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Verfahren zum Prifen von Reifen

1. Wird im Nichtigkeitsverfahren vor dem Bundespatentgericht zur Verteidigung des
Streitpatents ein Anspruchssatz aufgestellt, welcher neue nebengeordnete An-
spriche mit Unteranspriichen enthalt, so begriindet dies als solches — bei inhalt-
lich beschranktem Patentgegenstand — keine unzulassige Neugestaltung des Pa-
tents, sondern eine Selbstbeschrankung.

2. Diese gewdahlte Form der Selbstbeschrankung ist jedenfalls dann zulassig, wenn
die verteidigte Fassung der Anspruche durch den konkreten Nichtigkeitsangriff
veranlasst ist, hier der Beschrankung des Hauptanspruchs des wegen fehlender
Patentfahigkeit angegriffenen Streitpatents durch Aufnahme von Merkmalen aus
der Beschreibung (im Anschluss an BPatG GRUR 2013, 487 - Fixationssystem).

3. Im Rahmen der erweiterten Zulassigkeitsprifung einer Selbstbeschrankung des
erteilten Patents im Nichtigkeitsverfahren kommt nur eine entsprechende An-
wendbarkeit der fir das Anmeldeverfahren zu beachten Vorschriften nach dem
Patentgesetz und Patentverordnung in Frage. Ordnungsvorschriften, wie § 34
PatG oder 88 9, 10 PatV, konnen deshalb der Zulassigkeit einer Anderung des
Patents und der Neuformulierung erteilter Patentanspriiche nur entgegenstehen
wenn ihr Ordnungszweck nicht mit der Erteilung des Patents entfallen ist (so § 34
Abs. 5 PatG).
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(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache



betreffend das deutsche Patent 103 33 802

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 20. Oktober 2015 durch den Vorsitzenden Richter Engels sowie
die Richterin Kopacek, den Richter Dipl.-Phys. Univ. Dr. Muller, die Richterin
Dipl.-Phys. Univ. Zimmerer und den Richter Dipl.-Ing. Altvater fur Recht erkannt:

l. Das deutsche Patent 103 33 802 wird fur nichtig erklart.

[I.  Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrags vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Gegenstand des Nichtigkeitsverfahrens ist das deutsche Patent DE 103 33 802
(Streitpatent), das am 24. Juli 2003 angemeldet worden ist und ein ,Verfahren und
Vorrichtung zum Prifen von Reifen betrifft. Die Prioritdt des Streitpatents nimmt
wiederum das am 24. Februar 2010 verdffentlichte, rechtsbestandige européische
Patent 1 500 917 in Anspruch, das mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutsch-
land erteilt worden ist. Das Streitpatent umfasst 21 Patentanspriiche und ist voll-

umfanglich angegriffen.

Die Patentanspriiche 1 bis 21 des Streitpatents in der erteilten Fassung lauten:

1. Verfahren zum Prufen von Reifen mittels eines Prifsystems mit einem Speicher, in dem
Geometriedaten (1, 2, 3, 4, 5, 6) des Reifens (7) gespeichert sind, und mindestens einem Messkopf (8)
zur Prufung der Oberflache des Reifens (7), wobei der oder die Messképfe (8) unter Berlcksichtigung
der Geometriedaten (1-6) des Reifens (7) zur Prufung der Oberflache des Reifens (7) positioniert wer-
den.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die Geometriedaten des Reifens (7)
den AufRendurchmesser (1) und/oder den Innendurchmesser (2) und/oder die Breite (3) umfassen.



3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Geometriedaten des Rei-
fens (7) den Innendurchmesser (4) der Laufflaiche des Reifens (7) umfassen.

4. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Geo-
metriedaten des Reifens (7) die Maulweite (5) des Reifens (7) umfassen.

5. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Geo-
metriedaten des Reifens (7) die Kontur (6) der Seitenwand des Reifens (7) umfassen.

6. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Geo-
metriedaten (1-6) des Reifens (7) in einen Speicher eingegeben oder eingelesen werden.

7. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die Geo-
metriedaten (1-6) des Reifens (7) gemessen werden.

8. Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Geometriedaten (1-6) des Rei-
fens durch einen Sensor (H, V, 16, 21) gemessen werden.

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor relativ zum Reifen
bewegbar ist.

10. Verfahren nach einem der Anspriiche 7 bis 9, dadurch gekennzeichnet, dass ein horizontales
Profil des Reifens gemessen wird.

11. Verfahren nach einem der Anspriiche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass ein vertikales
Profil des Reifens gemessen wird.

12. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Oberflache des Reifens (7) interferometrisch geprift wird.

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Oberflache des Reifens (7) durch Projizieren von strukturiertem Licht geprift wird.

14. Verfahren nach einem der vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die
Oberflache des Reifens (7) durch Photogrammetrie geprdift wird.

15. Verfahren nach einem der Anspriiche 8 bis 14, dadurch gekennzeichnet, dass die Oberflache
des Reifens durch denselben Sensor geprift wird, durch den die Geometriedaten des Reifens gemes-
sen werden.

16. Vorrichtung zum Prufen von Reifen, insbesondere zur Durchfuhrung des Verfahrens nach einem
der vorhergehenden Anspriiche, mit einem Prifsystem, das einen Speicher zum Speichern von Ge-
ometriedaten (1-6) des Reifens (7) und mindestens einen Messkopf (8) zur Prufung der Oberflache des
Reifens (7) umfasst.

17. Vorrichtung nach Anspruch 16, gekennzeichnet durch eine Messeinrichtung zum Messen der
Geometriedaten des Reifens.

18. Vorrichtung nach Anspruch 17, dadurch gekennzeichnet, dass die Messeinrichtung einen Sen-
sor umfasst.

19. Verfahren nach Anspruch 17 oder 18, dadurch gekennzeichnet, dass die Messeinrichtung
und/oder der Sensor relativ zum Reifen bewegbar ist.

20. Vorrichtung nach einem der Anspriche 16 bis 19 dadurch gekennzeichnet, dass das
Prufsystem einen interferometrischen Messkopf umfasst.



21. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 16 bis 29, dadurch gekennzeichnet, dass der Sensor
des Messkopfes derselbe Sensor ist wie der Sensor der Messeinrichtung.

Wegen des Wortlauts des Anspruchs 2a, den die Beklagte in der mundlichen Ver-
handlung am 20. Oktober 2015 nicht mehr verteidigt hat, wird auf die Anlage zum
Schriftsatz vom 25. Juni 2015 (BI. 237 ff. d. A.) Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klagerin zunachst die fehlende Ausfuhrbar-
keit der beanspruchten Erfindung gemaR 88 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG gel-
tend sowie die mangelnde Patentfahigkeit gemafl 88 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1
PatG, da das Streitpatent weder neu gemafd 8 3 Abs. 1 PatG sei noch auf einer
erfinderischen Tatigkeit gemal § 4 PatG beruhe.

Die Klagerin beruft sich auf folgende Schriften:

D1 DE19911913Al1

D2 DE 10036 010 A1

D3 DE 4232201 A1

D4 DE 69516 196 T2

D4 EP 0669 203 B1

D5 EP 1284409 Al

D6 JP 05-264 407 A

D6” Maschinenlubersetzung zu D6 ins Englische
D7 EP 1043578 A2

D8 EP 1099947 A2

D9 US 6006599 A

D10 US 6 386 025 B2

D11 Auszug “RETREADING BUSINESS”
D12 Handbuch ,INTACT 1200 Bead to Bead"
D13 Handbuch ,INTACT 1600 AC*

D14 Infobroschure ,HTCI®.



Die Klagerin fuhrt aus, die beanspruchte Lehre sei wenigstens im Umfang des
Patentanspruchs 6 nicht so deutlich und vollstandig offenbart, dass der Fachmann
sie ausfuhren kénne. Zudem werde der Gegenstand des Streitpatents von der D5
sowie von der D11 bis D14 neuheitsschadlich getroffen. Zudem sei der Patentge-
genstand durch die Lehre der der D5 sowie der D10 insbesondere i. V. m. der D6
oder dem Fachwissen nahegelegt. Sie beruft sich ferner auf eine Vorbenutzung
eines Reifenprufgerats VERGOLST. Soweit die Beklagte das Streitpatent hilfs-
weise mit neuen nebengeordneten Anspruchssatzen verteidige, sei dies eine un-
zulassige Anderung des Streitpatents (88 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 3 PatG). Es sei
in diesem Zusammenhang insbesondere auch die Frage der Einheitlichkeit zu be-
achten, da durch die Regel 43.2 im EPU strengere Anforderungen an die Voraus-
setzung von Nebenordnungen bestiinden. Auch habe der 5. Senat des BPatG in
der Entscheidung 5 Ni 8/13 vom 11.02.2015 zu Recht eine Begrindung bezuglich
der Veranlassung fur eine derartige Anspruchsfassung gefordert. Im Ubrigen
fuhrten auch die insoweit verteidigten Patentanspriiche zu keiner anderen Beur-
teilung im Hinblick auf die Neuheit und die erfinderische Tatigkeit, die jeweils zu

verneinen seien.

Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent DE 103 33 802 in vollem Umfang fir nichtig

zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen, hilfsweise, die Klage mit der Mal3gabe ab-
zuweisen, dass das deutsche Patent 103 33 802 mit dem mit
Schriftsatz vom 25. Juni 2015 eingereichten Hilfsantrag (BIl. 246

bis 251 d. A.), ohne den Anspruch 2a verteidigt wird.

Der Hilfsantrag hat folgenden Wortlaut:



Verfahren zum Prifen von Reifen mittels eines Prifsystems mit einem Spei-
cher, in dem Geometriedaten (1, 2, 3, 4, 5, 6) des Reifens (7) gespeichert
sind, und mindestens einem Messkopf (8) zur Prifung der Oberflache des
Reifens (7), wobei der oder die Messképfe (8) unter Berlicksichtigung der Ge-
ometriedaten (1-6) des Reifens (7) zur Prifung der Oberflache des Reifens (7)
automatisch positioniert werden,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Geometriedaten (1-6) des Reifens (7) den AuBendurchmesser (1)
undfoder den Innendurchmesser (2) undfoder die Breite (3) und/oder den In-
nendurchmesser (4) der Lauffliche des Reifens (7) und/oder die Maulweite
(5) des Reifens (7) und/oder die Kontur (8) der Seitenwand des Reifens (7)

umfassen

und dass die Geometriedaten (1-6) des Reifens (7) aus einer Datenbank in

einen Speicher eingelesen werden.



Verfahren zum Prifen von Reifen mittels eines Prifsystems mit einem Spei-
cher, in dem Geometriedaten (1, 2, 3, 4, 5, 6) des Reifens (7) gespeichen
sind, und mindestens einem Messkopf (8) zur Prifung der Oberfldche des
Reifens (7), wobei der oder die Messképfe (8) unter Beriicksichtigung der Ge-
ometriedaten (1-6) des Reifens (7} zur Prifung der Oberfliche des Reifens (7)
automatisch positioniert werden,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Geometriedaten (1-6) des Reifens (7) den Aulendurchmesser (1)
und/oder den Innendurchmesser (2) und/oder die Breite {3) und/oder den In-
nendurchmesser (4) der Laufflache des Reifens (7) undf/oder die Maulweite
(5) des Reifens (7) und/oder die Kontur (6) der Seitenwand des Reifens (7)

umfassen

und dass die Geometriedaten (1-6) des Reifens (7) mit Hilfe eines Barcodes
in einen Speicher gingelesen werden.

Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Geometrieda-
ten (1-6) des Reifens (7) aus einer Datenbank in einen Speicher eingelesen

werden.



Verfahren zum Prifen von Reifen mittels eines Prifsystems mit einem Spei-
cher, in dem Geometriedaten (1, 2, 3, 4, 5, 8) des Reifens (7) gespeichert
sind, und mindestens einem Messkopf (8) zur Prufung der Oberflache des
Reifens (7), wobei der oder die Messkdpfe (8) unter Berlicksichtigung der Ge-
ometriedaten (1-8) des Reifens (7) zur Priifung der Oberflache des Reifans (7)

automatisch positioniert werden,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Geometriedaten (1-8) des Reifens (7) den AuBendurchmesser (1)
und/oder den Innendurchmesser (2) und/oder die Breite (3) und/oder den In-
nendurchmesser (4} der Laufflache des Reifens (7) und/oder die Maulweite
(5) des Reifens (7) und/oder die Kontur (6) der Seitenwand des Reifens (7)

umfagsen

und dass die Geometriedaten (1-8) des Reifens durch einen vertikal ausge-
richteten, weggebenden Sensor (H) und durch einen hatizantal ausgerichie-

ten, weggebenden Sensor (V) gemessen werden.

Verfahren nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der vertikal aus-
gerichtete, weggebende Sensor (H) undfoder der horizontal ausgerichiete,
weggebende  Sensor (V) ein  Triangulationssensor, ein  Laser-
Triangulationssensor undfoder ein Ultraschallsensor ist.

Verfahren nach Anspruch 4 oder 5, dadurch gekennzeichnet, dass der vertikal
ausgerichtete, weggebende Sensor (H) ein horizontales Profil des Reifens (7)
aufnimmt und dass der horizontal ausgerichtete, weggebende Sensor (V) ein
vertikales Profil des Reifens (7) aufnimmt.



7. Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens nach einem der vorhergehen-
den Anspriiche mit einem Prifsystem, das einen Speicher zum Speichern von
Geometriedaten (1-6) des Reifens (7) und mindestens einen Messkopf (8) zur
Priffung der Oberflache des Reifens (7) umfasst, der oder die unter Berlick-
sichtigung der Geometriedaten (1-8) des Reifens (7) zur Priifung der Oberfla-
che des Reifens (7) automatisch positionigrbar sind.

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, gekennzeichnet durch eine Messeinrichtung

zum Messen der Geometriedaten des Reifens,

9. Verrichtung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Messeinrich-

tung einen Sensor umfasst,

10. Vorrichtung nach Anspruch 8 oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Mes-
seinrichtung und/oder der Sensor relativ zum Reifen bewegbar ist.

11. Vorrichtung nach einem der Anspriche 7 bis 10, dadurch gekennzeichnet,
dass das Prifsystem einen interferometrischen Messkopf umfasst.

12. Vorrichtung nach einem der Anspriiche 7 bis 11, dadurch gekennzeichnet,
dass der Sensor des Messkopfes derselbe Sensor ist wie der Sensor der

Messeinrichiung.

13. Vorrichtung nach Anspruch 8 zur Durchfihrung des Verfahrens nach An-
spruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Messeinrichtung einen vertikal
ausgerichteten, weggebenden Senser (H) und einen horizontal ausgerichte-

ten, weggebenden Sensor (V) umfasst.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13 zur Durchfihrung des Werfahrens nach An-
spruch 5, dadurch gekennzeichnet, dass der vertikal ausgerichtete, wegge-
bende Sensor (H) und/oder der horizontal ausgerichtete, weggebende Sensor

(V) ein Triangulationssensor, ein Laser-Triangulationssensor undfoder ein Ult-

raschallsensar ist.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin uneingeschréankt entgegen. Die

Nichtigkeitsklage sei nicht begrindet. Entgegen der Auffassung der Klagerin sei
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die Erfindung in dem Streitpatent so deutlich und vollstandig offenbart, dass der
Fachmann sie ausfihren kdénne. Samtliche Patentanspriche seien sowohl in der
erteilten Fassung als auch in der Fassung des Hilfsantrags patentfahig. Insbeson-
dere griinde sich die Lehre des Streitpatents auf eine erfinderische Tatigkeit, die
nicht in der Auswahl der Geometriedaten liege, sondern in dem kennzeichnenden
Merkmal, woher diese stammten und wie sie zugefuhrt wirden. Der Unterschied
zu der von der Klagerin fur die mangelnde Neuheit und die mangelnde erfinderi-
sche Tatigkeit in erster Linie genannten D5 bestehe darin, dass die Geometrieda-
ten bei der D5 gemessen wirden, wahrend sie nach der Lehre des Streitpatents in
die Datenbank eingelesen wurden. Soweit das Streitpatent hilfsweise mit den Pa-
tentansprichen 1 bis 14 verteidigt werde, seien samtliche geanderten Patentan-
spruche zulassig. Der Grundsatz der Einheitlichkeit stehe der Zulassigkeit nicht
entgegen; dartiber hinaus dienten die Anderungen zur weiteren Abgrenzung zum
Stand der Technik, sodass insoweit auch eine Veranlassung fur die Abfassung

dieser Anspriche bestehe.

Der Senat hat den Parteien am 9. Februar 2015 einen frihen qualifizierten Hin-
weis nach § 83 Abs. 1 PatG zugeleitet, auf dessen Inhalt Bezug genommen wird
(Bl. 184 ff. d. A.).

Im Ubrigen wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsatze samt
allen Anlagen sowie auf das Protokoll der mindlichen Verhandlung vom

20. Oktober 2015 Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Die zulassige Klage, mit der die Nichtigkeitsgriinde mangelnder Ausfuhrbarkeit
(8822 Abs. 1, 21 Abs.1 Nr.2 PatG) und mangelnder Patentfahigkeit (88 22
Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG) geltend gemacht werden, ist begriindet, da sich der
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Gegenstand des Streitpatents sowohl in der geltenden Fassung als auch in der mit
Hilfsantrag vom 25. Juni 2015 hilfsweise verteidigten Fassung als nicht patentfahig

erweist, so dass das Streitpatent insgesamt fur nichtig zu erklaren ist.

Der Senat bejaht die — zwischen den Parteien aul3er Streit stehende - Zulassigkeit
der Klage auch insoweit, als eine Doppelidentitat mit dem Patent EP 1 500 917
besteht und sich wegen der nach § 8 Abs. 1 IntPatUG hieraus resultierenden Wir-
kungslosigkeit des nationalen Patents die Frage, nach einem grundsatzlich erfor-
derlichen Rechtsschutzbedurfnis stellt (siehe BGH Urt. v. 20.7.2010, X ZR 17/07).
Ein solches liegt fur die Klagerin unzweifelhaft bereits deshalb vor, weil die Be-

klagte zum Verzicht auf das Streitpatent aufgefordert worden ist.

1. Nach den Angaben in der Beschreibungseinleitung betrifft die Erfindung ein
Verfahren zum Prufen von Reifen und eine Vorrichtung zum Durchfiihren eines

derartigen Verfahrens (vgl. Absatz [0001] der Streitpatentschrift).

Prufgerate fur Reifen sind bereits bekannt. Dabei kann die Oberflache des Reifens
auf Fehlstellen untersucht werden. Dies kann insbesondere durch Bestrahlung mit
koharentem Licht, insbesondere Laserlicht, geschehen (vgl. Absatz [0002] der

Streitpatentschrift).

2. Die Streitpatentschrift verweist zum Stand der Technik auf die Schriften der D1,
D2 und D4, D5 und die dort gelehrten Verfahren und bezeichnet es vor diesem
Hintergrund als Aufgabe, ein Verfahren und eine Vorrichtung der eingangs ge-

nannten Art zu verbessern (vgl. Absatz [0007] der Streitpatenschrift).

3. Zur Losung dieser Aufgabe schlagen Patentanspruch 1 der geltenden Fassung
des Streitpatents ein Verfahren der eingangs genannten Art sowie Patentan-
spruch 16 eine Vorrichtung vor:
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Patentanspruch 1 (mit Gliederungspunkten versehen):

M1.1 Verfahren zum Prifen von Reifen mittels eines Prifsystems

M1.2 mit einem Speicher, in dem Geometriedaten (1, 2, 3, 4, 5, 6) des
Reifens (7) gespeichert sind,

M1.3 und mindestens einem Messkopf (8) zur Prufung der Oberflache
des Reifens (7),

M1.4 wobei der oder die Messkdpfe (8) unter Berticksichtigung
der Geometriedaten (1-6) des Reifens (7) zur Prufung der Oberflache

des Reifens (7) positioniert werden.

Patentanspruch 16 (mit Gliederungspunkten versehen):

M16.1 Vorrichtung zum Prifen von Reifen,
insbesondere zur Durchfiihrung des Verfahrens nach einem der vorher-
gehenden Anspriche,

M16.2 mit einem Prifsystem,

M16.2.1 das einen Speicher zum Speichern von Geometriedaten (1-6)
des Reifens (7) und

M16.2.2 mindestens einen Messkopf (8) zur Prifung der Oberflache

des Reifens (7) umfasst.

Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag lautet (Anderungen gegeniiber dem
Hauptantrag unterstrichen):

M1.1 Verfahren zum Prifen von Reifen mittels eines Prifsystems

M1.2 mit einem Speicher, in dem Geometriedaten (1, 2, 3, 4, 5, 6) des
Reifens (7) gespeichert sind,

M1.3 und mindestens einem Messkopf (8) zur Prifung der Oberflache
des Reifens (7),

M1.4a wobei der oder die Messkdpfe (8) unter Bertcksichtigung
der Geometriedaten (1-6) des Reifens (7) zur Prufung der Oberflache
des Reifens (7) automatisch positioniert werden,

dadurch gekennzeichnet,



-13 -

M1.5 dass die Geometriedaten (1-6) des Reifens (7)

den Auflendurchmesser (1) und/oder den Innendurchmesser (2)

und/oder die Breite (3) und/oder den Innendurchmesser (4) der

Laufflache des Reifens (7) und/oder die Maulweite (5) des

Reifens (7) und/oder

die Kontur (6) der Seitenwand des Reifens (7) umfassen
M1.6a und dass die Geometriedaten (1-6) des Reifens (7)

aus einer Datenbank in einen Speicher eingelesen werden.

Patentanspruch 2 gemaR Hilfsantrag lautet (Anderungen gegeniber dem

Hauptantrag unterstrichen):

M1.1 Verfahren zum Prifen von Reifen mittels eines Prifsystems
M1.2 mit einem Speicher, in dem Geometriedaten (1, 2, 3, 4, 5, 6) des
Reifens (7) gespeichert sind,
M1.3 und mindestens einem Messkopf (8) zur Prifung der Oberflache
des Reifens (7),
Ml.4a wobei der oder die Messkopfe (8) unter Bericksichtigung der
Geometriedaten (1-6) des Reifens (7) zur Prufung der Oberflache
des Reifens (7) automatisch positioniert werden,
dadurch gekennzeichnet,
M1.5 dass die Geometriedaten (1-6) des Reifens (7)

den Auflendurchmesser (1) und/oder den Innendurchmesser (2)

und/oder die Breite (3) und/oder den Innendurchmesser (4) der

Laufflache des Reifens (7) und/oder die Maulweite (5) des

Reifens (7) und/oder

die Kontur (6) der Seitenwand des Reifens (7) umfassen
M1.6b und dass die Geometriedaten (1-6) des Reifens (7)

mit Hilfe eines Barcodes

in einen Speicher eingelesen werden.
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Patentanspruch 4 gemaR Hilfsantrag lautet (Anderungen gegeniiber dem

Hauptantrag unterstrichen):

M1.1
M1.2

M1.3

M1.4a

Verfahren zum Prifen von Reifen mittels eines Prifsystems

mit einem Speicher, in dem Geometriedaten (1, 2, 3, 4, 5, 6) des
Reifens (7) gespeichert sind,

und mindestens einem Messkopf (8) zur Prifung der Oberflache

des Reifens (7),

wobei der oder die Messkopfe (8) unter Berucksichtigung
Geometriedaten (1-6) des Reifens (7) zur Prifung der Oberflache

des Reifens (7) automatisch positioniert werden,

dadurch gekennzeichnet,

M1.5

M1.7

dass die Geometriedaten (1-6) des Reifens (7)

den AufRendurchmesser (1) und/oder den Innendurchmesser (2)

und/oder die Breite (3) und/oder den Innendurchmesser (4) der

Laufflache des Reifens (7) und/oder die Maulweite (5) des

Reifens (7) und/oder

die Kontur (6) der Seitenwand des Reifens (7) umfassen

der

und dass die Geometriedaten (1-6) des Reifens durch einen vertikal

ausgerichteten, weggebenden Sensor (H) und durch einen

horizontal ausgerichteten, weggebenden Sensor (V) gemessen

werden.

Patentanspruch 7 gemaR Hilfsantrag lautet (Anderungen gegeniiber dem

Hauptantrag unterstrichen):

M16.1a Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens nach einem der

M16.2

vorhergehenden Ansprliche

mit einem Prifsystem,

M16.2.1 das einen Speicher zum Speichern von Geometriedaten (1-6)

des Reifens (7) und
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M16.2.2 mindestens einen Messkopf (8) zur Prufung der Oberflache
des Reifens (7) umfasst,

M16.2.3 der oder die unter Beriicksichtigung der Geometriedaten (1-6)

des Reifens (7) zur Prifung der Oberflache des Reifens (7)

automatisch positionierbar sind.

4. Als zur objektiven Problemlésung berufenen Fachmann sieht der Senat einen
Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit langjahriger Erfahrung auf dem Ge-
biet der Entwicklung und Konstruktion von Prifanlagen auf Basis optischer Mess-

verfahren an.

Der Lehre des erteilten Streitpatents nach Anspruch 1 stellt darauf ab, dass das
erfindungsgemalie Verfahren mittels in einem Speicher abgelegter Geometrieda-
ten des Reifens durchgefihrt wird, wobei diese Daten zuvor in unterschiedlicher
Weise abgespeichert worden sein kdnnen und zur Positionierung des Messkopfs
fur die Prifung eines Reifen verwendet werden, also nicht erst durch eine Mes-
sung des konkret zu prifenden Reifens ermittelt werden mussen. So wird auch in
der Beschreibung ausgefuhrt, dass der oder die Messkopfe unter Beriicksichti-
gung der Geometriedaten, wie Aulen-, Innendurchmesser, Breite, Laufflache,
Maulweite des Reifens, Kontur der Seitenwand des Reifens (Absatze [0010]-
[0011] des Streitpatents), zur Prufung der Oberflache des Reifens positioniert
werden. Die so im Speicher des Prifsystems abgelegten Geometriedaten ermdg-
lichen es, den oder die Messkopfe, die zur Prifung der Oberflache des Reifens
dienen, automatisch zu positionieren. Hierdurch kann das Verfahren zum Prifen

von Reifen automatisiert werden (Abs. [0008]).

Hierbei kdnnen die Geometriedaten in den Speicher eingegeben werden, was ins-
besondere manuell geschehen kann, oder stattdessen bzw. zusatzlich kénnen die
Daten in den Speicher eingelesen werden, beispielsweise aus einer Datenbank,

insbesondere auch Uber das Internet (Abs. [0012]).
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Figur 1 zeigt einen Querschnitt durch einen Reifen in einer schematischen Ansicht
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Das Streitpatent bezeichnet es ferner als vorteilhaft, wenn die Geometriedaten des
Reifens stattdessen oder zusatzlich gemessen werden, vorzugsweise automatisch
bzw. selbsttatig, was durch einen Sensor geschehen kann (Ab-
satze [0013]-[0014]), der relativ zum Reifen bewegbar ist bzw. bewegt wird und
ein horizontales Profil und/oder zusatzlich auch ein vertikales Profil des Reifens
misst (Absatze [0015]-[0016]), wobei insbesondere Triangulationssensoren, Laser-
Triangulationssensoren oder Ultraschallsensoren, aber auch andere Sensoren

bzw. weggebende Sensoren geeignet sind (Abs. [0014]).
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Wahrend danach die Lehre von Patentanspruch 1 erteilter Fassung mit den
Merkmalen M1.2, M1.4 insbesondere nur die Verwendung noch unspezifischer
gespeicherter Geometriedaten und deren Berucksichtigung bei der Positionierung
der Messkopfe lehrt, fokussieren die Patentanspriiche 1-4 nach Hilfsantrag die
Auswahl konkreter Geometriedaten (Patentanspriche 1, 2, 4 Merkmal M1.5) und
deren Verwendung zur automatischen Positionierung des oder der Messkopfe
(Patentanspriuche 1, 2, 4 Merkmal M1.4a), wobei einerseits die auf unterschiedli-
che Art erfolgende Zufihrung der spezifischen Geometriedaten des Reifens in den
Speicher beansprucht wird (Patentanspriiche 1, 2 Merkmale M1.6a, M1.6b), wah-
rend andererseits diese Daten nicht aus einem Speicher abgerufen werden, son-
dern durch einen Sensor vom
zu untersuchenden Reifen
selbst ermittelt werden, um den
oder die Messkopfe zu posi-
tionieren (Patentanspruch 4
Merkmal M1.7).

Figur 3 zeigt einen mdglichen
Messaufbau, der sowohl fur die
Prifung der Oberflache des
Reifens als auch fur die

Messung der Geometriedaten

des Reifens verwendet werden kann (Abs. [0045]).

Soweit der Patentanspruch die im Verfahren verwendeten Gegenstande ergéan-
zend hinsichtlich ihrer Funktion umschreibt, wie nach M1.3 den Messkopf ,zur
Prufung der Oberflache des Reifens®, bilden diese Angaben ebenso wie in den
Vorrichtungsanspruchen die ,Vorrichtung zum Prifen von Reifen® lediglich Geeig-
netheitskriterien. Sie legen insbesondere die Funktion der Gegenstande nicht auf
den angegebenen Zweck fest (BGH GRUR 2010, 1081 - Bildunterstitzung bei
Katheternavigation; BPatG Urteil v. 6.12.2011 - 1 Ni 9/10 (EP)), sondern bilden
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eine Abgrenzung nur insofern, als diese Gegenstande jedenfalls die Eignung auf-

weisen mussen, der weiteren funktionalen Umschreibung zu gentigen.

Gemal den Merkmalen M1.1 und M1.3 soll die Oberflache eines Reifens mittels
eines Prufsystems, das einen Messkopf enthalt, gepruft werden. Dabei bleibt of-
fen, welche Eigenschaften der Oberflache des Reifens gemessen werden sollen
und welche Art von Messkopf dazu verwendet wird (genannt sind als Beispiele:
interferometrisch, strukturiertes Licht, Photogrammetrie; Abs. [0017], [0019]).

Gemall Merkmal M1.2 ist ein Speicher vorhanden, in dem Geometriedaten des
Reifens gespeichert sind. Dabei handelt es sich offensichtlich um einen elektroni-
schen Datenspeicher. Wie und wann die Geometriedaten des Reifens ermittelt
wurden, bleibt dabei offen. Als Geometriedaten sind in den Anspruchen 2 bis 5 der
AuRendurchmesser (1) und/oder der Innendurchmesser (2) und/oder die Breite (3)

und/oder den Innendurchmesser (4) der Laufflache des Reifens (7) und/oder die

Maulweite (5) des Reifens (7) und/oder die Kontur (6) der Seitenwand des Rei-

fens (7) genannt (siehe auch Merkmal 1.5 nach Anspruch 1 in der Fassung des

Hilfsantrags).

Gemal Merkmal M1.3 enthélt das Prifsystem einen Messkopf, der zur Prifung

der Oberflache des Reifens geeignet sein muss.

Gemal3 Merkmal M1.4a werden der Messkopf oder die Messkdpfe unter Berlck-
sichtigung der Geometriedaten des Reifens zur Prufung der Oberflache des Rei-
fens automatisch positioniert. Es werden also die Geometriedaten des Reifens bei
der Positionierung der Messkopfe beriicksichtigt; sie kbnnen danach bereits im
Speicher vorhanden sein oder auch vor der Prufung erhoben worden sein. Dies
versteht der Fachmann dahingehend, dass die Messkopfe zur Prifung des Rei-
fens automatisch derart positioniert werden, dass eine ordnungsgemaf3e Messung
stattfinden kann, ihr Abstand zum Reifen also automatisch entsprechend einge-

stellt wird.
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Im Merkmal M1.6a ist angegeben, dass die Geometriedaten des Reifens aus einer
Datenbank in einen Speicher eingelesen werden. Es ist also eine Datenbank vor-
handen, in der die Geometriedaten abgespeichert sind. Uber die konkrete Ausbil-
dung der Datenbank ist nichts ausgesagt. Ein Barcode muss dabei nicht verwen-

det werden.

Im Merkmal M1.6b ist angegeben, das die Geometriedaten des Reifens mit Hilfe
eines Barcodes in einen Speicher eingelesen werden. Ob dabei zusatzlich noch
eine Datenbank verwendet wird, in der die Geometriedaten abgespeichert sind,
oder ob bereits im Barcode entsprechende Daten abgespeichert sind, bleibt dabei

offen. Uber den konkreten Aufbau des Barcodes ist nichts ausgesagt.

Die im Merkmal M1.7 genannten vertikal oder horizontal ausgerichteten Sensoren
sind so zu verstehen, dass sie in die genannte vertikale oder horizontale Richtung
ihre Messstrahlung aussenden und in dieser Richtung den Abstand zum Reifen

messen. Figur 2 zeigt eine derartige Vorrichtung zum Prifen von Reifen mit einem

NN SNANNANANANNAN AN\
zu prufenden Reifen in einem Querschnitt und einem vertikal ausgerichteten Tri-

angulationssensor H und einen horizontal ausgerichteten Triangulationssensor V.
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Wahrend der Reifen 7 in horizontaler x-Richtung verfahren wird, nimmt der vertikal
ausgerichtete Triangulationssensor H ein horizontales Profil auf. Ein zweites, ver-
tikales Profil wird dadurch erhalten, dass der horizontal ausgerichtete Triangula-
tionssensor V mittels einer Positioniervorrichtung A in vertikaler Richtung z verfah-
ren wird. (Abs. [0039]).

Unter den im Anspruch 6 beanspruchten ,vertikalen und ,horizontalen” Profilen im
Zusammenhang mit horizontal und vertikal ausgerichteten weggebenden Senso-
ren versteht danach die Lehre des Streitpatents, wie insbesondere auch Fig. 2 und
die zugehdrige Beschreibung Absatz [0039] verdeutlichen, die Profile, die sich bei
entsprechender vertikaler oder horizontaler Ausrichtung des oder der Sensoren
bezogen auf das Messobjekt ergeben, wenn der oder die Sensoren verschoben
werden; so entsteht nach Abs. [0039] ein vertikales Profil bei horizontaler Aus-
richtung des Sensors und Verschiebung in vertikaler Richtung, wahrend ein hori-
zontales Profil entsteht bei vertikal ausgerichtetem Sensor und horizontaler Ver-

schiebung in x-Richtung. Insofern bildet die Anmeldung ihr eigenes Lexikon.

V.

I. Patentanspruch 1 nach Hauptantrag
Der Nichtigkeitsangriff gegen Patentanspruch 1 erteilter Fassung, welcher nach
Hauptantrag verteidigt wird, erweist sich hinsichtlich des Angriffs wegen fehlender
Ausfuhrbarkeit nach 88 21 Abs. 1 Nr. 2, 22 Abs. 1 PatG als unbegrindet, der
weitere Angriff wegen fehlender Patentfahigkeit nach 88 21 Abs. 1 Nr. 1, 22 Abs. 1
PatG erweist sich jedoch als erfolgreich.

1. Fehlende Ausfluhrbarkeit

Der Senat sieht die durch Patentanspruch 1 geschitzte Erfindung so deutlich und
vollstandig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfihren kann. Nach standiger
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist eine Lehre ausfihrbar, wenn der

Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten in
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der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs aufgrund der Gesamtoffenbarung der
Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen so zu verwirklichen,
dass der angestrebte Erfolg erreicht wird. Dabei reicht es aus, wenn dem Fach-
mann ein allgemeines Loésungsschema an die Hand gegeben wird. Insbesondere
muss auch der Patentanspruch nicht alle zur Ausfihrung der Erfindung erforderli-
chen Angaben enthalten (BGH GRUR 2011, 707 Dentalgeratesatz; GRUR 2010,
414 - Thermoplastische Zusammensetzung; GRUR 2010, 916 - Klammernahtge-
rat). Beim erteilten Patent ist hierbei auch nicht notwendig, dass die Lehre des
Patents Uber die gesamte Anspruchsbreite ausfihrbar ist (BGH GRUR 2010, 414
— Thermoplastische Zusammensetzung).

Das diesbeziglich bemangelte Merkmal M1.4, wonach der oder die Messkopfe
unter Bertcksichtigung der Geometriedaten des Reifens zur Prifung der Oberfla-
che des Reifens positioniert werden, ist hinreichend bestimmt. Dabei versteht der
Fachmann dieses Merkmal dahingehend, dass die Geometriedaten des Reifens,
d. h. dessen Abmessungen, so zur Positionierung des Messkopfes verwendet
werden sollen, dass dieser Messkopf eine korrekte Messung durchfiihren kann, er
also im richtigen Abstand zum Reifen positioniert wird und demnach nicht zu weit
weg und auch nicht zu nahe am Reifen mit eventueller Kollisionsgefahr positioniert

wird.

Auch hinsichtlich des Merkmals M1.6b, welches nur einen Barcode und keine
Datenbank erwéhnt, die die Geometriedaten aufweist, besteht bei der gebotenen
Auslegung keine unvollstandige Information hinsichtlich der einzusetzenden Mittel,
aus welcher ein Mangel an Ausfiihrbarkeit folgt. Denn die Anspruchsformulierung
,mit Hilfe eines Barcodes“ schlie3t weder die Einbeziehung einer gesonderten
Datenbank in die technische Anweisung zur Ausgestaltung der Lehre aus noch
wird die Ausgestaltung des Barcodes konkret bestimmt, so dass dieser bereits
selbst auch Daten enthalten kann, welche eine ,Datenbank® bilden, so wenn die
Barcodedaten bereits selbst Geometriedaten des Reifens enthalten. Dies er-
schliel3t sich dem Fachmann unter Einsatz seines Fachwissens ohne weiteres und

kann eine fehlende Ausfihrbarkeit deshalb nicht begriinden.
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2. Patentfahigkeit von Patentanspruch 1 und 16 nach Hauptantrag
Die Lehre nach den nebengeordneten Patentanspriichen 1 und 16 erweist sich

gegenuber der D5 bereits nicht als neu.

2.1 Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 ist nicht neu gegeniber dem
aus der D5 bekannten Stand der Technik. So ist aus der D5 ein Verfahren zum
Prifen von Reifen mittels eines Prifsystems bekannt (vgl. Spalte 2, Zeilen 16 bis
17: ,Eine typische Anwendung dieser Art ist die interferometrische Prifung von
Reifen.” und die Figuren 4 bis 6 mit Beschreibung, insbesondere Spalte 10, Zei-
len 39 bis 43: ,Die Figuren 4 bis 6 zeigen die praktische Anwendung des neuen
Verfahrens am Beispiel eines Fahrzeugreifens. Zur Ermittlung innerer Strukturde-
fekte wird dabei, wie haufig Ublich, die Innenseite des Reifens interferometrisch

vermessen.) [= Merkmal M1.1].

Fig. % Dabei werden die Geometriedaten,
d. h. die Oberflachenform des Reifens

sekctor 1 bei einer sogenannten Konturmessung

ermittelt und in einem Speicher des
dazu verwendeten Bildverarbeitungs-
systems fur die weitere Verwendung
bei der Prifung der Oberflache des
Reifens gespeichert (vgl. die Figur 2
mit Beschreibung, insbesondere Ab-
satz [0013]: ,Die Figur2 zeigt den

Ablauf der Konturmessung wahrend

der Messkopf von der Position S1 in

die Position S5 gedreht wird. Die Bil-
der der Kamera 4 werden fortlaufend aufgenommen und abgelegt. Zu jedem der
abgelegten Bilder von den Lichtschnittebenen L1 und L2 wird ferner die Mess-
kopfposition bestimmt. So wird zu Beginn der Drehbewegung eine Aufnahme bei
S1, wahrend der Drehbewegung die Aufnahmen bei S2 bis S4 gemacht und am
Ende der Drehbewegung eine Aufnahme bei Position S5 gemacht. Die Oberflache
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der Sektoren 1 und 2 wird somit mit insgesamt 10 Lichtschnitten erfasst bzw. ver-
messen.“ und Absatz [0014]: ,Nach Beendigung der Drehbewegung des Mess-
kopfes ist nun die Oberflachengeometrie der Sektoren 1 und 2 mit guter Auflésung
berechenbar. Hierzu wird eine Triangulationsrechnung durchgefuhrt wobei Uber
die bekannten Messkopfpositionen S1 bis S5 alle Lichtschnitte in einem gemein-
samen Koordinatensystem dargestellt werden konnen.” Damit ist also ein Spei-
cher, in dem Geometriedaten des Reifens gespeichert sind, vorhanden, wie im

Merkmal M1.2 beansprucht ist.

Weiterhin ist mindestens ein Messkopf zur Prufung der Oberflache des Reifens

Fiy ¢ vorgesehen (vgl. die Figur 4 mit Be-
schreibung, insbesondere Spalte 10,
Zeilen 41 bis 51: ,Zur Ermittlung inne-
rer Strukturdefekte wird dabei, wie
haufig Ublich, die Innenseite des Rei-

fens interferometrisch vermessen. Die

Figur 4 zeigt die Positionierung des

=<

Messkopfes 14 gegeniiber dem Quer-
schnitt des Reifens 1. Der Messkopf 14

;ﬁ entspricht dem in den Figuren 1la und
f 1b gezeigten Messsystem, bestehend
aus einem Lichtschnittsensor zur Ermittlung der Objektkontur einerseits und einem
interferometrischen Messkopf zur flachenhaften interferometrischen Verfor-

mungsmessung andererseits.”) [= Merkmal M1.3].

Dabei wird der Messkopf unter Berlicksichtigung der Geometriedaten des Reifens
zur Prufung der Oberflache des Reifens positioniert (vgl. Absatz [0009], Unter-
streichung seitens des Senats hinzugefigt: ,Bei der abschnittsweisen Prifung ei-
nes Objektes ist es erforderlich, die Lage der einzelnen Messabschnitte, den Ab-

stand des Messkopfes zum Prifobjekt, sowie die notwendige Anzahl von Messab-

schnitten, die zur vollstdndigen Erfassung der zu untersuchenden Oberflache be-
notigt werden, festzulegen. Diese Festlegungen fiihren dann zu Prifmaschinenpa-
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rametern, wie z. B. den Schrittmotor- und Achspositionen, der Anzahl der Sekto-
ren usw. Gemal einem weiteren Aspekt der Erfindung wird das Konturmel3system
zusatzlich dazu verwendet, um auch diese Parameter zu bestimmen. Die vom

KonturmeRsystem gelieferten Daten kdénnen dabei entweder vom Bediener einen

Soll/Ist-Vergleich der Messkopfposition ermdglichen, oder zur vollautomatischen

Positionierung des Messkopfes dienen.“, wobei die gelieferten Daten den Geo-

metriedaten des Reifens entsprechen) [= Merkmal M1.4].

Damit sind jedoch bereits alle Merkmale des Gegenstandes gemaf dem erteilten
Patentanspruch 1 aus der D5 bekannt. Die Beklagte hat dieser Auffassung im Ub-

rigen auch nicht widersprochen.

2.2 Der auf eine Vorrichtung zum Prifen von Reifen gerichtete Gegenstand des
erteilten Nebenanspruchs 16 ist ebenfalls nicht neu gegentber dem aus der D5
bekannten Stand der Technik, da er in den Merkmalen M16.1 bis M16.2.2 lediglich
die Teile der Vorrichtung zur Durchfihrung der Verfahrensmerkmale M1.1 bis
M1.3 geméalR Patentanspruch 1 benennt und damit inhaltlich nicht Gber Anspruch 1
hinausgeht.

2.3 Die weiteren erteilten Unteranspriche bedirfen bereits deshalb keiner weite-
ren Erdrterung, weil die Patentinhaberin eine weitere isolierte Verteidigung fir die
Fassung nach Hauptantrag im Hinblick auf den geltend gemachten Hilfsantrag
ausdricklich nicht geltend gemacht hat (GRUR 2009, 46-50, lonenaustauschver-
fahren). Auf die Frage, ob diese als lediglich vorteilhafte Weiterbildungen bereits
fur nichtig zu erklaren sind, weil weder geltend gemacht wird noch sonst ersichtlich
ist, dass die zusatzlichen Merkmale zu einer anderen Beurteilung der Patentfahig-
keit fihren (BGH GRUR 2012, 149 - Sensoranordnung), es sich also nicht nur um
bloRe ,echte“ Unteranspriche handelt (hierzu Keukenschrijver/Busse PatG § 82
Rn. 52; Keukenschrijver Patentnichtigkeitsverfahren, 5. Aufl. Rn. 263) kommt es
deshalb wegen des vorrangigen Willen des Patentinhabers nicht an (hierzu BPatG
Urt. v. 12.3.2013 - 4 Ni 13/11 — Dichtungsring).
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I. Zulassigkeit der gednderten Patentanspriiche

Der Senat sieht die nach Hilfsantrag aufgestellten Patentanspriiche samtlich als
zulassig an, da sie inhaltlich eine zulassige Beschrankung des Patentgegenstands
darstellen und auch die Aufstellung der neuen nebengeordneten Anspriche 2, 4
und 7 sowie der hierauf ausgerichteten Unteranspriiche 3, 5 und 6 sowie 8-14 je-
denfalls deshalb als zulassig anzusehen ist, weil die so gewéhlte Beschrankung
des erteilten Patents durch den Nichtigkeitsangriff fehlender Patentfahigkeit ver-
anlasst ist.

1. Zulassigkeit von Nebenordnungen und hierauf ausgerichteter Unteran-
spriche

Nach einhelliger Auffassung ist die auch im Nichtigkeitsverfahren mogliche Be-
schrankung des Streitpatents auf ihre Zulassigkeit zu prifen, wobei diese Prifung
nicht auf die Nichtigkeitsgriinde nach 8§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 PatG reduziert ist,
sondern erweitert auch diejenigen Voraussetzungen fur die Erteilung von Pa-
tentansprichen umfasst (BGH GRUR 1998, 901 — Polymermasse; BPatG GRUR
2013, 609 - Unterdruckwundverband; Keukenschrijver Patentnichtigkeitsverfahren,
5. Aufl. Rn. 278), soweit diese Anwendung finden kénnen. Insoweit kommt man-
gels einer der Vorschrift des Art. 101 Abs. 3 EPU entsprechenden Bestimmung
allerdings nur eine analoge Anwendung in Betracht, d. h. insbesondere solcher
Vorschriften des PatG und der PatV, deren Grundgedanke auch bei Beschran-
kung eines Patents im Nichtigkeitsverfahren gerechtfertigt erscheinen (zur Analo-
gie im Verfahrensrecht Zoéller ZPO, 30. Aufl. Einl. Rn. 93 ff.; zum Patentverfahren
BGH GRUR 1997, 890 - Drahtbiegemaschine). Andernfalls wirden der Norm-
zweck der auch im Nichtigkeitsverfahren maoglichen Selbstbeschrankung erteilter

Patente sowie die Grenzen zulassiger Analogiebildung missachtet.

1.1 Wesentlich ist insoweit, dass die beschrankte Verteidigung von einer unzulas-
sigen Neugestaltung des Patents zu unterscheiden ist und sich die Selbstbe-

schrankung sachlich immer in dem durch das Beschrankungsverfahren, wie es in
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§ 64 PatG fur die isolierte Beschrankung geregelt ist, vorgegebenen Rahmen hal-
ten muss. Eine Neugestaltung des Patents ist dagegen im Einspruchs- oder Nich-
tigkeitsverfahren nicht mehr moéglich und dem Anmeldeverfahren vorbehalten und
zwar losgeldst von der Frage, ob die neu gestaltete Lehre eine andere Lehre - ein
aliud - begriindet oder nicht (BGH GRUR 2005, 145 - elektronisches Modul). In-
soweit steht vorliegend aul3er Streit, dass sich die nach den geanderten Patentan-

spruchen verteidigte Lehre inhaltlich nicht als aliud darstellt.

Die Klagerin macht jedoch geltend, dass die Aufstellung erstmaliger nebengeord-
neter Patentanspriiche bereits deshalb unzulassig sei, weil dies eine Neugestal-
tung des Patents darstelle, dem Gebot der Einheitlichkeit widerspreche und die

Beklagte eine erforderliche Veranlassung nicht dargelegt habe.

Diese Auffassung teilt der Senat nicht. Die erstmalige Aufstellung oder die Hinzu-
figung weiterer nebengeordneter Patentanspriiche kann, wie der Anspruchssatz
nach Hilfsantrag belegt und von der Klagerin auch nicht in Abrede gestellt wird,
ohne weiteres eine inhaltliche Beschrankung der geltenden Lehre darstellen. Auch
begrindet insbesondere der Umstand, dass sich die Anzahl der Anspriiche oder
ihre Darstellung in Form der Nebenordnung von der erteilten Fassung des Streit-
patents unterscheidet, nicht als solcher bereits eine unzulassige Neugestaltung
des Patents. Dies gilt auch dann, wenn man zutreffender Weise fur die Bewertung
einer zulassigen Anderung und Frage der Abgrenzung der Beschrankung von der
Neugestaltung nicht nur auf den Inhalt abstellt, sondern auch formale Aspekte
einbezieht, wie sie in § 34 Abs. 5 PatG i. V. m. § 9 Abs. 5 PatV fir die Einheitlich-
keit gefordert sind, oder aber die weiteren in der PatV zur Fassung von Patentan-
sprichen und Beschreibung enthaltenen weiteren Ordnungsvorschriften einbe-

zieht.

Denn die Anwendung derartiger Vorschriften muss dort ihre Grenze finden und
kann nicht als Argument einer Neugestaltung herangezogen werden, wo die Vor-
schriften ihren Zweck mit der Erteilung des Patents erfillt haben und sich bereits
deshalb eine analoge Anwendung verbietet. Es ist deshalb anerkannt, dass das im
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Prufungs- bzw. Erteilungsverfahren geltende Gebot der Einheitlichkeit im Ein-
spruchs- und Nichtigkeitsverfahren entgegen der Auffassung der Klagerin keine
Zulassigkeitsvoraussetzung fur eine Beschrankung eines erteilten Patents bildet
und die im Prifungs- bzw. Erteilungsverfahren geltenden Ordnungsvorschriften
nach 8 34 Abs. 5 PatG i. V. m. 8 9 Abs. 5 PatV fiur das Gebot der Einheitlichkeit
bzw. nach Art. 82 EPU i. V. m. Regel 43 Abs. 2 AOEPU fur das EP-Patent deshalb
fur die erweiterte Zulassigkeitsprifung der Beschrankung eines erteilten Patents
unbeachtlich  sind  (Moufang/Schulte  PatG 9. Aufl, 8§34 Rn.248;
Schéafers/Schwarz/Benkard PatG 11. Aufl., 8 34 Rn. 94 1., 95; a. A. BPatG Urt. v.
11.2.2015, 5 Ni 8/13 (EP); G 1/91 ABL. EPA 1992/253 - Einheitlichkeit/SIEMENS).
Der Senat teilt diese Auffassung. Denn diese Ordnungsvorschriften haben ihren
Ordnungszweck mit der Erteilung des Patents erfullt, zumal auch beim erteilten
Patent dem Patentinhaber, anders als im Anmeldeverfahren keine Mdglichkeit
mehr bleibt, durch eine Teilung auf einen derartigen Zulassigkeitseinwand zu rea-
gieren (siehe auch EPA T 263/05 ABI. 2008, 329).

Insoweit ist bei der Grenzziehung analoger Anwendung von Vorschriften, welche
das Anmeldeverfahren betreffen, und insbesondere auch fur die Beurteilung der
Zulassigkeit von beschrankenden Anderungen und deren Abgrenzung zur Neuge-
staltung einzubeziehen, der Sinn und Zweck dieser Bestimmungen unter Berlck-
sichtigung der fur Verfahrensnormen geltenden Auslegungsgrundsatze, wie dem
Verbot Ubertriebener Formstrenge, eines prozesstkonomischen Verfahrens und
einer materiellrechtsfreundlichen Auslegung (vgl. Zoller ZPO, 30. Aufl. Einl.
Rn. 93 ff.; Engels/Busse PatG 7. Aufl. vor 8§ 73 Rn. 46 ff.) sowie die berechtigten
Interessen des Patentinhabers. Deshalb darf auch nicht vernachléassigt werden,
dass im Gegensatz zur Situation im Prufungsverfahren erst der Angriff auf das
erteilte Patent die Notwendigkeit oder ZweckmaRigkeit einer bestimmten An-
spruchsfassung fiur den Patentinhaber erkennbar macht. Das gilt insbesondere
auch im Hinblick darauf, dass die dem Patentinhaber im Rahmen zulassiger
Selbstbeschrankung zugebilligte Gestaltungsrecht ein bereits erteiltes Patent be-
trifft und deshalb in besonderem MalRe die Moglichkeit einer effektiven und auf
gro3tmoglichen Rechtserhalt gerichteten Verteidigung des Patents zu beachten
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ist, mithin Ubertriebene Kleinlichkeit zu vermeiden ist (Engel GRUR 2009, 248;
Keukenschrijver Patentnichtigkeitsverfahren, 5. Aufl. Rn. 278; ders. GRUR 2001,
571, 574, Augenmal} fordernd).

1.2 Nichts anderes muss auch fur die weiteren, das Anmeldeverfahren betreffen-
den Vorschriften gelten, soweit deren Anwendung mit der Erteilung des Patents
nicht mehr gerechtfertigt erscheint, so insbesondere auch Formvorschriften fur die
Aufstellung von Patentanspriichen. Auch diese kdnnen deshalb insoweit nicht das
Argument einer unzuldssigen Neugestaltung des Patents begrinden. Dies gilt
auch fur die Frage, ob und in welchem Umfang die Bildung nebengeordneter An-
spriche zulassig ist. Insofern enthalt 8 9 PatV bereits keine Aussage Uber Be-
grenzungen bzw. Fallgruppen zuldssiger Nebenordnungen, anders als Regel 43
Abs. 2 AOEPU zum europaischen Einspruchsverfahren, z. B. nebengeordnete
Anspriche fur Alternatividsungen, sofern eine Formulierung innerhalb eines An-
spruchs nicht zweckmaRig erscheint. Bereits deshalb kann allein in der beschran-
kenden Umformulierung eines Patentanspruchs als nebengeordneter Anspruch
keine unzulassige Neugestaltung gesehen werden. Dartber hinaus hat sich fur
derartige, auf die Erteilung des Patents abzielende Ordnungsvorschriften mit Er-
teilung des Patents ihr Zweck, das Prifungsverfahren sinnvoll zu strukturieren und
den Priufungsaufwand durch Begrenzung von Nebenordnungen vertretbar zu hal-
ten, relativiert oder erledigt. Beachtlich konnen sie jedoch nur sein, soweit auch
die Neuformulierung erteilter Patentanspriiche mit dem Sinn und Zweck dieser
Bestimmungen in Konflikt geréat (ebenso, aber auch weitergehend BPatGE 52, 195
= BIPMZ 2011, 380 — Bearbeitungsstation; zur Beschreibung BPatG 26.3.1997
7 W (pat) 64/95; vgl. auch Keukenschrijver Patentnichtigkeitsverfahren, 5. Aufl.
Rn. 278).

Der Senat sieht deshalb auch fur die vorliegend in Rede stehende Frage der Bil-
dung nebengeordneter Patentanspriiche beim Angriff wegen fehlender Patentféa-
higkeit keinen Anlass, von der bereits zum Angriff fehlender Ausfuhrbarkeit besta-
tigten Zulassigkeit der Bildung von nebengeordneten Ansprichen und hierauf
ausgerichteter Unteranspriche abzuweichen (GRUR 2013, 487 - Fixationssystem;
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ebenso fur die Zulassigkeit nebengeordneter Anspriiche Engel GRUR 2009, 248,
250; Keukenschrijver Patentnichtigkeitsverfahren Rn. 285, 306, die Aufstellung
weiterer abhangiger Anspriiche jedoch mangels Rechtsschutzbedtirfnis im Nich-
tigkeitsverfahren verneinend; zum EPU EPA T 263/05 ABI. 2008, 329,
Singer/Stauder EPU Art. 101 Rn. 106 m. w. N.). Denn ebenso wie in der Entschei-
dung ,Fixationssystem®, welche jeweils unterschiedliche und von dem Patentan-
spruch 1 erteilter Fassung umfasste Ausfihrungsformen betraf, liegt auch vorlie-
gend eine inhaltlich ausschliel3lich beschrankende Verteidigung des Streitpatents
vor (a. A. BPatG Urt. v. 11.2.2015, 5 Ni 8/13 (EP)).

So enthalt die Fassung der neuen nebengeordneten Verfahrensanspriiche 2 und 4
gegenuber dem erteilten Patentanspruch 1 eingeschrankte alternative Ausfiih-
rungsformen mit den hierauf ausgerichteten Unteransprichen 3, 5 und 6, wahrend
der Vorrichtungsanspruch 7 bereits in der geltenden Fassung als abhangig formu-
lierter Nebenanspruch vorhanden war, inhaltlich aber durch Aufnahme weiterer
Merkmale und die Bezugnahme auf die neugefassten Verfahrensanspriiche 1-6
beschrankt ist. Dies gilt auch fur die weiteren, auf Anspruch 7 ruckbezogenen
Unteranspriche 8-14, welche dbernommene Formulierungen der erteilten Fas-
sung (urspringliche Anspriiche 17 bis 21) bzw. eine Prazisierung des geltenden
Anspruchs 8 darstellen, die in der Beschreibung in den Absatzen [0039] und
[0040] erlautert sind. Trotz der somit im Ergebnis vollstandigen Neufassung des
Anspruchssatzes liegt danach keine unzuldssige Neugestaltung des Patents vor.
Im Ubrigen entspricht die mit den Anspriichen 1, 2 und 4 gewéhlte Form als ne-
bengeordneten Anspriichen, welche theoretisch auch in einem Anspruch hatte
formuliert werden konnen, der fir europdische Patente mit Regel 43 Abs. 2
AOEPU ausdriicklich fur das Erteilungsverfahren anerkannten Fallgruppe, da nur
so die jeweils abhangigen Unteranspriche entsprechend angepasst formuliert
werden konnten. Eine unzulassige Neugestaltung kann deshalb hierin nicht gese-

hen werden.

1.3. Der Senat bejaht auch die von der Klagerin aufgeworfene weitere Frage der
von der Beklagten in Abrede gestellten Veranlassung fiir eine derartige Verteidi-
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gung und beschrankende Fassung durch den gegenstandlichen Nichtigkeitsangriff
wegen fehlender Patentfahigkeit. Insoweit wird die Auffassung vertreten, ein aus-
reichendes Rechtsschutzinteresse fir eine Beschrankung des angegriffenen Pa-
tents durch Aufstellung neuer bzw. nebengeordneter Anspriiche misse nicht
durch den Nichtigkeitsangriff veranlasst sein, sondern finde seine Rechtfertigung
bereits in einem allgemeinen Rechtsschutzbedurfnis, wie z. B. darin, durch die
angestrebte Neuformulierung eine bessere Durchsetzungsmdglichkeit des be-
schrankten Patents zu erzielen (so Engel GRUR 2009, 248, 251; so auch zur Auf-
stellung neuer Unteranspriiche bereits BPatGE 44, 240 = GRUR 2002, 327,
330 - Erstes Impulssignal).

Wie der Senat bereits in der Entscheidung ,Fixationssystem® angesprochen hat,
kann dieser Auffassung zwar den Gedanken der Prozesstkonomie und der Ver-
meidung des isolierten Beschrankungsverfahrens nach 8§ 64 PatG fir sich rekla-
mieren (vgl. BPatG GRUR 2013, 487 - Fixationssystem); andererseits erscheint
die Forderung nach einer durch den Angriff ,veranlassten“ Beschrankung nicht
unberechtigt (so auch BPatG Beschl. v. 28.7.2008 - 9 W (pat) 405/05; BPatGE 49,
84 =BIPMZ 2006, 212 - Sektionaltorblatt, grundsatzlich die Zulassigkeit fur ne-
bengeordnete Ausfihrungsformen verneinend, aber Ausnahmen aus Zweck-
mafigkeitsgrinden nicht ausschliel3end; zu Unteransprichen BPatGE 43, 230 =
BIPMZ 2001, 223 - Spulgut), die letztlich Ausdruck der Forderung nach einem
qualifizierten Rechtsschutzinteresse ist und insbesondere auch nach der standi-
gen Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA und von Regel 43
AOEPU aufgestellt wird (vgl. Podbielski in Singer/Stauder EPU 6. Aufl. Art. 101
Rn. 106 m. w. N. zur Nebenordnung mit eingehender Begriindung EPA T 263/05
ABI. 2008, 329). Diese Frage kann vorliegend jedoch letztlich unbeantwortet blei-

ben.

Denn vorliegend besteht kein Zweifel, dass der konkrete Nichtigkeitsangriff auf
fehlende Patentfahigkeit eine derartige von einem qualifizierten Rechtsschutz-
interesse getragenen Veranlassung zur Aufstellung der nebengeordneten Pa-
tentanspriiche 2 und 4 sowie der neuen hiervon abhéngigen Unteranspriche 3,
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5-7 begriindet hat; die Beschrankung danach sogar weitergehend als nach der
Rechtsprechung der Beschwerdekammern und von Regel 43 AOEPU zum Ein-
spruchsverfahren gefordert sogar durch den konkreten Angriff und nicht nur
abstrakt durch den Kanon der Nichtigkeitsgriinde veranlasst war. So ist vorliegend
zu berlcksichtigen, dass aus Sicht der Patentinhaberin wegen der zum Erhalt des
Patents als erforderlich angesehenen Beschrankung des Hauptanspruchs erteilter
Fassung und der Aufnahme weiterer Merkmale aus der Beschreibung (M1.4a
,2automatisch“ und M1.6a ,aus einer Datenbank®) eine weitergehende Uberschie-
Rende Beschrankung der bisherigen Ausfihrungsformen und alternativen Losun-
gen nur durch die Bildung der nebengeordneten Anspriiche 2 und 4 méglich war,
namlich mit dem zu M1.6a alternativen Merkmal M1.6b ,mithilfe eines Barcodes)
bzgl. Anspruch 2 und mit Merkmal M1.10 bzgl. des Anspruchs 4, der unter Wegfall
der Merkmale M1.6a, M1.6b nicht die Generierung der Geometriedaten aus einem
Speicher fokussiert, sondern deren konkrete Messung, wie sie in den erteilten An-
spruchen 7 und 8 ff. fir den unbeschrankten Hauptanspruch 1 erteilter Fassung

geschutzt war.

2. Zulassigkeit im Ubrigen

Auch sieht der Senat die Zulassigkeit der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag als
zulassig an, da die Gegenstande samtlicher geanderter Patentanspriche in Ein-
klang mit 88 21 Abs. 1 Nr. 2-4, 22 Abs. 1 PatG und urspriinglich offenbart wie
auch den Schutzumfang der geltenden Patentenspriiche nicht erweitert an. Insbe-
sondere teilt der Senat auch nicht die von der Klagerin geltend gemachten Beden-
ken hinsichtlich der Ausfuhrbarkeit der Lehre nach dem ge&nderten Unteran-

spruch 6.

2.1 Insoweit sieht der Senat sich hinsichtlich einer moglichen Erweiterung des In-

halts der Anmeldung zu folgenden Bemerkungen veranlasst:

Die nach den Merkmalen M1.4a und M16.2.3 beanspruchte automatische Posi-
tionierung der Messkopfe unter Beriicksichtigung der Geometriedaten des Reifens
ist in den Abschnitten [0008] (,Wenn die Geometriedaten des Reifens bekannt

sind, also in dem Speicher des Priufsystems abgelegt sind, ist es mdglich, den
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oder die Messkopfe, die zur Prifung der Oberflache des Reifens dienen, automa-
tisch zu positionieren. Hierdurch kann das Verfahren zum Prifen des Reifens au-
tomatisiert werden.), [0032] (,Fur die vollautomatische Priufung [...]*) und [0051]
(,Durch die Erfindung wird ein vollautomatisches Prufgerat geschaffen.”) ur-

sprunglich offenbart.

Hier ist keine konkrete Ausfuhrungsform der automatischen Prifung dargelegt,
sondern diese ist nur allgemein erwahnt. Dies steht der urspringlichen Offenba-
rung jedoch nicht entgegen, da auch in den geltenden Ansprichen 1, 2, 2a, 4 und

7 nur allgemein eine automatische Prifung beansprucht wird.

Die nach Merkmal M1.5 beanspruchten speziellen Geometriedaten des Reifens
sind in den erteilten Unteransprichen 2 bis 5 offenbart (betrifft die geltenden An-
spriche 1, 2 und 4).

Die Merkmale M1.6a, wonach die Geometriedaten des Reifens aus einer Daten-
bank in einen Speicher eingelesen werden (Anspruch 1), und M1.6b, wonach die
Geometriedaten des Reifens mit Hilfe eines Barcodes in einen Speicher eingele-
sen werden (Anspruch 2), sind in den Abschnitten [0012] (,Die Geometriedaten
des Reifens kdnnen in den Speicher eingegeben werden, was insbesondere ma-
nuell geschehen kann. Stattdessen oder zuséatzlich kdnnen die Geometriedaten
des Reifens in den Speicher eingelesen werden, beispielsweise aus einer Daten-
bank, was insbesondere auch lber das Internet geschehen kann.“) und [0037]
(,Die erwahnten Geometriedaten...kénnen manuell eingegeben und/oder eingele-
sen werden, insbesondere aus einer Datenbank und/oder mit Hilfe eines Bar-

codes.”) ursprunglich offenbart.
Das Merkmal M1.7 ist in den Absatzen [0039] und [0040] urspringlich offenbart.
2.2 Ausfuhrbarkeit der Lehre nach Patentanspruch 6

Den Angriff der Klagerin auf fehlende Ausfihrbarkeit der Lehre des Streitpatents
teilt der Senat nicht. Was unter den im Anspruch 6 beanspruchten vertikalen und
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horizontalen Profilen im Zusammenhang mit horizontal und vertikal ausgerichteten
weggebenden Sensoren zu verstehen ist, ergibt sich fur den Fachmann in eindeu-
tiger Weise anhand der Figur 2 und der zugehdorigen Beschreibung Absatz [0039].

Insofern bildet die Anmeldung ihr eigenes Lexikon.

Il. Patentfahigkeit der Patentanspriche 1, 2, und 4 gemal Hilfsantrag

Der Senat sieht den Nichtigkeitsangriff wegen fehlender Patentfahigkeit als be-
grindet an, da sich die jeweilige Lehre der nunmehr nebengeordneten Anspri-
che 1, 2, 4 und 7 durch die D5 als nahegelegt und deshalb als nicht erfinderisch
erweist und die Beklage das Streitpatent nicht weitergehend, insbesondere nicht

im Sinne einer isolierten Verteidigung der Unteranspriche verteidigt hat.

1. Patentfahigkeit von Patentanspruch 1:

Das prazisierte Merkmal M1.4a in den Patentansprichen 1, 2 und 4, wonach die
Messkopfe unter Bertcksichtigung der Geometriedaten des Reifens zur Prifung
der Oberflache des Reifens automatisch positioniert werden, ist ebenfalls bereits
aus der D5 bekannt (vgl. den Absatz [0009]: ,Die vom Konturmesssystem gelie-
ferten Daten [d. h. Geometriedaten des Reifens] kdnnen dabei [...] zur vollauto-

matischen Positionierung des Messkopfes dienen.).

Das in den Patentanspriuchen 1, 2 und 4 zusatzlich beanspruchte Merkmal M1.5
betrifft die konkret genannten Geometriedaten des Reifens, namlich den AulRen-
durchmesser und/oder den Innendurchmesser und/oder die Breite und/oder den
Innendurchmesser der Lauffliche des Reifens und/oder die Maulweite des Rei-
fens und/oder die Kontur der Seitenwand des Reifens. Sie stellen dabei auch nach
Meinung der Beklagten lediglich dem Fachmann allgemein bekannte Geometrie-

daten dar.

Da bei der D5 sowohl die gesamte innere wie aul3ere Oberflache und auch die
Kontur des Reifens (vgl. die Abschnitte [0005] bis [0007] in denen die Oberfla-
chenmessung und die Konturmessung des Reifens beschrieben ist) erfasst wer-
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den, umfassen die ermittelten Geometriedaten zwangslaufig auch die oben kon-
kret genannten beanspruchten Geometriedaten des Reifens.

Beim Gegenstand des Patentanspruchs 1 wird weiter im Merkmal M1.6a bean-
sprucht, dass die Geometriedaten des Reifens aus einer Datenbank in einen

Speicher eingelesen werden.

Die Geometriedaten werden bei der D5 (vgl. die Abschnitte [0009], [0013] und
[0014] wahrend der Konturmessung durch ein Bildverarbeitungssystem ermittelt
und in einem Speicher gespeichert. Sie werden somit bei der D5 gemessen und

nicht aus einer Datenbank in den Speicher eingelesen.

Da Reifen jedoch Ublicherweise standardisiert sind und ihre Geometriedaten damit
bereits bekannt sind, ist eine individuelle Messung jedes einzelnen Reifens Uber-
flussig und der Fachmann wird einfach auf die bekannten (und evtl. bereits friher
ermittelten) Geometriedaten des Reifens zurtickgreifen. Dabei ist es fur den
Fachmann nahegelegt, diese bekannten Geometriedaten in der allgemein be-
kannten Form einer (auch im Streitpatent nicht naher charakterisierten) Datenbank
abzulegen und die Geometriedaten bei Bedarf zur Benutzung bei der Positionie-

rung der Messkopfe in den Speicher zu tUbertragen bzw. einzulesen.

2. Patentfahigkeit von Patentanspruch 2:
Beim Gegenstand des Patentanspruchs 2 wird im Unterschied zu Anspruch 1 im
Merkmal M1.6b beansprucht, dass die Geometriedaten des Reifens mit Hilfe eines

Barcodes in einen Speicher eingelesen werden.

Auch die Verwendung eines Barcodes ist fir den Fachmann bei den oben ge-
nannten standardisierten Reifen nahegelegt, da Barcodes allgemein bekannt sind
und als Kennzeichnung fir standardisierte Produkte dienen, mit deren Hilfe das
Produkt betreffende Daten, die auch aus einer Datenbank stammen konnen oder
direkt in dem Barcode gespeichert sein kbnnen, in einen Speicher eingelesen

werden (vgl. z. B. die Ublichen Registrierkassen). Dabei die Geometriedaten des
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Reifens, die diesen charakterisieren, zu Ubertragen und in einen Speicher einzule-

sen ist fir den Fachmann nahegelegt.

3. Patentfahigkeit von Patentanspruch 4

Beim Gegenstand des Patentanspruchs 4 wird im Merkmal M1.7 beansprucht,
dass die Geometriedaten des Reifens durch einen vertikal ausgerichteten, wegge-
benden Sensor (H) und durch einen horizontal ausgerichteten, weggebenden

Sensor (V) gemessen werden.

Bei der D5 sind zur Messung der Geometriedaten des Reifens bei der Konturmes-
sung weggebende Sensoren vorgesehen. So zeigt die Figur 1b mit Beschreibung
(insbesondere die Abschnitte [0006], [0007], [0013] und [0014]) einen Sensor
(Kamera 3) der horizontal ausgerichtet ist und eine Triangulationsmessung mit
Hilfe linienférmiger Lichtschnitte durchfuhrt und damit die Geometriedaten des

Reifens misst.

Da bei der Bestimmung der Geometriedaten auch die Flache des Reifens eine
Rolle spielt und deshalb gemessen werden soll, sind sowohl Messungen der hori-
zontalen wie auch der vertikalen Geometriedaten des Reifens notig. Deshalb ist es
fur den Fachmann nahegelegt, dafir zusatzlich zur horizontalen Ausrichtung auch
noch die vertikale Ausrichtung zu bestimmen und dafir zusatzlich zum horizontal
ausgerichteten weggebenden Sensor auch noch einen vertikal ausgerichteten
weggebenden Sensor vorzusehen. Hinweise gibt ihnm die D5 dabei in der Figur 5,
bei der zur Messung der Strukturdefekte des Reifens zwei senkrecht zueinander
angeordnete Sensoren (Messkopf 14) vorgesehen sind. Da die Messsensoren zur
Messung der Strukturdefekte und die Konturmesssensoren des Reifens identisch
sein kdonnen (vgl. Spalte 4, letzter Absatz: ,Die Kamera zur Erfassung der Licht-
schnitte und die Kamera des interferometrischen Messkopfes sind ferner vor-
zugsweise identisch, [...]“) ist es fur den Fachmann nahegelegt, diese senkrecht
zueinander stehende Anordnung der Sensoren auch bei der Messung der Geo-
metriedaten zu verwenden. Dabei kdnnen diese Richtungen auch die vertikale und

horizontale Richtung sein, da diese ebenfalls senkrecht aufeinander stehen.
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4. Patentfahigkeit von Patentanspruch 7:

Da die Merkmale M16.2 bis M16.2.2 und M16.2.3 inhaltlich den Merkmalen M1.1
bis M1.3 und M1.4a entsprechen und somit, wie bereits oben ausgefiihrt, bereits
aus der Druckschrift D5 bekannt sind, ist auch der gemafl Merkmal M16.1a auf
eine Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens nach einem der vorhergehen-
den Anspriche gerichtete Nebenanspruch 7 aus den gleichen Griinden, wie die

Anspriche auf die er sich ruckbezieht, fir den Fachmann nahegelegt.

5. Unteranspriche 3, 5, 6 8-14:

Da der Vertreter der Patentinhaberin in der mundlichen Verhandlung ausdrtcklich
auf eine gesonderte Verteidigung auch der Unteranspriiche nach Hilfsantrag ver-
zichtet hat, bedurfte es aus den genannten Grinden bereits aufgrund der fehlen-
den Verteidigung dieser Anspriche keine weiteren Sachprufung und das Streit-

patent war vollumfanglich fur nichtig zu erklaren.

V.

Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemaR § 84 Abs. 2
PatG i. V. m. 8§ 91 Abs. 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung Uber die vorlaufige
Vollstreckbarkeit beruht auf 88 99 Abs. 1 PatG, 709 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelassenen
Rechtsanwaéltin oder Patentanwaltin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und
innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, HerrenstraRe 45a, 76133 Karls-

ruhe, eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in voll-
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standiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von fiinf Mo-
naten nach der Verkiindung. Die Berufungsfrist kann nicht verlangert werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das Berufung ge-
richtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung ein-

gelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Ab-

schrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Engels Kopacek Dr. Miller Zimmerer Altvater
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