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Gurtaufroller

Wird eine ausschlielich in Verbindung mit einem bestimmten Bauteil einer Vorrichtung offen-
barte Eigenart, die zur Losung der Aufgabe der Erfindung beitragt, auf ein anderes Bauteil der
beanspruchten Vorrichtung Ubertragen, und werden hierdurch (ber den Inhalt der
Bauteile beansprucht, so stellt dies keine zuladssige Verallgemeinerung der
Ursprungsoffenbarung dar.



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL
Verkiindet am
16. September 2020

6 Ni 22/19

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

betreffend das Patent DE 199 27 731

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung am 16. September 2020 durch die Vorsitzende Richterin
Friehe sowie die Richter Dipl.-Ing. Mdller, Werner,
Dipl.-Phys. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Phys. Arnoldi und Dipl.-Phys. Univ. Dr. Haupt

fur Recht erkannt:

Das Patent DE 199 27 731 wird im Umfang der Anspriche 1,
2 und 3 sowie im Umfang des Anspruchs 19 in Ruickbeziehung
auf einen der Anspriche 1, 2 oder 3 fur nichtig erklart.
Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

II.  Von den Kosten des Rechtstreits haben die Klagerin % und

die Beklagte ¥ zu tragen.

ECLI:DE:BPatG:2020:160920U6Ni22.19.0



lll. Das Urteil ist jeweils gegen Sicherheitsleistung in H6he von
110% des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig

vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 199 27 731
(Streitpatent), das am 17. Juni 1999, unter Inanspruchnahme der Prioritdt der
internationalen Anmeldung WO-PCT/US99/11140 vom 20. Mai 1999 angemeldet
worden ist. Das mit ,Gurtstraffer" bezeichnete Patent umfasst in der erteilten
Fassung 27 Anspriche. Das Streitpatent ist durch Zeitablauf am 17. Juni 2019

erloschen.

Eine vormalige, das Streitpatent betreffende Nichtigkeitsklage hat das
Bundespatentgericht abgewiesen (Urteil vom 14. April 2016 - 7 Ni 2/15). Die
dagegen erhobene Berufung vor dem Bundesgerichtshof ist erfolglos geblieben
(Urteil vom 24. April 2018 - X ZR 63/16).

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet wie folgt:

»L1. Gurtaufroller mit einer an einem Rahmen um eine
Achse drehbar gelagerten Gurtspule fir einen
Sicherheitsgurt, einer Triebfeder, welche die
Gurtspule in  Aufwickelrichtung antreibt, einer
Blockiereinrichtung zum Blockieren der Gurtspule
gegen einen Bandauszug, einem Elektromotor,
welcher von der Triebfeder bewirkte Funktionen
beeinflusst, und einem Rotor, welcher um einen in
axialer Richtung an der Gurtspule sich erstreckenden
Fortsatz an der Federseite des Gurtaufrollers



angeordnet ist und zur Verstellung der Kraft der
Triebfeder in Drehverbindung mit wenigstens einem
der beiden Enden der Triebfeder steht, dadurch
gekennzeichnet, dass zwischen dem Rotor (2; 32) und
der Gurtspule (4) eine schaltbare Kupplung (14; 15)
angeordnet ist, welche in Abh&ngigkeit von einem in
einer Unfallvorstufe abgegebenen Signal ein vom
Elektromotor (1) geliefertes Drehmoment vom Rotor
(2; 32) auf die Gurtspule (4) zur Vorstraffung des

Sicherheitsgurtes ubertragt.



Die Patentanspruche 2 bis 21 sind unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1
rickbezogen. Patentanspruch 22 ist nebengeordnet und die Patentanspriche 23
bis 26 sind unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 sowie 22 riickbezogen.
Patentanspruch 27 ist auf Patentanspruch 4 und damit mittelbar auf

Patentanspruch 1 riickbezogen.

Die Klagerin ist der Ansicht, das Streitpatent gehe Uber den Inhalt der
ursprunglichen Anmeldeunterlagen hinaus und es sei aulRerdem wegen des
Nichtigkeitsgrunds der mangelnden Patentfahigkeit, n&dmlich wegen fehlender
Neuheit und mangelnder erfinderischer Téatigkeit, fur nichtig zu erklaren.

Dies stitzt sie insbesondere auf folgende Unterlagen:

D1 DE 198 44 092 Al
D3 DE 197 31 689 Al
D4 DE 196 47 841 Al
D5 DE 196 40 842 Al
D6 DE 43 02 042 Al
D10 DE 296 05 200 U1
D13 US 4,579,294 A
D18 WO 97/49583 Al
MV5 DE 199 27 731 Al.

Zwischen den Parteien ist ein Patentverletzungsverfahren am Landgericht anhangig
gewesen, das sich gegenwartig im Berufungsverfahren beim Oberlandesgericht
befindet. In diesem Patentverletzungsstreit hat die hiesige Beklagte eine mittelbare
Verletzung der Patentanspriiche 1, 2 und 3 sowie des Patentanspruchs 19 in
Ruckbezug auf einen der Anspriche 1, 2 oder 3 durch die hiesige Klagerin
behauptet.



Mit der mit Schriftsatz vom 12. April 2019 am 16. April 2019 eingegangenen
Nichtigkeitsklage hat die Klagerin das Patent zunéachst im Umfang der Ansprliche
1, 2 und 3 sowie im Umfang des Anspruchs 19 in Rickbeziehung auf einen der

Anspriche 1, 2 oder 3 angegriffen.

Die Klagerin beantragt nun,

das Streitpatent DE 199 27 731 im Umfang des Anspruchs 1
einschlie3lich aller Ruckbeziuge darauf und im Umfang der
Anspriche 2 und 3 sowie 19, in Rickbeziehung auf einen der

Anspriche 2 oder 3 fir nichtig zu erklaren.

Hilfsweise beantragt sie (ihrem urspriinglichen Klageantrag

entsprechend sinngemaln),

unter Bezugnahme auf die Klageschrift vom 12. April 2020 das
Patent DE 199 27 731 im Umfang der Anspriche 1, 2 und 3 sowie
im Umfang des Anspruchs 19 in Rickbeziehung auf einen der

Anspruche 1, 2 oder 3 fur nichtig zu erklaren.
Und weiter beantragt die Klagerin hilfsweise (sinngemaf),

das Patent DE 199 27 731 soweit er Uber eine Fassung hinausgenht,
in der Anspruch 1 das gegenuber der erteilten Fassung zusétzliche
Merkmale enthélt, dass in der Achse (16) der Gurtspule (4) ein
Torsionsstab (6) als Lastbegrenzer angeordnet ist, welcher einen in
axialer Richtung sich erstreckenden Fortsatz (7) aufweist, an

welchem der Rotor (2; 32) gelagert ist, fur nichtig zu erklaren.



Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich auch gegen eine
der Fassungen des Streitpatents nach den Hilfsantragen 1 bis 6 aus
dem Schriftsatz vom 30. Juni 2020 richtet.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klagerin entgegen und halt den
Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung, wenigstens aber in einer der
verteidigten Fassungen, fir urspriinglich offenbart und schutzfahig.

Der Senat hat den Parteien einen Hinweis vom 14. April 2020 zugeleitet und hierin
Fristen zur Stellungnahme auf den Hinweis und auf etwaiges Vorbringen der

jeweiligen Gegenpartei gesetzt.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt verwiesen.

Entscheidungsgrinde

A.

Der Hauptantrag der Klagerin fuhrt nicht zum Erfolg und die Klage war daher

insoweit abzuweisen.

Die auf den Nichtigkeitsgrund der unzulassigen Erweiterung gestiitzte Klage ist im
(ersten) Hilfsantrag (ursprunglichen Klageantrag) begrindet, 8 22 Abs. 1 i. V. m.
§ 21 Abs. 1 Nr. 4 1. Halbsatz PatG.



|. Hauptantrag der Klagerin

Der erstmals mit Schriftsatz vom 9. September 2020 angekindigte und in der
mindlichen Verhandlung am 16. September 2020 gestellte Klageantrag fuhrt nicht
zum Erfolg. Dabei kann dahin gestellt bleiben, ob die hiermit verbundene
Klageanderung, der die Beklagte nicht zugestimmt hat, als sachdienlichi. S. d. § 99
PatG i.V.m. 8 263 ZPO anzusehen wére. Denn jedenfalls liegen hier die
Voraussetzungen des § 83 Abs. 4 PatG fur eine Zurlickweisung des neuen
Angriffsmittels vor. Zudem fehlt dem geanderten Antrag das erforderliche

Rechtschutzbedurfnis.

1. Indem gerichtlichen Hinweis vom 14. April 2020 hat der Senat den Parteien fur
sachdienliche Antrage und erganzendes Vorbringen eine Frist bis zum 1. Juli 2020,
zur Erwiderung auf Stellungnahmen der jeweiligen Gegenpartei eine weitere Frist
bis zum 12. August 2020 gesetzt. Diese Fristen hat die Klagerin tberschritten, als
sie den neuen Klageantrag mit Schriftsatz vom 9. September 2020 angekindigt und
schlie3lich in der mundlichen Verhandlung am 16. September 2020 gestellt hat.

Die Berucksichtigung des neuen Antrags hatte eine Vertagung der mundlichen
Verhandlung erforderlich gemacht (8 83 Abs. 4 Nr. 1 PatG). Denn die Klagerin hat
ihre zunéchst auf die Patentanspriche 1, 2 und 3 sowie 19 begrenzt erhobene
Nichtigkeitsklage mit dem neuen Klageantrag auf séamtliche 27 Patentanspriiche
ausgeweitet. Sowohl der Senat in seinem Hinweis vom 14. April 2020 als auch die
Beklagte in ihren bisherigen Schriftsatzen haben ihre jeweilige Prufung auf die
bisherigen eingeschrankten klagerischen Angriffe begrenzt. Eine Prifung der

erteilten Patentanspriichen 2 bis 18 sowie 20 bis 27 war bisher nicht veranlasst.

Hatte sich etwa erwiesen, dass sich ein Gegenstand oder mehrere der
Gegenstdnde der nun erstmals angegriffenen Patentanspriche als nicht
patentfahig, da nicht neu oder nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend,

gezeigt hatten, so hatte dies zur Folge gehabt, dass diese fiir nichtig zu erklaren



gewesen waren. Ein solcher, gegenuber dem urspringlichen Klageangriff
erweiterter Antrag héatte vom Senat erstmals auf seine Begrindetheit gepruft
werden, und das Ergebnis der Prifung hétte mit den Parteien - nach EinrAumung
einer ausreichenden Uberlegungsfrist - erortert werden mussen. Ggf. hatte der
Beklagten auch eine Frist zur (hilfsweisen) Vorlage einer geanderten
Anspruchsfassung eingerdaumt werden mussen. Jedenfalls ware der Beklagten
Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben gewesen, was eine Vertagung

erforderlich gemacht hatte.

Auf Grund der dadurch hervorgerufenen Verzégerungen hatte das Verfahren nicht
mehr an dem vorgesehenen Sitzungstag zu Ende gebracht werden kdnnen.
Insbesondere ware es fir die Beklagte nicht zumutbar gewesen, sich aus dem
Stand zum neuen Vorbringen der Klagerin zu auf3ern, so dass eine Vertagung
erforderlich gewesen wére (vgl. BGH GRUR 2004, 354, 355 - Crimpwerkzeug).

Die Klagerin hat die verspatete Geltendmachung des Nichtigkeitsgrundes der
unzulassigen Erweiterung nicht (gentigend) entschuldigt (8 83 Abs. 4 Nr. 2 PatG).
Grinde, weshalb die Erweiterung der Klage nun erst geboten sei und nicht
rechtzeitig geltend gemacht werden konnte, hat die Klagerin nicht genannt und sind

auch nicht erkennbar.

Die Parteien sind in dem gerichtlichen Hinweis vom 14. April 2020 tber die Folgen

einer Fristversaumung belehrt worden (8§ 83 Abs. 4 Nr. 3 PatG).

Der Senat sieht im vorliegenden Fall auch keinen Anlass, von einer Zuriickweisung
des verspatet vorgebrachten Angriffsmittels abzusehen. Insbesondere ist nicht
erkennbar, dass die Zurickweisung auf Seiten der Klagerin zu einer besonderen
Harte flhrt. Hierbei ist auch zu bericksichtigen, dass das Patent bereits abgelaufen
ist und die Beklagte in der mundlichen Verhandlung erklart hat, keine weiteren

Anspriche gegen die Klagerin geltend machen zu wollen.



2. Schlie3lich fehlt dem erstmals mit Schriftsatz vom 9. September 2020 und in
der mundlichen Verhandlung am 16. September 2020 gestellten Klageantrag auch

das erforderliche Rechtsschutzinteresse.

Das Streitpatent ist am 17. Juni 2019 durch Zeitablauf erloschen. Hierdurch ist das
Rechtsschutzbedurfnis der Klagerin an dem Betreiben des Nichtigkeitsverfahrens
Uber die im Verletzungsverfahren vor dem Landgericht bzw. Oberlandesgericht

gegenstandlichen Patentanspriiche hinaus entfallen.

Nachdem die Schutzdauer des Streitpatents abgelaufen ist, ist die Nichtigkeitsklage
nur zulassig, soweit der Klagerin gleichwohl ein Rechtsschutzbedurfnis zuzubilligen
ist (Beschluss vom 14. Februar 1995 — X ZB 19/94, GRUR 1995, 342 — Tafelférmige
Elemente; BGH, Urteil vom 19. Mai 2005 — X ZR 188/01, GRUR 2005, 749 — Auf-
zeichnungstrager; st. Rspr.). Diese Voraussetzung ist zumindest fir
nebengeordnete Patentanspriche jeweils gesondert zu prufen, da bei
selbstandigen Anspriichen das Interesse an der Nichtigerklarung des einen
Anspruchs nicht notwendigerweise auch das Interesse an der Nichtigerklarung des
anderen begrinden muss, wie im Streitfall angesichts einer Mehrzahl
unterschiedliche Gegenstande betreffender Nebenanspriiche besonders deutlich
wird. Insoweit besteht ein Rechtsschutzinteresse hinsichtlich der Patentanspriiche
1, 2, 3 und 19 soweit riickbezogen auf 1, 2 oder 3, da die Klagerin aus diesen wegen
Patentverletzung in Anspruch genommen wird. Hinsichtlich der weiteren der
27 Patentanspriiche macht die Beklagte hingegen weder Anspriche gegen die

Klagerin geltend noch stellt sie diese betreffende Forderungen in den Raum.

Angesichts des Verlaufs der Verletzungsrechtsstreitigkeit und in Anbetracht der
Erklarungen der Beklagten in der mindlichen Verhandlung vor dem Senat am
16. September 2020 beseht auch keine hinreichend konkrete Besorgnis, dass die
Beklagte die Klagerin wegen Verletzung des Streitpatents Uber die bereits in
Verfahren vor dem Landgericht streitgegenstandlichen Forderungen hinaus in

Anspruch nimmt. Auch wenn die Frage, ob ein eigenes Rechtsschutzinteresse
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vorliegt, nicht nach allzu strengen Mal3staben beurteilt werden darf, soll eine
Nichtigkeitsklage der vorbeugenden Abwehr von Ansprichen dienen, wobei
grundsatzlich nicht ausschlaggebend ist, ob diese bereits geltend gemacht oder
auch nur angekundigt sind (BGH, Beschluss vom 13. Juli 2020 — X ZR 90/18 — Rn.
28 - Signalubertragungssystem). Allerdings muss dennoch hinreichender Anlass
bestehen, gerichtlichen Rechtsschutz in Anspruch zu nehmen. Dieser besteht dann,
wenn die Klagerin konkreten Anlass zu der Besorgnis hat, sie konne auch nach
Ablauf der Schutzdauer noch (weiteren bzw. anderen) Anspriichen wegen
zurlckliegender Handlungen ausgesetzt sein. Ein Rechtsschutzinteresse darf in
solchen Fallen nur dann verneint werden, wenn eine solche Inanspruchnahme
ernstlich nicht mehr in Betracht kommt (BGH, Beschluss vom 14. Februar 1995 - X
ZB 19/94, GRUR 1995, 342 f. - Tafelférmige Elemente). Ausgehend von diesen
Grundsatzen hat der Bundesgerichtshof ein Rechtsschutzinteresse zum Beispiel fur
den Fall bejaht, dass der Patentinhaber eine bereits erhobene Verletzungsklage
zuricknimmt, einen Verzicht auf eventuelle Anspriiche aus dem Streitpatent aber
ablehnt (BGH, Urteil vom 9. September 2010 - Xa ZR 14/10, GRUR 2010, 1084 Rn.
10 - Windenergiekonverter).

Eine damit vergleichbare Konstellation liegt hier jedoch nicht vor. Die Klagerin hat
keine Umstande vorgetragen, die sie befurchten lassen konnten, sie wirde Uber die
bisher geltend gemachten Forderungen hinaus in Anspruch genommen noch sind
fur den Senat derartige Umstéande erkennbar.

Il. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Das Streitpatent betrifft einen Gurtaufroller flr Sicherheitsgurte.

Gemald den Angaben in der Streitpatentschrift werde bei einem aus dem Stand der

Technik bekannten Gurtaufroller eine Aufwickelfeder durch einen Elektromotor so

beaufschlagt, dass nach dem Anlegen des Sicherheitsgurtes die auf das Gurtband
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ausgeubte Zugkraft geringer sei als in der Parkposition des Gurtbandes
(Streitpatentschrift Abs. 0002).

Es sei auch ein Gurtaufroller mit einer Lastbegrenzungseinrichtung vorgeschlagen
worden, die aus einem in der Achse der Gurtspule angeordneten Torsionsstab
bestehe. Der Torsionsstab besitze einen axialen Fortsatz, an welchem ein Rotor zur
Ubertragung eines von einem Linearstrafferantrieb erzeugten Drehmoments zur

Leistungsstraffung des Gurtbandes Ubertragen werde (Abs. 0004).

2. Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung bestehe darin, einen mit einem
Elektromotor ausgestatteten Gurtaufroller mit kompaktem Aufbau zu schaffen, der
weitere Funktionen erfille. Neben der Einstellung des Gurtbandtragekomforts durch
entsprechende Verstellung der Ruckstellkraft der Triebfeder konne eine
Gurtvorstraffung durchgefuhrt werden, ausgelost etwa durch einen Pre-Crash-

Sensor oder eine Notbremsung (vgl. Streitpatentschrift Abs. 0005 und 0007).

Dazu schlagt das Streitpatent in der erteilten Fassung (Hauptantrag) einen Gurt-
aufroller vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen (die Gliederung
orientiert sich am Urteil des X. Senats des Bundesgerichtshofs vom 24. April 2018
- X ZR 63/16 Rn. 8):

1 Gurtaufroller mit

2 einer an einem Rahmen um eine Achse drehbar gelagerten
Gurtspule flr einen Sicherheitsgurt,
einer Triebfeder, welche die Gurtspule in Aufwickelrichtung antreibt,
einer Blockiereinrichtung zum Blockieren der Gurtspule gegen einen
Bandauszug,

5 einem Elektromotor, welcher von der Triebfeder bewirkte Funktionen
beeinflusst,

6 und einem Rotor, welcher
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6a  um einen in axialer Richtung an der Gurtspule sich erstreckenden
Fortsatz an der Federseite des Gurtaufrollers angeordnet ist und

6b zur Verstellung der Kraft der Triebfeder in Drehverbindung mit
wenigstens einem der beiden Enden der Triebfeder steht,

dadurch gekennzeichnet, dass

7a zwischen dem Rotor (2; 32) und der Gurtspule (4)

7b eine schaltbare
Kupplung (14; 15) angeordnet ist,

8 welche in Abhangigkeit von einem in einer Unfallvorstufe
abgegebenen Signal ein vom Elektromotor (1) geliefertes
Drehmoment vom Rotor (2; 32) auf die Gurtspule (4) zur Vorstraffung

des Sicherheitsgurtes Ubertragt.

3. Alszustandigen Fachmann sieht der Senat einen Maschinenbau-Ingenieur (FH)
mit mehrjahriger Erfahrung in der Entwicklung von Insassenriickhaltesystemen fur

Fahrzeuge.

4. Im Urteil vom 24. April 2018 hat der X. Senat des Bundesgerichtshofs (Az.: X
ZR 63/16, Rn. 10 bis 18) das fachmannische Verstandnis verschiedener Merkmale

des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents beschrieben.

a) Danach versteht der Fachmann die Merkmale 6 und 6a des erteilten
Anspruchs 1 wie folgt (Urteil vom 24. April 2018 - X ZR 63/16 Rn. 14 und 16):

.Der Rotor gemaR Merkmalsgruppe 6 ist im Streitpatent nicht notwendig als der
Rotor eines Elektromotors zu verstehen. Im allgemeinen Sprachgebrauch wird der
Begriff Rotor zwar bei Verwendung eines Elektromotors regelmalig als das Bauteil
bezeichnet, das konzentrisch zu einem Stator angeordnet ist und aufgrund der zu
diesem erzeugten elektromechanischen Wirkungen um diesen herum oder

innerhalb dessen rotiert. In den Ausfiihrungsbeispielen geméan den Figuren 1, 2 und
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4 erfullt der Rotor diese elektromechanische Funktion, wie es auch dem
Unteranspruch 4 entspricht.

Mit dem zu Figur 5 dargestellten Ausfiihrungsbeispiel wird indessen eine Anordnung
beschrieben, bei der der Elektromotor als getrennte Baugruppe parallel zur Achse
der Gurtspule angeordnet ist und als Rotor nicht der Rotor des Elektromotors
angesehen wird, sondern ein Bauteil, das haubenartig um ein Planetengetriebe
sowie um eine Triebfeder entsprechend der Anordnung in Figur 2 konzentrisch um
die Achse der Gurtspule rotiert. Die Rotationskraft wird in diesem Beispiel vom
Elektromotor Uber ein Getriebe mechanisch von aul3en auf den "Rotor" Ubertragen.

Diese Anordnung entspricht dem Gegenstand von Unteranspruch 2.

Fur den Begriff des ,Rotors” nach dem Verstandnis des Streitpatents kommt es
deshalb nicht darauf an, welche Bedeutung dieses Bauteil fir die elektromotorische
Kraftaufbringung hat, sondern welche raumliche Gestalt und Anordnung es in dem
Gurtaufroller einnimmt und damit einen Beitrag zu der Zielsetzung des Streitpatents

leistet, einen kompakten Aufbau zu erreichen.

Entsprechend den zutreffenden Ausflihrungen des Patentgerichts und entgegen der
Ansicht der Klagerin bezeichnet der Rotor gemaR Merkmal 6 deshalb ein Bauteil,
das um die Achse der Gurtspule rotiert und somit gemaf dem Merkmal 6a um diese
Achse herum angeordnet ist sowie von einem Elektromotor angetrieben wird, sofern

es nicht als Rotor des Elektromotors zugleich Teil eines solchen Motors ist.

Der Rotor muss zumindest bei der Kraftibertragung mit einem Ende der Triebfeder
verbunden sein. Die von den Parteien in der mindlichen Verhandlung mit Blick auf
den Verletzungsstreit ertrterte Frage, ob der Rotor permanent mit der Triebfeder
verbunden sein muss, kann fur die Entscheidung des Patentnichtigkeitsstreits offen

bleiben.”
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b) Zum Verstandnis der Anweisung im Merkmal 6a, einen in axialer Richtung
an der Gurtspule sich erstreckenden Fortsatz vorzusehen, trifft der

Bundesgerichtshof keine Festlegungen.

Zwar sieht der X. Senat bei der Diskussion des Standes der Technik einen
Unterschied zwischen einem sich von der Gurtspule erstreckenden Fortsatz und
einem sich vom Motor erstreckenden Fortsatz (Urteil vom 24. April 2018
— X ZR 63/16 Rn. 42 Satz 3). In dieser Schlussfolgerung erschdpft sich jedoch das
fachméannische Verstandnis der Vorgabe eines an der Gurtspule sich erstreckenden
Fortsatzes nicht.

C) Der erkennende Senat legt seiner Entscheidung das folgende Verstandnis

des Merkmals 6a zu Grunde:

Die Anweisung, wonach der Rotor um einen in axialer Richtung an der Gurtspule
sich erstreckenden Fortsatz an der Federseite des Gurtaufrollers angeordnet ist,
fordert einen Fortsatz, d. h. eine Verlangerung, eines Bauteils des Gurtaufrollers.
Welches Bauteil des Gurtaufrollers durch den Fortsatz verlangert wird, lasst der
Wortlaut des erteilten Anspruchs 1 offen. Entgegen der Auffassung der Beklagten
gibt das Merkmal 6a dem Fachmann nicht nur eine Vorstellung tUber die raumliche
Erstreckung des Fortsatzes, sondern impliziert zudem eine bestimmte konstruktive

Ausgestaltung, namlich die Verlangerung eines Bauteils des Gurtaufrollers.

Der erteilte Anspruch 1 ist insbesondere nicht auf die vorteilhafte Ausgestaltung
beschrankt, wonach der Fortsatz einen Torsionsstab verlangert (vgl.
Ausfuihrungsbeispiele im Streitpatent, Abs. 0013, Abs. 0030 Zeilen 48, 49, Figuren
2, 4, 5 jeweils Bezugszeichen 6, 7), denn ein Gurtaufroller mit einem Torsionsstab
ist erst Gegenstand des erteilten Unteranspruchs 6 und kann nicht schon

einschrankend im Anspruch 1 mitgelesen werden.
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Der erteilte Anspruch 1 ist auch nicht darauf beschrénkt, dass der Fortsatz die
Gurtspule verlangert, denn mit einer derart engen Auslegung wurde keines der

Ausfuhrungsbeispiele des Streitpatents unter den erteilten Anspruch 1 fallen.

Die vorstehend angegebene Auslegung des Merkmals 6a durch den erkennenden
Senat ersetzt weder die Auslegung des X. Senats des Bundesgerichtshofs noch
steht sie mit dieser im Widerspruch, sondern tritt ergédnzend hinzu. Denn wie der
X. Senat erkannt hat, bezeichnet der Rotor gemafR Merkmal 6 ein Bauteil, das um
die Achse der Gurtspule rotiert und somit gemafd dem Merkmal 6a um diese Achse

herum angeordnet ist.

V. Zur Begrundetheit der Hilfsantrage der Klagerin

1. Die auf den Nichtigkeitsgrund der unzulassigen Erweiterung gestitzte Klage
ist hinsichtlich des (ersten) Hilfsantrags (urspriinglichen Klageantrags) begriindet,
8§22 Abs. 1i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 4 1. Halbsatz PatG.

Dem Anspruch 1 des Streitpatents in erteilter Fassung steht der Nichtigkeitsgrund
der unzulassigen Erweiterung entgegen, 822 Abs.1 i.V.m. §21 Abs.1 Nr. 4
1. Halbsatz PatG, denn die Anweisung im Merkmal 6a, die offen lasst, welches
Bauteil des Gurtaufrollers durch einen Fortsatz verlangert wird, geht tber den Inhalt
der Anmeldung in der urspringlich am 17. Juni 1999 beim Deutschen Patent- und

Markenamt eingereichten Fassung hinaus.

1.1 Soweit in den Anmeldeunterlagen ein Fortsatz genannt oder dargestellt ist, um
den der Rotor angeordnet ist, ist dieser Fortsatz ausschlie3lich als Fortsatz eines

Torsionsstabes offenbart.

So fordert der Anspruch 1 vom Anmeldetag, dass in der Achse der Gurtspule ein

Torsionsstab als Lastbegrenzer angeordnet ist, welcher einen in axialer Richtung
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sich erstreckenden Fortsatz aufweist, an welchem der Rotor gelagert ist. Auch die
Anspruche 7 und 17 vom Anmeldetag sprechen von einem axialen Fortsatz des
Torsionsstabes. Nichts anderes ergibt sich aus dem allgemeinen Beschreibungsteil
(Seite 3 Zeile 18-20) oder aus den Ausfuhrungsbeispielen in den
Anmeldeunterlagen (Seite 5 Zeilen 5, 6, Seite 6 Zeilen 31-33, Figuren 1, 2, 4, 5
jeweils Bezugszeichen 6, 7).

Es trifft zwar zu, dass sowohl der Torsionsstab als auch der Fortsatz des
Torsionsstabes optionale Bauteile des Gurtaufrollers sind. Denn in den
Anmeldeunterlagen wird die Mdoglichkeit beschrieben, einen einstellbaren
Lastbegrenzer zu schaffen durch Kombination eines vorgegebenen
Lastbegrenzers, welcher bevorzugt als Torsionsstab ausgebildet ist, mit dem vom
Elektromotor vermittelten Drehmoment (Seite 2 Zeilen 33-35). Weiterhin wird
beschrieben, dass der Torsionsstab mit einem in axialer Richtung sich
erstreckenden Fortsatz ausgestattet sein kann, an welchem der Rotor gelagert ist
(Seite 3 Zeilen 18-20). Dazu alternative Ausgestaltungen eines Lastbegrenzers des
Gurtaufrollers ohne Torsionsstab oder die Variante des Gurtaufrollers mit
Torsionsstab, aber ohne Fortsatz des Torsionsstabes, sind den Anmeldeunterlagen
jedoch nicht zu entnehmen; ebenso kein anderes Bauteil des Gurtaufrollers mit

einem Fortsatz, um welchen der Rotor angeordnet sein kdnnte.

Der im Merkmal 6a genannte Fortsatz ist somit konstruktiv nicht unabhangig vom

Torsionsstab ursprungsoffenbart.

1.2 Entgegen der Auffassung der Beklagten ist der Fortsatz auch nicht funktional

unabhéngig vom Torsionsstab ursprungsoffenbart.

Es ist zwar unstreitig, dass der Fortsatz des Torsionsstabes nicht als Lastbegrenzer
wirkt. Vielmehr dient der Fortsatz des Torsionsstabes zur Lagerung des Rotors (vgl.
Anspruch 1, allgemeiner Beschreibungsteil Seite 1 Zeilen 18-20 und samtliche

Ausfuhrungsbeispiele in den Anmeldeunterlagen Seite 4 Zeile 25 i. V. m. Seite 5
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Zeilen 5, 6). Diese Lagerungsfunktion des Fortsatzes ist jedenfalls nicht unabhangig

vom Torsionsstab.

Soweit den Anmeldeunterlagen entnehmbar ist, dass andere Funktionsteile des
Gurtaufrollers, etwa ein Gleitlager 38 in Form einer Beschichtung auf Polen des
Elektromotors 2 (Seite 10 Zeilen 8-13), zur Lagerung des Rotors dienen, offenbaren
auch diese Fundstellen nicht, dass ein anderes Funktionsteil des Gurtaufrollers als

der Torsionsstab einen Fortsatz aufweist.

1.3 Der Fachmann entnimmt der Anmeldung vielmehr einen konstruktiven, einen
funktionalen und im Ubrigen auf Grund der Lage in der Achse der Gurtspule auch
einen raumlichen Zusammenhang zwischen dem Torsionsstab und seinem
Fortsatz, der zur Losung des in der Anmeldung geschilderten Problems beitragt,
einen mit einem Elektromotor ausgestatteten Gurtaufroller mit kompaktem Aufbau

und weiteren Funktionen zu schaffen.

Nach der stdndigen Rechtsprechung des X. Senats des Bundesgerichtshofs (vgl.
Urteil vom 17. Juli 2012 - X ZR 117/11, GRUR 2012, 1124 - Polymerschaum Rn. 52
m. w. N.) ist fUr die Ursprungsoffenbarung des Gegenstands eines Patentanspruchs
erforderlich, dass der Fachmann die im Anspruch bezeichnete technische Lehre
den Ursprungsunterlagen — ,unmittelbar und eindeutig® als mdgliche
Ausfuihrungsform der Erfindung entnehmen kann. Dabei hat der Bundesgerichtshof
zwar zur Vermeidung einer unbilligen Beschrankung des Anmelders bei der
Ausschopfung des Offenbarungsgehalts auch Verallgemeinerungen
ursprungsoffenbarter Ausfiihrungsbeispiele zugelassen. Er hat einen ,breit”
formulierten Anspruch unter dem Gesichtspunkt der unzuldssigen Erweiterung
jedenfalls dann fir unbedenklich erachtet, wenn sich ein in der Anmeldung
beschriebenes Ausfiihrungsbeispiel der Erfindung fur den Fachmann als
Ausgestaltung der im Anspruch umschriebenen 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
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es nach dem Gesamtzusammenhang der Unterlagen — als zu der angemeldeten
Erfindung gehdrend entnehmbar ist. Solche Verallgemeinerungen sind vornehmlich
dann zugelassen worden, wenn von mehreren Merkmalen eines
Ausfuhrungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch fur sich betrachtet dem
erfindungsgemalen Erfolg foérderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den

Anspruch aufgenommen worden sind.

Eine solche zulassige Verallgemeinerung liegt beim Streitpatent nicht vor.

Denn die in der Streitpatentschrift beschriebenen Ausflihrungsbeispiele der
Erfindung moégen sich fur den Fachmann zwar als Ausgestaltung der im erteilten
Anspruch 1 angegebenen allgemeineren technischen Lehre darstellen, diese Lehre
war in der beanspruchten Allgemeinheit, die offen lasst, welches Bauteil des
Gurtaufrollers durch den Fortsatz verlangert ist, fur den Fachmann der Anmeldung
nicht — weder in Gestalt eines in der Anmeldung formulierten Anspruchs noch aus
einer zeichnerischen Darstellung noch nach dem Gesamtzusammenhang der

Unterlagen — als zu der angemeldeten Erfindung gehdrend entnehmbar.

Wird eine ausschlieBlich in Verbindung mit einem bestimmten Bauteil einer
Vorrichtung offenbarte Eigenart, die zur Losung der Aufgabe der Erfindung beitragt,
auf ein anderes Bauteil der beanspruchten Vorrichtung Ubertragen, und werden
hierdurch Gber den Inhalt der Anmeldung hinausgehende konstruktive, funktionale
oder raumliche Abhangigkeiten der Bauteile beansprucht, so stellt dies keine

zulassige Verallgemeinerung der Ursprungsoffenbarung dar.

Der fachménnische Leser konnte im  Gesamtzusammenhang der
Anmeldeunterlagen mit den einen Fortsatz eines Torsionsstabes betreffenden
Ausfuhrungsbeispielen nicht erwarten, dass ein Patent auf eine Vorrichtung
gerichtet werden soll, die als erfindungswesentliches Merkmal einen Fortsatz an

einem beliebigen anderen Bauteil der Vorrichtung aufweist.
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1.4 Nach hdchstrichterlicher Rechtsprechung kann ein Merkmal, das in den
ursprunglich eingereichten Unterlagen nicht als zur Erfindung gehorend offenbart
ist und dessen Streichung oder Ersetzung durch ein von der urspringlichen
Offenbarung gedecktes Merkmal zu einer Erweiterung des Schutzbereichs flhren
wirde, im Patentanspruch verbleiben, wenn seine Einfiugung zu einer
Einschrankung gegenuber dem Inhalt der Anmeldung fuhrt (vgl. BGH Urteil vom
5. Oktober 2000 - X ZR 184/98, GRUR 2001, 140 - Zeittelegramm; Urteil vom
21. Oktober 2010 - Xa ZB 14/09, GRUR 2011, 40 - Winkelmesseinrichtung; Urteil
vom 21. Juni 2011 - X ZR 43/09, GRUR 2011, 1003 - Integrationselement; Urteil
vom 6. August 2013 - X ZB 2/12, GRUR 2013, 1135 - Tintenstrahldrucker).

Ein solcher Sachverhalt liegt beim Streitpatent nicht vor. Denn fir den Senat ist nicht
erkennbar und die Beklagte hat auch nicht geltend gemacht, dass eine Ersetzung
des Merkmals 6a durch ein von der urspriinglichen Offenbarung gedecktes Merkmal

zu einer Erweiterung des Schutzbereichs des Streitpatents fihren musste.

2. Auch in den Fassungen nach den Hilfsantragen 1 bis 6 geht der Gegenstand
des Streitpatents Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich am 17. Juni
1999 beim Deutschen Patent- und Markenamt eingereichten Fassung hinaus (8§ 22
Abs. 1i.V.m. 8§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG), denn in jeder dieser Fassungen enthalt der
Anspruch 1 eine dem Merkmal 6a im erteilten Anspruch 1 vergleichbare Anweisung,
die offen lasst, welches Bauteil des Gurtaufrollers durch den Fortsatz verlangert

wird.
2.1 Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 unterscheidet sich von dem erteilten
Anspruch 1 dadurch, dass das Merkmal 6a wie folgt gefasst ist (Unterschiede

gekennzeichnet):

6aH1 um einen in axialer Richtung an der Gurtspule und konzentrisch zur

Achse der Gurtspule sich erstreckenden Fortsatz an der Federseite

des Gurtaufrollers angeordnet ist.
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Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 unterscheidet sich von dem erteilten Anspruch
dadurch, dass das Merkmal 6 wie folgt gefasst ist (Unterschiede gekennzeichnet):

6H2 und einem Rotor, welcher konzentrisch zur Achse der Gurtspule.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 unterscheidet sich von dem erteilten Anspruch

dadurch, dass das Merkmal 6a wie folgt gefasst ist (Unterschiede gekennzeichnet):

6aH3 um einen in axialer Richtung an der Gurtspule sich erstreckenden
Fortsatz an der Federseite des Gurtaufrollers zwischen der Gurtspule

und der Triebfeder angeordnet ist.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 unterscheidet sich von dem erteilten Anspruch
dadurch, dass nach dem Merkmal 6b das folgende Merkmal eingefiigt wurde:

6c wobei der Rotor haubenférmig ausgebildet ist und sich die Triebfeder

aul3erhalb des haubenférmig ausgebildeten Rotors befindet.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 5 unterscheidet sich von dem erteilten Anspruch

dadurch, dass das Merkmal 6b wie folgt gefasst ist (Unterschiede gekennzeichnet):

6bH5 zur Verstellung der Kraft der Triebfeder in starrer Drehverbindung mit

wenigstens einem der beiden Enden der Triebfeder steht.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 6 unterscheidet sich von dem erteilten Anspruch
dadurch, dass am Ende des Anspruchs das folgende Merkmal angefiigt wurde:

9 und wobei der Elektromotor mit seiner Lauferwelle etwa parallel zur
Gurtspulenachse angeordnet ist und eine Ausgangswelle des
Elektromotors tber ein Getriebe mit dem Rotor verbunden ist,

welches aus einem auf der Ausgangswelle sitzenden Zahnrad und
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einem Zwischenzahnrad besteht, welches mit dem Zahnrad und

einem Aufl3enzahnkranz am Rotor kammt.

2.2 Damit bleibt in jeder der Fassungen des Anspruchs 1 nach den Hilfsantragen 1
bis 6 offen, welches Bauteil des Gurtaufrollers durch den Fortsatz verlangert wird.
Die vorstehend zur erteilten Fassung des Anspruchs 1 genannten Griinde gelten in
Bezug auf die Fassungen des Patents nach den Hilfsantragen 1 bis 6 somit

gleichermal3en.

Es kann daher offenbleiben, ob den Hilfsantrdgen der Beklagten tber den
vorstehend genannten hinaus, weitere Nichtigkeitsgriinde entgegenstehen. Ebenso

war deren Zulassigkeit nicht anhand weiterer Kriterien zu prifen.

Nebenentscheidungen

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatGi. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO.

Dabei hat der Senat berlcksichtigt, welchen Umfang der Hauptantrag der Klagerin
im Verhaltnis zu ihrem Hilfsantrag hat und inwieweit dieser Hilfsantrag den
verbleibenden Patentgegenstand gegenlber demjenigen der erteilten Fassung

einschrankt.

Die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG
i.V.m. 8709 ZPO.
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C.
Rechtsmittelbelehrung
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Mal3gabe der
Verordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und
Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVYV) vom 24. August 2007 (BGBI. | S. 2130)
eingereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zu-
gelassenen Rechtsanwaéltin oder Patentanwaltin oder von einem in der Bundes-
republik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unter-
zeichnet oder im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elekt-
ronischen Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen
elektronischen Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation
auf dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich
zur Bearbeitung durch das jeweilige Gericht eignet. Die Berufungsschrift muss die
Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung gerichtet wird, sowie die Erkla-
rung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Beru-
fungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen

Urteils vorgelegt werden.

Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftlich beim Bundesge-
richtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches
Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes
(www.bundesgerichtshof.de/erv.html) Ubertragen werden. Die Berufungsfrist be-
ginnt mit der Zustellung des in vollstdndiger Form abgefassten Urteils, spatestens
aber mit dem Ablauf von flnf Monaten nach der Verkindung. Die Frist ist nur

gewahrt, wenn die Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Friehe Muller Werner Arnoldi Dr. Haupt
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