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betreffend das europaische Patent 2 402 268
(DE 50 2006 013 089)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mundlichen Verhandlung am 19. Juni 2018 durch den Vorsitzenden Richter
Engels, die Richterin Kopacek, die Richter Dr.-Ing. Kriger und Dipl.-Ing. Univ.
Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder sowie den Richter Dipl.-Ing. Univ. Gruber

fur Recht erkannt:

l. Das europdische Patent 2 402 268 wird fur das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland fur nichtig erklart, soweit es Uber folgende

Fassung hinausgeht:

1. Verwendung eines endlos ausgefuhrten Riemens in einer Transpor-
tiereinrichtung zum Transportieren von Gefal3en (5) in einer Gefal-
inspektionsmaschine, der zusammen mit einem gegenuberliegenden
weiteren Riemen Gefalle ohne Bodenbertuhrung reibschlissig
klemmt und transportiert und der einen Treibriemen (11) und eine mit
den GefalRen in Eingriff bringbare Auflage (14) umfasst, wobei der
Treibriemen (11) auf der von der Auflage wegweisenden Seite eine
Antriebsverzahnung und einen vorzugsweise mittig verlaufenden
Langssteg aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Auf-
lage (14) aus einem elastischen Material mit geschlossener Oberfla-
che gebildet wird, und dass die Auflage und darauf erhaben ausge-
formte Elemente (13) aus einem sterilisierbaren Material bestehen,
dass die mit den GefalRen (5) in Eingriff bringbare Oberflache der
Auflage (14) aus einer Vielzahl von sagezahnférmig geformten Ele-
menten (13) gebildet wird, dass alle die Oberflache der Auflage (14)
bildenden Elemente (13) in ihrer Gesamtheit einstiickig ausgebildet
sind, dass die Elemente (13) mit gleichmafdigen Abstanden in we-

nigstens einer langs zur Forderrichtung verlaufenden Reihe angeord-



net sind, dass die Elemente (13) in mehreren, quer zur Foérderrich-
tung versetzten Reihen angeordnet sind, und dass die Elemente (13)
benachbarter Reihen langs zur Forderrichtung versetzt angeordnet

sind.

Il.  Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

[ll.  Von den Kosten des Verfahrens tragen die Beklagte 4/5 und die Klage-
rin 1/5.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 120 % des jeweils

zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung fur die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 2 402 268, deutsches Aktenzeichen
DE 50 2006 013 089 (Streitpatent), das am 29. November 2006 unter Beanspru-
chung der Prioritat DE 202005019111 U vom 6. Dezember 2005 angemeldet wor-
den ist. Das Streitpatent mit der Bezeichnung ,Riemen zum Transportieren von
Gefassen® umfasst 12 Patentanspruche, die sdmtlich angegriffen sind.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Deutsch:

1. Transporteinrichtung zum Transportieren von Gefal3en (5) mit einem Rie-
men (6, 67), der einen Treibriemen (11) und eine mit den Gefal3en in Ein-
griff bringbare Auflage (14) umfasst,
wobei der Treibriemen (11) auf der von der Auflage wegweisenden Seite
eine Antriebsverzahnung und ggf. einen vorzugsweise mittig verlaufen-
den Langssteg aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass die Auflage (14)

aus einem elastischen Material mit geschlossener Oberflache gebildet



wird, und dass die Auflage und darauf erhaben ausgeformte Elemen-
te (13) aus einem sterilisierbaren Material bestehen.

Wegen des Wortlauts der ebenfalls eine Transportiereinrichtung betreffenden und
auf Patentanspruch 1 riickbezogenen Anspriiche 2 bis 12 wird auf die Streitpa-
tentschrift in der B1-Fassung verwiesen.

Die Klagerin hat in der Klageschrift geltend gemacht, der in den Patentanspriichen
enthaltene Gegenstand sei gemaR Art. Il §6 Abs.1 Nr.1 IntPatUG, Art. 138
Abs. 1 lit. a EPU, Art. 52 bis Art. 57 EPU nicht patentfahig, d. h. nicht neu und
nicht erfinderisch und damit in vollem Umfang flr nichtig zu erklaren. Beziglich
der nunmehr verteidigten Fassungen des Streitpatents gemald neuem Hauptan-
trag und den Hilfsantragen 1 bis 4 macht die Klagerin dartber hinaus geltend,
dass diese auch unzuléssige Erweiterungen aufwiesen und bereits deshalb die

insoweit verteidigten Fassungen unzulassig seien.

Die Klagerin sttitzt ihr Vorbringen auf die folgenden Dokumente:

NK1 Streitpatentschrift EP 2 402 268 B1

NK2 Registerauszug DE 50 2006 013 089.0

NK3 Merkmalsgliederung Patentanspruch 1 des Streitpatents

NK4 Original-Transportriemen 50 T 10 / 4.800 V (Muster)

NK5 Kopien aus dem Katalog 2015/2016 der Klagerin, S. 402

NK6 Privatgutachten in Form eines ,Expressgutachtens Premium zum

Stand der Technik® des Osterreichischen Patentamts vom

23.09.2016
D1 DE 298 21 826 U1l
D2 US 3,237,757
D3 GB 1538 275
D4 US 3,245,518
D5 Katalog 2004 der O... GmbH, S. 206, 207

D6 Katalog 2005 der O... GmbH, S. 258, 259



D7

D8

D9

D10

D11

D12

D13

D14

D15

D16

D17

D18
D19

Anfrage, Angebote, Bestellung, Auftragsbestatigung, Lieferschein
und Rechnung betreffend den Transportriemen Typ 4 gemal
Dokument D5, S. 207 bzw. Dokument D6, S. 259

Fotos betreffend den Transportriemen Typ 4 gemall Doku-
ment D5, S. 207, bzw. Dokument D6, S. 259

Bestellung, Auftragsbestatigung, Lieferschein und Rechnung
betreffend den Transportriemen 50 T 10/ 4.800 V der N...

GmbH

Fotos betreffend den Transportriemen 50 T 10/ 4.800 V der N...
GmbH

Lieferschein und Rechnung der Druckerei K... GmbH betref-

fend die Auslieferung von Katalogen an die O... GmbH

(2004)

Lieferschein und Rechnung der O... GmbH Uber den

Versand u. a. eines Ersatzteilkatalogs an die Firma O1...

GmbH & Co. KG in S... (2004);

UPS-Dokumentation zur Warentibernahme;

Lieferschein und Rechnung uber den Versand eines Ersatzteil-
katalogs an die Firma R... (2004);

UPS-Dokumentation zur Warenubernahme

Fotos von der drinctec 2005 World Fair for Beverage Technology
(12. bis 17.09.2005 in Minchen)

Schriftliche Versicherung von Herrn N1...

Anlagenkonvolut zum Nachweis des Einsatzes von Transportrie-
men wie Typ 4 (s. D5) in Heuft-Inspektoren bei der Firma S1...
GmbH & Co. KG

Schriftliche Erklarung von Herrn S2...

VergroRRerte Darstellung des Zahnriemens Typ 4, S. 207 des Kata-
logs gemal D5

Vergrolierte Darstellung des Fotos Nr. 3 aus Dokument D8
Auszug aus dem Katalog der Firma R1... GmbH in R2...

aus dem Jahr 1990



D20 VergroRerung des Fotos Nr. 3 aus dem Dokument D10

D21 Anlagenkonvolut zum Nachweis der Bestellung eines Riemens
25T 5/1.380 V der Beklagten bei der Firma N...
vom 21.12.2004

D22 Schriftliche Versicherung von Herrn N1...

D23 Anlagenkonvolut u. a. mit einem Auszug aus dem Katalog der
Firma S3... S.p.A., 1997, S. 3-5

D24 Eidesstattliche Versicherung von Herrn K1...

D25 Eidesstattliche Versicherung von Herrn K2...

D26 Ersatzteilliste aus Betriebsanleitung aus dem Jahr 2001

D27 Ausdruck  vom  27.11.2017  betreffend Zahnriemenband

50T 10/4.800 V.

Die Klagerin vertritt die Auffassung, ausgehend von einer aus D1 bekannten
Transportiereinrichtung, bei der der Riemen auf seiner zu den Gefal3en weisenden
Seite eine Auflage habe, welche aus einem elastischen Schwammkdrper mit
Schwammblécken gebildet sei und das Schwammmaterial als PUR-Integral-
schaum angegeben werde, sehe es das Streitpatent als nachteilig an, dass eine
solche Schwammauflage aufgrund der weitgehend offenen Porenstruktur fir eine
aseptische Umgebung nicht geeignet sei. Dem Streitpatent liege daher die Auf-
gabe zugrunde, einen fur erhohte hygienische Anforderungen geeigneten Riemen
anzugeben, d. h. ein Material auszuwahlen, das fir ein Arbeiten in aseptischer
Umgebung geeignet sei. Eine aseptische Umgebung werde beispielsweise in Ab-

gabelinien fir Getranke und Lebensmittel bendtigt.

Eine Transportiereinrichtung gemafll dem Anspruch 1 nach Hauptantrag sei nicht
patentfahig, da diese Lehre fir den Fachmann zum Prioritatszeitpunkt des Streit-
patents nahegelegen habe. Dies ergebe sich aus den Schriften D1 bis D4 sowie
aufgrund der offenkundigen Vorbenutzungen (vgl. D5 bis D23). Insbesondere sei
ein Haifisch-Profil, auch Sagezahnprofil genannt, bereits ein um 1990 auf dem
Markt verfuigbares Standardprofil fir die Auflage von Transportbandern gewesen.

Demgemal} sei das Haifisch-Profil als Beschichtungsmaterial zum Herstellen von



Transportbandern verwendet worden, was auch der Beklagten zum Prioritatszeit-
punkt des Streitpatents bekannt gewesen sei. Auch ein paarweises gegeniber-
liegendes Anordnen von Riemen als solches und zum bodenfreien Fiihren des
zwischen den Riemen in Eingriff bringbaren GefalRes sei seit langem Stand der
Technik, wie beispielsweise in D1 (Fig. 1 mit Beschreibung S. 3 Mitte bis S. 4
oben) identisch beschrieben. Ferner sei aus den Dokumenten D15 und D16 bis
D18 der offenkundige Einsatz eines sog. ,Heuft-Riemens" (HPK 022275 ST) nach-
gewiesen, welcher dem von der Nichtigkeitsklagerin gelieferten Riemen des
Typs 4 entspreche (vgl. D5, S. 207; D7 und D9). Die von der Beklagten behaup-
tete Erkenntnis der Eigenschaften eines Haifischzahnprofils im Hinblick auf den
punktuellen Druck sei nicht Gberraschend. Dies gelte auch in Bezug auf die Ver-
bindung eines Haifischzahn-Profils mit einem Antriebsriemen mit Langssteg. Dies
begriinde daher keine erfinderische Tatigkeit. Ferner sei weder die von der Be-
klagten angesprochene Drehung der Flasche eine Besonderheit, die mit dem Rie-
men verbunden sei, noch sei zutreffend, dass in Verbindung mit dem Schwamm-

riemen weniger Flaschen zerbrochen wirden.

Auch soweit das Streitpatent mit den Hilfsantragen 1 bis 4 verteidigt werde, seien
die jeweiligen Anspruchsfassungen nicht zuldssig bzw. nicht patentfahig. Insbe-
sondere habe sich fur den Fachmann der Gegenstand des Anspruchs 1 gemal
Hilfsantrag 1 aus D1 in Kombination mit D5 und in Kombination mit D10 und D23
naheliegend ergeben.

Die Klagerin beantragt sinngemals,

das europaische Patent 2 402 268 mit Wirkung fur die Bundes-

republik Deutschland in vollem Umfang fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt sinngemal,

die Klage abzuweisen, soweit das Streitpatent gemafld Hauptan-

trag vom 19. Juni 2018 verteidigt wird, hilfsweise die Klage abzu-



weisen, soweit das Streitpatent gemal den Hilfsantragen 1 bis 4
vom 19. Juni 2018 verteidigt wird.

Patentanspruch 1 nach Hauptantrag lautet:

Transportiereinrichtung zum Transportieren von Gefal3en (5) mit einem end-
los ausgefuihrten Riemen (6, 6), wobei die Transportiereinrichtung Gefalie
durch paarweise gegenuberliegende Anordnung von Riemen in einer Gefal3-
inspektionsmaschine ohne Bodenberthrung reibschlissig klemmt und trans-
portiert und,

der einen Treibriemen (11) und eine mit den GefalRen in Eingriff bringbare
Auflage (14) umfasst, wobei der Treibriemen (11) auf der von der Auflage
wegweisenden Seite eine Antriebsverzahnung und ggf. einen vorzugsweise
mittig verlaufenden Langssteg aufweist, dadurch gekennzeichnet,

dass die Auflage (14) aus einem elastischen Material mit geschlossener
Oberflache gebildet wird, und dass die Auflage und darauf erhaben ausge-
formte Elemente (13) aus einem sterilisierbaren Material bestehen, dass die
mit den Gefallen (5) in Eingriff bringbare Oberflache der Auflage (14) aus
einer Vielzahl von sagezahnférmig geformten Elementen (13) gebildet wird,
dass alle die Oberflache der Auflage (14) bildenden Elemente (13) in ihrer
Gesamtheit einstiickig ausgebildet sind,

dass die Elemente (13) mit gleichmalRigen Abstanden in wenigstens einer
langs zur Foérderrichtung verlaufenden Reihe angeordnet sind, dass die Ele-
mente (13) in mehreren, quer zur Foérderrichtung versetzten Reihen ange-
ordnet sind, und dass die Elemente (13) benachbarter Reihen langs zur For-

derrichtung versetzt angeordnet sind.

Hinsichtlich der Fassung nach Hilfsantrag 1 wird auf den Urteilsausspruch verwie-
sen, im Ubrigen wird hinsichtlich des weiteren Anspruchswortlauts der Patentan-
spruche 2 bis 5 nach Hauptanspruch sowie der Fassungen nach den Hilfsantra-
gen 2 bis 4 auf die Anlage 2 zum Protokoll der mindlichen Verhandlung vom

19. Juni 2018 verwiesen.



Die Beklagte tritt den Ausfiihrungen entgegen und erachtet das Streitpatent in der
ausschlief3lich beschrankt verteidigten Fassung gemald neuem Hauptantrag mit
den Anspriichen 1 bis 5 bzw. gemald dem einzigen Patentanspruch 1 nach Hilfs-
antrag 1 sowie in den nach den Hilfsantragen 2 bis 4 verteidigten Fassungen fur

patentfahig.

Bezlglich des Vorwurfs der Unklarheit von Anspruch 1 und der Zulassigkeit der
danach beanspruchten Anspruchsfassung gemafld Hauptantrag vertritt die Be-
klagte die Auffassung, der Fachmann werde den Anspruchswortlaut so lesen,
dass er sich nicht nur auf einen Riemen beziehe und das Wort ,der* durch das

Wort ,Riemen* erganzen.

Die Beklagte fuhrt zum Angriff wegen fehlender Patentfahigkeit aus, dass weder
der druckschriftiche Stand der Technik noch die behaupteten Vorbenutzungen
einen Transportriemen gemalf Streitpatent offenbarten noch nahelegten. Zu den
Dokumenten D2 bis D4 bestehe der wesentliche Unterschied zum erteilten An-
spruch schon darin, dass alle dort beschriebenen Transportriemen zum liegenden
Transport von Gegenstadnden ausgebildet seien und nicht in der Lage seien, im
Sinne des Merkmals 1.2 (nachfolgender Gliederungspunkt M3) des Streitpatents
mit GeféalRen in Eingriff gebracht zu werden. Auch aus der Zusammenschau der
D2 bis D4 erhalte der Fachmann keine Hinweise auf die Ausgestaltung des
Transportriemens gemald Streitpatent. Zudem sei unabhéngig davon, dass sich
sowohl der Riemen Typ 4 (D5) als auch der Riemen 50 T 10/ 4.800 V (D10) vom
beanspruchten Gegenstand deutlich unterschieden, der Vortrag zur Offenkundig-

keit insgesamt nicht schlissig und werde daher bestritten.

Der von der Klagerin gewahlte Ausgangspunkt des sog. ,Heuft-Squeezers* sei
schon deshalb ungeeignet, weil er nicht im Zusammenhang mit der Erfindung
stehe, sondern einen Transport von beflllten Flaschen betreffe, die auf einem Bo-
den stehend befdrdert wirden, wobei die Bander nur die Funktion hatten, die Fla-
schen anzudriicken. Als Ausgangspunkt sei daher die D1 zu wahlen, welche die

vergleichbare Problemstellung gehabt habe, nur beim hangenden Transport. Zur
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Problemlésung habe die D1 die glatte schwammartige Oberflache mit kleinen Ein-
schnitten gewahlt. Aul3er dem im Patent angesprochenen Hygieneproblem habe
auch das Problem einer ausreichenden Haftung bestanden, insbesondere wenn
die schwammartige Oberflache nass gewesen sei und deshalb weniger Transport-

sicherheit bestanden habe.

Die Erfindung habe sich die Uberraschende Erkenntnis zunutze gemacht, dass
man mit dem erfindungsgemalfen Profil einerseits eine ausreichend flachige Ver-
bindung zu den zu transportierenden Gefalden schaffen kdnne, andererseits aber
durch die punktuelle Berihrung ausreichend Haltedruck erzeugen kdnne, damit
die Flaschen zuverlassig in der Héhe gefuhrt werden kdnnten. Es sei unbestritten,
dass es die Haifischprofilauflagen im Stand der Technik bereits fir alle moéglichen
Einsatzbereiche, auch fur die Lebensmitteltechnologie, gegeben habe, jedoch nur
fur den liegenden Transport. Ferner sei beim Haifischzahnprofil nicht bekannt ge-
wesen, dass ein Riemen mit Langssteg verwendet werde, da die gezeigten Profile
nur einen liegenden Transport betroffen hatten. Der Langssteg mache das Hai-
fischprofil erst geeignet fir den hangenden Transport. Dem Fachmann habe aus-
gehend von der D1 der Hinweis auf die Verwendung eines Haifischzahnprofils
gefehlt, zumal es eine besonders grof3e Bandbreite von Profilen gegeben habe.
Der Vorteil eines Haifischzahnprofils habe u. a. darin bestanden, dass trotz hoher
Reibung wenig Verformung am Profil eingetreten sei und die Bander deshalb sehr
lange nutzbar gewesen seien. Die Integration des Fihrungsstegs in den Riemen
durch Koextrusion bringe erhebliche Vorteile, weil sich zuvor nach gewisser Be-
triebszeit der Fuhrungssteg gelést habe und die Haltbarkeit des Riemens einge-
schrankt gewesen sei. So habe beim Schwammriemen eine beschadigte Flasche
ausgereicht, um den Riemen zu zerstoren. Durch die Ausgestaltung der Zahne
werde die Kraftrichtung bestimmt, was insbesondere wichtig fur die Beférderung

sei, aber auch fir die Inspektion sowie flr die Standzeit.

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

19. Juni 2018 verwiesen.
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Vor Erhebung der Nichtigkeitsklage hat die hiesige Beklagte beim Landgericht
Mannheim am 11. Februar 2016 eine Verletzungsklage wegen einer vermeintli-
chen Verletzung des Streitpatents gegen die hiesige Klagerin eingereicht (Az.
2 O 35/16). Das Verfahren ist nach mundlicher Verhandlung am 25. Oktober 2016

im Einvernehmen mit den Parteien durch Beschluss ausgesetzt worden.

Der Senat hat den Parteien einen friihen qualifizierten Hinweis vom 27. Septem-
ber 2017 nach § 83 Abs. 1 PatG zugeleitet (vgl. Bl. 234 ff. d. A.), auf dessen Inhalt

Bezug genommen wird.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage hat insoweit Erfolg, als das Streitpatent fur nichtig zu erklaren
ist, soweit es von der Beklagten nicht verteidigt worden ist und soweit es Uber die
von der Beklagten mit Hilfsantrag 1 beschrankt verteidigte Fassung hinausgeht,
denn der Gegenstand des Streitpatents in der mit dem Hauptantrag beschrankt
verteidigten Fassung ist unzulassig erweitert (Art. 1l 8 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG;
Art. 138 Abs. 1 lit. ¢) und damit bereits in unzulassiger Weise geandert. Die wei-
tergehende Klage ist hingegen unbegrindet, denn in der Fassung nach Hilfsan-
trag 1 hat das Patent Bestand. Auf die Zulassigkeit und die Patentfahigkeit der
weiteren Hilfsantrage 2 bis 4 kam es daher nicht mehr an.

1. Gegenstand des erteilten Patents ist eine Transportiereinrichtung zum
Transportieren von Gefal3en (Abs. 0001 PS). Absatz 0002 PS fuhrt fort, dass ent-
sprechende Riemen einer solchen Transportiereinrichtung zum Transportieren von
GefalRen oder dergleichen Gegenstdnden aus der D1 (DE 298 21 826 Ul) be-
kannt sind und zum bodenfreien Transportieren von Flaschen in Inspektionsma-

schinen oder anderen Gefallbehandlungsmaschinen diese Riemen durch eine
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paarweise gegeniberliegende Anordnung zur Bildung eines Flaschenforderkanals
verwendet werden. Ihr gegenseitiger Zwischenabstand ist zumindest geringfugig
kleiner gewahlt als der Aul3endurchmesser der Flaschen. Dadurch kénnen in die-
sen Flaschenkanal eintretende Flaschen seitlich zwischen den elastischen Rie-

men eingeklemmt und im weiteren Verlauf reibschliissig geférdert werden.

In der Streitpatentschrift wird ausgefuhrt, dass die hierfur bislang zum Einsatz
kommenden Riemen aus einem Zahnriemen mit einer einseitig angeformten Ver-
zahnung und einer auf der gegentberliegenden Seite angeordneten elastischen
Schwammauflage bestehen, die mit den Flaschen reibschlissig in Eingriff ge-
bracht wird (siehe Fig. 2). Um eine exakte vertikale Fihrung des auf einer ge-
schlossenen Bahn in einer horizontalen Ebene umlaufenden endlosen Riemens zu
gewahrleisten, besitzt dieser auf seiner (antriebsseitig) verzahnten Seite eine in
etwa in der Mitte der Zahne langs zur Transportrichtung durchgehend verlaufende
Stegleiste (Abs. 0003 PS).

8 6 %o 9y 7

FIG.1
Fig. 1 D1 (auch Fig. 1 PS): Fig. 2 D1:
Inspektionsmaschine mit einem Senkrechter Schnitt durch einen
Riemenpaar schematisch Schwammriemen 6 gem. D1, Fig. 1

(Flaschen 5, Riemen 6)

Die erwéhnte Schwammauflage weist eine weitgehend offene Porenstruktur auf, in
die Wasser, Reinigungsmittel, Bakterien, Hefesporen, Schmutz und andere uner-
wulnschte Stoffe eindringen und verbleiben kdnnen. Die Streitpatentschrift weist

darauf hin, dass dieser Umstand insbesondere in aseptisch arbeitenden Abfll-
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linien fur Getrdnke oder Lebensmittel nicht tragbar sei, da hier keimfreie Gefal3e
wie Flaschen aus Glas oder Kunststoff einem dem Beflllungsprozess vorange-
henden Inspektionsschritt zur Uberprifung der leeren GefaRe unterzogen wiirden
und dabei vorkeimt werden kénnten (Abs. 0004 PS).

2. Aufgabe der Erfindung sei es daher, einen fur erhdhte hygienische Anforde-
rungen geeigneten Riemen zum Transportieren von Gefal3en oder dgl. in Behand-
lungsmaschinen anzugeben (Abs. 0005 PS), der objektiv Uber weitere, bessere
Eigenschaften (erh6hte Wirtschaftlichkeit durch gesteigerte Verschleil3festigkeit

und geringere Herstellungskosten) verflige als bekannte Riemen.

3. Die Aufgabe werde geldst durch die kennzeichnenden Merkmale des An-
spruchs 1 (Abs. 0006 PS).

Die Fig. 2 PS zeigt einen Riemen mit anspruchsgemaler Treibriemenseite (Zahn-
riemen 11, Stegleiste 12), Fig. 3 PS zeigt dagegen eine anspruchsgemafe Auf-

lage (elastische Elemente 13, Auflage 14).

2]
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In der Streitpatenschrift wird hierzu in den Abs. 0029-0030 ausgefuhrt, dass das
Grundgerist des Riemens nach Fig. 2 durch einen Zahnriemen 11 als Treibriemen
gebildet wird, der auf halber H6he eine in Langsrichtung verlaufende, elastische
Stegleiste 12 zur H6henfiihrung des Riemens aufweist. An der von der Verzah-

nung wegweisenden Seite des Zahnriemens 11 ist eine elastische Auflage 14
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angeordnet, die mehrere in gleichmafligen Abstidnden langs zur Riemenerstre-
ckung angeordnete sagezahnformig ausgebildete elastische Elemente 13 aus
PVC aufweist. Diese Sagezahne besitzen eine in Laufrichtung schrag nach vorne
gerichtete Vorderflanke und weisen eine entgegengesetzt zur Laufrichtung wei-

sende, rechtwinklig zum Treibriemen ausgerichtet verlaufende Hinterflanke auf.

Auch die Auflage 14 des Riemens nach Fig. 3 besitzt eine aus einer Vielzahl
ebenfalls aus sagezahnartig geformten elastischen Elementen 13 gebildete, in
sich einstiickige und eine durchgehend geschlossene Oberflache aufweisende
Struktur. Die Elemente sind hier allerdings in drei Gbereinander liegenden Reihen
angeordnet und in jeweils benachbarten Reihen mit einem dem halben Teilungs-
abstand des innerhalb einer Reihe von Elementen vorliegenden Teilungsrasters
versetzt positioniert. Das Teilungsmal T zwischen zwei aufeinanderfolgenden Sa-
gezéhnen in einer Reihe kann deren doppelter Breite entsprechen, d. h. es beste-
hen Zwischenrdume mit der Breite eines Sagezahns. Das TeilungsmalR T liegt

bevorzugt im Bereich von 20-30 mm.

Der auf eine Transportiereinrichtung mit einem entsprechenden Riemen gerichtete
Anspruch 1 nach Hauptantrag (Abkurzung ,Ha“) und der einzige, auf eine Ver-
wendung eines solchen Riemens gerichtete Anspruch nach Hilfsantrag 1 (Abkir-
zung ,Hi*) lauten in einer gegliederten Fassung wie folgt (Anderungen gegeniiber
der erteilten Fassung durch Kennzeichnung hervorgehoben):

HaM1 Transportiereinrichtung zum HiM1 Verwendung eines endlos aus-

Transportieren  von  Gefa- gefuhrten Riemens in__einer
Ben (5) mit einem endlos aus- Transportiereinrichtung Zum
gefuhrten Riemen (6, 6°), Transportieren _von  Geféa-

Ren (5) in einer GefalRinspekti-

onsmaschine,




-15 -

HaM2 wobei die Transportiereinrich-

M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10

M11

M12

tung Gefalle durch paarweise

gegenuberliegende Anordnung

von Riemen in einer GefaRin-

spektionsmaschine ohne Bo-

HiM2 der [Riemen] zusammen mit

einem gegeniberliegenden

weiteren Riemen GefalRe ohne

Bodenberiihrung reibschlissig

klemmt und transportiert und

denberiihrung reibschliissig

klemmt und transportiert und;

der einen Treibriemen (11) und eine mit den GefalRen in Eingriff bring-
bare Auflage (14) umfasst,

wobei der Treibriemen (11) auf der von der Auflage wegweisenden

Seite eine Antriebsverzahnung und
ggf- einen vorzugsweise mittig verlaufenden Langssteg aufweist,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Auflage (14) aus einem elastischen Material mit geschlossener

Oberflache gebildet wird, und

dass die Auflage und darauf erhaben ausgeformte Elemente (13) aus
einem sterilisierbaren Material bestehen,

dass die mit den GefalRen (5) in Eingriff bringbare Oberflache der Auf-

lage (14) aus einer Vielzahl von sdgezahnformig geformten Elemen-
ten (13) gebildet wird,

dass alle die Oberflache der Auflage (14) bildenden Elemente (13) in

ihrer Gesamtheit einstiickig ausgebildet sind,

dass die Elemente (13) mit gleichmaRigen Abstanden in wenigstens

einer langs zur Forderrichtung verlaufenden Reihe angeordnet sind,

dass die Elemente (13) in mehreren, quer zur Fdrderrichtung versetzten

Reihen angeordnet sind, und

dass die Elemente (13) benachbarter Reihen langs zur Forderrichtung

versetzt angeordnet sind.
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4. Als fur den vorliegenden Patentgegenstand sowohl nach Hauptantrag wie
auch nach Hilfsantrag 1 berufenen Fachmann sieht der Senat einen Ingenieur der
Fachrichtung Maschinenbau (Abschluss Diplom (FH) oder vergleichbar), der tUber
eine mehrjahrige Erfahrung im Bereich Konstruktion und Entwicklung von Férder-

anlagen verfugt.

Aufgrund der nach Art. 69 Abs. 1 EPU maRgeblichen Auslegung des Inhalts der
Patentansprtiche und der sich am technischen Sinn- und Gesamtzusammenhang
der Patentschrift orientierenden Betrachtung und Auslegung der Patentanspriiche
durch den angesprochenen Fachmann legt der Senat den nachfolgenden erlaute-
rungsbedurftigen Merkmalen folgendes Verstandnis zu Grunde:

1. Die erfindungsgemald gelehrte Transportiereinrichtung zum Transportieren
von GefalRen (5) ist in der Streitpatentschrift nicht naher definiert, setzt aber
zumindest das Vorhandensein eines Riemens voraus, der nach dem erteilten An-
spruch 1 endlos ausgefiuhrt sein muss und einen Treibriemen (11) und eine mit
den GefalRen in Eingriff bringbare Auflage (14) umfasst. Der Treibriemen kann
z. B. ein Zahnriemen sein, also ein Riemen mit einer einseitig angeformten Ver-
zahnung (Abs. 0003, 0007 PS).

2. Bei dem auf eine Transportiereinrichtung gerichteten Anspruch 1 nach
Hauptantrag muss diese Transportiereinrichtung nach Merkmal HaM1 zum Trans-
port von Gefélien geeignet sein und zwingend einen endlos aufgefihrten Riemen

aufweisen.

Die weiter im Merkmal HaM2 aufgefuhrten gegenuberliegenden Riemen betreffen
dabei offensichtlich nicht zwingend den zuvor im Merkmal HaM1 angegebenen

und in den Merkmalen M3 bis M12 weiter spezifizierten Riemen, da im Merk-
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mal HaM2 kein Bezug zu diesem Riemen des vorhergehenden Merkmals vorhan-
den ist.

Das Merkmal M3 des Anspruchs 1 nach Hauptantrag ist als Relativsatz mit dem
einleitenden Relativpronomen ,der* ausgefuhrt, das sich nur auf ein grammatika-
lisch maskulines Substantiv riickbeziehen kann. Hierfir kommt nur der im Merk-
mal HaM1 aufgefiihrte Riemen in Frage. Da das Merkmal HaM2 nicht zwingend
diesen Riemen des Merkmals HaM1 weiterbildet, spezifizieren die weiteren Merk-
male M3 bis M12 einen Riemen, der nach den vorerlauterten Ausfihrungen zwar
Bestandteil einer Transportiereinrichtung ist, jedoch nicht zwingend identisch sein

muss mit einem der beiden im Merkmal HaM2 aufgefiihrten Riemen.

Anders verhalt es sich dagegen bei den Merkmalen HiM1 und HiM2 des Hilfsan-
trags 1. Das ebenfalls als Relativsatz ausgefuhrte Merkmal HiM2 bezieht sich
eindeutig auf den im Merkmal HiM1 angefuihrten Riemen zurtick, der dort (HiM1)
in einer Transportiereinrichtung zum Transportieren von Gefal3en in einer Gefal3-
inspektionsmaschine verwendet werden soll. Nur dieser eine Riemen, der nach
Merkmal HIM2 zusammen mit einem nicht weiter spezifizierten, ihm gegenuberlie-
genden Riemen GeféalRe ohne Bodenberihrung reibschlissig klemmt und trans-

portiert, wird in den folgenden Merkmalen M3 bis M12 weiter definiert.

Gemal3 den Merkmalen M3 und M4 weist der Riemen zwei Seiten auf:

- eine Seite mit einer mit den Gefal3en in Eingriff bringbaren Auflage, die in den
Merkmalen M6 bis M12 weiter beschrieben wird;

- eine andere Seite, die den Treibriemen darstellt und die mit den Merkmalen M4
und M5 weiter ausgebildet wird.

Gemal den Merkmalen M4 und M5 weist der Treibriemen eine Antriebsverzah-
nung auf und zwingend zusatzlich einen Langssteg. Dieser verlauft anspruchsge-

mal3 aber lediglich vorzugsweise mittig.
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Die Merkmale der Merkmalsgruppe M6 bis M10 umfassen noch beide in Fig. 2
und Fig. 3 PS dargestellten Ausfuhrungsformen. Durch die Merkmalsgruppe M11
und M12 ist die Auflage des im Anspruch 1 nach Hauptantrag wie auch Hilfsan-
trag 1 aufgefiihrten Riemens aber auf eine Riemenauflage nach Art der Fig. 3 PS

(siehe auch oben) beschrankt.

Fur die mit den Gefalden ,in Eingriff bringbare Auflage” entsprechend Merkmal M3
aus einem ,elastischem Material“ (Merkmal M6) genigt eine reibschlissige Ver-
bindung und damit eine geringe Verformung. Der Fachmann weil3, dass sich elas-
tisches Material bei Krafteinwirkung verformt, aber wieder seine urspriingliche
Form annimmt, wenn keine Kraft mehr einwirkt. Unter der nach Merkmal M6 ,ge-
schlossenen Oberflache® der Auflage ist erfindungsgemal eine porenfreie Ober-
flache zu verstehen (vgl. Abs. 0007 PS).

Gemald Merkmal M7 der verteidigten beschrankten Fassungen, wie auch nach
Anspruch 1 erteilter Fassung, bestehen die Auflage und die darauf erhaben aus-
geformte Elemente (13) aus einem sterilisierbaren Material. Abs. 0007 der Streit-
patentschrift erlautert, dass ein sterilisierbares Material eine Behandlung mit
Sterilisationsmitteln, wie Chemikalien, Dampf, UV-Bestrahlung oder HeilRwasser
ermdglicht, um Uberhaupt erst einen keimfreien, sterilen Zustand des Riemens
herbeizufiihren. Nach Abs. 0008 PS ist hierfur eine entsprechende chemische und
thermische Bestandigkeit fur diese Aufgabe erforderlich. Grundséatzlich kommen

aber alle entsprechenden Natur- und Kunstwerkstoffe in Betracht.

Merkmal M8 lehrt, ebenso wie der erteilte Anspruch 3 in einer der dortigen Alter-
nativen, dass die mit den Gefal3en (5) in Eingriff bringbare Oberflache der Auf-
lage (14) aus einer Vielzahl von sdgezahnférmig geformten Elementen (13) gebil-
det wird. Da das Ausfiihrungsbeispiel nach PS, Fig. 3, nicht nur aus Sagezahnen
besteht (anders als PS, Fig. 2), bedeutet ,wird gebildet®, dass zumindest Licken

zwischen den Sagezahnen vorhanden sein kbnnen.
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Merkmal M9 lehrt, wie bereits auch der erteilte Anspruch 4, dass alle die Oberfla-
che der Auflage (14) bildenden Elemente (13) in ihrer Gesamtheit einstlickig aus-
gebildet sind. Was damit gemeint ist, gibt Abs. 0030 in Verbindung mit Fig. 3 der
Streitpatentschrift wieder. Es sind alle Elemente der Auflage gemeint (nicht nur die

Sagezahne).

Merkmal M10 fordert, wie bereits auch Anspruch 5 erteilter Fassung, dass die
Elemente (13) mit gleichmafigen Abstanden in wenigstens einer langs zur Férder-

richtung verlaufenden Reihe angeordnet sind.

Merkmal M11 konkretisiert dies dahingehend, ebenso wie der erteilte Anspruch 6,
dass die Elemente (13) in mehreren, quer zur Forderrichtung versetzten Reihen

angeordnet sind.

Merkmal M12 fordert schlie3lich, ebenso wie Anspruch 7 erteilter Fassung, dass
die Elemente (13) benachbarter Reihen langs zur Forderrichtung versetzt ange-
ordnet sind. Damit mussen die Elemente (s&amtlicher quer) benachbarter Reihen

versetzt angeordnet sein.

Die auf den Klagegrund fehlender Patentfahigkeit (Art. Il 86 Abs.1 Nr.1
IntPatUG; Art. 138 Abs. 1 lit. a EPU) gestitzte Klage hat teilweise Erfolg, soweit
das Streitpatent im Hinblick auf die erteilte Fassung nicht verteidigt worden ist und
deshalb ohne Sachprufung fur nichtig zu erklaren war. Soweit das Streitpatent in
der Fassung nach Hilfsantrag 1 verteidigt worden ist, hat das zuléassig beschrankte
Streitpatent jedoch Bestand und die Klage war abzuweisen, wahrend sich die
beschrankte Verteidigung des Streitpatents nach Hauptantrag bereits im Hinblick

auf die Unzulassigkeit dieser Fassung als nicht erfolgreich erwies.
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1. Patentanspruch 1 nach Hauptantrag

Anspruch 1 des Hauptantrags erweist sich bereits als nicht zulassig geandert und
damit einer zum mdglichen Bestand filhrenden Sachprtfung nicht zuganglich, da
der Patentgegenstand nach Anspruch 1 eine unzuléassige Erweiterung des Inhalts
der Anmeldung und damit den Nichtigkeitsgrund nach Art. 1l 86 Abs. 1 Satz 1
Nr. 3 IntPatUbkG begriindet sowie gegen Art. 123 Abs. 2 EPU verstoRt.

1.1. Nach Art. Il § 6 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3 IntPatUbkG ist ein européaisches Patent
mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu
erklaren, wenn sein Gegenstand uber den Inhalt der Anmeldung in der urspring-
lich eingereichten Fassung hinausgeht. Entsprechend darf nach Art. 123 Abs. 2
EPU das Patent nicht in der Weise geandert werden, dass der Gegenstand uber
den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten Fassung hinausgeht.
Der danach maR3gebliche Inhalt der Anmeldung ist anhand der Gesamtheit der

ursprunglich eingereichten Unterlagen zu ermitteln.

1.2. Nach standiger Rechtsprechung gehort zum Offenbarungsgehalt einer Pa-
tentanmeldung nur das, was den urspringlich eingereichten Unterlagen unmittel-
bar und eindeutig als zu der zum Patent angemeldeten Erfindung gehdrend zu
entnehmen ist (BGH GRUR 2015, 573 — Wundbehandlungsvorrichtung, GRUR
2016, 50 — Teilreflektierende Folie). Eine unzuldssige Erweiterung liegt erst vor,
wenn der Gegenstand des Patents sich fir den Fachmann erst aufgrund eigener,
von seinem Fachwissen getragener Uberlegungen ergibt, nachdem er die ur-
sprunglichen Unterlagen zur Kenntnis genommen hat, so wenn die Hinzufligung
einen technischen Aspekt betrifft, der den urspringlich eingereichten Unterlagen
in seiner konkreten Ausgestaltung oder wenigstens in abstrakter Form nicht als
zur Erfindung gehdrend zu entnehmen ist (BGH GRUR 2013, 809 — Verschlisse-

lungsverfahren).

Zu berucksichtigen ist, dass das Erfordernis einer unmittelbaren und eindeutigen
Offenbarung dabei in einer Weise angewendet werden muss, die bertcksichtigt,

dass die Ermittlung dessen, was dem Fachmann als Erfindung und was als Aus-
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fuhrungsbeispiel der Erfindung offenbart wird, wertenden Charakter hat, und eine
unangemessene Beschrankung des Anmelders bei der Ausschdpfung des Offen-
barungsgehalts der Voranmeldung vermeidet (BGH GRUR 2014, 542 — Kommuni-
kationskanal). Innerhalb dieses Rahmens kdnnen deshalb — wie vorliegend — die
Patentanspriiche bis zur Erteilung weiter gefasst werden als in den urspringlich
eingereichten Anmeldeunterlagen (BGH GRUR 2010, 910 — Falschungssicheres

Dokument, m. w. H.).

Zu beachten ist, dass der Fachmann sich nicht nur an dem Wortlaut der Unterla-
gen orientiert, sondern an dem mit der Erfindung im Hinblick auf die Nachteile des
Standes der Technik verfolgten Zweck und an dem Ldsungsvorschlag mit seinen
Elementen (BGH GRUR 2008, 56 — Injizierbarer Mikroschaum) und dass die An-
meldungsunterlagen nach ihrem ,objektiven® Gehalt und dem darin unmittelbar
und eindeutig offenbarten allgemeinsten Erfindungsgedanken auszulegen sind;
die etwaigen subjektiven Vorstellungen des Erfinders bzw. Anmelders, wie sie in
der Beschreibung oder in den Ausfuhrungsbeispielen zum Ausdruck kommen,
sind danach nicht entscheidend, selbst wenn sie abweichen sollten (siehe bereits
Senat Urt. v. 19.6.2015, 4 Ni 4/14 (EP) unter Hinweis auf BGH GRUR 2008, 887

— Momentanpol II).

Deshalb ist es grundsatzlich zuldssig, das Patent durch die Aufnahme einzelner
oder samtlicher dieser Merkmale in den Patentanspruch zu beschranken, sofern
die beanspruchte Kombination in ihrer Gesamtheit eine technische Lehre darstellt,
die der Fachmann den urspringlichen Unterlagen als mdgliche Ausgestaltung der
Erfindung entnehmen kann, wenn die Merkmale eines Ausfuhrungsbeispiels, die
zusammen, aber auch je fur sich den durch die Erfindung erreichten Erfolg for-
dern, der naheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung dienen
(BGH GRUR 2016, 50 — Teilreflektierende Folie; GRUR 2015, 249 — Schleifpro-
dukt; Senat Urt. v. 19.6.2015, 4 Ni 4/14 (EP)).

Auch ein ,breit* formulierter Anspruch kann deshalb als unbedenklich zu erachten

sein, wenn sich ein in der urspringlichen Anmeldung beschriebenes Ausfiihrungs-
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beispiel der Erfindung fir den Fachmann als Ausgestaltung der im Anspruch um-
schriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellt und diese Lehre in der
beanspruchten Allgemeinheit fir ihn bereits der Anmeldung — sei es in Gestalt
eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs, sei es nach dem Gesamtzusam-
menhang der Unterlagen — als zu der angemeldeten Erfindung gehérend zu ent-
nehmen ist (BGH GRUR 2014, 970 — Stent; GRUR 2014, 542 — Kommunikations-
kanal; 2012, 1124 — Polymerschaum).

Unzuladssig ist eine Verallgemeinerung hingegen insbesondere dann, wenn den
urspringlich eingereichten Unterlagen zu entnehmen ist, dass einzelne Merkmale
in untrennbarem Zusammenhang miteinander stehen, der Patentanspruch diese
Merkmale aber nicht in ihrer Gesamtheit vorsieht (BGH GRUR 2016, 1038 — Fahr-
zeugscheibe II; Beschl. v. 11. September 2001 — X ZB 18/00, GRUR 2002, 49
— Drehmomentiibertragungseinrichtung).

1.3. So ist es vorliegend im Hinblick auf das Merkmal HaM2, wonach an-

spruchsgemal bei der paarweisen gegenuberliegenden Anordnung von Riemen

die zwei Riemen nicht mehr —und damit anders als in der Anmeldung und wie

erteilt — zwingend in einer Umlaufebene liegen missen.

Zwar fuhrt das Merkmal HaM2 auf, dass Riemen paarweise gegenuberliegend
angeordnet sind. Dies geht sowohl aus dem Anspruch 10 (OS/PS) hervor wie
auch aus dem Abs. 0022 OS/PS und ist soweit in den Anmeldungsunterlagen wie

auch im erteilten Patent offenbart.

Allerdings ist sowohl in der urspringlichen Anmeldung (vgl. OS) wie auch im
erteilten Patent (PS) ausschlie3lich offenbart, dass die wenigstens zwei mit Ab-
stand gegenuberliegenden Riemen zwingend in_einer Umlaufebene angeordnet
sind (vgl. Abs. 0022 OS/PS sowie Anspruch 10 OS/PS). Denn durch die in der
OS/PS ausschlielilich in dieser Kombination vorliegende Angabe von gegenuber-

liegenden und in einer Umlaufebene liegenden Riemen kann der Fachmann auch

nur von dieser Anordnung ausgehen, die diesbezliglich in einem engen funktio-
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nalen und untrennbaren Zusammenhang steht. Eine davon abweichende Variante,
namlich dass diese in der OS/PS offenbarten gegenuberliegenden Riemen nicht in
einer Umlaufebene (sondern in unterschiedlichen Umlaufebenen) liegen kdnnten,

ist fur den Fachmann dagegen nicht erkennbar.

Anspruch 1 nach Hauptantrag umfasst dagegen mangels der Angabe, dass sich

die zwei Riemen in einer Umlaufebene gegeniberliegen, auch eine Riemenanord-

nung, bei der sich die gegeniberliegenden Riemen nicht in einer Umlaufebene
befinden, was zusétzlich dadurch verdeutlicht wird, dass die Forderung nach einer
gemeinsamen Umlaufebene erstmals im Unteranspruch 3 (nach Hauptantrag)
beansprucht wird. Da die vom Hauptantrag umfasste Variante von sich nicht
gegenuberliegenden Riemen aber nicht urspringlich offenbart ist, liegt mit der gel-
tenden Anspruchsfassung - trotz Hinzunahme eines weiteren Merkmals zum
erteilten Anspruch — eine nicht zulassige Zwischenverallgemeinerung vor (BGH,
Beschl. v. 11. September 2001 — X ZB 18/00 — Drehmomentiubertragungsvorrich-
tung).

V.

In der gemald Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung hat das Streit-
patent Bestand.

1. Der danach einzige Anspruch 1 ist zulassig, was die Klagerin auch nicht in
Abrede gestellt hat. So stellt der vorliegende Kategoriewechsel von einer Vorrich-
tung (,Transportiereinrichtung ...“) nach den erteilten Ansprichen zu einer Ver-
wendung eines anspruchsgemalien Riemens eine in standiger Rechtsprechung
anerkannte beschrankende Anderung der Anspruchskategorie dar, dessen Ge-
genstand den bisherigen erteilten Patentgegenstand des Vorrichtungsanspruchs

auf eine bestimmte Verwendung dieser Vorrichtung beschrankt.
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Auch ist die Lehre einer Verwendung eines anspruchsgemaf3en konkretisierten
Riemens in einer Transportiermaschine mit den Merkmalen HIM1 und HiM2
sowohl in der Anmeldung als auch im Streitpatent als erfindungsgeméaRe Lehre
offenbart, wie auch die nunmehr auf die Verwendung eines Riemens in einer
Transportiermaschine gerichtete Lehre gegenuber der im erteilten Anspruch 1
gegenstandlichen Transportiereinrichtung mit einem Riemen nicht auf eine andere
technische Lehre oder einen gegeniber der erteilten Fassung erweiterten Erfin-
dungsgegenstand gerichtet ist. Denn die Verwendung des Riemens ist zwingend
auf eine solche (Verwendung) in einer Transportiereinheit zum Transportieren von
Gefallen gerichtet, welche (Transporteinheit) in der erteilten Fassung gleichfalls

einen Riemen umfasste.

Die Merkmale dieser — bekannten — Transportiereinrichtung zum bodenfreien
Transport von Flaschen in Inspektionsmaschinen sind im Merkmal HiM2 des An-
spruchs 1 nach Hilfsantrag 1 angegeben. Dass der im Anspruch 1 nach Hilfsan-
trag 1 angefiihrte (erste) Riemen dabei endlos ausgefihrt ist (Merkmal HiM1),
lehrt Anspruch 9 erteilter Fassung. Die Merkmale M3 bis M7 des Anspruchs 1
nach Hilfsantrag 1, die die konkrete Ausgestaltung des Riemens angeben, sind
ebenfalls bereits Gegenstand von Anspruch 1 erteilter Fassung. Die diesbezigli-
chen weiteren Merkmale M8 bis M12 gehen hervor aus den Ansprichen 3 bis 7

der erteilten Fassung.

Das Argument der Klagerin, dass nicht klar sei, wie der gegeniberliegende Rie-
men ausgestaltet sei, z. B. ob dieser die gleiche Oberflache wie der zuerst im An-
spruch aufgefihrte Riemen aufweisen musse, berthrt die Zulassigkeit des An-
spruchs nicht, da auch jeweils im Anspruch 10 und 11 PS dieser gegeniberlie-
gende Riemen nicht konkretisiert ist und hierdurch weder die Ausfuhrbarkeit in
Frage gestellt wird noch das insoweit weite Merkmal deshalb unklar i. S. v. Art. 84
EPU ware.



-25 -

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 erweist sich auch als
patentfahig.

2.1. Keine der im Verfahren befindlichen und von der Klagerin diesbeziglich
vorgebrachten Druckschriften wie auch als offenkundig angefiihrten Vorbenutzun-
gen zeigen einen Riemen, der den Merkmalen M3 bis M12 entspricht und sich
damit als neuheitsschadlich erweist. Die Klagerin hat dies auch nicht geltend

gemacht.

Auch fuhrt der im Verfahren befindliche Stand der Technik den zur Problemlésung
berufenen Fachmann ausgehend von der Aufgabe, einen fur erhdhte hygienische
Anforderungen geeigneten Riemen fortzubilden oder eine kostengunstigere LO-
sung zu entwickeln, nicht in naheliegender Weise zur erfindungsgemalfien Lehre
nach Anspruch 1, weder in der Zusammenschau der Druckschriften oder der

angefuhrten Vorbenutzungen noch in Verbindung mit Fachwissen.

Denn die Verwendung eines entsprechend den Merkmalen M3 bis M12 ausge-
stalteten Riemens in einer Vorrichtung entsprechend den Merkmalen HiM1 und
HiM2, wonach der Riemen zusammen mit einem gegenuberliegenden weiteren
Riemen Gefal3e ohne Bodenberihrung reibschlissig klemmt und transportiert,
findet sich weder in diesem Stand der Technik noch erhielt der Fachmann Hin-
weise oder Anregungen im Stand der Technik, welche eine derartige Lehre nahe-

legen konnten.

Insoweit kann deshalb dahinstehen, ob fir den Fachmann jedenfalls eine im Stand
der Technik nicht gelehrte Ausbildung des Riemens nach den Merkmalen M3 bis
M12 nahelag, namlich einer Kombination einer entsprechend den Merkmalen M3
bis M5 ausgefuihrten Antriebsverzahnung mit Langssteg mit einer den Merkma-
len M6 bis M12 entsprechenden Auflage. Demnach ist es nicht entscheidungser-
heblich, ob sich diese Kombination ergeben kdonnte aus der auf S. 206 der D5
beim dortigen Riemen Typ 2 dargestellten Antriebsverzahnung mit anspruchsge-

malem Langssteg und dem aus der angefuhrten Vorbenutzung entsprechend
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D9/D10 i. V. m. der in D25 bis D27 darstellten Auflage eines Riemens (dort mit
einer Antriebsverzahnung ohne Langssteg), weil sie jedenfalls nicht zu einer Ver-
wendung eines solchen Riemens fihrt, der gemal den Merkmalen HiM1 und
HiM2 zusammen mit einem gegenuberliegenden weiteren Riemen in einer Trans-
portiereinrichtung Gefalle ohne Bodenberthrung reibschlissig klemmt und trans-

portiert.

Riemen Typ 2, S. 206 D5 Abb. 6 und 7 D10

2.2.  Auch unter Berucksichtigung der klagerischen Argumentation und der
danach mal3geblichen Schrift D1 als Ausgangspunkt und Sprungbrett zur Lésung

in Kombination mit D5, D10 und D23 lag die Lehre flr den Fachmann nicht nahe.

2.2.1. Wie bereits ausgefuhrt, lehrt die D1 eine Transportiereinrichtung zum
Transportieren von GefalRen mit einem endlos ausgefuhrten Riemen, der nach
Fig. 1 als endloser Schwammriemen (6)
ausgebildet ist und (vgl. Fig. 2 D1) einen
Treibriemen (Zahnriemen 11) und eine mit
den GefalRen in Eingriff bringbare Auflage
(S.4, Abs.2, Z. 6 D1. , elastischer
Schwammkorper?) umfasst, wobei die
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Antriebsverzahnung (S. 4, Abs. 2, Z.5 D1: ,Verzahnung") einen vorzugsweise
mittig verlaufenden Langssteg (S.4, Abs.2 Z.3f.: ,elastische Stegleiste 12)

aufweist.

Nicht offenbart ist in der D1 jedoch insbesondere eine den Merkmalen M5 bis M8
entsprechende Ausbildung der Auflage des Riemens mit einer Vielzahl von séage-
zahnformig geformten Elementen. Vielmehr stellt die D1 den in Fig. 2 naher
erkennbaren Aufbau der Auflage des Riemens durch einen elastischen
Schwammkorper heraus, der aufgeklebt oder aufgeschaumt ist und durch mehrere
Einschnitte in einzelne Schwammbldcke unterteilt ist (S. 4, Abs. 3 D1). Hiermit
wird der Lehre der D1 folgend das Problem eines flr eine Inspektionsmaschine fur
Flaschen verbesserten Riemens gel6st, bei dem sich die Flaschen wegen der vor-
handenen Zwischenabstande der Transportfinger beim Einlaufen und Einspannen
zwischen den beiden Riemen seitlich versetzen und schrag stellen kénnen (S. 1,
Abs. 2 f. D1).

2.2.2. Insoweit ist fur die Frage der Bewertung der erfinderischen Tatigkeit unter
Beriicksichtigung dessen, was fur den Fachmann als Ausgangspunkt heranzuzie-
hen war und welche objektive Problemstellung er I6sen wollte, entscheidend, ob
die erfindungsgegenstandliche Lehre fir den Fachmann nahelag. Hierbei ist die
Frage von entscheidender Bedeutung, ob der Fachmann Veranlassung hatte, die-

sen Stand der Technik zu andern.

Insbesondere ist auch zu beriicksichtigen, dass erfahrungsgemaf die technische
Entwicklung nicht notwendigerweise diejenigen Wege geht, die sich bei nachtrag-
licher Analyse der Ausgangsposition als sachlich plausibel oder gar mehr oder
weniger zwangslaufig darstellen und es — abgesehen von denjenigen Féllen, in
denen fur den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun ist — in der Regel zuséatzli-
cher, uUber die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichender An-
stol3e, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlasse dafir bedarf, die Losung des
technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen (BGH GRUR 2009,

746 — Betrieb einer Sicherheitseinrichtung). Das Auffinden einer neuen Lehre zum
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technischen Handeln kann insbesondere nicht schon deshalb als nahegelegt
bewertet werden, weil lediglich keine Hinderungsgriinde zutage treten, von dem im
Stand der Technik Bekannten zum Gegenstand dieser Lehre zu gelangen. Diese
Wertung setzt vielmehr voraus, dass das Bekannte dem Fachmann Anlass oder
Anregung gab, zu der vorgeschlagenen Lehre zu gelangen (BGH GRUR 2010,
487 — einteilige Ose).

2.2.3. Insoweit Uberzeugt bereits der Ansatz der Klagerin — einschlief3lich der tGber
die Lehre der D5 fuhrenden Argumentation — nicht, es habe fir den Fachmann
nahegelegen, bei einer Vorrichtung wie nach D1, bei der die Riemen bereits eine
Antriebsverzahnung mit Langssteg aufweisen, anstelle der dortigen Schwamm-
korperauflage mit Einschnitten eine Auflage vorzusehen, wie sie nach der behaup-
teten Vorbenutzung D10 oder aus der D23 bekannt seien, und hierbei den Weg
Uber die Lehre der D5 zu beschreiten, welche schon eine Ausbildung der Auflage
mittels Zahnen zeigt, wie bei einem Riemen des auf der S. 207 der D5 dargestell-
ten Typs 4 (siehe Abbildung unten), da auch bei einer der Inspektionsmaschine fur
Flaschen der D1 vergleichbaren Vorrichtung, wie sie aus der als vorbenutzt ange-
fuhrten Vorbenutzung D15 (,Heuft-Squeezer“) hervorginge, ein Riemen mit einer

solchen Auflage eingesetzt wirde.

Der hier zur Stutzung ihrer Argumentation von der Klagerin vorgebrachte ,Heuft-
Squeezer” entsprechend der D15 soll eine Gefal3priifmaschine darstellen, bei der
Flaschen zwischen zwei Riemen des Typs 4 D5 — aber offenbar mit Bodenberih-

rung — senkrecht transportiert werden.
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D5, D10 und D23 zeigen folgende Riemen:

Beschichteter Zahnriemen mit Quernuten
Coated timing belt with cross grooves

Beschichtung :
- Naturkautschuk, rot

Coating:

Typ 4/ Type 4 - natura! rubber, red
Riemen Typ 4, S. 207 D5

o W Wy,

b=}

Bild Nr. 3 D10 Auszug aus S. 4 D23: Profil H

2.2.4. Anders als von der Klagerin angefthrt, lag fur den Fachmann kein Anlass
vor, bei einer Vorrichtung wie nach D1, Fig. 2, bei der die dortigen Riemen eine
Antriebsverzahnung mit einem (mittig verlaufenden) Langssteg aufweisen, die Auf-
lage — auch nicht tber den Zwischenschritt einer Auflage wie nach Typ 4 der D5 —
durch eine sagezahnférmige Auflage entsprechend den Merkmalen M6 bis M12 zu
ersetzen, selbst wenn eine solche Auflage mit diesen Merkmalen grundsatzlich
aus D10 oder D23 bekannt war. Stattdessen fuhrt die Lehre der D1 von einer der-

artig gestalteten Auflage geradezu weg.
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Denn wenn sich der Fachmann der Aufgabe annahme, diesen sich aus der Kom-
bination aus Antriebsverzahnung wie nach D1 Fig. 2 in Verbindung mit einer Auf-
lage wie nach Typ 4, S. 207 D5 ergebenden Riemen z. B. aus Kostengriinden
anders zu gestalten, dann lage das Vorsehen einer Auflage mit einem Profil, wie
es die geltend gemachten Vorbenutzungen D10 oder die D23 (mit dem zur D10
offenbar identischen Profil H/L20H) zeigen, nicht nahe. Entscheidend ist namlich,
dass der Fachmann ausgehend von der Antriebsverzahnung wie nach D1 weder

a) diese (D1-Antriebsverzahnung) direkt mit einer Auflage wie nach D10/D23 noch
b) diese Antriebsverzahnung Uber den Zwischenschritt einer Auflage wie nach

einem Riemen des Typs 4 der D5 mit einer Auflage wie nach D10/D23
kombiniert hatte, sondern stattdessen als kostengtinstigeren Ersatz solche Profile

verwendet hatte, die den zu ersetzenden Profilen ahnlich sind.

2.2.4.1. Zua) Die Erfindung nach D1 lehrt fir gegentuberliegende Riemen zum
Transport von Flaschen ohne Bodenberthrung (D1: Freiraum 4) eine Auflage mit
schragen (Anspruch 1 D1), sich in Langsrichtung mdglichst ohne Zwischenab-
stand (Anspruch 5 D1) uUberlappenden V-/C-férmigen Einschnitten (Anspriche 2
bis 4 D1). Diese bilden dabei eine im Wesentlichen unterbrechungsfreie, in Rich-

tung der Riemenlangserstreckung ebene Oberflache aus.

Selbst wenn der Fachmann dieses Profil aus wirtschaftlichen Grinden ersetzen
wollte, wirde er, um entsprechend der Lehre der D1 (vgl. S. 2, Abs. 3, 5) einen
ruhigen und genauen Flaschentransport ohne Seitenversatz oder Schragstellung
zu erhalten, bei einem Riemen suchen, der sowohl in Quer- wie auch in Langs-
richtung keine Unterbrechung aufweist. Ein solches Profil weist eine Auflage wie
nach D10/D23 mit dortigem versetzten Séagezahnprofil nicht auf, da dieses durch
die dortige Vielzahl der darauf angeordneten sdgezahnférmigen Elemente, die in
Reihen und dazu quer in Langsrichtung versetzt sind, in beiden Richtungen unter-

brochen ist.
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2.2.4.2. Zub) Grundséatzlich hatte der Fachmann — entgegen der Behauptung
der Klagerin — bereits keinen Anlass, bei einer Vorrichtung wie nach D1 und dorti-
gem Riemen samt seiner Antriebsverzahnung eine Auflage wie nach Typ 4 D5
vorzusehen. Denn die D1 fuhrt gerade weg von solchen Auflagen mit mehr oder
weniger ausgepragten Fingern, wie sie die D1 zum Stand der Technik als nachtei-
lig beschreibt (vgl. hierzu den in D1, S. 1, Abs. 2f., zum als zu verbessernden
Stand der Technik angegebenen Riemen aus EP 0 415 154 A, an dem sich elasti-
sche Transportfinger befinden). Diese fuhren namlich ausweislich D2, S. 1, Abs. 3
dazu, dass Flaschen wegen der Zwischenabstande der Transportfinger sich beim
Einlaufen und Einspannen zwischen den beiden Riemen seitlich versetzen oder
schrag stellen. Stattdessen lehrt die D1 die Verwendung von V-/C-férmigen Ein-
schnitten, die dazu fuhren, dass eine Flasche, selbst wenn sie im Bereich zwi-
schen zwei benachbarten, durch Einschnitte gebildeten Schwammbl6cken in Ein-
griff gelangt, im Wesentlichen tber die gesamte Hohe des Schwammriemens seit-
lich abstltzbar ist, ohne die Gefahr eines seitlichen Versatzes oder einer Schrag-

stellung.

Aber selbst wenn der Fachmann eine solche Auflage wie nach Typ 4 D5 bei einem
Zahnriemen wie nach D1 vorgesehen hatte, hatte er lediglich Anlass gehabt, diese
Auflage (Auflage Typ 4 D5 auf Antriebsverzahnung wie nach Fig. 2 D1) zu erset-
zen durch eine diesem Typ 4 D5 ahnliche Riemenauflage, die zwar in Langsrich-
tung voneinander beabstandete Querschlitze, ansonsten aber quer zur L&ngs-/

Transportrichtung keine weiteren Unterbrechungen aufweist.

Dies leistet der Riemen nach D10/D23 aufgrund der dortigen Vielzahl der darauf
angeordneten sdgezahnformigen Elemente nicht. Denn diese sind in Reihen und
dazu quer in Langsrichtung versetzt und damit in beiden Richtungen unterbro-

chen.

Auch fehlt insbesondere eine Lehre oder Anregung, dass sich eine Auflage wie
nach D10 oder D23 tberhaupt fur einen klemmenden und bodenfreien Transport

entsprechend Merkmal HiM2 eignen kénnte. Die D10 und D23 vermitteln namlich
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nur eine Verwendung dieser Auflagen fur den liegenden oder schragen Transport
von Gutern. Daran &ndert auch die von der Klagerin als Nachweis fur den offen-
kundigen Einsatz eines Riemens vorgebrachte D10 und die Verwendung dieses
Riemens bei der Herstellung von Paneelen nichts, denn auch hier ist von einem
liegenden Giutertransport dieser Paneele auszugehen. Auch die S.5 des Kata-
logs D23 beschreibt fur die von der Klagerin angefihrte Bandauflage des Typs L
lediglich eine hauptséchliche Verwendung ,fir den ansteigenden und abfallenden
Transport.” Zusatzlich ist hier angegeben, dass die ,spezielle Oberflachenstruktur*
(gemeint ist damit die Struktur, die sich durch die dort abgebildeten, in mehreren
Reihen versetzt angeordneten sagezahnférmigen Elemente ergibt) ,[sehr gut

geeignet ist] fur auf- oder niedergehende Transporte®.

The L series are mainly used for inclined conveying for
products in bulk or packaged with appropriate top cover
structure, as types L10 - LTOF - L10M.

Type L30R is used for conveying wood or glass panels in
p|c‘1tf0rms

Types L91H - L21E are specific for marble and ceramic
POL\SHIH@ fﬂGChmes

446 or 55 Shore A cover hardness o : Die Bandtypen L10, L10F und L10M werden hauptséchlich
VE!I)’ elastic Crm‘_l’ flexible cover with M\Ph coefficient of friction fir den s'rmrm'qendeﬂ und abfallenden Tran sport verwendet
The Ples:ed surface with hlgh relief o top cover structures is very Ve o - ’

Typ L30R ist eine Spezialtype fiir den Transport von

QH:ii_ICn' FO" |HL"|‘”[‘3( \;OHVeylnr}
: Holzplatten und Glasscheiben

Hdirte 46 order 55 Shore A Die Typen L91H und L91E sind speziell fiir die Marmor - und
Sehr elastische und flexible Beschichtung mit hohem Reibwert Keramikindustriemaschinen entwickelt worden
Der ipez;e”ﬂ Oberfliachenstruktur ist fir auf- oder nie fcr;;ur’wundg
Iransporte sehr gut geeignet
Auszug aus S. 5 (linke Seite) D23 Auszug aus S.5 (rechte Seite) D23
(Unterstreichungen diesseits) zu Bandauflagen des Typs L

Damit ist der Gegenstand nach dem einzigen Anspruch des Hilfsantrags 1 nicht
nur neu, sondern beruht auch auf erfinderischer Tatigkeit. Weitere Entgegenhal-
tungen zur Lehre nach Hilfsantrag 1 wurden von der Klagerin nicht angefihrt.
Auch liegen die im Verfahren befindlichen weiteren Schriften aus der Sicht des

Senats insgesamt weiter ab.
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Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs. 2 PatG in Verbindung mit 8§ 92
Abs. 1 ZPO. Dabei hat der Senat berticksichtigt, dass der nach Hilfsantrag 1 als
schutzfahig verbleibende Patentgegenstand mit den Merkmalen HiM1, HiM2 sowie
M3 bis M12 gegeniiber dem erteilten Gegenstand mit im Wesentlichen den Merk-

malen M3 bis M7, erheblich eingeschrankt ist.

Die Beschrankung gegenuber dem erteilten Gegenstand ergibt sich zum einen
durch die im Anspruch des Hilfsantrags 1 (gegenuber der erteilten Fassung des
Anspruchs 1) hinzugenommenen Merkmale M8 bis M12. Diese beschranken die
Ausgestaltung des Riemens (gemal der erteilten Fassung) durch weitere Ausbil-

dungen der Struktur seiner Auflage.

Darlber hinaus wurde der ausgebildete Riemen noch weiter beschrankt, nédmlich
auf seine ausschlie3liche geschitzte Verwendung in einer Transportiereinrichtung
zum Transportieren von Geféal3en in einer GefalRinspektionsmaschine, wobei der
Riemen hier zusammen mit einem gegenuberliegenden weiteren Riemen Gefale
ohne Bodenberihrung reibschlissig klemmt und transportiert (Merkmale HilM1
und Hi1lM2).

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1
PatG in Verbindung mit § 709 ZPO.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwaéltin oder Patentanwaéltin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und
innerhalb eines  Monats beim  Bundesgerichtshof,  Herrenstral3e 45a,
76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung
des in vollstdndiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von
funf Monaten nach der Verkiindung. Die Berufungsfrist kann nicht verlangert wer-

den.
Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung

eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte

Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Engels Kopacek Dr. Kruger Ausfelder Gruber
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