BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 126/21

in der Patentnichtigkeitssache

ECLI:DE:BGH:2023:121223UXZR126.21.0

Verkindet am:

12. Dezember 2023
Anderer
Justizangestellte
als Urkundsbeamtin
der Geschaftsstelle



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 12. Dezember 2023 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter
Hoffmann und Dr. Deichfu3, die Richterin Dr. Rombach und den Richter

Dr. Crummenerl
fur Recht erkannt:

Auf die Berufung der Klagerin wird das Urteil des 4. Senats (Nich-
tigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 19. Oktober 2021

abgeéndert.

Das européaische Patent 2 548 824 wird mit Wirkung fiir die Bundes-
republik Deutschland auch im Umfang der Patentanspriche 3

und 5 fur nichtig erklart.
Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten européaischen Patents 2 548 824 (Streitpatents), welches
am 25. Januar 2006 unter Inanspruchnahme einer Prioritat einer deutschen Ge-
brauchsmusteranmeldung vom 23. Februar 2005 angemeldet wurde und einen

Klammergreifer fir ein Gefal3-Transportsystem betrifft.

Patentanspruch 1, auf den zehn weitere Anspriche zuriickbezogen sind,

lautet in der Verfahrenssprache:

Klammergreifer (K1, K2) fir ein Gefal3-Transportsystem, insbesondere fur ein
Flaschen-Transportsystem, mit zwei je einen Greifbereich (9) aufweisenden
Greiferarmen (7), die um eine oder um zwei Achsen (5) zwischen einer Greifstel-
lung und einer Freigabestellung durch einen Steuernocken (21) mechanisch ge-
steuert schwenkbar und in Richtung zur Freigabestellung durch einen Kraftspei-
cher federnd beaufschlagt sind, dadurch gekennzeichnet, dass der Kraftspeicher
mindestens ein Paar einander abstoRender Permanentmagnete (P1, P2) an den
Greiferarmen (7) aufweist.

Die Klagerin hat das Streitpatent im Umfang der Patentanspriiche 1, 3, 4
und 5 angegriffen und geltend gemacht, die darin geschitzte Erfindung sei nicht
so offenbart, dass ein Fachmann sie ausfihren kénne. Zudem gehe der ange-
griffene Gegenstand Uber den Inhalt der urspriinglich eingereichten Unterlagen
hinaus und sei nicht patentfahig. Die Beklagte hat das Streitpatent in der erteilten

Fassung verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent im Umfang der Patentansprtiche 1

und 4 fur nichtig erklart und die weitergehende Klage abgewiesen.

Dagegen richtet sich die Berufung der Klagerin, die ihr erstinstanzliches
Klageziel weiterverfolgt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel entgegen.
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Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung hat Erfolg und fihrt zur Nichtigerklarung des Streit-

patents im beantragten Umfang.

l. Das Streitpatent betrifft einen Klammergreifer fur ein Gefal3-Trans-

portsystem.

1. Nach der Beschreibung des Streitpatents missen Behaltertrans-
portsysteme, insbesondere Flaschen-Transportsysteme, hohe Anforderungen
hinsichtlich der mikrobiologischen Verhéaltnisse und der Reinigung erfillen und
uber lange Standzeiten und fur sehr hohe Arbeitsfrequenzen betriebssicher sein.

Korperliche Federn wie Spiralfedern oder Gummifedern oder dergleichen,
die in der Nahe des Greifbereiches, d. h. nahe bei den ergriffenen Behéltern po-
sitioniert wurden, seien im Hinblick auf die Mikrobiologie und die Reinigung kri-
tisch, weil sich dort kleine Verschmutzungen leicht absetzten. Sie seien ferner
haufig anfallig gegen aggressive Reinigungsmedien, die die Feder-Standzeit ver-
kirzten, und kdnnten jederzeit mechanisch beschadigt werden oder brechen.
AulRRerdem konnten die Federn beim Arbeiten Abrieb oder Inhaltsstoffe abson-
dern (Abs. 5).

Zur Verbesserung sei vorgeschlagen worden, einen Zuhalte-Mechanis-
mus mit einander anziehenden Permanentmagneten vorzusehen. Solche Mag-
nete kbnnten indes bei Beriihrung oder extremer Annédherung eine extrem hohe
Lose- oder Losbrechkraft erfordern, die zu einer unerwiinschten Schnappbewe-
gung des Klammergreifers und zu extrem hohen mechanischen Belastungen fiih-
ren kbnne (Abs. 6).

2. Dem Streitpatent liegt vor diesem Hintergrund das technische Pro-
blem zugrunde, einen funktionssicheren, leicht zu reinigenden und mikrobiolo-

gisch vorteilhaften Klammergreifer zur Verfigung zu stellen.



12 3. Zur LOsung schlagt das Streitpatent in den Patentansprtichen 1, 3

und 5 einen Klammergreifer vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

13 a) Patentanspruch 1

1.1 Klammergreifer (K1, K2) fur ein Gefal3-Transportsystem, ins-
besondere fur ein Flaschen-Transportsystem,

1.2 mit zwei Greiferarmen (7), die je einen Greifbereich (9) aufwei-
sen und

1.2.1um eine oder um zwei Achsen (5) zwischen einer Greif-
stellung und einer Freigabestellung schwenkbar sind,

1.2.2und zwar mechanisch gesteuert durch einen Steuer-
nocken (21), und

1.2.3in Richtung zur Freigabestellung durch einen Kraftspei-
cher federnd beaufschlagt sind.

1.3 Der Kraftspeicher weist mindestens ein Paar einander
abstolRender Permanentmagnete (P1, P2) an den Greifer-
armen (7) auf.

14 b) Zusatzliches Merkmal nach Patentanspruch 3

3.1 Jeder Permanentmagnet (P1, P2) ist in nicht-magnetisches
Material, vorzugsweise Edelstahl, eingekapselt.

15 C) Zusatzliche Merkmale nach Patentanspruch 5
(mit Ruckbezug auf Anspruch 3)
5.1 Jeder Permanentmagnet (P1, P2) ist
5.1.1 zylinderférmig und
5.1.2in einem am Greiferarm (7) befestigten Kapselgehause

(12) geborgen.

16 4, Einige Merkmale bedurfen der naheren Erlauterung.
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a) Zutreffend und von der Berufung nicht beanstandet hat das Patent-
gericht angenommen, dass der Greifbereich im Sinne von Merkmal 1.2 derjenige

Bereich eines Greiferarms ist, der die Behalter greift (Abs. 5, Abs. 14).

b) Aus Merkmal 1.2.3 hat das Patentgericht zutreffend abgeleitet, dass
die Federwirkung des Kraftspeichers so ausgerichtet sein muss, dass sie die
Greiferarme in die Freigabestellung bewegt, wenn dem nicht der Steuernocken

entgegenwirkt.

C) Diese Kraft wird gemafld Merkmal 1.3 durch mindestens zwei einan-
der abstol3ende Permanentmagnete bewirkt, die an den Greiferarmen angeord-

net sind.

Der Einsatz solcher Magnete ermdéglicht eine Krafteinwirkung ohne kér-
perliche Verbindungselemente, an denen sich Verunreinigungen bilden kénnen
oder die durch Reinigungsprozesse in Mitleidenschaft gezogen werden (Abs. 11
Z. 55 ff.).

Die Anordnung der Magnete in der Weise, dass sie sich gegenseitig ab-
stolRen, ermoglicht eine Kraftentwicklung ohne spirbaren Losbrechdruck. Die
Abstol3kraft nimmt von einem Maximum bei maximaler Anndherung entspre-
chend der Federcharakteristik ab, wenn sich die Magnete voneinander wegbe-
wegen (Abs. 11 Z. 45-55).

d) Zutreffend ist das Patentgericht davon ausgegangen, dass die Mag-
nete auch dann im Sinne von Merkmal 1.3 am Greiferarm angeordnet sind, wenn
sie in diesen eingebettet sind, wie dies bei einem der im Streitpatent beschriebe-
nen Ausfuhrungsbeispiele der Fall ist (Abs. 31 Z. 17-21).

Die Magnete kdnnen auch in Kapselgehausen geborgen sein, die mit Hal-

tefuRen in den Greiferarmen festgelegt sind (Abs. 18).

e) Eine Einkapselung im Sinne von Merkmal 3.1 erfordert, dass der

Magnet vollstandig in einem nicht magnetischen Material eingeschlossen ist.
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aa) Dies entspricht dem allgemeinen Sprachgebrauch des Begriffs "ein-
gekapselt” und steht in Einklang mit dem Zweck, der einer Einkapselung nach

dem Streitpatent zukommt.

Nach der Beschreibung des Streitpatents sollen mit der Einkapselung Ab-
setzraume fur Keime und Verunreinigungen und schadliche Einflisse aggressi-
ver und mit hohem Druck eingesetzter Reinigungsmittel vermieden werden
(Abs. 13). Dem entsprechend kann ein Kapselgehause aus einem Topf beste-
hen, dessen offene Seite durch einen Deckel verschlossen ist, der beispielsweise
verschweil3t ist (Abs. 16).

bb) Entgegen der Auffassung der Klagerin ergibt sich aus den Ausfih-
rungen, wonach die offene Seite des Topfes durch einen Edelstahldeckel ver-

schlossen sein kann (Abs. 27), kein abweichendes Verstandnis.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob nach diesen Ausfuhrungen nur die
Auswahl von Edelstahl als Material fir den Deckel optional ist oder schon das
Anbringen eines Deckels. Auch wenn letzteres zu bejahen ware, ergabe sich da-
raus nicht, dass auch eine Ausfiihrung ohne Deckel der Anforderung "eingekap-
selt" entspricht.

Die Beschreibung verwendet den Begriff "einkapseln™ nur im Zusammen-
hang mit der bereits erwdhnten Zielsetzung der Vermeidung von Absetzrdumen
und schédlichen Einflissen (Abs. 13), nicht aber in Zusammenhang mit den Aus-

fuhrungsformen, wonach das Kapselgehause verschlossen sein kann (Abs. 27).

cc) Vor diesem Hintergrund lasst sich auch aus den Merkmalen 5.1.1

und 5.1.2 kein weiteres Verstandnis ableiten.
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Diese Merkmale sehen zur Aufnahme des Magneten zwar weder ein Ein-
kapseln noch einen Deckel vor, sondern lediglich ein Kapselgehéuse. Aus dem
Ruckbezug auf Anspruch 3 mit Merkmal 3.1 wird aber deutlich, dass es sich da-

bei um zusatzliche Anforderungen handelt.

dd) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist ein separates Kap-

selgehéause nur nach Patentanspruch 5 erforderlich, nicht aber nach Anspruch 3.

Nach der Beschreibung kann der Magnet direkt in den Greiferarm einge-

bettet sein, sofern dieser aus nicht magnetischem Material besteht (Abs. 31).

In diesem Zusammenhang kann offenbleiben, ob der Begriff "einbetten”
identisch ist mit "einkapseln", also ebenfalls ein allseitiges UmschlieR3en erfordert.
Sollte dies zu verneinen sein, ware "einbetten” vor dem Hintergrund der bereits
erwahnten Ausfihrungen in der Beschreibung (Abs. 13, 16, 27) als Oberbegriff

zu verstehen, der "einkapseln” als spezielle Ausfihrungsform mit umfasst.

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

verfahren von Interesse - im Wesentlichen wie folgt begriindet:

Die Gegenstande der angegriffenen Ansprtiche gingen nicht Gber den In-
halt der urspringlich eingereichten, mit der Offenlegungsschrift
(WO 2006/089610 A1, Ni3) ubereinstimmenden Unterlagen hinaus. Die in Merk-
mal 1.2 enthaltene Angabe "je einen Greifbereich (9) aufweisende" sei durch die
in Ni3 enthaltenen Ausfihrungen offenbart, in denen von einem "jeweiligen Greif-
bereich ... des Greiferarms" die Rede sei. Entgegen der Auffassung der Klagerin
stehe Merkmal 1.2.2 nicht in zwingendem Zusammenhang mit der zusatzlichen
Anforderung, dass der Steuernocken zwischen den Verlangerungen angeordnet
ist. Merkmal 1.3 sei durch die Angabe "an den Greiferarmen (7)" nicht unzulassig
erweitert, weil der Fachmann, ein Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit
besonderen Kenntnissen und mehrjahriger Berufserfahrung in der Konstruktion

und Entwicklung von Transportsystemen fur Behalter, insbesondere Flaschen,
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dies Ni3 als mogliche Ausgestaltung entnehme. Es fehle auch an einer unzulas-
sigen Verallgemeinerung gegenidber den urspriinglichen Patentansprichen 4
oder 11. Das in Patentanspruch 5 nicht aufgenommene Merkmal, wonach das
Kapselgehduse mit einem Halteful3 in einer Aufnahme an der Innenseite des
Greiferarms sitze, stehe nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit den tbrigen

Merkmalen des urspringlichen Anspruchs 12.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei durch das deutsche
Gebrauchsmuster 299 15 927 (Ni6) in Verbindung mit der japanischen Offenle-
gungsschrift 2000-255736 (Ni7) nahegelegt. Ni6 betreffe einen gattungsgema-
Ren Klammergreifer, der sich lediglich durch das Merkmal 1.3 vom Gegenstand
des Streitpatents unterscheide. Aufgrund der dem Fachmann gelaufigen Ver-
schleimdglichkeiten bei der in Ni6 gezeigten mechanischen Feder habe Anlass
bestanden, diese durch ein verschleif3freies Bauteil zu ersetzen. Hierzu erhalte
der Fachmann aus Ni7 die Anregung, einander absto3ende Magnete zu verwen-

den.
Hingegen sei der Gegenstand des Patentanspruchs 3 patentfahig.

Aus keiner der im Verfahren befindlichen Druckschriften sei ein Klammer-
greifer mit dem Merkmal 3.1 bekannt. Daher kbnne auch von keiner dieser Ent-
gegenhaltungen fir sich oder in beliebiger Kombination untereinander eine An-

regung zu diesem Merkmal ausgehen.

Das allgemeine fachmannische Wissen gebe keine Anregung, jeden Per-
manentmagneten in nichtmagnetisches Material einzukapseln. Der Stand der
Technik, wie ihn die 23 Entgegenhaltungen im erstinstanzlichen Verfahren wider-
spiegelten, sei vielmehr davon gepragt, Permanentmagnete in Bauteile einzubet-
ten, nicht jedoch zusatzlich in ein nichtmagnetisches Material einzukapseln. Auch
Ni7 und die US-amerikanische Patentschrift 5 713 538 (Ni9) beschrieben jeweils

eine Einbettung und keine Einkapselung.
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Ob die US-amerikanische Patentschrift 6 386 609 (Ni22) eingekapselte
Magnete offenbare, kbénne dahingestellt bleiben. Ni22 betreffe keinen Klammer-
greifer fur ein Gefal3transportsystem, sondern das Greifen von Wafern oder an-
deren leichtgewichtigen Tragern. Dies sei eine vom Stand der Technik nach Ni6
oder Ni7 entfernt liegende technische Losung fur eine andere Aufgabe, so dass
der Fachmann ausgehend von Ni6 und Ni7 die Druckschrift Ni22 nicht berlck-
sichtigen werde. Selbst wenn der Fachmann die Ni22 in Betracht ziehen wirde,
sei kein Grund ersichtlich, weshalb er die in Figur 2 lediglich schematisch darge-
stellte Einkapselung der Magnete, fur die keine Vorteile erwahnt wirden, auch

auf Klammergreifer nach Ni6 und Ni7 tGbertragen sollte.

Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften lagen vom Gegen-
stand des Patentanspruchs 3 weiter ab. Sie offenbarten nichts, was zusatzlich in
Richtung der Erfindung gemal Patentanspruch 3 weise. Auch die Klagerin ma-

che insoweit nichts geltend.

Il Diese Beurteilung halt der Nachprifung im Berufungsverfahren in

einem entscheidenden Punkt nicht stand.

1. Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der Gegenstand
der Patentanspriche 3 und 5 in den urspringlich eingereichten Unterlagen als

zur Erfindung gehorend offenbart ist.

a) Entgegen der Auffassung der Berufung steht die in der Anmeldung
(Ni3 S. 6 Abs. 4, S. 7 Abs. 2, S. 12 Abs. 3) ebenso wie im Streitpatent (Abs. 18,
20, 26) beschriebene Ausfuhrung des Kapselgehauses mit verstellbaren Ful3tei-
len nicht in zwingendem Zusammenhang mit dem Einsatz eines Kapselgeh&u-

Ses.

Den genannten Ausfihrungen ist zu entnehmen, dass ein solches Ful3teil
und dessen Verstellbarkeit zuséatzliche Vorteile bieten, die verwirklicht werden

konnen, aber nicht zwingend verwirklicht werden mussen.
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b) Entsprechendes gilt beziiglich der Ausfihrungen zur Ausgestaltung
des Kapselgehauses mit einem diinnwandigen Boden und einem dickwandigen
Deckel.

Diese Ausgestaltung des Kapselgehauses ist in der Anmeldung nur als
maogliches Beispiel angefiihrt (Ni3 S. 10 unten). Daraus ergibt sich, dass auch

andere Ausfuhrungsformen eines Kapselgehauses zur Erfindung gehoéren sollen.

2. Zu Recht und von der Berufung nicht beanstandet hat das Patent-
gericht entschieden, dass Ni6 den Gegenstand von Patentanspruch 3 nicht voll-
standig offenbart.

a) Ni6 betrifft einen Flaschengreifer, insbesondere flir eine Transport-

vorrichtung (Abs. 1).

Nach den Ausfuhrungen der Ni6 arbeitet im Regelfall ein Betatigungsno-
cken gegen eine Ruckstellfederkraft. Beim Verdrehen des Betatigungsnockens
liege zwischen diesem und der Anlageflache ein Punkt- oder Linienkontakt vor,
der zu hoher spezifischer Flachenpressung an der Anlageflache und am Betati-

gungsnocken fuhre. Dies fuhre zu relativ starkem Verschleil3 (S. 1 f.).

Zur Verbesserung schlagt Ni6 einen im Wesentlichen flachig kontaktieren-
den Gleitklotz vor (S. 3 Abs. 2).

Ein Ausfuhrungsbeispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1

dargestellt.
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. B FIG. 1

Der Flaschengreifer (F) weist zwei Greifarme (G) auf, die um eine
Achse (3) schwenkbar gelagert sind. Eine Federeinrichtung (4) spannt die Greif-
arme (G) in Offnungsrichtung aus der in Fig. 1 gezeigten Greifstellung vor (S. 6
Abs. 3).

Jeder Greifarm (G) ist am Betatigungsende (2) mit einer Anlageflache (A)
ausgestattet, die zur Zusammenarbeit mit einem Betatigungsnocken (B) dient,
um die Greifarme (G) in die gezeigte Greifstellung zu bewegen. Der Betatigungs-
nocken (B) wird mittels eines Steuernockens (S) um eine Achse (8) verdreht (S. 6
Abs. 10 bis S. 7 Abs. 1). Dank der Federeinrichtung (4) wirden die Gleitfla-
chen (C) stets in Anlage an den Anlageflachen (A) gehalten (S. 8 Abs. 1).

b) Offenbart sind damit die Merkmale 1.1 bis 1.2.3.

C) Nicht offenbart sind die Merkmale 1.3 und 3.1.
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3. Wie auch die Klagerin nicht mehr in Zweifel zieht, ist der Gegen-

stand des Patentanspruchs 3 durch Ni7 ebenfalls nicht vorweggenommen.

a) Ni7 betrifft eine Behaltertransportvorrichtung, insbesondere fur Fer-

tigungs- oder Abfullanlagen (Abs. 1 und 3).

Bei dem Transport von hohen Behaltern fur Getranke oder leichten leeren

PET-Behaltern mit hoher Geschwindigkeit kénnen diese umkippen (Abs. 4).

Um dies zu vermeiden, schlagt Ni7 Greifer vor, die in zu einer Endlos-
schleife zusammengefiigten Kettenelementen integriert oder an diesen befestigt
sind, die Behélter greifen und herabhangen lassen kénnen und eine Umschal-

tung zwischen Halte- und einem Freigabezustand ermdoglichen (Abs. 6).

aa) Eine Ausfihrungsform, die in der nachfolgend wiedergegebenen
Figur 7 dargestelltist, weist ein Vorspannelement auf, das das Hebelelementpaar
zur Halteseite vorspannt (Abs. 16).
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Als Vorspannelement dient eine im Mittelbereich der Hebelelemente (E10)
angebrachte Spiralfeder (E20). Diese drangt die rechts und links paarweise an
den Hebelelementen (E10) angebrachten Klauen (Ela) normalerweise zueinan-
der hin (Abs. 34). Durch Druck auf obere Eckabschnitte (E1b) der Aul3enseite der
Hebelelemente (E10) nach innen drehen sich die Hebelelemente (E10) gegen
den Widerstand der Spiralfedern (E20) jeweils um die Stifte (D16) nach aul3en
(Abs. 37). Mittels einer Greif- und Freigabenocke (G1, G2) wird zwischen Halte-
und Freigabezustand umgeschaltet (Abs. 44).

bb) Als alternative Konfiguration wird eine Ausgestaltung vorgeschla-
gen, bei der das Vorspannelement seine Vorspannkraft durch magnetische Ab-

stolBungs- oder Anziehungskraft erlangt (Abs. 18, Abs. 72, Patentanspruch 7).
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Ausfuhrungsbeispiele fir eine solche Ausgestaltung sind in den nachfol-

gend wiedergegebenen Figuren 17 und 18 dargestellt.
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Bei der Ausfuhrungsform nach Figur 17 stol3t sich ein Magnetpaar

(M10/M20) gegenseitig ab und halt die Hebelelemente (E10) dadurch normaler-

weise in Schliel3stellung (Abs. 74).

Bei der Ausfuhrungsform nach Figur 18 zieht sich ein Magnetpaar

(M30/M40) gegenseitig an und halt die Hebelelemente (E10) dadurch normaler-

weise in Schliel3stellung (Abs. 75). Zwei zusatzliche Magnetpaare (M50/M70,

M60/M80), die an bestimmten Stellen der Fordereinrichtung angebracht sind,
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werden als Umschalteinrichtung eingesetzt. Diese Magnetpaare stof3en sich ge-
genseitig ab und wirken damit der Vorspannkraft entgegen, so dass die Hebelele-

mente (E10) zur Freigabeseite gedreht werden (Abs. 76).

Diese Ausgestaltung ermogliche eine einfache, preiswerte Konfiguration
ohne die Gefahr von Schéaden, da sie berihrungslos sei, keinen Abrieb erzeuge
und zudem StoRe auf die Greifer unterbinde (Abs. 77, 85).

cc) Die Konfiguration der einzelnen Bauteile wie Greifer, Greifnocke,
Freigabenocke usw. Gberlasst Ni7 dem Ermessen des Fachmanns. Wenn es um
vergleichsweise leichte Behélter gehe, kdnnten die Bauteile aus 6lhaltigem Harz

bestehen, bei schweren Behéltern aus Stahl oder rostfreiem Stahl (Abs. 63).

b) Damit offenbart Ni7 einen Greifer mit den Merkmalen 1.1, 1.2,1.2.1
und 1.2.2.

C) Nicht eindeutig und unmittelbar offenbart ist die Kombination der
Merkmale 1.2.3 und 1.3.

Sowohl in Figur 7 als auch in den Figuren 17 und 18 ist die Federwirkung
so ausgerichtet, dass der Greifer nicht in Richtung zur Freigabestellung vorge-

spannt wird, sondern in Richtung zur Greifstellung.
d) Ebenfalls nicht offenbart ist Merkmal 3.1.
Eine Einkapselung von Magneten ist in Ni7 nicht erwahnt.

4, Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der
Gegenstand von Patentanspruch 1 ausgehend von Ni6 durch Ni7 nahegelegt

war.

a) Ausgehend von der Ni6 bestand Anlass, nach Alternativen fur die

dort als Vorspannelement eingesetzten Federn zu suchen.
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aa) Nach den Feststellungen des Patentgerichts waren die auch im
Streitpatent geschilderten Nachteile von mechanischen Federn im Zusammen-

hang mit Flaschengreifern im Stand der Technik gelaufig.

Konkrete Anhaltspunkte, die Zweifel an der Vollstandigkeit oder Richtigkeit
dieser Feststellung begrinden, sind weder aufgezeigt noch sonst ersichtlich.

bb)  Auf der Suche nach Alternativen bot sich die ergdnzende Heranzie-

hung von Ni7 an.

Ni7 befasst sich ebenso wie Ni6 mit Flaschengreifern. Die Entgegenhal-
tung spricht die Nachteile von mechanischen Federn ausdricklich an und be-

nennt mit magnetisch wirkenden Elementen eine konkrete Alternative.
Dies gab Anlass, eine Kombination von Ni6 und Ni7 in Betracht zu ziehen.

cc) Ausgehend davon war die Kombination der Merkmale 1.2.3 und 1.3

nahegelegt.

Anders als Ni7 offenbart Ni6 einen Greifer, der in Richtung zur Freigabe-
stellung vorgespannt ist. Dies gab Anlass zur Befassung mit der Frage, ob die in

Ni7 benannte Alternative auch fir diesen Einsatzzweck in Betracht kommt.

Hierzu ergab sich aus Ni7, dass die Kraft von einander abstoRenden Mag-
neten auch dazu eingesetzt werden kann, um den Greifer in die Freigabestellung
zu bewegen. In dem Ausfihrungsbeispiel aus Figur 18 von Ni7 wird eine solche
Kraft zwar nicht zum Vorspannen eingesetzt, sondern zum Betatigen der Greifer
entgegen einer Vorspannkraft. Ein Vergleich der unterschiedlichen Szenarien, in
denen Magnetpaare in den Figuren 17 und 18 eingesetzt werden, liel3 aber hin-
reichend deutlich erkennen, dass mit solchen Vorrichtungen grundsétzlich die
gleiche Wirkung erzielt werden kann wie mit einer mechanischen Feder. Hieraus
ergab sich Anlass, auch die in Ni6 zum Vorspannen in Richtung der Freigabe-

stellung eingesetzte Feder durch einander abstofiende Magnete zu ersetzen.
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5. Mit Erfolg wendet sich die Berufung gegen die Auffassung des
Patentgerichts, der Gegenstand des Patentanspruchs 3 beruhe auf einer erfin-

derischen Tatigkeit.

Es bestand Veranlassung, die Kombination aus Ni6 und Ni7 so auszuge-
stalten, dass die als Vorspannmittel nahegelegten Magnete in Greiferarme aus
rostfreiem Stahl eingebracht und von diesem vollstédndig umschlossen und damit

im Sinne von Merkmal 3.1 eingekapselt werden.

a) Weder der schematischen Darstellung in den Figuren 17 und 18
noch dem sonstigen Inhalt von Ni7 lassen sich ausdrickliche Hinweise darauf
entnehmen, wie die Permanentmagnete an der Greifeinrichtung befestigt werden

sollen.

b) Bei dieser Ausgangslage bestand Anlass, sich ndher mit der Befes-
tigung der Permanentmagnete zu befassen und hierbei nach Mdglichkeiten zu
suchen, um der in Ni6 formulierten Zielsetzung eines Flaschengreifers mit langer
Standzeit und hoher Betriebssicherheit (Ni6 S. 1 bis S. 2 Abs. 2) méglichst nahe

zu kommen.

C) Ausgehend davon bot sich die europaische Patentanmeldung
1 375 395 (Ni10) als zusatzliche Erkenntnisquelle an.

aa) NilO fuhrt aus, die Verwendung von Magneten vermeide das bei
Federn auftretende Problem der Materialermidung (Abs. 6). Bei Anwendungen
in der Lebensmittelindustrie, etwa bei einem Karussell zum Spulen von Flaschen
oder &hnlichen Behéltern, wiesen die Federn und deren Befestigungsmittel an
den Schwenkarmen zudem Stellen auf, an denen sich Bakterien ansammeln.
Dies erfordere eine sorgfaltige Reinigung, wodurch Wartungsarbeiten verlangert

und erschwert wirden (Abs. 7).

Zur Vermeidung dieser Nachteile schlagt Ni1l0 eine Greifeinrichtung vor,

die zum Halten der Schwenkarme in der Schliel3stellung ein Paar von Elementen
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umfasst, von denen zumindest eines ein Permanentmagnet ist und das andere
zumindest auf eine magnetische Anziehung reagiert. Ferner sind Mittel zur kine-
matischen Verbindung jedes dieser Elemente mit einem dritten Bereich eines je-
weiligen Schwenkarms vorgesehen, so dass die genannten Elemente in der
Schlief3stellung einander gegenuberlagen und sich gegenseitig anzdgen und die
genannte Beziehung in der Offnungsstellung unterbrochen bzw. unwirksam wird
(Abs. 8).

Die kinematische Verbindung zwischen jedem Schwenkarm und dem ent-
sprechenden Element kdnne durch verschiedene Mittel gewéhrleistet werden.
Besonders einfach und zuverlassig sei der Einsatz eines Schwenkhebels, der
einerseits am dritten Bereich des jeweiligen Schwenkarms und anderseits am
anderen Schwenkhebel um Achsen angelenkt sei, die zueinander und zu den
Anlenkachsen der Schwenkarme am Trager parallel verliefen. Dabei wirden die
genannten Elemente fest von Bereichen der Schwenkhebel getragen, die in der
SchlieRstellung annahernd aneinandergrenzten und in der Offnungsstellung im

Wesentlichen voneinander getrennt seien (Abs. 11 Z. 21-33).

Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren 2 und 3 zeigen eine Ausflh-
rungsform in SchlieBstellung bzw. Offnungsstellung.
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Um dazu beizutragen, dass die Greifeinrichtung in ihrer Schliel3stellung
oder in einer Position nahe dieser Stellung gehalten wird, sind nach den Ausfih-
rungen in Nil0 zwei Elemente (55, 56), von denen eines ein Permanentmagnet
sei und das andere aus ferromagnetischem Material bestehe oder vorzugsweise
ebenfalls ein Permanentmagnet sei, innerhalb von Bereichen (47, 48) der
Schwenkhebel (43, 44) in unmittelbarer Nahe der jeweiligen Kantenflache (62,
63) aufgenommen, so dass sie sich in der Schlie3stellung gegenseitig anziehen,
in der Offnungsstellung aber keine merkliche gegenseitige Anziehung ausiiben
(Abs. 48).

Zu diesem Zweck konnten die Elemente direkt bindig mit einer Kantenfla-
che des jeweils entsprechenden Schwenkhebels angeordnet sein. Wenn jedoch,
wie es insbesondere aus hygienischen Griinden haufig der Fall sei, die Schwenk-
hebel - wie die Gesamtheit der Komponenten der Greifeinrichtung (1) - aus einem
nichtmagnetischen Material wie rostfreiem Stahl hergestellt seien, kénnten die
Elemente auch leicht zurlickgesetzt angeordnet sein, wie es in dem gezeigten
Beispiel der Fall sei (Abs. 49).

In diesem Beispiel sei jeder Schwenkhebel (43, 44) in einem Bereich (47,
48) von seiner der Ebene (3) gegeniberliegenden Seite aus von einem Sackloch
(64, 65) durchbohrt, wobei in der Nahe der Kantenflache (62, 63) ein Ansatz (66,
67) zurickbleibe. Beispielsweise wirden die beiden Sacklécher (64, 65) von
einer inneren Umfangsflache (68, 69) begrenzt, die um eine zur Achse (3) senk-
recht verlaufende Achse rotationszylindrisch mit identischem Durchmesser aus-
gebildet sei. Eine weitere Begrenzung bilde ein ebener Boden (70, 71), der senk-
recht zu dieser Achse angeordnet sei, um den oben genannten Ansatz (66, 67)
zu definieren (Abs. 50).

In jedem der so gestalteten Sackldcher (64, 65) sei jeweils eines der Ele-
mente (55, 56) angeordnet. Diese kdonnten die Form eines Stababschnitts mit

kreisférmigem Querschnitt aufweisen. Der Durchmesser sei im Wesentlichen mit
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dem der Umfangsflachen (68, 69) identisch. Die Elemente seien rechtwinklig ab-
geschnitten, um ebene Stirnflachen zu definieren. Je eine davon liege flach am
Boden (70, 71) des entsprechenden Sacklochs (62, 63) an (Abs. 51).

Zur Befestigung der Elemente (55, 56) im Inneren des jeweiligen Sack-
lochs (64, 65) kamen verschiedene Mittel in Betracht, etwa ein Einpressen, ein
Verkleben oder eine losbare Halterung durch einen geschlitzten Ring, wobei

diese Beispiele nicht einschrankend seien (Abs. 52).

bb) Daraus ergibt sich, dass die Permanentmagnete auch in der Rich-
tung zum anderen Magneten hin durch nichtmagnetisches Material abgeschirmt

sein konnen.

Angesichts des auch in Ni10 zum Ausdruck gebrachten Bestrebens, Stel-
len, an denen sich Bakterien ansammeln kénnen, unter den fur die Verarbeitung
von Lebensmitteln geltenden Hygieneanforderungen moglichst zu vermeiden,
ergab sich daraus die Anregung, auch an anderen Stellen eine Abschirmung vor-
zusehen, wenn sich dies unter hygienischen Aspekten als wiinschenswert er-
weist. Angesichts des in Nil0 offenbarten Hinweises, dass die Magnete grund-
satzlich auf jede beliebige Weise im Sackloch befestigt werden kdnnen, ergab
sich vor diesem Hintergrund die Anregung, das Sackloch bei Bedarf vollstandig

zu verschlie3en, also die Magnete in Edelstahl einzukapseln.

6. Der Gegenstand von Patentanspruch 5 beruht ebenfalls nicht auf

erfinderischer Téatigkeit.

a) Mangels konkreter Vorgaben in Ni7 zur Form des Magneten ge-
horte eine Zylinderform zu den insoweit in Betracht kommenden Mdglichkeiten.

Eine solche ist zudem durch Nil0 offenbart, jedenfalls aber nahegelegt.

b) Aus der oben aufgezeigten Anregung, die Magnete bei Bedarf ein-
zukapseln, ergab sich zugleich die Anregung, hierfir bei Bedarf ein separates

Kapselgehause vorzusehen und dieses am Greiferarm zu befestigen.
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Wie bereits im Zusammenhang mit Patentanspruch 3 dargelegt wurde, be-
stand Anlass, die Magnete in Edelstahl einzukapseln, wenn dies aus Griinden
der Hygiene oder zum Schutz vor schadlichen Einwirkungen wiinschenswert er-
scheint. Ein vergleichbares Bedurfnis besteht auch dann, wenn nur die Magnete
eines solchen Schutzes bedurfen, nicht aber die tGbrigen Bestandteile des Greif-

arms.

Dies gab Veranlassung, je hach Ausgestaltung eine Einkapselung nur fur
die Magnete in Betracht zu ziehen. Hierzu bot sich ein separates, am Greiferarm
befestigtes Kapselgehause an.

IV.  Die Sache ist zur Endentscheidung reif (§ 119 Abs. 5 Satz 2 PatG).

Das Streitpatent erweist sich aus den oben aufgezeigten Griinden im ge-

samten angegriffenen Umfang als nicht rechtsbestandig.
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108 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG sowie § 91
Abs. 1 ZPO.
Bacher Hoffmann Deichful?
Rombach Crummenerl
Vorinstanz:

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 19.10.2021 - 4 Ni 41/19 (EP) -



