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Kopf

Das Oberlandesgericht Wien hat als Rekursgericht durch den Senatsprasidenten Dr. Hinger als Vorsitzenden sowie den
Richter Mag. Jelinek und den fachmannischen Laienrichter Patentanwalt DI Jell in der Patentrechtssache der klagenden
und gefahrdeten Partei S*****, vertreten durch die Gassauer-Fleissner Rechtsanwalte GmbH in Wien unter Mitwirkung
der Schwarz & Partner Patentanwalte OG in Wien, wider die beklagte Partei und Gegnerin der gefdahrdeten Partei
K***** vertreten durch die E+H Rechtsanwalte GmbH in Wien unter Mitwirkung der Puchberger & Partner
Patentanwalte OG in Wien, wegen Unterlassung einer Patentverletzung, Beseitigung, Rechnungslegung, Schadenersatz,
Auskunft, Zahlung und Urteilsveréffentlichung (Streitwert: EUR 192.000), hier wegen Erlassung einer einstweiligen
Verflgung (Streitwert im Sicherungsverfahren: EUR 100.000) Uber den Rekurs der klagenden Partei gegen den
Beschluss des Handelsgerichts Wien vom 24.5.2022, 58 Cg 41/21v-23, in nicht 6ffentlicher Sitzung den

Beschluss

gefasst:

Spruch

Dem Rekurs wird nicht Folge gegeben.

Die gefahrdete Partei ist schuldig, der Gegnerin der gefahrdeten Partei die mit EUR 3.262,50 (darin EUR 520,90 USt)
bestimmten Kosten des Rekursverfahrens binnen 14 Tagen zu ersetzen.

Der Wert des Entscheidungsgegenstands Ubersteigt EUR 30.000.
Der ordentliche Revisionsrekurs ist nicht zulassig.

Begrindung

Text

Die Klagerin und gefahrdete Partei (im Folgenden: Klagerin) ist die Inhaberin des Osterreichischen Teils des
Klagspatents EP 2 410 894 mit dem Titel ,Pump mount in a beverage preparation machine” (,Pumpenhalterung in einer
Getrankezubereitungsmaschine”). Das Klagspatent wurde am 7.1.2010 angemeldet. Es nimmt die Prioritat
PCT/EP2009/053368 vom 23.3.2009 in Anspruch. Der Hinweis auf die Patenterteilung wurde am 16.4.2014 im
Europaischen Patentblatt veroffentlicht. Mit Entscheidung der Beschwerdekammer des Europdischen Patentamts vom
15.1.2021 wurde die Entscheidung der Einspruchsabteilung vom 16.1.2018, das Patent in geanderter Fassung aufrecht
zu erhalten, bestétigt. Das Klagspatent steht in Osterreich unter der Nummer E 661995 in Kraft.

Der Anspruch 1 des Klagspatents in der eingeschrankten Fassung lautet (im englischen Original ./F):
«A beverage preparation machine comprising:

a housing (1000); a pump (800) which vibrates during use and which is mounted in the housing; and a dampener for
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preventing or reducing the transmission of vibrations from the pump to other machine parts, the dampener
comprising a spring (850) on which the pump is mounted in the housing, characterised in that the dampening spring
(850) is a helicoidal dampening spring and in that the beverage preparation machine comprises a brewing unit for
receiving a pre-portioned ingredient of a beverage supplied within a capsule or pod and for guiding an incoming flow
of liquid through said ingredient to a beverage outlet.»

Dieser Anspruch 1 lautet gemdaR der am 24.6.2021 beim Osterreichischen Patentamt eingereichten Ubersetzung der
Patentschrift (./M):

«Getrankezubereitungsmaschine mit: einem Gehduse (1000); einer Pumpe (800), die wahrend des Gebrauchs in
Schwingung versetzt ist und die in dem Gehduse angebracht ist; sowie einem Dampfer, der die Ubertragung von
Schwingungen von der Pumpe auf andere Maschinenteile verhindert oder reduziert, wobei der Dampfer eine Feder
(850) aufweist, auf welcher die Pumpe in dem Gehduse angebracht ist, dadurch gekennzeichnet, dass die
Dampfungsfeder (850) eine Schraubendampfungsfeder ist und dadurch, dass die Getrédnkezubereitungsmaschine eine
BrUheinheit zum Aufnehmen einer vorportionierten Zutat eines Getranks, die in einer Kapsel oder einem Pad
zugefihrt wird, und zum Leiten eines einflieRenden FlUssigkeitsstroms durch die Zutat hindurch zu einem

Getrankeauslass umfasst.»

Das Klagspatent enthalt die folgenden Darstellungen:
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Die Beklagte und Gegnerin der gefahrdeten Partei (im Folgenden: Beklagte) bietet Gber ihren Webshop unter der
Domain www.k-fee.com die Kaffeemaschinen K-fee TWINS I, K-fee TWINS Il & LATTE, K-fee GRANDE und K-fee
LATTENSIA+ in Osterreich an und bringt sie in Osterreich in Verkehr.Die Beklagte und Gegnerin der gefahrdeten Partei
(im Folgenden: Beklagte) bietet lGber ihren Webshop unter der Domain www.k-fee.com die Kaffeemaschinen K-fee
TWINS rémisch zwei, K-fee TWINS rémisch zwei & LATTE, K-fee GRANDE und K-fee LATTENSIA+ in Osterreich an und

bringt sie in Osterreich in Verkehr.

Diese Kaffeemaschinen weisen ein Gehduse mit einer im oder am Gehduse angebrachten Pumpe auf, die im Betrieb



vibriert. Weiters umfassen auch alle diese Kaffeemaschinen jeweils eine Briheinheit, die dazu ausgestaltet ist, eine
Kapsel mit vorportioniertem Kaffee aufzunehmen. Wahrend bei den Maschinen K-fee Grande und K-fee LATTENSIA+
die Pumpe auf einer Schraubdampfungsfeder sitzt, ist die Pumpe bei den Produkten , TWINS II” und , TWINS II Latte”
nicht auf einer Schraubendampfungsfeder angebracht, sondern wird zwischen zwei miteinander interagierenden
Federn gehalten.Diese Kaffeemaschinen weisen ein Gehduse mit einer im oder am Gehduse angebrachten Pumpe auf,
die im Betrieb vibriert. Weiters umfassen auch alle diese Kaffeemaschinen jeweils eine Briheinheit, die dazu
ausgestaltet ist, eine Kapsel mit vorportioniertem Kaffee aufzunehmen. Wahrend bei den Maschinen K-fee Grande und
K-fee LATTENSIA+ die Pumpe auf einer Schraubdampfungsfeder sitzt, ist die Pumpe bei den Produkten , TWINS II” und
LTWINS rémisch zwei Latte” nicht auf einer Schraubendampfungsfeder angebracht, sondern wird zwischen zwei
miteinander interagierenden Federn gehalten.

Die Klagerin begehrte zur Sicherung ihres Anspruchs auf Unterlassung des Eingriffs der Beklagten in das Klagspatent,
es der Beklagten zu verbieten, eine Getrankezubereitungsmaschine mit einem Gehause; einer Pumpe, die wahrend
des Gebrauchs in Schwingung versetzt ist und die in dem Gehduse angebracht ist; sowie einem Dampfer, der die
Ubertragung von Schwingungen von der Pumpe auf andere Maschinenteile verhindert oder reduziert, wobei der
Dampfer eine Feder aufweist, auf welcher die Pumpe in dem Gehause angebracht ist, dadurch gekennzeichnet, dass
die Dampfungsfeder eine Schraubendampfungsfeder ist und dadurch dass die Getrankezubereitungsmaschine eine
BrUheinheit zum Aufnehmen einer vorportionierten Zutat eines Getranks, die in einer Kapsel oder einem Pad
zugefihrt wird, und zum Leiten eines einflieBenden FlUssigkeitsstroms durch die Zutat hindurch zu einem
Getrankeauslass umfasst, insbesondere die Kapselkaffeemaschinen, die derzeit unter den Bezeichnungen K-fee
TWINS I, K-fee TWINS Il & LATTE, K-fee GRANDE und K-fee LATTENSIA+ angeboten werden, und/oder baugleiche
Produkte in Osterreich betriebsméRig feilzuhalten und/oder in Verkehr zu bringen.Die Kl&gerin begehrte zur Sicherung
ihres Anspruchs auf Unterlassung des Eingriffs der Beklagten in das Klagspatent, es der Beklagten zu verbieten, eine
Getrankezubereitungsmaschine mit einem Gehdause; einer Pumpe, die wahrend des Gebrauchs in Schwingung versetzt
ist und die in dem Geh&use angebracht ist; sowie einem Dampfer, der die Ubertragung von Schwingungen von der
Pumpe auf andere Maschinenteile verhindert oder reduziert, wobei der Dampfer eine Feder aufweist, auf welcher die
Pumpe in dem Gehduse angebracht ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Dampfungsfeder eine
Schraubendampfungsfeder ist und dadurch dass die Getrdnkezubereitungsmaschine eine BrUheinheit zum
Aufnehmen einer vorportionierten Zutat eines Getranks, die in einer Kapsel oder einem Pad zugefuhrt wird, und zum
Leiten eines einflieBenden FlUssigkeitsstroms durch die Zutat hindurch zu einem Getrédnkeauslass umfasst,
insbesondere die Kapselkaffeemaschinen, die derzeit unter den Bezeichnungen K-fee TWINS rémisch zwei, K-fee
TWINS réomisch zwei & LATTE, K-fee GRANDE und K-fee LATTENSIA+ angeboten werden, und/oder baugleiche Produkte
in Osterreich betriebsmaRig feilzuhalten und/oder in Verkehr zu bringen.

Der von der Beklagten als Begrindung der Nichtigkeit herangezogene Stand der Technik sei nicht einschlagig. Die
Kombination der Getrankezubereitungsmaschine aus US 2006/0037482 A1 (GUT2) mit dem Kaffeevollautomaten
Jura Z5 sei nicht naheliegend. Die Saeco Xsmall sei nicht vor dem Priorititstag des Klagspatents der Offentlichkeit zur
Verflgung gestanden und sei also keine Vorbenutzung.

Die Beklagte beantragte die Abweisung des Klagebegehrens und des Sicherungsantrags und wendete ein, das
Klagspatent sei nichtig. Die Erfindung, die im Klagspatent dokumentiert sei, sei nicht neu gewesen oder habe nicht auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruht, weil die Klagerin eine Schraubendampfungsfeder selbst bereits bei ihrer
~eigenen” Kaffeemaschine Nespresso Gemini CS220 angewandt habe, die vor der Erteilung des Klagspatents auf den
Markt gekommen sei.

Es fehle auch an der erfinderischen Tatigkeit gegenlber US 2006/0037482 A1 wahlweise in Kombination mit der
offenkundigen Vorbenutzung der Jura Impressa Z5 oder der Saeco Xsmall oder der Nespresso Gemini CS220. Fir eine
Fachperson auf dem gegenstandlichen Gebiet sei es im Jahr 2009 eine bekannte MalRnahme gewesen, eine vibrierende
Pumpe auf einem geeigneten Dampfungselement, beispielsweise auf einer Feder, anzubringen, um die Ubertragung
von Schwingungen auf andere Maschinenteile zu reduzieren.

Mit dem angefochtenen Beschluss wies das Erstgericht den Sicherungsantrag ab. Es traf dazu die auf den Seiten 5 bis 8
der Beschlussausfertigung ersichtlichen Feststellungen, die im Rekursverfahren nicht strittig sind, auf die verwiesen
und aus denen hervorgehoben wird:



«Der Anspruch 1 der veroffentlichten US-Patentanmeldung US 2006/0037482 A1 (Anlage GUT2 zu ./7), die am 23.
Februar 2006 veroffentlicht wurde, lautet:

»1. A machine for automatically preparing a beverage from a one-cup pod, comprising

a revolving member complete with a seat for containing said pod;

a hook for retrieving said pod;

a water heating and delivery unit comprising a one-way flow valve that opens when a certain pressure is exceeded;
a unit for operating said water heating and delivery unit, wherein said revolving member:

occupies a working position for preparing and dispensing said beverage, in which said water heating and delivery unit
compresses said pod under the effect of said operating unit;

performs a revolving movement to discharge said pod, which is engaged on said hook.”

»1. eine Maschine zur automatischen Zubereitung eines Getranks aus einem Ein-Tassen-Pad, mit
einem drehbaren Element mit einem Sitz zur Aufnahme des Pads;

einem Haken zur Entnahme der Kapsel;

einer Wassererwarmungs- und -abgabeeinheit, die ein Einweg-Durchflussventil umfasst, das sich 6ffnet, wenn ein
bestimmter Druck Uberschritten wird;

einer Einheit zum Betreiben der Wassererwarmungs- und -abgabeeinheit, wobei das drehbare Element:

eine Arbeitsposition fir die Zubereitung und Ausgabe des Getranks einnimmt, in der die Wassererhitzungs- und -
abgabeeinheit das Pad unter der Wirkung der Arbeitseinheit komprimiert;

einer Drehbewegung ausfihrt, um die Kapsel, die an dem Haken befestigt ist, auszugeben.”
In Abs [0041] der Beschreibung heil3t es:

J[...] If, for instance, an espresso coffee pod is used, then the pressure of the water in the infusion chamber can rise up
to 10-13 bar before any filtering takes place and the coffee is dispensed.[...]",[...] romisch eins f, for instance, an
espresso coffee pod is used, then the pressure of the water in the infusion chamber can rise up to 10-13 bar before
any filtering takes place and the coffee is dispensed.[...]"

[...] Wird beispielsweise ein Espresso-Pad verwendet, kann der Druck des Wassers in der Brihkammer auf bis zu 10-
13 bar ansteigen, bevor eine Filterung stattfindet und der Kaffee ausgegeben wird. [...]"

Dieses US Patent enthalt als Figur 3 die folgende Darstellung:
i

Die Kaffeemaschine Jura Impressa Z5 (in der Folge: Jura Z5) ist eine vollautomatische Kaffeemaschine, die einen
Kaffeetrichter, eine Mahleinheit und eine Briheinheit aufweist, die zur Aufnahme des gemahlenen Kaffees von der
Mahleinheit ausgebildet ist. Die Jura Z5 weist eine vertikal ausgerichtete Pumpe auf. Die Pumpe ist auf einer
Schraubenfeder angebracht (/GUT3e und GUT3g, Seiten 12 und 13 zu ./7). Eine solche Maschine kann keine in Kapseln
oder Pads vorverpackten Kaffeeportionen verwenden.

Die Kaffeemaschine Jura Z5 wurde vor dem 23. September 2009 vertrieben und war der Offentlichkeit zuganglich.»



In rechtlicher Hinsicht fihrte das Erstgericht - zusammengefasst, soweit fur das Rekursverfahren relevant - aus, dass
der Einwand der Nichtigkeit mangels Neuheit hinsichtlich der Maschine Gemini CS220 deshalb scheitere, weil die
Getrankezubereitungsmaschine des Klagspatents als funktionelle Einheit und nicht als Aufzahlung von nicht
miteinander in einer Wechselwirkung stehenden Komponenten gesehen werden musse. Der Anspruch 1 sei in
Verbindung mit der Beschreibung und den Zeichnungen so zu interpretieren, dass die Pumpe und ihre Halterung im
Gehduse mittels eines Dampfers mit einer Schraubendampfungsfeder mit den Ubrigen Merkmalen des Anspruchs 1
funktionell zusammengehoéren und -wirken. Eine innerhalb des Gehduses der Gemini CS220 Pro angeordnete aber
einem anderen Modul (dem HeilRwasser- bzw Dampfmodul) zugeordnete Pumpe sei daher nicht dem oder den

Modulen mit der Bruheinheit zum Aufnehmen einer vorportionierten Zutat eines Getranks zuzuordnen.

Die Getrankezubereitungsmaschine gemald Anspruch 1 des Klagspatents beruhe gegentber der Gemini CS 220 auf
einer erfinderischen Tétigkeit, weil deren Pumpe waagrecht montiert sei und erforderliche umfangreiche Anderungen

nicht naheliegend seien.

Anders verhalte es sich, wenn die US 2006/0037482 A1 und die Kaffeemaschine Jura Z5 herangezogen werden. Es
beruhe nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, die in der US 2006/0037482 A1 verwendete Pumpe und ihre Lagerung
im Gehdause durch die aus der Jura Z5 bekannte Pumpe samt deren Lagerung zu ersetzen. Die Beklagte kdnne sich auf

eine Nichtigkeit des Klagspatents berufen.

Dagegen richtet sich der Rekurs der Klagerin wegen unrichtiger rechtlicher Beurteilung mit dem Antrag, den Beschluss
zu andern und die einstweilige Verfigung zu erlassen, hilfsweise den Beschluss aufzuheben und dem Erstgericht die
neuerliche Entscheidung aufzutragen.

Die Beklagte beantragt, dem Rekurs nicht Folge zu geben.
Rechtliche Beurteilung
Der Rekurs ist nicht berechtigt.

1.1. Die Klagerin fahrt in ihrem Rekurs zwar aus, dass sie den Beschluss in vollem Umfang anficht. Inhaltlich und in den
Rekursantragen wendet sie sich aber nur gegen die Spruchpunkte 1. und 2. Hinsichtlich der ZurGckweisung der
Urkundenvorlage der Beklagten fehlt der Klagerin auch die Beschwer. Spruchpunkt 3. ist daher von der Anfechtung
nicht umfasst und somit rechtskraftig.

1.2. Einleitend ist aulRerdem zu bemerken, dass das Erstgericht bei der Gliederung des Anspruchs 1 des Klagspatents
auf Seite 11 der angefochtenen Entscheidung die Nummerierung und Gliederung der Klagerin verwendet, wahrend es
sich im Zusammenhang mit den durch US 2006/0037482 A1 erfolgten Offenbarungen auf die von der Beklagten
verwendete (abweichende) Nummerierung bezieht. Bei der Behandlung der Rechtsrige der Klagerin wird die
Gliederung des Anspruchs, wie sie auf Seite 11 der angefochtenen Entscheidung dargetan wurde, herangezogen

werden.

2 .Aus systematischen Grunden soll zunachst auf den Einwand der Beklagten in ihrer Rekursbeantwortung
eingegangen werden.

Die Beklagte wendet sich gegen die Beurteilung des Erstgerichts, die Neuheit sei im Vergleich zur Gemini CS220
deshalb zu verneinen, weil der Anspruch 1 des Klagspatents in Verbindung mit der Beschreibung so zu interpretieren
sei, dass die Pumpe und ihre Halterung im Gehduse mit den Ubrigen Merkmalen des Anspruchs funktionell
zusammenwirken, wahrend die senkrecht angeordnete Pumpe 10 der Gemini CS220 nicht dem Modul mit der
Briheinheit zugeordnet sei.

Soweit sich die Beklagte auf das Fehlen der Neuheit in Hinblick auf die Calor Espresso Adagio Automatic beruft und
sich dazu auf das in der Urkundenvorlage vom 18.3.2022 erstattete Vorbringen sowie das Beweisanbot bezieht, ist sie
auf Spruchpunkt 3 der angefochtenen Entscheidung zu verweisen, mit dem die Urkundenvorlage vom 18.3.2022
zurlickgewiesen wurde. Dieser Teil der Entscheidung ist rechtskraftig (vgl Pkt 1.1.).Soweit sich die Beklagte auf das
Fehlen der Neuheit in Hinblick auf die Calor Espresso Adagio Automatic beruft und sich dazu auf das in der
Urkundenvorlage vom 18.3.2022 erstattete Vorbringen sowie das Beweisanbot bezieht, ist sie auf Spruchpunkt 3 der
angefochtenen Entscheidung zu verweisen, mit dem die Urkundenvorlage vom 18.3.2022 zurlckgewiesen wurde.
Dieser Teil der Entscheidung ist rechtskraftig vergleiche Pkt 1.1.).



2.1.Bei der Prifung der Neuheit ist der Inhalt der Patentanspriiche und der in ihnen enthaltenen Merkmale mit dem
vorbekannten Stand der Technik zu vergleichen. Die Prufung erfolgt dadurch, dass ein Gegenstand aus dem Stand der
Technik mit den Merkmalen des Patentanspruchs Merkmal fir Merkmal verglichen wird. Sobald in einem
Patentanspruch zumindest ein Unterscheidungsmerkmal vorhanden ist, ist die Neuheit zu bejahen (Horkel/Poth/Pfostl
in Stadler/Koller, PatG 8 3 Rz 149).2.1. Bei der Prufung der Neuheit ist der Inhalt der Patentanspriiche und der in ihnen
enthaltenen Merkmale mit dem vorbekannten Stand der Technik zu vergleichen. Die Prifung erfolgt dadurch, dass ein
Gegenstand aus dem Stand der Technik mit den Merkmalen des Patentanspruchs Merkmal fir Merkmal verglichen
wird. Sobald in einem Patentanspruch zumindest ein Unterscheidungsmerkmal vorhanden ist, ist die Neuheit zu
bejahen (Horkel/Poth/Pfostl in Stadler/Koller, PatG Paragraph 3, Rz 149).

2.2. Die Beklagte gibt - wie bereits das Erstgericht auf Seite 12 der angefochtenen Entscheidung - Art 69 EPU sowie den
Inhalt des Auslegungsprotokolls zu Art 69 EPU richtig wieder. Den von der Beklagten daraus gezogene Schluss, die vom
Gericht angenommene funktionelle Zusammengehdrigkeit der Pumpe und der Briheinheit sei eine unzuldssige
einschrankende Auslegung, teilt das Rekursgericht nicht.2.2. Die Beklagte gibt - wie bereits das Erstgericht auf Seite 12
der angefochtenen Entscheidung - Artikel 69, EPU sowie den Inhalt des Auslegungsprotokolls zu Artikel 69, EPU richtig
wieder. Den von der Beklagten daraus gezogene Schluss, die vom Gericht angenommene funktionelle
Zusammengehorigkeit der Pumpe und der Briheinheit sei eine unzuldssige einschrankende Auslegung, teilt das
Rekursgericht nicht.

2.3. Dass die Getrankezubereitungsmaschine als funktionelle Einheit zu sehen ist, ist vom Wortlaut des Anspruchs
gedeckt, zumal darin angefihrt wird: ,A beverege preparation machine comprising ...” oder nach der eingereichten

u

Ubersetzung ,Getrankezubereitungsmaschine mit: ..“. Es handelt sich also schon aufgrund des Wortlauts des
Anspruchs um eine Maschine, die aus verschiedenen Bauteilen besteht, die in einer funktionalen Beziehung
zueinander stehen und nicht blo3 um eine beliebige Aneinanderreihung miteinander nicht in Verbindung stehender
Komponenten. Dies wird durch die Beschreibung weiter untermauert. Um zu diesem Ergebnis zu gelangen, ist es nicht

notwendig, den Anspruch und die Beschreibung gedanklich als kommunizierende GefaR3e zu betrachten.

Dass die Uberschrift des Patents die Pumpe an den Anfang stellt, &ndert daran nichts, denn maRgeblich fiir den
Schutzumfang sind in erster Linie die Anspruche.

2.4.Im Gegensatz zur Anordnung der Pumpe im Klagspatent sind die den Kaffeezubereitungsmodulen der Gemini
CS220 zugeordneten Pumpen waagrecht montiert. Die senkrecht angeordnete Pumpe der Gemini CS220 hat
funktional eine andere Aufgabe, namlich die Versorgung des HeiBwasser/Dampf-Moduls. Sie ist daher fir den
Merkmal fur Merkmal durchzufihrenden Vergleich nicht heranzuziehen und schadet der Neuheit nicht.

Das Erstgericht hat daher die Neuheit des Klagspatents zutreffend bejaht.

3.1. Die Klagerin wendet sich in ihrem Rekurs gegen die Beurteilung des Erstgerichts, der Anspruch 1 des Klagspatents
beruhe bei gemeinsamer Betrachtung der US 2006/0037482 A1 und der Jura Z5 nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit. Das Erstgericht agiere in bloR rickschauender Betrachtungsweise, weil es fur die von ihm definierte Aufgabe
im zu beurteilenden Stand der Technik keine Offenbarung gebe.

3.2.Eine erfinderische Tatigkeit liegt nach§ 1 Abs 1 PatG vor, wenn sich die Neuerung fir die Fachperson nicht in
naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Einer Neuentwicklung fehlt aber nicht schon dann die
erfinderische Tatigkeit, wenn die Fachperson aufgrund des Stands der Technik zu ihr gelangen hatte kénnen, sondern
erst, wenn sie sie aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch
tatsachlich vorgeschlagen hatte - could-would-approach (OPM Op 3/12; 17 Ob 24/09t, je mwN).3.2. Eine erfinderische
Tatigkeit liegt nach Paragraph eins, Absatz eins, PatG vor, wenn sich die Neuerung fur die Fachperson nicht in
naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt. Einer Neuentwicklung fehlt aber nicht schon dann die
erfinderische Tatigkeit, wenn die Fachperson aufgrund des Stands der Technik zu ihr gelangen héatte kénnen, sondern
erst, wenn sie sie aufgrund eines hinreichenden Anlasses in Erwartung einer Verbesserung oder eines Vorteils auch
tatsachlich vorgeschlagen hatte - could-would-approach (OPM Op 3/12; 17 Ob 24/09t, je mwN).

Diese Prifung kann insbesondere nach dem vom Europaischen Patentamt herangezogenen Aufgabe-Ldsungs-Ansatz
erfolgen (OPM Op3/12; Op 1/12, je mwN), der sich in drei Phasen gliedert:

a) Ermittlung des nachstliegenden Stands der Technik,
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b) Bestimmung der zu I6senden objektiven technischen Aufgabe und

c)  Prufung der Frage, ob die beanspruchte Erfindung angesichts des nachstliegenden Stands der Technik und der
objektiven technischen Aufgabe fur die Fachperson naheliegend gewesen ware.

3.3. Gegen die Heranziehung von US 2006/0037482 A1 als nachstliegenden Stand der Technik werden keine
Argumente ins Treffen gefihrt.

3.4.1. Bei den Unterscheidungsmerkmalen zwischen dem Klagspatent und US 2006/0037482 A1 sind die technischen
Wirkungen zu ermitteln. Die ,objektive technische Aufgabe” besteht darin, mit der Anderung des nichstliegenden
Stands der Technik die ermittelten technischen Wirkungen zu bewirken, die die Erfindung aufweist.

3.4.2.Richtig an den Rekursausfihrungen ist zunachst, dass die AnflUhrung jener Anspruchsmerkmale des
Klagspatents, die durch US 2006/0037482 A1 offenbart werden, mit der auf Seite 11 des Beschlusses vorgenommenen
Gliederung nicht in Einklang steht (siehe bereits Pkt 1.2.).

Wie aus den im Einzelnen angefihrten Merkmalen hervorgeht, sieht das Erstgericht - zutreffend - die Merkmale 1, 2,
3,3.2,5,5.1und 5.2 des Anspruchs 1 des Klagspatents als durch US 2006/0037482 A1 offenbart an.

Weder der erstgerichtlichen Entscheidung noch US 2006/0037482 A1 selbst ist zu entnehmen, dass die Pumpe im
Betrieb vibriert. Keine Offenbarung erfolgt somit hinsichtlich der Merkmale 3.1, 4, 4.1 und 4.1.1.

3.5. Der Rekurs richtet sich argumentativ in erster Linie gegen die Definition der Aufgabe durch das Erstgericht: ,bei
Verwendung einer Pumpe, die wihrend des Gebrauchs in Schwingung versetzt ist, die Ubertragung von Schwingungen
auf das Gehduse der Vorrichtung und weitere in dem Gehduse der Vorrichtung untergebrachte Bestandteile zu

verhindern oder zu reduzieren”.

3.5.1. Die Ansicht der Klagerin, die Aufgabe sei nur durch eine rickschauende Betrachtungsweise oder durch
(unzulassiges) Heranziehen des Parteivorbringens moglich, ist nicht Uberzeugend. Es entsprach dem Stand der Technik
zum Prioritatsstichtag, dass Pumpen im Betrieb schwingen und dass die Ubertragungen auf andere Geriteteile
vermieden werden sollen. Nicht nur die Klagerin in ihrer Patentschrift verweist darauf, dass Pumpen ,im Allgemeinen”
schwingen (vgl dazu Abs [0008] in EP 2 410 894 B2). Auch der angefuhrte Stand der Technik verweist auf
WO 2006/032599, die einen Vorschlag fir die Lésung des Problems bietet, die Ubertragung von Schwingungen der
Pumpe auf andere Maschinenteile zu reduzieren. In Hinblick auf die Offenbarungen in dieser erwahnten Patentschrift,
die eindeutig und unmissverstandlich sind, bedarf es weder einer ruckblickenden Betrachtungsweise noch der
Offenbarung im Klagspatent, um ausgehend vom nachstgelegenen Stand der Technik die Aufgabe zu definieren.3.5.1.
Die Ansicht der Klagerin, die Aufgabe sei nur durch eine riickschauende Betrachtungsweise oder durch (unzulassiges)
Heranziehen des Parteivorbringens mdglich, ist nicht Uberzeugend. Es entsprach dem Stand der Technik zum
Prioritatsstichtag, dass Pumpen im Betrieb schwingen und dass die Ubertragungen auf andere Geriteteile vermieden
werden sollen. Nicht nur die Klagerin in ihrer Patentschrift verweist darauf, dass Pumpen ,im Allgemeinen” schwingen
vergleiche dazu Abs [0008] in EP 2 410 894 B2). Auch der angefiihrte Stand der Technik verweist auf WO 2006/032599,
die einen Vorschlag fir die Lésung des Problems bietet, die Ubertragung von Schwingungen der Pumpe auf andere
Maschinenteile zu reduzieren. In Hinblick auf die Offenbarungen in dieser erwahnten Patentschrift, die eindeutig und
unmissverstandlich sind, bedarf es weder einer ruckblickenden Betrachtungsweise noch der Offenbarung im
Klagspatent, um ausgehend vom nachstgelegenen Stand der Technik die Aufgabe zu definieren.

3.5.2. Die nunmehrige Argumentation der Klagerin Uberzeugt somit nicht. Dass Pumpen im Betrieb schwingen und die
Ubertragung der Schwingungen auf andere Maschinenteile reduziert werden soll, war zum Priorititsstichtag Stand der
Technik (vgl Pkt 3.5.1). Die weiteren Unterscheidungsmerkmale zwischen dem ndachstliegenden Stand der Technik und
dem Klagspatent beschranken sich auf die Merkmale 4, 4.1 und 4.1.1, also den Dampfer, seine Ausfihrung und seine
Wirkungsweise. Da US 2006/0037482 A1 keine Lésung fiir die Verminderung oder Verhinderung der Ubertragung der
Schwingungen offenbart, gelangt die Fachperson zur - vom Erstgericht angefiihrten - technischen Aufgabe, ,die
Ubertragung von Schwingungen auf das Geh&use der Vorrichtung und weitere in dem Geh3use der Vorrichtung
untergebrachte Bestandteile zu verhindern oder zu reduzieren“.3.5.2. Die nunmehrige Argumentation der Klagerin
iberzeugt somit nicht. Dass Pumpen im Betrieb schwingen und die Ubertragung der Schwingungen auf andere
Maschinenteile reduziert werden soll, war zum Prioritatsstichtag Stand der Technik vergleiche Pkt 3.5.1). Die weiteren
Unterscheidungsmerkmale zwischen dem nachstliegenden Stand der Technik und dem Klagspatent beschranken sich



auf die Merkmale 4, 4.1 und 4.1.1, also den Dampfer, seine Ausfihrung und seine Wirkungsweise. Da
US 2006/0037482 A1 keine Lésung fur die Verminderung oder Verhinderung der Ubertragung der Schwingungen
offenbart, gelangt die Fachperson zur - vom Erstgericht angefiihrten - technischen Aufgabe, ,die Ubertragung von
Schwingungen auf das Gehduse der Vorrichtung und weitere in dem Gehduse der Vorrichtung untergebrachte
Bestandteile zu verhindern oder zu reduzieren”.

3.6. Ausgehend von der nach Ansicht des Rekursgerichts zutreffend formulierten Aufgabenstellung Uberzeugt auch die
weitere Argumentation des Erstgerichts, nicht hingegen jene der Klagerin.

Warum sich die Fachperson bei der Losung der Aufgabe ausgehend von US 2006/0037482 A1 ausschlieR3lich anderen
Getrankezubereitungsmaschinen mit Pads zuwenden sollte, ist nicht ersichtlich. Wie vom Erstgericht ausgefihrt,
besteht der technische Unterschied zwischen US 2006/0037482 A1 und der Jura Z5 darin, dass Erstere eine Briheinheit
zum Aufnehmen einer in einer Kapsel oder einem Pad zugefuUhrten Zutat eines Getranks aufweist, wahrend Letztere
eine Brlheinheit verwendet, die zur Aufnahme von gemahlenem Kaffee ausgebildet ist. Fir die Fachperson ist es eine
selbstverstandliche routineméaRige Tatigkeit zur Uberwindung von Problemen, nach vergleichbaren Lésungen des
Problems zu suchen und dabei Erkenntnisse auf dem gleichen oder auf einem ahnlichen technischen Gebiet zu nutzen
(OLG Wien, 34 R 68/16v, Eindringharteprifer). Die Getrankezubereitungsmaschinen in US 2006/0037482 A1 und die
Jura Z5 sind - unabhangig von der Frage, ob sie mit oder ohne Pads verwendet werden - dem gleichen, jedenfalls aber
einem ahnlichen technischen Gebiet zuzuordnen. Da in beiden Fallen (schwingende) Pumpen verwendet werden
(muUssen), um das Wasser mit dem erforderlichen Druck in die Briheinheit zu beférdern, wirde die Fachperson auch
die Jura Z5 zur Problemlésung heranziehen.

3.7.1. Auch die weitere Argumentation des Erstgerichts trifft zu. Entgegen den Rekursausfihrungen war das tragende
Argument der Beschwerdekammer bei der Beurteilung, ob die Kombination von WO 2006/032599 A2 mit der Jura Z5
das Klagspatent fur die Fachperson nahegelegt hatte, nicht die einfache Montage sondern der Umstand, dass wegen
der horizontalen Anordnung der Pumpe in WO 2006/032599 A2 eine umfassende Anderung des Designs erforderlich
gewesen ware. Dass derartige umfassende Anderungen eine erfinderische Tatigkeit begriinden, hat das Erstgericht im
Zusammenhang mit dem Vergleich mit der Gemini CS220 ebenfalls bejaht.

3.7.2. Umfassende Anderungen sind jedoch bei der Kombination der US 2006/0037482 A1 und der Jura Z5 nicht
erforderlich. In US 2006/0037482 A1 werden - im Gegensatz zu WO 2006/032599 A2 - auch keine Vorteile der dort
gewahlten Pumpenbefestigung offenbart. Dass die Anderung zu einer Beeintréchtigung der sonstigen Aufgaben von
US 2006/0037482 A1 fuhren wirde, wurde weder festgestellt noch von der Klagerin dargelegt. Die Fachperson hatte
sich daher zur Aufgabenldsung auf diese beiden Maschinen bezogen.

3.8. Hinsichtlich des Einwands der Klagerin, den Unterlagen zur Jura Z5 sei nicht zu entnehmen, dass die zur
Pumpenlagerung verwendete Feder eine Schraubenddmpfungsfeder sei, die die Ubertragung der Vibrationen
verringere, ist auf die AusfUhrungen auf Seite 14 der angefochtenen Entscheidung zu verweisen, wonach die
Patentschrift so zu interpretieren sei, dass die dampfenden Eigenschaften der Feder im Sinne des Patents darin
bestehen, die Amplitude der auf andere Maschinenteile Gbergehenden Schwingungen zu verkleinern, nicht aber darin,
die Schwingungsenergie zu vernichten. Somit liegt kein technischer Unterschied in den Begriffen Schraubenfeder und
Schraubendampfungsfeder begriindet. Dies auch dann, wenn in den Unterlagen zur Jura Z5 keine weiteren
Erklarungen Uber die Funktion der Schraubenfeder vorhanden sind. Kraft des Fachwissens zu einer nachteiligen
Schwingungsubertragung (vgl Pkt 3.5.2) erschliel3t sich fir die Fachperson als einzige sinnvolle technische Wirkung der
Lagerung einer Pumpe auf einer Schraubenfeder, dass diese Schraubenfeder die Amplitude der auf andere
Maschinenelemente Ubergehenden Schwingungen verkleinert. Diese Auslegung einer Federlagerung zur
Schwingungsisolation gehdrt zum routinemafigen Handeln der Fachperson.3.8. Hinsichtlich des Einwands der Klagerin,
den Unterlagen zur Jura Z5 sei nicht zu entnehmen, dass die zur Pumpenlagerung verwendete Feder eine
Schraubenddmpfungsfeder sei, die die Ubertragung der Vibrationen verringere, ist auf die Ausfilhrungen auf Seite 14
der angefochtenen Entscheidung zu verweisen, wonach die Patentschrift so zu interpretieren sei, dass die
dampfenden Eigenschaften der Feder im Sinne des Patents darin bestehen, die Amplitude der auf andere
Maschinenteile Gbergehenden Schwingungen zu verkleinern, nicht aber darin, die Schwingungsenergie zu vernichten.
Somit liegt kein technischer Unterschied in den Begriffen Schraubenfeder und Schraubendampfungsfeder begriindet.
Dies auch dann, wenn in den Unterlagen zur Jura Z5 keine weiteren Erklarungen Uber die Funktion der Schraubenfeder
vorhanden sind. Kraft des Fachwissens zu einer nachteiligen Schwingungsubertragung vergleiche Pkt 3.5.2) erschlief3t



sich fur die Fachperson als einzige sinnvolle technische Wirkung der Lagerung einer Pumpe auf einer Schraubenfeder,
dass diese Schraubenfeder die Amplitude der auf andere Maschinenelemente Ubergehenden Schwingungen
verkleinert. Diese Auslegung einer Federlagerung zur Schwingungsisolation gehért zum routinemaRigen Handeln der

Fachperson.

Dem steht auch die Beurteilung der Beschwerdekammer des EPA nicht entgegen. Die Beschwerdekammer
beschaftigte sich mit der Frage, ob die Jura Z5 eine verbesserte ,Dampfung” im Vergleich mit der Dampfung der
WO 2006/032599 A2 offenbart. Diese Frage stellt sich ausgehend von der US 2006/0037482 A1 nicht, weil darin - im
Gegensatz zur WO 2006/032599 A2 - keine Offenbarung zu einer ,Dampfung"” erfolgt (vgl Pkt 3.5.2).Dem steht auch die
Beurteilung der Beschwerdekammer des EPA nicht entgegen. Die Beschwerdekammer beschaftigte sich mit der Frage,
ob die Jura Z5 eine verbesserte ,Dampfung” im Vergleich mit der Dampfung der WO 2006/032599 A2 offenbart. Diese
Frage stellt sich ausgehend von der US 2006/0037482 A1 nicht, weil darin - im Gegensatz zur WO 2006/032599 A2 -
keine Offenbarung zu einer ,Dampfung"” erfolgt vergleiche Pkt 3.5.2).

3.9. Das im Rekurs vorgetragenen Argument, die Kombination von US 2006/0037482 A1 und Jura Z5 widerspreche der
Praxis des EPA, weil in US 2006/0037482 A1 kein Hinweis auf die Jura Z5 enthalten sei und somit eine Kombination nur
dann zuldssig ware, wenn es sich um den allgemein Ublichen Wissensstand handelt, verkennt, dass die Fachperson
durchschnittliche Fachkenntnisse besitzt, jedoch den gesamten Stand der Technik des Fachgebiets kennt. Auch aus den
im Rekurs zitierten Prufungsrichtlinien des EPA (vgl ON 25, 9) lasst sich aus Sicht des Rekursgerichts nichts
Gegenteiliges ableiten; jedenfalls nicht der von der Kldgerin gezogene Schluss, eine vorbenutzte Maschine misse einen
bestimmten Bekanntheitsgrad erreichen, um sie dem allgemein Ublichen Wissensstand der Fachperson zurechnen zu
kénnen.3.9. Das im Rekurs vorgetragenen Argument, die Kombination von US 2006/0037482 A1 und Jura Z5
widerspreche der Praxis des EPA, weil in US 2006/0037482 A1 kein Hinweis auf die Jura Z5 enthalten sei und somit eine
Kombination nur dann zuldssig ware, wenn es sich um den allgemein Ublichen Wissensstand handelt, verkennt, dass
die Fachperson durchschnittliche Fachkenntnisse besitzt, jedoch den gesamten Stand der Technik des Fachgebiets
kennt. Auch aus den im Rekurs zitierten Prifungsrichtlinien des EPA vergleiche ON 25, 9) lasst sich aus Sicht des
Rekursgerichts nichts Gegenteiliges ableiten; jedenfalls nicht der von der Klégerin gezogene Schluss, eine vorbenutzte
Maschine musse einen bestimmten Bekanntheitsgrad erreichen, um sie dem allgemein Ublichen Wissensstand der
Fachperson zurechnen zu kénnen.

3.10. Der Rekurs erweist sich insgesamt als unbegriindet. Auf die von der Beklagten zusatzlich angefiihrten Maschinen
sowie auf den Einwand des Marktmissbrauchs muss nicht eingegangen werden.

4. Die Kostenentscheidung beruht auf§ 393 Abs 1 EO iVm 88 41, 52 Abs 1 ZPO. Soweit dem Gegner der gefdhrdeten
Partei die Abwehr des Sicherungsantrags gelingt, ist die Entscheidung Uber seine Kosten des Provisorialverfahrens
nicht vorzubehalten (RS0005667 [T4]). Der Zuschlag fur die Beiziehung eines Patentanwalts steht ihr zu, weil nicht nur
prozessual-juristische Fragen Gegenstand des Rekursverfahrens waren (vgl4 Ob 71/19y). Da die gefahrdete Partei
ihren Sitz in Deutschland hat, ist ihr nur die in Deutschland zu entrichtende Umsatzsteuer (19 %) zuzusprechen (2 Ob
123/19f, 8 Ob 35/20k).4. Die Kostenentscheidung beruht auf Paragraph 393, Absatz eins, EO in Verbindung mit
Paragraphen 41, 52, Absatz eins, ZPO. Soweit dem Gegner der gefdhrdeten Partei die Abwehr des Sicherungsantrags
gelingt, ist die Entscheidung Uber seine Kosten des Provisorialverfahrens nicht vorzubehalten (RS0005667 [T4]). Der
Zuschlag fur die Beiziehung eines Patentanwalts steht ihr zu, weil nicht nur prozessual-juristische Fragen Gegenstand
des Rekursverfahrens waren vergleiche 4 Ob 71/19y). Da die gefahrdete Partei ihren Sitz in Deutschland hat, ist ihr nur
die in Deutschland zu entrichtende Umsatzsteuer (19 %) zuzusprechen (2 Ob 123/19f, 8 Ob 35/20Kk).

5. Der Ausspruch Uber den Wert des Entscheidungsgegenstandes nach §§ 78, 402 Abs 4 EO iVm § 526 Abs 3, § 500
Abs 2 Z 1 lit b ZPO ergibt sich aus der wirtschaftlichen Bedeutung des Patentrechts und orientiert sich an der
Bewertung durch die Klagerin.5. Der Ausspruch Gber den Wert des Entscheidungsgegenstandes nach Paragraphen 78,
402, Absatz 4, EO in Verbindung mit Paragraph 526, Absatz 3,, Paragraph 500, Absatz 2, Ziffer eins, Litera b, ZPO ergibt
sich aus der wirtschaftlichen Bedeutung des Patentrechts und orientiert sich an der Bewertung durch die Klagerin.

6. Ob der Gegenstand eines Patents erfinderisch ist, kann nur im Einzelfall beurteilt werden und wirft demnach keine
Rechtsfrage iSd§& 528 Abs 1 ZPO auf, weshalb der ordentliche Revisionsrekurs nicht zuzulassen war6. Ob der
Gegenstand eines Patents erfinderisch ist, kann nur im Einzelfall beurteilt werden und wirft demnach keine
Rechtsfrage iSd Paragraph 528, Absatz eins, ZPO auf, weshalb der ordentliche Revisionsrekurs nicht zuzulassen war.
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