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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 27. Februar 2024 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, den Richter
Hoffmann, die Richterinnen Dr. Marx und Dr. Rombach und den Richter

Dr. Crummenerl
fur Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 1. Senats (Nich-
tigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 7. Oktober 2021 ab-

geandert.

Das deutsche Patent 10 2007 031 175 wird dadurch teilweise fur
nichtig erklart, dass Patentanspruch 1 wie folgt gedndert wird und

sich die Ubrigen Patentanspriche auf diese Fassung beziehen:

e am Ende des ersten durch einen Spiegelstrich eingeleite-
ten Absatzes wird das Wort "und" ersetzt durch ein

Komma;

e nach diesem Absatz wird folgender Text eingeflugt:
"- dass das Getriebe (60) ein Schubkurbelgetriebe (71)

umfasst und".
Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

Die weitergehende Berufung der Beklagten und die Berufung der

Klagerin werden zurtickgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klagerin zwei Drittel
und die beiden Beklagten je ein Sechstel.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagten sind Inhaber des deutschen Patents 10 2007 031 175
(Streitpatents), das am 4. Juli 2007 angemeldet wurde und einen Beschlag be-
trifft.

Patentanspruch 1, auf den finfzehn Anspriche zurtickbezogen sind, lau-

tet in der Verfahrenssprache:

Beschlag (1) mit einem ersten Beschlagteil (10) und mit einem mit diesem gelen-

kig 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 Verzdgerungseinrich-

tung (40) tragenden Beschlagteil (20; 10) schwenkbar ist und das mit dem jeweils

anderen Beschlagteil (10; 20) gelenkig oder starr verbunden ist, dadurch gekenn-
zeichnet,

- dass der Beschlag (1) ein an dem die Verzégerungseinrichtung (40) tragen-
den Beschlagteil (20; 10) angeordnetes Getriebe (60) umfasst, das die
Schwenkbewegung des Betatigungselements (32) in eine translatorische Be-
wegung mindestens eines Getriebeteils (76; 77; 79) Ubertragt und

- dass mindestens ein translatorisch bewegtes Getriebeteil (76; 77; 79) die Ver-
zogerungseinrichtung (40) direkt oder indirekt betatigt.

Die Klagerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht
patentfahig und der Gegenstand des Patentanspruchs 14 sei zudem nicht aus-

fuhrbar offenbart. Die Beklagten haben das Streitpatent in der erteilten Fassung

sowie mit sechs Hilfsantrdgen in gednderten Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent flir nichtig erklart, soweit es tber
die Fassung nach Hilfsantrag 5 hinausgeht, und die Klage im Ubrigen abgewie-
sen. Mit ihren dagegen gerichteten Berufungen verfolgen beide Parteien ihr erst-

instanzliches Begehren in vollem Umfang weiter.
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Entscheidungsgriinde:

Beide Berufungen sind zulassig. Nur diejenige der Beklagten ist - teilweise
- begriindet. Sie fuhrt zur Abweisung der Klage hinsichtlich des mit Hilfsantrag 1

verteidigten Gegenstands.
l. Das Streitpatent betrifft einen Beschlag.

1. Nach der Beschreibung des Streitpatents waren im Stand der Tech-
nik Beschlage in der Form von Scharnieren bekannt, bei denen an einem der
Beschlagteile eine Verzogerungseinrichtung mit einem Aktivierungselement an-

geordnet ist.

Ein solcher Beschlag umfasse ein Betatigungselement, das relativ zu dem
die Verzogerungseinrichtung tragenden Beschlagteil schwenkbar und mit dem
anderen Beschlagteil gelenkig oder starr verbunden sei. Beim Schliel3en des
Scharniers werde die Kolbenstange einer Zylinder-Kolben-Einheit durch eine
schrag wirkende Kraft belastet, was zum Verklemmen der Kolbenstange oder

zum Verschleil3 der Kolben- oder der Kolbenstangendichtung fuhren kdnne.

2. Dem Streitpatent liegt vor diesem Hintergrund das technische Pro-
blem zugrunde, einen Beschlag mit einer Verzdgerungseinrichtung zur Verfu-
gung zu stellen, die zuverlassig funktioniert und einen geringen Verschleil3 auf-

weist.

3. Zur Losung schlagt das Streitpatent in Patentanspruch 1 einen Be-

schlag vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:
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1 Beschlag (1) mit
1.1 einem ersten Beschlagteil (10) und
1.2 einem zweiten Beschlagteil (20), das mit dem ersten gelen-
kig gekoppelt und lI6sbar oder unlésbar verbunden ist.

2 An einem der Beschlagteile (20; 10) ist eine Verzdgerungs-
einrichtung (40) mit einem Aktivierungselement (43) angeord-
net.

3 Der Beschlag (1) umfasst ein Betatigungselement (32), das
3.1 relativ zu dem die Verzégerungseinrichtung (40) tragenden
Beschlagteil (20; 10) schwenkbar und
3.2 mit dem jeweils anderen Beschlagteil (10; 20) gelenkig oder
starr verbunden ist.

4 Der Beschlag (1) umfasst ein an dem die Verzdgerungseinrich-
tung (40) tragenden Beschlagteil (20; 10) angeordnetes Ge-
triebe (60),

4.1 das die Schwenkbewegung des Betatigungselements (32)
in eine translatorische Bewegung mindestens eines Getrie-
beteils (76; 77; 79) Ubertragt,

4.2 wobei mindestens ein translatorisch bewegtes Getriebeteil
(76; 77; 79) die Verzogerungseinrichtung (40) direkt oder
indirekt betatigt.

4. Einige Merkmale bedirfen naherer Erlauterung.

a) Die beiden in Merkmalsgruppe 1 vorgesehenen Beschlagteile sind

gemal} Merkmal 1.2 miteinander gelenkig gekoppelt, bilden also ein Scharnier.

b) Die geméal? Merkmal 2 an einem dieser Beschlagteile angeordnete
Verzdgerungseinrichtung kann zum Beispiel als hydraulisches Dampfungsele-
ment mit einer Zylinder-Kolben-Einheit ausgefihrt sein (Abs. 26).

Ein Ausfuhrungsbeispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 5

dargestellt.
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Als Aktivierungselement im Sinne von Merkmal 2 wird bei dieser Ausfih-
rungsform eine mit einem Kolben (44) verbundene Kolbenstange (43) eingesetzt,
die aus dem Zylinder (47) herausragt (Abs. 26).

C) Gemal Merkmal 3.1 muss die Verzdgerungseinrichtung an einem

tragenden Beschlagsteil montiert sein.

Damit sind Ausgestaltungen ausgeschlossen, bei denen die Verzdge-

rungseinrichtung separat am Mobelstiick montiert ist.

d) Das in Merkmalsgruppe 3 spezifizierte Betatigungselement wirkt
nach Mal3gabe von Merkmalsgruppe 4 Uber ein Getriebe mit der Verzogerungs-

einrichtung zusammen.

Ein Ausfiihrungsbeispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1

dargestellt.

19 11 13 15 30 1 3132,63 60 65 73 74 20 75 76 42 40 81 43 79 77

Fig. 1 A— \A\{/\ Z 73 Y —
X S Y. . e
35 34 33 37 39 36 61 64 38 67 66 72 71 99 91 21 6



20

21

22

23

24

25

aa) Das Betatigungselement (32) besteht bei diesem Beispiel aus einer
Verlangerung eines inneren Gelenkhebels (31). Dieses Betatigungselement ist
als Kurbel (63) ausgestaltet. Hierzu ist es in einem Gelenkbolzen (36) gelagert
und Uber ein Kurbelgelenk (64), eine jochformige Koppel (65) sowie Koppelge-
lenke (66) mit Schwingen (67) verbunden, die ihrerseits in einem Gelenkbolzen
(38) gelagert sind (Abs. 32).

Der innere Gelenkhebel (31) ist mit einem aulReren Gelenkhebel (33) ver-
bunden. Beide Hebel zusammen bilden das Gelenk (30) des Scharniers
(Abs. 23).

bb) Das Getriebe (60) wird bei dem Ausflihrungsbeispiel durch ein Kop-
pelgetriebe (61) und ein Schubkurbelgetriebe (71) gebildet.

(1) Das Koppelgetriebe besteht aus der Kurbel (63) (Abs. 45), der Kop-
pel (65) (Abs. 39) und den Schwingen (67) (Abs. 33).

(2)  Die Schubgelenkkurbeln (72) sind starr mit den Schwingen (67) ver-
bunden. Sie treiben Uber zwei Pleuelstangen (74) zwei Schubstangen (76) an.
Letztere sind parallel zueinander in Filhrungsnuten (23) gefuhrt und mittels eines
Jochs (77) miteinander verbunden (Abs. 33).

(3) Das Joch (77) ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 3 dar-
gestellt.
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Fig. 3

Der Kopf (48) der zum Dampfungselement (40) gehdrenden Kolbenstange
(43) liegt durch eine Druckfeder (46) belastet am Joch an. Die jochseitige Kon-
taktflache ist Teil eines Druckstiicks (79). Diese kann auch indirekt an der Kol-
benstange (43) anliegen, zum Beispiel unter Zwischenlage eines Adaptersticks
(Abs. 34).

(4) Sowohl beim SchlieRen (Abs.38ff) als auch beim Offnen
(Abs. 44 ff.) des Scharniers wird die Schubstange (76) mittels des Getriebes zu-
nachst nach rechts verschoben, bis die Kurbel (63) und die Koppel (65) miteinan-
der fluchten (Abs. 38 f., Abs. 44). Im weiteren Verlauf der Bewegung wird die
Schubstange (76) wieder nach links gezogen. Hierbei wirkt das Dampfungsele-
ment (40) drosselnd (Abs. 40, Abs. 45). Zugleich zieht eine Feder (91) das Schar-
nier in Richtung der Endlage (Abs. 41, Abs. 47).

Die Kolbenstange (43) wird bei diesen Bewegungen nur auf Druck und nur
in ihrer Langsrichtung belastet. Dadurch ist ein Verkanten von Kolben und Kol-
benstange ausgeschlossen. Somit besteht keine Gefahr einer Beschadigung der

Dichtungselemente (53), was eine lange Lebensdauer ermdglicht (Abs. 43).
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(5) Das Joch (77) kann in bestimmten Situationen, vor allem beim
schnellen Offnen des Scharniers vom Kolbenstangenkopf (48) abheben. Hier-
durch wird die Bewegung des Scharniers von der Bewegung des Kolbens (44)
und der Kolbenstange (43) entkoppelt, was eine Beschadigung dieser beiden
Bauteile verhindert und die Lebensdauer des Scharniers zuséatzlich erhdht
(Abs. 44).

cc) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist Patentanspruch 1
nicht zu entnehmen, dass die Getriebeteile dauerhaft in Kontakt stehen missen

oder dass sie dauerhaft oder in beide Bewegungsrichtungen wirken mussen.

Merkmal 4 |asst offen, welche Art von Getriebe zum Einsatz kommt. N&-
here Festlegungen zur Ausgestaltung des Getriebes enthalten lediglich die Merk-
male 4.1 und 4.2. Daraus ergibt sich nicht, dass ein dauerhafter Kontakt der Ge-
triebeteile oder eine Wirksamkeit des Getriebes Uiber die gesamte Bewegung hin-

weg in beiden Bewegungsrichtungen zwingend erforderlich sind.

Als Getriebe im Sinne von Merkmal 4 ist mithin jede Anordnung anzuse-

hen, durch die eine Bewegung in eine andere Bewegung umgesetzt wird.

dd) Im Ansatz zu Recht hat das Patentgericht angenommen, dass das
translatorisch bewegte Getriebeteil im Sinne der Merkmale 4.1 und 4.2 zugleich
das in Merkmal 2 vorgesehene Aktivierungselement der Verzdgerungseinrich-

tung bilden kann.

(1) Dem steht nicht entgegen, dass Patentanspruch 1 diese beiden

Bauteile gesondert auffuhrt.

Die Merkmale 2, 4.1 und 4.2 geben insoweit lediglich zwei Funktionen vor,
die der Beschlag erfiillen muss. Sie legen aber nicht zwingend fest, durch welche

Bauteile diese Funktionen verwirklicht werden.

Hinsichtlich der Verbindung zwischen Getriebe und Verzégerungseinrich-

tung legt Merkmal 4.2 lediglich fest, dass das translatorisch bewegte Getriebetell
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die Verzogerungseinrichtung direkt oder indirekt betéatigt. Dies kann wie beim
Ausfuhrungsbeispiel dadurch geschehen, dass eine zum Getriebe gehérende
Schubstange direkt oder unter Vermittlung eines Adapters auf eine zur Verzége-

rungseinrichtung gehoérende Kolbenstange einwirkt.

Merkmal 4.2 schreibt aber nicht zwingend vor, dass das Aktivierungsele-
ment aus einer Kolbenstange besteht, die sich unabhéngig von dem translato-
risch bewegten Getriebeteil bewegen kann. Damit bleibt die Moéglichkeit offen,
dass das translatorisch bewegte Getriebeteil und das Aktivierungselement fest

miteinander verbunden sind oder eine Einheit bilden.

(2)  Der Beschreibung lasst sich insoweit nur enthnehmen, dass die An-
ordnung gemafr dem Ausfiihrungsbeispiel vor allem beim schnellen Offnen von

Vorteil sein kann.

Auch daraus ergibt sich nicht, dass eine solche Ausgestaltung zwingend

erforderlich ist.

(3)  Aus der Funktion der Merkmale 2, 4.1 und 4.2 ergeben sich eben-
falls keine weitergehenden Festlegungen.

Aus den oben wiedergegebenen Ausfuhrungen zur Wirkungsweise der
Schubstange (76) ergibt sich allerdings, dass das translatorisch bewegte Getrie-
beteil die Funktion hat, ein Verkanten von Kolben und Kolbenstange auszuschlie-
Ren. Dies wird jedoch schon dadurch gewahrleistet, dass die Schubstange ledig-
lich eine Langsbewegung auf die Verzégerungseinrichtung tibertragen kann, das
in der Beschreibung des Streitpatents als nachteilig bewertete Auftreten von
schrag wirkenden Kraften also vermieden wird. Hierzu reicht es aus, wenn si-
chergestellt ist, dass das die Verzdgerungseinrichtung betatigende Getriebeteil
lediglich eine translatorische Bewegung ausfiihren kann, wie dies in den Merk-
malen 4.1 und 4.2 vorgesehen ist. Dies kann auch bei einer festen Verbindung
zwischen einem translatorisch bewegten Getriebeteil und einem zur Betatigung

der Verzdgerungseinrichtung eingesetzten Kolbenstange erreicht werden.
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Eine separate Ausfuhrung des zur Betatigung eingesetzten Getriebeteils
und des Aktivierungselements ware allenfalls dann zwingend erforderlich, wenn
das Aktivierungselement nur auf Druck belastet werden dirfte. Dies bezeichnet
die Beschreibung bei der Schilderung des Ausflihrungsbeispiels zwar als zusétz-
lich vorteilhaft. Die Merkmale 2, 4.1 und 4.2 sehen eine solche Ausgestaltung
- anders als die translatorische Bewegung des zur Betéatigung eingesetzten Ge-

triebeteils - aber nicht vor.

ee) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts und der Klagerin ge-
nigt es jedoch nicht, die translatorische Bewegung des zur Betatigung einge-
setzten Getriebeteils durch Bauteile der Verzégerungseinrichtung sicherzustel-
len. Wie die Beklagte zu Recht geltend macht, muss eine Beschrankung auf eine

translatorische Bewegung vielmehr schon durch das Getriebe sichergestellt sein.

Dies ergibt sich aus der Funktion, die dieser Ausgestaltung nach der Be-
schreibung zukommt, namlich dem Verhindern von Krafteinwirkungen, die die zur
Verzdgerungseinrichtung gehérenden Dichtungen oder sonstige Bauteile belas-

ten oder beschadigen konnen.

Diese Funktion kann das Getriebe nur erflillen, wenn es selbst so ausge-
staltet ist, dass eine Krafteinwirkung auf die Verzdgerungseinrichtung nur in
translatorischer Richtung maoglich ist, nicht hingegen, wenn eine translatorische
Bewegung des zur Betéatigung eingesetzten Getriebeteils nur durch die Verzdge-

rungseinrichtung sichergestellt ist.

ff) Als translatorische Bewegung im Sinne der Merkmale 4.1 und 4.2
ist vor diesem Hintergrund lediglich eine geradlinige Bewegung anzusehen, nicht

aber eine Schwenkbewegung.

Dies ergibt sich aus der Vorgabe in Merkmal 4.1, wonach das Getriebe die
Schwenkbewegung des Betéatigungselements in eine translatorische Bewegung

Ubertragen muss.
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In diesem Zusammenhang kann offenbleiben, ob als translatorische Be-
wegung im Sinne von Merkmal 4.1 jede Bewegung angesehen werden kann, bei
der alle Punkte eines physikalischen Systems, z. B. eines starren Koérpers, die-
selbe Verschiebung erfahren, wie dies die Klagerin unter Bezugnahme auf eine
aus allgemeinen Quellen (K5: Wikipedia) entnommene Definition aus dem Be-
reich der Physik postuliert. Vor dem Hintergrund der in Merkmal 4.1 getroffenen
Differenzierung sind jedenfalls solche Bewegungen nicht als translatorisch im
Sinne des Streitpatents anzusehen, bei denen das zur Betatigung der Verzége-
rungseinrichtung eingesetzte Getriebeteil eine Schwenkbewegung erfahrt.

Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung - soweit im Berufungs-

verfahren von Interesse - im Wesentlichen wie folgt begrindet:

Der Gegenstand des erteilten Patentanspruchs 1 sei gegeniiber dem in
der européaischen Patentanmeldung 1 555 372 (D2) offenbarten Beschlag nicht
neu. Die Fassung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 sei zwar ursprungs-

offenbart, sie sei aber ebenfalls gegeniuber der D2 nicht neu.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 5 sei hingegen
patentfahig. Das zuséatzliche Merkmal 4.7, wonach die Fihrung des translato-
risch bewegten Getriebeteils parallel zum Aktivierungselement angeordnet ist,
sei durch D2 weder offenbart noch nahegelegt. Entsprechendes gelte fir das
deutsche Patent 102 54 375 (D1). Aus diesem gehe bereits das Merkmal 4.1
nicht hervor. Ob dieses Merkmal in Verbindung mit D2 nahegelegt gewesen sei,
konne dahingestellt bleiben. Jedenfalls sei nicht nahegelegt, mindestens ein
translatorisch bewegtes Getriebeteil des in der D1 beschriebenen Schubkurbel-
getriebes mittels einer Fuhrung parallel zum Aktivierungselement, folglich mit

Versatz zu fuhren.

II. Diese Beurteilung halt der Nachprtfung im Berufungsverfahren hin-

sichtlich der erteilten Fassung im Ergebnis stand.
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1. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der Gegenstand
der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 allerdings durch D2 nicht vorwegge-

nommen.

a) D2 betrifft eine Scharniervorrichtung mit einem Element zum Damp-
fen der Schwenkbewegung einer Turflllung relativ zu einem Turrahmen (Abs. 1).

aa) D2 fuhrt aus, im Stand der Technik bekannte Scharniervorrichtun-
gen umfassten eine Torsionsfeder, in welcher eine Rickstellkraft zum Zurlickbe-
wegen der Turfullung in die geschlossene Position gespeichert werde. Da die
Tarfullung durch die Torsionsfeder angetrieben werde, bestehe die Tendenz,

dass beim SchlieRen der Tirflllung diese zugeschlagen werde.

bb)  Zur Loésung dieses Problems schlagt D2 ein Element vor, das eine

Schwenkbewegung der Tarfullung relativ zu dem Turrahmen dampft.

Das Dampfelement weist einen Hydraulikzylinder mit einem Zylinderkor-
per auf und eine Kolbenstange, die sich in den Zylinderkorper beweglich erstreckt
(Abs. 5 Z. 48-55).

(1)  Ein Ausfuhrungsbeispiel ist in den nachfolgend wiedergegebenen
Figuren 1 bis 3 dargestellt.
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FIG. 3

Die Scharniervorrichtung umfasst eine Rahmenhalterung (3) und eine
Tarhalterung (4), die durch ein erstes Glied (51) und ein zweites Glied (55)
schwenkbar miteinander verbunden sind. Das Antriebselement (54) umfasst eine
Torsionsfeder (Abs. 8 Z. 24-26, Z. 33-36).

An der Rahmenhalterung (3) befindet sich ein Dampfelement (6), das an
dem Turrahmen (12) befestigbar und an dem zweiten Glied (55) beweglich be-
festigt ist, um die Schwenkbewegung der Turfllung (11) relativ zum Turrahmen
(12) abzudampfen, so dass ein ungewolltes Zuschlagen der Turfullung (11) beim
Schlie3en derselben verhindert wird (Abs. 8 Z. 39-44).

Das Dampfelement (6) umfasst einen Hydraulikzylinder, der einen an dem
Turrahmen (3) befestigten Hydraulikkérper (61) und eine Kolbenstange (62) auf-
weist. Die Kolbenstange (62) erstreckt sich beweglich in dem Zylinderkérper (61)
und ist mit einem Transmissionsglied (71) durch einen Gelenkstift (73) schwenk-
bar gelagert (Abs. 10).
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Das zweite Glied (55) ist durch einen Gelenkstift (57) an der Turhalterung
(4) und durch einen Gelenkstift (56) an der Rahmenhalterung (3) schwenkbar
gelagert (Abs. 9 Z. 45-49).

An dem zweiten Glied (55) ist, wie in Figur 1 gezeigt, ein Hebelelement
(553) ausgebildet, das mittels eines Transmissionsglieds (71) mit der Kolben-
stange (62) durch einen Gelenkstift (73) schwenkbar verbunden ist (Abs. 9
Z. 49-56).

(2)  Ein zweites Ausfuhrungsbeispiel ist in der nachfolgend wiederge-

gebenen Figur 5 dargestellt.

Dieses Beispiel umfasst ein zweites Transmissionsglied (74), mit dem eine
lineare Bewegung der Kolbenstange (62) sichergestellt werden kann (Abs. 13
Z. 58 ff.).

b) Damit sind, wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, die Merk-
male 1 bis 3.2 offenbart.

C) Offenbart sind auch Bauteile, die einem Getriebe zugeordnet wer-

den kénnen.
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Wie das Patentgericht zutreffend ausgefuihrt hat, bilden das Hebelelement
(553) und das Transmissionsglied (71) Teile eines Getriebes, das die Kolben-

stange (62) direkt bewegt.

d) Nicht offenbart ist jedoch die translatorische Bewegung mindestens
eines Getriebeteils gemal den Merkmalen 4.1 und 4.2.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob das Hebelelement (553) und das
Transmissionsglied (71) so ausgebildet werden kdnnen, dass der Gelenkstift (73)
die Kolbenstange (62) in einer linearen Bewegung aus dem Hydraulikzylinder
(61) herauszieht.

Wie auch die Klagerin nicht in Zweifel zieht, kann eine translatorische Be-
wegung des Gelenkstifts (73) und der Kolbenstange (62) jedenfalls nur durch
eine Fuhrung der Kolbenstange innerhalb des Hydraulikzylinders gewahrleistet
werden. Dies reicht aus den oben aufgezeigten Grinden zur Verwirklichung der
Merkmale 4.1 und 4.2 nicht aus, weil die translatorische Bewegung danach allein

durch das Getriebe sichergestellt werden muss.

2. Der Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 ist je-
doch durch D1 vollstandig offenbart.

a) D1 betrifft eine Vorrichtung zum Dampfen der Schwenkbewegung
eines relativ zu einem ortsfesten Moébelstlckteil schwenkbar gelagerten Mdbel-
stiickteils mittels eines Dampfungselementes, das eine Zylinder-Kolben-Einheit
umfasst (Abs. 1).

aa) D1 befasst sich mit der Zielsetzung, ein gerauscharmes Erreichen

der Endlage der Schwenkbewegung zu ermdéglichen (Abs. 5).

Hierzu schlagt D1 vor, an dem die Zylinder-Kolben-Einheit nicht tragenden
Mobelstiickteil mindestens ein Betatigungselement anzuordnen, das bei aktivier-
ter Dampfung mit der Zylinder-Kolben-Einheit so gekoppelt ist, dass ein Schiebe-
keilgetriebe gebildet wird (Abs. 6).
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76 Die Schwenkbewegung des beweglichen Mobelstlickteils wird mittels des
Getriebes in eine translatorische Bewegung innerhalb der Zylinder-Kolben-Ein-
heit umgewandelt (Abs. 7 Z. 53-56).

77 Die Zylinder-Kolben-Einheit und das Betatigungselement sind bei aktivier-
ter Dampfung als Getriebe gekoppelt. Dies kann zum Beispiel ein Gleitkeilge-

triebe, ein Schubkurbelgetriebe etc. sein (Abs. 10).

78 bb)  Ein Ausfuhrungsbeispiel ist unter anderem in den nachfolgend wie-

dergegebenen Figuren 8 und 4 dargestellt.
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Ein federbelastetes Topfscharnier (10) besteht aus einem Montagearm
(11) und einem Gelenktopf (12), die Uber einen auflieren Gelenkhebel (27) und

einen inneren Gelenkhebel (26) verbunden sind (Abs. 25 f.).

Durch eine an der Langsseite des Gelenktopfs (12) angeordnete Ausspa-
rung (15) greift eine Kolbenstange (44), die Teil einer Zylinder-Kolben-Einheit
(40) ist. Diese umfasst einen Zylinder (42) sowie den darin mittels einer einseiti-
gen Kolbenstange (44) gefuhrten Kolben (43) und bildet das Dampfungselement
(30) (Abs. 28 f1.).

Das freie Ende der Kolbenstange (44) tragt ein Kolbenstangendruckstiick
(61), das in den Gelenktopf (12) hineinragt (Abs. 32 Z. 62-63; Abs. 36 Z. 46-48).
Die Unterseite des Kolbenstangendruckstiicks (61) weist eine weitgehend qua-
dratische Gleitflache (64) auf, die auf der Bodenflache (14) des Gelenktopfes (12)
aufliegt (Abs. 36 Z. 49-52). An die Stirnflache (66) des Kolbenstangendruck-
stiicks (61) schlief3t sich eine konkave Schiebekeilflache (65) an (Abs. 32).

Bei einer Schwenkbewegung des schwenkbar gelagerten Mébelstlickteils
(5) berlhrt vor Erreichen der geschlossenen Endlage der &ul3ere Gelenkhebel
(27) mit einer Kontaktzone (22) die Schiebekeilflache (65) des Kolbenstangen-
druckstiicks (61). Der auf3ere Gelenkhebel (27) ist das Betatigungselement fur
das Dampfungselement (30) und bildet mit der Schiebekeilflache (65) der Kol-
benstange (44) ein Schiebekeilgetriebe (27, 65) (Abs. 38 Z. 60 ff.).

b) Damit sind, wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, die Merk-
male 1 und 2 offenbart.

C) Merkmal 3.1 ist ebenfalls unmittelbar offenbart.

Bei dem in den Figuren dargestellten Ausfuhrungsbeispiel ist das Damp-
fungselement (30) zwar separat auf dem Mobelstick montiert. Nach der Be-

schreibung von D1 kann es jedoch auch Teil eines Topfscharniers (12) oder einer
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anderen Scharnierbauart sein. Dann wird es zusammen mit diesem in die beiden
Mobelstiicke (1, 5) eingesetzt (Abs. 44).

d) Die Merkmale 4, 4.1 und 4.2 sind ebenfalls offenbart.

aa) Der Gelenkhebel (27) und das Druckstiick (65) bilden ein Getriebe

im Sinne von Merkmal 4.

Durch diese Anordnung wird die Schwenkbewegung des Gelenkhebels
(27) in eine lineare Bewegung des Druckstiicks (65) und der mit diesem verbun-

denen Kolbenstange (44) umgesetzt.
Dies reicht zur Verwirklichung von Merkmal 4 aus.

Wie bereits oben dargelegt wurde, ist zur Verwirklichung dieses Merkmals
nicht erforderlich, dass die Getriebeteile dauerhaft in Kontakt stehen oder dass

sie dauerhaft oder in beide Bewegungsrichtungen wirken.

bb) Die Merkmale 4.1 und 4.2 sind verwirklicht, weil die durch die
Schwenkbewegung des Hebels (27) bewirkte lineare Bewegung des Druckstiicks
unabhangig von der Kolben-Zylinder-Einheit schon durch die Gleitflache (64) an
der Unterseite (61) des Druckstiicks und die gegenuberliegende Bodenflache
(14) des Gelenktopfs (12) sichergestellt wird.

IV.  Hinsichtlich des Hilfsantrags 1 hat die Berufung der Beklagten hin-
gegen Erfolg.

1. Das Streitpatent erweist sich in der Fassung von Hilfsantrag 1 als

rechtsbestandig.

a) Nach Hilfsantrag 1 soll Patentanspruch 1 um folgendes Merkmal er-

ganzt werden:

4.3 wobei das Getriebe (60) ein Schubkurbelgetriebe (71) umfasst.
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b) Merkmal 4.3 ist dahin auszulegen, dass das in Merkmal 4 vorgese-
hene Getriebe mindestens die Funktion eines Schubkurbelgetriebes aufweisen

muss.

Das von der Klagerin als moglich postulierte Verstandnis, dass das Ge-
triebe ein Schubkurbelgetriebe raumlich umgreifen muss, liegt schon nach dem
Wortlaut des Merkmals eher fern. Es findet zudem keine Grundlage in der Be-

schreibung.
C) Der damit beanspruchte Gegenstand ist ursprtinglich offenbart.

Wie auch die Klagerin nicht verkennt, wird bereits in den urspriinglichen
Anmeldeunterlagen - ebenso wie im Streitpatent (Abs. 32 und 49) - ausgefuhrt,
dass das Getriebe (60) beispielsweise ein Koppelgetriebe (61) und ein mit die-
sem verbundenes Schubkurbelgetriebe (71) umfassen kann (S. 5 Z. 30 bis S. 6
Z. 7) und dass das Getriebe (60) bei einer in Figur 16 dargestellten Ausfiihrungs-
form ausschlief3lich ein Schubkurbelgetriebe (71) umfasst (S. 13 Z. 4-23).

Damit ist entgegen der Auffassung der Klagerin hinreichend deutlich of-
fenbart, dass ein Schubkurbelgetriebe nicht nur allein oder in Kombination mit
einem Koppelgetriebe eingesetzt werden kann, sondern auch in anderen Kombi-

nationen.

Aus den beiden Textstellen ergibt sich, dass ein Schubkurbelgetriebe mit
einem anderen Getriebe kombiniert werden kann. Dem Umstand, dass eine Kom-
bination aus Koppel- und Schubkurbelgetriebe nur als Beispiel aufgeftihrt wird,
ist zu entnehmen, dass auch andere Getriebearten fir eine Kombination in Frage

kommen.

d) Der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand ist nicht durch D1 vor-

weggenommen.
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Wie bereits oben aufgezeigt wurde, wird in der Beschreibung von D1 zwar
ausgefuhrt, zur Kopplung der Zylinder-Kolben-Einheit mit dem Betéatigungsele-
ment konne beispielsweise ein Gleitkeilgetriebe oder ein Schubkurbelgetriebe

eingesetzt werden (Abs. 10).

Daraus ergibt sich aber nicht, wie ein Schubkurbelgetriebe ausgestaltet
und angeordnet werden soll. Insbesondere enthalten die Ausfiihrungen keinen
Hinweis darauf, ein Schubkurbelgetriebe mit einem Druckstick (65) zu kombinie-
ren, wie es bei dem Schiebekeilgetriebe des in den Figuren 4 und 8 dargestellten
Ausfuhrungsbeispiels eingesetzt wird, und dieses durch die Bodenflache (14) des

Gelenktopfes (12) zu fuhren.
e) Ausgehend von D1 lag eine solche Ausgestaltung auch nicht nahe.

Nach den in Zusammenhang mit Hilfsantrag 5 getroffenen Feststellungen
des Patentgerichts stellt sich das Druckstiick als spezifischer Bestandteil eines
Schiebekeilgetriebes dar, das beim Einsatz eines Schubkurbelgetriebes nicht er-

forderlich ist.

Bei dieser Ausgangslage héatte es einer besonderen Anregung bedurft,
trotz Ersetzung des Schiebekeilgetriebes durch ein Kurbelgetriebe das zum ers-
teren gehdrende Druckstiick beizubehalten, um so eine lineare Fihrung des letz-

ten Getriebeteils zu erméglichen.

Eine solche Anregung ergab sich entgegen der Auffassung der Klagerin
nicht schon daraus, dass bei dem in Figur 8 dargestellten Ausfihrungsbeispiel
eine solche Fuhrung gewabhrleistet ist. Vielmehr hatte es eines Hinweises darauf
bedurft, dass dieses Charakteristikum eines Schiebekeilgetriebes auch beim Ein-
satz eines Kurbelgetriebes von Vorteil ist. Ein solcher Hinweis ergab sich, wie
das Patentgericht im Zusammenhang mit Hilfsantrag 5 zutreffend ausgefuhrt hat,

weder aus D1 noch aus dem sonstigen Stand der Technik.
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f) Der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand ist auch durch D2 we-

der offenbart noch nahegelegt.

aa) Wie bereits oben aufgezeigt wurde, sind die Merkmale 4.1 und 4.2
in D2 nicht offenbart.

bb) Eine Anregung, bereits ein Getriebeteil so anzuordnen oder zu fuh-
ren, dass es keine Schwenkbewegung durchfiihren kann, ergibt sich auch aus-

gehend von D2 nicht.

In D2 wird die translatorische Bewegung durch die Zylinder-Kolben-Einheit
sichergestellt. Dies mag zu den in der Einleitung des Streitpatents dargestellten
Problemen gefuhrt haben. Daraus ergab sich jedoch kein Hinweis darauf, diesen
Problemen mit einer Ausgestaltung gemaf den Merkmalen 4.1 und 4.2 zu be-

gegnen.

2. Entgegen der Auffassung der Klagerin ist der Gegenstand von
Patentanspruch 14 so offenbart, dass ein Fachmann die Erfindung ausfihren

kann.

Patentanspruch 14 sieht vor, dass eine zum Beschlag gehérende Einzugs-
einrichtung (90) eine im Getriebe (60) angeordnete Zugfeder (91) umfasst.

Entgegen der Auffassung der Klagerin ist dieses Merkmal bei dem in der
Beschreibung des Streitpatents geschilderten Ausfihrungsbeispiel verwirklicht.

Damit ist zugleich ein Weg aufgezeigt, wie die Erfindung ausgefihrt werden kann.

Wie auch die Klagerin im Ansatz nicht verkennt, ist eine Zugfeder (91) un-
ter anderem in Figur 2 dargestellt. Ihre Funktion wird in der Beschreibung des
Streitpatents eingehend erlautert (Abs. 35, Abs. 41 f., Abs. 46 ff.).

Entgegen der Auffassung der Klagerin ist Patentanspruch 14 vor diesem
Hintergrund dahin auszulegen, dass eine Zugfeder auch dann "im Getriebe an-

geordnet"” ist, wenn sie in der aus Figur 2 ersichtlichen Weise befestigt ist.
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117 V. Die Kostenentscheidung beruht auf 8 121 Abs. 2 PatG sowie 8§ 92
Abs. 1 und 8 97 Abs. 1 ZPO.

Bacher Hoffmann Marx

Rombach Crummenerl

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 07.10.2021 - 1 Ni 27/19 -



