens ein flexibles, flaches Fuhrungsband (18) aufweist, welches sich
entlang der Ausziehrichtung des Rollos erstreckt

und welches in einer Fihrung (20) gefthrt ist,

wobei die Fuhrung eine Kulisse beinhaltet, in der das Fuihrungsband ge-
fuhrt ist

und welche einen Austrittsspalt (22) aufweist, durch den die Rollobahn
aus der FUhrung austritt,

wobei das Fuhrungsband so gefihrt ist, dass dessen Grundflache (31)
im Wesentlichen parallel zum benachbarten Bereich der Rollobahn ge-
fuhrt ist

und Formgebung und Dimensionierung von Austrittsspalt und Fuhrungs-
band so bemessen sind, dass das Fuhrungsband nicht von selbst aus

der Flhrung austreten kann,

dadurch gekennzeichnet, dass

2-10)

2-11)

2-12)

2-13)

das Fuhrungsband (18) in einem Fuhrungskanal (23) innerhalb der Fih-
rung (20) geflhrt ist,

wobei ein Boden (27) des Fuhrungskanals in einer Ebene parallel zur
ausgezogenen Rollobahn (10) verlauft,

wobei die HOhe des FlUhrungskanals (23) groler ist als die des Fih-
rungsbands zusammen mit der am Fuhrungsband befestigten Rollobahn
(10) und

die Rollobahn ferner so am Fihrungsband befestigt ist, dass durch die

Eigenspannung der Rollobahn das Fuhrungsband im Fuhrungskanal ver-
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kippt und so gegen ein Austreten aus dem Austrittsspalt (22) gesichert
wird,

2-14) wobei das Fuhrungsband (18) in einen Randumschlag der Rollobahn
(10) eingeklebt ist.

5. Als Durchschnittsfachmann legt der Senat bei der Bewertung des Standes der
Technik sowie dem Verstandnis des Streitgegenstandes einen Diplom-Ingenieur
(FH) der Fachrichtung Maschinenbau zugrunde, der bei einem Fahrzeughersteller
oder Fahrzeugzulieferer mit der Entwicklung von Rolloanordnungen fir Kraftfahr-
zeuge befasst ist und auf diesem Gebiet Gber mehrere Jahre Berufserfahrung

verfugt.

6. Nach dem Verstandnis dieses Fachmanns umfasst die jeweils beanspruchte
Rolloanordnung dabei eine Rollobahn, die entlang ihrer beider seitlichen Randbe-
reiche gemaR den Merkmalen 1-4 bzw. 2-4 ein FUhrungsband aufweist. Dieses ist
flexibel und flach ausgebildet. In Verbindung mit den Ausfilhrungen in den Absét-
zen [0004] und [0009] der Streitpatentschrift, wonach es ein Vorteil der Erfindung
sei, dass bei der erfindungsgemafien Rolloanordnung das Fihrungsband auf-
grund seiner Flachigkeit beim Aufwickeln der Rolloanordnung auf ein Wickelrohr
nicht umgeknickt werden miusse, schlielt das Merkmal ,flach“ daher eine ge-
krimmte Formgebung des Fihrungsbands aus. Das Fihrungsband ist vielmehr
geometrisch begrenzt durch eine Grundflache gemal der Merkmale 1-8 bzw. 2-8,
die als Ebene durch eine in Ausziehrichtung der Rollobahn gerichtete Ladngsachse
und eine Querachse des Fuhrungsbands aufgespannt wird, einen Seitenrand ge-
mafl Merkmal 1-12, der durch die in Ausziehrichtung der Rollobahn gerichtete
Langsachse und eine Hochachse des Fihrungsbands aufgespannt wird, und eine

Stirnflache.
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Das Fuhrungsband ist gemald den Merkmalen 1-5 und 1-6 bzw. 2-5 und 2-6 in
einer Kulisse der Fuhrungsbahn so geftihrt, dass die mit dem Fuhrungsband ver-
bundene Rollobahn entsprechend der Merkmale 1-7 bzw. 2-7 durch einen Aus-
trittsspalt der Kulisse hindurchtritt. In der Folge weist das Fiuhrungsband daher
eine Seite auf, die zu dem Austrittsspalt der Kulisse gerichtet ist und dementspre-
chend eine dieser Seite gegenuberliegende Seite gemald dem Merkmal 1-13.

Die Orientierung des Fuhrungsbands ist gemafR den Merkmalen 1-8 bzw. 2-8 in
der Kulisse im ,Wesentlichen parallel“ zu einem ,benachbarten Bereich® der Rollo-
bahn. Als ,benachbarter Bereich® ist dabei hier nicht zwingend derjenige anzu-
sehen, der sich unmittelbar an die Fihrungsbahn anschliel3t, sondern vielmehr
erst ein Bereich der Rollobahn nach ihrem Verlassen aus dem Austrittsspalt.
Anderweitig waren die als zu Ausfihrungsformen der Erfindung gehdrigen und in
den geltenden Figuren 6b und 7 dargestellten Fihrungsbander nicht von den gel-
tenden Patentansprichen 1 und 2 umfasst, da dort die Rollobahn offenbar unmit-
telbar im Anschluss an die Fihrungsbahn zunachst eine Orientierung senkrecht zu
der Grundflache der Fuhrungsbahn einnimmt. Die im ,Wesentliche parallele“ Lage
umfasst indessen durchaus groRere Winkelabweichungen. Bei hiervon abwei-
chender Auslegung wirde ansonsten die Ausfihrungsform der Figur 6a nicht

mehr in den Schutzbereich dieses Merkmals fallen.

Bei der in dem geltenden Patentanspruch 2 beanspruchten Rolloanordnung bein-
haltet die Rollobahn an ihren Seiten einen Umschlag, der beispielsweise nach
Absatz [0052] der Streitpatentschrift durch Falzung ausgebildet sein kann. In die-
sen am Rand angeordneten und in Merkmal 2-14 daher als Randumschlag be-

zeichneten Umschlag ist das Fuhrungsband eingeklebt.

7. Die geltenden Patentanspriche 1 bis 7 sind zul&ssig.

Grundsatzlich steht es der Patentinhaberin im Einspruchsverfahren frei, den Um-

fang zu bestimmen, innerhalb dessen sie ihr Schutzrecht verteidigen will. Die
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Patentinhaberin darf dabei aber weder den Gegenstand noch den Schutzbereich
des Patents erweitern noch dessen Gegenstand durch einen anderen (aliud) er-
setzen (BGH, Urteil vom 16. Oktober 2007 - X ZR 226/02, GRUR 2008, 60 — Sam-
melhefter II; BGH, Urteil vom 14. September 2004 — X ZR 149/01, GRUR 2005,
145 - elektronisches Modul; BGH, Beschluss vom 23.01.1990 - X ZB 9/89, GRUR
1990, 432 - SpleiRkammer).

Aus der Befugnis der Patentinhaberin ihr Patent nach Belieben einzuschranken
folgt, dass ein angegriffener Patentanspruch in den Grenzen dessen, was zur
Erfindung gehorig ist, urspringlich offenbart ist und dessen, was durch das Patent
unter Schutz gestellt ist, beschrankt werden kann, und zwar unabhéngig davon, ob
das beschrankende Merkmal in einem Patentanspruch enthalten ist (BGH, Spleil3-
kammer, a. a. O.). Bei all dem ist aber zu beachten, dass das Einspruchsverfahren
allein dem Widerruf eines Patents dient, und nur in diesem Umfang der Patentin-
haberin die in der Sache veranlassten Verteidigungsmaoglichkeiten bietet, es aber
nicht dariber hinaus der Gestaltung des Patents dient. Diese Funktion ist allein
dem Patenterteilungsverfahren zugewiesen (BGH, elektronisches Modul, a. a. O.;
BGH, Urteil vom 23. Februar 1989 - X ZR 93/85, GRUR 1988, 757 — Dinger-

streuer).

Im Wege der Beschrankung im Einspruchsverfahren aus einem Hauptanspruch
mehrere nebengeordnete Anspriiche zu formulieren, ist unter dem Gesichtspunkt
der unzulassigen Gestaltung des Patents allenfalls dann zulassig, wenn im erteil-
ten Anspruch bereits mehrere konkrete Alternativen ausdriicklich oder vom
Fachmann mitgelesen enthalten sind (BPATG, Urteil vom 10. Marz 2005 — 2 Ni
15/03 (EU), BPatGE 49, 84 — Sektionaltorblatt).

Dies ist vorliegend der Fall.

Inhaltlich sind in den beiden unabhangigen geltenden Patentansprichen 1 und 2

die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1, der dem Patentanspruch 1 in der
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ursprunglich eingereichten Fassung entspricht, als Merkmale 1-1 bis 1-9 bzw. 2-1
bis 2-9 vollumfanglich enthalten. Die weiteren Merkmale 1-10 bis 1-13 des gelten-
den Patentanspruch 1 sind den erteilten wie auch urspringlichen Patentanspri-
chen 6, 7 und 8, die weiteren Merkmale 2-10 bis 2-14 des geltenden Patentan-
spruch 2 sind den erteilten wie auch ursprunglichen Patentansprichen 2 und 18
sowie inhaltlich dem erteilten wie auch ursprunglichen Patentanspruch 22 bzw.
dem Absatz [0057] der Streitpatentschrift wie der urspringlichen Beschreibung

enthommen.

Insoweit liegt mit diesen Anderungen eine Beschrankung des Patentbegehrens
vor, wobei die Gegenstande der beiden geltenden Patentanspriiche 1 und 2 auch
ursprunglich offenbart sind. Dies wurde von der Beschwerdegegnerin auch nicht

bestritten.

Die Nebenordnung bezeichnet dariber hinaus inhaltlich in rein sprachlich
geanderter Form eine Auswahl ausgeschriebener Rickbeziehungen der erteilten
Patentanspruche 1, 6, 7 und 8 bzw. 1, 18 und 22. Die damit nunmehr beanspruch-
ten Gegenstande waren alle bereits Bestandteil der streitgegenstandlich geschutz-
ten Rolloanordnung und stellen durch ihre Nebenordnung mithin kein Aliud oder
Neugestaltung dar, sondern lediglich eine beschrankte Auswahl von mdglichen
konkreten Alternativen des Patentgegenstandes in der Definition des Streitpatents.
Als gemeinsame erfinderische Idee liegt den geltenden Patenanspriichen 1 und 2
dartber hinaus zugrunde, dass durch eine durch die Rollobahn verursachte
Verkippung bzw. Verdrehung des Fuhrungsbands in dem Fuhrungskanal dieses

gegen ein Austreten aus dem Fuhrungskanal durch den Austrittsspalt gesichert ist.

Die jeweilige Ursprungsoffenbarung der geltenden Unteranspriiche ist gegeben
und wurde auch nicht bestritten.
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8. Die gewerblich anwendbaren Rolloanordnungen gemal der geltenden Patent-
anspriche 1 und 2 sind gegeniber dem im Verfahren befindlichen Stand der

Technik sowohl neu wie auch auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhend.

8.1 Geltender Patentanspruch 1

Die Druckschrift D2 stellt aus Sicht des Senats den nachstliegenden Stand der
Technik dar.

Sie offenbart eine Rolloanordnung fur ein Fenster mit einer Rollobahn (screen 2)
und einem Wickelrohr (roller 3) zum Auf- und Abwickeln der Rollobahn (2) (Sei-
te 1, Zeilen 75 bis 79; Figur 1).

Die Rollobahn (2) weist entlang beider seitlichen Randbereiche jeweils ein fle-
xibles und flaches Fuhrungsband (flat tape 18) auf, welches sich entlang der Aus-
ziehrichtung des Rollos erstreckt (Seite 2, Zeilen 95 bis 99 in Verbindung mit Sei-
te 2, Zeilen 55 bis 59; Figur 8). Es ist in einer Fuhrung gefuhrt, die eine Kulisse
(guide 5) beinhaltet, wobei diese einen Austrittsspalt (open side 7) umfasst, der
durch zwei Rippen (bearing portion 11, 12) begrenzt ist und durch den die Rollo-
bahn (2) aus der Fuhrung (7) austritt (Seite 1, Zeilen 85 bis 95; Figuren 3 und 8).

Fig. S

Figur 3 der D2 Figur 8 der D2

Das Fuhrungsband (18) ist in der Kulisse (5) so angeordnet, dass dessen Grund-
flache im Sinne der vorstehenden Auslegung im Wesentlichen parallel zum be-

nachbarten Bereich der Rollobahn gefiihrt ist und Formgebung und Dimensio-
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nierung von Austrittsspalt (7) und Fuhrungsband (18) so bemessen sind, dass das
Fuhrungsband (18) nicht von selbst aus der Fuhrung austreten kann (Figur 8),
wobei die Offnung des Austrittsspalts (7) ausweislich Figur 8 kleiner als die Breite

der Grundflache des Fuihrungsbands (18) ausgebildet ist.

Bei einer Zugbelastung durch die Rollobahn (2) in dessen Querrichtung sttitzt sich
der Querschnitt des Fuhrungsbands (18) an den Enden der beiden Rippen (11,
12) und somit an mindestens zwei Punkten am Fuhrungskanal gegen ein Ver-

drehen um seine Langsachse ab.

Die Befestigung der Rollobahn (2) an dem Fuhrungsband erfolgt ausweislich
Figur 8 im Bereich des Seitenrands des Fuhrungsbands (18), allerdings auf der
Seite, die in Figur 8 nach unten zu dem Austrittsspalt (7) hingerichtet ist. Die
Befestigung erfolgt somit im Gegensatz zu dem Merkmal 1-13 des Gegenstandes
des geltenden Patentanspruchs 1 nicht an der dem Austrittsspalt gegeniberlie-
genden Seite des Fuhrungselements (18) sondern an der diesem zugerichteten

Seite.

Da somit das Merkmal 1-13 aus der Druckschrift D2 nicht vorbekannt ist, ist der
Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 neu gegenuber der Druckschrift
D2.

Aus der Druckschrift D4 gehen mehrere verschiedene Rolloanordnungen fur
Kraftfahrzeuge hervor. In allen Ausfihrungsbeispielen umfassen die Rolloanord-
nungen jeweils eine Rollobahn (10), deren Langsrander jeweils mit einem Fih-

rungselement (18) versehen sind.

In einem ersten Ausfuhrungsbeispiel, das in Figur 3 dargestellt ist und Absatz
[0016] beschrieben wird, weist das Fiuhrungselement (18) eine gekrimmte Quer-
schnittsform auf. Somit stellt dieses Fiuhrungselement kein flaches Fihrungsband

gemal Merkmal 1-4 im Sinne der vorstehenden Auslegung dar.
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Ein dem Merkmal 1-4 entsprechendes flaches Fuhrungsband (18) offenbart hin-
gegen jedoch das zweite Ausfuihrungsbeispiel der Druckschrift D4, welches in
Figur 5 dargestellt ist.

FIG. 5

FIG. 3

T

‘a0 187 W

Figur 3 der Druckschrift D4 Figur 5 der Druckschrift D4

Sowohl in dem ersten wie auch in dem zweiten Ausfuihrungsbeispiel ist die Rollo-
bahn (10) an der Grundflache des Fuhrungselements (18) und dort im Besonderen
an der Seite befestigt, die in den Figuren 3 bzw. 5 nach oben zu einem Spalt
gerichtet ist, durch den die Rollobahn (10) aus der Fuhrung austritt. Die Befesti-
gung erfolgt somit im Gegensatz zu dem Merkmal 1-13 nicht an der dem Aus-
trittsspalt gegenlberliegenden Seite des Fihrungselements (18) sondern an der

diesem zugerichteten Seite.

Somit geht aus der Druckschrift D4 nicht das Merkmal 1-13 des geltenden Patent-

anspruch 1 hervor.

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist daher neu gegenuber der
Druckschrift D4.

Da die der Druckschrift D4 zugrundeliegende Patentanmeldung zwar bereits am
8. April 2004 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereicht, die Druckschrift
D4 jedoch erst am 27. Oktober 2005 veroffentlicht wurde, handelt es sich bei der
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Druckschrift D4 um einen nachverdffentlichten Stand der Technik nach 8§ 3 Abs. 2

PatG, der nur im Rahmen der Neuheitsprifung zu bertcksichtigen ist.

Die Druckschrift D11 offenbart ebenfalls eine Rolloanordnung fir ein Fahrzeug.
Diese umfasst zwar eine Rollobahn (cover 21), weist aber entlang ihrer seitlichen
Bereiche keine Flhrungsbénder auf. Die in den Figuren 13 bzw. 14, die einen
Schnitt entlang der Linien 13 bzw. 14 in Figur 1 abbilden (vgl. Spalte 2), gezeigten
Leisten bzw. Bander stellen vielmehr heck- bzw. frontseitige Randleisten der
Rollobahn (21) dar.

Da die Druckschrift D11 keine seitlichen Fihrungsbander offenbart, zeigt sie in der

Folge auch nicht das Merkmal 1-13.

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist daher neu gegenuber der
Druckschrift D11.

Alle weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen vom Gegenstand
des geltenden Patentanspruchs 1 weiter ab als der vorstehend berlcksichtige
Stand der Technik. Insbesondere ist auch aus keiner dieser Druckschriften das

Merkmal 1-13 vorbekannt.

Vor diesem Hintergrund war die spezielle Art der beanspruchten Rolloanordnung
durch Kenntnis oder eine beliebige Kombination des in Betracht gezogenen
Standes der Technik am Anmeldetag nicht zu erreichen. Da sich der Gegenstand
des geltenden Patentanspruchs 1 nach Uberzeugung des Senats ferner auch
nicht unter Berlcksichtigung des allgemeinen Fachwissens des Durchschnitts-

fachmanns ergibt, beruht dieser auch auf einer erfinderischen Tatigkeit.
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Etwas diesem Entgegenstehendes wurde von der Beschwerdegegnerin dariber
hinaus auch weder schriftlich noch in der mundlichen Verhandlung geltend ge-

macht.

8.2 Geltender Patentanspruch 2

Wie vorstehend ausgefihrt erfolgt bei der Rolloanordnung, die der Druckschrift
D2 entnommen werden kann, die Befestigung der Rollobahn (2) an dem Fih-
rungsband (18) im Bereich des Seitenrands des Fuhrungsbands (18) auf der
Seite, die in Figur 8 nach unten zu dem Austrittsspalt (7) hingerichtet ist, wobei als
Befestigungsmittel in Abstdnden angeordnete Klammern (wire staples 13) zum

Einsatz kommen (Seite 2, Zeilen 3 bis 11, Figur 2).

Somit geht aus der Druckschrift D2 zumindest nicht das Merkmal 2-14 hervor, wo-

nach das Fuhrungsband in einen Randumschlag der Rollobahn eingeklebt ist.

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 2 ist somit neu gegeniber der
Druckschrift D2.

Wie vorstehend ebenso ausgefiihrt, weist die Rolloanordnung der Druckschrift
D11 keine Fuhrungsbénder entlang der seitlichen Bereiche ihrer Rollobahn (21)
auf, sondern nur heck- bzw. frontseitigen Randleisten. Schon aus diesem Grund
fehlt nach Ansicht des Senats flr den Fachmann jede Veranlassung die Druck-
schrift D11 hinsichtlich der Ausbildung seitlicher Fihrungsbander und insbeson-
dere hinsichtlich der Befestigung einer Rollobahn an seitlichen Fiihrungsbandern

zu bericksichtigen.

Daruber hinaus ist der Druckschrift D11 aber auch nicht zu entnehmen, dass die
Befestigung der heck- bzw. frontseitigen Randleisten an der Rollobahn durch ein
Einkleben der Randleisten in einen Randumschlag der Rollobahn erfolgt. Vielmehr

wird die Befestigung dort mittels Vernahens (sewn) der Rollobahn gewahrleistet
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(Spalte 4, Zeilen 41 bis 50). Selbst durch eine unterstellte Kombination der
Druckschriften D2 mit D11 war der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 2

am Anmeldetag somit nicht zu erreichen.

Alle weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften liegen vom Gegenstand
des geltenden Patentanspruchs 2 weiter ab als der vorstehend bericksichtige
Stand der Technik. Insbesondere ist auch aus keiner dieser Druckschriften das
Merkmal 2-14 vorbekannt. Sie stehen dem Gegenstand des geltenden Patentan-
spruchs 2 somit erst recht nicht entgegen und kénnen auch keine Anregung zum

Gegenstand nach dem geltenden Patentanspruch 2 geben.

Da sich der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 2 nach Uberzeugung des
Senats ferner auch nicht unter Bericksichtigung des allgemeinen Fachwissens
des Durchschnittsfachmanns ergibt, beruht dieser auch auf einer erfinderischen
Tatigkeit.

Etwas diesem Entgegenstehendes wurde von der Beschwerdegegnerin dartber
hinaus auch weder schriftlich noch in der mindlichen Verhandlung geltend ge-

macht.

8.3 Die beanspruchten Rolloanordnungen gemaf der geltenden Patentanspri-
che 1 und 2 sind daher patentfahig.

9. Mit ihnen sind es auch die konkreten Weiterbildungen der Rolloanordnungen

nach den darauf zuriickbezogenen Patentanspriichen 3 bis 7.
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10. Die vorgenommenen Anderungen der geltenden Beschreibungsunterlagen

bzw. Figuren betreffen

sprachliche Korrekturen und Anpassungen von Textpassagen an den nun
beanspruchten Gegenstand im Rahmen der urspringlichen Offenbarung

und ohne Erweiterung des Schutzbereichs, sowie

Streichung der Abbildungen und Beschreibungsteile, die Ausfihrungsbei-
spiele betreffen, die nicht mehr von den geltenden Patentanspriichen um-
fasst werden, im Rahmen der ursprunglichen Offenbarung und ohne
Erweiterung des Schutzbereichs.

Rechtsbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das

Rechtsmittel der Rechtsbeschwerde zu. Da der Senat die Rechtsbeschwerde nicht

zugelassen hat, ist sie nur statthaft, wenn sie auf einen der nachfolgenden Griinde

gestutzt wird, namlich dass

das beschlie3ende Gericht nicht vorschriftsmafiig besetzt war,
bei dem Beschluss ein Richter mitgewirkt hat, der von der Ausiibung
des Richteramtes kraft Gesetzes ausgeschlossen oder wegen Besorgnis

der Befangenheit mit Erfolg abgelehnt war,

3. einem Beteiligten das rechtliche Gehor versagt war,

ein Betelligter im Verfahren nicht nach Vorschrift des Gesetzes vertreten
war, sofern er nicht der Fuhrung des Verfahrens ausdricklich oder

stillschweigend zugestimmt hat,
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5. der Beschluss aufgrund einer mundlichen Verhandlung ergangen ist, bei
der die Vorschriften Uber die Offentlichkeit des Verfahrens verletzt worden
sind, oder

6. der Beschluss nicht mit Griinden versehen ist.
Die Rechtsbeschwerde ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Beschlus-
ses beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe, durch einen beim
Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollméchtigten schriftlich
einzulegen.

Hilber Paetzold Sandkamper Dr. Geier
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