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Beklagter 1,

ECLI:DE:BPatG:2021:071021U1Ni27.19.0



Beklagter 2,

betreffend das deutsche Patent DE 10 2007 031 175

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mundlichen Verhandlung vom 7. Oktober 2021 durch die Prasidentin Dr. Hock
sowie die Richter Heimen, Dipl.-Phys. Univ. Dr.-Ing. Geier, Richterin Dipl.-Ing.
Univ. Peters und Richter Dipl.-Ing. Univ. Sexlinger

fur Recht erkannt:

l. Das deutsche Patent 10 2007 031 175 wird dadurch teilweise fur

nichtig erklart, dass seine Patentanspriche folgende Fassung erhalten:

1. Beschlag (1) mit einem ersten Beschlagteil (10) und mit einem mit
diesem gelenkig gekoppelten, I6sbar oder unlésbar verbundenen
zweiten Beschlagteil (20), wobei an einem der Beschlagteile (20; 10)
eine Verzégerungseinrichtung (40) mit einem Aktivierungselement (43)
angeordnet ist und wobei der Beschlag (1) ein Betatigungselement (32)
umfasst, das relativ zu dem die Verzdgerungseinrichtung (40)
tragenden Beschlagteil (20; 10) schwenkbar ist und das mit dem jeweils
anderen Beschlagteil (10; 20) gelenkig oder starr verbunden ist,
dadurch gekennzeichnet,

dass der Beschlag (1) ein an dem die Verzdgerungseinrichtung (40)

tragenden Beschlagteil (20; 10) angeordnetes Getriebe (60) umfasst,



das die Schwenkbewegung des Betéatigungselements (32) in eine trans-
latorische Bewegung mindestens eines Getriebeteils (76; 77; 79)
Ubertragt,

dass mindestens ein translatorisch bewegtes Getriebeteil (76; 77; 79)
die Verzdégerungseinrichtung (40) direkt oder indirekt betatigt und
dass mindestens ein translatorisch bewegtes Getriebeteil (76; 77; 79)
mittels einer Fuhrung (81) parallel zum Aktivierungselement (43)
geflhrt ist.

2. Beschlag (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
mindestens ein translatorisch bewegtes Getriebeteil (76; 77; 79) ein
Druckstuck (79) aufweist, das zumindest in einer Bewegungsrichtung
(6) direkt oder indirekt am  Aktivierungselement (43) der

Verzogerungseinrichtung (40) anliegt.

3. Beschlag (1) nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass bei
einer Relativbewegung der beiden Beschlagteile (10, 20) zueinander
das Druckstick (79) das Aktivierungselement (43) fuhrt oder dieses

entlastet.

4. Beschlag (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verzédgerungseinrichtung (40) eine Zylinder-Kolben-Einheit (41)
umfasst, deren Aktivierungselement (43) eine Kolbenstange (43) ist.

5 Beschlag (1) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verzégerungseinrichtung (40) eine hydraulische

Verzogerungsvorrichtung (40) ist.

6. Beschlag (1) nach den Ansprichen 2 und 4, dadurch
gekennzeichnet, dass beim SchlieRen des Beschlags (1) das
Drucksttck (79) die Kolbenstange (43) der Zylinder-Kolben-Einheit (41)



einfahrt und die Verztgerungseinrichtung (40) den einfahrenden

Kolben (44) verzdgert.

7. Beschlag (1) nach den Ansprichen 3 und 4, dadurch
gekennzeichnet, dass das Druckstick (79) die ausfahrende

Kolbenstange (43) entlastet.

8. Beschlag (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die
Verzogerungseinrichtung (40) eine auf das Aktivierungselement (43)

wirkende Ruckstellfeder (46) aufweist.

9. Beschlag (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das
erste (10) und das zweite Beschlagteil (20) mittels zweier Gelenkhebel
(31, 33) verbunden sind.

10. Beschlag (1) nach Anspruch 9, dadurch gekennzeichnet, dass das

Betatigungselement (32) Teil eines Gelenkhebels (31; 33) ist.

11. Beschlag (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass er
ein Scharnier (1) ist.

12. Beschlag (1) nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass er

eine Einzugsvorrichtung (90) umfasst.

13. Beschlag (1) nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, dass die
Einzugsvorrichtung (90) eine im Getriebe (60) angeordnete Zugfeder
(91) umfasst.

14. Beschlag (1) nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, dass die
Zugfeder (91) in beiden Endlagen des Beschlags (1) zumindest
annahernd die gleiche Lange aufweist, wobei diese Lange kurzer ist als



die maximale Lange der Zugfeder (91) wahrend der relativen

Schwenkbewegung der Beschlagsteile (10, 20) zueinander.

Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klagerin zu 40%, die Beklagten
zu 60%.

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

zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagten sind gemeinsam eingetragene Inhaber des am 4. Juli 2007
angemeldeten deutschen Patents DE 10 2007 031 175 mit der Bezeichnung
.Beschlag mit relativer zueinander schwenkbaren Beschlagteilen und mit einer
Verzogerungseinrichtung®. Die Erteilung des Streitpatents wurde am 9. Oktober
2008 veroffentlicht.

Das Streitpatent umfasst in der geltenden Fassung insgesamt 15 Patentanspriiche,
den Patentanspruch 1 und die auf diesen zumindest mittelbar rickbezogenen
Patentanspriche 2 bis 15. Mit ihrer Klage begehrt die Nichtigkeitsklagerin die

Nichtigerklarung des Patents in vollem Umfang.

Der Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung hat folgenden Wortlaut:

Beschlag (1) mit einem ersten Beschlagteil (10) und mit einem mit diesem
gelenkig gekoppelten, l6sbar oder unlésbar verbundenen zweiten
Beschlagteil (20), wobei an einem der Beschlagteile (20; 10) eine

Verzogerungseinrichtung (40) mit einem Aktivierungselement (43)



angeordnet ist und wobei der Beschlag (1) ein Betatigungselement (32)
umfasst, das relativ zu dem die Verzdgerungseinrichtung (40) tragenden
Beschlagteil (20; 10) schwenkbar ist und das mit dem jeweils anderen
Beschlagteil (10; 20) gelenkig oder starr verbunden ist, dadurch
gekennzeichnet,
- dass der Beschlag (1) ein an dem die Verzdgerungseinrichtung
(40) tragenden Beschlagteil (20; 10) angeordnetes Getriebe (60)
umfasst, das die Schwenkbewegung des Betatigungselements
(32) in eine translatorische Bewegung mindestens eines
Getriebeteils (76; 77; 79) Ubertragt und
- dass mindestens ein translatorisch bewegtes Getriebeteil (76; 77;
79) die Verzogerungseinrichtung (40) direkt oder indirekt betatigt.

Wegen des Wortlauts der zumindest mittelbar auf den Patentanspruch 1
rickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 15 wird auf die Streitpatentschrift (SPS)

verwiesen.

Die Klagerin stutzt ihre Klage gegeniber dem Hauptanspruch und den
Unteransprichen auf den Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfahigkeit, namlich
mangelnde Neuheit und mangelnde erfinderische Tatigkeit. Ferner hat sie
gegenuber dem Unteranspruch 14 den Nichtigkeitsgrund der mangelnden

Ausfihrbarkeit geltend gemacht. Sie stitzt sich dabei auf die folgenden

Dokumente:
D1 DE 102 54 375 C1,
D2 EP 1 555 372 Al,
D2a dt. Ubersetzung der D2,
D2b US 7 096 535 B2,
D3 EP 1 375 797 Al,
D3a dt. Ubersetzung der D3,

D4 DE 20 2006 001 648 U1,



D5 DE 25 11 201 A1,

D6 US 5 269 043 A,

D6a dt. Ubersetzung der D6,
D7 DE 101 59 140 A1,

D8 DE 31 20 201 A1,

D9 AT 004 486 U1,

D10 WO 89/05388 A1,

D11 DE 201 07 426 U1,

D12 US 4 629 167 A.

Die Beklagten verteidigen das Streitpatent nach Hauptantrag in der erteilten
Fassung, sowie zunachst in der Fassung eines mit Schriftsatz vom 10. Marz 2020
eingereichten Hilfsantrages. Auf den qualifizierten Hinweis des Senats vom 28. Mai
2021, den Beklagten am 2. Juni 2021 zugegangen, haben diese mit Schriftsatz vom
29. Juli 2021 vier neue Hilfsantrage, bezeichnet als Hilfsantrage 1 bis 4,
eingereicht, wobei der Hilfsantrag 1 inhaltlich gegeniber dem mit Schriftsatz vom
10. Marz 2020 eingereichten Hilfsantrag nicht verandert wurde. Mit Schriftsatz vom
15. September 2021 reichten die Beklagten eine korrigierte Fassung des
Hilfsantrags 3 ein. In der mundlichen Verhandlung am 7. Oktober 2021 wurden
dann die Hilfsantrage 4, 5 und 6 eingereicht, wobei Hilfsantrag 5 gleichlautend ist

mit dem vormaligen, erstmals am 29. Juli 2021 eingereichten Hilfsantrag 4.

Der Senat geht von der folgenden Gliederung des Patentanspruchs 1 nach

Hauptantrag (erteilte Fassung) aus:

M1 Beschlag (1) mit

M1.1 einem ersten Beschlagteil (10) und mit

M1.2 einem mit diesem gelenkig gekoppelten, I6sbar oder unldsbar
verbundenen zweiten Beschlagteil (20),



M2 wobei an einem der  Beschlagteile (20; 10) eine
Verzogerungseinrichtung (40) mit einem Aktivierungselement (43)

angeordnet ist und

M3 wobei der Beschlag (1) ein Betatigungselement (32) umfasst,

M3.1 das relativ zu dem die Verzégerungseinrichtung (40) tragenden
Beschlagteil (20; 10) schwenkbar ist und

M3.2 das mit dem jeweils anderen Beschlagteil (10; 20) gelenkig oder

starr verbunden ist,

dadurch gekennzeichnet,

M4 dass der Beschlag (1) ein an dem die Verzégerungseinrichtung (40)
tragenden Beschlagteil (20; 10) angeordnetes Getriebe (60) umfasst,

M4.1 das die Schwenkbewegung des Betatigungselements (32) in
eine translatorische Bewegung mindestens eines Getriebeteils
(76; 77; 79) Ubertragt und

M4.2 dass mindestens ein translatorisch bewegtes Getriebeteil (76;
77; 79) die Verzogerungseinrichtung (40) direkt oder indirekt
betatigt.

Der Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 1 in der Fassung vom 29. Juli 2021, die
inhaltlich mit der Fassung vom 10. Marz 2020 Ubereinstimmt, weist gegeniiber dem
Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung das zusatzliche Merkmal M4.3"1 auf.

Dieses lautet:

M4.3H1 dass das Getriebe (60) ein Schubkurbelgetriebe (71) umfasst



Hieran schlieen sich die Patentanspriche 2 bis 15 in der Fassung nach

Hilfsantrag 1 an.

Der Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 2 (Fassung vom 29. Juli 2021) weist
gegeniuber dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung die beiden zusatzlichen

Merkmale M4.4H2 und M4.5H2 auf. Diese lauten:

M4.4H2 dass mindestens ein translatorisch bewegtes Getriebeteil (76;
77; 79) ein Druckstick (79) aufweist, das zumindest in einer
Bewegungsrichtung (6) direkt oder indirekt am
Aktivierungselement (43) der Verzodgerungseinrichtung (40)
anliegt und

M4 .5H2 dass bei einer Relativbewegung der beiden Beschlagteile (10,
20) zueinander das Druckstuck (79) das Aktivierungselement
(43) fuhrt oder dieses entlastet.

Hieran schlielen sich die Patentanspriiche 2 bis 13 in der Fassung nach

Hilfsantrag 2 an.

Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 3 (Fassung vom 15. September 2021)
weist gegeniber dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung das zusatzliche

Merkmal M2.193 auf. Dieses lautet:

M2.1H3 dass die Verzogerungseinrichtung (40) eine hydraulische

Verzégerungseinrichtung (40) ist.

Hieran schlieen sich die Patentanspriche 2 bis 14 in der Fassung nach

Hilfsantrag 3 an.
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Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 4 (Fassung vom 7. Oktober 2021) weist
gegenuber dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung das zusatzliche

Merkmal M4.694 auf. Dieses lautet:

M4.6H4 und dass mindestens ein translatorisch bewegtes Getriebeteil
(76; 77; 79) mittels einer seitlichen Fuhrung (81) gefluhrt ist.

Hieran schlieRen sich die Patentanspriche 2 bis 14 in der Fassung nach

Hilfsantrag 4 an.

Der Patentanspruch 1 gemall Hilfsantrag 5 (Fassung vom 7. Oktober 2021,
identisch mit der Fassung des Hilfsantrages 4 in der Fassung vom 29. Juli 2021)
weist gegenuber dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung das zusatzliche

Merkmal M4.795 auf. Dieses lautet:

M4.7H5 und dass mindestens ein translatorisch bewegtes Getriebeteil
(76; 77; 79) mittels einer Fdhrung (81) parallel zum
Aktivierungselement (43) gefuhrt ist.

Hieran schlieRen sich die Patentanspriche 2 bis 14 in der Fassung nach

Hilfsantrag 5 an.

Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 6 (Fassung vom 7. Oktober 2021) weist
gegenuber dem Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung das zuséatzliche

Merkmal M4.846 auf. Dieses lautet:

M4.8H6 und dass mindestens ein translatorisch bewegtes Getriebeteil
(76; 77; 79) mittels einer seitlichen Fihrung (81) parallel zum
Aktivierungselement (43) gefihrt ist.

Hieran schlieRen sich die Patentanspriche 2 bis 14 in der Fassung nach

Hilfsantrag 6 an.
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Wegen des vollstandigen Wortlauts der Anspruchssétze nach den Hilfsantragen 1

bis 6 wird auf die Akten verwiesen.

Die Klagerin vertritt hinsichtlich der Patentfahigkeit des Gegenstands des erteilten
Patentanspruchs 1 die Auffassung, dass dieser jeweils neuheitsschéadlich durch
den Inhalt der Druckschriften D1 oder D2 vorweggenommen sei. Zumindest
mangele es diesem jedoch an erfinderischer Tatigkeit gegeniber der Lehre der
Druckschrift D1. Die fehlende Neuheit gelte mit Blick auf die Druckschrift D1 auch
fur die Gegenstande nach den Unteransprichen 2 bis 13. Der Gegenstand des
Patentanspruchs 14 sei nicht ausfuhrbar, der Gegenstand des Patentanspruchs 15
betreffe fir den Fachmann naheliegende Mallhahmen und sei deshalb nicht

erfinderisch.

Zum Hilfsantrag 1 ist sie der Meinung, der Patentanspruch 1 dieses Hilfsantrages
sei aufgrund der Verwendung des Begriffs ,umfasst” mit Blick auf das benannte
Schubkurbelgetriebe unklar. Darliiber hinaus gehe dessen Gegenstand nach § 21
Abs. 1 Nr. 4 PatG uber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich eingereichten
Fassung hinaus. Ferner mangele es seinem Gegenstand an der notwendigen
Neuheit gegeniber der Offenbarung der Druckschriften D1 oder D2. Jedenfalls
werde der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 durch den Inhalt
der Druckschrift D1 nahegelegt. Im Ubrigen seien Schubkurbelgetriebe dem
Fachmann wohlbekannt. Auch bezuglich der Hilfsantrage 2 und 3 ist sie der
Auffassung, dass deren Gegenstande nicht patentfahig seien. Dies gelte ferner
ebenso fur den Gegenstand nach Hilfsantrag 5 (vormals 4), denn auch dieser sei
gegenuber den Druckschriften D1 und D2 nicht neu, zumindest jedoch nicht

erfinderisch.

Die Hilfsantrage 4 und 6 hat die Klagerin als verspatet geriigt. Uberdies seien die
Gegenstande jeweils des Patentanspruches 1 nach den Hilfsantragen 4 und 6

unklar und unzul&ssig erweitert, da in den Anmeldeunterlagen keine ,seitliche”
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Flhrung offenbart sei, hinsichtlich der Patentfahigkeit seien weitere Recherchen

erforderlich, insoweit sei eine Vertagung der Verhandlung notwendig.

Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent 10 2007 031 175 fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagten haben sinngeméaf beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage mit der MalRgabe abzuweisen, dass das Streitpatent die
Fassung eines der Hilfsantrage 1 bis 6, Hilfsantrdge 1 und 2 eingereicht mit
Schriftsatz vom 29. Juli 2021, Hilfsantrag 3 eingereicht mit Schriftsatz vom
15. September 2021 und Hilfsantrage 4, 5 und 6 eingereicht in der mundlichen
Verhandlung vom 7. Oktober 2021, enthalt.

Die Beklagten treten der Klage in allen Punkten entgegen.

Zum geltenden Patentanspruch 1 fuhren sie aus, dass die der Druckschrift D2
entnehmbare Lehre den Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 nicht
vollstandig vorwegnehme, in der Druckschrift D2 sei insbesondere weder eine
bauliche Trennung zwischen der Verzdgerungseinrichtung und dem Getriebe
realisiert, noch bewege sich der dortige Gelenkstift 73 auf einer translatorischen
Bahn gemall dem Merkmal M4.1. Vielmehr weise die Lehre nach der Druckschrift
D2 mit einer nachteiligen Querbewegung eben diejenigen Probleme auf, die durch
das Streitpatent durch die translatorische Bewegung erfindungsgemald gelost
werden sollen. Auch die Ubrigen Entgegenhaltungen zeigten nicht die
streitpatentgemalf bauliche Trennung zwischen Getriebe und

Verzogerungseinrichtung.
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Zu den Hilfsantragen sind die Beklagten der Auffassung, dass der jeweilige
Gegenstand ursprungsoffenbart sei und auch im Ubrigen zulassig sowie

patentfahig sei.

Zum Hilfsantrag 1 tragen die Beklagten vor, dass der entgegengehaltene Stand der
Technik, insbesondere die Druckschrift D2, kein Schubkurbelgetriebe zeige, das
eine bauliche Trennung aufweise. Ebenso wie der entgegengehaltene Stand der
Technik mit Blick auf Hilfsantrag 2 kein entsprechendes Drucksttick, mit Blick auf
Hilfsantrag 3 keine entsprechend baulich getrennte hydraulische
Verzogerungseinrichtung und mit Blick auf Hilfsantrag 5 keine entsprechende

Fuhrung parallel zum Aktivierungselement offenbare.

Hinsichtlich der Hilfsantrage 4 und 6 sind die Beklagten der Auffassung, dass diese
nicht verspatet seien. Zumindest sei dies ausreichend entschuldigt, da es sich um
eine unmittelbare Reaktion auf den Vortrag der Klagerin in der mundlichen
Verhandlung handele. Die Fokussierung auf eine speziell ,seitliche” Fihrung in den
Merkmalen M4.6"* bzw. M4.8"% stelle heraus, dass entgegen der klagerischen
Annahme zur Funktion der in der Entgegenhaltung gezeigten Kolbenstange, die im

Streitpatent gezeigte Kolbenstange kein Fihrungselement sei.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die
zwischen den Parteien gewechselten Schriftsatze nebst Anlagen und den weiteren

Inhalt der Akte Bezug genommen.
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Entscheidungsgrinde

Die Klage ist zulassig und Uberwiegend begriindet, soweit mit ihr hinsichtlich der
erteilten Fassung und den Hilfsantragen 1, 2 und 3 der Nichtigkeitsgrund der
mangelnden Patentfahigkeit gemafl § 81 i.V.m. 88 21 Abs. 1 Nr.1, 22, 88 1 bis 5
PatG geltend gemacht wird. Die in der mundlichen Verhandlung am 7. Oktober
2021 eingereichten Hilfsantrdge 4 und 6 sind nach § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG als
verspatet zuriickzuweisen. Uber die Verteidigung des Streitpatents nach diesen
Hilfsantragen ist in der Sache daher nicht zu entscheiden. Demgegenuber erweist
sich der Erfindungsgegenstand in der Fassung des Hilfsantrags 5 als urspringlich
offenbart, ausfihrbar sowie patentfahig, so dass das Streitpatent teilweise fur

nichtig zu erklaren ist, soweit es tUber diese Fassung hinausgeht.

1. Zum Gegenstand des Streitpatents

Das Streitpatent betrifft gemafl Absatz [0001] der Streitpatentschrift, im Folgenden
SPS genannt, einen Beschlag mit einem ersten Beschlagteil und einem mit diesem
gelenkig gekoppelten, l6sbar oder unlésbar verbundenen zweiten Beschlagteil,
wobei an einem der Beschlagteile eine Verzdgerungseinrichtung mit einem
Aktivierungselement angeordnet ist und wobei der Beschlag ein
Betatigungselement umfasst, das relativ zu dem die Verzdgerungseinrichtung
tragenden Beschlagteil schwenkbar ist und das mit dem jeweils anderen

Beschlagteil gelenkig oder starr verbunden ist.

Aus der Druckschrift D4 wie auch aus der Druckschrift D7 seien derartige
Beschlage in der Bauform von Scharnieren bekannt. Beim Schlie3en des jeweiligen

Scharniers werde dort die Kolbenstange einer Zylinder-Kolben-Einheit durch eine
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schrag wirkende Kraft belastet, was beim Betrieb zum Verklemmen der
Kolbenstange oder zum Verschlei@ der Kolbendichtung und/oder der
Kolbenstangendichtung fuhren kdnne. Der streitpatentgeméf3en Erfindung liege
daher die Problemstellung zugrunde, einen Beschlag mit einer
Verzogerungseinrichtung hoher Lebensdauer zu entwickeln (vgl. Absatze [0002]
und [0003] der SPS).

2. Zum Fachmann

Als Fachmann ist fur das Verstandnis des Streitgegenstandes sowie bei der
nachfolgenden Bewertung des Standes der Technik von einem
Durchschnittsfachmann auszugehen, der als Ingenieur der Fachrichtung
Maschinenbau mit einem Abschluss als Diplom-Ingenieur (FH) oder Master
(Hochschule) ausgebildet ist und der auf dem Gebiet der Entwicklung und

Konstruktion von Beschlagen seit mehreren Jahren tatig ist.

[1l. Zur erteilten Fassung

Der Erfindungsgegenstand in der erteilten Fassung erweist sich gegeniber der
Offenbarung der Druckschrift D2 als nicht neu im Sinne des 8 3 PatG und daher
als nicht bestandsfahig, so dass insoweit der Nichtigkeitsgrund des 8§ 81 PatG
i.V.m. 88 21 Abs. 1 Nr. 1, 22 PatG gegeben ist.

1. Zur Auslegung

Zur Ermittlung der technischen Lehre, die sich aus Sicht des hier malRgeblichen
Fachmanns ergibt, ist der Sinngehalt des Patentanspruchs in seiner Gesamtheit
und der Beitrag, den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung
liefern, unter Heranziehung der den Patentanspruch erlauternden Beschreibung
und Zeichnungen durch Auslegung zu ermitteln (vgl. BGH GRUR 2007, 410
— Kettenradanordnung). Dies darf allerdings weder zu einer inhaltlichen

Erweiterung noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortlaut des
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Patentanspruchs festgelegten Gegenstands fuhren (BGH GRUR 2004, 1023

— Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung).

Allein aus Ausfuhrungsbeispielen darf nicht auf ein engeres Verstandnis des
Patentanspruchs geschlossen werden, als es dessen Wortlaut fiir sich genommen
nahelegt. MaRgeblich ist vielmehr, ob die Auslegung des Patentanspruchs unter
Heranziehung der Beschreibung und der Zeichnungen ergibt, dass nur bei
Befolgung einer solchen engeren technischen Lehre derjenige technische Erfolg
erzielt wird, der erfindungsgemald mit den im Anspruch bezeichneten Mitteln
erreicht werden soll (BGH GRUR 2008, 779 — Mehrgangnabe). Begriffe in den
Patentansprichen sind deshalb so zu deuten, wie sie der angesprochene
Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift und unter Bertucksichtigung
der in ihr objektiv offenbarten Lésung bei unbefangener Erfassung der im Anspruch
umschriebenen Lehre zum technischen Handeln versteht (st. Rspr., vgl.
BGH GRUR 2004, 845 - Drehzahlermittlung; BGH GRUR 2006, 311 - Baum-
scheibenabdeckung; BGH GRUR 2010, 858 — Crimpwerkzeug IlI).

Bei der Auslegung eines Patentanspruchs ist dabei ferner zu bertcksichtigen, dass
sich ein Patent mit seiner Lehre von dem in ihm beschriebenen Stand der Technik
abzugrenzen sucht. Wird in der Beschreibung ein bekannter Stand der Technik mit
dem Oberbegriff eines Patentanspruchs gleichgesetzt — wie im vorliegenden
Streitpatent -, ist den Merkmalen des kennzeichnenden Teils im Zweifel kein
Verstandnis beizumessen, demzufolge diese sich in demjenigen Stand der Technik
wiederfinden, von dem sie sich gerade unterscheiden sollen (BGH GRUR 2019,

491 — Scheinwerferbeltftungssystem).

Danach betrifft der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung
gemal Merkmal M1 einen Beschlag, der gemall den Merkmalen M1.1 und M1.2
ein erstes und ein zweites Beschlagteil umfasst, wobei das zweite Beschlagteil mit
dem ersten Beschlagteil gelenkig gekoppelt und l6ésbar oder unlésbar verbunden
ist. Ein solcher Beschlag kann etwa durch ein Mbbelscharnier realisiert sein, das

aus zwei unlosbar miteinander gelenkig verbundenen, relativ zueinander
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verschwenkbaren Scharnierteilen besteht und wie es in dem in den Figuren 1 bis 8
dargestellten Ausfluhrungsbeispiel der Streitpatentschrift erlautert wird (vgl. auch
Absatz [0022] der SPS). An einem der beiden Beschlagteile ist gem&afl Merkmal M2
eine Verzdgerungseinrichtung angeordnet, die wiederum ein Aktivierungselement
umfasst, mittels dessen - seinem Wortlaut entsprechend - die

Verzogerungseinrichtung aktiviert werden kann.

Die Verzogerungseinrichtung selbst stellt ein Bauteil dar, das dazu geeignet ist, bei
der Verschwenkung der gelenkig miteinander gekoppelten beiden Beschlagteile
eine Verzogerung der Schwenkbewegung - etwa im Sinne einer Dampfung - zu
bewirken. lhre in Merkmal M2 allgemein formulierte ,Anordnung“ an dem einen
Beschlagteil wird in Merkmal M3.1 sowie Merkmal M4 spezifiziert, insofern in
diesen beiden Merkmalen u.a. gefordert wird, dass die Verzégerungseinrichtung
von dem einen Beschlagteil getragen wird. Im Ausfihrungsbeispiel des
Streitpatents bildet eine hydraulische Dampfungseinheit 40 mit einer integrierten
Zylinder-Kolben-Einheit 41 die Verzogerungseinheit, wobei diese durch eine mit
dem Kolben 44 dieser Kolben-Zylinder-Einheit 41 verbundene Kolbenstange 43,
die aus dem Zylinder 47 dieser Kolben-Zylinder-Einheit 41 herausragt, zu deren
Aktivierung verbunden ist. Die Kolbenstange 43 stellt in diesem Beispiel daher das
streitpatentgemale Aktivierungselement dar (vgl. Absatz [0026] der SPS).

Dartber hinaus umfasst der beanspruchte Beschlag nach dem Merkmal M3 ein
Betatigungselement sowie nach dem Merkmal M4 ein Getriebe. Das
Betatigungselement ist gemall den Merkmalen M3.1 und M3.2 relativ zu dem die
Verzégerungseinrichtung tragenden Beschlagteil schwenkbar und mit dem jeweils
anderen Beschlagteil gelenkig oder starr verbunden. Das Getriebe ist gemal
Merkmal M4 an dem die Verzdgerungseinrichtung tragenden Beschlagteil
angeordnet und gemall Merkmal M4.1 in der Lage die Schwenkbewegung des
Betatigungselements in eine translatorische Bewegung mindestens eines
Getriebeteils des Getriebes zu Ubertragen. Dabei sind unter Beriicksichtigung der
gesamten Offenbarung des Streitpatents Betatigungselement und Getriebe

dauerhaft miteinander gekoppelt, so dass die Schwenkbewegung des
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Betatigungselements lber seinen gesamten Schwenkbereich in die translatorische
Bewegung des Getriebeteils Gibertragen wird. Die Bewegung muss allerdings nicht
zwingend stringent in eine einzige Richtung festgelegt sein oder mit einer
gleichbleibenden Geschwindigkeit erfolgen. Vielmehr kann die translatorische
Bewegung wahrend der Schwenkbewegung des Betatigungselements auch eine
Richtungsanderung erfahren, sofern nur dessen Translation beibehalten wird. So
vollfiihren, bezogen auf die Figuren 9 bis 14 der SPS, im Ausfiihrungsbeispiel die
Getriebeteile 76, 77, 79 etwa wahrend der Schwenkbewegung des
Betatigungselements 32 im SchlieBvorgang des Beschlags zunéachst eine
Bewegung auf einer translatorischen Bahn nach rechts und anschlielend bei
weiterer Schwenkbewegung nach dem Durchlauf eines Totpunkts auf der gleichen
translatorischen Bahn eine Bewegung nach links.

Die translatorische Bewegung des Getriebeteils ist in diesem Zusammenhang
ferner nicht als theoretisch angenommene, exakt geradlinige Bewegung
aufzufassen, sondern als eine durch technische Mittel festgelegte oder definierte
translatorische Bahn. Denn das Getriebeteil unterliegt in seiner Bewegung den
Ublichen technischen Gegebenheiten und den physikalischen GesetzmalRigkeiten,
wie sie sich etwa aufgrund von Lagertoleranzen in Verbindung mit den am
Getriebeteil angreifenden Kréaften ergeben. Allerdings ist die beanspruchte
translatorische Bewegung insoweit als hinreichend geradlinig anzusehen, soweit
sie sich von dem in der SPS genannten Stand der Technik, hier der Druckschrift
D4, abzugrenzen versucht. Dort wird dem streitpatentgemald vergleichbaren
Getriebeteil 471 aufgrund seiner Drehbewegung um einen fixierten Zapfen 334 und
dem mit diesem Getriebeteil verbundenen Kolbenstangenende einer Kolbenstange
352 in seiner Bewegung eine - wenn auch nur sehr flache - Kreisbahn aufgezwangt
(vgl. Druckschrift D4, Figur 2).

Aus der dauerhaften Kopplung zwischen dem Betatigungselement und dem
translatorisch bewegten Getriebeteil folgt dartiber hinaus nicht zwingend auch eine
kontinuierlich andauernde Aktivierung der Verzdgerungseinrichtung. So lehrt das

Ausfihrungsbeispiel des Streitpatents eine kontinuierliche Ubertragung der
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Schwenkbewegung des Betatigungselements auf eine translatorische Bewegung
des Getriebeelements, bei jeglicher Verschwenkung des Betatigungselements (vgl.
Figuren 9 bis 14). Eine Verzdgerung in der Verzégerungseinrichtung findet beim
SchlieR- wie auch beim Offnungsvorgang des Topfscharniers jedoch nur bei
Einschub des Kolbens 44 in das Gehduse 42 und somit nur in einem
Teilschwenkbereich des Betatigungselements statt (vgl. Figuren 12 bis 14, Abséatze
[0038] bis [0047] der SPS). Die bauliche Realisierung der Ubertragung der
Schwenkbewegung des Betéatigungselements auf die translatorische Bewegung

des Getriebeteils lasst der Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung dabei offen.

Gemall Merkmal M4.2 wird durch — so wdrtlich — mindestens ,ein® translatorisch
bewegtes Getriebeteil des Getriebes die Verzogerungseinrichtung direkt oder
indirekt betatigt, somit das in den Merkmalen M4.1 und M4.2 jeweils genannte
Getriebeteil auch identisch sein kann. Dabei gilt, dass bei jeglicher Art von Getriebe
aufgrund der Reibung der einzelnen Getriebeteile untereinander zwingend
Reibungsverluste auftreten, die je nach Hohe der Reibung zumindest in geringem
Anteil selbst eine Dampfung und daher eine Verzégerung der Schwenkbewegung
der beiden Beschlagteile zueinander bewirken kdnnen. Diese durch das Getriebe
bewirkte ,innere® Verzdgerung ist in ihrer Dimension jedoch nicht der durch eine
Verzogerungseinrichtung bewirkten Verzdgerung gleichzusetzen, so dass in der
Folge das Ubertragungsgetriebe nicht mit der erfindungsgemaRen

Verzégerungseinrichtung gleichzusetzen ist.

Im Weiteren ist den Beklagten zuzustimmen, dass der Patentanspruch im Sinne
der Gesamtoffenbarung des Streitpatents auch grundsatzlich eine bauliche
Trennung von Getriebe und Verzdgerungseinrichtung fordert. Dies bedeutet, dass
diese beiden Bauteile nicht vollumfanglich aus denselben Bauelementen bestehen
durfen. Allerdings lasst der beanspruchte Beschlag zumindest im Ubergang
zwischen Getriebe und Verzdgerungseinrichtung eine gewisse Flexibilitat in dieser
Trennung zu. So beansprucht Merkmal M4.2, dass das translatorisch bewegte
Getriebeteil die Verzégerungseinrichtung nicht nur indirekt, sondern alternativ auch

direkt betatigen kann. Da die Betatigung der Verzdgerungseinrichtung gemalf
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Merkmal M2 jedoch zwingend durch ein Aktivierungselement erfolgt, schliel3t der
Anspruch insofern nicht aus, dass das translatorisch bewegte Getriebeteil gemali

Merkmal M4.2 gleichzeitig auch bereits das Aktivierungselement sein kann.

2. Zur Patentfahigkeit

2.1 Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Patents durch eine Vorveroffentli-
chung neuheitsschéadlich getroffen ist, erfordert die Ermittlung des Gesamtinhalts
der Vorveroffentlichung. MalRgeblich ist, welche technische Information dem
Fachmann offenbart wird. Der Offenbarungsbegriff ist dabei kein anderer, als er
auch sonst im Patentrecht zugrunde gelegt wird. Offenbart kann auch dasjenige
sein, was im Patentanspruch und in der Beschreibung nicht ausdricklich erwéhnt
ist, aus der Sicht des Fachmanns jedoch fir die Ausfiihrung der unter Schutz
gestellten Lehre selbstverstandlich ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung
bedarf, sondern ,mitgelesen® wird. Die Einbeziehung von Selbstverstandlichem
erlaubt jedoch keine Ergdnzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern
dient, nicht anders als die Ermittlung des Wortsinns eines Patentanspruchs,
lediglich der vollstandigen Ermittlung des Sinngehalts, d.h. derjenigen technischen
Information, die der fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines
Fachwissens entnimmt (vgl. BGH GRUR 2009, 382 - Olanzapin; BGH GRUR 1995,
330 - Elektrische Steckverbindung).

Die Druckschrift D2 offenbart einen Beschlag mit einem ersten Beschlagteil (frame
bracket) 3 und mit einem mit diesem gelenkig gekoppelten, I6sbar verbundenen
zweiten Beschlagteil (door bracket) 4, wobei an einem der Beschlagteile eine
Verzégerungseinrichtung (damping member) 6 in Form einer Kolben-Zylinder-
Einheit (hydraulic cylinder) mit einem Aktivierungselement (piston rod) 62
angeordnet ist und wobei der Beschlag ein Betétigungselement (second link) 55
umfasst, das relativ zu dem die Verzdgerungseinrichtung 6 tragenden Beschlagteil
3 schwenkbar ist und das mit dem jeweils anderen Beschlagteil 4 gelenkig
verbunden ist (vgl. Absatze [0008], [0010]).
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Aus der Druckschrift D2 geht daher der Gegenstand des Oberbegriffs des erteilten
Patentanspruchs 1 mit allen seinen Merkmalen M1, M1.1, M1.2, M2, M3, M3.1 und
M3.2 hervor.

Figur 2 der Druckschrift D2

Dariber hinaus nimmt die Druckschrift D2 auch die Merkmale M4, M4.1 und M4.2

vorweg.

So ist das Betatigungselement 55 uber einen Gelenkstift (pivot pin) 56 an dem die
Verzogerungseinrichtung 6 tragendem Beschlagteil 3 gelagert (M4) und umfasst
einen fest mit diesem Betatigungselement 55 verbundenen Hebelarm (lever arm)
553 (vgl. Fig. 1). An diesem Hebelarm 553 ist Giber einen weiteren Gelenkstift (pivot
pin) 72 ein Ende eines Ubertragungselements (transmission link) 71 angelenkt, das
an einem Ende uber den Gelenkstift 72 mit dem Hebelarm 553 verbunden ist und
mit seinem anderen Ende uber einen dritten Gelenkstift (pivot pin) 73 mit dem Ende
des Aktivierungselements (Kolbenstange) 62 gelenkig verbunden ist. Der dritte
Gelenkstift 73 ist durch seine Aufnahme am Ende des Aktivierungselements
(Kolbenstange) 62 in seiner Bewegung daher auf eine translatorische Bahn
beschrankt (vgl. Fig. 3).

Durch diese Anordnung ist ein Getriebe definiert, das an dem die
Verzogerungseinrichtung 6 tragendem Beschlagteil 3 Uber den Gelenkstift 56

angeordnet ist (vgl. Merkmal M4) und das sich aus folgenden Bauteilen
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zusammensetzt:

) den um den Gelenkstift 56 schwenkbaren Hebelarm 553,

i) den Gelenkstift 72,

iii) das Ubertragungselement 71 und

iv) den durch die Fuhrung der Kolbenstange 62 in seiner Bewegung auf

eine translatorische Bahn beschrankten Gelenkstift 73.

Das vorstehend beschriebene Getriebe Ubertragt Uber den gesamten
Schwenkbereich des Betatigungselements 55 dessen Schwenkbewegung in eine
translatorische Bewegung des Gelenkstifts 73 und damit eines der vorgenannten
Getriebeteile  (vgl. Merkmal M4.1), wobei der Gelenkstift 73 die
Verzdgerungseinrichtung 6 Uber die Kolbenstange 62 direkt betatigt (vgl. Merkmal
M4.2). Der in Figur 3 dargestellte und die Bewegungsbahn der Kolbenstange 62
charakterisierende Pfeil - der dartuber hinaus mit jener Bewegungsbahn einer
Kolbenstange ubereinstimmt, die der Fachmann einer solchen Kolbenstange
Ublicherweise unterstellt - gibt dem Fachmann unmittelbar vor, hier eine
Kolbenstange einzusetzen, die auf einer horizontalen und damit translatorischen
Bahn verfahren wird (vgl. Merkmal M4.2) und somit etwa keine Schiefstellung

erlaubt.

Insofern die Beklagten ausfuhren, dass die Druckschrift D2 gerade keine solche
translatorische Bewegung des Gelenkstifts offenbare oder diese gar technisch
nicht moglich sei, kann dieser Ansicht nicht gefolgt werden. Vielmehr wesentlich
ist, dass die in den Figuren 2 und 3 dargestellte Ausfihrung aufgrund des
verwendeten Getriebes und der vorgegebenen Bewegungsbahn der Kolbenstange
den Fachmann unmittelbar erkennen lasst, dass bei dieser Anordnung gerade eine
solche translatorische Bewegungsbahn des Gelenkstifts 73 theoretisch und somit
auch technisch mdglich ist. So wird im letzten Satz des Absatzes [0013] in Bezug
auf das in den Figuren 4 und 5 dargestellte zweite Ausfiuihrungsbeispiel der
Druckschrift D2 im Besonderen auf die Bewegungsbahn der dortigen Kolbenstange

und somit auch des in der Kolbenstange gelagerten Gelenkstifts abgestellt. Dies
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gibt dem Fachmann bei dem Studium der Offenbarung der Druckschrift D2 einen
unmittelbaren Hinweis dieser Bewegungsbahn auch in dem ersten, in den Figuren
2 und 3 dargestellten Ausfiihrungsbeispiel seine Aufmerksamkeit zu widmen,
zumal dort die Bewegungsbahn gerade durch den dargestellten Pfeil in Figur 3
grafisch besonders hervorgehoben wird. Dass die Druckschrift D2 den Begriff der
,Linearitat" dabei weiter fasst, als das Streitpatent, insofern in den Figuren 4 und 5
der Gelenkstift eine durch den Hebel 74 aufgezwungene flache Kreisbahn
beschreibt (&hnlich wie in der in der SPS als Stand der Technik genannten
Druckschrift D4), und diese trotzdem als linear bezeichnet wird, mag zutreffen.
Darauf kommt es aber bei der Erkennung der Relevanz der Bewegungsbahn der

Kolbenstange in dem Ausfuhrungsbeispiel der Figuren 3 und 4 auch nicht an.

Das vorstehend definierte Getriebe liegt ferner von der Verzégerungseinrichtung
auch baulich getrennt im Sinne des Streitpatents vor. So wird die
Verzogerungseinrichtung durch die Kolben-Zylinder-Einheit 6 gebildet - also durch
das Zylindergehéduse (cylinder body) 61 wund den Ublicherweise darin
aufgenommenen Bauteilen, wie etwa einem Kolben, den ArbeitsrAumen und den
diese Arbeitsraume verbindenden Kanélen. Der Kolbenstange 62 kommt lediglich
die Funktion des Aktivierungselements dieser Verzogerungseinrichtung zu. Sie ist
selbst aber nicht Teil der vorstehend definierten Verzdgerungseinrichtung. Ob die
Kolbenstange 62 in der Folge darUber hinaus auch als ein weiteres Getriebeteil
interpretiert werden kann und so etwa noch dem in vorstehenden Unterpunkt iv)
genannten Bauteilen zuzurechnen ist, kann dahinstehen. Denn die Kolbenstange
kann als Aktivierungselement, wie vorstehend im Rahmen der Auslegung

dargelegt, mit dem translatorisch bewegten Getriebeteil auch identisch sein.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung ist in seiner

Gesamtheit daher vollstandig aus der Druckschrift D2 vorbekannt.

2.2 Einer Beurteilung der weiteren Anspriche der erteilten Fassung bedarf es
nicht, zumal die Beklagte mit der Stellung von Hilfsantrégen zu erkennen gegeben
hat, diese weiteren Anspriiche nicht selbststandig zu verteidigen. Auch im Ubrigen
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hat die Beklagte nicht geltend gemacht, dass die Ausgestaltungen nach den
Unteranspriichen zu einer anderen Beurteilung der Patentfahigkeit fuhren kénnten
(BGH GRUR 2012, 149 - Sensoranordnung; BGH GRUR 2007, 862 -
Informationsubermittlungsverfahren Il; BGH GRUR 2017, 57 — Datengenerator).

IV. Zu den Hilfsantragen 1 bis 6

1. Fassung nach dem Hilfsantrag 1

Der Erfindungsgegenstand gemal Hilfsantrag 1 ist aus denselben Grinden wie der
Erfindungsgegenstand in der erteilten Fassung nicht schutzféahig.

1.1 Wahrend der Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung die Bauart des in
Merkmal M4 beanspruchten Getriebes weitestgehend offen lasst, wird diese in dem
Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1 durch das Merkmal M4.3"! in der Hinsicht
spezifiziert, ,dass das Getriebe ein Schubkurbelgetriebe umfasst. Das
beanspruchte  Getriebe besteht daher nun zumindest aus einem
Schubkurbelgetriebe. Der grundlegende Aufbau eines solchen
Schubkurbelgetriebes ist dem Fachmann allgemein bekannt, wie auch die Klagerin
in ihrer Argumentation zur erfinderischen Tatigkeit mehrfach herausstellt. Es setzt
sich fachiblich zumindest aus einer teilweise rotierenden Kurbel, einer Koppel
(Pleuel) sowie einem Schubkdrper zusammen. Dabei schlieBt das Merkmal M4.3H!
jedoch nicht aus, dass das Getriebe neben den vorgenannten mindestens
vorhandenen Bauteilen des Schubkurbelgetriebes noch weitere Bauteile umfassen
kann. Diese Auslegung steht in Einklang mit dem Ausfuhrungsbeispiel der SPS,
wonach das Getriebe 60 ein Koppelgetriebe 61 und ein mit diesem verbundenes
Schubkurbelgetriebe 71 umfasst, wobei das Schubkurbelgetriebe 71 wiederum
unter anderem aus einer Schubgelenkkurbel 72, zwei Pleuelstangen 74 und zwei
Schubstangen 76 besteht (vgl. Absatze [0032] und [0033] der SPS).
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1.2 Anderungen der Patentanspriiche dirfen weder zu einer Erweiterung des Ge-
genstands der Anmeldung noch dazu fuhren, dass an die Stelle der angemeldeten
Erfindung eine andere gesetzt wird (BGH GRUR 1990, 432 - Spleilkammer). Der
Patentanspruch darf mithin nicht auf einen Gegenstand gerichtet werden, von dem
aus fachmannischer Sicht aufgrund der urspriinglichen Offenbarung nicht zu erken-
nen ist, dass er von vornherein von dem Schutzbegehren umfasst sein sollte (BGH
GRUR 2001, 140 - Zeittelegramm; BGH GRUR 2005, 1023 - Einkaufswagen II).
Der Patentinhaber, der nur noch fir eine bestimmte Ausfihrungsform der
angemeldeten Erfindung Schutz begehrt, ist dabei nicht gendtigt, samtliche
Merkmale eines Ausfiihrungsbeispiels in den Anspruch aufzunehmen (BGH GRUR
2006, 316 - Koksofentur). Die Aufnahme eines weiteren Merkmals aus der
Beschreibung in den Patentanspruch ist zulassig, wenn dadurch die zunachst
weiter gefasste Lehre auf eine engere Lehre eingeschrankt wird und wenn das
weitere Merkmal in der Beschreibung als zu der beanspruchten Erfindung
gehorend zu erkennen war (BGH GRUR 2000, 591 - Inkrustierungsinhibitoren).
Dienen mehrere in der Beschreibung eines Ausfihrungsbeispiels genannte
Merkmale der naheren Ausgestaltung der unter Schutz gestellten Erfindung, die je
far sich, aber auch zusammen den durch die Erfindung erreichten Erfolg férdern,
hat es der Patentinhaber in der Hand, ob er sein Patent durch die Aufnahme
einzelner oder sdmtlicher dieser Merkmale beschrankt; in dieser Hinsicht kénnen
dem Patentinhaber keine Vorgaben gemacht werden (BGH - SpleiRkammer,
a.a.0.).

Diesen Anforderungen gentgt der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemali

Hilfsantrag 1.

Absatz [0032] der SPS sowie Seite 5, Zeilen 30 bis 35, der urspringlichen
Anmeldeunterlagen offenbaren, dass das Getriebe, wie in Merkmal M4.3H!
beansprucht ein Schubkurbelgetriebe, umfassen kann. Das zusatzliche Merkmal
M4.3"1 beschrankt dabei den Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten
Fassung. Zur Aufnahme weiterer Merkmale sind die Beklagten mit Verweis auf die

vorstehend zitierte Rechtsprechung nicht gehalten. Der in Patentanspruch 1 in der


https://www.juris.de/r3/document/KORE301469001/format/xsl/part/K?oi=UDYBfySse3&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE316842000/format/xsl/part/K?oi=UDYBfySse3&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE315522005/format/xsl/part/K?oi=UDYBfySse3&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE307652006/format/xsl/part/K?oi=UDYBfySse3&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE307652006/format/xsl/part/K?oi=UDYBfySse3&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D
https://www.juris.de/r3/document/KORE300242000/format/xsl/part/K?oi=UDYBfySse3&sourceP=%7B%22source%22%3A%22Link%22%7D

- 26 -

Fassung nach Hilfsantrag 1 beanspruchte Gegenstand st daher

ursprungsoffenbart.

1.3 Der Gegenstand nach dem Patentanspruch1l in der Fassung nach
Hilfsantrag 1 ist jedoch ebenfalls gegentber der Offenbarung der Druckschrift D2

im Sinne des § 3 PatG nicht neu.

Gemaly der fachublichen Definition eines Schubkurbelgetriebes erfillt der der
Druckschrift D2 entnehmbare Hebelarm 553 die Funktion einer Kurbel sowie das
Ubertragungselement 71 die Funktion einer Koppel (Pleuel) eines
Schubkurbelgetriebes, wobei die rotierende Bewegung der Kurbel, also des
Hebelarms 553, in eine translatorische Bewegung des am Ende der Koppel, also
des am Ubertragungselement 71 angeordneten Schubkorpers, in diesem Fall dem
durch die Kolbenstange gefuhrten Gelenkstift 73, umgewandelt wird. Der Hebelarm
553, das Ubertragungselement 71 und der Gelenkstift 73 der Druckschrift D2 bilden
daher ein Schubkurbelgetriebe aus und nehmen in der Folge das Merkmal M4.3H!

vorweg.

Der Ansicht der Beklagten, wonach diesem Schubkurbelgetriebe eine zweite
gestellseitige Lagerung fehle, kann dabei nicht gefolgt werden, denn diese wird
durch die dem Getriebe zuzuordnende Fihrung der Kolbenstange 62 gewahrleistet

(vgl. Unterpunkt iv) in der Begriindung zum Hauptantrag).

Folglich fugt das zuséatzliche Merkmal des Hilfsantrags 1 dem Gegenstand nach
dem erteilten Patentanspruch 1 nur ein weiteres ebenfalls aus der Druckschrift D2

hervorgehendes Merkmal hinzu.

1.4 Einer Beurteilung der weiteren Anspriche in der Fassung nach Hilfsantrag 1

bedarf es aus den vorstehend genannten Grinden wiederum nicht.
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2. Fassung nach dem Hilfsantrag 2

Auch der Erfindungsgegenstand gemald Hilfsantrag 2 ist aus denselben Grinden
wie der Erfindungsgegenstand in der erteilten Fassung nicht schutzfahig.

2.1 Mindestens eines der translatorisch bewegten Getriebeteile weist gemal
Merkmal M4.442 ein Druckstiick auf, das zumindest in einer Bewegungsrichtung (6)
direkt oder indirekt am Aktivierungselement (43) der Verzdgerungseinrichtung (40)
anliegt. Im Sinne seiner Begrifflichkeit ist das Druckstiick dabei technisch in der
Lage Druckkrafte auf das direkt oder indirekt anliegende Aktivierungselement zu
ubertragen, wobei die Ubertragung aufgrund des Begriffs ,zumindest” jedoch nicht
auf eine einzige Bewegungsrichtung des Aktivierungselements beschrankt ist.
Auch ist das Druckstick nicht zwingend als separates Bauteil aufzufassen, denn
das vom Gegenstand des Patentanspruchs mitumfasste Ausfiihrungsbeispiel der
SPS lehrt, dass als erfindungsgemalles Druckstick (Bezugszeichen 79) auch
lediglich die Oberflache des Getriebebauteils 77 angesehen werden kann, welches

an dem Kolbenstangenkopf 48 der Kolbenstange 43 anliegt (vgl. Figur 8 der SPS).

GemaR Merkmal M4.5"2 ist das Druckstiick dartiber hinaus dazu ausgebildet, bei
der Relativbewegung der  beiden Beschlagteile  zueinander  das
Aktivierungselement zu fuhren oder dieses zu entlasten. Dieses ,Fuhren“ oder
,Entlasten® ist im Sinne des Streitpatents sehr weit auszulegen, denn etwa im
besagten Ausfuhrungsbeispiel der Figur 8 des SPS drickt das Druckstick 79
lediglich auf den Kolbenstangenkopf 48 oder entlastet diesen, wobei die eigentlich
technische Fuhrung der Kolbenstange 43 auf einer linearen Bahn jedoch durch

deren Lagerung im Zylinder realisiert wird (vgl. Figur 5 der SPS).

2.2 Die Merkmale M4.4"2 und M4.5%2 entsprechen den urspriinglich eingereichten
wie auch erteilten Patentansprichen 3 und 4. Der Patentanspruch 1 gemaf
Hilfsantrag 2 ist daher zuléassig, wie dessen Gegenstand auch den Gegenstand des
erteilten Patentanspruchs 1 beschrankt.
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2.3 Das in den Figuren 2 wund 3 der Druckschrift D2 gezeigte
Ubertragungselement 71 ist an dem Kolbenstangenende der Kolbenstange 62
(dem Aktivierungselement) durch den Gelenkstift 73 (das translatorisch bewegte
Getriebebauteil) schwenkbar gelagert. Der Gelenkstift liegt dabei mit seiner
Oberflache an dem Gelenkauge der Kolbenstange an und drickt - je nach
Schenkbewegung der beiden Beschlagteile zueinander - Uber dieses die
Kolbenstange 62 nach aul3en aus der Kolben-Zylinder-Einheit heraus oder diese
nach innen in die Kolben-Zylinder-Einheit hinein.

Dies entspricht den Merkmalen M4.492 und M4.5"2 nach der vorstehenden
Auslegung, somit auch diese beiden Merkmale durch die Druckschrift D2

vorbekannt sind.

Folglich figen die zusatzlichen Merkmale des Hilfsantrags 2 dem Gegenstand nach
dem erteilten Patentanspruch 1 nur weitere ebenfalls aus der Druckschrift D2
hervorgehende Merkmale hinzu. Mithin ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1

in der Fassung nach Hilfsantrag 2 ebenfalls nicht neu.

2.4 Einer Beurteilung der weiteren Anspriche in der Fassung nach dem
Hilfsantrag 2 bedarf es wiederum nicht.

3. Fassung nach dem Hilfsantrag 3

Der Erfindungsgegenstand gemald Hilfsantrag 3 ist ebenfalls aus denselben

Grinden wie der Erfindungsgegenstand in der erteilten Fassung nicht schutzfahig.

3.1 Das Merkmal M2.1" spezifiziert die in Merkmal M2 definierte
Verzogerungseinheit als eine hydraulische Verzégerungseinrichtung. Eine solche
hydraulische Verzdgerungseinrichtung benutzt als Arbeitsmedium eine
hydraulische Flussigkeit.
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3.2 Das Merkmal M2.1"3 entspricht dem urspriinglich eingereichten wie auch
erteilten Patentanspruch 6. Der Patentanspruch 1 gemalf Hilfsantrag 3 ist daher
zulassig, wie dessen Gegenstand auch den Gegenstand des erteilten
Patentanspruchs 1 beschrankt.

3.3 Gemal Absatz [0010] der Druckschrift D2 umfasst die dortige
Verzogerungseinrichtung (damping member) 6 einen Hydraulikzylinder. Damit
handelt es sich auch bei dieser Verzdgerungseinheit um eine hydraulische

Verzogerungseinrichtung.

Damit geht aus der Druckschrift D2 auch das Merkmal M2.1"2 hervor.

Folglich fugt das zusatzliche Merkmal des Hilfsantrags 3 dem Gegenstand nach
dem erteilten Patentanspruch 1 nur ein weiteres ebenfalls aus der Druckschrift D2
hervorgehendes Merkmal hinzu. Mithin ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1
in der Fassung nach Hilfsantrag 3 ebenfalls nicht neu.

3.4 Einer Beurteilung der weiteren Anspriche in der Fassung nach dem

Hilfsantrag 3 bedarf es wiederum nicht.

4. Fassung nach den Hilfsantragen 4 und 6

Gemal § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG kann das Patentgericht eine Verteidigung des
Beklagten mit einer geéanderten Fassung des Patents zuriickweisen und bei seiner
Entscheidung unbericksichtigt lassen, wenn dieses Vorbringen nach Ablauf der
hierfur nach 8 83 Abs. 2 PatG gesetzten Frist erfolgt ist und die weiteren
Voraussetzungen des 8§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nrn. 1 bis 3 PatG erfullt sind.

Mit qualifiziertem Hinweis vom 28. Mai 2021, der den Beklagten laut
Empfangsbekenntnis am 2. Juni 2021 zugestellt worden ist, wurde eine Frist zur
beiderseitigen AuRerung und abschlieRenden Stellungnahme binnen 2 Monaten
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nach Zustellung gesetzt. Die Parteien sind zudem Uber die Folgen einer
Fristversdumung belehrt worden (8 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 PatG).

Mit Schriftsatz vom 29. Juli 2021 haben die Beklagten Stellung genommen und
zunachst vier Hilfsantrage (1- inhaltlich unverandert, 2, 3 und 5) eingereicht. Mit
Schriftsatz vom 15. September 2021 haben die Beklagten nochmals auf den
Schriftsatz der Klagerin vom 2. September 2021 erwidert und eine leicht korrigierte
Fassung des Hilfsantrages 3 eingereicht, die offensichtliche Abweichungen
zwischen der Rein- und der Korrekturschrift dieses Hilfsantrages in der Fassung
vom 29. Juli 2021 beseitigten. Die Verteidigung des Streitpatents nach den neu
eingereichten Hilfsantragen 4 und 6 ist erst in der mindlichen Verhandlung vom 7.
Oktober 2021 erfolgt und damit erst nach der nach § 83 Abs. 2 PatG gesetzten
Frist.

Eine Bertcksichtigung der neu eingereichten Hilfsantrage 4 und 6 héatte eine
Vertagung der bereits begonnenen mundlichen Verhandlung erforderlich gemacht
(8 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 PatG). Denn der Klagerin hatte Gelegenheit gegeben
werden mussen, nach einschlagigem Stand der Technik insbesondere beziglich
des mit Hilfsantrag 4 erganzten Merkmals zu recherchieren. Nur durch eine
Vertagung ware der Klagerin die Moéglichkeit gegeben worden, sich sachgemal
uber die aufgeworfenen Fragen zu erkladren, die Grundlage der zu treffenden
Entscheidung waren. Die zusatzlichen Hilfsantrage 4 und 6, die mit dem
hinzugefugten Merkmal eine neue ,Verteidigungslinie* bilden, haben die Klagerin
mit Tatsachen konfrontiert, zu denen sie sachlich fundiert und erschépfend nur
dann Stellung nehmen konnte, wenn sie angemessene Zeit fur Uberlegungen und
Vorbereitung in technischer und rechtlicher Hinsicht hatte. Dazu bestand vor
Einreichung der Hilfsantrdge 4 und 6 fir die Klagerin auch kein Anlass, da das
zusatzliche Merkmal M4.7%4 bzw. M4.8H6 weder in den Unteranspriichen noch in
der Beschreibung ausdriicklich genannt ist, sondern, wie die Beklagten selbst
vortragen, lediglich der Figur 4 i.V.m. Absatz [0033] zu entnehmen sein soll. Die
deshalb fur eine sachgerechte Auseinandersetzung mit den fraglichen

Hilfsantragen erforderliche Zeit konnte der Klagerin auch nicht durch eine
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Unterbrechung der mundlichen Verhandlung in ausreichender Weise zur

Verfugung gestellt werden.

Die Versdumung der Frist ist durch die Patentinhaber auch nicht gentgend
entschuldigt worden (8 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 PatG).

Im Blick auf das Erfordernis der geniigenden Entschuldigung der Verspatung nach
§ 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 PatG ist auf einen objektiven Sorgfaltsmal3stab abzustellen
(BPatG, Urteil vom 14. August 2012, 4 Ni 43/10 (EP), BPatGE 53, 178 = GRUR
2013, 601, Bearbeitungsmaschine, Leitsatz 1, Rn. 34; Busse/Keukenschrijver,
Patentgesetz, 9. Aufl., § 83 Rn. 23 m.w.N.).

Genlgend im Sinne des 8 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 PatG ist eine Entschuldigung
insbesondere dann, wenn der Beklagte auf eine geanderte Auffassung des Senats
reagiert, zu der dieser auf Grund des Vortrags des Klagers erst in der mindlichen
Verhandlung gelangt war (BPatG, Urteil vom 29. April 2015, 4 Ni 26/13 (EP), juris,
Rn. 143). Dies ist hier nicht der Fall.

Zu dem inhaltlich unveranderten Hilfsantrag 1 sowie zu den in die Hilfsantrage 2,
3 und 5 (vormalig 4) aufgenommenen Merkmalen - allesamt, wie in den
Ausfihrungen zu den Hilfsantragen 2 und 3 und im Folgenden noch zum
Hilfsantrag 5 erlautert, den erteilten Unteranspriichen entstammend - hatte der
Senat bereits im qualifizierten Hinweis vorlaufig Stellung genommen und diese
nicht gedndert. Dies hat der Senat in seinem weiteren gerichtlichen Hinweis, den
der Senat in der mundlichen Verhandlung erteilt hat, auch so dargestellt. Die
vorlaufige Rechtsmeinung des Senates insbesondere zu Hilfsantrag 5 (vormals 4)
gab deshalb keinen gentigenden Anlass fir die Einreichung des diesem gegentber
vorrangigen Hilfsantrags 4 mit einem zusatzlichen, zuvor nicht bertucksichtigten

Merkmal.

Der Senat ubt daher das ihm nach § 83 Abs. 4 Satz 1 PatG eingerdumte Ermessen

durch Zurlckweisung der Verteidigung des Streitpatents nach MalRgabe der
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zusatzlich erstmals in der mindlichen Verhandlung gestellten Hilfsantrage aus.
Uber die Verteidigung des Streitpatents nach diesen Hilfsantragen ist in der Sache

somit nicht zu entscheiden.

5. Fassung nach dem Hilfsantrag 5
Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 erweist sich in der Fassung nach
Hilfsantrag 5 gegeniber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik
hingegen als schutzfahig, 88 1 ff. PatG.

5.1 Merkmal M4.7H5 spezifiziert die Fuhrung mindestens eines der translatorisch
bewegten Getriebeteile. Es stellt dabei heraus, dass die Fuhrung dieses
Getriebeteils parallel zum Aktivierungselement angeordnet ist. Diese Parallelitat
aullert sich in technischer Hinsicht in einem rdumlichen Versatz der Fihrung dieses

Getriebeteils zu der Bewegungsbahn des Aktivierungselements.

5.2 Das Merkmal M4.7H5 entspricht dem urspriinglich eingereichten wie auch
erteilten Patentanspruch 2. Der Patentanspruch 1 gemafR Hilfsantrag 5 ist daher
zulassig, wie dessen Gegenstand auch den Gegenstand des erteilten
Patentanspruchs 1 beschrankt. Etwas Gegenteiliges wurde von der Klagerin auch

nicht vorgetragen.

5.3 Der nunmehr beanspruchte Erfindungsgegenstand erweist sich mit diesem
zusatzlichen Merkmal auch als neu und auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend

gegeniuber dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik.

Der Gelenkstift 73 der der Druckschrift D2 entnehmbaren Vorrichtung wird, wie
vorstehend bereits dargelegt durch die Fiuhrung der Kolbenstange 62 in seiner
Bewegung auf eine translatorische Bahn beschréankt. Somit erfolgt die Fuhrung
dieses Getriebeteils auf der gleichen Bewegungsbahn wie die der Kolbenstange 62
als das Aktivierungselement. Ein Versatz im Sinne der vorstehenden Auslegung ist
fur dieses Getriebeteil daher nicht vorhanden und fir den Fachmann auch nicht
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nahegelegt. Daruber hinaus ist auch ein Versatz der Fuhrung weiterer
Getriebeglieder, welche der Druckschrift D2 entnehmbar sind, nicht erkennbar und

auch nicht vorgetragen.

Der in Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 5 beanspruchte Beschlag ist daher neu
gegenuber der Offenbarung der Druckschrift D2 und beruht gegentber dieser auch

auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Er ist auch neu und auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend gegentber der
Offenbarung der Druckschrift D1.

So ist der Druckschrift D1 ein federbelastetes Topfscharnier 10 zu entnehmen, das
einen Montagearm 11 und einen mit diesem Montagearm Uber die beiden
Gelenkhebel 26, 27 gelenkig gekoppelten verbundenen Gelenktopf 12 umfasst (vgl.
Absatze [0025] und [0026]; Figuren 2 und 8).

5 30 65 12 27 22 26 21 11 1

———— \

. — 07 v@ [9)} \\
j ///\\\\ V2
\ﬁ ;{/,{\4’\””477////&
Fig. 8 k \\\

Figur 8 der Druckschrift D1

Daher geht aus der Druckschrift D1 ein Beschlag hervor, der die Merkmale M1,
M1.1 und M1.2 aufweist, wobei der Montagearm 11 das erste Beschlagteil und der

Gelenktopf 12 das zweite Beschlagteil bilden.

Der Gelenktopf 12 hat im Ausfuhrungsbeispiel der Druckschrift D1 einen annédhernd
rechteckigen Rahmen 13, wobei die beiden quer zur Langsrichtung orientierten
Seiten 18, 19 des Rahmens 13 Aussparungen 15, 17 aufweisen (vgl. Absatz [0027];
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Figur 2). Die Aussparung 15 wird von einer Kolbenstange 44 durchgriffen, die Teil
einer Zylinder-Kolben-Einheit 40 ist und die wiederum in einem eigenen Gehause
31 angeordnet ist. Das Geh&use 31 und die Kolben-Zylinder-Einheit 40 bilden ein
Dampfungselement 30 aus (vgl. Abséatze [0028] und [0029]; Figuren 2, 6, 8).

Die Kolben-Zylinder-Einheit 40 stellt eine Verzégerungseinrichtung im Sinne des
Streitpatents dar, die durch eine Bewegung der Kolbenstange 44 als
Aktivierungselement aktiviert wird. In dem in den Figuren der Druckschrift D1
dargestellten Ausfihrungsbeispiel ist das Gehéause 31 in unmittelbarer Néhe zu
den Gelenktopf 12 in einen Mdbelstickteil 5 positioniert. Damit nimmt dieses
Ausfihrungsbeispiel zwar noch das Merkmal M2 vorweg, nicht jedoch die
Spezifizierung gemal der Merkmale M3.1 und M4, wonach — auf die Druckschrift
D1 Ubertragen - der Gelenktopf 12 das Dampfungselement 30 ,tragt‘. Allerdings
lehrt Absatz [0044] der Druckschrift D1, dass das Dampfungselement 30 auch Teil
des Topfscharniers sein kann. In dieser Ausfiihrung ist dann auch die vorgenannte
Spezifizierung nach den Merkmalen M3.1 und M4 erflllt und daher vorbekannt.

Der Gelenkhebel 27 ist als Betatigungselement relativ zu dem Gelenktopf 12 - und
in der Ausfihrung nach Absatz [0044] damit auch zu dem das Dampfungselement
tragenden Beschlagteil - verschwenkbar und mit dem Montagearm 11 gelenkig
verbunden. Daher gehen auch die Merkmale M3, M3.1 und M3.2 aus der
Druckschrift D1 hervor.

Das freie Ende der Kolbenstange 44 tragt ein Kolbenstangendruckstick 61,
welches im montierten Zustand im Innern des Gelenktopfs 12 angeordnet ist und
dort eine translatorische Bewegung ausfuhren kann. Hierzu weist das
Kolbenstangendruckstiick 61 eine weitgehend quadratische Gleitflache 64 auf, mit
der das Kolbenstangendruckstick 61 in Kontakt mit dem Bodenteil 14 des
Gelenktopfes 12 steht. Ferner weist das Kolbenstangendruckstiick 61 eine konkave
Schiebekeilflache 65 auf, die wahrend der Schwenkbewegung des Gelenktopfs 12
und des Montagearms 11 zueinander in Kontakt mit dem Gelenkhebel 27 tritt,

wobei die Schwenkbewegung des Gelenkhebels 27 im Sinne des
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erfindungsgemallen Betatigungselements in eine translatorische Bewegung des
Kolbenstangendruckstiicks 61 tbertragen und dadurch Uber die Kolbenstange 44

die Verzogerungseinrichtung direkt betatigt wird (vgl. Figuren 8 bis 10).

Diese Vorrichtung bildet ein Schiebekeilgetriebe aus (vgl. Absatz [0006]) und

nimmt die Merkmale M4 und M4.2 vorweg.

Allerdings offenbart das in den Figuren der Druckschrift D1 dargestellte
Ausfuhrungsbeispiel nicht das Merkmal M4.1 in der vorstehenden Auslegung. Denn
der Gelenkhebel 27 ist mit dem Kolbenstangendruckstick 65 wéahrend der
Schwenkbewegung der beiden Beschlagteile zueinander nicht dauerhaft
gekoppelt. Vielmehr erfolgt die Ubertragung der Schwenkbewegung des
Gelenkhebels 27 in eine translatorische Bewegung des Kolbenstangendruckstiick
61 gerade nicht Uber den gesamten Schwenkbereich des Gelenkhebels 27,
sondern nur Uber einen Teilbereich. So tritt der Gelenkhebel 27 in dem in den
Figuren 8 bis 10 dargestellten Schwenkverlauf nur zu den in den Figuren 9 und 10

gezeigten Zeitpunkten in Kontakt mit dem Kolbenstangendruckstiick 61.

Der in Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 5 beanspruchte Beschlag
ist daher schon aus diesem Grund gegeniber dem in den Figuren der Druckschrift

D1 dargestellten Ausfuhrungsbeispiel neu.

In Absatz [0010] gibt die Druckschrift D1 dem Fachmann dartber hinaus jedoch die
Anregung alternativ statt dem in dem Ausfuhrungsbeispiel verwendeten
Schiebekeilgetriebe auch ein Gleitkeilgetriebe oder — hier relevant - ein
Schubkurbelgetriebe einzusetzen. Diese Anregung kodnnte der Fachmann
aufgreifen und so - etwa analog der Funktion des Schubkurbelgetriebes der
Druckschrift D2 - in naheliegender Weise zu einer dauerhaften Kopplung zwischen
dem Gelenkhebel 27 und der Kolbenstange 44 wahrend der gesamten
Schwenkbewegung der beiden Beschlagteile zueinander gelangen. Wird
unterstellt, dass er dabei auf die durch das gezeigte Ausfuhrungsbeispiel der

Druckschrift D1 vorgegebene und die Lagerung der Kolbenstange bereits
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realisierte translatorische Bewegung der Kolbenstange 44 nicht verzichten mdchte,
so konnte sich das Merkmal M4.1 fur den Fachmann aus Absatz [0010] der
Druckschrift D1 mdglicherweise naheliegend ergeben. Die Beantwortung dieser
Frage kann aber dahinstehen, denn selbst dann legt die Druckschrift D1 dem
Fachmann nicht nahe, dass mindestens ein translatorisch bewegtes Getriebeteil
dieses  Schubkurbelgetriebes  mittels  einer  Fuhrung  parallel zum
Aktivierungselement, im Sinne der vorstehenden Auslegung folglich mit Versatz,
geflhrt ist.

Insofern die Klagerin ausfuhrt, dass eine solche Fihrung parallel zu dem
Aktivierungselement durch die Fihrung des Kolbenstangendruckstiicks 61 an dem
Boden des Gelenktopfs 12 erfolge, kann diese Ansicht nicht Gberzeugen. Denn ein
solches Kolbenstangendruckstiick als  spezifischer Bestandteil des
Schiebekeilgetriebes ist bei dem alternativen Einsatz eines Schubkurbelgetriebes
gerade nicht mehr notwendig und wird vom Fachmann daher in naheliegender

Weise weggelassen werden.

Der in Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 5 beanspruchte Beschlag
beruht daher gegeniber der Offenbarung der Druckschrift D1 auch auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften oder Unterlagen hat die
Klagerin weder schriftlich noch in der mindlichen Verhandlung zur Frage der
Patentfahigkeit des Patentanspruchs 1 gemald Hilfsantrag 5 aufgegriffen. Deren
Gegenstande liegen auch aus Sicht des Senats vom Streitgegenstand noch weiter
ab als der zuvor bertcksichtigte Stand der Technik. Sie kbnnen daher ebenfalls
keine Anregungen zum Gegenstand nach dem Patentanspruch 1 in der Fassung

nach Hilfsantrag 5 geben oder diesen gar vorwegnehmen.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag 5 ist daher patentféahig

und die Klage insoweit erfolglos.
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5.4 Die Merkmale der abhangigen Patentanspriiche 2 bis 14 gehen uber reine

Selbstverstandlichkeiten hinaus, sie begegnen insoweit keinen Bedenken.

Soweit die Klagerin den Gegenstand des Patentanspruchs 13 gemaf Hilfsantrag 5
(inhaltlich dem Anspruch 14 der erteilten Fassung entsprechend) als fir den
Fachmann nicht ausfuhrbar ansieht, so kann dieser Ansicht nicht gefolgt werden.
Denn in Absatz [0035] der SPS ist ausgefuhrt, dass die Zugfeder 91 zwischen einer
Aufnahme 92 an dem Ausleger 39 und einer Federaufnahme 93 am
Pleuelstangengelenk 75 gespannt ist. Da das Pleuelstangengelenk 75 dem
Schubkurbelgetriebe zuzuordnen ist, ist damit auch die Zugfeder insoweit im

Getriebe angeordnet, als dass sie dort zumindest im technischen Sinne angreift.

Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs. 2 PatG i.V.m. § 92 Abs. 1 ZPO (vgl.
Zoller, ZPO, 33. Aufl., 892 Rn. 3). Dabei hat der Senat berticksichtigt, dass der als
schutzfahig verbleibende Patentgegenstand gegentiber dem Gesamtumfang des

Nichtigkeitsangriffes insgesamt einen geringeren Anteil ausmacht.

VI.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus § 99 Abs. 1 PatG
i. V.m. 8 709 Satz 1 und 2 ZPO.
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VII. Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollstandiger Form
abgefassten Urteils, spatestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von funf
Monaten nach Verkindung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollmachtigen schriftlich oder
in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133 Karlsruhe,
einzulegen.

Dr. Hock Heimen Dr. Geier Peters Sexlinger



