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betreffend das européische Patent 1 381 265
(DE 699 36 739)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts durch den Vorsit-
zenden Richter Guth, die Richter Dipl.-Phys. Brandt,
Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Friedrich, die Richterin Dr. Hoppe sowie den Richter
Dipl.-Phys. Dr. rer. nat. Zebisch auf die mundliche Verhandlung vom
8. Oktober 2015

fir Recht erkannt:

Das europdische Patent 1 381 265 wird mit Wirkung fir das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland teilweise fir
nichtig erklart, soweit seine Anspriche Uber die folgende

Fassung hinausgehen:

1. Bandfuhrung (10) zum Fiihren eines Tragerbandes (2) in einer Bauteil-
Montagemaschine, wobei das Tragerband (2) Bauteile (&) trégt, die
aufeinanderfolgend positioniert sind und von einer Abdeckung (4) abgedeckt
werden, wobei die Bandfihrung (10} gebildet wird durch ein langliches Profil mit
offenen Enden und einander gegeniiberiegenden Winden (12, 13) sowie eine
Basis (14), die die [Englichen Wande (12, 13} verbindet und dadurch
gekennzeichnet ist, dass sie umfasst: ein Flhrungsmittel (15) zum Filhren des
Tragerbandes (2), ein Freilegemittel zum Freilegen der Bauteile (6) an einer
Aufnahmeposition, und ein Arretiermittel (25, 26), das zum einfachen und
schnellen Anbringen und Lésen der Bandfihrung (10) an der Bauteil-
Montagemaschine oder dem Bauteilband-Magazin (40) eingerichtet ist, sodass
die BandfUhrung (10) lésbar in der Bauteil-Montagemaschine ader in einem
Bauteilband-Magazin (40) angebracht werden kann, das zum Einlegen in die
Bauteil-Montagemaschine eingerichtet ist, wobei das Profil, das Fiihrungsmittel
{15). das Freilegemittel und das Arretiermittel (25, 26) fest miteinander
verbunden sind, und die BandfUhrung {10) keine Zufihrmechanismen aufweist

und so eingerichtet ist, dass ein in dem Bauteilband-Magazin (40) oder in der
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Bauteil-Montagemaschine vorgesehener Zufuhrmechanismus (8) mit dem
Tragerband (2) in Eingriff kermmt, um das Tragerband (2) in Richlung der

Aufnahmeposition zu transportieren.

Bandflhrung (10) nach Anspruch 1, wobei das Freilegemittel ein Trennmittel (30)
umfasst, das einen seitlichen Abschnitt der Abdeckung (4) von dem Tragerband
(2} trennt und anhebt, so dass der verbleibende Abschnitt der Abdeckung (4)

wenigstens teilweise an dem Tragerband (2) angebracht zurlickbleibt, und das
den angehobenen Abschnitt der Abdeckung (4) beiseite bringt.

Bandfihrung (10) nach Anspruch 2, wobei das Trennmittel (30) einen ersten
Abschnitt (31), der den seitlichen Teil der Abdeckung (4) von dem Trdgerband (2)
trennt und anhebt, sowie einen zweiten Abschnitt (34) umfasst, der den seitlichen
Teil beiseite bringt, wobei der erste Abschnitt (31) einen Vorderteil (32) und einen
Karparteil (33) umfasst, der sich von dem Vorderteil (32) nach hinten erstreckt,
wobel der Kérperteil (33) langlich ist und eine Abdeckplatte bildet, die die
Freilegung jedes Bauteils {6) verhindert, bis das Bauteil (6) die Aufnahmeposition
erreicht.

Bandflhrung (10) nach einem der vorangehenden Anspriiche, die des Weiteren
ein Tragerband-Rickhaltemittel (20, 20') umfasst, das so eingerichtet ist, dass es
ein unbeabsichtigtes Entfernen des Tragerbandes (2) von der Bandfiihrung (10)
verhindert, wenn die Bandfihrung (10) entfernt von der Bauteil-
Montagemaschine oder dem Bauteilband-Magazin {40} angeordnet ist,

Bandflhrung (10} nach Anspruch 4, wobei das Tragerband-Rickhalteemittel (20,
20') so eingerichtet ist, dass es das Tragerband (2) mittels Reibung zurlickhalt.

Bandfihrung (10) nach Anspruch 5, wobei das Tragerband-Rickhaltemittef (20,
20') eine flexible Tragefeder (20) und einen Gegentrager umfasst und die flexible
Tragefeder (20) sowie der Gegentrager zum Einfithren des Tragerbandes (2)

dazwischen eingerichtet sind.

Bandfihrung (10) nach einem der Anspriiche 4-6, wobei das Freiliegemittel einen
Teil des Tragerband-Rickhaltemittels (20, 20" bildet.



10.

11.

12.

13.

14.

Bandfithrung (10) nach Anspruch 4, wobei das Tragerband-Ruckhaktemittel (20,
20"} einen Stift (24) zum Eingriff mit einem aus einer Vielzahl von
Transportléchern (5) umfasst, die an dem Tréagerband (2) vorhanden sind.

Bandfuhrung (10} nach einem der vorangehenden Anspriiche, wobei die
einander gegeniberliegenden |dnglichen Wande (12, 13) mit dem Fihrungsmittel
{15) zum Fihren des Tragerbandes (2} versehen sind.

Bandfithrung (10) nach Anspruch 9, wobel die Basis (14) mit einer Offnung (18)
zum Aufnehmen des Zufihrmechanismus (8) fir den Eingriff mit dem Tragerband
(2) durch die Offnung (18) hindurch versehen ist.

Bandfihrung (10) nach einem der vorangehenden Anspriche, die des Weiteren
ein Haltemittel umfasst, das die Anbringung der Bandfihrung {10) an einer
Tragerbandspule (8) ermdglicht.

Bandfithrung (10) nach Anspruch 11, wobei das Haltemittel eine Klemme (27) ist.

System zum Montieren von Bauteilen (6) an einem Trager, das umfasst
wenigstens eine Bandflihrung (10) nach einem der Anspriiche 1-12, ein
Bauteilband-Magazin (40) zum Bereitstellen von Bauteilen (6) fir eine Bauteil-
Montagemaschine, wobei das Bauteilband-Magazin (40) so eingerichtet ist, dass
es wenigstens eine Bandfihrung (10) aufnimmt und das Bauteilband-Magazin
(40) einen Zufihrmechanismus (8) zum Eingriff mit ginem
Tragerband/Tragerbéndern (2) in jeder Bandfihrung (10) umfasst, wobei der
Zufilhrmechanismus (8) der einzige Mechanismus zum Transportieren des
Tragerbandes/der Tragerbénder (2) in Richtung der Aufnahmeposition in der
Bauteil-Montagemaschine ist, und eine Bauteil-Montagemaschine zum
Aufnehmen von auf einem Tragerband (2) vorhandenen Bauteilen (6) und zum

Paositionieren der Bauteile (8) auf einem Trager.

System zum Montieren von Bauteilen (6) auf einem Trager, das umfasst:
wenigstens eine Bandfihrung (10) nach einem der Anspriiche 1-12, und eine
Bauteil-Montagemaschine zum Aufnehmen von auf einem Tragerband (2)
vorhandenen Bauteilen (6) und zum Positionieren der Bautelle (6) auf einem
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Trager, wobei die Bauteil-Montagemaschine so eingerichtet ist, dass sie
wenigstens eine Bandfihrung (10) aufnimmt und einen Zufihrmechanismus (8)
zum Eingriff mit einem Tragerband/Tragerb&ndern (2} umfasst, das/die in die
wenigstens eine Bandfihrung (10) eingelegt ist/sind, und der
Zufihrmechanismus (8) der einzige Mechanismus zum Transportieren des/der
Tragerbandes/Tragerbander (2) in Richtung der Aufnahmeposition in der Bauteil-

Montagemaschine ist.

Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander

aufgehoben.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120%
des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreck-

bar.
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Tatbestand

Mit ihrer Klage begehrt die Klagerin die Nichtigerklarung des europaischen Pa-
tents 1 381 265 (im Folgenden: Streitpatent), dessen Inhaberin die Beklagte, die
vormals unter ,M...“ firmiert hat, ist. Das Streitpatent wurde am

7. Oktober 2003 von der am 16. Dezember 1999 international unter der Nummer
PCT/SE99/02395 angemeldeten und mit der WO 00/38491 Al offengelegten An-
meldung EP 1 149 523 abgeteilt. Die Patenterteilung wurde am 1. August 2007
veroffentlicht. Das in der Verfahrenssprache Englisch abgefasste Patent mit der
Bezeichnung ,Tape guide, magazine and system at a component mounting ma-
chine® wird vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 699 36
739 gefuhrt und nimmt die schwedischen Priorititen SE 9804495 vom
22. Dezember 1998 und SE 9901057 vom 23. Marz 1999 in Anspruch.

Das Streitpatent umfasst die selbstandigen Anspriiche 1 und 15 bis 17 sowie die

auf Anspruch 1 direkt oder indirekt rickbezogenen Anspriiche 2 bis 14.

Die Anspriche 1 und 15 bis 17 des erteilten Streitpatents lauten in der englischen

Verfahrenssprache:

1. A tape guide {10) for guiding a camier tape (2) in a
component mounting machine, the carrier tape (2)
carrying components (6) positioned in sequence and
covered by a cover (4), the tape guide comprising

guiding means (15) far guiding the carrier tape
(2}, and

exposure means for exposing the components
(6] at a picking position,



15.

16.
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characterised in that the tape guide is releasably
mouniable in the component mounting machine or
in a component tape magazine (40) arranged o be
lpaded into said component mounting machine, and
in that the tape guide {10) lacks component tape
feeding means and is arranged for allowing compo-
nent tape feeding means (8) provided in the compo-
nent tape magazine (40) or in the component mount-
ing machine to engage with the carrier tape (2) for
feeding the carrier tape towards the picking position.

A component tape magazine (40) for providing com-
ponents to a component mounting machine, the
magazine being arranged to receive at leasi one tape
guide as claimed in any one of claims 1-14, the mag-
azine comprising feeding means (8) for engagement
with carrier tape(s) (2) loaded into said at least one
tape guide (10), said feeding means (8) being the
sole means for feeding said camier tape(s) lowards
a picking position in the componant mouniing ma-
chine.

A system for mounting components (8) on a sub-
strate, comprising

at least one tape guide {10) according to any

one of claims 1-14,

a tape magazine (40) according to claim 15, and
a component mounting machine far picking
components provided on a camier tape and po-
sitioning said components on a substrate,
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17. A syslem for mounting componenis (8) on a sub-
sirate, comprising

at least one tape guide (10) according to any
nne of claims 1-14, and

a component mounting machine for picking
companents provided on a carrier lape and po-
sitioning said components on a substrate,
wherein said componant mounting maching is
arranged to receive said at least one tape guide
and comprises feeding means (8) for engage-
ment with carrier tape(s) (2) lnaded into said at
lzast one tape guide {10), said feeding means
(8) being the sole means for feeding said carrier
tape{s) towards a picking position in the compo-
nent mounting machine.

In der deutschen Ubersetzung lauten die Patentanspriiche 1 und 15 bis 17 wie

folgt:

1. Bandfihrung (10) zum Flhren eines Tragerbandes
(2} in einer Bauteil-Montagemaschine, wobei das
Tragerband (2) Bauteile {B) tragt, die aufeinander-
falgend positioniert sind und von einer Abdeckung
{4) abgedeckt werden, und wobei die Bandfuhrung
umfassl:

eine Fihrungseinrichtung (15) zum Fihren des
Tragarbandes {2), und

gine Freilegeeinrichtung zum Freilegen der
Bauteile (6) an einer Aufnahmeposition,

dadurch gekennzeichnet, dass die Bandilihrung
Ilisbar in der Bauteil-Montagemaschine oder in ei-
nem Bauteilband-Magazin (40) angebracht werden
kann, das zum Einlegen in die Bauteil-Montagema-
schine eingerichiet ist, und

dadurch, dass die Bandfiihrung {(10) keine Bauleil-
band-Zuflhreinrichtung aufweist und so eingerichtet
ist, dass sie es ermiglicht, Bauteilband-Zuflihrain-
nchiungen (8) in dem Bauteilband-Magazin (40)
oder in der Bauteil-Montagemaschine vorzusehen,
die mit dem Tragerband (2) in Eingriff kommen, um
das Tragerband aul die Aufnahmeposition zu 2u
transporlieren,
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Bauteilband-Magazin (40) zum Bereitstellan von
Bauteilen fir eine Bauteil-Montagemaschine, wobei
das Magazin so eingerichtel ist, dass es wenigstens
eine BandfGhrung nach einem der Anspriche 1-14
aufnimmt, das Magazin eine Transporteinrichlung
(8) zum Eingriff mit Tragerband/TragerbaAndearn (2)
umfasst, dasidie in die wenigstans eine Bandfiih-
rung (10) eingelegt ist/sind, wobei die Transportein-
richtung (8) die einzige Einfchtung zum Transpor-
tieren des/der Tragerband/Tragerbander auf sine
Aufnahmeposition in der Bauleil-Montagemaschine
Zu ist,

System zum Montieren won Bauteilen (6) an einem
Trager, das umfasst:

wenigstens aine Bandfihrung (10) nach sinem
der Anspriche 1-14,

ein Bandmagazin {40} nach Anspruch 15, und
gine Bauteil-Montagemaschine zum Aufneh-
men von auf einem Tragerband vorhandenen
Bauteilen und zum Posilionieren der Bauleile
auf einem Tragrer.

System zum Montieren von Bauteilen (6) auf einem
Trager, das umfassi:

wenigstens eine Bandfuhrung {10) nach &inem
der Anspriche 1-14, und
eine Bauteil-Montagemaschine zum Aufneh-

men von auf einem Tragerband vorhandensn
Bauteilen und zum Fositionigren der Bauieile
auf einem Trager, wobei die Bauteil-Montage-
maschine so eingerichtet ist, dass sie wenig-
stens eine Bandfohrung aufnimmt und eine
Transporeinrichtung (8) zum Eingriff mit Tra-
gerbandTragerbandern {2) umfasst, dasidie in

die wenigstens eine Bandfiihrung {10 eingelegt
ist'sind, und die Transporteinrichtung (8) die ein-
zige Einrichtung zum Transportieren des/der
Tragerbandes/Tragerbander auf eing Aufnah-
meposition in der Bauteil-Montagemaschine zu
ist.
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Hinsichtlich des Wortlauts der weiteren Patentanspriiche wird auf die Patentschrift
EP 1 381 265 B1 verwiesen.

Anspruch 1 des von der Beklagten in der mindlichen Verhandlung gestellten

Hilfsantrags 1 gemal} Schriftsatz vom 2. Oktober 2015 lautet:

»L. Bandfihrung (10) zum Fuhren eines Tragerbandes (2) in einer
Bauteil-Montagemaschine, wobei das Tragerband (2) Bauteile (6)
tragt, die aufeinanderfolgend positioniert sind und von einer Abde-
ckung (4) abgedeckt werden, wobei die Bandftihrung (10) gebildet
wird durch ein langliches Profil mit offenen Enden und einander
gegenuberliegenden Wéanden (12, 13) sowie eine Basis (14), die
die langlichen Wande (12, 13) verbindet und dadurch gekenn-
zeichnet ist, dass sie umfasst: ein Fuhrungsmittel (15) zum Fihren
des Tragerbandes (2), ein Freilegemittel zum Freilegen der Bau-
teile (6) an einer Aufnahmeposition und ein Arretiermittel (25, 26),
das zum einfachen und schnellen Anbringen und Lésen der
Bandfiihrung (10) an der Bauteil-Montagemaschine oder dem
Bauteilband-Magazin (40) eingerichtet ist, sodass die Bandfiihrung
(10) lésbar in der Bauteil-Montagemaschine oder in einem Bau-
teilband-Magazin (40) angebracht werden kann, das zum Einlegen
in die Bauteil-Montagemaschine eingerichtet ist, wobei das Profil,
das Fuhrungsmittel (15), das Freilegemittel und das Arretiermittel
(25, 26) miteinander verbunden sind und die Bandfiihrung (10)
keine Zufiihrmechanismen aufweist und so eingerichtet ist, dass
ein in dem Bauteilband-Magazin (40) oder in der Bauteil-Monta-
gemaschine vorgesehener Zufiuhrmechanismus (8) mit dem Tra-
gerband (2) in Eingriff kommt, um das Tragerband (2) in Richtung

der Aufnahmeposition zu transportieren.*

Zum Wortlaut der weiteren Anspriche des Hilfsantrags 1 wird auf den Schriftsatz
vom 2. Oktober 2015 Bezug genommen, mit dem die Anspriche des Hilfsan-

trags 1 eingereicht wurden.
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Hinsichtlich der Anspriiche des von der Beklagten in der mindlichen Verhandlung
am 8. Oktober 2015 gestellten Hilfsantrags 2 gemald Schriftsatz vom
2. Oktober 2015 wird auf den im Urteilstenor wiedergegebenen Wortlaut verwie-

sen.

Wegen des Wortlauts der weiteren von der Beklagten in der mundlichen Ver-
handlung gestellten Hilfsantrdge 3 bis 16 wird Bezug genommen auf die mit
Schriftsatz vom 2. Oktober 2015 eingereichten Hilfsantrage, wegen des Wortlauts
der Hilfsantrage 17 bis 23 auf die in der mundlichen Verhandlung vom
8. Oktober 2015 eingereichten Hilfsantrage.

Die Klagerin greift das Streitpatent in vollem Umfang an und macht die Nichtig-
keitsgrinde der unzulassigen Erweiterung gegenuber der urspringlichen Offen-
barung (Art. Il 86 (1) Nr. 3 IntPatUG, Art. 138 (1) (c) EPU), der fehlenden Pa-
tentfahigkeit (Art. 1l § 6 (1) Nr. 1 IntPatUG und Art. 138 (1) (a) EPU) und der feh-
lenden Ausfuhrbarkeit (Art. 1l § 6 (1) Nr. 2 IntPatUG und Art. 138 (1) (b) EPU)
geltend. Zudem stellt sie die Wirksamkeit der in Anspruch genommenen Prioritat
aus der Anmeldung SE 9804495 vom 22. Dezember 1998 in Frage.

Zur Stutzung ihres Vorbringens nennt sie folgende Druckschriften und Stellung-

nahmen:

NK1 EP 1 381 265 B1 (Streitpatent),

NK2 DE 699 36 739 T2 (Ubersetzung der Streitpatentschrift),

NK3 EP 1149523 Al
(Veroffentlichungshinweis der Stammanmeldung),

NK4.1  Schwedische Prioritatsunterlagen zur Anmeldung mit dem
Aktenzeichen 9804495-1 vom 22. Dezember 1998,

NK4.2  Schwedische Prioritdtsunterlagen zur Anmeldung mit dem
Aktenzeichen 9901057-1 vom 23. Méarz 1999,

NK5 Teilungsunterlagen des Streitpatents,

NK6 Registerauszug des DPMA zum  Aktenzeichen
699 36 739.5 vom 28. August 2013,



NK7

NK8

NK9
NK10
NK10a
NK10b
NK11
NK1la
NK11b

NK12
NK13
NK14
NK15

NK16

NK17
NK18

NK19
NK20
NK20a
NK21
NK22

NK23
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Merkmalsgliederung des Anspruchs 1 des Streitpatents in
deutscher Sprache,

WO 00/38491 A1

(Offenlegungsschrift zur Stammanmeldung),

DE 32 14 600 C2,

JP 9-55 599 A,

deutsche Ubersetzung von NK10,

US 6 058 597 A (Familienmitglied zu NK10),

JP 4-39 997 A,

deutsche Ubersetzung der NK11,

englischsprachige Maschinenibersetzung zum zur NK11
zugehdrigen Patent JP 2 811 918 B,

Dokumentation ,Tape Trolley*,

Dokumentation ,Intelligent Feeder®,

DE 37 36 563 C2,

Bauplane zum ,Tape Trolley* vom 21. September 1999,
und von Federn vom 18. Mai 1997 und 1. Juni 1999,
Lieferschein der Europlacer Industries SA an die SMA Re-
gelsysteme GmbH vom 29. August 1997 und zugehdrige
Bestellung der Peter Jordan GmbH,

Herstellungsregister vom 17. bis 28 Juli 1997,

Aktuelle Fotos des ,Tape-Trolleys“ mit der Seriennummer
867863571,

Bauplan des , Tape Trolleys® vom Juli 1990,

EP 0453 370 Al,

deutsche Ubersetzung zu NK20,

Preisliste der Europlacer Industries SA vom Juni 1997,
Nichtigkeitsklage der Klagerin vor dem High Court of Jus-
tice in London, Vereinigtes Kdnigreich, vom 7. November
2013,

Schriftsatz der Hogan Lovells International LLP in Vertre-
tung der Beklagten vom 19. Februar 2014 an die Bristows
LLP,
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NK25

NK26

NK27

NK28

NK29

NK30

NK31

NK32

NK33

NK34

NK35

NK36

NK37

NK38

NK39
NK40
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Katalog der 12. Productronica, 11.-14 November 1997 in
Minchen, S. 64 und 65,

identisch zu NK21,

Bauplane eines Unterteils der Bandfihrung des ,Tape
Trolleys® vom 25. Februar 1994 und des Deckels vom
7. Marz 1995,

Merkmalsubersicht ,Tape Trolley*;

Merkmalsulbersicht ,Intelligent Feeder®;

Bauplane des ,Intelligent Feeders® vom 6. M&rz 1996 bis
21. November 1997,

Beschluss des Landgerichts Dusseldorf ~ vom
18. November 2014, Akz. 4c O 58/13,

Bauplan einer Abdeckung der Bandfiihrung des Tape Trol-
ley vom 12. September 1994,

Dokumentation Bandflihrung SMA,

Bestatigung der SMA Solar Technology AG vom
13. Juli 2015,

Bauplane der Deckel der Bandfihrungen des Tape Trol-
leys, Versionen B vom 7. Marz 1995 bis G vom
21. Dezember 1999,

Bauplane der Unterteile der Bandfliihrungen des Tape
Trolleys, Versionen G vom 24. April 1995 bis J vom
11. Mai 1999,

Schriftverkehr zum Versuch eines auf3ergerichtlichen Ver-
gleichs vom 12. Februar 2014 bis 31. Juli 2015,

Brief von Robert Conway, Parable Trust Ltd. und Blakell
Europlacer Ltd. an Patrik Tigerschi6ld, Mycronic AB vom
23. September 2015,

Brief von Patrik Tigerschiold, Mycronic AB an Robert Con-
way, Parable Trust Ltd. und Blakell Europlacer Ltd. vom
25. September 2015,

EP 0146 154 A1,

JP 10-190 285 A,
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NK40a englischsprachige Ubersetzung der JP 10-190 285 A,

NK41  H.D. Junge und U. Amm (Ed.): ,Wdrterbuch der Industriel-
len Technik Band 11, 6. Auflage, Oscar Brandstetter Ver-
lag, Wiesbaden, S. 585, Stichwort ,groove®,

NK42  Zeichnung einer fiktiven Bandfuhrung fur den Tape Trolley

mit Scharnier.

Die Klagerin behauptet, zweierlei Arten von Bandfihrungsmaschinen, namlich die
Gerate ,Tape Trolley* und ,Intelligent Feeder® seien durch Vertrieb, Ausstellung
und Prospekte offenkundig vorbenutzt worden. Insbesondere sei im August 1997
ein Tape Trolley mit Bandfliihrungen an die Firma S... geliefert worden. Sie meint,

der Gegenstand des Streitpatents sei im Hinblick auf die offenkundigen Vorbenut-
zungen des Tape Trolleys nicht neu bzw. nicht erfinderisch. Der Gegenstand des
Anspruchs 1 sei zudem nicht neu gegenuber NK9, NK10 und NK11. NK10 und
NK11 wirden auch der Neuheit des Gegenstands von Anspruch 17 entgegenste-
hen. Auch die Vorbenutzung des Intelligent Feeder stehe der erfinderischen Téatig-
keit entgegen. Die Gegenstande der Unteranspriiche wirden durch die offenkun-
dig vorbenutzten Gegenstande und eingereichten Dokumente ebenfalls neuheits-

schadlich vorweggenommen oder zumindest nahegelegt.

Die Hilfsantrdge seien durch das Merkmal, wonach die Bandfihrungen keine
Bauteil-Zufuhreinrichtungen aufweisen, unzulassig erweitert. Insoweit liege ein
Aliud gegentber der mal3geblichen englischen Fassung vor und die Lehre sei we-
gen Widerspriichlichkeit auch nicht ausfiihrbar. Unzulassig sei auch die Anderung
des Begriffs ,Zufihreinrichtung® in ,Zuflihrmittel“, ebenso die Anderungen der Be-
griffe ,FUhrungseinrichtung® in ,FUhrungsmittel“ und ,Freilegeeinrichtung® in ,Frei-
legemittel“, da der Begriff ,Mittel“ breiter sei als ,Einrichtung®. Eine unzulassige
Erweiterung liege auch darin, dass im Hinblick auf die Bandfiuihrung, das Bauteil-
band-Magazin und die Bauteil-Montagemaschine einheitlich nur noch von ,Zu-
fuhrmechanismus® gesprochen werde. Es fehle auch an einer urspriinglichen Of-
fenbarung dahingehend, dass die ,Einzelteile der Bandfuhrung® miteinander ,zu

einer Einheit verbunden sind*.
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Die Gegenstande der Hilfsantrage seien dartber hinaus im Hinblick auf den offen-
kundig vorbenutzten Tape Trolley und die Druckschriften NK9, NK10 und NK11

auch nicht patentfahig.

Die Klagerin stellt den Antrag,

das europdische Patent 1 381 265 mit Wirkung fur das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte erklart, dass sie die Anspriiche gemald Hauptantrag und Hilfsantra-

gen jeweils als geschlossene Anspruchssatze betrachtet und beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise das Streitpatent dadurch fir nichtig zu erklaren, dass
seine Anspriche die Fassung eines der Hilfsantrage 1 bis 16 ge-
mal3 Schriftsatz vom 2. Oktober 2015,

weiter hilfsweise die Fassung eines der Hilfsantradge 17 bis 23 vom
8. Oktober 2015, in dieser Reihenfolge, erhalten.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klagerin entgegen und verteidigt das

Streitpatent in vollem Umfang und hilfsweise beschrénkt mit 23 Hilfsantragen.

Die Beklagte meint, das Streitpatent beschreibe mit der Bandfiuihrung, die als bau-
liche Einheit eine handliche Vorrichtung darstelle und anders als die im Stand der
Technik bekannten komplexen Kassetten keinen Zufiihrmechanismus umfasse,

ein vollig neues Element fur das Bestlickungssystem.

Das Streitpatent sei zudem auch nicht unzuldssig erweitert. Unter "Zufihrmecha-
nismus" verstehe der Fachmann einen Transportmechanismus der das Bauteil-
band aus der Bandfuhrung herausziehe und so die einzelnen Bauteile auf dem
Bauteilband zu der Bauteilmontagemaschine transportiere und daher keinen Motor
bzw. Antrieb umfassen misse. Das Streitpatent unterscheide nicht zwischen den

Begriffen "Zufihrmitteln”, "Zufthreinrichtung” und "Zufilhrmechanismus". Auch das
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Merkmal des Nichtvorhandenseins eines Bauteilband-Zufiihrmechanismus sei im
Streitpatent als getrennter Merkmalskomplex beschrieben. Das Merkmal der "bau-

lichen Einheit" sei aus den Figuren 1 und 4 eindeutig erkennbar.

Die Lehren der Anspriche seien fur den Fachmann auch ausfiihrbar, denn aus
dem Zusammenhang des Streitpatents sei eindeutig ersichtlich, dass Bandfiihrung
und Zufihrmechanismus unterschiedliche Vorrichtungen seien und die Erfindung
sich ausschlieR3lich mit einer Bandfiihrung ohne Zufihrmechanismus befasse.

Der Gegenstand des Streitpatents sei auch patentfahig, denn die Entgegenhaltun-
gen offenbarten nicht samtliche Merkmale der Lehren des Streitpatents, insbeson-
dere keine Bandfuhrungen im Sinne des Streitpatents, betrdfen andere Funkti-
onsweisen und gaben auch keine Veranlassung, zum Gegenstand des Streitpa-

tents zu kommen.

Die Beklagte bestreitet eine offenkundige Vorbenutzung des Tape Trolleys und
des Intelligent Feeders. Sie meint im Ubrigen, dass sich die Bandfiihrung des
Streitpatents von der ,Fadelhilfe“ des Tape Trolleys unterscheide. Bei dem Streit-
patent erfolge ein Einlegen der als bauliche Einheit ausgebildeten Bandflihrung
mit eingelegtem Bauteilband, wahrend beim Tape Trolley ein Einlegen der Fadel-
hilfe mit eingelegtem Bauteilband nicht mdglich sei. Die Bandfuhrung des Streit-
patents stelle eine bauliche Einheit dar und besitze Tragerband-Ruckhaltemittel,
welche es erlaubten, die Bandfihrung mit eingelegtem Bauteilband entfernt von
der Bauteilmontagemaschine oder einem Bandfiihrungsmagazin zu lagern. Ein
solches Rickhaltemittel fehle bei der Fadelhilfe des Tape-Trolleys, so dass dort
abseits des Tape Trolleys das Bauteilband nicht in der Fadelhilfe verbleiben wirde
oder sich zumindest unkontrolliert verschieben wiirde. Ebenso fehlten Fuhrungs-

mittel, wie sie Nuten darstellen.
Im Ubrigen flhrten jedenfalls die zulassigen Hilfsantrage zum Erfolg.
Das Gericht hat Beweis erhoben gemald Beweisbeschluss vom 13. Mai 2015

durch Vernehmung der Zeugen C..., E... und C... sowie durch Inau-

genscheinnahme eines Tape Trolleys. Wegen des Ergebnisses der Beweisauf-
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nahme wird auf das Protokoll vom 18. Juni 2015 (BI. 1045 ff d. A.) Bezug genom-

men.

Bezuglich der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgrinde

Die Klage ist zulassig und teilweise begrindet.

Die Klage, mit der die Nichtigkeitsgriinde der unzuléassigen Erweiterung (Artikel Il
§ 6 Absatz 1 Nr. 3 IntPatUG i. V. m. Artikel 138 Absatz 1 lit. ¢) EPU), der fehlen-
den Ausfuihrbarkeit (Art. 138 Abs. 1 Buchst. b), 83 EPU i. V. m. Art. Il § 6 Abs. 1
Nr. 2 IntPatUG) und der fehlenden Patentfahigkeit (Artikel 138 Abs. 1 Buchst. a)
EPU i. V. m. Artikel 54 und Artikel 56 EPU, Artikel Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG)

geltend gemacht werden, ist zulassig.

Die Klage ist insoweit begriindet als das Streitpatent fir nichtig zu erklaren ist, so-
weit es Uber die von der Beklagten mit Hilfsantrag 2 beschrénkt verteidigte Fas-
sung hinausgeht, denn der Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung,
die mit dem Hauptantrag verteidigt wird, ist - wie auch der Gegenstand des An-
spruchs 1 des Hilfsantrags 1 - nicht patentfahig. Die weitergehende Klage ist hin-
gegen unbegriindet, denn in der Fassung nach Hilfsantrag 2 hat das Patent Be-

stand.

1. Das Streitpatent betrifft allgemein das Gebiet der Montage von elektroni-
schen Bauteilen auf Leiterplatten. Spezieller betrifft es eine Bandzufuihrung zum
Fuhren eines Tragerbandes in einer Bauteilmontagemaschine, ein Bandmagazin
zum Aufnehmen der Bandflihrung und ein System, das die Bandfiihrung und das
Bandmagazin aufweist (vgl. Abs. [0001] des Streitpatents).
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Im Allgemeinen werden auf dem Gebiet der Herstellung und Montage von Leiter-
platten elektronische Bauteile zu einer Bauteilmontagemaschine transportiert, um
die Bauteile mechanisch und/oder elektrisch auf einer Leiterplatte zu montieren.
Diese oberflachenmontierbaren Bauteile werden haufig in einem Bauteilband ge-
liefert, das aus einem unteren Tragerband, das mit voneinander beabstandeten
Fachern entlang der Lange des Bandes, in denen sich jeweils ein Bauteil befindet,
versehen ist, und einer oberen Abdeckung oder einem Abdeckungsband oder
Schutzband besteht. Nach dem Positionieren der elektronischen Bauteile in den
entsprechenden Fachern wird das Abdeckungsband am Tragerband angebracht,
wobei das Bauteilband auf eine Bauteilbandspule gewickelt wird. Das Anbringen
des Abdeckungsbandes an das Tragerband kann zum Beispiel durch Bereitstel-
lung entweder des Abdeckungsbandes oder des Tragerbandes mit Klebstoffberei-
chen oder durch Verschmelzen des Abdeckungsbandes mit dem Tragerband
durchgefuhrt werden. Dann wird die Spule zu einer Bauteilmontagemaschine
transportiert, die ein Bauteil zu einer bestimmten vorgegebenen Aufnahmeposition
transportiert, wo sie durch einen Aufnahmekopf aufgenommen oder eingesammelt
werden kann. Im Stand der Technik ist beispielsweise ein Kassettenmagazin fur
eine Bauteilmontagemaschine bekannt, die dieses Verfahren verwendet (vgl.
Abs. [0002] des Streitpatents).

Gemald dem im Stand der Technik herkémmlich verwendeten Verfahren schlief3t
das Einlegen eines Bauteilbandes in eine Bauteilmontagemaschine die folgenden
Schritte ein: Platzieren der Bauteilbandspule in den Bandhalter einer Bauteilmon-
tagemaschine oder in ein Bandmagazin einer Bauteilmontagemaschine; Einflihren
des freien Endes des Bauteilbandes in einen Transportmechanismus, der in der
Maschine oder in dem Magazin vorhanden ist, so dass Transportstifte mit den ent-
sprechenden, im Bauteilband bereitgestellten Léchern in Eingriff kommen; Handi-
sches Trennen des Endes des Abdeckungsbandes vom Ende des Tragerbandes
in einem Abstand, der ausreicht, um das Abdeckungsband mit einer Abdeckungs-
bandhandhabungseinrichtung in Eingriff zu bringen, und Absenken des Arretie-
rungsmechanismus Uber das Tragerband, um das Tragerband gegen den Trans-

portmechanismus zu halten (vgl. Abs. [0003] des Streitpatents).
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Vor der Aufnahme der Bauteile muss jedes Bauteil freigelegt werden, um es so
zur Aufnahme verfigbar zu machen. Dies wird herkdmmlicherweise erreicht, in-
dem das Abdeckungsband vom Tragerband entfernt wird. Das Abdeckungsband
wird dann durch eine separate Abdeckungsbandhandhabungseinrichtung weg-
transportiert, damit das Abdeckungsband die Aufnahme der Bauteile nicht behin-
dert. Im Allgemeinen umfasst die Abdeckungsbandhandhabungseinrichtung einen
Wickelkern, auf den das Abdeckungsband gewickelt wird. Zusatzlich muss, wenn
das Bauteilband von der Bauteilmontagemaschine oder dem Bandmagazin ent-
nommen wird, der Wickelkern vom Abdeckungsband befreit werden (vgl.
Abs. [0004] des Streitpatents).

Eine beachtliche Lange des Endes des Abdeckungsbandes muss vom Ende des
Tragerbandes getrennt werden, um das Ende des Abdeckungsbandes zu einer
Abdeckungsbandhandhabungseinrichtung zu bringen. Deshalb werden die ersten
Dezimeter des neuen Tragerbandes nicht mit Bauteilen versehen, da ansonsten
zahlreiche Bauteile wahrend des Einlegens vergeudet wirden. Wenn jedoch eine
Bandspule, die bereits teilweise verwendet wurde, erneut eingelegt wird, ist das
Band uberall mit Bauteilen versehen, so dass folglich die am Anfang des Bandes
befindlichen Bauteile vergeudet werden (vgl. Abs. [0005] des Streitpatents).

Aus dem Stand der Technik ist ein alternatives Verfahren und eine Vorrichtung
zum Freilegen der Bauteile an der Aufnahmeposition bekannt, bei denen das Ab-
deckungsband vom Tragerband nur entlang einer Seite des Tragerbandes ge-
trennt wird, wahrend das Abdeckungsband entlang der anderen Seite am Trager-
band haften bleibt. Dadurch ist der Bedarf fur eine separate Abdeckungsband-
handhabungseinrichtung verringert oder sogar beseitigt. Durch Verwendung die-
ses Verfahrens kann der Abstand des Abdeckungsbandes, das von dem Trager-
band beim Einlegen oder Wiedereinlegen eines Tréagerbandes entfernt werden
muss, verringert, aber nicht beseitigt werden, so dass es immer noch eine gewisse
Vergeudung von Bauteilen gibt. Ferner gibt es auch noch Bauteile, die freigelegt,
aber noch nicht aufgenommen wurden. Auch diese Bauteile werden im Falle einer
Entnahme des Bauteilbandes nicht genutzt. Selbst wenn dieses Verfahren im Ver-

gleich mit der Verwendung einer separaten Abdeckungsbandhandhabungsein-
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richtung zu bevorzugen ist, miussen das Einlegen des Tragerbandes in die Bau-
teilmontagemaschine und die Vorrichtung zum Freilegen der Bauteile immer noch
fur jedes der parallel zueinander der Bestiickungsmaschine zugeflhrten Trager-
bander einzeln ausgefiihrt werden. Wahrend dieser Zeit muss die Bauteilmonta-

gemaschine abgeschaltet werden (vgl. Abs. [0006] des Streitpatents).

Das Einlegen eines Bauteilbandes in eine Bauteilmontagemaschine ist somit ein
zeitraubendes und kompliziertes Verfahren, das jedes Mal, wenn ein neues Bau-
teil zum Leiterplatten-Fertigungsverfahren hinzugefugt werden muss, und jedes
Mal, wenn ein leeres Bauteilband ausgetauscht werden muss, durchzufihren ist.
Dies beeinflusst die gesamte Zeiteffizienz des Fertigungsverfahrens und damit die
Gesamtkosten negativ. Wenn zusatzlich ein Wickelkern oder dergleichen zur
Handhabung des Abdeckungsbandes verwendet wird, ist die erforderliche Zeit fur
das Einlegeverfahren weiter erh6ht, wobei das Entnehmen des Bauteilbandes den
zusatzlichen Schritt des Befreiens des Wickelkerns vom Abdeckungsband auf-
weist. Dartber hinaus gibt es ein hohes Risiko einer erheblichen Vergeudung von
Bauteilen bei dem Einlegeverfahren nach dem Stand der Technik (vgl. Abs. [0007]
des Streitpatents).

2. Vor diesem Hintergrund liegt dem Streitpatent als technisches Problem die
Aufgabe zugrunde, eine Losung des Problems mit dem komplizierten und zeit-
raubenden Einlegen eines Tragerbandes in eine Bauteilmontagemaschine bereit-
zustellen und die hohe Anzahl von vergeudeten Bauteilen beim Entneh-
men/Wiedereinlegen eines Tragerbandes aus einer/in eine Bauteilmontagema-

schine zu verringern (vgl. Abs. [0008] und [0009] des Streitpatents).

3. Diese Aufgabe wird durch die Gegenstande der selbstdndigen Anspriche
des Streitpatents in der erteilten Fassung und der Hilfsantrage gel6st. Unter An-
lehnung an die Anlage NK7 der Klagerin mit Gliederungspunkten versehen, an-
sonsten aber wortlich wiedergegeben, lautet die in der Streitpatentschrift NK1 ver-

offentlichte deutsche Ubersetzung des Anspruchs 1 folgendermafen:
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Bandfuhrung (10) zum Fuhren eines Tragerbandes (2) in einer Bauteil-
Montagemaschine,

wobei das Tragerband (2) Bauteile (6) tragt,

die aufeinanderfolgend positioniert sind und

von einer Abdeckung (4) abgedeckt werden, und

wobei die Bandfuihrung umfasst:

eine Fuhrungseinrichtung (15) zum Fihren des Tragerbandes (2), und
eine Freilegeeinrichtung zum Freilegen der Bauteile (6) an einer
Aufnahmeposition, dadurch gekennzeichnet,

dass die Bandfuhrung Iosbar in der Bauteil-Montagemaschine oder in ei-
nem Bauteilband-Magazin (40) angebracht werden kann, das zum Einle-
gen in die Bauteil-Montagemaschine eingerichtet ist, und

dadurch, dass die Bandfuhrung (10)

keine Bauteilband-Zufuhreinrichtung aufweist und

so eingerichtet ist, dass sie es ermdglicht, Bauteilband-Zufuhreinrichtun-
gen (8) in dem Bauteilband-Magazin (40) oder in der Bauteil-Montagema-
schine vorzusehen, die mit dem Tragerband (2) in Eingriff kommen, um
das Tragerband auf die Aufnahmeposition zu zu transportieren.

Die Aufgabe wird auch geldst durch das Bauteilbandmagazin des nebengeordne-

ten Anspruchs 15 und den Systemen zum Montieren von Bauteilen an einem Tréa-

ger nach den nebengeordneten Anspriichen 16 und 17.

Weitere eingeschrénkte Losungen werden in den Hilfsantragen angegeben. So

lautet Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 bei unverandertem Wortlaut mit einer Gliede-

rung versehen:

11

1.2
121
1.2.2

Bandfuhrung (10) zum Fuhren eines Tragerbandes (2) in einer Bauteil-
Montagemaschine,

wobei das Tragerband (2) Bauteile (6) tragt,

die aufeinanderfolgend positioniert sind und

von einer Abdeckung (4) abgedeckt werden,
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-22 -

wobei die Bandfuihrung (10) gebildet wird durch ein langliches Profil mit
offenen Enden und einander gegenuberliegenden Wanden (12, 13) sowie
eine Basis (14), die die langlichen Wande (12, 13) verbindet und dadurch
gekennzeichnet ist, dass sie umfasst:

ein Fuhrungsmittel (15) zum Fuhren des Tréagerbandes (2),

ein Freilegemittel zum Freilegen der Bauteile (6) an einer Aufnahmeposi-
tion und

ein Arretiermittel (25, 26), das zum einfachen und schnellen Anbringen
und Losen der Bandfiihrung (10) an der Bauteil-Montagemaschine oder
dem Bauteilband-Magazin (40) eingerichtet ist,

sodass die Bandfuihrung (10) I6sbar in der Bauteil-Montagemaschine oder
in einem Bauteilband-Magazin (40) angebracht werden kann, das zum
Einlegen in die Bauteil-Montagemaschine eingerichtet ist,

wobei das Profil, das Fuhrungsmittel (15), das Freilegemittel und das Arre-
tiermittel (25, 26) miteinander verbunden sind und

die Bandfuhrung (10)

keine Zufihrmechanismen aufweist und

SO eingerichtet ist, dass ein in dem Bauteilband-Magazin (40) oder in der
Bauteil-Montagemaschine vorgesehener Zufiihrmechanismus (8) mit dem
Tragerband (2) in Eingriff kommt, um das Tragerband (2) in Richtung der

Aufnahmeposition zu transportieren.

Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich von Anspruch 1 des Hilfsan-

trags 1 lediglich dadurch, dass im Merkmal 1.6 vor ,miteinander verbunden“ das

Wort ,fest” eingefugt ist, so dass das Merkmal 1.6° folgendermalien lautet:

1.6°

wobei das Profil, das Fuhrungsmittel (15), das Freilegemittel und das Arre-

tiermittel (25, 26) fest miteinander verbunden sind und

Das Wesentliche der beanspruchten Bandfihrung, welche ein Tragerband zu ei-

ner Bauteilmontagemaschine fuhrt, wobei es sich bei dem Tragerband um ein her-

kommliches Tragerband mit einer Abdeckung handelt, besteht darin, dass sie eine

Fuhrungseinrichtung zum Fuhren des Tragerbandes, eine Freilegeeinrichtung zum
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Freilegen der Bauteile und keine Bauteilbandzufihreinrichtung aufweist. Das Auf-
weisen einer Fuhrungseinrichtung zum Fuhren des Tragerbandes ist dabei selbst-
verstandlich, denn erst diese Flhrungseinrichtung macht die Bandfiihrung zu einer
solchen. Eine spezielle Form einer solchen Fuhrungseinrichtung wird damit nicht

beansprucht.

Ausgehend vom reinen Wortlaut des Patentanspruchs ist nicht ohne Weiteres er-
sichtlich, was es bedeutet, dass die Bandfihrung keine Bauteilbandzufthreinrich-
tung bzw. Bauteilbandzufuhrmittel (,component tape feeding means®) aufweist,
denn die Bandfuhrung soll gerade dazu dienen, ein Bauteilband und damit auch
die Bauteile einer Bauteilmontagemaschine zuzuflhren, so dass die gesamte
Bandfuhrung eine Bauteilbandzufiihreinrichtung darstellt und damit auch Bauteil-
bandzufuhrmittel aufweist. Bei der Ermittlung des Sinngehalts eines Anspruchs ist
indes nicht ausschlie3lich vom Wortlaut des Patentanspruchs auszugehen, son-
dern dieser ist unter Heranziehung der Beschreibung und der weiteren Anspriiche
auszulegen (BGH GRUR 2015, 875 Rd. 16 — ,Rotorelemente”, BGH GRUR 2015,
159 — ,Zugriffsrechte®). Im Zweifel ist daher ein Verstandnis der Beschreibung und
des Anspruchs geboten, das Patentanspriiche und Beschreibung als aufeinander
bezogene Teile der dem Fachmann mit dem Patent zur Verfigung gestellten
technischen Lehre als eines sinnvollen Ganzen versteht (BGH GRUR 2015,
875Rd. 16 — ,Rotorelemente). Eine Auslegung des Patentanspruchs, die zur
Folge hatte, dass keines der in der Patentschrift geschilderten Ausfuhrungsbei-
spiele vom Gegenstand des Patents erfasst wirde, kommt deshalb nur aus-
nahmsweise in Betracht (BGH GRUR 2015, 875 — ,Rotorelemente®).

Vorliegend geht aus der Beschreibung des Streitpatents hervor (vgl. Abs. [0025]),
dass die Bandfuhrung keine Zufuhrmechanismen aufweist (, Thus the tape guide
does not comprise any feeding mechanisms at all,...“). Ein Zufuhrmechanismus
ist etwas deutlich Spezielleres als ein Zufuihrmittel und umfasst mehrere technisch
zusammenwirkende Mittel und mdglicherweise sogar einen eigenen Antrieb. Die
ursprungliche Anmeldung und auch die Beschreibung des Streitpatents unter-
scheiden zwischen ,feeding means® und ,feeding mechanisms®. Nur letzteres soll

die Bandfuhrung nicht aufweisen. Dies stitzt die Interpretation des Merkmals
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1.5.1, dass die Bandfuihrung zwar Zufuhrmittel aufweisen kann, aber keinen Zu-
fuhrmechanismus, selbst wenn im englischen Original der Ausdruck ,feeding me-
ans“ verwendet wird. Eine engere Auslegung wirde namlich dazu fihren, dass der
Patentanspruch in sich widersprichlich ware und keines der in der Beschreibung
genannten Ausfuhrungsbeispiele erfassen wirde, da diese samtlich eine Bandfuh-
rung beinhalten, die der Bauteilmontagemaschine ein Bauteilband einschlie3lich
der darauf befindlichen Bauteile zufiihren soll. Anhaltspunkte daftr, dass mit dem
Patentanspruch tatsachlich etwas beansprucht wird, das so weitgehend von der
Beschreibung abweicht (vgl. dazu: BGH GRUR 2015, 875 — ,Rotorelemente®),

ergeben sich hier indes nicht.

Damit ergibt sich im vorliegenden Fall, dass der erteilte Anspruch mit Hilfe der Be-
schreibung sinnvoll zu auszulegen ist. Als Folge ist somit der Begriff ,feeding me-

ans“ wie bereits dargestellt im Sinne von ,feeding mechanism® auszulegen.

Wesentlich ist zudem, dass die Bandfihrung losbar in einer Bauteilmontagema-
schine oder einem Bauteilbandmagazin, das wiederum zum Einlegen in eine
Bauteilmontagemaschine eingerichtet ist, angebracht werden kann. Ob ein Lésen
von der Bauteilmontagemaschine oder dem Bauteilbandmagazin einfach oder
kompliziert ist, bleibt dabei offen. Jede l6sbare Verbindung, also auch ein Befesti-
gen mittels Schrauben, féallt somit unter dieses Merkmal 1.4. Ob ein Anbringen
moglich ist, hdngt zudem vom jeweiligen Gegenuber, also von der Bauteilmonta-
gemaschine oder dem Bauteilbandmagazin, ab. So genlgt bei der Ausbildung
eines entsprechenden Mechanismus in der Bauteilmontagemaschine beispiels-
weise bereits eine Kante an der Bandfuihrung. Es ist praktisch fir nahezu jede
korperliche Ausgestaltung der Bandfihrung mdoglich, einen entsprechenden Me-
chanismus zu schaffen, mit dem die Bandfiihrung an einer Bauteilmontagema-
schine angebracht werden kann. Damit ist das Merkmal 1.4 fUr die Bandfuhrung
nur soweit einschrankend, als nicht lI6sbare Verbindungen, also beispielsweise
eine Niet- oder Schweil3verbindung ausgeschlossen werden. Auch das zusatzliche
Merkmal in den Hilfsantragen, dass hierfir ein Arretiermittel vorhanden ist, andert
diese Auslegung nicht, da diese Mittel nicht n&her spezifiziert werden und somit

auch in einer einfachen Kante bestehen kdnnen.
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Weiter ist die Bandfuihrung so eingerichtet, dass sie es ermdglicht, Bauteilband-
zufuhreinrichtungen in dem Bauteilbandmagazin oder in der Bauteilmontagema-
schine vorzusehen, die mit dem Tragerband in Eingriff kommen, um das Trager-
band auf die Aufnahmeposition zu zu transportieren. Auch dieses Merkmal 1.5.2
ist sehr breit, denn hier ist der Mechanismus, der eingreift, ebenfalls nicht festge-
legt. Merkmal 1.5.2 geht somit kaum dariiber hinaus, dass das Bauteilband an

irgendeiner Stelle zugéanglich ist.

Eine wesentliche Einschréankung stellt in den Antragen 1 der Hilfsantrage 1 und 2
die Ausbildung der Bandfihrung als langliches Profil mit offenen Enden und ei-
nander gegenuberliegenden Wéanden sowie einer Basis, die die langlichen Wande
verbindet, dar. Dieses Merkmal gibt konkret und unmissverstandlich an, wie die
Bandfuhrung in ihrer Gesamtheit ausgebildet ist. Ein weiterer Punkt ist dabei, dass
dieses Profil, das Fuhrungsmittel, das Freilegemittel und das Arretiermittel mitei-
nander verbunden bzw. fest miteinander verbunden sind. Diese Unterscheidung
zwischen ,miteinander verbunden® (Hilfsantrag 1) und ,fest miteinander verbun-
den® (Hilfsantrag 2) zeigt, dass eine Verbindung zwischen den Bestandteilen im
ersten Fall auch durch von auf3en wirkende Kréfte erfolgen kann, welche nicht
permanent, sondern nur in bestimmten Situationen, so beispielsweise wenn die
Bandfuhrung in ein Bandfihrungsmagazin eingelegt ist, vorhanden sind. Die Ver-
bindung ist dann aber nicht ,fest‘, da sie in einer anderen Situation, wo diese

Krafte nicht vorhanden sind, aufgeldst sein kann.

4. Als hier zustdndiger Fachmann ist ein berufserfahrener Diplom-Ingenieur
auf dem Gebiet des Maschinenbaus oder der Mechatronik mit Hochschulab-
schluss anzusehen, der Uber mehrjahrige Erfahrung im Bereich der Herstellung

von Bestiickungssystemen fir Leiterplatten verfugt.

5. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 ist nicht patentfahig, da er
aus der Druckschrift NK9 bereits bekannt und damit nicht neu ist (Artikel 138
Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m. Artikel 54 EPU, Artikel Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG).

Es kann somit dahingestellt bleiben, ob der erteilte Anspruch 1 gegeniiber der ur-
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sprunglichen Offenbarung unzulassig erweitert ist und seine Lehre ausfuhrbar ist
(vgl. BGH GRUR 1991, 120, 121, Il.1 — ,Elastische Bandage*). Da Druckschrift
NK9 deutlich vor dem 22. Dezember 1998 vero6ffentlicht wurde, kann zudem da-
hingestellt bleiben, ob die Inanspruchnahme der schwedischen Prioritat
SE 9894495 mit diesem Datum wirksam ist.

Druckschrift NK9 offenbart eine Zufuhrvorrichtung fir gegurtete elektronische
Bauelemente zu einer Bauteilmontagemaschine. Diese Zufuhrvorrichtung ist in
Form eines mehrere Bander fihrenden Tisches ausgebildet. Nur dieser Tisch wird
in der Druckschrift gemeinsam mit den Gurten, also den Bauteilbandern, gezeigt

und néher beschrieben.

Im Einzelnen ist aus der Druckschrift NK9 im Wortlaut der deutschen Ubersetzung
des Anspruchs 1 des Streitpatents eine

1.1 Bandfuhrung (Tisch 3, siehe Fig. 1) zum Fihren eines Tragerbandes
(Gurt 7) in einer Bauteil-Montagemaschine (vgl. Sp. 2, Z. 15 bis 22) offen-
bart,

1.2 wobei das Tragerband (7) Bauteile (Bauelement 11) tragt (siehe Fig. 2),

1.2.1 die aufeinanderfolgend positioniert sind und

1.2.2 von einer Abdeckung (Folienstreifen 12) abgedeckt werden (vgl. Sp. 2,
Z. 32 bis 36), und

1.3 wobei die Bandfuihrung umfasst:

1.3.1 eine Fuhrungseinrichtung (Langsnut 4 und Stege 5) zum Fuhren des
Tragerbandes (7; vgl. Sp. 2, Z. 21 bis 24), und

1.3.2 eine Freilegeeinrichtung (Pflug 13) zum Freilegen der Bauteile (11) an ei-
ner Aufnahmeposition (Offnung 21; vgl. Sp. 2, Z. 39 bis 43 und Sp. 2,
Z. 63 bis 65), wobei

1.4 die Bandfiuihrung l6sbar in der Bauteil-Montagemaschine oder in einem
Bauteilband-Magazin angebracht werden kann, das zum Einlegen in die
Bauteil-Montagemaschine eingerichtet ist (vgl. Sp. 2, Z. 15 bis 21; Es ist
keine nicht lI6sbare Verbindung zur Bauteilmontagemaschine in Fig. 1 er-

kennbar und der Tisch ist ohne einen Abschnitt der Bauteilmontagema-
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schine dargestellt. Dies bedeutet, dass er zumindest auch lésbar mit einer
Bauteilmontagemaschine bei entsprechender Ausgestaltung letzterer ver-
bunden werden kann), und

15 die Bandfuhrung (3)

1.5.1 keine Bauteilband-Zufuhreinrichtung aufweist (der Tisch weist keine
Bauteilbandzufuhreinrichtung auf. Diese befindet sich in der Zufuhrein-
richtung unter dem Tisch und greift durch die langlichen Durchbriiche 6
auf das Bauteilband 7 zu; vgl. Sp. 2, Z. 24 bis 28) und

1.5.2 so eingerichtet ist, dass sie es ermdglicht, Bauteilband-Zufuhreinrichtun-
gen in dem Bauteilband-Magazin oder in der Bauteil-Montagemaschine
vorzusehen, die mit dem Tragerband (7) in Eingriff kommen, um das Tra-
gerband auf die Aufnahmeposition zu zu transportieren (vgl. Sp. 2, Z. 24
bis 28).

Da der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 des Hauptantrags keine weiteren

Merkmale aufweist, ist er demnach nicht neu und damit nicht patentfahig.

Mit Anspruch 1 fallen auch die darauf riickbezogenen Unter- und Nebenansprtiche
des mit dem Hauptantrag begehrten Anspruchssatzes. Indem die Beklagte erklart
hat, dass sie die Anspriche in dem Hauptantrag und in den Hilfsantragen jeweils
als abgeschlossene Anspruchssatze betrachtet, hat sie zum Ausdruck gebracht,
dass sie das angegriffene Streitpatent ausschlief3lich in dieser Form insgesamt
aufrechterhalten mdchte (vgl. dazu BGH GRUR 2007, 309 Rdn. 41 — ,Schuss-fa-
dentransport BGH GRUR 2007, 862, Rdn. 18 bis 22 — ,Informationstbermitt-

lungsverfahren 11%).

6. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 ist ebenfalls nicht
patentfahig, da er aus der nachgewiesenen offenkundigen Vorbenutzung des
Tape Trolleys bereits bekannt und damit nicht neu ist (Artikel 138 Abs. 1
Buchst. a) EPU i. V. m. Artikel 54 EPU, Artikel Il 8 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG). Es
kann somit auch hier dahingestellt bleiben, ob der erteilte Anspruch 1 gegentber
der urspriinglichen Offenbarung unzuldssig erweitert ist und seine Lehre ausfuhr-
bar ist (vgl. BGH GRUR 1991, 120, 121, Il.1 — ,Elastische Bandage®). Da auch
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diese offenkundige Vorbenutzung vor dem 22. Dezember 1998 erfolgt ist, kann
wiederum dahingestellt bleiben, ob die Inanspruchnahme der schwedischen Prio-
ritat SE 9894495 mit diesem Datum wirksam ist.

a) Der von der Klagerin im August 1997 an die Firma SMA gelieferte Tape Trolley
mit zugehdoriger Bandfuihrung gehort zum hier malRgeblichen Stand der Technik.

Den fur die Beurteilung der Patentfahigkeit malRgeblichen Stand der Technik bildet
nach Art. 54 Abs. 2 EPU alles, was vor dem maRgeblichen Prioritatszeitpunkt der
Offentlichkeit durch schriftiche oder mindliche Beschreibung, durch Benutzung
oder in sonstiger Weise zuganglich gemacht worden ist. Fur die offentliche Zu-
ganglichkeit von technischen Erkenntnissen oder Kenntnissen reicht es aus, dass
ein nicht begrenzter Personenkreis nach den gegebenen Umstanden in der Lage
war, die Kenntnis zu erlangen (vgl. BGH GRUR 2013, 367, 369 — ,Messelektronik
fur Coriolisdurchflussmesser“ m. w. N.). Durch die Lieferung einer Vorrichtung an
beliebige Dritte werden der Aufbau und die maf3geblichen technischen Merkmale
der Vorrichtung grundsatzlich preisgegeben und damit offenkundig (vgl. BGH
GRUR 2013, 367, 369 — ,Messelektronik fur Coriolisdurchflussmesser“m. w. N.).

Es steht zur Uberzeugung des Gerichts fest, dass die Klagerin den vom Gericht in
der mundlichen Verhandlung am 18. Juni 2015 in Augenschein genommenen Tape
Trolley mit der Seriennummer 867863571 im Jahre 1997 und damit auch vor dem
frihesten geltend gemachten Prioritatszeitpunkt (22. Dezember 1998) an die Firma

S... geliefert und deren technische Merkmale damit offenkundig gemacht hat.

Dies steht fest aufgrund der glaubhaften Aussagen der Zeugen C..., E...

und C.... Die Zeugen haben detailreich ausgesagt und kleinere Gedéachtnisli-

cken oder Ungenauigkeiten zugegeben, die im Hinblick auf die zwischenzeitlich
verstrichene Zeit nachvollziehbar sind. Die Aussagen stimmen zudem in wesentli-
chen Grundzigen Uberein, ohne abgesprochen zu wirken, da sie sich in Details
unterscheiden, die durch die unterschiedlichen Aufgabengebiete der Zeugen bei
der Klagerin erklarbar sind. Die Aussagen werden zudem durch die vorgelegten

Dokumente gestutzt.
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Die Zeugen C..., E... und C... haben die Lieferung von Tape Trolleys

an verschiedene Kunden in der Zeit vor 1998 bestatigt. Der Zeuge E... konnte
anhand des ihm vorgelegten Produktionshandbuchs und der darin vermerkten Se-
riennummer aullerdem das Herstellungsdatum des in Augenschein genommenen
Tape Trolleys auf den 22. Juli 1997 prazisieren. Diese Aussage steht im Einklang
mit dem Lieferschein NK16, der eine Auslieferung des Tape Trolley mit der Serien-

nummer 867863571 im August 1997 an die Firma S... erkennen lasst.

Es steht auch zur Uberzeugung des Gerichts fest, dass diese Lieferung eine
Bandfuihrungseinrichtung mit Deckel umfasste. Der seinerzeit mit der Kundenbe-
treuung betraute Zeuge Evans hat die Lieferung von Bandfiihrungen mit dem Tape
Trolley vor 1998 an die Firma S... bestatigt. Dies steht im Einklang mit den Aus-
sagen der Zeugen Chataigner und Chatain, die glaubhaft bekundet haben, dass die
Tape Trolleys immer zusammen mit den zugehorigen Bandfihrungen ausgeliefert
wurden. Der Zeuge C... hat insoweit Uberzeugend bekundet, dass der Ver-

kauf eines Tape Trolleys ohne eine solche Bandfilhrung nutzlos gewesen ware.
Auch dem Lieferschein NK16 ist zu entnehmen, dass der Tape Trolley mitsamt 33

Bandfuhrungen, bezeichnet als ,8 mm element®, ausgeliefert worden ist.

Die seinerzeit an die Firma S... ausgelieferte Bandfiihrung war allerdings hinsicht-

lich einiger Details nicht baugleich mit der vom Senat am Tape Trolley in Augen-
schein genommenen Bandfuhrung, denn sowohl ihr Deckel als auch die in ihr ent-
haltene Feder wurden in der in Augenschein genommenen Form erst zu einem
spateren Zeitpunkt hergestellt. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme und der
von der Klagerin eingereichten Dokumentation Uber die Entwicklung des Deckels
(NK34) und des Unterteils (NK35) hat der Senat eine Bandfiihrung mit einem De-
ckel in Augenschein genommen, der erst nach dem 21. Dezember 1999 (NK34 G),
und damit nach dem Anmeldetag des Patents und erst recht nach der geltend ge-
machten offenkundigen Vorbenutzung im August 1997 zur Verfigung gestanden
hat. Die Rampe in der Freilegeeinrichtung, welche bei dem in Augenschein ge-
nommenen Deckel vorhanden war, wurde namlich erst mit der an diesem Tag aus-
gefiihrten Anderung des Bauplans eingefiihrt (vgl. das mit einem roten Kreis einge-

rahmte Detail und die Angabe ,Aréte bisautée a 15°“ in der Legende). Auch die in
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der in Augenschein genommenen Bandfuhrung vorhandene gebogene Feder hat
es in dieser Form zum Zeitpunkt der geltend gemachten offenkundigen Vorbenut-
zung im August 1997 noch nicht gegeben. Sie wurde ausweislich der Zeugenaus-
sagen vielmehr erst spater, ausweislich der Anlage NK15 am 1. Juni 1999, entwi-
ckelt und verwendet. Davor wurde eine nicht gebogene Feder eingesetzt, welche
nach Angaben des Zeugen C... als zuséatzliches Teil an die Kunden nachgelie-

fert wurde und erst nach dem 18. Juni 1997 in den ausgelieferten neuen Bandfiih-
rungen vorhanden war. Auch die Unterteile der Bandflihrungen unterlagen aus-

weislich der Bauplane geringfiigigen Anderungen (vgl. NK35).

Es steht aber zur Uberzeugung des Senats fest, dass die im August 1997 an die
Firma S... ausgelieferte Bandfiihrung das in Bauplan NK35 H dargestellte Unter-
teil und den in dem Bauplan NK34 C gezeigten Deckel aufwies. Die Klagerin hat
namlich mit den Anlagen NK34, NK35 und NK15 Dokumentationen uber die am
Deckel, am Unterteil bzw. der Feder der Bandfilhrungen vorgenommenen Ande-
rungen vorgelegt, die ersichtlich aufeinander aufbauen. Sie dokumentieren die
vorgenommenen Anderungen liickenlos, ohne dass Anhaltspunkte fiir Manipulatio-
nen erkennbar waren. Auch der Zeuge C... hat bekundet, dass die vorgenom-
menen Anderungen in den Bauplanen vermerkt und regelmaRig eingetragen wur-

den.

Die geringfuigigen Unterschiede zwischen der in Augenschein genommenen
Bandfiihrung und den im August 1997 an die Firma S... gelieferten Bandfuhrun-
gen haben keine Auswirkungen auf die vorzunehmende Beurteilung der Patentfa-
higkeit des Patentgegenstandes. Die nachfolgende Beurteilung gilt somit gleicher-
malden fur alle Deckelversionen nach Bauplan NK34 B-G und damit insbesondere
auch fur eine Bandfliihrung mit einem Deckel nach Bauplan NK34 C und einem
Unterteil nach NK35 H.

b) Der durch die Lieferung an die Firma S... offenkundig vorbenutzte und am
15. Juni 2015 vom Gericht in Augenschein genommene Tape Trolley mit den an
die Firma SMA ausgelieferten Bandfiihrungen steht dem erteilten Anspruch 1 des

Streitpatents neuheitsschadlich entgegen.
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Die Inaugenscheinnahme hat ergeben, dass der Tape Trolley in seinem aufieren
Aufbau mit dem in Anlage NK27 auf den Seiten 2 und 3 sowie der Anlage NK12 in
Fig. 1 gezeigten Gerat identisch ist. Die Seriennummer 867863571 befindet sich
auf der Innenseite einer Seitenwand. Unter den Endziffern dieser Seriennummer
(63571) ist in dem in Augenschein genommenen Produktionsbuch, wie in der An-
lage NK17 gezeigt, unter dem Datum 22.7.1997 die Produktion eines Tape Trol-
leys dokumentiert. Auf dem Trolley ist Platz fir bis zu 33 Bauteilbander und soge-
nannte Bandfuhrungen, die nebeneinander angeordnet werden kénnen, wie aus
Anlagen NK27 Abb. 2, 3 und 9 ersichtlich ist.

Mit der Bandfiihrung des Tape Trolleys wurde eine Bandfihrung zum Fihren ei-
nes Tragerbandes in einer Bauteil-Montagemaschine - wie dargelegt mitgeliefert -
und damit auch offenkundig vorbenutzt (Merkmal 1.1). Die Bezeichnung ,Bandfuh-
rung“ ist gerechtfertigt, da das Tragerband gefuhrt wird. So wird es von einem Ab-
satz in den Seitenwéanden des Profils getragen, was eine Bewegung nach unten
einschrankt (vgl. CoupeCC im Bauplan NK35 H). Eine seitliche Fuhrung des Tra-
gerbandes erfolgt durch die oberen diinneren Bereiche der Seitenwande. Der De-
ckel entsprechend dem Bauplan NK34 Version C begrenzt die Bewegungsmog-
lichkeiten nach oben. Es ist somit nur noch eine Bewegung des Bandes in Langs-
richtung des Profils moglich, was insgesamt eine Fihrung in diese Richtung be-
deutet (siehe auch Fig. 6 der NK12).

Die Bandfiuihrung ist geeignet fir ein Tragerband, das Bauteile tragt, die aufeinan-
derfolgend positioniert sind und von einer Abdeckung abgedeckt werden (Merk-
male 1.2, 1.2.1, 1.2.2). Bei der Inaugenscheinnahme war ein Stiick eines solchen
Bandes vorhanden und auch die Abb. 2 und 3 der Anlage NK27 zeigen ein sol-

ches Tragerband.

Die Bandfuhrung wird durch ein langliches Profil mit offenen Enden und einander
gegenuberliegenden Wanden sowie eine Basis, die die langlichen Wande verbin-
det, gebildet (Merkmal 1.3). Dies ist aus dem Bauplan NK35 H ersichtlich. So
kann man aus der linken Figur erkennen, dass es sich um ein langliches Profil

handelt. Der Querschnitt (CoupeCC) zeigt, dass das langliche Profil aus zwel ei-
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nander gegenuberliegenden Seitenwanden unterschiedlicher Dicke und einer re-
lativ dicken Basis besteht, welche tber den grol3ten Teil ihrer Lange eine Nut auf-
weist, was im rechten Langsschnitt durch die Basis ersichtlich ist. Auf3erdem ist in
diesem Schnitt auch erkennbar, dass das Profil an beiden Enden offen ist, denn

dort werden im Langsschnitt keine Wande geschnitten.

Die Bandfuhrung umfasst ein Fuhrungsmittel zum Fihren des Tragerbandes
(Merkmal 1.3.1°). Dieses Fuhrungsmittel ist der dinnere Teil der Seitenwand
(siehe CoupeCC). Auch die Absatze in den Seitenwanden stellen weitere Fih-

rungsmittel dar.

Die Bandfiihrung umfasst ein Freilegemittel zum Freilegen der Bauteile an einer
Aufnahmeposition (Merkmal 1.3.2°). Dieses Freilegemittel besteht in einer Kante
am Deckel der Bandfiihrung, welcher im Bauplan NK34 C gezeigt ist. Diese Kante
ist auf der rechten Seite der Figuren erkennbar und weist eine Breite von 5,6 mm
auf. lhre Wirkungsweise ist beispielsweise in Abb. 5 des Dokuments NK27 er-
kennbar. Uber sie wird das Deckband abgezogen, so dass nachfolgend die Kam-
mer mit dem Bauteil freiliegt, und in der Folge die Bauteile auch an der Aufnah-

meposition freiliegen.

Die Bandfiihrung weist ein Arretiermittel auf, das zum einfachen und schnellen
Anbringen und Lésen der Bandfihrung an der Bauteil-Montagemaschine oder
dem Bauteilband-Magazin eingerichtet ist (Merkmal 1.3.3). Wie aus dem Bauplan
NK35 H ersichtlich ist, weist die Basis des langlichen Profils an ihrer Unterseite ein
rundes Sackloch und eine relativ breite Nut auf (siehe den Langsschnitt auf der
rechten Seite). Wird die Bandfiihrung im Tape Trolley, der ein Bauteilband-Maga-
zin darstellt, befestigt, so greift ein runder Stift des Tape Trolleys in das Sackloch
ein. Damit ist die Position der Bandflihrung soweit festgelegt, dass nur noch eine
Rotation um diesen Stift moglich ist. Diese Rotation wird durch einen weiteren Stift
des Tape Trolleys verhindert, welcher in die Nut eingreift. Durch Federn am Tape
Trolley werden die Bandfiihrungen nach unten gedrickt, so dass die Stifte im
Sackloch bzw. in der Nut verbleiben. Die Stifte des Tape Trolleys sind beispiels-

weise in Abbildung 6 des Dokuments NK27 zu sehen. Abbildung 7 zeigt als Foto-
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grafie die Unterseite der Bandfihrung mit Sackloch und Nut. Die Bandflhrung
kann auch schnell im Tape Trolley angebracht und wieder geldst werden. Zum
Anbringen muss lediglich die Bandfiihrung unter die Feder im Tape Trolley einge-
schoben werden, wobei die Stifte die Nut entlanglaufen und dann der erste der
beiden Stifte die Bandfihrung nochmals anhebt, um schlie3lich im Sackloch ein-
zurasten. Zum Losen muss die Bandfihrung lediglich soweit gegen die Kraft der
Feder im Tape Trolley angehoben werden, bis der erste Stift das Sackloch kom-
plett verlassen hat. Dann kann die Bandfiihrung zuriickgezogen werden, so dass
wiederum die Stifte die Nut in der Basis entlanglaufen. Dies wird durch einen He-
bel vereinfacht, der das Anheben erleichtert und beispielsweise in Abbildung 8 des
Dokuments NK27 erkennbar ist. Er ist in den Bauplanen NK35 nicht gezeigt. Dort
ist lediglich ein Loch zum Anbringen des Hebels zu erkennen (siehe die Seitenan-
sicht oder den Langsschnitt in NK35 H).

Damit kann die Bandfihrung wie dargestellt |6sbar in der Bauteil-Montagema-
schine oder in einem Bauteilband-Magazin angebracht werden, das zum Einlegen

in die Bauteil-Montagemaschine eingerichtet ist (Merkmal 1.4°),

Das Profil, das Fuhrungsmittel, das Freilegemittel und das Arretiermittel sind im
betriebsbereiten Zustand der Bandfiihrung miteinander verbunden (Merkmal 1.6).
Das Profil, das Fuhrungsmittel und das Arretiermittel befinden sich im einsttickig
ausgefuhrten Unterteil, so dass sie unlésbar miteinander verbunden sind. Das
Freilegemittel befindet sich im Deckel. Dieser ist ein eigenes Teil und wird auf das
Unterteil aufgelegt. Er fallt, wie sich der Senat bei der Inaugenscheinnahme uber-
zeugen konnte, aul3erhalb des Tape Trolleys vom Unterteil herunter, sobald die
Bandfuhrung ausreichend weit geneigt wird. Diese Eigenschaft hat gemal dem
Bauplan NK34 C auch der fur die Wirdigung maf3gebliche Deckel. Der Deckel
wird bei Benutzung der Bandflihrung im Tape Trolley durch die dort vorhandene
Feder auf das Unterteil gedriickt, womit er unverriickbar auf dem Unterteil sitzt. Er
ist somit im in den Tape Trolley eingesetzten Zustand und damit auch im Betrieb
der Bandfuhrung mit dem Unterteil verbunden. Damit ist auch die Freilegeeinrich-

tung mit den drei anderen genannten Bestandteilen verbunden.
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Die Bandfuhrung weist keine Zufuhrmittel im Sinne von Zufihrmechanismen (zur
insoweit gebotenen Auslegung s. o. Ziffer Il. 3.) auf (Merkmale 1.5° und 1.5.1°),

denn die mafR3geblichen Baupléane zeigen keinen Zufiihrmechanismus.

Die Bandfiuihrung ist so eingerichtet, dass ein in dem Bauteilband-Magazin oder in
der Bauteil-Montagemaschine vorgesehener Zufihrmechanismus mit dem Tra-
gerband in Eingriff kommt, um das Tragerband in Richtung der Aufnahmeposition
zu transportieren (Merkmal 1.5.2°). Der Bauplan des Unterteils NK35 H zeigt im
vorderen Bereich der Bandfiuihrung (siehe die Vergroéf3erung der Aufsicht) einen
Schlitz, bei dem der Fachmann erkennen kann, dass durch diesen Schlitz hin-
durch der mit Lochern versehene Teil des Tragerbandes zuganglich ist. Dieser
Schlitz spiegelt sich in einer schlitzformigen Offnung in einem als Zunge ausgebil-
deten Bereich des Deckels im Bauplan NK34 C wider. Im Zusammenwirken mit
dem Tape Trolley greifen hier Stifte eines Zufihrmechanismus durch den Schlitz
im Unterteil und die Lécher im Tragerband hindurch bis in den Schlitz des Deckels
hinein (siehe Abb. 9 des Dokuments NK27).

Damit weist die offenkundig vorbenutzte Bandfiihrung des Tape Trolleys bereits
alle Merkmale des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1 auf, weshalb dessen Gegen-

stand mangels Neuheit nicht patentfahig ist.

7. Die Anspriche des Hilfsantrags 2 sind zulassig (Artikel 138 Abs. 1
Buchst. ¢) und d) EPU, Artikel Il § 6 Abs. 1 Nr. 3 und 4 IntPatUG) und die gewerb-
lich anwendbare (Artikel 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m. Artikel 57 EPU, Arti-
kel Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG) Lehre seines Anspruchs 1 ist ausfuihrbar (Art. 138
Abs. 1 Buchst. b), 83 EPU i. V. m. Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatUG). Sein Gegen-
stand ist auch patentfahig, da er sowohl neu ist als auch auf einer erfinderischen
Tatigkeit des Fachmanns beruht (Artikel 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m. Arti-
kel 54 und Artikel 56 EPU, Artikel 1l § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG).

a) Die Anspriuche des Hilfsantrags 2 sind zulassig, da ihre Lehre weder tber den

Inhalt der Stammanmeldung in seiner urspriinglich eingereichten Fassung hinaus-
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geht, noch der durch sie festgelegte Schutzbereich gegeniber dem des erteilten
Patents erweitert ist.

So geht Anspruch 1 aus den in der Offenlegungsschrift der Stammanmeldung
NK8 veroffentlichten urspriinglichen Ansprichen 1 (Merkmale 1.1 bis 1.2.2, 1.3.15,
1.3.2°, 1.3.3, 1.5 und 1.5.2°) und 2 (Merkmal1.3) hervor, indem in diese Kombina-
tion noch einige Merkmale aus der Beschreibung aufgenommen wurden und ei-
nige Merkmale des Anspruchs 1 weggelassen wurden. So wurden alle Merkmale
weggelassen, die die genauere Ausfuhrung des Freilegemittels betreffen, und
daruber hinaus auch das Merkmal, dass Ruckhaltemittel fur das Tragerband vor-
handen sind. Aus der Beschreibung wurde insbhesondere das Merkmal 1.5.1° auf-
genommen, das auf S. 9, Z. 33 bis 35 der Offenlegungsschrift NK8 offenbart ist.
Weitere Merkmale wurden zum Teil ergdnzend von den Stellen S. 5, Z. 17 bis 25
(Merkmale 1.3.3 und 1.4‘) und S. 10, Z. 16 bis 33 (Merkmal 1.4%) in den geltenden
Anspruch 1 aufgenommen. Das Merkmal 1.6° ist den Fig. 2 bis 4 in Verbindung mit
der zugehdrigen Beschreibung, insbesondere S. 12, Z. 14 bis 24 zu entnehmen.
Damit ist in der die urspringlichen Unterlagen verdéffentlichenden Druckschrift NK8
ein Gegenstand ursprunglich offenbart, der alle Merkmale des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags 2 aufweist. Dieser Gegenstand ist auch in der Streitpatentschrift noch

enthalten.

Aber auch das Weglassen der genannten Merkmale aus dem urspringlichen An-
spruch 1 erweitert den Gegenstand des Anspruchs 1 nicht unzulassig. Das Weg-
lassen eines Merkmalskomplexes in Anspruch 1 muss nicht notwendigerweise zu
einer unzulassigen Erweiterung des Patents fuhren, wenn der urspringliche An-
spruch 1 mehrere Merkmalskomplexe enthalten hat und diese fir den Fachmann
erkennbar auch als solche dargestellt und erértert wurden, so dass sie eine vonei-
nander unabhangige Bedeutung haben (vgl. BGH, Mitt. 1996, 204 — ,Spielfahr-
bahn®, Leitsatz 2 und Unterpunkt 3c). Entscheidend ist lediglich, ob der Fachmann
den beanspruchten Gegenstand in der urspriinglichen Offenbarung als zur Erfin-
dung gehérend erkennen kann (vgl. BGH, GRUR 2010, 509 — ,Hubgliedertor I*
oder BGH, GRUR 2014, 542 — ,Kommunikationskanal®).
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Im vorliegenden Fall werden in der urspringlichen Offenbarung zwei Aufgaben
gestellt und auch gel6st, namlich das Vermeiden eines zeitaufwandigen und kom-
plizierten Ladens eines Bauteilbandes in eine Bauteilmontagemaschine und das
Vermeiden der Verschwendung von Bauteilen (vgl. NK8, S. 3, Z. 34 bis S. 4, Z. 4).
Als LOsung hierfir werden im urspringlichen Anspruch 1 drei Merkmalskomplexe
aufgefuhrt. Der erste betrifft spezielle Freilegemittel (vgl. NK8, S. 4, Z. 15 bis 27),
der zweite betrifft Mittel zum einfachen und schnellen Einlegen oder Lésen (vgl.
S. 4, Z. 27 bis 31) und der dritte betrifft Bauteilbandrickhaltemittel (vgl. NK8, S. 4,
Z. 32 bis 34). Diese drei Merkmalskomplexe, bei denen der erste vor allem fur die
Losung der zweiten Aufgabe, also der Vermeidung der Verschwendung von Bau-
elementen, zustandig ist und die beiden anderen zur Lésung der ersten Aufgabe,
erkennt der Fachmann als unabhéngige Merkmalskomplexe, auf die er auch ge-
trennt voneinander Anspriche richten kann, ohne dass dies zu einer unzulassigen

Erweiterung gegenuber der urspriinglichen Offenbarung fuhrt.

Ein weiterer, im urspringlichen Anspruch 1 nicht beanspruchter Merkmalskomplex
ist die korperliche Ausgestaltung der Bandflhrung, da diese fir das Vermeiden
eines zeitaufwandigen und komplizierten Ladens eines Bauteilbandes in eine
Bauteilmontagemaschine ebenfalls eine entscheidende Rolle spielt. Merkmale

hierfir sind im urspringlichen Anspruch 2 offenbart.

Nicht als getrennter Merkmalskomplex und damit als eigenstandige Erfindung er-
kennbar ist dagegen das Nichtvorhandensein einer Bauteilbandzufihreinrichtung
oder eines Zufuhrmechanismus, da dieses Merkmal nur in Zusammenhang mit
einem Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung als vorteilhaft genannt wird (Vgl. NK8,
S. 9, Z. 22 bis 35) und sich somit dem Fachmann als vorteilhafte Ausfihrung dar-
stellt, fir sich genommen aber die gestellten Aufgaben nicht zu lI6sen in der Lage
ist. Der Fachmann wird dieses Merkmal nur zusatzlich zu den Merkmalen zumin-

dest eines der vier genannten Merkmalskomplexe erwarten.

Von den genannten Merkmalskomplexen sind aber im Anspruch 1 des Hilfsan-
trags 2 drei genannt, wovon zu einem, namlich der korperlichen Ausgestaltung

genauere und zu einem weiteren, namlich den Arretiermitteln, zusatzliche Merk-
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male angegeben werden. Damit war auch der nunmehr beanspruchte Gegenstand
fur den Fachmann als zur in der Gesamtheit der urspringlichen Unterlagen offen-

barten Erfindung gehérend zu erkennen.

Der Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 erweitert auch den Schutzbereich des Patents
nicht. So sind alle Merkmale des Anspruchs 1 des Streitpatents in den Merkmalen
1.1 bis 1.2.2, 1.3.1°, 1.3.2°, 1.4°, 1.5 bis 1.5.2" aufgefihrt. Hinzu kommen weitere
Merkmale, so dass der Schutzbereich des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 gegen-
Uber dem des Anspruchs 1 des Streitpatents durch diese zusatzlichen Merkmale

eingeschrankt und nicht erweitert wird.

Insbesondere ergibt sich durch die Ubersetzung des Wortes ,component tape fee-
ding means” als ,Zufuhrmechanismen® kein Aliud. So wurde bereits ausgefuhrt,
dass nach Rechtsprechung des BGH ein Merkmal sinnvoll auszulegen ist, soweit
dies moglich ist (s. o. I. 3.). Im vorliegenden Fall bedeutet dies, dass der Ausdruck
,feeding means“ mit dem urspringlich explizit angegebenen und in der Beschrei-
bung des Streitpatents enthaltenen Ausdruck ,feeding mechanisms® (vgl. Sp. 6,
Z. 46, 47) gleichzusetzen ist. Dessen richtige Ubersetzung ist aber ,Zufihrmecha-
nismen*, so dass dieser Begriff lediglich die sachlich richtige Ubersetzung des in
dem in der Verfahrenssprache Englisch formulierten Anspruch 1 enthaltenen Be-
griffs ,feeding means” darstellt. Eine Verschiebung des Schutzbereichs und damit

ein Aliud ergeben sich auf diese Weise nicht.

Ebensowenig ergibt sich ein solches durch die Verwendung der breiteren Begriffe
,Fuhrungsmittel* und ,Freilegemittel“ statt ,FUhrungseinrichtung®“ und ,Freilegeein-
richtung®, da es sich hierbei lediglich um die korrekten Ubersetzungen der Begriffe
,guiding means” und ,exposure means® aus dem in der Verfahrenssprache Eng-

lisch abgefassten Anspruch 1 des Streitpatents handelt.

Damit ist Anspruch 1 des Hilfsantrags zuléssig.

Die Merkmale der dbrigen, im Streitpatent enthaltenen Anspriche 2 bis 14 des

Hilfsantrags 2 sind ebenfalls urspriinglich offenbart. So enthalt Anspruch 2 ein
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Merkmal des urspringlichen Anspruchs 1. Die Merkmale des Anspruchs 3 sind im
ursprunglichen Anspruch 8 offenbart, die des Anspruchs 4 teilweise im ursprtngli-
chen Anspruch 1 und teilweise auf S. 7, Z. 5 bis 14 der urspriinglichen Beschrei-
bung in Druckschrift NK8. Die Anspriiche 5 bis 8 gehen auf die urspringlichen
Anspruche 4 bis 7 zuriick und die Merkmale des Anspruchs 9 sind im ursprungli-
chen Anspruch 2 offenbart. Die Anspriche 10 bis 13 gehen auf die urspriinglichen
Anspriche 3, 12 und 13 zurtick. Die Gegenstande der Anspriche 13 und 14 sind
im urspringlichen Anspruch 18 und in der urspriinglichen Beschreibung offenbart,

wobei insbesondere auf S. 9, Z. 22 bis 35 verwiesen wird.

Da die Anspriche 2 bis 14 alle einen direkten oder indirekten Bezug auf An-
spruch 1 besitzen, erweitern auch sie den Schutzbereich des Patents nicht. Damit

sind die Anspriche des Hilfsantrags 2 zulassig.

b) Die Lehren der Anspriiche sind auch ausfuhrbar. In Anspruch 1 des Hilfsan-
trags 2 ist ein moglicher Widerspruch, der sich ohne die Auslegung des Begriffs
,feeding means* als ,feeding mechanisms* ergeben wirde, nicht mehr vorhanden.
So kann eine Bandfuhrung zwar keinen Zufuhrmechanismus (,feeding mecha-
nism*), trotzdem aber Zufihrmittel (,feeding means*) aufweisen. Ohne letztere ist
eine Bandfuhrung, deren Sinn es ist, einer Bauteilmontagemaschine Bauteile zu-
zufuhren, fur den Fachmann nicht vorstellbar, da insbesondere die Bandfihrung in
ihrer Gesamtheit ein Zufuhrmittel darstellt. Wie eine solche Bandfihrung ohne
Zufuhrmechanismus beispielsweise ausgestaltet werden kann, zeigen die Figuren
des Streitpatents und wird in der zugehdrigen Beschreibung ndher beschrieben.
Damit ist die Lehre des Anspruchs 1 ausfihrbar, denn fir die Ausfuhrbarkeit der
Lehre genlgt es, ein Ausfihrungsbeispiel anzugeben, nach dem die Lehre aus-
gefuhrt werden kann (vgl. BGH GRUR 2001, 813 — ,Taxol®, BGH GRUR 2004, 47

— ,Blasenfreie Gummibahn I).

c) Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 ist auch patentfahig, da er

sowohl neu ist als auch auf einer erfinderischen Tatigkeit des Fachmanns beruht.
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Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 unterscheidet sich von dem des Anspruchs 1 des
Hilfsantrags 1 dadurch, dass dort das Merkmal 1.6° angibt, dass das Profil, das
Fuhrungsmittel, das Freilegemittel und das Arretiermittel nicht nur, wie im An-
spruch des Hilfsantrags 1 beansprucht, verbunden, sondern fest miteinander ver-
bunden sind. Dieser Unterschied, der auch zur den Anspruch 1 des Hilfsantrags 1
neuheitsschadlich vorwegnehmenden Bandfihrung des Tape Trolleys bestent,

begriindet eine erfinderische Téatigkeit.

So fallt, wie bei der Beurteilung des Gegenstands des Anspruchs 1 des Hilfsan-
trags 1 gegenuber der Bandfuihrung des Tape Trolleys bereits ausgeftihrt, der das
Freilegemittel enthaltende Deckel dieser Bandfliihrung bei einer Neigung der
Bandflhrung herunter. Er ist damit zwar im eingelegten Zustand mit dem Unterteil
verbunden, diese Verbindung ist aber nicht fest, da sie nicht in allen Situationen
der Benutzung der Bandfihrung bestehen bleibt und insbesondere beim Einlegen
des Bauteiltragerbandes sogar aufgeldst werden muss, da ansonsten ein Einlegen
des Bauteiltragerbandes nicht mdglich ist. Anders ausgedriickt muss der Deckel
zum Einlegen eines Bauteilbandes abgenommen werden, so dass er in dieser Si-
tuation nicht mit dem Unterteil verbunden ist. Daran andert sich auch nichts, wenn,
wie von der Klagerin geltend gemacht, zur Lagerung der Bandflihrung, sei es nun
mit oder ohne Bauteilband, ein Clip oder ein anderes Mittel verwendet wird, das
den Deckel auf dem Unterteil halt, denn die dadurch hergestellte Verbindung muss
zum Einlegen eines Bauteilbandes geltst werden, ist also demnach nicht fest.

Darum kann dahingestellt bleiben, ob eine entsprechende Vorbenutzung mit einer
Klemme, welche die beiden Teile zusammengehalten hat, wie von der Klagerin
vorgetragen, im Vorfeld der Anmeldung offenkundig war, denn sie wirde ohnehin
nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 fluhren. Auf3erdem
ware die Verwendung eines Mittels, welches den Deckel und das Unterteil zu-
sammenhalt, fir den Fachmann auch naheliegend, so dass auch deshalb dahin-
gestellt bleiben kann, ob eine derartige offenkundige Vorbenutzung vorliegt. Denn
der Fachmann wirde zur Lagerung der Bandfihrung ohnehin eine Klammer oder
auch einen Gummiring verwenden, der zusammengehorige Unterteile und Deckel

zusammenhalt.
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Das Einflgen eines Scharniers, wie es von der Klagerin als ihrer Meinung nach
naheliegende MalRnahme des Fachmanns zum Herstellen einer festen Verbindung
im Dokument NK42 gezeigt wird, ist mit Problemen verbunden. So darf das
Scharnier zum einen seitlich keinen Platzbedarf aufweisen, da im Tape Trolley
benachbarte Bandfiihrungen nahezu ohne Zwischenraum aneinander grenzen.
Die Bandfuhrungen selbst weisen am oberen Ende des Unterteils nur sehr diinne
wande auf, die es kaum ermdglichen, dass dort ein Scharnier befestigt wird. Au-
Berdem ist ein normales Scharnier auch nicht flexibel genug, um die weitere
Funktion des Deckels als Ruckhaltevorrichtung bei unterschiedlich dicken Trager-
bandern, wie sie in der Realitdt auftreten, zu erhalten. Denn ein Scharnier legt
auch den Abstand zwischen Deckel und Absatz der Seitenwande auf seiner Seite
fest, womit sich der Deckel bei dickeren Bandern nicht mehr schlieRen lieRe, und
bei dinneren Bandern an dieser Seite kein Druck mehr auf das Band ausgeibt
wirde, so dass die entstehende Reibung zu gering wiirde, um das Tréagerband
zurlckzuhalten. Die Verwendung eines einfachen Scharniers wirde somit die
Funktionsweise der Bandfiilhrung des Tape Trolleys beeintrachtigen. Da sie, wenn
keine Beeintrachtigung der Funktion in Kauf genommen werden soll, somit mit
aufwandigen Anderungen verbunden ware, wird der Fachmann diese MaRnahme

ohne einen weiteren dahingehenden deutlichen Hinweis nicht ergreifen.

Damit ist der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 gegentber der of-
fenkundigen Vorbenutzung des Tape Trolleys sowohl neu und beruht auch auf

einer erfinderischen Tatigkeit des Fachmanns.

Auch die Ubrigen Dokumente, die nicht den Tape Trolley betreffen, kénnen den
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 nicht nahelegen und haben in der
mundlichen Verhandlung fir die Beurteilung der Patentfahigkeit der Bandfiihrung
nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 auch keine Rolle mehr gespielt. So zeigt keine
der im Verfahren befindlichen Druckschriften eine Bandfiihrung, die durch ein
langliches Profil mit offenen Enden und einander gegeniberliegenden Wanden
gebildet wird. Die meisten Druckschriften, so NK10, NK11, NK20 und auch die
ebenfalls geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung durch den ,Intelligent

Feeder® offenbaren als sogenannte Kassetten ausgebildete Bandfihrungen, die
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auf Grund dieses Bauunterschieds nicht in der Lage sind, dem Fachmann den
Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 nahezulegen.

Auch die fir den erteilten Anspruch 1 neuheitsschadliche Druckschrift NK9 zeigt
keine Bandfuhrung mit den beanspruchten korperlichen Ausgestaltungen. Dort
wird zwar eine Mdoglichkeit gezeigt, wie ein Freilegemittel (Pflug 13) fest mit den
Ubrigen Bestandteilen einer Bandfiihrung verbunden werden kann, doch ist diese
nicht auf die Bandfiihrung des Tape Trolleys Ubertragbar, da ein solches Freile-
gemittel die Verwendung des Deckels als notwendige Ruckhaltevorrichtung ver-

hindern wirde.

Insgesamt wird somit der Gegenstand des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 2 durch
die im Verfahren befindlichen Dokumente weder neuheitsschéadlich vorwegge-
nommen noch durch eine Kombination dieser Dokumente nahegelegt. Damit ist er

patentfahig.

Da keine im Intervall zwischen den beiden in Anspruch genommenen Prioritaten
der Offentlichkeit zugénglich gemachten Dokumente eine patenthindernde Wir-
kung haben, kann es auch hier dahingestellt bleiben, ob die schwedische Prioritat

SE 9804495 vom 22. Dezember 1998 zu Recht in Anspruch genommen wird.

Die ubrigen auf den Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 direkt oder indirekt riickbezo-
genen Anspriche betreffen zweckmalige, nicht selbstverstandliche Weiterbildun-
gen des Gegenstandes des Anspruchs 1 sowie diesen umfassende Systeme, so
dass deren Patentfahigkeit bereits durch die Patentfahigkeit des Gegenstands des
Anspruchs 1 begriindet ist.

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

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gemal § 110 PatG statt-
haft.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollstandiger Form
abgefassten Urteils - spatestens nach Ablauf von funf Monaten nach Verkiindung -
durch einen in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder
Patentanwalt  schriftich  beim  Bundesgerichtshof, = Herrenstralle  45a,

76133 Karlsruhe, einzulegen.

Die Berufungsschrift muss

- die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet ist, sowie

- die Erklarung, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde,

enthalten. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Ab-

schrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Auf die Moglichkeit, die Berufung nach § 125a PatG in Verbindung mit 8 2 der
Verordnung uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und
Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) auf elektronischem Weg beim Bundes-
gerichtshof einzulegen, wird hingewiesen (www. bundesgerichtshof.de/erv.html).

Guth Brandt Dr. Friedrich Dr. Hoppe Dr. Zebisch
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