BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

6 Ni 42/20 (EP) Verkiindet am

20. Oktober 2021
(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

betreffend das européische Patent 2 573 306
(DE 50 2012 013 189)

hat der 6. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der miind-
lichen Verhandlung vom 20. Oktober 2021 durch die Richterin Werner M. A. als Vor-
sitzende und die Richter Dipl.-Ing. Muller, Dipl.-Ing. Matter, Dr. S6chtig sowie Dipl.-
Phys. Univ. Dr. Haupt

fur Recht erkannt:
I. Das europaische Patent 2 573 306 wird mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet

der Bundesrepublik Deutschland fiir nichtig erklart, soweit es tber fol-

gende Fassung hinausgeht:

ECLI:DE:BPatG:2021:201021U6Ni42.20EP.0



1. Fenster oder Tur, mit einem Fligelrahmen (2) und einem
Blendrahmen (1), an dem der Fligelrahmen (2) bewegbar gela-
gert ist, und einem Antrieb (3), mittels dem der Flugelrahmen (2)
geoffnet und geschlossen werden kann, wobei der Fligelrahmen
(2) entriegelbar ist und dann manuell von einer geschlossenen Po-
sition in eine Offnungsposition bewegbar ist, wobei der Antrieb (3)
einen Motor (10) und ein Getriebe (12) umfasst und zur Entriege-
lung des Flugelrahmens (2) mindestens ein Getriebeelement (14)
des Getriebes (12) aul3er Eingriff bringbar ist, wobei der Antrieb
(3) in der geschlossenen Position des Flugelrahmens (2) verdeckt
liegend und von auf3en nicht sichtbar in einem Falzraum zwischen
dem Blendrahmen (1) und dem Flugelrahmen (2) angeordnet ist,
und in einer SchlieRposition des Flugelrahmens (2) sich der An-
trieb (3) an einer Position befindet, die benachbart zu einem Spalt
(6) zwischen einem vorstehenden Ausleger (8) eines Profils des
Flugelrahmens (2) und dem Blendrahmen (1) ausgebildet ist, wo-

bei in dem Spalt (6) eine Dichtung (7) angeordnet ist,

wobei der Fligelrahmen (2) und der Blendrahmen (1) tber min-
destens ein Antriebsmittel (20) miteinander verbunden sind und
das Getriebe (12) zwischen dem Motor (10) und dem Antriebsmit-
tel (20) wirkt, und dass der Antrieb (3) ein Gehause (30, 31) um-
fasst, innerhalb dessen der Motor (10) und das Getriebe (12) an-
geordnet sind, und an dem Gehause (30, 31) eine Aussparung
(32) zum Eingriff eines in den Spalt (6) durch Eindriicken der Dich-
tung (7) einfihrbaren Werkzeuges zum Aul3ereingrifforingen des

Getriebeelementes (14) vorgesehen ist,

wobei das Getriebe (12) mindestens ein drehbares Getriebeele-
ment (14) umfasst, das fir eine Entriegelung verschiebbar gela-
gert ist, um den Kraftfluss zwischen dem Motor (10) und einem
Antriebsmittel (20) zu unterbrechen,
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dadurch gekennzeichnet, dass das drehbare Getriebeelement

(14) Uber Rastmittel (21) in der verriegelten Position gehalten ist.

2. Fenster oder Tur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Rastmittel (21) das Getriebeelement (14) auch in einer

entriegelten Position verrastet.

3. Fenster oder Tur nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass an dem Gehéuse (30, 31) eine
zweite Aussparung (33) fur ein Werkzeug vorgesehen ist, mittels
dem das Getriebeelement (14) in einer Position in Eingriff mit be-
nachbarten Getriebeelementen (15) bewegbar ist.

4. Fenster oder Tur nach einem der vorhergehenden Anspriche,
dadurch gekennzeichnet, dass das drehbare Getriebeelemente
(14) als Zahnrad ausgebildet ist, das verschiebbar auf einer Achse
(20) gelagert.

5. Fenster oder Tur nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass das Rastmittel (21) als Federelement ausgebildet ist, das an
mindestens einer Nut (24, 25) der Achse (20) zur Lagerung des

verschiebbaren Getriebeelementes (14) verrastbar ist.

6. Fenster oder Tur nach einem der vorhergehenden Anspriiche,
dadurch gekennzeichnet, dass als Antriebsmittel (20) eine Kette
vorgesehen ist, die Uber ein drehbares Antriebsritzel (19) beweg-
bar ist, wobei das Antriebsritzel (19) tber das Getriebe (12) mit

dem Motor (10) gekoppelt ist.

Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.
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lll.  Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klagerin 20 % und die Be-
klagte 80 %.

IV. Das Urteil ist jeweils gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 110 % des

zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung fiir das Hoheitsgebiet der Bundes-
republik Deutschland erteilten europaischen Patents 2 573 306 (Streitpatent), das
am 18. September 2012 angemeldet und dessen Erteilung am 8. August 2018 ver-
offentlicht worden ist. Es nimmt eine Prioritat vom 20. September 2011 aus
DE 10 2011 053 767 in Anspruch.

Das in der Verfahrenssprache Deutsch gefasste Streitpatent ist in Kraft und wird
beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen
50 2012 013 189.8 gefuhrt. Es tragt die Bezeichnung:

,Fenster oder Tur”

Es umfasst in der erteilten Fassung neun Patentanspriiche, die mit der mit Schrift-
satz vom 14. September 2020 eingereichten Nichtigkeitsklage in vollem Umfang an-

gegriffen sind.

Der Patentanspruch 1 lautet nach der Streitpatentschrift:

1. Fenster oder Tur, mit einem Fligelrahmen (2) und einem
Blendrahmen (1), an dem der Fligelrahmen (2) bewegbar
gelagert ist, und einem Antrieb (3), mittels dem der Fligel-

rahmen (2) gedffnet und geschlossen werden kann, wobei
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der Flugelrahmen (2) entriegelbar ist und dann manuell von
einer geschlossenen Position in eine Offnungsposition be-
wegbar ist, wobei der Antrieb (3) einen Motor (10) und ein
Getriebe (12) umfasst und zur Entriegelung des Flugelrah-
mens (2) mindestens ein Getriebeelement (14) des Getrie-
bes (12) auRRer Eingriff bringbar ist, wobei der Antrieb (3) in
der geschlossenen Position des Flugelrahmens (2) verdeckt
liegend und von auf3en nicht sichtbar in einem Falzraum zwi-
schen dem Blendrahmen (1) und dem Fligelrahmen (2) an-
geordnet ist, und in einer Schliel3position des Fligelrahmens
(2) sich der Antrieb (3) an einer Position befindet, die be-
nachbart zu einem Spalt (6) zwischen einem vorstehenden
Ausleger (8) eines Profils des Flugelrahmens (2) und dem
Blendrahmen (1) ausgebildet ist, wobei in dem Spalt (6) eine
Dichtung (7) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
der Fligelrahmen (2) und der Blendrahmen (1) tber mindes-
tens ein Antriebsmittel (20) miteinander verbunden sind und
das Getriebe (12) zwischen dem Motor (10) und dem An-
triebsmittel (20) wirkt, und dass der Antrieb (3) ein Gehause
(30, 31) umfasst, innerhalb dessen der Motor (10) und das
Getriebe (12) angeordnet sind, und an dem Gehause (30,
31) eine Aussparung (32) zum Eingriff eines in den Spalt (6)
durch Eindrtcken der Dichtung (7) einfihrbaren Werkzeuges
zum Aulereingrifforingen des Getriebeelementes (14) vor-

gesehen ist.

Die ebenfalls angegriffenen Patentanspriche 2 bis 9 sind auf Patentanspruch 1 un-
mittelbar oder mittelbar rickbezogen. Wegen ihres Wortlauts wird auf die Akte ver-

wiesen.

Die Klagerin ist der Ansicht, das Streitpatent sei mangels Patentfahigkeit wegen
fehlender Neuheit sowie zumindest mangelnder erfinderischer Tatigkeit flr nichtig

zu erklaren. Dies stitzt sie unter anderem auf folgende Druckschriften:
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NK 5 DE 10 2006 013 332 Al
NK 7  DE 298 18 339 Ul
NK9 DE?29804 227 Ul

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 2 573 306 mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet

der Bundesrepublik Deutschland 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 und 2 aus dem Schriftsatz vom 10. September
2021 und Hilfsantrag 1A aus der muandlichen Verhandlung vom
20. Oktober 2021 richtet,

weiter hilfsweise,

entsprechend Hilfsantrag 3 aus dem Schriftsatz vom 10. September
2021 die Klage abzuweisen, soweit sie sich auf die Nichtigerklarung
des Streitpatents im Umfang des erteilten Patentanspruchs 4 sowie
der erteilten Patentanspriiche 5 bis 9, soweit sie auf den Patentan-

spruch 4 riickbezogen sind, richtet,

wobei die Hilfsantrage in ihrer numerischen Reihenfolge 1, 1A, 2 und 3 geprift wer-

den sollen und alle Antrage als geschlossene Anspruchssétze gestellt sind.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 aus dem Schriftsatz vom 10. September 2021

lautet (Anderungsfassung):



Fenster oder Tir, mit einem Fligelrahmen (2) und einem Blendrahmen (1), an
dem der Flugelrahmen (2) bewegbar gelagert ist, und einem Antrieb (3), mit-
tels dem der Flugelrahmen (2) getffnet und geschlossen werden kann, wobei
der Fligelrahmen (2) entriegelbar ist und dann manuell von einer geschlosse-
nen Position in eine Offnungsposition bewegbar ist, wobei der Antrieb (3) ei-
nen als Elektromotor ausgebildeten Motor (10) und ein Getriebe (12) umfasst
und zur Entriegelung des Fligelrahmens (2) mindestens ein Getriebeelement
(14) des Getriebes (12) auller Eingriff bringbar ist, wobei der Antrieb (3) in der
geschlossenen Position des Fligelrahmens (2) verdeckt liegend und von au-
Ren nicht sichtbar in einem Falzraum zwischen dem Blendrahmen (1) und
dem Fligelrahmen (2) angeordnet ist, und in einer Schlielposition des Fligel-
rahmens (2) sich der Antrieb (3) an einer Position befindet, die benachbart zu
einem Spalt (6) zwischen einem vorstehenden Ausleger (8) eines Profils des
Fligelrahmens (2) und dem Blendrahmen (1) ausgebildet ist, wobei in dem
Spalt (6) eine Dichtung (7) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
der Flugelrahmen (2) und der Blendrahmen (1) dber mindestens ein Antriebs-
mittel (20) miteinander verbunden sind und das Getriebe (12) zwischen dem
Motor (10) und dem Antriebsmittel (20) wirkt, und dass der Antrieb (3) ein Ge-
hause (30, 31) umfasst, innerhalb dessen der Motor (10) und das Getriebe
(12) angeordnet sind, und an dem Gehause (30, 31) eine Aussparung (32)
zum Eingriff eines in den Spalt (6) durch Eindriicken der Dichtung (7) einfihr-
baren Werkzeuges zum Aulereingrifforingen des Getriebeelementes (14) vor-
gesehen ist., wobei

Fenster oder Tir nach Anspruch 1 dadureh gekennzeichnet, dass das Ge-
triebe (12) mindestens ein drehbares Getriebeelement (14) umfasst, das fir
eine Entriegelung verschiebbar gelagert ist, um den Kraftfluss zwischen dem
Motor (10) und einem Antriebsmittel (20) zu unterbrechen. und das drehbare
Getriebeelemente (14) als Zahnrad ausgebildet ist, das verschiebbar auf einer
Achse (20) gelagert ist, wobei der Motor (10) auf einer Abtriebswelle ein
Schneckenrad {11) aufweist, das in Eingriff mit dem Zahnrad (13) steht, das
durch die Aussparung (32) zuganglich ist und eine Einheit mit dem_als ver-
schiebbares Getriebeelement (14) ausgebildeten Zahnrad sowohl in Drehrich-
tung als auch in axiale Richtung bildet.
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Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1A aus der mundlichen Verhandlung vom 20.

Oktober 2021 lautet (Anderungsfassung):

1. Fenster oder Tur, mit einem Fligelrahmen (2) und einem Blendrah-
men (1), an dem der Fligelrahmen (2) bewegbar gelagert ist, und einem
Antrieb (3), mittels dem der Flugelrahmen (2) geo6ffnet und geschlossen
werden kann, wobei der Fligelrahmen (2) entriegelbar ist und dann manuell
von einer geschlossenen Position in eine Offnungsposition bewegbar ist,
wobei der Antrieb (3) einen als Elektromotor ausgebildeten Motor (10) und
ein Getriebe (12) umfasst und zur Entriegelung des Flugelrahmens (2) min-
destens ein Getriebeelement (14) des Getriebes (12) aul3er Eingriff bringbar
ist, wobei der Antrieb (3) in der geschlossenen Position des Fligelrahmens
(2) verdeckt liegend und von auf3en nicht sichtbar in einem Falzraum zwi-
schen dem Blendrahmen (1) und dem Fliigelrahmen (2) angeordnet ist, und
in einer Schlie3position des Fligelrahmens (2) sich der Antrieb (3) an einer
Position befindet, die benachbart zu einem Spalt (6) zwischen einem vor-
stehenden Ausleger (8) eines Profils des Fligelrahmens (2) und dem Blend-
rahmen (1) ausgebildet ist, wobei in dem Spalt (6) eine Dichtung (7) ange-
ordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass der Fligelrahmen (2) und der
Blendrahmen (1) dber mindestens ein Antriebsmittel (20) miteinander ver-
bunden sind und das Getriebe (12) zwischen dem Motor (10) und dem An-
triebsmittel (20) wirkt, und dass der Antrieb (3) ein Gehause (30, 31) um-
fasst, innerhalb dessen der Motor (10) und das Getriebe (12) angeordnet
sind, und an dem Gehause (30, 31) eine Aussparung (32) zum Eingriff eines
in den Spalt (6) durch Eindricken der Dichtung (7) einfihrbaren Werkzeu-
ges zum AulRereingriffbringen des Getriebeelementes (14) vorgesehen ist,
wobei das Getriebe (12) mindestens ein drehbares Getriebeelement (14)
umfasst, das fir eine Entriegelung verschiebbar gelagert ist, um den Kraft-
fluss zwischen dem Motor (10) und einem Antriebsmittel (20) zu unterbre-
chen und das drehbare Getriebeelemente (14) als Zahnrad ausgebildet ist,
das verschiebbar auf einer Achse (20) gelagert ist, wobei das Getriebe (12)
ein erstes Zahnrad (13) umfasst, das in Eingriff mit einem Schneckenrad

(11) steht, wobei das Zahnrad (13) drehfest mit einem zweiten Zahnrad als
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drehbares Getriebeelement (14) mit kleinerem Durchmesser verbunden ist,

das in Eingriff mit einem dritten Zahnrad (15) steht.

Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 aus dem Schriftsatz vom 10. September 2021

lautet (Anderungsfassung):

1. Fenster oder Tur, mit einem Fligelrahmen (2) und einem Blendrahmen (1), an
dem der Fligelrahmen (2) bewegbar gelagert ist, und einem Antrieb (3), mit-
tels dem der Flugelrahmen (2) geéffnet und geschlossen werden kann, wobei
der Flugelrahmen (2) entriegelbar ist und dann manuell von einer geschlosse-
nen Position in eine Offnungsposition bewegbar ist, wobei der Antrieb (3) ei-
nen als Elektromotor ausgebildeten Motor (10) und ein Getriebe (12) umfasst
und zur Entriegelung des Fligelrahmens (2) mindestens ein Getriebeelement
(14) des Getriebes (12) auler Eingriff bringbar ist, wobei der Antrieb (3) in der
geschlossenen Position des Fligelrahmens (2) verdeckt liegend und von au-
Ren nicht sichtbar in einem Falzraum zwischen dem Blendrahmen (1) und
dem Flugelrahmen (2) angeordnet ist, und in einer SchlieBposition des Flugel-
rahmens (2) sich der Antrieb (3) an einer Position befindet, die benachbart zu
einem Spalt (6) zwischen einem vorstehenden Ausleger (8) eines Profils des
Flugelrahmens (2) und dem Blendrahmen (1) ausgebildet ist, wobei in dem
Spalt (6) eine Dichtung (7) angeordnet ist, dadurch gekennzeichnet, dass
der Flugelrahmen (2) und der Blendrahmen (1) Uber mindestens ein Antriebs-
mittel (20) miteinander verbunden sind und das Getriebe (12) zwischen dem
Motor (10) und dem Antriebsmittel (20) wirkt, und dass der Antrieb (3) ein Ge-
hause (30, 31) mit einem Unterteil (30) und einem Deckel (31) umfasst, inner-
halb dessen der Motor (10) und das Getriebe (12) angeordnet sind, und an
dem Gehause (30, 31) in dem Deckel (31) eine Aussparung (32) zum Eingriff
eines in den Spalt (6) durch Eindricken der Dichtung (7) einfuhrbaren Werk-
zeuges zum Aullereingrifforingen des Getriebeelementes (14) vorgesehen ist,
wobei das Getriebe (12) mindestens ein drehbares Getriebeelement (14) um-
fasst, das fur eine Entriegelung verschiebbar gelagert ist, um den Kraftfluss
zwischen dem Motor (10) und einem Antriebsmittel (20) zu unterbrechen und
das drehbare Getriebeelemente (14) als Zahnrad ausgebildet ist, das ver-
schiebbar auf einer Achse (20) gelagert ist, wobei er Motor (10) auf einer Ab-
triebswelle ein Schneckenrad (11) aufweist, das in Eingriff mit dem Zahnrad
(13) steht, das durch die Aussparung (32) zuganglich ist und eine Einheit mit
dem als verschiebbares Getriebeelement (14) ausgebildeten Zahnrad sowohl
in Drehrichtung als auch in axiale Richtung bildet.




-10 -

Wegen des Wortlauts der Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 vom 10. Septem-

ber 2021 wird auf den Tenor des Urteils Bezug genommen.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klagerin entgegen und hélt die Gegen-
stande des Streitpatents in der erteilten Fassung oder wenigstens in einer der hilfs-

weise verteidigten Fassungen fiir schutzfahig.

Die Klagerin halt die Hilfsantrage fur unzulassig, da sie unklar seien, jedenfalls fur
unzulassig erweitert und rgt Verspatung hinsichtlich des in der mindlichen Ver-

handlung gestellten Hilfsantrags 1A.

Der Senat hat den Parteien einen Hinweis vom 19. August 2021 zugeleitet und hie-
rin 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.

Die zuldssige Klage hat in der Sache nur teilweise Erfolg, und zwar hinsichtlich des
Streitpatents in der erteilten Fassung und in der Fassung nach den Hilfsantradgen 1
und 2. Denn diesen Fassungen steht jedenfalls der Nichtigkeitsgrund der mangeln-
den Patentfahigkeit gemaR Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m Art. 138 Abs. 1
lit. a, 52, 56 EPU entgegen. Hilfsantrag 1A war gemaR § 83, Abs. 4 PatG als ver-

spatet zurickzuweisen
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In der Fassung nach Hilfsantrag 3 erweist sich der Gegenstand des Streitpatents

hingegen als patentfahig, so dass die Klage, soweit sie sich auch gegen diese Fas-

sung richtet, abzuweisen war.

I.  Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Das Streitpatent betrifft Fenster und Turen, die motorisch angetrieben werden.
Hierfir missen in dem feststehenden Rahmen und oder dem beweglichen Fliigel
Antriebsmittel vorgesehen sein. Aus asthetischen Grinden sind die Antriebsmittel
oft so angeordnet, dass sie in geschlossenem Zustand des Fensters bzw. der Tir

nicht sichtbar, sondern in einem sogenannten Blendrahmen integriert sind.

Daraus kann sich bei einem Defekt des Antriebs oder bei Stromausfall das Problem
ergeben, dass das Fenster bzw. die Tur manuell ge6ffnet werden muss. Dazu wird
ublicherweise die mechanische Verbindung zwischen Fligel und Rahmen aufgeho-
ben. Dies wird als Notentriegelung bezeichnet.

Die Montage der fur die Notentriegelung erforderlichen Kopplungsteile, sowie die
Betatigung der Notentriegelung an sich, sei bei aus dem Stand der Technik bekann-
ten Losungen vergleichsweise aufwandig und bendtige zusatzlichen Bauraum. Zu-
dem wirden die Kopplungsteile im Regelbetrieb mechanisch belastet, so dass es
zu einer unbeabsichtigten Notentriegelung kommen kdnne (Absatz 0005 der Streit-

patentschrift).

2. Davon ausgehend sei es Aufgabe der Erfindung, ein Fenster oder eine Tir zu
schaffen, bei der ein Antrieb mit einem kompakten Aufbau auch eine

Notentriegelung erméglicht (Absatz 0006).

3. Als zustdndigen Fachmann sieht der Senat einen Maschinenbauingenieur (FH
oder Bachelor) mit mehrjahriger Berufserfahrung in der Konstruktion und Entwick-

lung von Antriebssystemen fir Fenster und Turen.
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4. Gel6st werde die Aufgabe gemalR erteiltem Patentanspruch 1 (Hauptantrag)

durch ein Fenster oder eine Tur, das bzw. die folgende Merkmale aufweist:

10.

11.

12.

13.

14.

Fenster oder Tir,

mit einem Flugelrahmen (2)

und einem Blendrahmen (1),

an dem der Flugelrahmen (2) bewegbar gelagert ist,

und einem Antrieb (3), mittels dem der Fligelrahmen (2) get6ffnet und ge-
schlossen werden kann,

wobei der Fligelrahmen (2) entriegelbar ist

und dann manuell von einer geschlossenen Position in eine Offnungsposition
bewegbar ist,

wobei der Antrieb (3) einen Motor (10) und ein Getriebe (12) umfasst

und zur Entriegelung des Fliigelrahmens (2) mindestens ein Getriebeelement
(14) des Getriebes (12) aul3er Eingriff bringbar ist,

wobei der Antrieb (3) in der geschlossenen Position des Fligelrahmens (2)
verdeckt liegend und von auf3en nicht sichtbar in einem Falzraum zwischen
dem Blendrahmen (1) und dem Flugelrahmen (2) angeordnet ist, und

in einer Schlielposition des Flugelrahmens (2) sich der Antrieb (3) an einer
Position befindet, die benachbart zu einem Spalt (6) zwischen einem vorste-
henden Ausleger (8) eines Profils des Fliigelrahmens (2) und dem Blendrah-
men (1) ausgebildet ist,

wobei in dem Spalt (6) eine Dichtung (7) angeordnet ist,

dadurch gekennzeichnet, dass

der Fligelrahmen (2) und der Blendrahmen (3) Uber mindestens ein Antriebs-
mittel (20) miteinander verbunden sind

und das Getriebe (12) zwischen dem Motor (10) und dem Antriebsmittel (20)
wirkt,

und dass der Antrieb (3) ein Gehause (30, 31) umfasst, innerhalb dessen der
Motor (10) und das Getriebe (12) angeordnet sind,

und an dem Gehause (30, 31) eine Aussparung (32) zum Eingriff eines in den

Spalt (6) durch Eindriicken der Dichtung (7) einfihrbaren Werkzeuges zum
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Aulereingrifforingen des Getriebeelements (14) vorgesehen ist.

Dem Bestand des Streitpatents erteilter Fassung steht der Nichtigkeitsgrund der

fehlenden erfinderischen Téatigkeit entgegen, da sich der Gegenstand des Patentan-

spruchs 1 fir den Fachmann zumindest in naheliegender Weise ausgehend von der
Druckschrift NK 5 mit einer der Druckschriften NK 7 oder NK 9 ergibt (Art. Il 8 6
Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a) EPU).

1. Aus der Druckschrift DE 10 2006 013 332 Al (NK 5) ist, in Worten des Streitpa-

tents ausgedrtickt, folgendes bekannt (vgl. insbesondere die Figur 1 i. V. m der Be-

zugszeichenliste):

Fenster oder Tur (Bezeichnung),

mit einem Flugelrahmen 2

und einem Blendrahmen 1,

an dem der Flugelrahmen 2 bewegbar gelagert ist (Patentanspruch 1, lit b.),
und einem Antrieb 3, mit dem der Fligelrahmen 2 gedffnet und geschlossen
werden kann (Patentanspruch 1, lit c.: ,mit einem automatischen Antrieb (3)
zumindest zum Offnen und ggf. zum SchlieBen des Fensters®),

wobei der Fligelrahmen 2 entriegelbar ist (Patentanspruch 1, lit c.: ,l6sbaren
Kopplungseinrichtung*)

und dann manuell von einer geschlossenen Position in eine Offnungsposition
bewegbar ist (Absatze 0004 und 0032),

wobei der Antrieb 3 einen Motor (Absatz 0044) und ein Getriebe (Absatz
0053: Um mit einem ublichen Elektromotor tber ein Ritzel eine Kette antrei-
ben zu kdnnen, muss fachublich ein Getriebe zur Drehzahlreduzierung vor-
handen sein) umfasst,

wobei der Antrieb 3 in der geschlossenen Position des Fligelrahmens 2 ver-

deckt liegend und von auf3en nicht sichtbar in einem Falzraum zwischen dem
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Blendrahmen 1 und dem Fligelrahmen 2 angeordnet ist (Figur 1 und Pa-
tentanspruch 1, lit d.), und

9. in einer SchlieBposition des Fligelrahmens 2 sich der Antrieb 3 an einer Po-
sition befindet, die benachbart zu einem Spalt 6 zwischen einem vorstehen-
den Ausleger eines Profils des Fligelrahmens 2 und dem Blendrahmen 1
ausgebildet ist (Figur 1),

10. wobei in dem Spalt 6 eine Dichtung 7 angeordnet ist (Absatz 0049),
wobei

11. der Fligelrahmen 2 und der Blendrahmen 1 tGber mindestens ein Antriebs-
mittel (Kette 8) miteinander verbunden sind (Absatz 0047)

12. und das Getriebe zwischen dem Motor und dem Antriebsmittel wirkt (Absatz
0053 und Erlauterungen zum Merkmal 6)

13. und wobei der Antrieb 3 ein Geh&use 25 umfasst, innerhalb dessen der Motor
und das Getriebe angeordnet sind (Abséatze 0045 und 0053).

2. Das Merkmal 7 ist zwar im Oberbegriff des Anspruchs 1 genannt, der Druck-

schrift NK 5 ist jedoch nicht zweifelsfrei zu entnehmen, dass

7. zur Entriegelung des Flugelrahmens mindestens ein Getriebeelement des
Getriebes aul3er Eingriff bringbar ist.

Ebenso ist zur Uberzeugung des Senats das kennzeichnende Merkmal 14 des An-

spruchs 1 der Druckschrift NK 5 nicht entnehmbar, wonach

14. an dem Gehdause eine Aussparung zum Eingriff eines in den Spalt durch Ein-
driicken der Dichtung einfuhrbaren Werkzeuges zum Aul3ereingrifforingen

des Getriebeelements vorgesehen ist.

In Absatz 0050 der NK 5 ist zwar von einem manuellen Zugang zum Antrieb 3 durch
den Spalt 6 die Rede — nach den Absatzen 0068 und 0069 kann ein Sicherungsbol-
zen durch den Spalt 6 heraustreten und zur Notentriegelung von auf3en betatigt
werden. Ein AulRereingriffbringen eines Getriebeelements tber einen gezielten Zu-
gang mit einer Aussparung im Gehause des Getriebes, die entsprechend Merkmal
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14 in einer raumlichen Beziehung mit dem Spalt zwischen Fliigel und Blendrahmen
steht, zeigt die NK 5 jedoch nicht.

3. In der Druckschrift NK 5 sind zwar mehrere Entkopplungseinrichtungen, also

Entriegelungseinrichtungen im Sinne des Streitpatents, genannt:

Patentanspruch 2: ... die Kopplungseinrichtung derart ausgelegt ist, dass sie im
geschlossenen Zustand durch einen Spalt (6) zwischen dem Blend- und dem

Fligelrahmen entkoppelbar ist".

Patentanspruch 3: ,,... die Kopplungseinrichtung derart ausgelegt ist, dass sie mit
Hilfe einer mechanischen Einrichtung, die im geschlossenen Zustand des Fli-
gels in den Spalt zwischen Blendrahmen und Fligelrahmen einfuhrbar ist, ma-

nuell entkoppelbar ist.*

Patentanspruch 9: ... die Kopplungseinrichtung ein bewegliches Bauteil auf-
weist, welches manuell — ggf. unter Zuhilfenahme des Werkzeugs — aus einer
Kopplungsstellung I6sbar ist.”

Der Druckschrift NK 5 ist jedoch weder zu entnehmen, dass zum Entkoppeln bzw.
Entriegeln ein Getriebeelement des Getriebes aulRer Eingriff bringbar ist (Merkmal
7), noch, dass das Gehause dafir ausgebildet ist (Merkmal 14).

4. Diese Entkopplungsart ist dem Fachmann fir Fenster- und Turantriebe aller-
dings bereits aus der Druckschrift DE 298 18 339 Ul (NK 7) bekannt, siehe Seite
13, Zeilen 21-25, 30-32; Seite 14, Zeilen 1-8; Patentanspruch 18.

Auch in der Druckschrift DE 298 04 227 U1 (NK 9) ist bereits diese Losung vorge-
schlagen, siehe Seite 2a, Zeilen 17-24; Seite 4, Zeilen 1-28; Patentanspruch 2.

Es lag im Rahmen des Ublichen Handelns des Fachmanns, die Anwendbarkeit der
aus den Druckschriften NK 7 oder NK 9 bekannten alternativen Entriegelungsvor-
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richtung auch bei dem Fenster oder der Tur gemal3 Druckschrift NK 5 zu untersu-

chen, also zur Entriegelung des Flugelrahmens mindestens ein Getriebeelement

des Getriebes aul3er Eingriff zu bringen, wie in Merkmal 7 angegeben.

Dabei war der Fachmann gehalten, die Notentriegelung, wie bereits gemafl Druck-
schrift NK 5 vorgesehen, unverandert Gber den ohnehin vorhandenen Spalt 6 zu
ermaoglichen (Abséatze 0068 und 0069). Dies hat weiter eine damit korrespondie-
rende Gestaltung des Getriebegehéuses entsprechend Merkmal 14 zur Folge.

Damit ist der Fachmann in naheliegender Weise zu einem Gegenstand mit den im
erteilten Patentanspruch 1 genannten Merkmalen gelangt, ohne dass er dazu erfin-
derisch tatig werden musste.

5. Einer Zusammenschau der Druckschrift NK 5 mit einer der Druckschriften NK 7
oder NK 9 steht kein tatsédchliches oder vermeintliches Vorurteil des Fachmanns

entgegen.

Zum einen mogen die in den Druckschriften NK 7 und NK 9 dargestellten Antriebe
zwar bedeutend groR3er sein, als der geman Druckschrift NK 5. Das vermeintliche
Hindernis eines zu grofRen Antriebs hat der Fachmann aber offensichtlich bereits
mit der technischen Lehre gemald Druckschrift NK 5 Giberwunden, so dass er nicht
den gesamten Antrieb, sondern nur die zum Aul3ereingrifforingen des Getriebeele-
ments betreffenden Merkmale aus einer der Druckschriften NK 7 oder NK 9 zu tber-

nehmen hatte.

Zum anderen mdogen die in Rede stehenden Getriebeanordnungen gemaf den
Druckschriften NK 7 sowie NK 9 nicht als Notentriegelung beschrieben sein, son-
dern als Montagehilfe. Fir den Fachmann ist jedoch selbstverstandlich, eine Vor-
richtung nach Mdglichkeit reversierend zur Montage zu demontieren. Bei der No-
tentriegelung handelt es sich ersichtlich um den ersten Arbeitsschritt, der auch bei

einer Demontage durchzufihren ware.
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Im Ubrigen handelt es sich bei dem vom Senat fiir zustandig erachteten Fachmann
nicht um einen Hausmeister oder eine andere nur eingewiesene Hilfskraft, der die
Notentriegelung lediglich benutzt, sondern um einen fachkundigen und erfahrenen

Konstrukteur von Antriebssystemen fir Fenster und Turen.

Der Hilfsantrag 1 gemaf Schriftsatz vom 10. September 2021 erweist sich als un-
zulassig, da dessen Gegenstand Uber den Inhalt der Patentanmeldung in ihrer ur-
sprunglich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG
i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. ¢) EPU). AuRerdem ist kein Merkmal aufgenommen, das

als auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend zu werten wére.

1. Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 ist gegentber der erteilten Fassung
dahingehend geandert, dass das Merkmal 6 durch die folgende Fassung ersetzt ist

(Erganzung unterstrichen):

6'. wobei der Antrieb (3) einen als Elektromotor ausgebildeten Motor (10) und

ein Getriebe (12) umfasst,

sowie dadurch, dass am Ende des Anspruchs 1 erteilter Fassung folgende Merk-

male angefugt sind:

15. wobei das Getriebe (12) mindestens ein drehbares Getriebeelement (14)
umfasst, das fir eine Entriegelung verschiebbar gelagert ist, um den Kraft-
fluss zwischen dem Motor (10) und einem Antriebsmittel (20) zu unterbre-
chen

16. und das drehbare Getriebeelemente (14) als Zahnrad ausgebildet ist, das
verschiebbar auf einer Achse (20) gelagert ist,

17. wobei der Motor (10) auf einer Abtriebswelle ein Schneckenrad (11) auf-
weist, das in Eingriff mit dem Zahnrad (13) steht, das durch die Aussparung
(32) zuganglich ist und eine Einheit mit dem als verschiebbares Getriebe-
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element (14) ausgebildeten Zahnrad sowohl in Drehrichtung als auch in axi-

ale Richtung bildet.

2. Die geanderte Fassung des Merkmals 6 sowie die Merkmale 15 und 16 mégen

in zulassiger Weise auf die urspriinglich eingereichten Unterlagen zurliickgehen.

Das Merkmal 17 ist dagegen aus dem Zusammenhang herausgeldst, in dem es

ursprunglich offenbart war. Es stellt daher eine unzuléssige Erweiterung dar.

Wahrend gemal’ der mit den urspringlich beim Europaischen Patentamt einge-
reichten Unterlagen Ubereinstimmenden Offenlegungsschrift EP 2 573 306 A2
[NK 1] die im Wortlaut des Merkmals 17 genannten Einzelheiten in einen zwingen-
den funktionellen Zusammenhang mit einem Federelement 21 gestellt waren (Ab-
satz 0021), fehlt dieser Zusammenhang in der Fassung des Patentanspruchs 1 ge-

malf3 Hilfsantrag 1.

Bei dem in Rede stehenden Federelement 21 handelt es sich keineswegs um ein
Bauteil, das fur die Notentriegelungsvorrichtung unbeachtlich wére. Vielmehr ist fur
den Fachmann ersichtlich, dass das Schneckenrad 11, durch das der kompakte
Aufbau des Antriebs (vgl. die in Absatz 0006 genannten Aufgabe der Erfindung) erst
moglich ist, eine axiale Kraft auf die Einheit aus dem ersten Zahnrad 13 und dem
zweiten Zahnrad (= verschiebbares Getriebeelement) 14 ausubt. Ohne das Fe-
derelement 21 wirde daher das Zahnrad 14 bei einer reguléren Betéatigung des An-

triebs verschoben und das Getriebe somit ungewollt aul3er Eingriff gelangen.

Den urspriinglichen Unterlagen war nicht zu entnehmen, dass die bei Verwendung
des Schneckenrades 11 auf das verschiebbare Getriebeelement 14 wirkende Axi-

alkraft auch anders als durch das Federelement 21 kompensiert werden konnte.

Somit handelt es sich beim Wortlaut des Merkmals 17 um eine Verallgemeinerung,
die den urspringlichen Unterlagen nicht zu entnehmen war und die daher unzulas-

sig ist.
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3. Die anderen uber die erteilte Fassung hinaus im Patentanspruch 1 gemaf Hilfs-

antrag 1 genannten Merkmale sind aus dem Stand der Technik bekannt:

In Druckschrift NK 5 sind elektromotorische Antriebe genannt (Ansatze 0006, 0032,
0044, 0045 sowie Patentanspruch 15). Auch in der Druckschrift NK 7 ist in Uberein-
stimmung mit Merkmal 6‘ ausdriicklich ein Elektromotor erwéhnt (Seite 6, Zeilen 10-
13).

Weiter sind auch die Einzelheiten gemal’ der Merkmale 15 und 16 durch die Druck-

schrift NK 7 vorweggenommen:

Das dortige Getriebe 3, 4 umfasst ein drehbares Getriebeelement 32, das fir eine
Entriegelung verschiebbar gelagert ist, um den Kraftfluss zwischen dem Motor 2
und einem Antriebsmittel 36 zu unterbrechen, wobei das drehbare Getriebeelement
32 als Zahnrad ausgebildet ist, das verschiebbar auf einer Achse 34 gelagert ist
(Seite 13, Zeilen 21-32, i. V. m. Figur 13).

V.

Der in der mindlichen Verhandlung am 20. Oktober 2021 eingereichte Hilfsan-
trag 1A war als verspatet zurtickzuweisen (8 83 Abs. 4 PatG) und bleibt deshalb
unbericksichtigt.

1. 8 83 PatG mit den in das Nichtigkeitsverfahren eingeftihrten Praklusionsregeln
sieht grundsétzlich die Mdglichkeit vor, verspatetes Vorbringen zuriickzuweisen und
bei der Entscheidung unbericksichtigt zulassen. Voraussetzung hierflr ist nach
§ 83 Abs. 4 PatG, dass das Vorbringen unter Versdumung der nach 8§ 83 Abs. 2
PatG gesetzten Frist erfolgt, die betroffene Partei die Verspatung nicht gentigend
entschuldigt und die Berticksichtigung des neuen Vortrags eine Vertagung des Ter-

mins zur mindlichen Verhandlung erfordert hatte.

2. Diese Voraussetzungen fur eine Zuriickweisung sind vorliegend gegeben.
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Der erstmals in der mundlichen Verhandlung am 20. Oktober 2021 eingereichte ge-
anderte Hilfsantrag 1A ist erst nach Ablauf der mit dem Hinweis des Senats vom
19. August 2021 (versandt am 20. August 2021) gesetzten letzten Frist (bis zum
1. Oktober 2021), Uber deren Versaumnisfolgen die Parteien belehrt worden waren
(8 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 PatG) seitens der Beklagten eingereicht worden.

Die Zulassung des Hilfsantrags 1A héatte eine Moglichkeit der Stellungnahme fur die
Klagerin und damit eine Vertagung der mindlichen Verhandlung erforderlich ge-
macht (8 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 PatG). Denn bei der gegeniber dem Hilfsantrag 1
vorgenommenen Anderung handelt es sich um keine durch den Verlauf der Ver-
handlung bedingte Ergdnzung des Hilfsantrags 1, sondern um einen in wesentli-

chen Teilen neuen, bis dato nicht gestellten Antrag.

Der Patentanspruch 1 gemal} Hilfsantrag 1A ist gegenuber der Fassung nach Hilfs-
antrag 1 dadurch geéandert, dass das Merkmal 17 gestrichen ist und sich stattdessen

an das Merkmal 16 folgender Wortlaut anschlief3t:

18. wobei das Getriebe (12) ein erstes Zahnrad (13) umfasst, das in Eingriff mit
einem Schneckenrad (11) steht, wobei das Zahnrad (13) drehfest mit einem
zweiten Zahnrad als drehbares Getriebeelement (14) mit kleinerem Durch-

messer verbunden ist, das in Eingriff mit einem dritten Zahnrad (15) steht.

Statt des unvollstandig aus dem Absatz 0021 der Offenlegungsschrift (NK 1) als
Merkmal 17 tbernommenen Wortlauts hat die Beklagten mit dem Merkmal 18 nun
auf den Absatz 0019 und somit auf etwas Anderes als beim Hilfsantrag 1 zurtickge-
griffen. Mit Merkmal 17 lag der Fokus noch darauf, dass der Motor (10) auf einer
Abtriebswelle ein Schneckenrad (11) aufweist, das in Eingriff mit dem Zahnrad (13)
steht, das durch die Aussparung (32) zuganglich ist und eine Einheit mit dem als
verschiebbares Getriebeelement (14) ausgebildeten Zahnrad sowohl in Drehrich-
tung als auch in axiale Richtung bildet. Nunmehr soll das Zahnrad (13) nicht nur

dariiber hinaus drehfest mit einem zweiten Zahnrad als drehbares Getriebeelement
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(14) verbunden sein, das in Eingriff mit einem nun erstmals genannten dritten Zahn-

rad (15) steht, dieses zweite Zahnrad soll auch noch einen kleineren Durchmesser

haben.

Diese Neuformulierung verandert den Gegenstand des Anspruchs wesentlich und
ergibt sich nicht aus den bis dahin ins Verfahren eingefuhrten Hilfsantragen. Es han-
delt sich insoweit auch nicht um eine geringfiigige Anderung eines verteidigten Pa-
tentanspruchs. Der erstmals in der miundlichen Verhandlung formulierte und ge-
stellte Hilfsantrag 1A stellt vielmehr eine neue Verteidigungslinie dar und konfron-
tiert die Klagerin mit neuen Tatsachen. Dabei spielt die zunachst formulierte Ver-
schiebung in axialer Richtung keine Rolle mehr. Stattdessen wurden nun ein drittes
Zahnrad und dessen Zusammenwirken mit den beiden anderen Zahnradern als

Merkmal aufgenommen.

Der Klagerin war nicht zuzumuten, sich hiermit kurzfristig ohne sachgemafRe und
erschopfende Klarung aller Tatsachen auseinanderzusetzen und ohne nach ein-
schlagigem Stand der Technik bezuglich der gednderten Antragstellung zu recher-
chieren. Zur Gewahrung des rechtlichen Gehors und eines insoweit prozessord-
nungsgemafen Verfahrens hatte die mindliche Verhandlung vertagt werden mus-
sen, was zu einer Verzdgerung des Rechtsstreits gefiihrt hatte (8 83 Abs. 4 Nr. 1
PatG).

Bei der mit dem geanderten Hilfsantrag 1A angestrebten Anspruchsfassung handelt
es sich um ein neues Verteidigungsmittel der Beklagten i. S. d. § 83 Abs. 4 Satz 1
PatG. Die damit nunmehr beanspruchte Merkmalskombination — nun erstmals ge-
richtet auf das Zusammenwirken von drei Zahnradern — war zuvor in dieser Formu-
lierung zu keinem Zeitpunkt streitgegenstandlich. Daher musste sich die Klagerin,
die in der mundlichen Verhandlung dementsprechend die Verspatung dieses Hilfs-
antrags gerugt hat, auf diesen und den damit nunmehr verlangten Patentschutz mit
einer solchen Merkmalskombination nicht einstellen. Da es gerade das Bestreben
der Beklagten ist, sich mit dem Hilfsantrag von dem bereits im Verfahren befindli-
chen Stand der Technik abzusetzen, kann auch nicht erwartet werden, dass die

Klagerin allein anhand des verfahrensgegenstandlichen Standes der Technik eine
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abschlieBende Bewertung der Schutzfahigkeit der neuen Anspruchsfassung vor-
nimmt. Vielmehr ware der Klagerin insbesondere dazu Gelegenheit zu geben ge-
wesen, hinsichtlich der Frage der Patentfahigkeit der neuen Anspruchsfassung eine
erganzende Recherche durchfuhren zu kbnnen, zu der sie bislang wie bereits aus-
gefihrt mangels Streitgegenstandlichkeit dieser neuen Anspruchsfassung keine
Veranlassung hatte. Mit einem blof3en Schriftsatznachlass (8 99 Abs. 1 PatG i. V.
m. § 283 ZPO) konnte diesem berechtigten Begehren der Klagerin nicht Rechnung
getragen werden, denn zu einem (zu unterstellenden) neuen Vorbringen der Klage-
rin in einem nachgelassenen Schriftsatz hatte dann wiederum der Beklagten recht-
liches Gehor gewahrt werden missen, was nur mittels einer neu anzusetzenden
mundlichen Verhandlung mdglich ware. Die Zulassung des neuen Hilfsantrags héatte
daher eine Vertagung der mundlichen Verhandlung unumganglich gemacht, was
das Gesetz mit der Regelung nach 8§ 83 Abs. 4 PatG gerade ausdricklich aus-
schlief3t.

Die Beklagte hat die Verspatung zudem nicht — gentgend — entschuldigt
(8 83 Abs. 4 Nr. 2 PatG). Einen Grund, weshalb sie einen Antrag mit diesem Inhalt
nicht bereits in ihrem Schriftsatz vom 10. September 2021 zusammen mit den drei

anderen Hilfsantragen gestellt hat, hat die Beklagte nicht genannt.

Nachdem der Hilfsantrag 1A wegen Verspatung zuriickzuweisen war, war nicht zu
entscheiden, ob nicht auch dessen Gegenstand zu einer unzulassigen Verallgemei-
nerung fuhren wirde, da gegenuber dem in den urspringlichen Unterlagen offen-
barten Zusammenhang, das Schneckenrad gemafl Merkmal 18 nicht zwingend auf
der Abtriebswelle des Motors angeordnet sein musste (Absatz 0018), sondern sich

auch an beliebig anderer Stelle des Getriebes befinden kdnnte.

Der Hilfsantrag 2 gemald Schriftsatz vom 10. September 2021 erweist sich als
unzulassig, da dessen Gegenstand Uber den Inhalt der Patentanmeldung in ihrer

urspringlich eingereichten Fassung hinausgeht (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUG
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i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. ¢) EPU). Zudem ist kein weiteres Merkmal aufgenommen,

das eine erfinderische Téatigkeit begrinden kdnnte.

1. Der Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 2 ist gegenuber der Fassung nach
Hilfsantrag 1 dadurch geandert, dass die Merkmale 13 und 14 durch folgende Fas-

sungen ersetzt sind (Ergéanzungen unterstrichen):

13" und dass der Antrieb (3) ein Gehause (30, 31) mit einem Unterteil (30) und

einem Deckel (31) umfasst, innerhalb dessen der Motor und das Getriebe

angeordnet sind,
14" und an dem Gehause (30, 31) in dem Deckel (31) eine Aussparung (32)

zum Eingriff eines in den Spalt (6) durch Eindricken der Dichtung (7) ein-
fuhrbaren Werkzeuges zum AulRereingrifforingen des Getriebeelements

vorgesehen ist,

2. Daim Patentanspruch 1 gemaf} Hilfsantrag 2 ebenfalls das Merkmal 17 genannt
ist, das zu einer unzuldssigen Erweiterung gegeniuber den urspringlich
eingereichten Unterlagen fuhren wirde, ist auch der Hilfsantrag 2 aus den zum

Hilfsantrag 1 genannten Griinden unzulassig.

3. Der Druckschrift NK5 sind zwar keine Einzelheiten zum dortigen
Antriebsgehause 25 zu entnehmen. Es ist jedoch offensichtlich, dass das
Antriebsgehause 25 in seinem Querschnitt so gestaltet ist, dass der zur Verfiigung
stehende Bauraum im Flugelrahmen 2 optimal ausgenutzt wird und zugleich eine

zuverlassige Montage moglich ist.

Die dariiberhinausgehende Gestaltung des Gehauses, unter anderem auch die
Ausfuhrung als Unterteil und Deckel, liegt im Rahmen des routinemaliigen

Handelns des Fachmanns, zu der er nicht erfinderisch tatig werden muss.

Dieser Bewertung steht nicht entgegen, dass es auch Antriebsgehéause fur Fenster

oder Turen geben mag, die als einteiliges Rohr ausgefihrt sind.
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VI.

In der Fassung nach Hilfsantrag 3 gemalR} Schriftsatz vom 10. September 2021
kann die Beklagte das Streitpatent erfolgreich verteidigen, weil es sich in dieser

beschrankten Fassung als patentfahig erweist.

1. Der Hilfsantrag 3 geht auf den Patentanspruch 4 erteilter Fassung sowie die
erteilten Patentanspriche 5 bis 9, soweit diese auf den Patentanspruch 4

rickbezogen sind, zurtck.

Diese Patentanspriiche waren bereits in den urspringlichen Unterlagen als
Patentanspruche 5, 6 sowie 8 bis 11 genannt.

2. Das uber die erteilte Fassung im Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 3 hinaus

genannte Merkmal, dass

das drehbare Getriebeelement (14) Uber Rastmittel (21) in der verriegelten

Position gehalten ist,

ist aus dem verfahrensgegenstéandlichen Stand der Technik weder bekannt noch

nahegelegt.

Gemal dem Ausfuihrungsbeispiel, das in den Figuren 4 sowie 6 in
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unterschiedlichen Ansichten dargestellt ist, kommt die Rastung durch die das
Getriebe in der verriegelten Position gehalten wird, durch das Federelement 21
sowie durch eine radial umlaufenden Nut 25 in der Achse 20, auf der das
Getriebeelement 14 verschiebbar gelagert ist, zustande.

3. Diese konkrete Ausfuhrung stimmt mit dem allgemeinen Verstandnis des
Fachmanns udberein, das er mit dem Begriff Rastmittel verbindet. Demnach
gelangen bei einer Rastung grundsatzlich mindestens zwei Fugepartner

miteinander in Eingriff.

4. Eine Rastung in diesem Sinne ist der Druckschrift NK 7 nicht zu entnehmen. In
der dortigen Figur 13 ist zwar eine wendelférmige Druckfeder 33 dargestellt (Seite
13, Zeilen 21 bis 25), die das Zahnrad 32 gegen ein Widerlager driickt und so das

Getriebe in der verriegelten Position halt.

Ausgehend von dieser Konstruktion hat der Fachmann jedoch keinen Anlass, die
Feder 33 mit einem anderen Bauteil rastend in Eingriff zu bringen. Im Gegenteil
wurde die Andruckwirkung der Feder 33 aufgehoben, kame sie in irgendeiner Weise
rastend mit der Achse 34 in Eingriff. In diesem Fall wirde im Gegensatz zur Lehre

des Patentanspruchs 1 gemafld Hilfsantrag 3 das Zahnrad 32 nicht in der
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verriegelten Position gehalten, sondern kénnte sich zumindest in einem gewissen

Malfd auf der Achse 34 frei bewegen.

5. Die weiteren verfahrensgegenstandlichen Druckschriften kommen hinsichtlich
einer Verrastung eines ausriickbaren Getriebeelementes dem Gegenstand des

Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag 3 nicht ndher als die Druckschrift NK 7.

Gemald Druckschrift NK 9 ist die gleiche Konstruktion vorgesehen, die in
Druckschrift NK 7 gezeigt ist (vgl. Fig. 2 i. V. m. Seite 4, Zeilen 21-28).

In den weiteren entgegengehaltenen Druckschriften ist schon keine ausrtickbare
Getriebestufe gezeigt oder erwahnt, sodass es auch keine Rastung in einer
verriegelten Position geben kann.

Nebenentscheidungen

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

Dabei hat der Senat beriicksichtigt, dass der als schutzfahig verbleibende Patent-
gegenstand gegenuber demjenigen der erteilten Fassung wesentlich eingeschrankt
ist. Das Streitpatent erfahrt in der Fassung nach Hilfsantrag 3 durch die Aufnahme
des weiteren Merkmals, dass das drehbare Getriebeelement (14) Uber Rastmittel
(21) in der verriegelten Position gehalten ist, eine Einschrankung. Diese Einschran-
kung macht nach der Schéatzung des Senats 80 % der wirtschaftlichen Verwertbar-
keit des Streitpatents aus, da bereits aus dem im Verfahren bertcksichtigten Stand
der Technik ersichtlich ist, dass es zu dem als erfindungswesentlich anzusehenden

Merkmal alternative Losungen gibt, die die gleiche Wirkung haben.

Danach hat die Beklagte aufgrund des stark beschrankten Fortbestandes des Streit-

patents in diesem Umfang die Gerichtskosten und die auf3ergerichtlichen Kosten
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der Klagerin zu tragen. Die Klagerin hat im Umfang ihres daraus folgenden teilwei-

sen Unterliegens 20 % der Gerichtskosten sowie der aul3ergerichtlichen Kosten der

Beklagten zu tragen. Im Ubrigen haben die Parteien ihre Kosten selbst zu tragen.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus 8 99 Abs. 1 PatG
I.V.m. 8§ 709 ZPO.
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Rechtsmittelbelehrung
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftlich beim Bundesge-
richtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches
Dokument nach Mal3gabe der Verordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr
beim Bundesgerichtshof und Bundespatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. Au-
gust 2007 (BGBI. | S. 2130) in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes
(www.bundesgerichtshof.de/erv.html) tbertragen werden. Die Berufungsfrist be-
ginnt mit der Zustellung des in vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens
aber mit dem Ablauf von funf Monaten nach der Verkiindung. Die Frist ist nur ge-

wabhrt, wenn die Berufung vor Fristablauf eingeht.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelasse-
nen Rechtsanwaltin oder Patentanwaltin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet oder
im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elektronischen Signa-
tur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen Signa-
tur 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 Erklarung enthalten, dass gegen
dieses Urteil Berufung eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausferti-

gung oder beglaubigte Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Werner Mdaller Matter Dr. Sochtig Dr. Haupt



