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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhand-
lung vom 29. November 2012 durch die Richter Keukenschrijver, Groning,

Dr. Grabinski und Hoffmann sowie die Richterin Schuster

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 19. Marz 2009 verkindete Urteil des 10.
Senats (Juristischen Beschwerdesenats und Nichtigkeitssenats) wird

auf Kosten der Klagerin zurtickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte war bei Klageerhebung eingetragener Inhaber des am
12. Mai 1997 unter Inanspruchnahme der Prioritdt der deutschen Gebrauchs-
musteranmeldung 296 18 360.1 vom 25. Oktober 1996 angemeldeten deut-
schen Patents 197 19 863 (Streitpatents). Es umfasst zehn Anspriiche, deren
erster lautet:

"Faltenbalg zur Abdeckung von beweglichen Teilen, insbesondere
im Kraftfahrzeugbau, wobei der Faltenbalg mit den Endbereichen
fest an den beweglichen Teilen angeordnet ist, so dass er bei

wechselnden Belastungen eintretende Langsbewegungen ausfih-



ren kann und dabei die einzelnen Falten zueinander bewegbar
sind, dadurch gekennzeichnet, dass zwischen den einzelnen Fal-
ten jeweils eine Basisflache (2) angeordnet ist, wobei die Wende-
punkte der Falten in einer Ebene und die Basisflachen in einer ge-
genuberliegenden parallelen Ebene verlaufen, und dass der Uber-
gang zwischen der Basisflache und den angrenzenden Falten je

mindestens eine Sollfaltstelle (3) aufweist."

Die Klagerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei
nicht patentfahig. Daflr hat sie sich insbesondere auf die européische Patent-
schrift 391 100 (K27) und die deutsche Offenlegungsschrift 40 20 403 (K30)
sowie eine Vorbenutzung durch von der damaligen M. GmbH geliefer-
te Fahrzeugsitze mit den Bezeichnungen M... und M... unter anderem
gemald den Konstruktionszeichnungen Nr. 123 721 (K13) und 130 171 (auch
integriert in die und dargestellt in der spateren Zeichnung Nr. 1 124 023, K14)
und Zeichnung Nr. 131 180 (K24) berufen.

Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Mit ihrer dagegen gerichte-
ten Berufung, deren Zurickweisung der Beklagte beantragt, verfolgt die Klage-

rin ihr erstinstanzliches Begehren weiter.

Im Auftrag des Senats hat Prof. S. , Universitat
des Saarlandes, ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in der miindlichen
Verhandlung erlautert und ergéanzt hat.

Entscheidungsgriinde:

Die Berufung ist zuldssig, in der Sache jedoch nicht begrindet.



I. 1. Das Streitpatent betrifft einen Faltenbalg zur Abdeckung von beweg-
lichen Teilen, die durch Langsbewegungen relativ zueinander bewegt werden.
Mit solchen Faltenbélgen werden beispielsweise die Schwingsysteme von Nutz-

fahrzeugsitzen verkleidet.

Die Streitpatentschrift bemangelt an den bekannten Faltenbalgen eine
unzureichende Aussteifung, was den asthetischen Gesamteindruck beeintrach-
tigende Verformungen des Balgkérpers (Durchhangen) beginstige. Durch die
Erfindung soll, wie in der Beschreibung formuliert, der Faltenbalg so profiliert
werden, dass er bei reduziertem Materialaufwand wesentlich steifer ist und in
jeder Lage der Belastung ein gleichmafiges aufReres Bild abgibt. Dazu schlagt
Patentanspruch 1 einen Faltenbalg vor (in Klammern die Gliederung des Pa-

tentgerichts),

1. der zur Abdeckung von beweglichen Teilen, insbesondere im
Kraftfahrzeugbau dient,

2. (1.1) mit den Endbereichen fest an den beweglichen Teilen
angeordnet ist,

3. (1.1.1) so dass er bei wechselnden Belastungen eintretende
Langsbewegungen ausfuhren kann und

4. (1.1.2) die einzelnen Falten dabei zueinander bewegbar sind,
wobei

5. (1.2) zwischen den einzelnen Falten jeweils eine Basisflache
angeordnet ist,

6. (1.2.1, 1.2.2) die Wendepunkte der Falten in einer Ebene und
die Basisflachen in einer gegenuberliegenden parallelen Ebe-
ne verlaufen und



7. (1.3) der Ubergang zwischen der Basisflache und den angren-

zenden Falten mindestens eine Sollfaltstelle aufweist.

2. Der unter Schutz gestellte Faltenbalg muss zur Abdeckung von be-
weglichen Teilen geeignet sein (Merkmal 1). Patentanspruch 1 nennt den Kraft-
fahrzeugbau nur beispielhaft ("insbesondere"), nicht als ausschliel3liches Ein-

satzgebiet.

3. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 setzt voraus, dass die beweg-
lichen Teile mechanisch miteinander verbunden und dabei in Langsrichtung
relativ zueinander beweglich sind (Merkmal 3). Der Faltenbalg soll diese Teile
abdecken (Merkmal 1). Um diese Funktion zu erfillen, soll er an seinen oberen
und unteren Endbereichen fest an ihnen angeordnet werden. Wie dies umzu-
setzen ist, schreibt Patentanspruch 1 nicht vor. Je nach Art des mit einem Fal-
tenbalg zu versehenden Objekts und den daraus resultierenden konstruktiven
Anforderungen kommen aus fachlicher Sicht unterschiedliche Lésungen in Be-
tracht. Patentanspruch 1 verlangt lediglich, dass der von den beweglichen Tei-
len jeweils gebildete Bewegungsapparat kaschiert (Merkmale 2 und 3) und
gleichzeitig eine feste Verbindung zwischen Faltenbalg und den Teilen herge-
stellt wird. Bei Umsetzung der Vorgabe, den Balg "fest an den beweglichen Tei-
len anzuordnen”, ist aus fachlicher Sicht zu berlcksichtigen, dass ein Bewe-
gungsapparat aus zwei miteinander verbundenen und relativ zueinander be-
wegbaren Teilen regelmaRig zumindest an einem Ende fest mit einem weiteren
Konstruktionselement verbunden ist, etwa ein Fahrzeugsitz an einem Boden-
blech oder am Chassis, und eine Anordnung des Balgs "an den beweglichen
Teilen" nicht ausschlieR3t, fur die Verbindung gegebenenfalls auch den Uber-
gang zwischen beweglichen Teilen und dem sich anschlieRenden Element zu

nutzen.
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Wird die Position der beweglichen Teile zueinander verandert (Sitzver-
stellung), was in der Diktion des Streitpatents eine "wechselnde Belastung" dar-
stellt, kann der Faltenbalg eine entsprechende Langsbewegung ausfihren
(Merkmal 3), indem die einzelnen Falten zueinander bewegt werden (Merk-
mal 4). Der Faltenbalg soll sich also den Relativbewegungen der beweglichen
Teile ("wechselnde Belastung") anpassen und sie dabei stets verdecken, indem
sich die Falten bei Dehnung des Balgs aufstellen und bei Komprimierungen

ubereinanderlegen.

4. Nach Merkmal 5 wird der patentgemalfe Faltenbalg nicht mit einer un-
unterbrochenen Abfolge von Falten versehen, sondern zwischen den einzelnen
Falten ist jeweils eine als Basisflache bezeichnete Flache vorgesehen. In der
Zusammenschau mit den Merkmalen 4 und 7 (dazu nachstehend | 5) wird die
fachliche Information vermittelt, dass sich bei Langsbewegungen nur die Falten
bewegen und die Basisflachen von den Bewegungsablaufen ausgenommen
sein sollen. Dass das Streitpatent diesen Effekt anstrebt, kommt, worauf der
gerichtliche Sachverstandige hingewiesen hat, auch in Merkmal 6 zum Aus-
druck, wonach die Basisflachen parallel zu einer gedachten, durch die Scheitel-

punkte der Faltentéaler gezogenen Linie verlaufen.

Die gemall Merkmal 5 vorgesehenen Basisflachen sind geeignet, den
Faltenbalgkdorper horizontal zu stabilisieren. Die dem Streitpatent beigegebene
Zeichnung vermittelt aus fachmé&nnischer Sicht, wie der gerichtliche Sachver-
standige Uberzeugend ausgefiihrt hat, das Konstruktionsprinzip (vgl. BGH, Be-
schluss vom 16. Oktober 2012 - X ZB 10/11, GRUR 2012, 1042 - Steckverbin-
dung), die Hohe der Basisflache deutlich groRer als die Wandstarke des Falt-
enbalgs zu bemessen, wodurch ein fir Stabilitadtszwecke gunstigeres Flachen-
tragheitsmoment erzielt wird. Ahnlich wie hochkant gestellte Bretter dem Ein-

fluss der Schwerkraft einen effektiveren Widerstand entgegensetzen als bei-
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spielsweise plan aufliegende Regalbdden, kann mit Hilfe solcher Basisflachen
dem in der Beschreibung erwahnten, einem &asthetischen Gesamteindruck ab-
traglichen "Durchhangen” der Falten bei zugleich verringertem Materialeinsatz

entgegengewirkt werden.

5. Der Ubergang zwischen einer Basisflache und einer angrenzenden
Falte weist mindestens eine Sollfaltstelle auf (Merkmal 7). Aus fachmannischer
Sicht sind die im Streitpatent als Sollfaltstellen bezeichneten Mittel dadurch cha-
rakterisiert, dass der Faltenbalgkdrper, wenn er komprimiert oder aufgezogen
wird, im Wesentlichen nur in dem o6rtlich ganz eng begrenzten Bereich dieser
Stellen verformt wird. Sie wirken scharniergelenkéhnlich und steuern das Zu-
sammenfalten der Balgwandung préazise so, dass die Basisflachen kinematisch
von der Krafteinwirkung entkoppelt werden. Infolge des besonders ausgeprag-
ten Nachgebens des Materials an den Sollfaltstellen vollzieht sich die Faltung
im Wesentlichen allein in dieser axial schmalen Zone, wahrend die auf3erhalb
davon liegenden Bereiche von der mit Kompressionsdruck einhergehenden
Krafteinleitung unbeeinflusst bleiben und deshalb nicht verformt werden. Der
Balg weist dadurch ungeachtet des jeweiligen Belastungszustands stets ein
auRBerlich mdglichst ebenmaRiges Erscheinungsbild auf (Beschreibung Sp. 1
Z.16f).

Sollfaltstellen im Sinn des Streitpatents unterscheiden sich von gangigen
Beschaffenheitsmerkmalen, die im Anschluss an das schriftliche Gutachten des
gerichtlichen Sachverstandigen als "Faltstellen"” bezeichnet werden kdnnen,
und deren Bedeutung darin liegt zu verhindern, dass die Balgkorper sich unter
Belastung unkontrolliert verformen, sondern eine ordnungsgemalfe (ziehhar-
monika&hnliche) Faltfunktion gewahrleistet ist. Wie die Klagerin ausgefuhrt hat,
bilden die fur die Herstellung von Faltenbalgen im Spritzgussverfahren verwen-

deten Giel3formen die Balge in halb aufgezogenem Zustand ab, so dass die
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konstruktiv vorgesehenen Falten bereits im Ansatz ausgepragt sind. Diese her-
stellungstechnischen Vorkehrungen stellen qualitativ eine andere MalRnahme
dar als die mit der Anlegung von Sollfaltstellen bezweckte Steuerung der De-

formation des Balgmaterials an definierten, raumlich eng begrenzten Stellen.

Konkrete Anweisungen dazu, wie Sollfaltstellen herzustellen sind, unter-
breitet das Streitpatent in Patentanspruch 1 nicht. Merkmal 7 wird aus fach-
mannischer Sicht insoweit als Anweisung verstanden, das Material der Balg-
wandung in irgendeiner Weise so zu gestalten oder auszulegen, dass die bei
Kompression auf die Wandung ausgetibte Kraft bewirkt, dass diese im Wesent-
lichen gerade nur im Bereich unmittelbar an den Sollfaltstellen nachgibt und
sich hier zusammenfaltet, wahrend insbesondere die Basisflachen von verfor-
mender Krafteinwirkung moglichst vollstandig ausgenommen bleiben. In Unter-
anspruch 9 wird als Mittel fir die Herstellung der Sollfaltstellen eine Schwa-
chung des Materials genannt, wahrend Unteranspruch 10 eine Materialschwa-
chung durch einen halbkreis- oder dreiecksférmigen Querschnitt vorschlagt.
Sollfaltstellen kénnen dariber hinaus, wie der gerichtliche Sachverstandige
Uberzeugend ausgefihrt hat, beispielweise auch durch Kombination von Mate-
rialien mit unterschiedlich hoher Biegesteifigkeit hergestellt werden. Wird eine
Materialschwachung durch Querschnittsverringerung vorgesehen, lassen sich
feste Relationen dafir, wie grof3 der Unterschied zur Ausgangsstarke der Balg-
wandung sein muss, damit von einer Sollfaltstelle die Rede sein kann, schon
mit Blick auf die Variationsbreite der aus fachménnischer Sicht infrage kom-
menden Materialien nicht festlegen. Die fur die Auslegung heranzuziehende
Zeichnung ist zwar nur als Prinzipskizze angelegt (vorstehend | 4); daraus ist
aber ersichtlich, dass das Streitpatent markante Unterschiede in der Material-
starke vorsieht, um die kinematische Entkopplung auf einen lokal engen Be-
reich zu zentrieren. Das entspricht im Ubrigen der vom gerichtlichen Sachver-

standigen ausgefihrten fachlichen Sicht. Er hat in diesem Zusammenhang auf
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den bei Kunststoffen etablierten Begriff der "Filmscharniere" verwiesen, die
durch eine erhebliche Materialstarkenreduktion gekennzeichnet seien. Soweit
die Klagerin mit Blick auf die als Anlage E 1 zu den Akten gereichten AuRerun-
gen des sachverstandigen Zeugen S. die Ansicht vertritt, dass die zur
Abdeckung der Schwingsysteme von Nutzfahrzeugsitzen eingesetzten Falten-
balge nur deutlich geringere Materialabschwéchungen aufwiesen, entspricht
dies nicht der Definition der Sollfaltstelle im Streitpatent, das im Ubrigen nicht

auf die Ausstattung von Kraftfahrzeugsitzen beschrankt ist (oben | 1).

II. 1. Das Patentgericht hat den Gegenstand von Patentanspruch 1 fur
neu erachtet und dies, soweit fir das Berufungsverfahren von Bedeutung, wie

folgt begrindet:

Beim Gegenstand der Konstruktionszeichnung K13 werde der unbelaste-
te Faltenberg zwischen zwei innenliegenden Faltentalern vertikal gestreckt dar-
gestellt. Die Detailzeichnung "Z" stelle einen Schnitt durch einen Teilbereich
des Balges dar. Der Fachmann entnehme dem, dass aufRen am Umfang des
eigentlichen Balgberges jeweils zwischen zwei Balgtélern eine mit dem Mal3 10
belegte Flache des Balges umlaufe, wobei von diesem Aul3enumfang abge-
wandt der Balg eine stegartig ausgebildete Querschnittsflache aufweise (in der
Detailzeichnung mit dem Malf 5). Der Balg werde dabei innenliegend in dem
betreffenden Bereich versteift. Der zum Balgtal hin orientierte Ubergang zwi-
schen der Basisflache und den angrenzenden, in einem Winkel von ca. 60° di-
rekt anschlieBenden Faltenbalgwé&nden weise jedoch keine Sollfaltstellen auf,
auch wenn der Ubergang balginnenseitig mit einem aus Fertigungsgriinden
vorgesehenen Radius 0,3 ausgerundet sei. Die Detailzeichnung zeige dem
Fachmann, dass die an die Basisflache angrenzenden Faltenbalgwénde im An-
satzbereich nicht wie an einer Sollfaltstelle falteten, sondern sich bei wechseln-

den Belastungen und dabei eintretenden Langsbewegungen des Balges zu-
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sammen mit der Basisflache verformten, wobei die bezogen auf den Quer-
schnitt groRere Basisflache lediglich eine geringere Verformung zeige, als die
angrenzenden Faltenstegbereiche. Damit weise K13 jedenfalls nicht das Merk-

mal 7 auf.

In der Konstruktionszeichnung Anlage K14 bestehe der Unterschied zum
Faltenbalg gemald K13 darin, dass der Querschnitt der Basisflache gegenlber
den Querschnitten der in diese einlaufenden Faltenbalgwande geringer bemal3t
sei, gebe aber keine Uber K13 hinausgehenden Informationen. Das Gleiche
gelte fur K24.

Der in K27 gezeigte Faltenbalg verwirkliche zwar die Merkmale 1, 2, 3
und 4, weise jedoch keine Basisflachen im Sinne des Streitpatents auf; ebenso

fehle eine Sollfaltstelle.

2. Seine verbleibenden Zweifel daran, dass der Gegenstand von Pa-
tentanspruch 1 dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt war,

hat das Patentgericht im Wesentlichen mit folgenden Erwéagungen begrindet:

Keiner der Gegenstande der in den Rechtsstreit eingefuhrten Dokumente
weise das Merkmal 7 auf. Keiner dieser Gegenstande verfolge das Ziel, den
Faltenbalg so zu profilieren, dass er einerseits bei reduziertem Materialaufwand
steifer werde und andererseits in jeder Lage der Belastung ein gleichmaldigeres

aul3eres Bild abgebe.

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 werde dem Fachmann auch nicht

durch die Zusammenschau einzelner Dokumente nahegelegt.

Der in der deutschen Offenlegungsschrift 34 17 708 (K5) gezeigte Fal-
tenbalg offenbare keine Basisflachen oder Sollfaltstellen, sondern sei der L6-

sung des Problems gewidmet, ein Uberstilpen und Knicken des Balges bei
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Abwinkelung der zwei beweglichen Teile, die dieser Balg uberdecke, durch
Querschnittsverjingungen im Material des Balges in Richtung auf die aul3en
liegenden Flankenspitzen (Faltenberge) bei gleichzeitiger Anordnung einer Ent-

lastungsnut im Faltengrund zu verhindern.

In den Konstruktionszeichnungen K13 und K14 liefen die Faltenbalgwan-
de stumpf und ohne wesentliche Schwachung des Querschnitts zur gezielten
Ausbildung einer Sollfaltstelle in die Basisflache ein, ohne eine solche zu er-
zeugen, weshalb die an die verstarkten Basisflachen angrenzenden Falten bei
Belastung ausbauchten und sich nicht wie gelenkig an einer Sollfaltstelle der

Belastung nachgebende Balgteile verhielten.

K27 gebe insgesamt nur wenig Anhaltspunkte zur baulichen Ausgestal-
tung des Balges selbst. Da dieser ganzlich auf Block gefaltet werden kénne und
in diesem Zustand auch keine Basisflachen mehr aufweise, die in einer (ge-
dachten) Ebene lagen, gingen von diesem Vorschlag keinerlei Anregungen da-
fur aus, am Ubergang der - allenfalls im Betriebszustand gemaR Figur 1 der
Entgegenhaltung vorhandenen und selbst dann schon nach innen gewdlbten -
Basisflache zu den angrenzenden Falten hin eine Sollfaltstelle vorzusehen. Je-
denfalls seien auch keine Anhaltspunkte fur die Ausbildung je einer Sollfaltstelle
am Ubergang zwischen einer Basisfliche und den angrenzenden Falten im

Sinne von Merkmal 7 des Streitpatents erkennbar.

lll. Die gegen diese Beurteilung der Patentfahigkeit des Gegenstands
von Patentanspruch 1 gerichteten Angriffe der Berufung haben im Ergebnis

keinen Erfolg.

1. Zu Recht hat das Patentgericht die Neuheit des Gegenstands von Pa-

tentanspruch 1 bejaht.
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a) Das Patentgericht hat zutreffend angenommen, dass Merkmal 7 nicht

in den Konstruktionszeichnungen der Anlage K14 offenbart ist.

Die Berufung meint, die daraus ersichtlichen Faltenbalge zeigten schon
deshalb eine Sollfaltstelle, weil der Bereich zwischen der Basisflache und den
angrenzenden Falten sonst mit rundlichen Verbiegungen gezeigt wére, und
nicht mit den dargestellten scharfkantigen Abknickungen. Dieser Sichtweise
kann nicht beigetreten werden. Die Zeichnungen dienen als konstruktive Vor-

gaben fir die Fertigung der

Balge, nicht aber der Darstel-

i A5 7 > lung des Ist-Zustands des
/ fertigen Produkts. Aus den

2 Zeichnungen, insbesondere

a7’

aus der nachstehend einge-

{ fugten Detailskizze, ist, wo-

rauf zurickzukommen sein

wird (unten Il 2 b), lediglich
eine Modifikation der Wand-

> o .
Q\g \ ; starke im Bereich des Uber-
+0,5

gangs von Falten und Ver-

[~
[
/

steifungselement von 2 mm
auf 1,5 mm ersichtlich. Wie der gerichtliche Sachverstandige Uberzeugend aus-
gefiihrt hat, offenbart die konstruktive Auslegung im Ubergang von Verstei-
fungselement und Falte aus fachlicher Sicht aufgrund des verbleibenden Ver-
haltnisses der Wandstérken keine Sollfaltstelle im Sinn des Streitpatents, son-
dern lediglich eine Faltstelle, deren Umgebung mangels der streitpatentgema-
Ben Entkopplungswirkung (oben 15 aE) nicht von Deformierungen ausgenom-

men bleibt.
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Der in diesem Zusammenhang von der Klagerin angeregten Heranzie-
hung eines weiteren Sachverstéandigen bedurfte es nicht. Der gerichtliche
Sachverstandige verfugt Uber die erforderliche Sachkunde. Er hat selbst Fal-
tenbalge konstruiert und ist Inhaber eines Patents auf diesem Gebiet. Dass sei-
ne eigene praktische Befassung rotationssymmetrischen Bélgen galt, die ein
abweichendes Anforderungsprofil aufweisen, stellt seine Fachkunde nicht infra-
ge. Die erschopfende Erorterung der sich im Streitfall stellenden Fragen in sei-
nem schriftichen Gutachten und bei der Befragung in der mtndlichen Verhand-
lung haben gezeigt, dass er auch diese Materie beherrscht und dem Senat zu-
verlassig die fur die Beurteilung des Streitfalls erforderlichen Kenntnisse vermit-

teln konnte.

b) Die aus K13 ersichtliche Losung liegt vom Streitpatent weiter ab als
K14; auch die in der Anlage E 4 Uberreichten Zeichnungen haben keinen dar-

Uber hinausgehenden Offenbarungsgehalt.

K27 offenbart entgegen der Auffassung der Klagerin das Merkmal 7
nicht. Aus der Beschreibung einschlie3lich der Zeichnung ist lediglich zu ent-
nehmen, dass sich Falten an Flachen anschlie3en, die als Basisflachen im Sinn
des Streitpatents erscheinen mégen. Mehr, als dass diese Flachen in die an-
grenzenden Falten Ubergehen, ist aus dem Dokument nicht ersichtlich. Sollfalt-
stellen im Sinne des Streitpatents (oben | 5) sind damit weder beschrieben noch

in den Figuren gezeigt.

K30 zeigt keine Sollfaltstellen am Ubergang zwischen einer Basisflache
und den angrenzenden Falten, sondern Faltungsbereiche mit Entlastungsnuten,
die die Dauerflexibilitat dieser Bereiche erh6hen, wobei aber eine gleichzeitige

gemeinsame Verformung der Bereiche bei Belastung des Balgs bewirkt wird.
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2. Die Beurteilung der erfinderischen Téatigkeit durch das Patentgericht

halt den Angriffen der Berufung ebenfalls stand.

Um die Wahl einer von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden
L6sung als dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt anzuse-
hen, bedarf es nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, abgesehen
von den Fallen, in denen der Fachmann weil3, was zu tun ist, regelmaRig eines
hinreichend konkreten Anlasses, das technische Problem auf dem vom Streit-
patent beschrittenen Weg zu suchen (vgl. BGH, Urteil vom 30. April 2009
- Xa ZR 92/05, BGHZ 182, 1 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung). Daran fehlt

es vorliegend.

a) Der Fachmann, der sich am Prioritatstag mit der Weiterentwicklung
von Faltenbalgen zur Abdeckung von Langsbewegungen ausflihrenden beweg-
lichen Teilen befasste, verfuigte nach der Wirdigung des Patentgerichts, mit der
sich die Einschatzung des gerichtlichen Sachverstandigen im Wesentlichen
deckt, Uber einen Fachhochschulabschluss der Fachrichtung Maschinenbau
und hatte zusatzlich einige praktische Erfahrung in der Entwicklung und Herstel-
lung von Faltenbalgen gesammelt.

b) K14 als Ausgangspunkt fir eine Weiterbildung der bekannten Falten-
balge gab aus fachmannischer Sicht keinen hinreichend konkreten Anlass, zum
Gegenstand von Patentanspruch 1 zu gelangen. Die dortige Detailzeichnung
(oben 111 1 a) zeigt, dass die eine Wandstarke von 2 mm aufweisenden Falten
uber einen verrundeten Ubergang in das Versteifungselement tbergehen, das
eine Wanddicke von 3 mm aufweist. Aus der Wahl dieses Wandstarkenverhalt-
nisses wird aus fachménnischer Sicht, wie die Erdrterung mit dem gerichtlichen
Sachverstandigen ergeben hat, das konstruktive Bestreben ersichtlich, den Fal-
tenbalg horizontal durch eine Querschnittsverdickung der Versteifungselemente
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zu stabilisieren und auf diese Weise dem unerwiinschten Durchhangen zu be-
gegnen. Das weist den Fachmann nicht in die Richtung der streitpatentgema-
Ren Bemal3ung der Basisflachen (oben | 4). Selbst wenn der Fachmann erwo-
gen hatte, dem Durchhangen in Abkehr von K14 durch eine Querschnittsver-
schlankung der Versteifungselemente zu begegnen, hétte das fir sich noch
nicht ausgereicht, um die (asthetische) Verbesserung des optischen Gesamt-
eindrucks zu erreichen, die das Streitpatent erstrebt. Denn wie der gerichtliche
Sachverstandige Uberzeugend ausgefuhrt hat, war aus fachmannischer Sicht
bei einer solchen Querschnittsverschlankung fur sich genommen mit gleichzei-
tigen Beul- oder Deformationseffekten zu rechnen, die die mit der Stabilisierung
erreichte optische Verbesserung zunichtemachen. Die vom Streitpatent gefun-
dene L6sung, den Faltenbalg durch in einer Ebene liegende Basisflachen in
horizontaler Richtung zu stabilisieren und dabei Beul- oder Deformationseffekte
durch Anlegung von Sollfaltstellen zu begegnen, ist durch K14 nicht nahegelegt.
Das gilt ungeachtet des Umstands, dass die vorstehend erwahnte Detailzeich-
nung fiir den Ubergang von Falten und Versteifungselementen eine von 2 mm
auf 1,5 mm verringerte Wandflachenstarke zeigt. Diese Maflinahme bleibt kon-
struktiv, wie sich aus der Erorterung mit dem gerichtlichen Sachverstandigen
zur Uberzeugung des Senats ergeben hat, dem bekannten Vorsehen einfacher
Faltstellen (oben I 5, 2. Absatz) verhaftet. Sie bot deshalb keinen Anlass, funk-
tional-konstruktiv anders wirkende Sollfaltstellen zu entwerfen. Dagegen, dass
der Fachmann den Weg des Streitpatents einer einschneidenden Materialver-
jungung gewahlt hatte, spricht auch, dass bei grol3en Spritzgiel3teilen wie Fah-
rersitzbalgen einer noch gréferen Wandstarkenreduktion produktionstechni-
sche Schwierigkeiten entgegenstanden, wie der als sachverstandiger Zeuge
benannte Mitarbeiter des Fachunternehmens m. , S. , schriftlich

ausgefuhrt hat (Anlage E1).
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c) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 war dem Fachmann auch nicht
durch die deutsche Patentanmeldung 40 20 403 (K30) nahegelegt.

Die in K30 gezeigten Faltenbalge dienen grundlegend anderen Einsatz-
zwecken als die streitpatentgemalen. Sie werden zur Kapselung von homoki-
netischen Gelenken insbesondere an Kraftfahrzeug-Antriebsgelenkwellen ein-
gesetzt und mussen hinsichtlich der Biegeelastizitat aller Wandungsteile, insbe-
sondere also bei Abwinklungen der Gelenkteile zueinander, extremen mechani-
schen Anforderungen in einem weiten Temperaturbereich standhalten. Um die
dabei standig auftretenden alternierenden Dehnungen und Stauchungen und
Spannungsspitzen im Faltungsscheitel (Faltental) zu vermeiden und gleichma-
Big Uber einen gréReren Bereich zu verteilen und Knickbrtiche zu verhindern,

schlagt K30 fur die radial innenliegen-

t| den Faltentaler Entlastungsnuten vor,

bei denen die Wandung sich, wie aus

der eingeflugten Figur 1 (Bezugszei-

chen 4 und 5) ersichtlich, im Falten-

scheitel kreisbogenformig erweitert.

Wie der gerichtliche Sachverstandige

> Uberzeugend ausgefuhrt hat, wird mit

dieser Losung keine Entkopplung

durch Sollfaltstellen im Sinn des

Streitpatents verwirklicht. Die aus K30

"m\ ersichtlichen Prinzipien auf einen

streitpatentgemal3en Faltenbalg zu
ubertragen, wéare im Ubrigen aus fachmannischer Sicht schon wegen des un-
terschiedlichen Materials nicht in Betracht gekommen. Wahrend streitpatent-
gemalde Balge typischerweise aus Weich-PVC hergestellt werden (vgl. insoweit

auch E1), kénnen Faltenbélge gemald K30, wie der gerichtliche Sachverstandi-
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ge plausibel ausgefiihrt hat, nur aus Gummi (Elastomeren) hergestellt werden.
Dass in dem in K30 formulierten Patentanspruch 1 von einem Faltenbalg aus
plastomeren oder elastomeren Werkstoff die Rede ist, weist aus fachlicher
Sicht, wie der gerichtliche Sachverstandige tUberzeugend erlautert hat, lediglich
darauf hin, dass das Elastomer bis zu einem bestimmten Mal3 plastisch ver-

formt werden muss, damit die Hinterschneidung aufrechterhalten bleibt.

d) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 war dem Fachmann auch nicht
ausgehend von der Anlage K27 nahegelegt. Die diesbezuglichen Erwagungen
der Klagerin kranken ebenfalls daran, dass sie "Faltstellen” (oben | 5, 2. Absatz)

mit den Sollfaltstellen des Streitpatents gleichsetzt.

e) Der vom Streitpatent vorgeschlagenen Lésung kann nicht deshalb ab-
gesprochen werden, als auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend zu gelten,
weil sie fur den Fachmann auf der Hand gelegen hatte (BGHZ 182, 1 - Betrieb
einer Sicherheitseinrichtung). Dass die erfinderische Tatigkeit aus diesem
Grunde zu verneinen ware, ergibt sich auch nicht aus der Einschatzung des
gerichtlichen Sachverstandigen auf Seite 23 oben seines schriftlichen Sachver-
standigengutachtens. Diese steht im Zusammenhang mit den im Beweisbe-
schluss zur Vorbereitung der Beurteilung der erfinderischen Téatigkeit durch den
Senat gestellten Fragen, welche Schritte der Fachmann vollziehen musste, um
zu der Lehre des Streitpatents zu gelangen, inwiefern er Veranlassung hatte,
Uberlegungen in diese Richtung anzustellen und was im Einzelnen daflr oder
dagegen spricht, aufgrund solcher Uberlegungen zur streitpatentgeméaRen Lo6-
sung zu gelangen. Der Sachverstandige hat dazu in systematischer Zergliede-
rung erwogen, dass der Fachmann fir verschiedene Funktionen Loésungen ha-
be realisieren missen ("Durchhang reduzieren”, "axiale Bewegungen ausglei-
chen", "Komponenten abdecken" und "&sthetische' Deformierungen finden").

Die Losung des Problems der "asthetischen" Deformierung durch kinematische
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Entkopplung mittels Sollfaltstellen sei Bestandteil eines in Faltenbalgen regel-
mafig anzutreffenden Losungskonzeptes und ein Fachmann werde dieses
wahlen, wenn es darum gehe, Deformationen aus einem Faltenbalgbereich in
einen anderen nicht zu Ubertragen. Diese Einschatzung hat der Sachverstandi-
ge in der mundlichen Verhandlung als wohl durch eine eigene im Jahre 2000
getatigte Erfindung beeinflusst relativiert. Abgesehen davon, dass der gerichtli-
che Sachverstandige nicht das durchschnittliche fachmannische Vermdgen re-
prasentiert, bestehen nach dem gesamten Inhalt der Verhandlungen und dem
Ergebnis der Beweisaufnahme keine zureichenden Anhaltspunkte dafur, dass
die komplexe streitpatentgemal3e Losung am Prioritatstag dem Fachmann al-
lein aufgrund des ihm zuzuschreibenden allgemeinen Fachwissens nahegelegt

war.

IV. Die Unteranspriiche haben mit Patentanspruch 1 Bestand.
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V. Die Kostenentscheidung beruht auf 8§ 97 Abs. 1 ZPO in Verbindung
mit § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG.

Keukenschrijver Groning Grabinski

Hoffmann Schuster

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.03.2009 - 10 Ni 4/08 -



