DOSSIERS BREVETS 1996.1V

TOUJOURS A PROPOS DE L'EURO-INJONCTION

- LANDGERICHT DUSSERLDORF, 1er février 1994

- LANDGERICHT DUSSERLDORF, 16 janvier 1996



4 0 193/87 Verkindet am f{. Februar 1994
Kemper, Justizangestellte Eg?

- als Urkundsbeamter der Ge-
RECU LE schaftssteTlte~deswlandgerichts

gr.:f

N s n o
1K 10
. § Y '
ALCATEL ALSTHOM § e o
Creramar rovmerane | LANDGERICHT DUSSELD ORF
IM NAMEN DES VOLKES
URTEIL

L¥j 9 AQUT 1996 l

1 e

w e g en Patentverletzung

e hat die 4. Zivilkammer des lLandgerichts Diisseldorf
auf die miundliche VYerhandlung vom 28. Oktober 1993
durch den Vorsitzenden Richter am Landgericht Dr.
Meier-Beck, den Richter am Landgericht Kihnen und
den Richter Dr. Grabinski “ o

fdar Recht erkannt:
[. Die Beklagte wird verurteilt,

es bei Meidung eineé vom Gericht fir jeden
Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden
Ordnungsgeldes bis zu 500.000,-- DM, ersatz-
weise Orcdnungshaft, oder einer Ordnungshaft
bis zu 6 #Monaten, Im Falle wiederholter Zu-
widerhandlung bis zu insgesamt 2 Jahren,

zu unterlassen,

Bandférderer mit einer Bahn, die eine oder
mehrere Kurven aufweist, mit einem lber die

Bahn verlaufenden Endlosband mit mittels Stift-
gelenk miteinander verbundenen Gliederelementen,
deren jedes einen mabnetisierbaren lastfragénden
Teil mit einer lasttragenden Oberflédche ent-
halt, und mindestens auf dem duBeren Radius-
bereich einer Kurve der Bahn Mittel aufweist,

um die Glieder des Bandes an die Bahn heranzu-
ziehen, wobel die genannten Mittel dazu einge-
richtet sind, ein im wesentlichen geschlossenes
magnetisches Feld vorzusehen, das 1h_Querr1ch-
tung durch ein Glied des Bandes verlduft, wenn
das Glied sich auf der Kurvenbahn befindet,

in den ré&umlichen Geltungsbereich des britischen

Patents 2 037 690 einzufthren, dort zu verkau-
fen, zum Verkauf bereitzuhalten oder anzubieten;-

insbesondere wenn in den Bandfodrderern die ein
etisches Feld erzeugenden Mittel so ange-
et sind, daB sowohl im inneren als auch im

’—J.__l
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duBeren Radiusbereich der oder jeder Kurve ein
magnetisches Feld vorhanden ist.

II. Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

[II. Die Kosten des Rechtsstreits werden der Klége-
rin zu 1/5 und der Beklagten zu 4/5 auferlegt.

J
IV. Das Urteil ist vorldufig vollstreckbar, fir

die Klgerin jedoch nur gegen Sicherheitslei-
stung von 100.000,-~- DM. DerKldgerin wird
nachgelassen, die ihr von der Beklagten wegen
der Kosten drohende Zwangsvollstreckung gegen
Sicherheitsleistung von 1.900,-- DM abzu-
wenden, wenn nicht die Beklagte vor der Voll-
streckung Sicherheit in gleicher Hohe leistet.
Die Sicherheiten kdnnen jeweils auch durch die
selbstschuldnerische Blirgschaft einer in der
Bundesrepublik Deutschland ansdssigen Grofbank
oder 6ffentlich-rechtlichen Sparkasse erbracht
werden.

Tatbestand

Die Kldgerin ist Inhaberin des britischen Patents

2 037 690 (Klagepatent, Anlage 1), das einen Ketten-
bandférderer betrifft und auf einer am 16. ﬂﬂli 1980
veréffentlichten Anmeldung vom 20. Dezember 1978 be-
ruht. Der Hinweis auf die Patenterteilung ist am

8. Dezember 1982 bekanntgemacht worden. Die im vor-
liegenden Rechtsstreit allein interessierenden Patent-
anspriche 1 und 5 haben folgenden Wortlaut:

1. A conveyor comprising a track having one or
more bends, an endless band traversing the
track and comprising link elements pivotally
connected together and each including a
magnetizable load bearing part presenting
a load bearing surface, and méans, at least
on the outer radius of a bend of the track,
for generating a magnetic field to attract
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the links of the band to the track,; said
means being arranged to provide -a substantially
closed magnetic field passing transversely
through a link of the band when the link is
at the bend.

5. A conveyor as claimed in any of the preceding
claims in which said magnetic field generating
means are located to generate a magnetic field
at both the inner and outer radius of the or
each bend.

In deutscher Ubersetzung (Anlage ta) lauten die An-
spriche wie folgt:

-
5

»

1. Bandfdrderer mit einer Bahn, die eine oder
mehrere Kurven aufweist, mit einem Uber die
Bahn verlaufenden Endlosband mit mittels
Stiftgelenk miteinander verbundenen Glieder-
elementen, deren jedes einen magnetisier-
baren lasttragenden Teil mit einer last-
tragenden Oberfldche enthdlt, und mindestens
auf dem &duBeren Radiusbereich einer Kurve
der Bahn Mittel aufweist.zur Erzeugung eines
magnetischen Feldes, um die Glieder des Ban-

des an die Bahn heranzuziehen, wobei die
genannten Mittel dazu eingerichtet sind,

ein im wesentlichen geschlossenes magneti-
sches fFeld vorzusehen, das in Querrich-
tung durch ein Glied des Bandes verlduft,
wenn das Glied sich auf der Kurvenbahn be-
findet.

5. Bandforderer nach einem der vorstehenden
Anspriche, bei dem die ein magnetisches
Feld efzeugenden Mittel so angeordnet
sind, daf sowohl im inneren als auch im
duBeren Radiusbereich der oder jeder Kurve
ein magnetisches Feld vorhanden ist.

Ein Ausfihrungsbeispiel der Erfindung ist in den nach-
stehend wiedergegebenen Abbildungen (Figuren 1 pis 3
der Klagepatentschrift) dargestellt.
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Inhaberin des Klagepatents war urspriinglich die GEFRA B.V.,
die das Patent und ihr gegen die Beklagte etwa zustehende
Schadenersatzanspriiche - zu einem nicht ndher mitgeteilten
Zeitpunkt - auf die Kldgerin ilbertragen hat. Ob und ge-
gebenenfalls wann das Klagepatent auf die Kldgerin umge-
schrieben worden ist, trdgt die Kldgerin nicht vor.

Die Beklagte befaflit sich mit dem Vertrieb von Bandfdrder-
anlagen; unter anderem wdhrend der "Brewex/Pakex-Messe"

in Birmingham (GroRbritannien) in der Zeit vom 2o0.
25. April 1886 hat sie einen Kettenbandfdrderer mit
Permanentmagneten angeboten,

bis

dessen konstruktive Aus-

¢ taltung sich aus der nachfolgenden Schnittdarstel-
lung (Anlage 6) ergibt.
|o—44.2 & 0.4 —d
7 [ '_—Eq /

7

=0
T 777

s

o

g /]
AT IAD

18
i

27—

A
NN

b,

82

N

N

NN

55

T LN
=Y i \
AR NN | “5‘1 %\

Wicoth

e 40—_-—1 .



-6 -
Nach der Behauptung der Kldgerin ist die Magnetanordnung

so getroffen, daB jeweils unterschiedliche Pole einander
benachbart sind, und zwar (in der vorstehenden Zeichnung

von links nach rechts) wie folgt: N-S; N-S; N-S; N-S.

Infolgedessen ergédben sich magnetische Feldlinien nicht
nur zwischen den entgegengesetzten Polen ein- und des-
selben Magneten, sondern dariber hinaus auch zwischen

den ungleichartigen Polen benachbarter Magnete (Anlage 7).

Die Kldgerin ist der Auffassung, daB der angegriffene
Kettenbandfdrderer wortlautgemdf von der technischen
eigéhe und abgetretene Anspriiche der GEFRA B.V. nimmt
sie die Beklagte auf Unterlassung¢aRéchnungslegung und
Schadenersatz in Anspruch.

Die Kl&gerin beantragt,
1. wie zu I. des Urteilstenors erkannt;

2. die Beklagte zu'verurteilen, ihr Rechnung {iber
den Umfang der zu I. des Urteilstenors bezeich-
neten, seit dem 8. Januar 1983 begangenen Hand-
lungen zu legen, und zwar unter Vorlage eines
Verzeichnisses, aus dem sich die einzelnen Liefe-
rungen, aufgeschlisselt nach Liefermengen, Lie-
ferpreisen, Lieferzeiten sowie den Namen und
Anschriften der Abnehmer, die einzelnen Ange-
bote, aufgeschliisselt nach Sorten, Angebots—
mengen, Angebotspreisen, Angebotszeiten sowie
den Namen und Anschriften der Angebotsempfédnger,
die betriebene Werbung nach Art und Umfang, auf-
geschlisselt nach Verbreitungsmengen, Verbrei-

.tungszeiten und Verbreitungsgebiet, sowie die
Gestehungskosten, aufgeschlisselt nach den ein-
zelnen Kostenfaktoren, sowie der erzielte Gewinn
ergeben;

3. festzustellen, daB die Beklagte verpflichtet
Ist, ihr allen Schaden zu ersetzen, der ihr ‘
oder der GEFRA B.V. durch die zu I. des Urteils-
tenors bezeichneten Handlungen entstanden ist
oder noch entstehen wird.



Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie bestreitet die internationale Zustdndigkeit des an-
gerufenen Gerichts ebenso wie die sachliche Berechtigung
des Klagebegehrens. Abweichend von den Behauptungen der
Kldgerin seien die Pole benachbarter Magnete bei der an-
gegriffenen Vorrichtung nicht entgegengesetzt, sondern
gleichgerichtet, so daB sich eine Magnetanordnung - S-N;
N-S; S-N; N-S (Anlage A) - ergebe, bei der keine magneti-
schen Feldlinien zwischen den Polen benachbarter Magneten
verliefen. Bei Anwendung der in der Rechtsprechungspraxis
der britischen Patentgerichte herausgearbeiteten Ausle-
gungsgrundsdtze, nach denen dem Wortlaut der Patentan-
spriiche und ihrer Erléduterung durch die Ausfihrungsbei-
spiele ein besonderes Gewicht beikomme, sei aber gerade
dies von der Erfindung des Klagepatents vorausgesetzt,
weil die Magneten patentgemdB so einzurichten seien, daf
sich ein im wesentlichen geschlossenes magnetisches Feld
ausbilde, das in Querrichtung durch ein Glied der Fbrder:
kette verlaufe, wenn das Kettenglied sich auf der Kurven-
bahn befinde. Gefordert sei damit bei richtigem Verstdndnis
ein den gesamten Querschnitt eines Kettengliedes umfassen-
Aar MagnetfluB, wie er beispielhaft in den Figuren 2, 3
ger Klagepatentschrift gezeigt sei. Abgesehen von der
hiernach zu verneinenden Verletzungsfrage sei das Klage-
patent iiberdies nicht rechtsgiiltig. Der Gegenstand der
Erfindung sei nicht nur unzuldssig erweitert, weil das

in den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen (Anlage G)
lediglich aus den Ausfihrungsbeispielen der Figuren 2 und
3 ersichtliche Merkmal eines im wesentlichen geschlosse-
"nen, in Querrichtung durch die den Magneten passierenden
Glieder der Forderkette verlaufenden Magnetfeldes im Er-
teilungsverfahren unzulédssigerweise in den Patentanspruch
aufgenommen worden sei. Dem Klagepatent. fehle dariiber

hinaus auch die notwendige Erfindungshdhe. Das gelte
sowohl mit Riicksicht auf den entgegengehaltenen druck-

schriftlichen Stand der Technik - die DE-PS 1 156 183
(Anlage K) und die DE-AS 2 237 600 (Anlage L) - als auch
verschiedene eigene offenkundige Vorbenutzungshandlungen
der Kldgerin bzw. der GEFRA B.V. vor der Anmeldung des
Klagepatents. Letztere habe einen erfindungsgemdfen Ket-
tenbandforderer bereits anldBlich der Fachmesse
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"INTERBRAU '77" in Minchen in der Zgit vom 9. bis 16. Sep-
tember 1977 - weit vor dem Prioritdtstag des Klagepatents -
ausgestellt.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstan-
des wird auf die Schriﬁtsatze der Parteien nebst Anlagen
Bezug genommen,

Das Gericht hat Beweis erhoben. Wegen des Ergebnisses der
Beweisaufnahme wird auf die Sitzungsniederschrift vom
28. Oktober 1993 (Bl. 360 bis 389 d.A.) verwiesen.

Entscheidungsgrinde I

Die Klage ist zulédssig; insbesondere die internationale
Zustdndigkeit des angerufenen Landgerichts Diusseldorf ist
gegeben. Sie ergibt sich aus Artikel 2 Satz 1 des EWG-
Ubereinkommens iber die gerichtliche Zustdndigkeit und
die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil-
und Handelssachen vom 27. September 1968 (GVU), das seit
dem 1. Januar 1987 - mithin vor Klageerhebung (vergl.
dazu: Z6ller/Geimer, ZivilprozeRordnung, 17. Auflage,
Anhang Artikel 2 GVU Randziffer 17) - im Verhdltnis zum
Vereinigten Kdnigreich in Kraft getreten ist (BGBl. 1986
II1 S. 1146). Personen, die ihren Wohnsitz oder Sitz in
dem Hoheitsgebiet eines Vertragsstaates haben, sind danach

ohre Ricksicht auf ihre Staatsangehdrigkeit vor den Ge-
richten dieses Staates zu verklagen. Da Artikel 16 Nr. 4
GVU eine Ausnahme - im Sinne einer ausschlieBlichen Zu-
stdndigkeit der Gerichte des Vertragsstaates, in dem die
Erteilung des Patents erfolgt ist - nur fir Nichtigkeits-
klagen gegen Patente vorsieht, gilt Artikel 2 Abs. 1 GVU
auch fir Verletzungsklagen aus einem ausldndischen Patent,
und zwar auch insoweit, als die Klage - wie hier - darauf
gerichtet ist, der beklagten Partei die Vornahie béstimmter
Handlungen in dem betreffenden ausl@ggigghen”Sféét‘zu un-

e e et

tergigen_jBenkard/Bruchhauseﬁ,‘Patentgesetz, Gebrauchs-
mustergesetz, 9. Auflage, § 9 PatG Rz. 13 m.w.N.). Inner-
halb der Bundesrepublik Deutschland richtet sich die &6rt-
liche und sachliche Zustdndigkeit, die von Artikel 2 GV{
selbst nicht geregelt wird,nach dem innerstaatlichen Prozef-
recht (Z&ller/Geimer, 2a0., Rz. 22), im Streitfall also

nach § 143 Abs. 1 PatG 1981 (vergl. Benkard/Rogge, aa0.,
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§ 143 PatG Rz. 2) in Verbindung mit der Verordnung des
Justizministers des Landes Nordrhein-Westfalen vom 26. Sep-
tember 1949 und 15. Juli 1960 und, soweit die 6rtliche Zu-
stdndigkeit in Rede steht, nach § 17 Abs. 1 ZP0. Da die Be-
klagte ihren Sitz in Nordrhein-Westfalen hat, ist hiernach
der Gerichtsstand des angerufenen Gerichts begriindet.

I1.

Das - zuldssige - Klagebegehren hat in der Sache nur zu
einem Teil - hinsichtlich des Unterlassungsanspruchs -
Erfolg.

Das Klagepatent betrifft einen Kettenbandfdérderer zum
Einsatz in Flaschenabfiillstationen oder dergleichen,
der aus einer im allgemeinen aus zwei parallelen Lauf-
schienen gebildeten Fdrderbahn und einem liber die

Bahn verlaufenden Endlosband besteht, welches aus
schwenkbar miteinander verbundenen Gliedern zusammen-
gesetzt ist. Weist die Forderbahn eine oder mehrere
Kurven auf, so ergibt sich die Schwierigkeit, daB

die Forderkette wegen der im Kurvenbereich auftretenden
Krafte dazu neigt, sich im duBeren Bogenabschnitt von
der Forderbahn abzuheben mit der Folge, daB die last-
tragenden Oberfldchen der Kettenglieder in eine uner-
winschte Schrédglage zur Forderebene geraten. Um dies

zu vermeiden, ist es aus der US-PS 3 262 550 (Anlage 3)
bekannt, die Kettenglieder un%erhaib ihrer lasttragen-
den Oberfldche mit besonderen (seitlich vorspringenden
oder abgewinkelten) Fihrungselementen zu versehen, die
mechanisch mit korrespondierenden Fihrungsfldchen zu-
sammenwirken, die in den Kurven im Bereich der Férder-
bahn angeordnet sind. Abgesehen von den erhdhten Her-
stellungskosten - so’ flihrt die Klagepatentschrift aus -
ist vor allem bei metallenen Kettengliedern nachteilig,
daB diese durch die Fihrungselemente zusdtzlich ge-
schwdcht werden konnen, so daB die maximale Zugkraft
der Forderkette nicht unwesentlich herabgesetzt wird.
Aullerdem besteht bei mechanischen Kettenfiihrungen der
vorbekannten Art die Gefahr einer Beschddigung der
Fihrungselemente durch Fremdkérper (beispielsweise
Glassplitter von zerbrochenen Flaschen):, die sich

auf den Schienen absetzen oder zwischen die Flhrungs-
flachen von Fdrderbahn und Kettengliedern geraten.
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Aufgabe der Erfindung ist es daher, einen Kettenband-
.fbrderér vorzuschlagén, bei dem das Forderband im
Kurvenbereich auch ohne besondere Fihrungsfldchen
unterhalb der Schienen zuverlédssig auf der Fdrder-
bahn gehalten wird.

Zur LOsung dieses Problems sieht das Klagepatent vor,
im Kurvenbereich der Fdorderbahn Magneten anzuordnen,
welche die mindestens zu einem Teil aus magnetisier-
barem Material bestehende Fdrderkette infolge ihrer
Magnetkraft an einem Abheben von der Férderbahn hin-

dern. Die von Patentanspruch 1 insoweit unter Schutz
gestellte Erfindung gliedert sich im einzelnen in

folgende Merkmale:

(1) Bandforderer mit einer Bahn (3, 4), die eine
oder mehrere Kurven aufweist, und einem Uber
die Bahn verlaufenden Endlosband.

(2) Das Endlosband besteht aus Gliederelementen (5),
die Uber Stiftgelenke miteinander verbunden
sind.

(3) Jedes der Gliederelemente (5) weist ein
magnetisierbares lasttragendes Teil mit
einer lasttragenden Oberfldche auf.

(4) Mindestens auf dem duBeren Radiusbereich
einer Kurve der Bahn sind Mittel (9, 1o ) zur
Erzeugung eines magnetischen Feldes vorhan-
den, um die Glieder des Forderbandes an die

Bahn heranzuziehen.

(5) Die Mittel (9, 10) sind dazu eingerichtet,
ein Im wesentlichen geschlossenes magnetisches
Feld vorzusehen, das in Querrichtung durch
ein Glied des Bandes verléuft, wenn das Glied
sich auf der Kurvenbahn befindet.

2. Von der technischen Lehre des Klagepatents hat die Be-
klagte widerrechtlich Gebrauch gemacht.

a) Mit Recht gehen die Parteien Ubereinstimmend davon
aus, daP die Frage der Patentverletzung - ebenso wie
die daraus herzuleitenden Rechtsfolgen - ;EZF~BFE§IE,
schem Recht zu beurtei1eq;j§fm(V€F§TTMf§~BU$Eldorf
GRUR Ausl]l. 1968, {01, 102; Benkard/Bruchhausen,




- 11 -

aal., § 9 PatG Rz. 13 am Ende). Als Erfindung gilt
folglich dasjenige, was im Patentanspruch.darge-
legt ist und durch die Patentbeschreibung und die
Patentzeichnungen erldutert wird (Sec. 125 (1) PatG-
GB), wobei fir die Ermittlung des Schutzumfangs
ergdnzend das Protokoll {iber die Auslegung des
Art1ke1 69 des Europdischen Patentiibereinkommens zu
beruck51chtlgen ist (Sec. 125 (3), 130 (7) PatG-GB).
Einer neueren Entscheidungadés Patents Court vom

16. Mai 1989 (GRUR Int. 1993, 245, 246 - Epllady

IX) folgend, in der die maRgeblichen Auslegungs-

grundsdtze zusammengefaBt sind, muB der Schutzbe-
reich der Erfindung danach zwar anhand des Textes
der Patentanspriiche bestimmt werden, allerdings
nicht im Sinne eiﬁer wortwdrtlichen Auslegung,
sondern in einer Weise, die einen angemessenen
Schutz fir den Patentinhaber mit ausreichender

,\_/

Rechtssicherheit fiir Dritte verbindet. Die Patent-.
beschre1bung kKann dabei zur Auslegung der Anspriiche
herangezogen werden, ohne jedoch eine unabhdngige

Stlitze fir einen Klagegrund zu liefern, den der
Wortlaut der Patentanspriiche - wortlich oder figu-
rativ ausgelegt - nicht trdgt. BéaFTf?e, die in

den PaténtahsprUchen verwendet werden, sinddabei,
sofern die Patentbeschreibung selbst eine Defini-
tion enthdlt, in diesem Sinne zu verstehen; anderen-
falls ist ihnen diejenige Bedeutung beizumessen, die
ihnen ein Durchschnittsfachmann unter Beachtung des
Sinnzusammenhangs und unter Beriicksichtigung von Auf-

gébe und L&sung der Erfindung am Tag der Verdffent-

—_—

_ﬁgigeﬂer— BRUR Tnt. 1989, 471, 473).

Ausgehend von diesen BeurteilungsmaBstédben macht die
Kldgerin zu Recht eine Verletzung des Klagepatents
geltend. In tatsdchlicher Hinsicht ist - mangels
eines Beweisantritts der Kldgerin fir ihr gegen-
teiliges Yorbringen - zwar von einer Magnetanord-

nung auszugehen, bei der die Magneten - im Sinne
des Sachvortrages der Beklagten - jeweils mit gleich-

gerichteten magnetischen Polen einander zugewandt sind.
Auch bei dieser Anordnung erzeugen die Permanentmag-
neten, wenn sich das Kettenglied auf der Kurvenbahn



- 12 =
befindet, indessen ein ”fm wesentlichen geschlossenes,
in Querrichtung durch ein Glied des Férderbandes ver-
laufendes Magnetfeld". Hierzu reicht die “- 515 solche
zwischen den Parteien unstreitige - Feststellung aus,
daB das Magnetfeld denjenigen Bereich des Kettenglie-
des durchstrdmt, der den Permanentmagneten i(berdeckt;
nicht erforderlich ist hingegen, daB sich das Magnet-
feld darlber hinaus auch quer bis zu dem benachbarten
Magneten des inneren Radiusbereiches der Fdrderbahn
erstreckt.

Nach dem eindeutigen Wortlaut von Patentanspruch 1
des Klagepatents wird von der Erfindung des Klage-
patents schon dann Gebrauch gemacht, wenn lediglich..

gm0

auf dem duBeren Radiusbereich einer Kurve der Forder-
bahn Mitféi zur Erzeugaﬁaﬁeines magnetischen Feldes
vorhanden sind. Vorausgesetzt ist dabei nur, daB

diese Mittel (zur Erzeugung des Magnetfeldes) dazu
eingerichtet sind, ein im wesentlichen geschlossenes
magnetisches Feld in Querrichtung durch die Glieder
der Fdrderkette im Kurvenbereiéh zu bewirken. Durch
eine "Einrichtung" der Magneten im &duBeren Radius-
bereich der Forderbahn allein 1dBt sich indessen

ein Magnetfeld, das sich in Querrichtung durch das
gesamte Kettenglied bis zum inneren Radiusbereich

der Kurve erstreckt, keinesfalls erzeugen. Demgegen-
iber verfdngt auch der Hinweis der Beklagten nicht,
ein entsprechender MagnetfluB lasse sich ohne weiteres
dadurch erzielen, daR der innere Radiusbereich - ganz
oder teilweise - aus einem Material hoher magnetischer
Permeabilitdt (z.B. Weicheisen) gefertigt werde. Selbst

wenn sich bei einer derartigen Anordnung ein magne-
tisches Feld erzeugen lieRe, welches die Glieder

der Forderkette in ihrem gesamten Querschnitt
durchstromt, Ubersieht die Beklagte bei ihrer
Argumentation, daB eben nicht nur die Mittel zur
Erzeugung des magnetischen Feldes im duBeren Radius-
bereich, sondern - entgegen der Anweisung von
Patentanspruch 1 - dariber hinaus auch der innere
Radiusbereich der Fdorderbahn in einer bestimmten
Weise "eingerichtet" werden miRte. LiRt sich

mit den im Patentanspruch genannten (geringsten)
Mitteln aber ein vom duBeren zum inneren Radius-
bereich der Fdrderbahn verlaufendes Magnetfeld
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nicht erzielen,, so erkennt der Fachmann schon auf-
grund dieses - naturgesetzlich zwingenden - Sach-
verhaltes, daB als im wesentlichen geschlossenes,

in Querrichtung durch ein Glied des Fdrderbandes
verlaufendes magnetisches Feld nicht ein solches,

den inneren und duBeren Radiusbereich umfassendes
Magnetfeld gemeint sein kann. Bestdtigt wird diese
Auslegung im Ubrigen durch Patentanspruch 5 insofern,
als erst hier vorgesehen ist, daB ein magnetisches
Feld sowohl im inneren als auch im duBeren Radius-
‘bereich der Kurve wirksam ist.Dessen Vorhandensein
kann folglich schon begrifflich nicht von Patent-
anspruch 1 vorausgesetzt sein. Ubereinstimmend da-
mit enthdlt auch die Patentbeschreibung (Anlage 1a,
Seite 5, 2. Absatz) den eindeutigen Hinweis, dafB

in einer Ausfihrungsform der Erfindung die Permanent-
magneten so angeordnet sind, daB sie ein Magnetfeld
erzeugen, welches (nur) an der AuBenschiene der
Kurve anliegt. DaB ein derartiges - einseitiges -
Magnetfeld ausreicht, um die Fdrderkette - im Sinne
der Zielsetzung der Erfindung - im Kurvenbereich zu-
verldssig auf der Forderbahn zu halten, belegt nicht
zuletzt die angegriffene Ausfiihrungsform, deren Funk-
tionsfdhigkeit zwischen den Parteien auBer Frage
steht. Welcher Inhalt dem Merkmal eines im wesent-
lichen geschlossenen, in Querrichtung durch ein

Glied des Férderbandes verlaufenden magnetischen
Feldes zukommt, erschlieRft sich dem Fachmann in
Anbetracht dessen im besonderen anhand des in der
Patentbeschreibung (aa0., Seite 7, 1. Absatz) gege-
benen Hinweises, die Anordnung und Kraft des Magnet-
feldes so zu wihlen (einzurichten), daR si€ den An-
forderungen entspricht, d.h. eine ausreichende Halte-
kraft erzeugt, um ein Abheben der Férderkette von

der Bahn zu verhindern. Die Forderung nach einem

"im wesentlichen geschlossenen Magnetfeld" bringt
dabei sinngemdB zum Ausdruck, daB ein magnetisches
Streufeld lber den magnetisierbaren lasttragenden
Teil der Fdrderkette hinaus vermieden werden soll,
wie es bei der aus dem Stand der Technik vorbekann-
ten GB 1 163 749 (vgl. nachfolgend zu 11.2.b), aa))
vorgesehen war, um das Transportgut mit Hilfe der
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Magnetkraft auf dem Fdrderband zu halten. Da nach
der Erfincdung des Klagepatents lediglich die Forder-
kette (nicht aber das Transportgut) auf der Bahn
gehalten werden soll, ergdbe ein derartiges Streu-.
feld unndtige, weil fir die Zwecke der Erfindung
nutzlose, und daher unerwinschte magnetische Streu-
verluste. Nichts anderes ergibt sich aus der von
der Beklagten herangezogenen Eingabe der GEFRA B.V.
im Erteilungsverfahren des Klagepatents (Anlége F,
Seite 2), soweit dort - in deutscher Ubersetzung -
ausgeflihrt ist:
"Die Wirkung dessen ist, ein Streuen des
magnetischen Feldes zu vermeiden, so daB
die magnetische Energie dem Zweck dient,
die Kettenglieder des Fdrderers im Bereich
einer Kurve flach auf der Fihrungsschiene,
insbesondere am AuBenradius der Kurve, zu
halten. Das macht die Verwendung verhdltnis-
miBig schwacher Magnete méglich und vermei-

det demzufolge hohe Reibungskridfte."

DaR mit dem von Patentanspruch 1 geforderten "“im
wesentlichen geschlossenen magnetischen Feld" nicht
notwendig ein solches gemdB den Figuren 2, 3 der
Klagepatentschrift gefordert ist, folgt lUberdies
aus dem Umstand, daB die betreffenden Ausfihrungs-
beispiele in der Patentbeschreibung ausd}Ucklich
als bevorzugte Austhrungstrmen der Erfindung
bezeichnet sind, deren Magnetfeld - im Sinne einer
differenzierten Terminologie - nicht nur als "im
wesentlichen geschlossenes magnetisches Feld", son-
dern als "geschlossenes Kraftfeld" charakterisiert
wird. Der Einwand der Beklagten, das magnetische
Feld zwischen den entgegengesetzten Polen eines
Permanentmagnet%n sei zwangsldufig (und nicht nur
nach einer besonderen "Einrichtung") geschlossen,
und zwar nicht nur "im wesentlichen", sondern voll-
stdndig, weshalb ein derartiges Magnetfeld nicht
der Lehre des Klagepatents entsprechen kénne, ist
nicht berechtigt. Die Beklagte verkennt, daB es
erfindungsgemdl allein darauf ankommt, zwischen

dem Permanentmagneten der Fdrderbann einerseits

und cden magnetisierbaren lasttragenden Teilen
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der einzelnen Glieder der Forderkette anderer-
seits ein im wesentlichen geschlossenes magneti-
sches Feld zuerzeugen. 0b ein solches entsteht,
hiangt sowohl von der GréBe als auch der Anordnung
des Magneten, insbesondere dessen Abstand zu den
magnetisierbaren Teilen der F&rderkette, ab. Auch
bei der Yerwendung von Permanentmagneten bedarf es
daher einer besonderen "Einrichtung", um das ge-
forderte Magnetfeld zu erhalten.

DaB der angegriffene Kettenbandférderer der Be-
klagten im Sinne der vorstehenden Anforderungen

von der technischen Lehre des Klagepatents Ge-

brauch macht, ist zwischen den Parteien aufer Streit.

b) Die Beklagte kann der Kldgerin nicht mit Erfolg
die Qiﬂgeyigijﬂﬂjlgﬁglg_des Klagepatents ent- M£44///
gegenhalggn. Iwar ist der Einwand im Verletzungs-
verfahren an sich statthaft (Sec. 74 (1) 11t a4,
AQB); Sec. 72 (1) llt_si’ d, e;_Sec. 1 (D) Tit. : h«ﬁ&o&i&
b‘PatG-GB); sachlich isit er JéUﬁﬁhgﬁjzﬁf~55§?ﬁﬁang//‘ 64%““4%4
MMW | o et | qpnd ) TP38S
Die Beklagte hat keinen druckschrlftlichen
Stand der Technik vorgelegt, welcher der Er-
findung ndher kommt als die im Erteilungsver-
fahren ber%ifi\gﬁiﬂiﬁilgnliﬂlﬁn und sachkundig
gepfﬁ??gﬁﬁfhtgegenha1tungen. Die DE-PS 1 556 183
entspricht der auf dem Deckblatt des Klagepatents
verzeichneten GB 1 163 749; die DE-AS 2 237 600
reicht nicht Uber die in der Beschreibung aus-
fihrlich als Stand der Technik gewlirdigte

US-PS 3 262 550 hinaus; auch sie offenbart
vielmehr einen Kettenbandforderer, dessen Fér-

derkette mit mechanischen Fihrungselementen ver-
sehen 1st, wobei die Fihrungselemente die Form
von 1m wesentlichen senkrecht zum Kettenglied
nach unten abgebogenen Fkanschen aufweisen,

die mit ortsfesten Gleitleisten der Forder-

bahn zur seitlichen und horizontalen Fiihrung

der Forderkette zusammenwirken. Ubereinstimmend.
mit der schon im Prifungsverfahren vorgenomme-
nen Beurteilung ist die Erfindungshdhe des
Klagepatents gegeniiber beiden Entgegenhaltungen
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zu bejahen. Zwar beruht auch die DE-PS 1 556 183
auf der Anwendung eines magnetischen Prinzips
zwischen einem in der Férderbahn angeordneten
Magneten und einer Forderkette aus magnetisch
leitendem Werkstoff. Da die Forderkette sich
bis zu ihrer magnetischen Sdttigung magnetisie-
ren und Uber die Sdttigung hinaus ein magneti-
sches Streufeld zur Haftung der auf dem Fdrder-
band transportierten Gegenstdnde aufweisen soll,
liegt der DE-PS 1 556 183 indessen eine von
der Aufgabe des Klagepatents grundlegend ver-
schiedene Problemstellung zugrunde. Wie die
Kldgerin zutreffend hervorhebt, befaft sich
die Vorveroffentlichung ausschlieBlich damit,
das Transportgut mit Hilfe der Magnetkraft
sicher auf dem Forderband einer gerade verlaufen-
den Fdrderbahn zu halten. Die Gefahr eines Ab-
hebens der Fordé;kette, deren Beseitigung sich
das Klagepatent zum Ziel gesetzt hat, besteht
hier - ander’s als bei den kurvengdngigen Ket-
ten der Erfindung - erkennbar nicht. Wie der
Fachmann ohne rickschauende Betrachtung in
Kenntnls der Lehre des Klagepatents, die sich

/bel der Beurteilung der Erfindungshdhe ver-

bietet, aus einer Druckschrift {dér DE- -PS.

1 556 183), die - wie erldutert :‘Ele Ldsung
eines anderen Problems bezweckt, eine Anre-
gung fir die Erfindung des Klagépatents er-
halten soll, ist nicht ersichtlich. Eine nach-
drickliche Bestd&tigung erfdhrt diese Beurtei-
lung durch die von der Beklagten selbst vor-
gelegte DE-AS 2 237 600, die auf einer Anmel-
dung vom 31. Juli 1972 beruht und als solche
belegf daB die Fachwelt trotz Kenntnis der
‘\am 29. Januar 1970 offerigelegten DE-0S 1 556 183
(Anlage 4a) bis zur Anmeldung des Klagepatents
an dem Prinzip mechanischer Fihrungselemente
fiir kurvengdngige Ketten festgehalten hat, ob-
wohl deren Nachteile gegeniiber der L&sung des
Klagepatents schon zum damaligen Zeitpunkt
offenkundig sein muBten. Entgegen der Auffas-
sung der Beklagten kann demgemdfR auch die Kom-
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bination beider Druckschriften - der DE-0S 1 556
{183 und der DE-AS 2 237 600 - nicht als fir den
Fachmann naheliegend angesehen werden.

offenkundig vorbenutzt. Da zum Stand der Technik

Der Gegenstand der Erfindung iiEﬂgpgnﬁgﬂgpig

nach britischem Recht - insoweit Ubereinstimmend
mit § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG 1981 - alle diejenigen
Kenntnisse gehéren, die der Offentlichkeit vor
dem Prioritédtstag der Erfindung durch schrift-
liche oder mindliche Beschreibung, durch Benut-
zung oder in sonstiger Weise zugdnglich gemacht
worden sind (Sec. 2 (2) PatG-GB), kommt als
Vorbenutzungshandlung nur eine solche in Betracht,
die geeignet ist, den Erfindungsgedanken aus sich
heraus fdr den Fachmann nachvollziehbar zu offen-
baren (vgl. Benkard/Ullmann, aa0., § 3 PatG Rz.
52).

Daran fehlt es beziglich der als Anlagen M und N
iberreichten Prospektunterlagen. Die von der Be-
klagten in bezug genommenen Textstellen

- "Ketten, die sich ebenen Kurven anpassen,
wurden in den letzten Jahren immer be-
liebter, insbesondere fir Hochgeschwin-
digkeitswinkelfdrderer. Dem Konstruktions-
biro von GEFRA ist es gelungen, eine bieg-
same Kette zu entwickeln, die die Nach-
teile der bereits vorhanden Ketten dieses
Typs vermeidet und die sich ohne Probleme
mit Ublichen Forderern einsetzen ldft.
Ein Patent wurde angemeldet" (Anlage M,
Bl. 7, rechte Spalte am Ende; deutsche
Ubersetzung)

und

"Diese Kette weicht ab von allen bestehen-
den kurvengingigen Ketten wegen Mangel

von Fihrungsnocken. Hierdurch hat diese
Kette eine maximale Zugstdrke, geraden
Ketten &hnlich. Spezielle Kurven sind
vorhanden, um die Kette in den Kurven

flach zu halten". (Anlage N, Bl. 11). -

“;
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sind im Hinblick auf die'L&sungsmerkmale des Klage-
patents nichtssagend und schon deshalb fir die

Frage einer offenkundigen Vorbenutzung der Er-
findung unbeachtlich.

Letztlich nichts anderes gilt fir die von der
Beklagten behauptete Ausstellung eines erfin-
dungsgeméBen)Kettenbandfbrderers durch die

GEFRA B.V. anlédBlich der "INTERBRAU '77" in
Minchen, die nach dem Inhalt der gesamten Ver-
handlungen und dem Ergebnis der durchgefihrten
Beweisaufnahme (§ 286 Abs. 1 Satz 1 ZPO) keine
ausreichende Bestdtigung gefunden hat. Keiner
der vernommenen Zeugen hat - aus eigener An-
schauung oder aufgrund von Erlau;erungen des
Standpersonals der GEFRA B.V. - anzugeben ver-
mocht, ob die gezeigte Fdrderbahn im Sinne der
Erfindung nach magnetischem Prinzip funktioniert
hat. DaB die Forderkette - wie der Zeuge Frenker-
Hackfort bekundet - nicht mit den zur damaligen
Zeit Ublichen Flhrungsschuhen ausgestattet war
und insofern - wie der Zeuge Bdthge angibt - der
juBeren Erscheinung nach einer geradeaus laufen-
den Kette dhnelte, schlieBt - wie der Zeugé
Frenker-Hackfort ausdricklich einrdumt - die
Moglichkeit nicht aus, daB es sich bei der aus-
gestellten Fdrderkette um eine "GEFLEX-Kette"
der aus Anlage 10 ersichtlichen Ausgestaltung
gehandelt hat, bei der unterhalb der Ketten-

glieder im Bereich der Scharniere kleine Nocken
als mechanische Niederhalter angebracht sind.

Nach der Aussage der Zeugen van Zijderfeld und
Wallaart ist eine solche Nockenkette - und nicht
eine Magnetkette - von der GEFRA B.V. auch tat-
sdchlich wdhrend der "INTERBRAU '77" vorge-
stellt worden, Ob - wie die Zeugen Sahm und
Bdthge angeben, der Zeuge van Zijderfeld in-
dessen bestreitet - jedenfalls in den MésSe-
unterlagen der GEFRA B.V. ein Kettenbandférderer
als Neuheit angekindigt war, dessen Fdrderkette
in den Kurven mit Magnetkraft gehalten wird,
kann im Ergebnis dahinstehen. Auch daraus er-
gdbe sich noch nicht die Lehre des Klage-
patents, die maRgeblich darauf beruht, die
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Magneten in einer bestimmten Weise, ndmlich so
einzurichten, daB sich ein im wesentlichen ge-
schlossenes Magnetfeld ergibt, das in Querrich-
tung durch ein den Magneten passierendes Glied
der Forderkette verlduft. In den - sd@mtlich nach-
veroffentlichten - Prospektunterlagen der Kldge-
rin (Anlage 0, Bl. 4; Anlage Q, Bl. 3; Anlage P,
Bl. 1, 4; Anlage R 1) ist zwar darauf hingewigsen,
daB die "Magnetflex-Kette" erstmals im Jahre 1977
(auf der "INTERBRAU '77" in Minchen) eingefihrt
worden ist. Ohne sonstige Anhaltspunkte reichen
indessen auch diese Beweisanzeichen nicht aus,’
um den der Beklagten obliegenden Beweis fir eine
of fenkundige Vorbenutzung der Erfindung. als er-
bracht anzusehen. Das gilt um so mehr, als die
Kldgerin den Inhalt der genannten Druckschriften
nachvollziehbar damit zu erldutern vermag, daB
die Erfindung des Klagepatents zwar auf das Jahr
1977 zurickgehe, wobei zundchst auch beabsichtigt
gewesen sei, die "Magnetflex-Kette" bereits an-
14R1ich der "INTERBRAU '77" zu prédsentieren, daB
dieses Vorhaben wegen unerwarteter technischer
Schwierigkeiten jedoch kurzfristig vor Messebe-
ginn habe aufgegeben werden missen. Da die Aus-
stellung schon vorbereitet gewesen sei, sei bei
der spdteren Anfertigung der Prospekte irrtimlich
auf die noch vorhandenen Messeunterlagen zurick- -
gegriffen worden. Dieser Hergang ist mdglich und
nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme unwiderlegt.

DaB der Patentschutz - im Sinne von Sec. 72 (1)
lit. e PatG-GB - durch eine unzuldssige Ande-

rung erweitert worden ist, macht die Beklagte f/“pc
N0

- mit Recht - selbst nicht geltend. Nachdem Ry /} '
) —~ T KAkl
im Zuge des Erteilungsverfahrens ferkmal (5 - ¢ e,

v . . \k__T__T‘_ Qs .,
zusdtzlich in,Patentanspruch 1 der Offenle~- - ,3%¢4
gungsschrift aufgenommen worden ist, ist /%15“4, 2
der Schutzumfang des Klagepatents beschrédnkt - .

e T — e e o Ao

statt erweitert - worden. - '“O{f

Entgegen der Auffassung der Beklagten ist aber
auch die Patentbeschreibung nicht so geidndert

worden, daB ihr Gegenstand Uber den Inhalt der
Anmeldung in der zundchst eingereichten Fassung



hinausgeht (Sec. 72 (1) lit. d PatG-GB). MaR-
geblich kommt es insofern, da die Grenze fir
(zuldssige) Anderungen nicht durch die urspring-
lichen Anspriche, sondern durch den Offenbarungs-
i gehalt der urspringlichen Unterlagen bestimmt
‘wird, nicht darauf an, was in den Patentan-
sprlchen des Klagepatents beansprucht wird;
Prufungsgrundlage ist - anders als bei Sec. 72
(1) lit. e PatG-GB - vielmehr die urspring-
liche Anmeldung als solche, deren Gegenstand
(Erfindung) mit dem zu vergleichen ist, was
als Gegenstand (Erfindung) des erteilten
Patents offenbart ist (vgl. Falconer, aa0.,
Seite 474). Nur wenn die OffenbaruFb der An-
meldungsunterlagen weniger umfassend wédre als die-
jenige des erteilten Klagepatents, lidge da-
her eine nach Sec. 72 (1) lit. d PatG-GB un-
zulédssige Erweiterung vor. Das aber ist -
darin ist der Kldgerin zuzustimmen - nicht
der Fall. Bereits die Offenlegungsschrift
zeigt sowohl in Figur 2 als auch in Figur 3
den (durch strichpunktierte-Linien angedeu-
teten) verlauf des erfindungsgemdfBén Magnet-
feldes in Querrichtung durch die den Magneten
passierenden Glieder der Férderkette, wobei

, das Magnetfeld in der zugehdrigen Beschrei-
bungsstelle (Anlage 1, Seite 2 Zeilen 63,

64) ausdricklich als "geschlossenes" Kraft-
feld charakterisiert ist. Ein Kettenband-
forderer mit sdmtlichen Merkmalen des Klage-
patents ist dem Fachmann daher bereits durch
die urspringlichen Anmeldungsunterlagen offen-
bart. Fur Artikel 1oo lit.c EPU, dem Sec. 72
(1) lit. d PatG-GB nachgebildet ist, um das
britische Patentrecht mit den entsprechenden
Bestimmungen des EPU zu harmonisieren (vgl.
Falconer, aa0., Seite 472), entspricht es
dabei gesicherter Rechtsauffassung (vgl.
Technische Beschwerdekamme?~3€; EPA, Mitt.
1989, 94; Preu/Brandi-Dohrn/Gruber, Euro-
pdisches und internationales Patentrecht,
Seite 182), daR es nicht erforderlich ist,
daB das nachtrdglich in den Patentanspruch
aufgenommene Merkmal urspringlich als er-
findungswesentlicDﬂgiieaﬁ;iL_ﬁgg. Fir die
Auslegung der paralleln Vorschrift des

Sec. 72 (1) lit. d PatG-GB kann insoweit
nichts anderes gelten. Auch die Beklagte

hat eine abweichende Rechtsprechungs-

praxis weder - substantiiert - vorgetragen
noch durch geeignete Nachweise belegt (§ 293
P0).

" 20
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c) Bei dem vorstehend festgestellten Saghverhalt «owyg 21
ist die Beklagte der Kldgerin gemiR Sec. 61 (1)

: verpflichtet;

lit. a PatG-GB zur UnterlaSsun

ein Anspruch auf Rechnuwéf;e ng und Schadener-
satz (Sec. 61 (1) lit. c, d% (2) PatG-GB) steht
der Klédgerin demgegeniber nichizzﬁf*ﬁgéﬁLSec. 68,
33 (1) lit. a PatG-GB kann das Gericht demjenigen,
der - wie im Streitfall die Kldgerin - durch Ab-
tretung Inhaber eines Patents geworden ist, Scha-
denersatz und Rechnungslegung beziglich der Ge-
winne aus einer nach der Abtretung erfolgten
Patentverletzung nur zuerkennen, wenn die Abtre-
tung des Patents in der Patentrolle eingetragen
ist. Etwas anderes gilt nur fir den Fall, daB

die Eintragung innerhalb von 6 Monaten nach der
Abtretung erfolgt oder das Gericht davon {ber-
zeugt ist, dak es nicht zweckmdBig war, die Ab-
tretung vor Ablauf dieser Frist einzutragen, die
Eintragung nach Fristablauf jedoch sobald als
méglich nachgeholt worden ist. Im Entscheidungs-
fall trdgt die Klédgerin weder vor, (zumindest

im Zeitpunkt der letzten mindlichen Verhandlung)
als Inhaberin des Klagepatents eingetragen zu
sein, noch ist ersichtlich, wann das Klagepatent
von der GEFRA B.V. auf die Klédgerin Ubertragen
worden ist. Fir die rechtliche Bgurteilung mub
hiernach in Betracht gezogen werden, daB die
Ubertragung des Klagepatents bereits erfolgt

war, bevor die Beklagte den im Rechtsstreit an-
gegriffenen Kettenbandfdorderer anldBlich der
"8rewex/Pakex-Messe" in Birmingham angeboten

hat. Allen hiermit im Zusammenhang stehenden

wie auch etwaigen spdteren Verletzungshandlungen
der Beklagten steht somit der AusschluBtatbe-
stand der Nichteintragung entgegen. Nicht be-
troffen von der Regelung des Sec. 68 PatG-GB
wiren lediglich Benutzungshandlungen der Be-
klagten oder der GEFRA B.V., die vor der Patent-
bertragung im rdumlichen Geltungsbereich des
Klagepatents vorgenommen worden sind. Fur das
Vorliegen eines derartigen Verletzungssachver-
haltes bietet das Klagevorbringen indessen keine
hinreichenden Anhaltspunkte. Insoweit scheitert
das Schadenersatz- und das als Hilfsansbruch
geltend gemachte Rechnungslegungsbegehren daher
an der mangelnden Darlegung eines moglichen Scha-
dens zum Nachteil der Klégerin oder ihrer Rechts-
vorgédngerin.

IIl,

Da die Kldgerin mit ihrem Klagebegehren nur teilweise
durchdringt, sind die Kosten des Rechtsstreits ver-
hdltnismdfig von beiden Parteien entsprechend den

Mahb ihres jeweiligen Obsiegens und Unterliegens zu
tragen (§ 92 Abs. 1 ZP0O).

Die Anordnungen zur vorldufigen Vollstreckbarkeit
ergeben sich aus §§ 708 Nr. 1{, 709 Satz {, 711

Satz 1, to8 Abs. 1 ZPO.

Streitwert: 100.000,-- DM. Or.
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