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betreffend das europaische Patent 1 381 792
(DE 502 01 998)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des
Bundespatentgerichts auf Grund der mindlichen Verhandlung vom 7. Mai 2015
unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, der Richterin Plischel und der

Richter Dipl.-Ing. Kiuest, Dr.-Ing. Gromann und Dipl.-Ing. Univ. Richter

fur Recht erkannt:

Das europdaische Patent 1 381 792 wird mit Wirkung fir das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teil-
weise fur nichtig erklart, dass

a) sein Anspruch 1 folgende Fassung erhalt:

»1. Energiefihrungskette zur Filhrung von Schlauchen,
Kabeln oder dergleichen mit einer Anzahl von Ketten-
gliedern, wobei benachbarte Kettenglieder jeweils ge-
lenkig miteinander verbunden sind, wobei die Ketten-
glieder gegenuberliegende Laschen mit inneren und
auleren Seitenflachen und dazu senkrechten und zur
Langsrichtung der Kette im Wesentlichen parallelen
Schmalflachen aufweisen, mindestens einige der Ket-
tenglieder mindestens einen die Laschen verbindenden
Quersteg aufweisen, die Gelenkverbindung benach-
barter Kettenglieder zwischen den Schmalflachen der
Laschen angeordnet ist und die Energiefihrungskette
unter Bildung eines Untertrums, eines Umlenkbereichs
und eines Obertrums verfahrbar ist,

dadurch gekennzeichnet,



b)

dass die Gelenkverbindung durch in Abwinkelungsrich-
tung der Kettenglieder (1) elastisch deformierbare
lenkelemente (8) gebildet wird, die durch Abwinkelung
der benachbarten Kettenglieder (1) bestimmungsge-
malf3 auf Biegung beansprucht werden und als separate
Bauteile ausgefiihrt sind, und dass die Gelenkele-
mente (8) sich zumindest teilweise zwischen der inne-
ren und aulReren Seitenflache der Laschen (3) erstre-

cken.”;

die Anspriiche 2 bis 27 in ihrem Wortlaut unverandert
bleiben, wobei fur deren Rickbezug auf Anspruch 1

dessen geanderte Fassung zu Grunde zu legen ist;

die Anspriche 29 und 30 der erteilten Fassung zu An-
spruchen 28 und 29 werden und sich bei ansonsten
unverdndertem Wortlaut auf Energiefihrungsketten
nach einem der Anspriiche 1 bis 27 (Anspruch 28) bzw.
1 bis 28 (Anspruch 29) beziehen, wobei fur den
Ruckbezug auf Anspruch 1 dessen geanderte Fassung

zu Grunde zu legen ist.

Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

Von den Kosten des Verfahrens tragt die Klagerin 3/4, die
Beklagte 1/4.

Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in

Hohe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig

vollstreckbar.



Die Klage richtet sich gegen das europaische Patent 1 381 792, das auf die inter-
nationale Anmeldung WO 02/086349 A1 vom 15. April 2002 zurtickgeht und in
deutscher Sprache u. a. fir das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland
erteilt worden ist. Das Patent, das die Prioritat des deutschen Gebrauchsmusters
201 07 003 vom 23. April 2001 in Anspruch nimmt, wird beim Deutschen Patent-
und Markenamt unter dem Aktenzeichen 502 01 998.0 gefuhrt. Es ist bezeichnet

mit ,Energiefuhrungskette” und umfasst 30 Anspriiche, die alle mit der vorliegen-

Tatbestand

den Klage angegriffen werden.

Patentanspruch 1 hat in der erteilten Fassung folgenden Wortlaut:

1.

Energiefuhrungskette zur Fihrung von Schlduchen, Kabeln
oder dergleichen mit einer Anzahl von Kettengliedern, wobei
benachbarte Kettenglieder jeweils gelenkig miteinander ver-
bunden sind, wobei die Kettenglieder gegeniiberliegende La-
schen mit inneren und &uReren Seitenflachen und dazu
senkrechten und zur Langsrichtung der Kette im Wesentli-
chen parallelen Schmalflachen aufweisen, mindestens einige
der Kettenglieder mindestens einen die Laschen verbinden-
den Quersteg aufweisen, die Gelenkverbindung benachbar-
ter Kettenglieder zwischen den Schmalflachen der Laschen
angeordnet ist und die Energiefihrungskette unter Bildung
eines Untertrums, eines Umlenkbereichs und eines Obert-
rums verfahrbar ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Gelenkverbindung durch in Abwinkelungsrichtung
der Kettenglieder (1) deformierbare Gelenkelemente (8) ge-
bildet wird, die als separate Bauteile ausgefuhrt sind, und

dass die Gelenkelemente (8) sich zumindest teilweise zwi-



schen der inneren und aul3eren Seitenflache der Laschen (3)

erstrecken.*”

Wegen des Wortlauts der tGbrigen, auf Anspruch 1 unmittelbar oder mittelbar riick-
bezogenen Anspriuche wird auf die Streitpatentschrift EP 1 381 792 B1 Bezug ge-

nommen.

Die Klagerin macht die Nichtigkeitsgrinde der mangelnden Patentfahigkeit und
der mangelnden Ausfiihrbarkeit (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr.1 und 2 IntPatUG i. V. m.
Art. 138 Abs. 1 lit. a und b EPU) geltend.

Sie bezieht sich auf folgende Druckschriften aus dem Stand der Technik:

D1 EP 0789 167 Al

D2 US 5,980,409

D3 DD249742 Al

D4 DE 3522885C2

D5 EP 1093963 A1

D6 DE4424624C1

D7 DE 3924468 Al

D8 DE 101 16 403 Al

D9 DE4105650C1

D10 DE 9409 082 Ul

D11 Auszug aus dem Internetarchiv zur Seite www.igus.de vom
19. Oktober 2000

D12 Produktdatenblatt zur Serie E-Band

D13 DE 201 07 003 U1l (beanspruchtes Prioritatsdokument)

D14 EP 1503 107 B1 (Trennanmeldung zum Klagepatent)

D15 JP 09-324836 A

D16 DE 1574367 A

D17 DE 4428680 C1

D18 DE 9203633 U1l



D20 DE 2310144 A
D21 DE 296 07 492 Ul
D22 DE 29711441 U1
D23 EP 0041 164 Al
D26 EP 1351 362 A2
D27 DE 26 09 451 Al
D28 EP 0708 270 B1
D29 GB 762,546

Zudem beruft sich die Klagerin auf die angebliche offenkundige Vorbenutzung ei-
ner Energiefihrungskette ,E6“ mit den Merkmalen entsprechend der Prioritats-
schrift D13 auf der Hannover Messe am 23. April 2001. Diese Vorbenutzung sei in
einem gegen ein anderes Patent gerichteten europdischen Einspruchsverfahren
von der hiesigen Beklagten geltend gemacht (gemafl3 Anlage D24) und von ver-

schiedenen Zeugen bestatigt worden.

Desweiteren habe der Zeuge N... in einem Verfahren vor der Be-

schwerdekammer des Europaischen Patentamts am 26. Juni 2014 ausgesagt (vgl.
Vernehmungsprotokoll Anlage D25), dass es seit vielen Jahren Ublich sei, am Tag
vor Beginn der Hannover Messe eine Schulung fur die Verkaufer am Messestand
der Beklagten abzuhalten. Daraus gehe hervor, dass am 22. April 2001 eine ent-
sprechende Schulung stattgefunden habe, auf der alle Einzelheiten der Erfindung
mit dem Ziel offenbart worden seien, diese an Dritte, namentlich die Messestand-
besucher, weiterzugeben und zu erlautern. Nach der Lebenserfahrung konne hier
nicht von einer impliziten Geheimhaltungsvereinbarung ausgegangen werden.
Durch die damalige Zeugenaussage sei auch nahe gelegt, dass bei der Schulung
auch die vorgestellten Produktproben und Prospekte verfigbar gemacht worden

seien.

Fur die vollstandige Offenbarung der Erfindung am 22. April 2001 bietet die Klage-
rin Beweis durch Vernehmung der Zeugen N..., P...,



B... (alle Prokuristen der Beklagten) und H... (Entwicklungs-

leiter bei der Beklagten) an.

Die Klagerin meint, dass das Streitpatent die Prioritdt des Gebrauchsmusters
201 07 003 (D13) zu Unrecht in Anspruch nehme, weil dort lediglich eine Ener-
giefuhrungskette mit einem elastisch deformierbaren Gelenkelement offenbart
werde, wohingegen im Hauptanspruch des Streitpatents das Wort ,elastisch® ge-
strichen sei. Damit umfasse der Schutzanspruch des Streitpatents auch Energie-
fuhrungsketten, in denen das Gelenkelement zwar deformierbar sei, allerdings
nicht auf elastische Weise (z. B. Gewebebander). Dieser erweiterte Gegenstand
gehe aus der Prioritatsanmeldung nicht unmittelbar und eindeutig hervor, weshalb
die Prioritat unwirksam sei. Bei unwirksamer Prioritéat gehdre D13 zum Stand der
Technik und nehme die Gegenstdnde der Anspriche 1, 26, 28, 29 und 30 des
Streitpatents neuheitsschadlich vorweg. Dasselbe gelte fur die zur Patentfamilie

des Streitpatents gehdrende europaische Patentschrift D14.

Die Klagerin ist auf3erdem der Auffassung, dass der Gegenstand des Anspruchs 1
gegenuber den druckschriftichen Entgegenhaltungen D8, D10, D26 und D28 und
gegenuber der offenkundigen Vorbenutzung der Energiefliihrungskette ,E6“ nicht
neu sei. Auch beruhe er - ausgehend von D1, D2, D4, D10 oder D27 - nicht auf

erfinderischer Téatigkeit.

Auch die Unteranspriche enthielten nichts Patentfahiges. Die Merkmale der An-

sprichelO und 11 seien fur den Fachmann zudem nicht ausfuhrbar.
Die Klagerin beantragt,
das europaische Patent 1 381 792 mit Wirkung fir das Hoheits-

gebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang flr

nichtig zu erklaren.



Die Beklagte beantragt,

die Klage insgesamt abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen die Pa-
tentanspriche in der Fassung der Hilfsantrage 2°, 2bis, 2ter,
2quater, 3, 3bis, 3ter, 47, 4bis, 4ter, 4quater, 5, 5bis, 5Ster, 67, 7
und 8 richtet, wobei diese Hilfsantrage mit Schriftsatz vom
15. Oktober 2014 (BIl. 226 ff. d. A., Hilfsantrdge 3 und 5), vom
12. Méarz 2015 (BI. 280 ff. d. A., Hilfsantrage 2", 2bis, 2ter, 3bis,
3ter, 4°, 4bis, 4ter, 5bis, 5ter, 6°) und vom 17. April 2015
(BI. 346 ff. d. A., Hilfsantrdge 2quater, 4quater, 7 und 8) einge-
reicht worden sind und in der genannten Reihenfolge gestellt wer-

den.

Anspruch 1 soll in der Fassung der Hilfsantrage folgende Fassung erhalten:

Hilfsantrag 2°

Der Text des erteilten Anspruchs 1 wird wie folgt erganzt (Ergdnzungen unterstri-

chen):

.--...dadurch gekennzeichnet, dass die Gelenkverbindung durch in
Abwinkelungsrichtung der Kettenglieder (1) elastisch deformier-
bare Gelenkelemente (8) gebildet wird, die als separate Bauteile
ausgefihrt sind, und dass die Gelenkelemente (8) sich zumindest
teilweise zwischen der inneren und auf3eren Seitenflache der La-

schen (3) erstrecken, ausgenommen jede drehelastische Gelenk-

verbindung, in welcher die Gelenkelemente als dauerelastische,

auf Torsion beanspruchte Zapfen ausgebildet sind, die an den

miteinander zu verbindenden Laschen drehfest angeordnet sind“.




Hilfsantrag 2bis

Der Text des erteilten Anspruchs 1 wird wie folgt ergénzt (Ergdnzungen unterstri-

chen):

.--...dadurch gekennzeichnet, dass die Gelenkverbindung durch in
Abwinkelungsrichtung der Kettenglieder (1) elastisch deformier-
bare Gelenkelemente (8) gebildet wird, die als separate Bauteile
ausgefihrt sind, und dass die Gelenkelemente (8) sich zumindest
teilweise zwischen der inneren und auf3eren Seitenflache der La-

schen (3) erstrecken, ausgenommen jede Gelenkverbindung, in

welcher drehelastische Gelenkelemente durch bestimmungsge-

méaRe Abwinkelung der benachbarten Kettenglieder auf Torsion

beansprucht werden®.

Hilfsantraq 2ter

Der Text des erteilten Anspruchs 1 wird wie folgt erganzt (Ergdnzungen unterstri-

chen):

.--...dadurch gekennzeichnet, dass die Gelenkverbindung durch in
Abwinkelungsrichtung der Kettenglieder (1) elastisch deformier-
bare Gelenkelemente (8) gebildet wird, die als separate Bauteile
ausgefuhrt sind, und dass die Gelenkelemente (8) sich zumindest
teilweise zwischen der inneren und auf3eren Seitenflache der La-

schen (3) erstrecken, ausgenommen jede Gelenkverbindung, in

welcher drehelastische Gelenkelemente durch Abwinkelung der

benachbarten Kettenglieder auf Torsion beansprucht werden®.
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Hilfsantrag 2quater

Der Text des erteilten Anspruchs 1 wird wie folgt erganzt (Ergdnzungen unterstri-
chen):

.--...dadurch gekennzeichnet, dass die Gelenkverbindung durch in
Abwinkelungsrichtung der Kettenglieder (1) elastisch deformier-
bare Gelenkelemente (8) gebildet wird, die als separate Bauteile
ausgefihrt sind, und dass die Gelenkelemente (8) sich zumindest
teilweise zwischen der inneren und auf3eren Seitenflache der La-

schen (3) erstrecken, ausgenommen Gelenkelemente, die auf

Torsion beansprucht werden®.

Hilfsantrag 3

Der Text des erteilten Anspruchs 1 wird wie folgt erganzt (Einflgung unterstri-
chen):

.-....dadurch gekennzeichnet, dass die Gelenkverbindung durch in

Abwinkelungsrichtung der Kettenglieder (1) und bei jeder bestim-

mungsgeméRen Biegebeanspruchung elastisch deformierbare

Gelenkelemente (8) gebildet wird,...."

Hilfsantrag 3bis

Der Text des erteilten Anspruchs 1 wird wie folgt erganzt (Einfligungen unterstri-
chen):

.-....dadurch gekennzeichnet, dass die Gelenkverbindung durch in
Abwinkelungsrichtung der Kettenglieder (1) elastisch deformier-

bare Gelenkelemente (8) gebildet wird, die durch Abwinkelung der

benachbarten Kettenglieder (1) bestimmungsgemall auf Biegung
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beansprucht werden und als separate Bauteile ausgefuhrt sind,

und dass die Gelenkelemente (8) sich zumindest teilweise zwi-
schen der inneren und auf3eren Seitenflache der Laschen (3) er-

strecken.”

Bezuglich der Unteranspriche, die sich an den gednderten Anspruch 1 jeweils an-
schlieBen sollen, sowie bezuglich der weiteren Hilfsantrage wird auf die Gerichts-
akte verwiesen. Die in Hilfsantrag 3bis enthaltenen Anspriiche sind auch dem Ur-

teilstenor zu entnehmen.

Die Beklagte ist der Meinung, dass das Streitpatent die Prioritat des Gebrauchs-
musters 201 07 003 (D13) wirksam in Anspruch nehme. Der Fachmann kdnne
dieser Schrift mehrere Ausfuhrungsvarianten der Gelenkelemente entnehmen,
nicht nur solche, die elastisch deformierbar seien. In der Figurenbeschreibung der
D13, Seite 14, Zeilen 34 bis 37, werde auch ein Gelenkelement beschrieben, das
.m Wesentlichen keine Rickstellkrafte“ austibe und hierzu z. B. einen ,filmschar-
nierartigen Gelenkbereich“ umfasse. Zu verweisen sei zudem auf Seite 3, Zeilen 3
bis 11 der Prioritatsschrift, wonach die Gelenkelemente aus einem Material mit
hoher Dauerbiegefestigkeit, Kerbzahigkeit und/oder geeigneter Elastizitdt beste-
hen kdnnten. Demnach sei es fur den Fachmann erkennbar unwesentlich, ob die
Gelenkelemente elastisch deformierbar seien oder nicht. Auch der internationale
vorlaufige Prafungsbericht zur Anmeldung des Streitpatents (Anlage F) sei davon
ausgegangen, dass die elastische Deformierbarkeit lediglich eine bevorzugte

Ausfiuhrungsform des Gegenstands des Anspruchs 1 sei.

Abgesehen davon sei das Prioritatsdokument als nachveréffentlichtes Ge-
brauchsmuster kein alteres Recht und kdnne dem Streitpatent - selbst im Fall der

Unwirksamkeit der Prioritat - nicht entgegenstehen.

AulRerdem hélt die Beklagte die Gegenstande samtlicher Patentanspriiche fur neu,

erfinderisch und ausfihrbar.
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Sie bestreitet nicht, dass eine Energiefuhrungskette der Baureihe ,System E6“ auf
der Hannover Messe vom 23. bis 28. April 2001 offenkundig vorbenutzt worden
sei, jedoch habe vor dem 23. April 2001 keine Schulung des Messepersonals
stattgefunden. Die Aussage des Zeugen N... vor der Beschwerdekammer des

Europaischen Patentamts, wonach es seit vielen Jahren Ublich gewesen sei, am
Tag vor Beginn der Hannover Messe die Verkaufer im Hotel zu einer Schulung zu
versammeln, sei eher beilaufig gewesen und habe sich nicht auf das Jahr 2001
bezogen. Vor 2004 habe die Beklagte keine Seminarraume fiir solche Schulungen
im Hotel gebucht. Zudem habe es sich bei solchen Schulungen stets um interne
Veranstaltungen gehandelt, bei denen ausschlie3lich Mitarbeiter der Beklagten
beteiligt gewesen seien. Die Schulungen seien fur aul3enstehende Gaste, insbe-
sondere Kunden, nie zuganglich gewesen, da sie u. a. marketingtechnische Ge-

sichtspunkte zum Umgang mit Messebesuchern zum Gegenstand gehabt hatten.

Davon abgesehen hatte nach Meinung der Beklagten ein Fachkundiger ohne De-
monstration eines Produktmusters, allein durch mundliche oder bildliche Wieder-
gabe (etwa in Gestalt eines auf der Messe verteilten Prospekts gemald Anlage G
der Beklagten), keine zuverlassige und ausreichende Kenntnis vom Erfindungsge-
genstand erlangen kénnen. Entscheidend sei es auch in dem Verfahren T 697/10
vor der Beschwerdekammer des Européaischen Patentamts darauf angekommen,
ob Messebesucher Produktmuster zum System E6 naher untersuchen konnten.
Solche Produktmuster von Neuentwicklungen seien aber nur in geringer Stiickzahl
vorhanden gewesen und Vertriebsmitarbeitern nicht im Rahmen von vorbereiten-

den Messe-Schulungen tUberlassen worden.

Zum Beweis daflir, dass es sich bei den genannten Schulungen um interne Ver-
anstaltungen gehandelt hatte, wird von der Beklagten die Vernehmung der Zeu-
gen Harald Nehring und O... (Vertriebsmitarbeiter der Beklagten) ange-

boten.

Der Senat hat den Parteien mit Schriftsatz vom 22. Januar 2015 einen frihen ge-
richtlichen Hinweis gemalR § 83 Abs. 1 PatG zukommen lassen.
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Wegen der Einzelheiten wird auf das Protokoll der mindlichen Verhandlung sowie
auf den gesamten Akteninhalt, insbesondere auf die Schriftsatze der Parteien mit

samtlichen Anlagen, Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage ist nur teilweise begrindet. Der geltend gemachte Nichtig-
keitsgrund mangelnder Patentfahigkeit (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138
Abs. 1 lit. a EPU i. V. m. Art. 54, 56 EPU) fiihrt zur Nichtigerklarung des Streitpa-
tents mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, soweit

dieses Uber die Fassung gemal} dem Hilfsantrag 3bis der Beklagten hinausgeht.

1. Die vorliegende Erfindung geht nach der Beschreibung in der Streitpatent-
schrift von bekannten Energiefihrungsketten aus, bei denen zur Herstellung der
Gelenkverbindung die benachbarten Laschen seitliche Uberlappungsbereiche
aufweisen, die mit Gelenkbolzen und korrespondierenden Ausnehmungen verse-
hen sind. Die Gelenkverbindung sei auf halber Hohe der Laschen angeordnet.
Eine derartige Energiefihrungskette sei beispielsweise aus der europaischen Pa-
tentschrift EP 0 803 032 B1 bekannt. Obwohl sich derartige Energiefiihrungsketten
prinzipiell sehr bewéhrt hatten, wiesen sie den Nachteil auf, dass die Gelenkver-
bindungen aus Gelenkzapfen und korrespondierender Aufnahme auf Grund von
Reibungskraften einem Verschlei3 unterlagen. Dieser Verschlei3 fihre zu einem
gewissen Reparatur- bzw. Wartungsbedarf an der Energiefiihrungskette und sei
des Weiteren bei bestimmten Anwendungsgebieten wie beispielsweise im Bereich
der Lebensmittelherstellung oder der Produktion von Einrichtungen unter Rein-
raumbedingungen wie beispielsweise von Halbleiterprodukten unerwiinscht (Ab-

satz 2 der Streitpatentschrift).
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Des Weiteren seien beispielsweise aus der europaischen Offenlegungsschrift
EP 0 789 167 Al (= Anlage D1) Leitungsfuhrungseinrichtungen bekannt, bei wel-
chen die einzelnen, gegeneinander verschwenkbaren Kettenglieder durch ein
langgestrecktes flexibles Band miteinander gelenkig verbunden seien, so dass die
Verfahrung der Leitungsfiuihrungseinrichtung praktisch abrieblos erfolge. Da das
langgestreckte Band an den die Laschen eines Kettengliedes verbindenden
Querstegen befestigt sei, seien die Gelenkverbindungen der Kettenglieder im Be-
reich der unteren Enden der Laschen angeordnet. Damit sei die neutrale Faser
der Leitungsfuihrungseinrichtung, die bei der Umlenkung der Leitungsfiihrungsein-
richtung im Gegensatz zu den in der Hohe von den Gelenkverbindungen beab-
standeten Bereichen keine Langenanderung erfahre, ebenfalls am unteren Ende
der Kettenlaschen angeordnet. Dies sei jedoch fir verschiedene Anwendungsfélle

nachteilig (Absatze 3 und 4 der Streitpatentschrift).

Das US-Patent 5,980,409 (= Anlage D2) beschreibe eine Energiefihrungskette,
bei welcher die Kettenglieder durch korrespondierende, sich senkrecht zur Ket-
tenlangsrichtung erstreckende Zapfen und Gelenkausnehmungen verbunden
seien (Absatz 5 der Streitpatentschrift).

Der Erfindung liege somit die Aufgabe zugrunde, eine Energiefihrungskette mit
zwischen den Schmalflachen der Kettenlaschen angeordneten Gelenkverbindun-
gen zu schaffen, die verschleil3arm und abrieblos verfahrbar sowie einfach und

kostengunstig herstellbar sei (Absatz 6 der Streitpatentschrift).

2. Zur Losung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent in Anspruch 1 ein Erzeug-
nis vor, dessen Merkmale gemafR einem Vorschlag der Klagerin wie folgt geglie-

dert werden kdénnen:

1. Energiefihrungskette zur Filhrung von Schlauchen, Kabeln oder der-
gleichen
1.1 Die Energiefuhrungskette umfasst eine Anzahl von Kettenglie-

dern.



1.2

1.3

1.4

15

1.6

1.7
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Benachbarte Kettenglieder sind jeweils gelenkig miteinander

verbunden.

Die Kettenglieder weisen gegeniberliegende Laschen auf.

1.3.1 Die Laschen haben innere und &ufRere Seitenflachen
und dazu senkrechte und zur Langsrichtung der Kette
im Wesentlichen parallele Schmalflachen.

Mindestens einige der Kettenglieder weisen mindestens einen

Quersteg auf.

1.4.1 Der Quersteg verbindet die Laschen.

Die Gelenkverbindung benachbarter Kettenglieder ist zwi-

schen den Schmalflachen der Laschen angeordnet.

Die Energiefihrungskette ist unter Bildung eines Untertrums,

eines Umlenkbereichs und eines Obertrums verfahrbar.

Die Gelenkverbindung wird durch Gelenkelemente gebildet.

1.7.1 Die Gelenkelemente sind in Abwinkelungsrichtung der
Kettenglieder deformierbar.

1.7.2 Die Gelenkelemente sind als separate Bauteile ausge-
fuhrt.

1.7.3 Die Gelenkelemente erstrecken sich zumindest teil-
weise zwischen der inneren und aul3eren Seitenflache

der Laschen.

3. Zustandiger Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Koénnen es

insbesondere flr die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und fur die Inter-

pretation des Standes der Technik ankommt, ist im vorliegenden Fall ein Fach-

hochschul-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit Erfahrung auf dem Ge-

biet der Entwicklung und Konstruktion von Energieftihrungsketten fur verschie-

dene Anwendungsgebiete.

4. Dieser Fachmann geht bei der Auslegung der Merkmale des Anspruchs 1 von

folgendem Verstandnis aus:
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a) Merkmal 1.2 verlangt, dass jedes Kettenglied mit den beiden ihm benachbar-
ten Gliedern (bzw. — wenn es sich um ein Endglied handelt — mit dem einen be-
nachbarten Glied) verbunden ist. Da die einzelnen Kettenglieder gegeniberlie-
gende Laschen aufweisen (Merkmal 1.3), missen daher vier Gelenkverbindungen
pro Kettenglied (bzw. zwei Verbindungen bei Endgliedern) vorhanden sein. Die
Verbindung muss gelenkig sein, d. h. sie muss eine eindeutig definierte Beweg-
lichkeit mit vorgegebenen Freiheitsgraden aufweisen. Dagegen ist es — entgegen
der von der Beklagten vertretenen Meinung — nicht erforderlich, dass das Gelenk
eine bestimmte Schwenkachse aufweist. Z. B. kann es als Blattfeder ausgestaltet
sein (Streitpatentschrift Spalte 12, Zeile 33) und somit eine Verbindung mit einem
Bewegungsablauf herstellen, der nicht durch eine Schwenkachse definiert ist,

sondern sich aus der Biegelinie der Blattfeder ergibt.

b) Merkmal 1.3.1 definiert die ,Schmalflachen® der Laschen einschrankend als
diejenigen Flachen, die sich senkrecht zu den inneren und au3eren Seitenflachen
und im Wesentlichen parallel zur Langsrichtung der Kette befinden. Damit sind nur
die sich in Langsrichtung erstreckenden Stirnflichen an der Ober- und Unterseite
der Laschen gemeint.

c) Die Gelenkverbindungen benachbarter Kettenglieder sind gemaR Merkmal 1.5
,Zwischen den Schmalseiten“ angeordnet, d. h. weder an oder oberhalb der Ober-
seite noch an oder unterhalb der Unterseite der Laschen, wobei es nicht darauf
ankommt, dass die Gelenkverbindungen vollstdndig innerhalb des von den

Schmalflachen Gberdeckten Bereichs zu liegen kommen.

d) Wenn in Merkmal 1.7 davon die Rede ist, dass die Gelenkverbindung durch
Gelenkelemente gebildet werde, so ist dem Fachmann klar, dass zur Herstellung
einer Verbindung zwischen benachbarten Laschen aul3er den Gelenkelementen
noch weitere Elemente vorhanden sein mussen; z. B. missen die Gelenkverbin-
dungen so gestaltet sein, dass die Gelenkelemente an den Laschen befestigt wer-
den koénnen. Nach Merkmal 1.7 sind fur die Gelenkverbindung aber die Gelenk-

elemente entscheidend. Die Gelenkelemente mussen fur sich genommen geeig-
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net sein, eine Verbindungs- und Gelenkfunktion zwischen den Laschen zu bilden,
und alle weiteren Elemente dienen lediglich dazu, dass die Gelenkelemente ihre

Funktion austiben kénnen.

e) Das Merkmal 1.7.1, wonach die Gelenkelemente in Abwinkelungsrichtung de-
formierbar sind, bringt zum Ausdruck, dass die Gelenkelemente eine Abwinkelung
zweier benachbarter Laschen - und damit der ganzen Kette - ermdéglichen, wobei
die Gelenkelemente in Richtung der Abwinkelung verformt, insbesondere gebogen
oder verdreht, werden. Ausschlaggebend fur dieses Verstandnis ist, dass eine
Deformation gleichermaf3en durch Biegung oder Torsion (d. h. durch Verdrehen)
erfolgen kann. Dementsprechend kann die Formulierung ,in Abwinkelungsrich-

tung“ gleichermalen als Dreh-, Biege- oder Schwenkrichtung verstanden werden.

f) Unter den inneren und aufReren Seitenflache der Laschen, zwischen denen
sich die Gelenkelemente gemall Merkmal 1.7.3 zumindest teilweise erstrecken,
sind die Seitenflachen des Grundkdrpers einer Lasche zu verstehen, in dem die
Verbindungselemente befestigt sind. In dem Ausfiihrungsbeispiel gemal’ Figur 2 e
des Streitpatents handelt es sich dabei um den mittleren Laschenbereich, von
dem die Uberlappungsbereiche stirnseitig abgehen, vgl. Streitpatentschrift Ab-
satz 50).

Patentanspruch 1 ist in seiner erteilten Fassung nicht bestandsfahig, weil sein Ge-
genstand gegenuber der deutschen Patentanmeldung 101 16 403 Al (D8) nicht
neu ist. Diese Anmeldung, die am 2. April 2001, d. h. vor dem Prioritdtsdatum des
Streitpatents, getatigt und am 7. November 2002, d. h. nach dem Anmeldetag des
Streitpatents, veroffentlicht worden ist, ist gemaR Art. 139 Abs. 2 EPUi. V. m. § 3
Abs. 2 Nr. 1 PatG als Stand der Technik zu beriicksichtigen, wobei es auf die von
den Parteien diskutierte Frage, ob die vom Streitpatent in Anspruch genommene

Prioritat wirksam ist, nicht ankommt.
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D8 offenbart eine gattungsgemalle, unstrittig die Merkmale 1.1 bis 1.6 aufwei-
sende, Energiefihrungskette, die sich durch die Vermeidung von Abrieb in den
Gelenkverbindungen auszeichnet und deshalb insbesondere fur die Verwendung
in Reinraumen geeignet ist (vgl. z. B. Figur 3 i. V. m. Absatz 7). Die Gelenkverbin-
dung wird hierbei durch die Verbindungselemente 5 gebildet, die als separate
Bauteile ausgefihrt sind und sich zumindest teilweise zwischen der inneren und
aulBeren Seitenflache der Laschen erstrecken (Merkmale 1.7, 1.7.2 und 1.7.3,
siehe hierzu die Figuren 3 bis 5). Die Gelenkelemente sind laut Beschreibungsab-
satz 22 als in Abwinkelungsrichtung der Kettenglieder, d. h. in Schwenkrichtung
der Kettenglieder, dauerelastische und durch Torsion verformbare Zapfen ausge-
bildet, die beim Abwinkeln der Kettenglieder verdreht werden, so dass auch das
Merkmal 1.7.1 erfullt wird (vgl. 1.4.e).

In der Fassung der Hilfsantrage 2" bis 2quater wird Patentanspruch 1 mit Hilfe
unterschiedlicher negativer Merkmale weiter eingeschrankt, um dadurch der Neu-
heitsschadlichkeit durch D8 zu entgehen. Es handelt sich dabei jedoch um unzu-
lassige Anderungen, weil die betreffenden Merkmale aus den urspriinglich einge-

reichten Anmeldungsunterlagen (vgl. WO 02/086349 A1) nicht hervorgehen.

Zu Unrecht beruft sich die Beklagte darauf, dass es einer Praxis des Europaischen
Patentamts (vgl. Entscheidungen der GrolRen Beschwerdekammer vom
8. April 2004 - Metallartige Beschichtungen, G 1/03, und synthetische Antigene,
G2/03, Mitt. 2004, 261) folgend mdglich sein musse, den Gegenstand des Streit-
patents gegenulber einer alteren, nachveroffentlichten Schrift durch Aufnahme ei-
nes sog. Disclaimers abzugrenzen. Zwar mag es Falle geben, in denen eine Ab-
grenzung zu dem nachverotffentlichten Stand der Technik nur auf diese Weise
herbeigefuhrt werden kann (vgl. KralRer, Patentrecht, 6. Aufl., 2009, Seiten 673 ff.).
Die Einfugung nicht urspriinglich offenbarter Disclaimer steht aber in Widerspruch
zum Verbot der Herbeiflhrung unzuldssiger Erweiterungen und ist daher jeden-
falls in den Fallen ausgeschlossen, in denen der gleiche Erfolg zweifelsfrei durch
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eine positive Definition des Erfindungsgegenstandes mit urspringlich offenbarten
Merkmalen erreicht werden kann (vgl. GrofRe Beschwerdekammer, a.a.O.,
Mitt. 2004, 264, rechte Spalte, zweiter Absatz; Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl.,,
§ 34 Rn. 151 m. w. N.).

Aus diesem Grund mussen die Hilfsantrage 2" bis 2quater hinter einen nachrangig
gestellten Hilfsantrag zurlcktreten, sofern dieser den Hauptanspruch 1 durch Auf-
nahme positiver, urspriinglich offenbarter Merkmale aus der Neuheitsschadlichkeit
gegenuber D8 herausfuhrt. Wie nachfolgend unter Abschnitt V. gezeigt, ist dies
bei Hilfsantrag 3bis der Fall, weshalb eine Aufrechterhaltung des Streitpatents

nach Maf3gabe der Hilfsantrage 2" bis 2quater nicht in Betracht kommit.

V.

Auch in der Fassung des Hilfsantrags 3 hat der Patentanspruch 1 des Streitpa-
tents keinen Bestand. Mit der Formulierung ,in Abwinkelungsrichtung der Ketten-
glieder und bei jeder bestimmungsgemallen Biegebeanspruchung elastisch de-
formierbar® wird nicht zweifelsfrei zum Ausdruck gebracht, dass die Gelenkele-
mente so ausgestaltet sind, dass sie beim Abwinkeln nur auf Biegung beansprucht
werden kénnen. Vielmehr erfillen auch die dauerelastischen, durch Torsion in
Schwenkrichtung der Kettenglieder elastisch verformbaren Zapfen von D8 den
Anspruchswortlaut, da sie bei einer Zugbeanspruchung der Kettenglieder in
Langsrichtung auch einer gewissen Biegebeanspruchung unterliegen. Deshalb
steht diese Entgegenhaltung dem Patentanspruch 1 in dieser Fassung ebenfalls

neuheitsschadlich entgegen.

In der Fassung des Hilfsantrags 3bis hat Patentanspruch 1 dagegen Bestand:

1. Es handelt sich dabei um eine zulassige Anspruchsfassung, weil die gegen-
Uber der erteilten Fassung des Anspruchs 1 hinzugekommenen Merkmale in den
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Anmeldungsunterlagen des Streitpatents (vgl. WO 02/086349 A1) offenbart sind.
So wird das Merkmal, wonach die Gelenkelemente elastisch deformierbar sein
sollen, bereits durch den urspringlich eingereichten Anspruch 1 gedeckt und ist im
Ubrigen auch im erteilten Patentanspruch 28 enthalten. Das weitere neu aufge-
nommene Merkmal, demgemal} ,die Gelenkelemente bei einer Abwinkelung be-
nachbarter Kettenglieder bestimmungsgemal auf Biegung beansprucht werden®,
lasst sich beispielsweise aus der Textpassage auf Spalte 17, Zeilen 17 bis 22 der
WO-Schrift herleiten. Dort wird namlich gelehrt, dass die Gelenkelemente bei einer
Abwinkelung benachbarter Kettenlaschen eine ,Abbiegung” erfahren (ebenso
Streitpatentschrift Spalte 12, Zeilen 34 bis 39). Dieses Merkmal ergibt sich aber
insbesondere auch aus dem Zusammenhang, dass die Gelenkelemente an-
spruchsgemaf in Abwinkelungsrichtung elastisch deformiert werden, wobei ge-
maf Seite 3, Zeilen 13 bis 18 der WO-Schrift (entsprechend Spalte 2, Zeilen 32
bis 37, der Streitpatentschrift) die elastischen Eigenschaften des Gelenkelementes
so eingestellt werden, dass das Gelenkelement bei jeder bestimmungsgemalfen
Biegebeanspruchung, die folglich aus der vorgenannten Abwinkelung resultiert, im
elastischen Bereich bleibt. Diese Merkmalskombination ist somit auch im gemein-
samen Kontext zu sehen, demnach die bestimmungsgeméfe Biegung nicht in ir-
gendeine Richtung, sondern in Richtung der Abwinkelung der Kettenglieder erfolgt
(s. 0. l.4.e).

2. Mit der Beschréankung des Merkmals 1.7.1 auf Gelenkelemente, die in
Abwinkelungsrichtung der Kettenglieder elastisch deformierbar sind, entspricht
Patentanspruch 1 insoweit der Offenbarung des Gebrauchmusters D13 (vgl. dorti-
gen Anspruch 1), wobei auch die weiteren neu aufgenommenen Merkmale der
Prioritatsschrift als zur Erfindung gehérend entnehmbar sind (s. o. V.1.). Deshalb
kann der Anspruch 1 in der vorliegenden Fassung die Prioritat der D13 wirksam in
Anspruch nehmen. Dies gilt - entgegen der von der Klagerin in der mundlichen
Verhandlung vertretenen Auffassung - unabhangig davon, ob die vom Anspruch 1
in seiner erteilten Fassung in Anspruch genommene Prioritéat wirksam war. Das
Prioritatsrecht wird né&mlich nicht dadurch berthrt, dass der Gegenstand der
Nachanmeldung erst nach Patenterteilung in Folge nachtraglicher Beschrankung
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deckungsgleich mit der prioritdtsbegrindenden Anmeldung gebracht wird (vgl.
BGH GRUR 2008, 597, 598 [17] - Betonstral3enfertiger).

3. Der Gegenstand dieser Anspruchsfassung ist neu.

a) Die Entgegenhaltung D8 ist diesbeziglich nicht neuheitsschadlich, da deren
Gelenkelemente 5 bei einer Abwinkelung benachbarten Kettenglieder bestim-
mungsgemal auf Torsion und nicht wie nunmehr gefordert auf Biegung bean-

sprucht werden (s. o. Il).

b) Die Neuheit des Anspruchsgegenstands ist auch gegentber dem deutschen
Gebrauchsmuster 94 09 082 (D10) gegeben. Dort soll das Spiel in den gelenkarti-
gen Verbindungen zwischen den einzelnen Kettengliedern 21 durch Spann-
seile 61, 63 verhindert werden (vgl. Figur 2 sowie Seite 3, zweiter und dritter Ab-
satz), wobei die Seile die Verbindung zwischen den einzelnen Kettengliedern her-
stellen. Die Gelenkfunktion wird bei D10 jedoch durch Gelenkscheiben 51 umge-
setzt (vgl. Figuren 3 bis 7 i. V. m. Beschreibung Seite 13, Zeilen 17 bis 24), die in
Aussparungen 49 der Laschen eingeschoben werden und ein Verschwenken er-
mdglichen. Dabei dienen diese (starren) Scheiben 51 beschreibungsgemald der
Festlegung einer definierten Verschwenkungsachse und sind nicht wie beim
Streitgegenstand in Abwinkelungsrichtung elastisch deformierbar ausgebildet, so
dass Merkmal 1.7.1 nicht gegeben ist, d. h. die Gelenkscheibe entspricht nicht
dem streitpatentgeméafien Gelenkelement. Dies gilt ebenso fir die Spannseile 61
und 63, da diese auf Grund der fehlenden Gelenkfunktion ebenfalls keine streit-
patentgemale Gelenkverbindung bilden, sondern nur dem Verbinden bzw. Ver-
spannen der Kettenglieder zueinander dienen (siehe auch Anspruch 1, Zeilen 19
bis 25 und 34 ff.). Somit erflllt keines der beiden vorgenannten Elemente fir sich
genommen die geforderten Funktionen eines patentgemalen Gelenkelements
(siehe 1.4.d).

c) Die europdische Patentanmeldung 1 351 362 A2 (D26), die von der Klagerin
ebenfalls unter dem Gesichtspunkt der Neuheitsschadlichkeit angefiihrt wurde,
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nimmt eine Prioritéat vom 2. April 2002 in Anspruch und gehort mit diesem Zeitrang
nicht zum berucksichtigungsfahigen Stand der Technik.

d) Auch die europaische Patentschrift 0708270 Bl (D28) ist nicht
neuheitsschadlich. Diese Schrift betrifft eine Schlauchkette, die insbesondere im
Hinblick auf ein mehrlagiges Aufwickeln auf eine Trommel 32 ausgestaltet (vgl. Fi-
guren 1 und 10 i. V. m. Spalte 2, Zeilen 10 bis 15) und dabei auch in zwei Rich-
tungen verschwenkbar ist (siehe Figur 2 i. V. m. Spalte 2, Zeile 54, bis Spalte 3,
Zeile 6). Auf Grund dieser Ausrichtung in Verbindung mit der zuletzt genannten
Ausgestaltung kommt eine derartige Schlauchkette nicht fir eine Anordnung unter
Bildung eines Untertrums, Umlenkbereiches und Obertrums (Merkmal 1.6) in Be-
tracht, da auf Grund der fehlenden Abstitzung bzw. der beidseitigen Verschwenk-
barkeit das Obertrum durchhangen bzw. bei einem Verfahrvorgang auf dem Un-
tertrum schleifen wiirde. Die Eignung zur Bildung eines Obertrums ist von der Be-
klagten zudem unter Hinweis auf die hierfur erforderliche Spannfunktion der Seile
zu Recht in Frage gestellt worden; diese Eigenschaft, die fur die Anwendungsfélle
von D28 nicht erforderlich ist, geht weder unmittelbar noch implizit aus dieser her-
vor und kann daher nicht als offenbart angesehen werden.

e) Auch durch die von der Klagerin angefuhrten offenkundigen Vorbenutzungen

wird der Anspruchsgegenstand nicht neuheitsschadlich vorweg genommen.

Die zwischen den Parteien unstreitige Vorbenutzung durch Présentation der Ener-
giefUhrungskette ,E6“ am 23. April 2001 auf der Hannover Messe hat unberick-
sichtigt zu bleiben, weil sie sich nicht vor dem Prioritatstag des Streitpatents ereig-

net hat.

Die von der Klagerin weiterhin behauptete und von der Beklagten bestrittene Ver-
kauferschulung am 22. April 001, dem Tag vor Beginn der Messe, fuhrte - selbst
wenn man die von der Klagerin hierzu vorgetragenen Tatsachenbehauptungen als
wahr unterstellt - nicht zur Veroffentlichung der Lehre des Streitpatents, weshalb
auch diesbezuglich nicht von einer offenkundigen Vorbenutzung ausgegangen
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werden kann. Auf die Vernehmung der von der Klagerin hierzu angebotenen Zeu-

gen konnte daher verzichtet werden.

Eine offenkundige Vorbenutzung setzt nach standiger Rechtsprechung voraus,
dass nach der Lebenserfahrung die nicht zu entfernte Moglichkeit eroffnet wird,
dass beliebige Dritte und damit auch Sachverstandige eine zuverlassige, ausrei-
chende Kenntnis von der neuheitsschadlichen Tatsache erhalten (vgl. BGH
GRUR 1996, 747, 752 - Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; Schulte/
Moufang, a. a. O., 8 3 Rn. 24 m. w. N.). Die behauptete Verkauferschulung stellt
fur sich betrachtet schon deshalb keine offenkundige Vorbenutzung dar, weil die
dort vermittelten Informationen an das von der Beklagten beschéftigte Messeper-

sonal und nicht an dritte Personen ergangen sind.

Auch wenn der Zweck solcher Schulungen darin besteht, die empfangenen Infor-
mationen an interessierte Dritte weiter zu geben, so kann daraus nicht gefolgert
werden, dass vorliegend eine solche Weitergabe bereits vor Beginn der Messe
stattgefunden hat. Die Klagerin hat auch nicht behauptet, dass ein bestimmter
fachkundiger Dritter schon vor Messebeginn Uber Einzelheiten der Energiefiih-
rungskette ,E6“ unterrichtet worden und dadurch in den Besitz der Lehre des
Streitpatents gelangt sei. Sie hat lediglich darauf abgestellt, dass das Verkaufs-
personal nach der allgemeinen Lebenserfahrung auch vor Messebeginn nicht zur
Geheimhaltung verpflichtet gewesen sei, weshalb die nicht fernliegende Méglich-
keit bestanden habe, dass interessierte Dritte bereits am Tag der Verkauferschu-

lung Kenntnis von der Erfindung erhielten.

Mit dieser Schlussfolgerung kann das Vorliegen einer offenkundigen Vorbenut-
zung jedoch nicht begrindet werden. Zum einen kann nicht von einer Lebenser-
fahrung ausgegangen werden, wonach es Messeverkaufern gestattet ist, techni-
sche Einzelheiten eines neuen Produkts schon vor Messebeginn beliebigen Drit-
ten zu offenbaren. Dies gilt umso mehr, wenn es sich - wie vorliegend - um eine
Neuentwicklung handelt, die Gegenstand eines am Tag der Messeerdffnung beim
Patentamt angemeldeten Schutzrechtes ist. Zudem ist es fur die Annahme einer
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offenkundigen Vorbenutzung nicht ausreichend, dass ein Erfindungsbesitzer bereit
gewesen ist, den Gegenstand der Erfindung der Offentlichkeit zugéanglich zu ma-
chen. Es bedarf vielmehr der Feststellung, dass eine solche Kundgabe an die Of-
fentlichkeit tatsachlich erfolgt ist (vgl. BGH GRUR 2015, 463, 466 - Presszange).
Eine solche Feststellung kann hier, bezogen auf den Tag vor der Messeer6ffnung,
nicht getroffen werden, weshalb die behauptete offenkundige Vorbenutzung der

hier zu treffenden Entscheidung nicht zu Grunde gelegt werden kann.

4. Der Anspruchsgegenstand gemal3 Hilfsantrag 3bis beruht auch auf erfinderi-
scher Tatigkeit.

a) Unter dem Aspekt, eine Energiefihrungskette zu schaffen, bei der kein Abrieb
in den Gelenkverbindungen zwischen den Kettengliedern entsteht und die deshalb
fur die Verwendung in der Lebensmittelindustrie und in Reinrdumen geeignet ist,
stellt die europaische Patentanmeldung EP 0 789 167 Al (D1) den nachstliegen-
den Stand der Technik dar (vgl. Spalte 1, Zeilen 36 bis 42, 55 ff.). Die Gelenkver-
bindung der gattungsgemalfien Kette wird hierbei als separates Bauteil 5, 65 bzw.
105 ausgefiihrt, das in Abwinkelungsrichtung der Kettenglieder deformierbar ist
(vgl. Figuren 1, 6, 10 ff., Spalte 2, Zeilen 12 bis 35, sowie Spalte 6, Zeilen 18 bis
20) Dieses Gelenkelement unterscheidet sich vom patentgeméafen durch die An-
ordnung an den unteren Querstegen 7, 71, 115, d. h. nicht entsprechend Merk-
mal 1.7.3 im Querschnitt der Laschen, z. B. 111 bzw. 113. Durch die grol3flachige
Auflage auf den Querstegen ergeben sich fir den Fachmann bei D1 gute Befesti-
gungsmoglichkeiten des Gelenkelements am Kettenglied, und durch die grol3e
Breite ist auch ein ausreichender Querschnitt fur die Zugkraftiibertragung vorhan-
den (vgl. Spalte 6, Zeilen 18 bis 25).

Fur eine Verlagerung der aus D1 bekannten Anbringung in den schmalen La-
schenquerschnitt besteht weder aus fachmannischer Sicht Veranlassung noch er-
geben sich hierfir aus dem Stand der Technik Anregungen. Vielmehr zeigen die
Schriften DE 44 24 624 C1 (D6), DE 39 24 468 A1 (D7) oder EP 0 041 164 Al
(D23) Gelenkelemente, die sich ebenfalls tber die komplette zur Verfiigung ste-
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hende Breite bzw. Gber den Leistenbereich in der Art eines Bandscharniers erstre-
cken. Und auch EP 1093 963 Al (D5) beschreibt lediglich ein elastisches, auf
Biegung beanspruchtes Scharnierelement, das insbesondere bei verschwenkba-
ren Rampenteilen Verwendung finden kann (siehe Absatz 1). Hinweise auf die
vorteilhafte Eignung eines solchen Scharniers fir den Einsatz in Energiefiihrungs-
ketten, etwa im Hinblick auf eine Reinraumeignung infolge abriebfreier Ver-
schwenkbarkeit oder auf eine gerduscharme Verfahrbarkeit infolge elastischer

Ruckstellkrafte fehlen bei dieser oder den zuvor genannten Schriften.

Die Patentanmeldung DD 249 742 A1 (D3) kann auf Grund des dunnen Blech-
querschnitts (vgl. Figur 1) ebenfalls keine Anregung liefern, ein Gelenkelement im
dinnen Bereich zwischen den beiden Seitenwanden gemal Merkmal 1.7.3 vorzu-

sehen.

Das Gebrauchsmuster 94 09 082 (D10) zeigt zwar eine Anordnung mit einer ge-
lenkbildenden, abriebbehafteten Gelenkscheibe 51 innerhalb der Lasche (s. o.
V.3.b), aber auch sie gibt keine Anregung, das flexible Gelenkelement von D1 vom
Quersteg in den Laschenbereich zu verlagern.

Auch der weitere Stand der Technik liefert ausgehend von D1 keine Hinweise da-

hingehend, deformierbare Gelenkelemente im Laschenquerschnitt vorzusehen.

b) Ebenso fiihren Uberlegungen ausgehend von den Entgegenhaltungen D2

oder D4 nicht zum Anspruchsgegenstand.

So zeigt das US-Patent 5,980,409 (D2) in den Figuren 1A und 1B eine Energiefiih-
rungskette mit einer konventionellen Gelenkverbindung mittels Gelenkzapfen 3,
die in entsprechende Aussparungen 5 der benachbarten Lasche eingesteckt wer-
den. Bei der Suche nach einer Gelenkverbindung mit Reinraumeignung mag der
Fachmann zwar auf die in seinem Gebiet liegende Schrift D1 stof3en und dieser
die Lehre entnehmen, eine reibungsfreie Gelenkverbindung im Bereich der unte-
ren Querstege vorzusehen; dies fuhrt jedoch nicht zu der anspruchsgemal3en L6-
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sung. Eine anderweitige Veranlassung dahingehend, den Gelenkzapfen durch ein
ebenfalls in der Lasche angeordnetes, deformierbares Gelenkelement zu erset-
zen, um ein reibungsarmes Gelenk mit Reinraumeignung zu schaffen, ergibt sich
auch aus dem Stand der Technik nach D5, D6, D7 oder D23 nicht; in diesen
Schriften fehlt jeglicher Hinweis auf eine derartige Problemstellung, wobei auf die

diesbeziiglichen Ausfihrungen unter Punkt a) verwiesen werden kann.

Gleiches gilt auch ausgehend von der Kette nach DE 35 22 885 C2 (D4), bei der
hinsichtlich der Ausfuhrung der die Laschenpaare verbindenden Gelenkelemente
lediglich von einer ,schwenkgelenkigen® Verbindung gesprochen wird (siehe
Spalte 3, Zeilen 18 bis 20). Bei den in den Figuren 3 bis 7 gezeigten Gelenkele-
menten 11 handelt es sich um Verriegelungselemente zur Arretierung der Querst-
ege 5 in den Laschen 2,2° bzw. 3,3/, die im Hinblick auf die patentgemalien Ge-

lenkverbindungen keine Relevanz haben.

c) SchlieB3lich gelangt der Fachmann auch nicht ausgehend von den
Entgegenhaltungen D27, D28 oder D29 in naheliegender Weise zum Anspruchs-

gegenstand.

Bei der Energiefihrungskette nach DE 26 09 451 Al (D27) sind zur Verhinderung
der Durchbiegung an der Unterseite der Kettenglieder 4 Kabel 3 vorgesehen, die
auch der Zugentlastung und damit der Entlastung der Gelenkstellen 9 dienen
(siehe Figur 1 i. V. m. Seite 4, zweiter Absatz). Alternativ zum Kabel 3 werden auf
Seite 6, Zeilen 4 bis 8, Kabelstiicke 11 beschrieben, die im Bereich der Anlenk-
stellen 9 an der Unterseite der Laschen 1 angeordnet sind. Auf Grund von deren
Funktion, eine Durchbiegung zu verhindern, wird der Fachmann von einer Verla-
gerung dieser Kabelstiicke 11 in Richtung der Anlenkstellen bzw. Schwenkachse
abgehalten, da mit abnehmendem Abstand zum Gelenkpunkt 9 die Belastung der
Kabelstiicke 11 immer grol3er wird; hier wird der Fachmann eher anstreben, einen
grotmoglichen Abstand vorzusehen. Somit kann auch hieraus keine Anregung
entnommen werden, die Kabelstiicke 11 mdglichst nahe an oder gar anstelle von

den Anlenkelementen 9 vorzusehen.
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Die bereits im Neuheitsvergleich behandelte D28 wird der Fachmann auf Grund
ihrer ganzlich anderen Ausrichtung, namlich eine robuste Schlauchkette zu entwi-
ckeln, die hohen Belastungen in rauher Umgebung standhélt und ein mehrlagiges
Aufwickeln auf eine vertikale Trommel ermdglicht (siehe Spalte 2, zweiter Absatz),
im Zusammenhang mit der streitpatentgemalien Aufgabenstellung (Reinraumeig-
nung und/oder gerduscharmer Betrieb der Energiefihrungskette) nicht in Betracht

ziehen.

Der Offenbarungsgehalt der Patentschrift GB 762,546 (D29) geht nicht Uber den
des bereits genannten Stands der Technik gemald D3 hinaus, da in dem Ausfih-
rungsbeispiel nach Figur 6 ebenfalls nur ein an der Aul3enseite der Laschen 23
angeordnetes Seil 24 als Gelenkelement gezeigt und beschrieben wird (siehe
Seite 2, Zeilen 98 bis 102: ,chain links 23 are connected one with another ... by a
wire cable 24 secured on the sides of the plates®).

VI.

Die mit Hilfsantrag 3bis verteidigten Unteranspriiche 2 bis 29 werden von der Be-
standskraft des verteidigten Patentanspruchs 1, auf den sie rickbezogen sind,

mitgetragen und sind daher ebenfalls rechtsbestandig.

Zu einem anderen Ergebnis fuhren auch nicht die von der Kléagerin gegen die An-
spriche 10 und 11 unter dem Gesichtspunkt mangelnder Ausfiihrbarkeit gerich-
teten Angriffe. Entgegen der von der Klagerin vertretenen Ansicht ist der Fach-

mann in der Lage, die dort enthaltenen Lehren nachzuarbeiten.

So beschreibt Anspruch 10 den Aufbau der Lasche entsprechend Figur 2a, bei
dem durch den Steg 24a die beiden (d. h. die obere und die untere) Laschenhélf-
ten verbunden sind. Nach Anspruch 11 soll eine Drehbewegung der Gelenkele-
mente quer zu den Laschen durch zusammenwirkende Mittel verhindert werden.
Laut Beschreibungsabsatz 42, Zeilen 55 ff. der Patentschrift kann dies durch
Formschlussmittel erfolgen, wozu sich die Querschnittserweiterung 15 Uber die
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gesamte Breite der Gelenkelemente und der Lasche erstreckt, so dass ein Ver-
drehen quer zu den Laschen behindert wird (siehe Figur 2d).

Somit ist das Streitpatent in dem Umfang, wie es mit dem Hilfsantrag 3bis der Kla-
gerin verteidigt wird, rechtsbestandig. Auf die weiteren Hilfsantrage braucht daher

nicht eingegangen zu werden.

VII.

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

VIII.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urtell ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwaltin oder Patentanwdltin oder von einem in der
Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt
unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herren-
stral3e 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit
der Zustellung des in vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit
dem Ablauf von funf Monaten nach der Verkiindung. Die Berufungsfrist kann nicht

verlangert werden.
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Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung
eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte

Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Rauch Pischel Kiest GrolRmann Richter
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