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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 15. Februar 2018 durch die Richter Dr. Bacher, Dr. Grabinski, Hoffmann

und Dr. Deichful3 sowie die Richterin Dr. Kober-Dehm

fur Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten wird das Urteil des 7. Senats
(Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 14. Januar
2016 abgeéandert.

Das europaische Patent 867 586 wird mit Wirkung fir das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang seiner Pa-
tentanspriche 1 bis 4 fur nichtig erklart, soweit sein Gegenstand

Uber folgende Fassung hinausgeht:

1. Scharnier mit einem Turband (1), das um eine Achse
(2) drehbar an einer Befestigungsplatte (3) angelenkt
ist, wobei dieses Band (1) einen Block (8) aufweist, in
dem zwei Aufnahmen (9a, 9b) ausgefuhrt sind, die
dazu vorgesehen sind, Vorspannungs-Federelemente
(10a, 10b) aufzunehmen, wobei dieses Band (1) durch
Zusammenwirken mit einer Indexierrolle (12) posi-
tionsindexiert werden kann, die elastisch an einer
Aussparung (13a, 13b) eines Indexierungsformkorpers
(13) vorgespannt wird, welcher die genannte Dreh-
achse (2) umgibt, wobei die Federelemente (10a, 10b)
auf jedes Ende (1l1a, 11b) einer Achse (11), an der
diese Indexierrolle (12) sitzt, einen Schub austbt, wo-
bei jeweils ein separater Zentrier-Abstandshalter (14a,
14b) zwischen jedem Ende (11a, 11b) der Tragachse
(11) der Indexierrolle (12) und jedem Vorspannungs-
Federelement (10a, 10b) angebracht ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass jeder Abstandshalter (14a oder
14b) gleichzeitig ein Ende (11a, 11b) der Tragachse
(11) der Indexierrolle (12) und ein Vorspannungs-
Federelement (10a, 10b) zentriert.



2. Scharnier nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass jeder Abstandshalter (14a, 14b) eine Aussparung
(18a, 18b) aufweist, die geeignet ist, ein Ende (11a,
11b) der Tragachse (11) der Indexierrolle (12) aufzu-
nehmen.

3. Scharnier nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass jeder Abstandshalter (14a, 14b) so geformt ist,
dass er im Inneren eines Vorspannungs-Feder-
elements (10a, 10b) in Eingriff kommen kann.

Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.
Die weitergehende Berufung wird zurlickgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgehoben.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des am 20. Marz 1998 unter Inanspruchnahme
der Prioritat einer franzdsischen Patentanmeldung vom 27. Marz 1997 ange-
meldeten und mit Wirkung fur die Bundesrepublik Deutschland erteilten europa-
ischen Patents 867 586 (Streitpatents), das ein Scharnier flr eine Tur oder ein

schwenkbares Paneel betrifft.



Patentanspriiche 1 und 2, auf die die weiteren Patentanspriiche unmit-
telbar oder mittelbar rickbezogen sind, haben in der Verfahrenssprache folgen-
den Wortlaut:

"1. Charniére, du type comportant une paumelle (1) articulée a rotation autour
d'un axe (2) sur une platine (3) de fixation; ladite paumelle (1) comportant
un bloc (8) dans lequel sont ménagés deux logements (9a, 9b) destinés a
recevoir des éléments élastiques (10a, 10b) de précontrainte; ladite pau-
melle (1) étant indexable en position par coopération d'un galet (12)
d'indexage précontraint élastiquement contre un évidement (13a, 13b)
d'une conformation d'indexage (13) entourant ledit axe (2) de rotation; les-
dits éléments élastiqgues (10a, 10b) exercant une poussée a chaque ex-
trémité (11a, 11b) d'un axe (11) sur lequel est monté ledit galet d'indexage
(12), caractérisée en ce qu'au moins un élément séparateur (14a, 14b) de
centrage est monté entre chaque extrémité (11a, 11b) de I'axe (11) support
du galet (12) d'indexage et chaque élément (10a, 10b) élastique de pré-

contrainte.

2. Charniére selon la revendication 1, caractérisée en ce que chaque élément
séparateur (14a, ou 14b) centre simultanément une extrémité (11la, 11b)
de I'axe (11) support du galet (12) d’'indexage et un élément (10a ou 10b)

élastique de précontrainte.”

Die Klagerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents im
Umfang seiner Patentanspriiche 1 bis 4 sei nicht neu und beruhe nicht auf einer
erfinderischen Tétigkeit. Die Beklagte hat das Streitpatent wie erteilt und in der
Fassung von zwei Hilfsantragen verteidigt. Das Patentgericht hat das Streitpa-
tent im beantragten Umfang flr nichtig erklart. Mit ihrer Berufung verteidigt die
Beklagte das Streitpatent weiterhin im Hauptantrag in der erteilten Fassung so-
wie mit sieben erstmals zweitinstanzlich gestellten Hilfsantragen, dem erstin-
stanzlich gestellten ersten Hilfsantrag als nunmehr achtem Hilfsantrag sowie

einem neunten Hilfsantrag. Die Klagerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.



Entscheidungsgriinde:

Die Berufung der Beklagten ist zulédssig und hat in der Sache im Umfang

des Hilfsantrags IX Erfolg.

l. Das Klagepatent betrifft ein Scharnier, etwa fur eine Tur oder ein
(Glas-)Paneel, mit einem Turband, das um eine Achse drehbar an einer Befes-
tigungsplatte mit einer ebenen Oberflache, wie beispielsweise einer Mauer, an-

gelenkt ist.

1. Nach den Angaben in der Streitpatentschrift weist das Turband bei
Scharnieren dieser Art eine Indexierrolle auf, die elastisch an einem Indexie-
rungsformkorper, der die Drehachse umgibt, vorgespannt ist. Die Indexierrolle
werde auf einer Achse angebracht. Deren beide Enden seien dem Schub einer
Druckfeder, im Allgemeinen einer Schraubenfeder, ausgesetzt, die in dem Kor-
per des Turbandes ausgefiuhrt sei.

Bei derartigen Scharnieren sei es moglich, dass sie beim Offnen oder
Schliel3en der Tiur oder des Glaspaneels in unerwiinschter Weise quietschen.
Diese Quietschgerdusche konnten durch das Glas des Paneels oder der Tur
ubertragen und verstarkt werden, insbesondere bei einer einzigen zentralen
Feder eines Scharniers der in der deutschen Offenlegungsschrift 42 39 359 be-

schriebenen Art.

In der deutschen Offenlegungsschrift 42 39 358 (NK7, in der Uberset-
zung des Streitpatents irrtimlich ebenfalls mit der Endnummer 359 bezeichnet)
sei ein Scharnier beschrieben, bei dem zwei Vorspannungs-Federelemente an
jedem Ende einer Achse, auf der die Indexierrolle angebracht sei, einen Schub
ausubten, bei dem aber ebenfalls die Gefahr von unerwinschten Quietschge-

rauschen bestehe.
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2. Der Erfindung liegt damit die Aufgabe zugrunde, ein Scharnier fur
eine Tur vorzuschlagen, bei dem Quietschgerausche bei Bewegungen oder

Vibrationen der Tur oder des (Glas-)Paneels vermieden werden.

3. Das soll nach der Lehre aus den Patentanspriichen 1 und 2 des
Streitpatents durch folgende Vorrichtung erreicht werden (das eigenstandige

Merkmal des Patentanspruchs 2 ist unterstrichen):
1. Das Scharnier weist ein Turband (1) auf, das

a) um eine Achse (2) drehbar an einer Befestigungsplatte (3)
angelenkt ist,

b) einen Block (8) aufweist und

c) durch Zusammenwirken mit einer Indexierrolle (12)

positionsindexiert werden kann.

2. In dem Block (8) sind zwei Aufnahmen (9a, 9b) ausgeflhrt, die
dazu vorgesehen sind, Vorspannungs-Federelemente (10a,

10b) aufzunehmen.

3. Die Indexierrolle (12) wird elastisch an einer Aussparung (13a,
13b) eines Indexierungsformkdrpers (13) vorgespannt, wel-

cher die genannte Drehachse (2) umgibt.

4. Die Vorspannungs-Federelemente (10a, 10b) tben auf jedes
Ende (11a, 11b) einer Tragachse (11), an der diese Indexier-
rolle (12) sitzt, einen Schub aus.



5. Zwischen jedem Ende (11a, 11b) der Tragachse (11) und je-
dem Vorspannungs-Federelement (10a, 10b) ist mindestens
ein Zentrier-Abstandshalter (14a, 14b) angebracht.

6. Jeder Abstandshalter (14a oder 14b) zentriert gleichzeitig ein
Ende (11a, 11b) der Tragachse (11) der Indexierrolle (12) und

ein Vorspannungs-Federelement (10a, 10b).

11 4, Die aus der Streitpatentschrift stammenden und nachfolgend wie-
dergegebenen Zeichnungen (Figuren 1 und 2) zeigen - beispielhaft - ein erfin-
dungsgemalles Scharnier in unterschiedlichen schematischen Aufrissansichten
mit Teilschnitt, dessen Turband sich in rechtwinkeliger Position zu der Befesti-

gungsplatte befindet und wobei in Figur 2 Einzelteile auseinandergezogen sind:
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5. Einige Merkmale bedurfen naherer Betrachtung.

a) Merkmal 2 ist aus Sicht des Fachmanns, den das Patentgericht
zutreffend als Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit mehreren
Jahren Erfahrung auf dem Gebiet der Konstruktion von Scharnieren bestimmt
hat, dahin zu verstehen, dass in dem Block zwei Aufnahmen ausgefihrt sind,

die der Aufnahme von Vorspannungs-Federelementen dienen sollen.

Die erfindungsgemale Funktion dieser Aufnahmen besteht darin, jeweils
ein Vorspannungs-Federelement zu halten und an einem seiner Enden abzu-
stitzen, damit dieses auf jeweils ein Ende der Tragachse, an der die Indexier-
rolle sitzt, einen Schub ausiiben kann (Merkmal 4), wobei zwischen jedem Ende
der Tragachse und jedem Vorspannungs-Federelement noch mindestens ein

Zentrier-Abstandshalter angebracht ist (Merkmal 5).

Derartige Aufnahmen konnen als Bohrungen in dem Block ausgefiuhrt
sein, so wie dies beispielhaft in den Figuren 1 und 2 des Streitpatents gezeigt

und in der Beschreibung erlautert wird. Sie sind aber nicht darauf beschrankt,
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sondern kdonnen auch in anderer Weise raumlich-korperlich ausgefuhrt sein,
solange die erfindungsgemalR angestrebte Halte- und Abstutzfunktion hinsicht-

lich der Vorspannungs-Federelemente erreicht wird.

b) Nach Merkmal 5 muss jedes zur Vorspannung eingesetzte Fe-
derelement durch mindestens einen Zentrier-Abstandshalter von dem Ende der
Tragachse getrennt sein. Dies lasst, wie das Patentgericht zu Recht ausgefuhrt
hat, die Mdglichkeit offen, fir mehrere Federelemente einen gemeinsamen

Zentrier-Abstandshalter vorzusehen.

In dem in der Patentschrift geschilderten Ausfihrungsbeispiel ist jedem
der beiden Federelemente zwar jeweils ein eigener Zentrier-Abstandshalter
(14a, 14b) zugeordnet. Die in Patentanspruch 1 verwendete Formulierung ("au
moins un élément séparateur (14a, 14b) de centrage") lasst aber erkennen,
dass diese optional zu einem einheitlichen Bauteil zusammengefasst werden
kénnen. Unabdingbar ist allerdings, dass an jedem Federelement ein Zentrier-

Abstandshalter angeordnet ist.

C) Fur das in Patentanspruch 2 hinzutretende Merkmal 6 gilt entge-
gen der Auffassung des Patentgerichts nichts anderes.

Die darin verwendete Formulierung "jeder Zentrier-Abstandshalter”
("chaque élément séparateur (14a, ou 14b)") knipft an den in Bezug genomme-
nen Patentanspruch 1 an, der wahlweise einen oder zwei Zentrier-Abstands-
halter vorsieht, und legt lediglich fest, dass die zusatzlichen Anforderungen bei
Ausfihrungsformen mit zwei Zentrier-Abstandshaltern fiir beide Abstandshalter

gleichermal3en gelten.

Eine weitergehende Einschrankung dahin, dass zwingend zwei Zentrier-

Abstandshalter vorhanden sein mussen, lasst sich der Formulierung hingegen
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nicht entnehmen. Sie nennt keine Zahl und enthdlt das Wort "Zentrier-
Abstandshalter" im Singular. Das Wort "jeder" lasst zwar die Méglichkeit offen,
dass mehrere solcher Elemente vorhanden sein kénnen, setzt dies aber nicht
zwingend voraus. Dies steht in Einklang mit der Festlegung in Patent-
anspruch 1, der mindestens einen Zentrier-Abstandshalter vorsieht, optional

aber auch zwei zulasst.

d) Die beiden Funktionen des Zentrier-Abstandshalters sind in Merk-

mal 5 nur rudimentar definiert.

aa) Aus der Bezeichnung "Abstandshalter" und aus der Angabe, dass
es sich um ein Element handelt, das zwischen dem Ende der Tragachse und
dem Federelement angeordnet ist, ergibt sich, dass es einen Abstand zwischen
den beiden genannten Bauteilen schaffen muss. Dies dient dem Zweck, eine
direkte Beriuihrung zwischen Tragachse und Federelement, die als Ursache fur

Quietschgerausche in Betracht kommt, zu verhindern.

bb) Aus dem Wortbestandteil "Zentrier-" ergibt sich, dass der Ab-

standshalter zugleich zentrierende Wirkung haben muss.

(1) In der Beschreibung wird hierzu ausgefuihrt, das Scharnier weise
vorzugsweise zwei Abstandshalter auf, die zugleich die Zentrierung eines Ach-
senendes (11a, 11b) und die Zentrierung einer Feder (10a, 10b) gewahrleiste-

ten.

In Patentanspruch 1 hat diese doppelte Zentrierfunktion keinen Nieder-
schlag gefunden. Sie ist erst in Patentanspruch 2 vorgesehen. Daraus ist zu
entnehmen, dass es nach Patentanspruch 1 ausreicht, wenn zumindest eine

dieser Funktionen erfullt wird.
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(2) Die Zentrierfunktion in Bezug auf die Feder wird in der Beschrei-
bung dahin erlautert, jeder Abstandshalter (14a, 14b) Ubertrage direkt den
Schub jeder Feder (10a, 10b) auf jedes Achsende (11a, 11b), wobei eine Ab-
lenkung dieses Schubs und ein seitliches Reiben zwischen diesen Teilen und
dem Block (8) des Kdrpers (7) vermieden werde. Diese Funktion erfordert mit-

hin, dass ein seitliches Abgleiten der Federn verhindert wird.

(3)  Zur Zentrierfunktion in Bezug auf die Achsen wird in der Beschrei-
bung ausgefuhrt, die Enden (11a, 11b) der Achse (11) blieben durch die Ab-
standshalter (14a, 14b) zentriert. Zu diesem Zweck enthielten die Abstandshal-
ter (14a, 14b) Aussparungen (18a, 18b), die verhinderten, dass die Achse (11)
den Block (8) des Kaorpers (7) beruhre.

Diese Aussparungen sind in Figur 4 dargestellt. Aus dieser Darstellung
ergibt sich, dass die Aussparungen so ausgebildet sind, dass sie die Achse (11)

sowohl axial als auch radial in Position halten kdnnen:
Oa 21a 19a 14a
K '/'
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Diese Anforderungen haben in Patentanspruch 1 keinen Niederschlag
gefunden. Erst Patentanspruch 3 sieht Aussparungen in den Abstandshaltern

vor, die geeignet sind, ein Ende (11a, 11b) der Tragachse (11) aufzunehmen.

Il. Das Patentgericht hat zur Begrindung seiner Entscheidung im
Wesentlichen folgendes ausgefuhrt:

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei nicht neu, weil er durch die
deutsche Offenlegungsschrift 1 909 335 (NK9) offenbart worden sei. In der NK9
werde ein Turscharnier mit den Merkmalen 1, 3 und 4 offenbart. Offenbart seien
ferner zwei Aufnahmen im Sinne von Merkmal 2. In dem Gehause (20) sei nam-
lich ein Steg angeordnet, der sowohl in den Figuren 1 und 3 zwischen den bei-
den Schraubenfedern (21) als auch in Figur 4 hinter der von links aus gesehen
ersten vollstdndigen Windung der Feder durch eine gestrichelte Linie dargestellt
sei. Der Steg teile den Raum, so dass fir jede der beiden Federn (21) eine Auf-
nahme entstehe. Offenbart sei schliellich auch Merkmal 5. Die beiden Fe-
dern (21) druckten auf einen U-férmigen Bigel (19), an dem die Achse gelagert
sei, die wiederum die Rolle (17) trage. Da der Bligel einerseits die Federn in
einem Abstand von der Achse halte und andererseits die Wirkungsrichtung der
Federkraft durch die Fihrung des Bigels im Block zentrisch auf die Tragachse
ausgerichtet sei, sei dieser als Zentrier-Abstandshalter im erfindungsgemafien

Sinne anzusehen.

Der Gegenstand von Patentanspruch 2 (= Patentanspruch 1 in der Fas-
sung des erstinstanzlichen Hilfsantrags 1) sei dem Fachmann durch die NK7
nahegelegt worden. Diese betreffe ein Scharnier fir Glaspendeltiiren mit zwei
Ausfiuhrungsbeispielen mit einem bzw. zwei Federelementen. Da die Ausfiih-
rung mit einer zentral angeordneten Feder nach den Angaben im Streitpatent
als nachteilig angesehen werde, habe sich dem Fachmann die ebenfalls in der
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NK7 beschriebene Variante mit zwei Federn als Mittel der Wahl angeboten.
Dort sei zudem erwahnt, dass diese Variante, bei der die Federn direkt auf die
Achse driuckten, den Nachteil habe, dass deren Zentrierung durch das Zusam-
menwirken eines kugelformigen Rastkorpers mit der aufwendig herzustellenden
Diaboloform des Rotationskorpers erfolge, wahrend bei der Erlauterung der
Ausfuhrungsform mit nur einer zentralen Feder dargelegt werde, dass sich
durch die Anordnung eines Gleitkérpers (16) zwischen der Feder und der Achse
eine weniger aufwendige Zentrierung der Achse des Rastkorpers herstellen
lasse. Danach habe es fur den Fachmann nahegelegen, die fur die Einzelfeder
offenbarte Konstruktion auf die Ausfihrungsform mit den zwei Federn zu Uber-
tragen. Die Verwendung des in Figur 5 gezeigten Gleitkérpers (16) bei den zwei
Federn des in Figur 4 dargestellten Scharniers sei ohne dessen konstruktive
Veranderung moglich und fuhre dazu, dass die Federn nicht mehr direkt auf die

Achse einwirkten, sondern von ihr beabstandet und tberdies zentriert seien.

Il Diese Beurteilung halt der Uberpriifung im Berufungsverfahren nur

teilweise stand.

1. Zutreffend ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass
der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung nicht patentfa-

hig ist. Dieser ist in NK9 vollstandig offenbart.

a) Die NK9, deren Figuren 1 bis 4 nachfolgend wiedergegeben sind,
offenbart ein Scharnier mit einem beweglichen Scharnierlappen (12), der um
einen Scharnierbolzen (11) drehbar an einem festen Scharnierlappen (10) an-

gelenkt ist.
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Der bewegliche Scharnierlappen (12) verfugt Uber ein Gehéuse (20) und
kann durch Zusammenwirken mit einer Rolle (17) positionsindexiert werden.
Zudem wird die Rolle (17) elastisch an einer die Drehachse (11) umgebenden
Vertiefung (16) vorgespannt und die Schraubenfedern (21) iben auf jedes Ende
der Achse (18), an der die Rolle (17) sitzt, einen Schub aus.

Damit sind, wie das Patentgericht zu Recht und von der Berufung inso-

weit nicht beanstandet entschieden hat, die Merkmale 1a-c, 3 und 4 offenbart.



38

39

40

41

42

- 15 -

b) Entgegen der Auffassung der Berufung ist in NK9 auch das

Merkmal 2 offenbart.

In der Beschreibung von NK9 wird zwar nicht ausdricklich erwahnt, dass
fur die beiden Federn (21) jeweils eine eigene Aufnahme vorhanden ist. Nach
den Feststellungen des Patentgerichts geht dies fir den Fachmann aber unmit-
telbar und eindeutig aus den Figuren 1, 3 und 4 hervor. Mit ihren hiergegen ge-
richteten Angriffen zeigt die Berufung keine konkreten Anhaltspunkte auf, die

Zweifel an der Vollstandigkeit oder Richtigkeit dieser Feststellung begrtinden.

aa) Fur das Verstandnis des Patentgerichts spricht die zeichnerische

Darstellung in den Figuren 1 und 3.

In diesen beiden Figuren, die zwei unterschiedliche Ausfihrungsbeispie-
le darstellen, ist zwischen den beiden Schraubenfedern (21) jeweils mit gestri-
chelten Linien ein Bauteil dargestellt, das sich vom Boden des Gehauses (20)
bis auf etwa vier Funftel der Hohe der Federn erstreckt und an deren &uf3ere
Windungen angrenzt. In gleicher Weise sind der Boden des Gehauses (20)
dargestellt und dessen dem mittleren Bauteil jeweils gegenuberliegenden In-
nenwéande, die etwa gleich weit an die dufReren Windungen der Federn heran-
reichen. Die Linie, die den Boden des Gehauses reprasentiert, ist am Ubergang
zu dem in der Mitte dargestellten Bauteil unterbrochen, so dass sich insgesamt

die Form eines spiegelverkehrten "E" ergibt.

Hieraus hat das Patentgericht Gberzeugend die Schlussfolgerung gezo-
gen, dass das in der Mitte dargestellte Bauteil einen Teil des Gehé&uses (20)
bildet, das die Federn (21) aufnimmt. Dieses Bauteil fihrt dazu, dass die beiden
Federn jedenfalls Gber einen gewissen Bereich hinweg voneinander getrennt
sind. Folglich hat jede Feder eine eigene Aufnahme, wie dies in Merkmal 2 vor-

gesehen ist.
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Die von der Berufung aufgeworfene Frage, ob es sich bei dem darge-
stellten Bauteil um einen durchgehenden Steg oder nur um eine Erhebung han-
delt, ist fur die Beurteilung nicht erheblich. Wie bereits oben ausgefiuhrt wurde,
muss eine Aufnahme im Sinne des Merkmals 2 nicht zwingend in einer Bohrung
bestehen, wie sie im Ausfuhrungsbeispiel des Streitpatents gezeigt ist. Selbst
wenn die beiden in NK9 offenbarten Federn nur durch eine verhaltnismafig
kleine Erhebung voneinander getrennt waren, reichte dies fur eine getrennte

Aufnahme aus.

bb)  Zu Recht hat das Patentgericht der Darstellung in Figur 4 eine Be-

statigung fur die von ihm gezogenen Schlussfolgerungen entnommen.

Nach den Feststellungen des Patentgerichts ist in Figur 4 eine gestrichel-
te Linie eingezeichnet, die in Hohe von etwa 4/5 der Schraubenfeder senkrecht
zu deren Langsausrichtung verlauft. Den Umstand, dass dies der Hohe ent-
spricht, bei der in der zugehoérigen Figur 3 das mittlere Bauteil endet, hat das
Patentgericht mit Uberzeugender Begrindung als Indiz dafliir angesehen, dass
die gestrichelte Linie die Oberkante dieses Bauteils darstellt. Es hat hierbei
nicht tbersehen, dass die einzelne Linie in Figur 4 fur sich gesehen keine ein-
deutigen Schlussfolgerungen zulasst, und in dieser Linie lediglich eine zusatzli-
che Bestatigung fur das Verstandnis gesehen, das sich schon aus den Figu-

ren 1 und 3 ergibt.

Diese Feststellung wird durch den von der Berufung aufgezeigten Um-
stand, dass Figur 2 keine entsprechende Linie enthalt, nicht in Frage gestellt.
Bei konsequenter Darstellungsweise musste eine solche Linie zwar vorhanden
sein. Selbst wenn weder in Figur 2 noch in Figur 4 eine entsprechende Linie
vorhanden waére, liel3e sich daraus aber nicht ableiten, was das mittlere Bauteil

in den Figuren 1 und 3 ansonsten darstellen soll.
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Entsprechendes gilt fur den Einwand, die gestrichelte Linie in Figur 4
stelle das Ende einer Ausnehmung im Gehause (20) dar, die auf der dem mitt-
leren Bauteil gegenuberliegenden Innenwand ebenfalls in Hohe von etwa 4/5
der Schraubenfeder verlaufe. Diese Annahme mag zutreffen. Sie mag zudem
eine mogliche Erklarung daftir bieten, weshalb in Figur 2 an der betreffenden
Stelle keine Linie vorhanden ist, denn das dort dargestellte Gehause hat aus-
weislich der Figur 1 keine vergleichbare Ausnehmung. Auch dies liefert aber
keine Erklarung dafir, warum in den Figuren 1 und 3 ein Bauteil mit der Form

einer Zwischenwand eingezeichnet ist.

cc) Zu Recht ist das Patentgericht ferner zu dem Ergebnis gelangt,
dass Merkmal 5 in NK9 offenbart ist.

Nach den Feststellungen des Patentgerichts umfasst das in NK9 offen-
barte Scharnier einen U-férmigen Bugel (19), der zwischen den beiden Enden
der Achse (18) und den Enden der beiden Schraubenfedern (21) angebracht ist
(NK9, S. 3 Abs. 1 Z. 6 ff.; Anspruch 3; Figuren 1 bis 3). Dieser Blgel hat nicht
nur die Funktion eines Abstandshalters. Er fiihrt vielmehr dazu, dass die Wir-
kungsrichtung der Federn so auf die Tragachse ausgerichtet wird, dass sie auf
diese zentrierend einwirkt; die Tragachse kann ihre Position weder in radialer
noch in axialer Richtung verlassen. Zugleich stitzt sich der Blugel (19) auf den
beiden Federn (21) ab (NK9, S. 2 Abs. 2 vorletzter Satz; Anspruch 3), die sich
ihrerseits am Gehauseboden abstitzen (Figuren 1 und 3) und dadurch an ei-
nem seitlichen Ausweichen gehindert und damit zentriert werden. Dem steht
nicht entgegen, dass die beiden Federn (21) - entsprechend den Vorgaben des
Merkmals 2 - gegen ein seitliches Ausweichen auch durch Anordnung in einer
durch die Seitenwande des Gehauses (20) sowie die gestrichelt dargestellte
Zwischenwand gebildeten Aufnahme gesichert werden.
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2. Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung der Hilfsantrage
| bis VI ist unzulassig. Die Klagerin hat ihr nicht zugestimmt; sie kann auch nicht
als sachdienlich angesehen werden (8§ 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG).

a) Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die erstmals
in der Berufungsinstanz geltend gemachte Verteidigung eines Patents in geén-
derter Fassung in der Regel gemal § 116 Abs. 2 PatG zulassig, wenn der Be-
klagte mit der Anderung einer von der erstinstanzlichen Beurteilung abweichen-
den Rechtsauffassung des Bundesgerichtshofs Rechnung tragt und den Ge-
genstand des Patents auf dasjenige einschrénkt, was sich nach Auffassung des
Patentgerichts schon aus der erteilten Fassung ergab (BGH, Urteil vom 28. Mai
2013 - X ZR 21/12, GRUR 2013, 912 Rn. 57 - Walzstral3e).

Hingegen kann die hilfsweise Verteidigung des Streitpatents mit gean-
derten Anspruchen in der Berufungsinstanz regelmafiig nicht mehr als sach-
dienlich im Sinne von § 116 Abs. 2 Nr. 1 PatG angesehen werden, wenn die
Beklagte dazu bereits in erster Instanz Veranlassung hatte. Ein solcher Anlass
zur zumindest hilfsweisen beschrankten Verteidigung kann sich daraus erge-
ben, dass das Patentgericht in seinem nach § 83 Abs. 1 PatG erteilten Hinweis
mitgeteilt hat, dass nach seiner vorlaufigen Auffassung der Gegenstand des
Streitpatents nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhen durfte (BGH, Urteil
vom 15. Dezember 2015 - X ZR 111/13, GRUR 2016, 365 - Telekommunika-

tionsverbindung).

b) Die zuletzt genannten Voraussetzungen sind im Streitfall hinsicht-
lich der Hilfsantrage | bis VI gegeben. Eine Verteidigung mit diesen Hilfsantra-
gen war bereits durch den Hinweis des Patentgerichts vom 21. September 2015

veranlasst.
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aa) Das Patentgericht hat darin mitgeteilt, nach seiner vorlaufigen Ein-
schatzung sei der Gegenstand der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 in
NK9 vollstandig offenbart und ausgehend von der britischen Patentschrift
664 211 (NK11) naheliegend. Der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand sei
zwar neu, beruhe aber nicht auf erfinderischer Tatigkeit. Eine Ausgestaltung,
bei der die Feder nicht nur vom Block aufgenommen, sondern auch noch durch
den Abstandshalter zentriert werde, zeige zum Beispiel NK17, Figuren 4 und 5.
Dazu werde in Spalte 3 Zeilen 35 bis 46 gelehrt, bei Rollen die Fuhrung/
Zentrierung durch den Abstandshalter zu verwirklichen, wodurch die Verwen-
dung einfacher, nicht zentrierender Rollen erméglicht werde. Die Ausgestaltung
nach Unteranspruch 3 ergebe sich aus NK13, die Ausbildung nach Unteran-

spruch 4 sei dem Fachmann gelaufig.

Wie auch die Berufung im Ansatz nicht verkennt, war die Beklagte nach
diesem Hinweis gehalten, das Streitpatent mit weiteren oder gednderten Hilfs-
antragen zu verteidigen, wenn aus ihrer Sicht dadurch den vom Patentgericht
mitgeteilten Bedenken Rechnung getragen werden konnte. Dementsprechend
hat die Beklagte in erster Instanz einen weiteren Hilfsantrag gestellt und in der
mindlichen Verhandlung vor dem Patentgericht zusatzlich erklart, sie wolle die

darin vorgesehenen Unteranspriiche 2 und 3 auch gesondert verteidigen.

bb) Der Hinweis des Patentgerichts gab der Beklagten insbesondere
Anlass, Hilfsantrdge in Erwagung zu ziehen, die den Ausfiihrungen des Patent-
gerichts zu NK9 Rechnung tragen. Entgegen der Auffassung der Berufung hatte
die Beklagte dartiber hinaus Anlass, Hilfsantrage im Hinblick auf die Entgegen-

haltung NK7 in Erwagung zu ziehen.

Das Patentgericht hat insoweit zwar auf eine Entgegenhaltung "NK17"

Bezug genommen. Fir die Parteien war aber ohne weiteres erkennbar, dass
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dies auf einem Versehen beruhte und dass tatsachlich die NK7 gemeint war.
Dies ergab sich bereits aus dem Umstand, dass die Klagerin eine Anlage NK17
nicht vorgelegt hatte und dass die Grinde, die das Patentgericht in seinem
Hinweis angefuhrt hatte, mit dem Inhalt der vorgelegten Entgegenhaltungen
NK17a und NK17b nicht in Einklang zu bringen sind, zumal diese Entgegenhal-
tungen eine geltend gemachte offenkundige Vorbenutzung betreffen, die vom
Patentgericht angefiihrten Fundstellen aber auf eine Patent- oder Offenle-
gungsschrift hindeuten. Von den danach am ehesten als Alternative in Betracht
kommenden Entgegenhaltungen NK7 und NK10 enthalt die erste alle in dem
Hinweis zitierten Inhalte, und zwar exakt an den angegebenen Stellen. Dies
hatte die Beklagte erkennen missen. Jedenfalls aber hatte sie beim Patentge-
richt riickfragen mussen, welche Entgegenhaltung mit der offensichtlich unzu-
treffenden Bezeichnung "NK17" gemeint ist.

Dartber hinaus hat sich die Beklagte in ihrer Stellungnahme zu dem
Hinweis des Patentgerichts im Hinblick auf die Frage, ob der Gegenstand von
Patentanspruch 1 fur den Fachmann naheliegend war, ohnehin mit der Entge-
genhaltung NK7 auseinandergesetzt. Auch aus diesem Grund hatte sie Anlass,
vorsorglich Hilfsantrage zu stellen, die dieser Entgegenhaltung Rechnung tra-

gen.

cc) Vor diesem Hintergrund ist die erstmalige Stellung der Hilfsantra-
ge | bis VI in der Berufungsinstanz nicht sachdienlich.

Q) Nach Hilfsantrag | soll Patentanspruch 1 sich nur noch auf ein
Scharnier fir ein schwenkbares Paneel, insbesondere ein Glaspaneel bezie-
hen. Dies dient nach dem Vorbringen der Beklagten der Abgrenzung von NK9.
Hierzu hatte die Beklagte aus den oben genannten Grinden schon in erster

Instanz Anlass.
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(2)  Nach Hilfsantrag Il soll Patentanspruch 1 das zuséatzliche Merkmal
erhalten, dass jeder Abstandshalter aus einem nicht-metallischen Werkstoff mit
guter mechanischer Festigkeit, insbesondere einem Kunststoff gebildet ist.
Hierzu macht die Beklagte geltend, der Einsatz eines solchen Abstandshalters
sei durch keine der angeflihrten Entgegenhaltungen nahegelegt. Folglich hatte
die Beklagte schon in erster Instanz Anlass gehabt, den Gegenstand des Pa-
tents mit diesem Merkmal von den Entgegenhaltungen NK9 und NK7 abzu-

grenzen.

Hilfsantrag Il ist ferner auf einen neuen Patentanspruch 5 gerichtet, der
die Verwendung eines Scharniers fur ein schwenkbares Paneel, insbesondere
ein Glaspaneel betrifft. Dies dient ebenso wie die Verteidigung mit Hilfsantrag |
der Abgrenzung von NK9 und war aus den bereits genannten Grinden bereits

in erster Instanz veranlasst.

(3) Die Hilfsantrage Ill, IV und V sehen neben einem Erzeugnis-
anspruch mit einer Kombination der Merkmale aus den Patentanspriichen 1
und 2, 1 und 3 bzw. 1 und 4 jeweils den bereits in Hilfsantrag Il vorgesehenen
Verwendungsanspruch vor. Die Verteidigung mit diesem Anspruch ist auch in

diesen Kombinationen nicht zulassig.

(4) Hilfsantrag VI entspricht Hilfsantrag Il mit der Mal3gabe, dass
Schutz nur fur ein Erzeugnis, nicht fur eine Verwendung beansprucht wird.
Auch in dieser Fassung ist der Antrag aus den bereits oben genannten Grin-

den nicht sachdienlich.

3. Die Verteidigung mit Hilfsantrag VII ist zwar nicht verspatet, aber
dennoch unzulassig, weil der damit verteidigte Gegenstand in den urspringlich

eingereichten Unterlagen nicht offenbart ist.
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a) Nach Hilfsantrag VIl soll in Patentanspruch 1 als zusétzliches
Merkmal aufgenommen werden, dass jeder Abstandshalter (14a oder 14b) den
Schub jeder Feder (10a, 10b) auf jedes Achsenende (11a, 11b) direkt tbertragt.
Dies dient nach dem Vorbringen der Beklagten der Abgrenzung von der Entge-
genhaltung NK10.

Zu einer solchen Abgrenzung hatte die Beklagte in erster Instanz keine
Veranlassung. Das Patentgericht hat in seinem Hinweis NK10 als nicht neu-
heitsschadlich bezeichnet, weil dort zwar ein Abstandshalter mit zentrierender
Funktion offenbart sei, auf der Achse aber zwei Indexierrollen angebracht seien.
Angesichts dessen hatte die Beklagte keinen Anlass, den Gegenstand des Pa-

tents durch weitere Merkmale von dieser Entgegenhaltung abzugrenzen.

b) Der mit Hilfsantrag VII verteidigte Gegenstand ist aber, wie die Be-
rufungserwiderung zu Recht geltend macht, in den urspriinglich eingereichten

Unterlagen nicht als zur Erfindung gehoérend offenbart.

In der Anmeldung wird die direkte Ubertragung des Schubs jeder Feder
auf jedes Achsenende als besonderer Vorteil der Ausgestaltung mit zwei sepa-
raten Abstandshaltern geschildert. Daraus geht nicht eindeutig und unmittelbar
hervor, dass diese Wirkung auch mit einem einzigen Abstandshalter erzielt

werden kann.

Nach der stédndigen Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs sind bei
der Ausschopfung des Offenbarungsgehalts allerdings auch Verallgemeinerun-
gen ursprungsoffenbarter Ausflihrungsbeispiele zulassig. Dies gilt insbesondere
dann, wenn von mehreren Merkmalen eines Ausfiihrungsbeispiels, die zusam-
mengenommen, aber auch fur sich betrachtet dem erfindungsgemaéfen Erfolg
forderlich sind, nur eines oder nur einzelne in den Anspruch aufgenommen
worden sind (vgl. zuletzt BGH, Urteil vom 7. November 2017 - X ZR 63/15
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Rn. 30, GRUR 2018, 175 - Digitales Buch). Selbst der Umstand, dass alle in
einer Anmeldung geschilderten Ausfihrungsbeispiele ein bestimmtes Merkmal
aufweisen, steht der Beanspruchung von Schutz fur Ausfihrungsformen ohne
dieses Merkmal nicht entgegen, wenn sich dem Inhalt der Anmeldung kein kon-
kreter Bezug zwischen dem betreffenden Merkmal und den im Anspruch vorge-
sehenen Mitteln zur Losung eines geschilderten technischen Problems ent-

nehmen lasst (aaO Rn. 35).

Im Streitfall wird die Ausbildung mit zwei getrennten Abstandshaltern in
der Anmeldung als Mittel offenbart, um eine direkte Ubertragung des Schubs
jeder Feder auf jedes Achsenende zu bewirken. Dass diese Wirkung auch auf
andere Weise erzielt werden kann und dass auch solche Ausgestaltungen zur
Erfindung gehdren sollen, geht aus der Anmeldung hingegen nicht hervor. Da-
mit kann fir einen solchen Gegenstand kein Schutz beansprucht werden.

4, Im Ergebnis zutreffend hat das Patentgericht den mit Hilfsan-

trag VIII verteidigten Gegenstand als nicht patentfahig angesehen.
a) Die Verteidigung mit diesem Hilfsantrag ist zulassig.

Der Antrag entspricht inhaltlich dem bereits in erster Instanz gestellten
Hilfsantrag 1. Dass er nicht innerhalb der Frist fir die Berufungsbegriindung
gestellt wurde, ist unschadlich, weil er durch das innerhalb dieser Frist erfolgte

Vorbringen der Beklagten getragen wird.

b) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der mit Hilfsan-

trag VIl verteidigte Gegenstand dem Fachmann nicht durch NK7 nahegelegt.

aa) Zu Recht ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass eine

Kombination der Merkmale 1 bis 6 in ihrer Gesamtheit in NK7 nicht offenbart ist.
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77 (1) Die NK7 offenbart ein Scharnier (Gelenkband) insbesondere fur
Pendelglastiiren mit zwei Bandteilen (1, 2), die um eine Achse (3) gelenkig mit-
einander verbunden sind. Dieses ist unter anderem in den nachfolgend wieder-

gegebenen Figuren 1, 4, 5 und 6 dargestellt.
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FIG. 6

Das Scharnier weist einen Tragkorper (14) auf und kann durch Zusam-

menwirken mit einem Rastkdrper (5) positionsindexiert werden.

(2) In dem Tragkérper (14) eines ersten Ausfuhrungsbeispiels (NK7,
Sp. 2 Z. 25 ff.; Figuren 1 bis 4) sind zwei Aufnahmen ausgefuhrt, die jeweils ein
Federelement (4, 4') aufnehmen. Der kugelférmige Rastkorper (5) wird elastisch
an einer Aussparung (6) des an die AulRenkontur des Rastkdrpers angepass-
ten, diaboloférmigen Rotationskérpers (7), welcher die Gelenkachse (3) umgibt,
vorgespannt, indem die Federelemente (4, 4') auf jedes Ende der Tragachse
(11), an der der Rastkdrper (5) sitzt, einen Schub austben.

Da die Federelemente (4, 4") jeweils unmittelbar an den Enden der
Tragachse (11) anliegen, fehlt es an einem Zentrier-Abstandshalter im Sinne

des Merkmals 5.

(3) Beieinem zweiten Ausfiihrungsbeispiel (NK7, Sp. 3 Z. 35 ff.; Figu-
ren 5 und 6) ist ein zylinderférmiger Rastkorper (5) auf einem Gleitkérper (16)
drehbar gelagert. Der Gleitkorper (16) ist seinerseits in einer Ausnehmung (18)
in einem Bandteil (1) verschiebbar gefuihrt und wird durch eine Schraubenfeder
(4) gegen den Rotationskorper (7) vorgespannt, der die Drehachse (3) umgibt.



82

83

84

85

86

87

88

- 26 -

(@) Damit ist allerdings ein Abstandshalter im Sinne der Merkmale 5
und 6 offenbart. Der Gleitkorper (16) ist zwischen dem als Indexierrolle dienen-
den zylinderférmigen Rastkorper (5) und der Schraubenfeder (4) angeordnet. Er

zentriert sowohl die Feder als auch den Rastkorper.

Die Zentrierung der Feder erfolgt dadurch, dass der Gleitkérper in die
Ausnehmung (18) hineinragt und einer seitlichen Bewegung der Feder entge-

genwirkt. Dies genigt den in Merkmal 5 definierten Anforderungen.

Die Zentrierung des Rastkorpers wird dadurch bewirkt, dass dessen
Achse auf beiden Seiten im Rastkorper gelagert ist.

(b)  Nicht offenbart sind aber die Merkmale 2 und 4, denn bei diesem

Ausfuhrungsbeispiel sind nur ein Federelement und eine Aufnahme vorhanden.

bb) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der NK7 nicht die
Anregung zu entnehmen, eines der beiden Ausfiuihrungsbeispiele in einer Weise
zu verandern, dass sich daraus der mit Hilfsantrag VIl verteidigte Gegenstand

ergibt.

Die Entgegenhaltung macht es sich zur Aufgabe, ein Gelenkband zu
schaffen, bei dem die Raststellung des Tir- oder Fensterfligels in montiertem
Zustand, also unter Last, korrigiert werden kann (NK7, Sp. 1 Z. 51 ff.). Diese
Aufgabe soll gelost werden, indem die Rastausnehmung im Umfang eines Ro-
tationskorpers (7) angebracht ist, der in einem der beiden Bandteile um die Ge-
lenkachse (3) drehbar gelagert und tber eine von einer Seite des Gelenkban-
des zuganglichen Stellschraube (9) feststellbar ist (NK7, Sp.1 Z. 56 ff.; vgl.

auch Patentanspruch 1).

(1) Vorteilhaft an der im ersten Ausfuhrungsbeispiel eingesetzten

Kombination aus einem diaboloférmigen Rotationskdrper (7) und einem daran



89

90

91

-27 -

angepassten Rastkorper (5) mit kugelférmiger Auf3enkontur sollen nach der
NK7 eine verschlei3giinstige Linienpressung zwischen dem Rotationskorper (7)
und dem Rastkorper (5) und eine Zentrierung des Rastkdrpers (5) auf dem Ro-
tationskorper (7) wahrend der Schwenkbewegung der Glastur sein (NK7, Sp. 3
Z. 2 ff.). Zudem wird die Moglichkeit angesprochen, den Rastkorper (5) drehbar
oder feststehend im Tragkorper (14) anzuordnen, wobei die letztere Mdglichkeit
als zwar einerseits einfachere, andererseits aber auch verschlei3anfalligere und
hohere Anforderungen an die verwendeten Materialien stellende Ausfuhrungs-
form bezeichnet wird (NK7, Sp. 3 Z. 15 ff.). Schlie3lich wird die Moéglichkeit auf-
gezeigt, den Rastkdrper (5) aus einem elastischen Kunststoff zu fertigen, um
dessen Einrasten in die Rastausnehmung (6) abzufedern und das damit ver-
bundene Gerdusch zu reduzieren (NK7, Sp. 3 Z. 21 ff.).

Keiner dieser Hinweise gab dem Fachmann Veranlassung, zuséatzlich ei-
nen Zentrier-Abstandshalter zwischen jedem Ende der Tragachse (11) und je-

dem Federelement (4, 4') anzubringen.

(2)  Als Vorteil der zweiten Ausfihrungsform, bei der zwischen dem
zylinderférmigen Rastkorper (5) und der Schraubenfeder (4) ein Gleitkérper (16)
vorgesehen ist, wird in NK7 angefuhrt, die prazise Fihrung des Gleitkérpers
mache die Diaboloform des Rotationskérpers und die Kugelform des Rastkor-
pers entbehrlich, da eine Zentrierung des Rastkdrpers nicht notig sei (vgl. NK7,
Sp. 3 Z. 35 ff).

Daraus ergibt sich nicht die Anregung, einzelne Elemente der zweiten
Ausfihrungsform, insbesondere den Gleitkérper (16) mit der ersten Ausfih-
rungsform zu kombinieren. Nach den Ausfiihrungen in NK7 soll der Einsatz des
Gleitkorpers die aufwendigere Konstruktion des ersten Ausfiihrungsbeispiels
entbehrlich machen. Daraus ergaben sich keine Hinweise darauf, dass eine
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weniger aufwendige Konstruktion auch dadurch erreicht werden konnte, dass
die Konstruktion des ersten Ausfuhrungsbeispiels im Kern beibehalten und nur
durch einzelne Elemente des zweiten Ausfiihrungsbeispiels ergéanzt wird. Um-
gekehrt hatte der Fachmann auch keine Veranlassung, die weniger aufwendige
Konstruktion des zweiten Ausfihrungsbeispiels um eine zweite Feder und eine

zweite Aufnahme zu erweitern.

(3)  Aus der auch in NK7 angesprochenen Problematik quietschender
Scharniere folgten fur den Fachmann keine weitergehenden Anregungen, weil
weder aus NK7 noch aus anderen Entgegenhaltungen hervorgeht, dass gerade
der beim zweiten Ausfiihrungsbeispiel eingesetzte Gleitkdrper (16) zu einer

Verringerung der Quietschgerausche fuhren kénnte.

Wie bereits dargelegt wurde, wird als Vorteil dieser Ausfiihrungsform in
NK7 nur die prazisere Fuhrung der Feder angefihrt, die es ermégliche, den
Rastkorper (5) und den Rotationskorper (7) zylindrisch auszugestalten. Dass
sich dies positiv auf die Gerauschentwicklung auswirken kénnte, ergibt sich da-
raus nicht. Ein geeignetes Mittel zur Gerduschreduzierung wird in NK7 vielmehr

darin gesehen, den Rastkorper aus einem elastischen Kunststoff zu fertigen.

C) Der mit Hilfsantrag VIl verteidigte Gegenstand ist aber in der NK9

vollstandig offenbart.

Wie bereits oben ausgefihrt wurde, erfordert das nach diesem Antrag
zusatzlich vorgesehene Merkmal 6 nicht, dass das Scharnier zwei separate

Zentrier-Abstandshalter umfasst. Deshalb ist dieses Merkmal in NK9 offenbart.

Wie ebenfalls bereits im Zusammenhang mit der erteilten Fassung auf-
gezeigt wurde, ist in NK9 ein U-férmiger Bigel (19) offenbart, der zwischen den
beiden Enden der Achse (18) und den Enden der beiden Schraubenfedern (21)
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angeordnet ist. Dieser Blgel zentriert aus den bereits genannten Griinden so-

wohl die beiden Federn als auch die Rollenachse.

5. Die Verteidigung mit Hilfsantrag IX ist zulassig und in der Sache

erfolgreich.
a) Die Verteidigung mit diesem Hilfsantrag ist zul&ssig.

aa) Der Antrag ist sachdienlich, da die Beklagte damit auf die von dem
Verstandnis des Patentgerichts abweichende Auslegung des Merkmals 6 durch

den Senat reagiert hat.

bb) Der Antrag entspricht dem bereits in erster Instanz gestellten
Hilfsantrag 1 mit dem Unterschied, dass Merkmal 5 wie folgt geandert ist (Ande-

rungen durch Unter- oder Durchstreichen hervorgehoben):

5. Zwischen jedem Ende (11a, 11b) der Tragachse (11) und je-
dem Vorspannungs-Federelement (10a, 10b) ist mindestens
j[eweils ein separater Zentrier-Abstandshalter (14a, 14b) ange-
bracht.

cc) Im Rahmen der Lehre aus Patentanspruch 1 in der Fassung des
Hilfsantrags I1X ist Merkmal 5 dahin zu verstehen, dass sich zwischen jedem
Vorspannungs-Federelement und jedem Ende der Tragachse ein Zentrier-
Abstandshalter befindet und die Zentrier-Abstandshalter jeweils raumlich-

korperlich voneinander getrennt sind.

dd) Die Lehre aus Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsan-
trags IX ist auch in der urspriinglich eingereichten Anmeldung des Streitpatents
als zur Erfindung gehérend offenbart. Bei dem in den Figuren 1 bis 4 gezeigten

und der Beschreibung der Ursprungsanmeldung erlauterten Ausfihrungsbei-
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spiel sind die beiden raumlich-kérperlich voneinander separierten Zentrier-
Abstandshalter (14a, 14b) zwischen jedem Ende (11a, 11b) der Tragachse (11)
der Indexierrolle (12) und den beiden Vorspannungs-Federelementen (10a,
10b) angebracht. Die Verallgemeinerung des ursprungsoffenbarten Ausfih-
rungsbeispiels hinsichtlich der Anzahl der raumlich-korperlich separierten Zen-
trier-Abstandshalter in Merkmal 5 insoweit, dass diese lediglich mehr als einer
sein mussen, aber nach oben nicht begrenzt sind, ist zulassig, da das Erreichen
der erfindungsgemal angestrebten Abstands- und Zentrierfunktion offensicht-
lich nicht davon abhéngt, dass die Anzahl der Zentrier-Abstandshalter - wie bei
dem Ausfuhrungsbeispiel - gerade zwei betragt, sondern davon, dass jedem
Vorspannungs-Federelement und jedem Ende der Tragachse jeweils ein Zen-
trier-Abstandshalter zugeordnet ist, was auch mit mehr als zwei Zentrier-
Abstandshaltern verwirklicht werden kann.

b) Der mit Hilfsantrag IX verteidigte Gegenstand von Patentan-

spruch 1 ist patentfahig.

aa) Die NKO9 offenbart zwar mit dem U-formigen Bugel (19) einen Zen-
trier-Abstandshalter, der zwischen den Enden der Achse (18) und den Enden
der beiden Schraubenfedern (21) angebracht ist. Ihr ist jedoch kein Scharnier
mit mehreren raumlich-kdrperlich separierten Zentrier-Abstandshaltern zu ent-
nehmen, die jeweils zwischen jedem Ende der Achse und den Enden jeder der
beiden Schraubenfedern angebracht sind. Die Klagerin hat auch nicht aufge-
zeigt und es ist auch sonst nicht ersichtlich, dass der Fachmann ausgehend von

der NK9 zu einer solchen Abéanderung angeregt worden ware.

bb) Der Klagerin kann nicht darin beigetreten werden, dass dem

Fachmann der mit Hilfsantrag IX verteidigte Gegenstand von Patentanspruch 1
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durch Uberlegungen nahegelegt wurde, die ihren Ausgangspunkt in der briti-
schen Patentschrift 383 483 (NK12) haben.

Bei dem in den Figuren 1 und 2 der NK12 gezeigten Scharnier ist das
Tarband (body c) um eine mit Nocken ausgestattete Scharnierachse (cam
hinge-pin f) angelenkt und weist einen Block auf, in dem drei Aufnahmen
(pockets d) ausgefuhrt sind, die jeweils ein Federelement (spring d2) aufneh-
men (NK12, S. 2 Z. 102 ff.). Auf dem Federelement (d2) ist an seinem Ende zur
Achse (f) jeweils ein fingerhutartiges Bauteil (cap or thimble h) angeordnet. Das
"Dach" des fingerhutartigen Bauteils (h) befindet sich zwischen dem Federele-
ment (d2) und der Scharnierachse (f) und nimmt in einer Offnung (aperture h2)
einen geharteten Bolzen (pin g) auf (NK12, S. 3 Z. 19 ff.; Figur 2).

Beim Offnen oder SchlieRen der Tiire bewegen die Nocken der Schar-
nierachse (f) den Bolzen (g) nach innen, so dass die Federelemente (d2) zu-
sammengedriickt werden (NK12, S. 3 Z. 28 ff.), wobei der Bolzen dabei durch
die ihn umgebenden Offnungen der fingerhutartigen Bauteile in seiner Position
gehalten und zentralisiert wird (NK12, S. 3 Z. 29 f.: "... centralising and locating
means ..."). Damit beabstanden die fingerhutartigen Bauteile (h) die Federele-
mente (d2) nicht von dem Bolzen (g) und kénnen nicht als Zentrier-Abstands-

halter im Sinne des Merkmals 5 angesehen werden.

Bei einer zweiten Ausfihrungsform sind die auf den Federelementen sit-
zenden fingerhutartigen Bauteile (h) mit einem Dach ohne Offnung ausgestaltet
und weisen auch keinen Bolzen (g) auf. Entsprechend wirken die Nocken der
Scharnierachse (f) beim Offnen oder SchlieRen der Tiire unmittelbar auf das
Dach der fingerhutartigen Bauteile (h) ein, so dass diese die Federelemente
zusammendricken (NK12, S. 3 Z. 53 ff.; Figur 5). Bei dieser Ausfuhrungsform

kommt dem fingerhutartigen Bauteil damit zwar eine Abstandsfunktion zu. Die-
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se Wirkung tritt aber zwischen den Federelementen und der Scharnierachse ein
und nicht, wie in Merkmal 5 vorgesehen, gegentuber der Tragachse einer Inde-

xierrolle.

Eine Anregung, das im ersten Ausfihrungsbeispiel der NK12 gezeigte
fingerhutartige Bauteil (h) als Abstandshalter zwischen Bolzen (g) und den Fe-
derelementen (d2) vorzusehen, ergab sich fur den Fachmann auch nicht aus
der NK7. Bei dessen zweiten Ausfihrungsbeispiel ist zwar zwischen dem zylin-
derférmigen Rastkdrper (5) und der alleinigen Schraubenfeder (4) ein Gleitkor-
per (16) angeordnet, der damit nicht nur als Zentrier-, sondern auch als Ab-
standshalter wirkt. Daraus folgte aber noch keine Veranlassung, bei der NK12
einen entsprechenden Abstandshalter vorzusehen, zumal die NK12 in Figur 5
eine Anordnung zeigt, bei der zwischen der Scharnierachse (f) und den Fe-
derelementen das fingerhutartige Bauteil (h) als Abstandshalter angeordnet ist,
und die NK7 den Gleitkdrper (16) nur fur ein Scharnier mit einem Federele-

ment (4) offenbart.
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V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG in
Verbindung mit 88 91 Abs. 1, 92 Abs. 1, 97 Abs. 1, 516 Abs. 3 Satz 1 ZPO.

Bacher Grabinski Hoffmann

Deichfuld Kober-Dehm

Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 14.01.2016 - 7 Ni 77/14 (EP) -



