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Vorrichtung zur Schwingungserzeugung

1.

Ist die mittels einer generalisierenden Formulierung beanspruchte Lehre — hier
unmittelbare Leistungsibertragung der durch Reaktionsdrehmomente bewirkten
Leistung (Blindleistung) unter Verwendung von Verstellmotoren — tber die dem
Fachmann in der Gesamtheit der Unterlagen an die Hand gegebene konkrete
Losung hinaus so weit verallgemeinert, dass sie nicht mehr durch den konkret
aufgezeigten Losungsweg reprasentiert wird — hier hydraulische Lésung ohne
Uberlagerungsgetriebe —, so geht der Patentschutz tiber den geleisteten Beitrag
der Erfindung zum Stand der Technik hinaus und erfullt nicht die Anforderungen
an eine ausfuhrbare Offenbarung der i.S.v. 88 21 Abs. 1 Nr. 2, 22 Abs. 1 PatG.

Bei der insoweit gebotenen wertenden Betrachtung kann auch nicht unbertck-
sichtigt bleiben, dass fur die vom Patentanspruch erfasste, aber nicht ausftihrbar
aufgezeigte Ausfihrung — hier elektrotechnische Lésung — nicht nur einer eigen-
standigen technischen Entwicklung aus dem Stand der Technik bedarf, sondern
dass dieser Ausfuhrung wesentliche wirtschaftliche Bedeutung zukommt und die
Patentinhaberin schon bei Abfassung der Anmeldung und Streitpatentschrift Ver-
anlassung gesehen hat, auf eine derartige technische Ausfihrung ausdricklich
hinzuweisen und sie in einem Unteranspruch als alternative Lehre zu beanspru-
chen, ohne hierfir jedoch eine ausfihrbaren Weg zur Nacharbeit aufzuzeigen
oder aufzeigen zu kénnen.
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betreffend das deutsche Patent 40 00 011

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 5. Marz 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Engels sowie des Richters Dr.agr. Huber, der Richterinnen
Dr. Mittenberger-Huber und Dr.-Ing. Prasch, sowie des Richters

Dr.-Ing. Dorfschmidt

fur Recht erkannt:

Das deutsche Patent 4000011 wird im Umfang der
angegriffenen Patentanspriche 1 Alt. d), 53 und der Pa-
tentanspriiche 2 - 42, 44, 45, 47 - 52 sowie 54 und 55, soweit
sich diese nicht unmittelbar oder mittelbar auf die Patentan-
spruche 1 Alt. ¢ (Fassung durch Urteil vom 8.2.2001), 43, 46

rickbeziehen, fur nichtig erklart.

Il. Die Kosten des Rechtsstreits hat die Beklagte zu tragen.

lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 120 %
des zu vollstreckenden Betrags vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 2. Januar 1990 unter Inanspruchnahme der
inneren Prioritdt der deutschen Patentanmeldung DE 3942 097.3 vom
20. Dezember 1989 erteilten deutschen Patents DE 40 00 011, das eine Vorrich-

tung zur Schwingungserregung betrifft.

Das am 9. Februar 1995 verotffentlichte und am 2. Januar 2010 durch Zeitablauf

erloschene Streitpatent umfasst 55 Patentanspriche.



Die Patentanspriche 1 und 53 haben in der Fassung gemald der Patentschrift
40 00 011 C2, geandert durch das Urteil des Bundespatentgerichts vom
8. Februar 2001 (Az. 2 Ni 62/98), folgenden Wortlaut:

1. Vorrichtung zum Erregen von Schwingungen eines Vorrich-
tungsgestells (100, 222, 300) in einer vorgegebenen Rich-
tung (126), umfassend:

a) in dem Gestell gelagerte, durch wenigstens einen Antriebs-
motor zum Umlauf antreibbare, synchron gegenlaufige erste
Unwuchtkérper (104, 105),

b) in dem Gestell gelagerte, durch wenigstens einen An-
triebsmotor zum Umlauf antreibbare, synchron gegenlaufige
zweite Unwuchtkorper (107, 108), wobei die ersten und zweiten
Unwuchtkérper im Betrieb synchron umlaufen, jedoch in ihrer rela-
tiven Winkellage wahrend des Umlaufs gegeneinander verstellbar
sind,

wobei

c) ein Uberlagerungsgetriebe und ein einen Stator und einen
Rotor aufweisender Verstellmotor (244), dessen Rotor mit min-
destens einem der Unwuchtkérper in Verbindung steht und nach
Abschlul® einer Verstellung mit den Unwuchtkdérpern synchron
umlauft und dem Verstellmotor bei eingehaltener Winkellage zum
Aufrechterhalten hiervon durch Reaktionsdrehmomente bewirkte

Leistung zugefuhrt oder von ihm abgefthrt wird, vorgesehen sind,

oder



(d) mindestens zwei je einen Stator und einen Rotor aufwei-
sende Verstellmotoren vorgesehen sind, deren Rotoren jeweils mit
mindestens einem der ersten und zweiten Unwuchtkorper in Ver-
bindung stehen und nach Abschlul3 einer Verstellung mit den Un-
wuchtkérpern synchron umlaufen und einem von diesen Verstell-
motoren bei eingehaltener Winkellage zum Aufrechterhalten hier-
von durch Reaktionsdrehmomente bewirkte Leistung zugefihrt
und einem anderen abgefuhrt wird, wobei die Verstellmotoren

gleichzeitig Antriebsmotoren sein konnen.

53. Ruttelvorrichtung mit mindestens vier angetriebenen Wellen
(224, 226), die je einen Unwuchtkorper (214, 220) tragen und

paarweise einander zugeordnet sind, mit den Merkmalen:

- die Wellen (224, 226) sind durch Antriebsmotoren zu beliebi-
gen Arbeitsdrehzahlen antreibbar, und die Phasenwinkel (3)
der Unwuchten zueinander sind regelbar, die Einstellung des
Phasenwinkels erfolgt bei Umlauf der Wellen,

- die Wellen rotieren, bis auf die Verstellung, im Gleichlauf,

- die Einstellung des Phasenwinkels erfolgt durch zeitweilige
Anderung der Umdrehungszahl mindestens einer Welle
durch einen Verstellmotor, der Phasenwinkel ist unabhangig
von der Drehzahl regelbar,

- mindestens einem Verstellmotor mit einem Stator und einem
mit mindestens einer der Wellen gekoppelten Rotor wird bei
eingehaltener Winkellage zum Aufrechterhalten hiervon
durch Reaktionsdrehmomente bewirkte Leistung zugefuhrt
und mindestens einem weiteren Verstellmotor mit einem
Stator und einem mit mindestens einer anderen der Wellen
gekoppelten Rotor wird gleichzeitig durch Reaktionsdreh-

momente bewirkte Leistung abgefihrt,



- wobei die mindestens zwei Verstellmotoren zugleich An-

triebsmotoren sein kdnnen.

Wegen des Wortlauts der weiteren Patentanspriiche wird auf die Streitpatent-

schrift Bezug genommen.

Mit ihrer Teilnichtigkeitsklage macht die Klagerin geltend, die unter Schutz ge-
stellte Erfindung sei nicht so deutlich und vollstandig offenbart, dass der ange-
sprochene Fachmann des Maschinenbaus sie nacharbeiten kénne, 8§ 21 Abs. 1
Nr.2 i. V.m. 8§ 22 Abs. 1 PatG. Es werde lediglich die hydraulische Losung des
Antriebs mit den Verstellmotoren beschrieben, nicht jedoch die von der Lehre
nach den Patentanspriichen 1d, 53 umfasste elektrotechnische Ausfihrungsform.
Ferner ist sie der Ansicht, der insoweit beanspruchte Gegenstand des Streitpa-
tents sei nicht patentfahig, 8 21 Abs. 1 Nr. 1 i. V. m. 8 22 Abs. 1 PatG. Zum einen
sei er nicht neu, da er durch die Druckschriften GSKH-11 (DE 28 42 844 Al) bzw.
GSKH-14 (DE 32 45 003 Al) neuheitsschadlich getroffen werde. Im Ubrigen er-
gebe er sich fur den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Tech-
nik.

Sie beruft sich hierzu auf folgende vorveréffentlichte Druckschriften:

GSKH-7 DE 76 13 723 U

GSKH-8 US 3564 932 A

GSKH-9 EP 0092 014 A1

GSKH-10 DE 3709 112 C1

GSKH-11 DE 28 42 844 Al

GSKH-12 Werbeanzeige der Firma Stromberg, veroffentlicht

1986 in der Zeitschrift ,Antriebstechnik’

GSKH-13 DE 1278 155B

GSKH-14 DE 3245003 Al



GSKH-15 Artikel ,Antriebs-Umrichter; Arten, Eigenschaften,
Anwendungen®, veroffentlicht 1985 in der Zeitschrift
LAntriebstechnik’ Nr. 7, S. 45 ff.

GSKH-16 Beschluss des Bundesgerichtshofs vom
7.11.2011- X ZR 104/10
GSKH-20 Telemecanique Techn. Heft R 502.0 vom Mai 1989
ALTIVAR 5 Serie 45 Umrichter fir Drehstrom-Asyn-
chronmotoren
GSKH-21 Telemecanique Techn. Heft R 502.1 vom Febru-
ar 1989 ALTIVAR 5 Serie 45 Bremsmodul
GSKH-22 Installationsanleitung der Fa. Schneider Electric fur

Altivar 71 Frequenzumrichter

GSKH-24 Gutachten von Prof. Dr.-Ing. J6rg Hoffmann vom
15.2.2013
GSKH-26 Kurzanleitung der Fa. Siemens, Thyristorgeregelte

Antriebe fur Werkzeugmaschinen, 2. Auflage, Feb-
ruar 1984.

Die Klagerin beantragt,

das angegriffene Streitpatent im Umfang des Patentanspruchs 1
Alt. d) und den Patentanspruch 53 sowie der weiteren Patentan-
spruche flr nichtig zu erklaren, mit Ausnahme der Patentanspri-
che 43 und 46 sowie derjenigen Patentanspriche, die sich mittel-
bar oder unmittelbar auf die Patentanspriiche 43 oder 46 rickbe-

ziehen.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.



Sie tritt den Ausfihrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und héalt das
Streitpatent fur patentfahig. Sie ist insbesondere der Auffassung, die Klage sei
bereits unzulassig, da nach Erléschen des Streitpatents kein Rechtsschutzbedurf-
nis fuir eine Klage bestehe. Es liege inshesondere ein Versto3 gegen den Grund-
satz von Treu und Glauben in der unredlichen Verspatung der Rechtsaustbung,
da die Klagerin wahrend des 10-jahrigen Verletzungsstreits keine Nichtigkeits-
klage erhoben, sondern sich - im Gegenteil - auf die Begrindung des Nichtigkeits-
urteils 2 Ni 62/98 bezogen habe.

Im Ubrigen seien die Patentanspriiche 1 in der Alternative d) und 53 neu und er-
finderisch und ausfiihrbar offenbart. Der Fachmann, der sich mit Unwuchtschwin-
gungssystemen beschaftige und ggf. mit einem Elektrotechniker im Team zusam-
menarbeite, wisse bereits aus der vorbekannten Druckschrift GSHK 10, dass Ro-
tor und Stator hydraulisch oder elektrisch betrieben werden kdnnten. Im Zeitpunkt
der Erfindung sei die Synchronisierung grundsatzlich mittels eines mechanischen
Uberlagerungsgetriebes erfolgt. Erst das Streitpatent habe einen neuen Weg ge-
wiesen, eine Synchronisation zur Aufrechterhaltung des eingestellten Relativstell-
winkels ohne mechanisches Uberlagerungsgetriebe zu erreichen, in dem mittels
eines hydraulisch oder elektrisch betriebenen auReren Regelkreises die gleich-
zeitige Zu- und Abfuhr der aus Reaktionsdrehmomenten bewirkten Leistungen
durch Verstell- bzw. Antriebsmotoren zugefuhrt und einem anderen abgefihrt

werde.

Der Senat hat den Parteien einen frihen gerichtlichen Hinweis nach § 83 Abs. 1
PatG zugeleitet. Auf diesen Hinweis vom 8. Oktober 2012 (BIl. 174 ff. d. A.) und
den erganzenden Hinweis vom 21. Januar 2013 (Bl. 215 ff. d. A.) wird Bezug ge-

nommen.

Mit den Parteien wurde wahrend der mindlichen Verhandlung vom 5. Marz 2013
der von der Klagerin - wie von ihr behauptet - nach dem Vorbild der GSKH-11

durchgefuihrte Nachbau einer Vorrichtung informationshalber in Augenschein ge-



nommen, bei dem es sich unstreitig nicht um eine im Verletzungsrechtsstreit be-

findliche Ausfuhrungsform handelt.

Im Ubrigen wird zur Erganzung des Tatbestands auf die gewechselten Schrift-

satze der Parteien samt allen Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgrinde

Die auf Nichtigerklarung des Streitpatents gerichtete Klage, mit welcher die Nich-
tigkeitsgrinde der mangelnden Patenfahigkeit und der fehlenden Offenbarung der
Ausfuhrbarkeit gem. 88 21 Abs. 1 Nr. 1, Nr. 2, 22 Abs. 1 PatG geltend gemacht

werden, ist zulassig.

Der Zulassigkeit der Klage steht nicht entgegen, dass das Streitpatent bereits vor
Klageerhebung durch Zeitablauf am 2. Januar 2010 erloschen war. Denn das
nach Erléschen erforderliche Rechtsschutzbedurfnis liegt vor, weil die Klagerin
aus dem Streitpatent von der Beklagten gerichtlich in Anspruch genommen wird
und damit die Durchfihrung des Nichtigkeitsverfahrens der Wahrung ihrer Rechte
dient (st. Rspr., vgl. nur BGH, Urt. v. 12.12.2006 - X ZR 131/02, GRUR 2007,
309 - Schussfadentransport; Urt. v. 30. April 2009 - Xa ZR 92/05, BGHZ 182,
1, 2 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; Urt. v. 13.3.2012, X ZR 12/09). Insoweit
ist im Ubrigen eine groRziigige Bewertung angezeigt. Das Rechtsschutzbediirfnis
wirde nur bei einer offensichtlich nicht schutzwirdigen Rechtsverfolgung bzw.
objektiv sinnlosen Klagen fehlen (Kihnen/Schulte, PatG, 8. Auflage, § 81 Rn. 45;
Keukenschrijver/Busse, PatG, 7. Auflage (2013), § 81 Rdn. 60).

Etwas anderes ergibt sich vorliegend auch nicht aufgrund des von der Beklagten
geltenden gemachten Einwandes der Verwirkung, der zwar als Auspragung des
Grundsatzes von Treu und Glauben nach § 242 BGB in allen Rechtsgebieten und



auch im Prozessrecht gilt, der jedoch eine ,illoyale Verspatung“ voraussetzt
(Palandt BGB, 72. Aufl. (2013), § 242 Rdn. 87 und Rdn. 89), wozu insbesondere
zwei Voraussetzungen erfillt sein missen: Einerseits muss seit der mdglichen,
aber unterlassenen Vornahme der Rechtshandlung eine lange Zeitspanne verstri-
chen sein (Zeitmoment). Kumulativ hinzukommen muss andererseits, dass sich
aufgrund besonderer Umstande fir den Gegner ein selbstandiger prozessualer
Vertrauensschutz ergibt, der das Interesse des Berechtigten an der sachlichen
Uberprufung Uberwiegt (Palandt, a.a.O., § 242 Rdn. 93-95; Schulte/Schulte,
a. a. O., Einleitung 379). Anhaltspunkte fur das Vorliegen dieser Voraussetzungen
sind nicht ersichtlich.

Die Klagerin hat im Ubrigen zutreffend ausgefiihrt, dass nach dem Erlass des
landgerichtlichen Urteils, in dem sie obsiegt hatte, fur sie kein unmittelbarer Anlass
fur die Erhebung einer Nichtigkeitsklage bestand. Erst mit der anderslautenden
Entscheidung des Oberlandesgerichts Dusseldorf habe sich dies geandert. Da die
Erhebung der Nichtigkeitsklage im Ermessen des Verletzungsbeklagten steht, gibt
es keinen ,verpflichtenden® Zeitpunkt zur entsprechenden Klageerhebung. Es
kann insoweit dahingestellt bleiben, ob es unter prozesstaktischen Gesichtspunk-
ten nicht dennoch zweckmafig gewesen ware, die Nichtigkeitsklage zu einem

deutlich friheren Zeitpunkt zu erheben.

Auch das rechtskraftige Urteil des Bundespatentgerichts im informationshalber
beigezogenen Verfahren 2 Ni 62/98 vom 8.2.2001, durch welche das Streitpatent
die geltende Fassung erhalten hat, steht der vorliegenden Klage nicht entgegen,
da die dortige Klagerin nicht Partei dieses Verfahrens ist und auch sonstige
Griunde fur eine subjektive Rechtskraftwirkung nach § 325 ZPO nicht geltend ge-

macht worden sind.

Die zuldssige Klage erweist sich auch als begriindet, da das Streitpatent die in
den angegriffenen, im Urteilstenor wiedergegebenen Patentansprichen bean-
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spruchte Erfindung nicht so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann
sie ausfuhren kann, 88 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 2 PatG. Hierbei war der die Un-
teranspriiche und ihren jeweiligen Rlckbezug nicht prazisierende Klageantrag
auszulegen (Keukenschrijver/Busse, a. a. O., 8 81 Rdn. 24) und zwar unter Be-
rucksichtigung des im Prozessrecht geltenden Grundsatzes der wohlwollenden
Auslegung nach 8§ 133 BGB (Thomas/Putzo, ZPO, 33. Aufl. (2012), Einl. lll
Rdn. 16; Engels/Busse, a. a. O., Vor. 8 73 Rdn. 46 ff.).

1. Das Streitpatent betrifft Vorrichtungen zur Schwingungserregung mit in ei-
nem Gestell gelagert angeordneten umlaufenden Unwuchten (Beschreibungsein-
leitung der Streitpatentschrift). Der Umlauf der mehreren Unwuchtkérper soll dabei
derart zum Synchronlauf gezwungen werden, dass sich ihre Fliehkrafte in einer
ersten Richtung aufheben und lediglich in einer zweiten Richtung, einer zur ersten
Richtung senkrecht stehenden Richtung, wirksam sind (Spalte 1, Zeilen 6 - 12).
Derartige in einer Achse wirkenden ,Richtschwinger sind - kombiniert mit einem
Schwingungsisolator - auch als Vibratoren bekannt (Spalte 1, Zeilen 13 - 17). Sol-
che Vibratoren werden z. B. zum Einrammen von Spundbohlen eingesetzt, wobei
hierzu Antriebsmotoren mit beachtlichem Leistungsvermégen eingesetzt wirden
(Spalte 1, Zeile 17 ff.). Hierbei ist es wiinschenswert, einerseits bei konstanter An-
triebsdrehzahl der Unwuchtkdrper die Schwingungsamplitude zu variieren
(Spalte 1, Zeilen 27 - 29), andererseits die von den Antriebsmotoren maximal ab-
gebbare Leistung (maximale Schwingungsamplitude) bei unterschiedlich hohen
Schwingungsfrequenzen in den Boden abgeben zu konnen (Spalte 1, Zeilen
32 - 35).

Da die einfachste Art der Erzeugung eines rotatorisch angetriebenen Richtschwin-
gers der synchrone, gegenlaufige Umlauf von zwei gleich grof3en Unwuchtmassen
ist, erfordert eine vorstehend genannte Steuerung der Richtschwingung zumindest
zwei derartige ,Unwuchtkdrper-Paare®, die in der Streitpatentschrift ,Unwuchtkér-
per erster Art“ und ,Unwuchtkorper zweiter Art“ genannt werden (Spalte 1, Zeilen
52 - 66). Diese beiden jeweils zueinander gegenlaufig umlaufenden Unwuchtkor-

per-Paare kdnnen dann unter Veranderung eines zwischen ihnen einstellbaren



-11 -

Verdrehwinkels derart ,angeordnet” werden, dass sich in der einen Extremlage die
Teil-Fliehmomente additiv Uberlagern (Maximalwert) und in der anderen Extrem-
lage sich die Teil-Fliehmomente gegenseitig aufheben (Spalte 1, Zeilen 40 - 51).
In den Zwischenpositionen (Verdrehwinkel B der beiden Unwuchtkdrper-Paare
zwischen 0° und 180°) sind die Fliehmomente und somit die Schwingungs-
amplitude in der Schwingungsachse zwischen maximalem Wert und Null (in erster

Néaherung) einstellbar.

Das aufgrund der resultierenden Fliehmomente schwingende Gestell weist in Ab-
hangigkeit von Schwingungsfrequenz und -amplitude gegebenenfalls hohe Be-
schleunigungswerte auf, die wiederum auf die rotierenden Unwuchtkérper (zuriick)
einwirken. Je nach Lage der umlaufenden Massen bewirken diese Beschleuni-
gungen Krafte bzw. Momente, die in der Streitpatentschrift ,dynamische Reak-
tionsdrehmomente® genannt werden (Spalte 2, Zeile 65). ,Diese Reaktionsdreh-
momente treten zwischen beiden Unwuchtkdrpern erster und zweiter Art wirkend
dann auf* (Spalte 2, Zeile 66 bis Spalte 3, Zeile 2), wenn die Unwuchtmassen und
damit die Drehachsen in Richtung der Schwingungsausschlage beschleunigt oder
abgebremst werden. Die Reaktionsdrehmomente MR kdnnen nach den weiteren
Ausfuhrungen in Abhangigkeit vom Verdrehwinkel B von erheblicher GréRe sein,
ihre Maximalwerte machen ein Mehrfaches des Arbeits-Drehmomentes aus, das
zum Antrieb einer derartigen Vorrichtung aufzubringen ist (Spalte 3, Zeile 66 bis
Spalte 4, Zeile 3).

Das Reaktionsdrehmoment MR bewirkt mit der jeweils vorliegenden Winkelge-
schwindigkeit w als Produkt eine Leistung P (Spalte 4, Zeilen 21 ff.), die wegen
der winkelabhangigen Schwankung der GréRe MR innerhalb einer Umdrehung
ebenfalls stark variiert, allerdings auch als gemitteltes Leistungsintegral aufgefasst
werden kann (a. a. O.). Diese Leistung - die damit sowohl als Beschleunigungs-
wie auch als Bremsleistung wirksam werden kann - muss somit als Produkt mit
der Zeit (= Energie) als Reibungs- und Abbremsenergie umgewandelt werden
oder kann - gegebenenfalls zwischengespeichert - als Antriebsenergie erneut zur
Verfigung gestellt werden. Alternativ und vorteilhaft kann jedoch auch die Diffe-
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renz der Reaktionsdrehmomente der Unwuchtkdrper erster und zweiter Art ge-
genseitig direkt Ubertragen werden, so dass ein ,Leistungsfluss® zwischen den
Unwuchtkérpern zumindest teilweise erfolgen kann. Die Unwuchtkdrper der ersten
und zweiten Art missen hierzu mit einem drehmomentibertragenden Element
verbunden sein, so dass sich ein ,in sich geschlossener Transportweg“ von dem
einen zum anderen Maschinenelement ergibt, wobei der sich hierbei ergebende
Leistungsfluss in der Streitpatentschrift als ,Blindleistung“ bezeichnet wird (Spalte
5, Zeilen 34 bis 47). Die Blindleistung entspricht damit ,dem Produkt der einzelnen
Reaktionsdrehmomente mit den Winkelgeschwindigkeiten® (Spalte 5, Zeilen
43 - 47).

Aus dem in der Beschreibung des Streitpatents genannten Stand der Technik
(Spalte 4, Zeilen 32 bis 47) nach der US 3 564 932 A (GSKH-8) ist eine Vorrich-
tung zum Erregen von Schwingungen eines Gestells bekannt, die sich die Uber-
tragung der Blindleistung zunutze macht, hierzu aber mechanische Komponenten,
namlich Zahnrader einsetzt. So sind in dem Gestell zum Umlauf antreibbare syn-
chron gegenlaufige erste und synchron gegenlaufige zweite Unwuchtkérper gela-
gert, die im Betrieb alle synchron umlaufen, jedoch in ihrer relativen Winkellage
wahrend des Umlaufs gegeneinander verstellbar sind. Fur diese Verstellung ist ein
Motor vorgesehen, der iber ein Uberlagerungsgetriebe mit den Unwuchtwellen
koppelbar ist, wobei nach erfolgter Verstellung der relativen Phasenlage der Ver-
stellmotor blockiert wird und die ersten und zweiten Unwuchtkorper in ihrem syn-
chronen Umlauf durch Zahnrader des Uberlagerungsgetriebes miteinander ge-
koppelt (verbunden) sind. ,Demzufolge miussen die bei jeder Umdrehung zweimal
als Wechseldrehmoment auftretenden dynamischen Reaktionsdrehmomente mit
ihren Belastungsspitzen Uber die Zahnrader ausgetauscht werden, was zu Ver-

schlei® und Larmemission fuhrt* (Spalte 4, Zeilen 43 - 47).

2. Vor diesem Hintergrund liegt nach den Angaben in der Streitpatentschrift
der Erfindung die Aufgabe zugrunde, die Vorrichtung derart auszubilden, dass die
aus der Ubertragung der hohen Blindleistung resultierenden Belastungen der me-
chanischen Komponente in schonender Weise abgestltzt werden (Spalte 4, Zei-
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len 48 - 53). Beriicksichtigt man, dass das technische Problem durch Auslegung
des Patentanspruchs aus dem zu entwickeln ist, was die Erfindung gegeniber
dem Stand der Technik tatsachlich leistet (st. Rspr., vgl. BGH Urt. v. 4.2.2010,
XA ZR 36/08 = GRUR 2010, 602 - Gelenkanordnung; Urt. v. 11.11.1980, X ZR
58/79 = GRUR 1981, 186 - Spinnturbine Il), so ist diese Aufgabe an die von Pa-
tentanspruch 1 Alt. d) beanspruchte Lehre anzupassen. Diesem liegt die objektive
Aufgabe zugrunde, die Vorrichtung derart auszubilden, dass die aus der Ubertra-
gung der hohen Blindleistung resultierenden Belastungen der mechanischen
Komponente substituiert werden und die mechanische Ubertragung der Blindleis-
tung Uber Zahnréader auf eine andere Art und Weise zu realisieren ist. Insbeson-
dere sollen dabei Verschlei® und Larmemissionen reduziert werden (Sp. 4
Z.43 - 47).

3. Zur Losung dieser Aufgabe lehrt der Patentanspruch 1 in der angegriffe-

nen Alt. d) eine Vorrichtung mit folgenden gegliederten Merkmalen:

1.1  Vorrichtung zum Erregen von Schwingungen eines Vorrichtungsgestells
(100, 222, 300) in einer vorgegebenen Richtung (126), umfassend:

1.2 (a) in dem Gestell gelagerte, durch wenigstens einen Antriebsmotor zum
Umlauf antreibbare, synchron gegenlaufige erste Unwuchtkdrper (104,
105),

1.3 (b)in dem Gestell gelagerte, durch wenigstens einen Antriebsmotor zum
Umlauf antreibbare, synchron gegenlaufige zweite Unwuchtkdrper (107,
108),

1.4  wobei die ersten und zweiten Unwuchtkdrper im Betrieb synchron umlau-
fen, jedoch in ihrer relativen Winkellage wahrend des Umlaufs gegeneinan-

der verstellbar sind, wobei

1.5 (d) mindestens zwei je einen Stator und einen Rotor aufweisende Verstell-
motoren vorgesehen sind, deren Rotoren jeweils mit mindestens einem der
ersten und zweiten Unwuchtkorper in Verbindung stehen und nach Ab-

schluss einer Verstellung mit den Unwuchtkorpern synchron umlaufen und
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einem von diesen Verstellmotoren bei eingehaltener Winkellage zum
Aufrechterhalten hiervon durch Reaktionsdrehmomente bewirkte Leistung

zugefuhrt und einem anderen abgefuhrt wird, wobei

die Verstellmotoren gleichzeitig Antriebsmotoren sein kbnnen.

Die Losung nach Patentanspruch 53 lehrt eine Ruttelvorrichtung, die sich in fol-

gende Merkmale gliedern lasst:

53.1

53.2

53.3

53.4

53.5

53.6

53.7

53.8

53.9

Ruttelvorrichtung mit mindestens vier angetriebenen Wellen (224, 226), die
je einen Unwuchtkdrper (214, 220) tragen und paarweise einander zuge-

ordnet sind, mit den Merkmalen:

die Wellen (224, 226) sind durch Antriebsmotoren zu beliebigen Arbeits-
drehzahlen antreibbar,

die Wellen rotieren, bis auf die Verstellung, im Gleichlauf,
die Phasenwinkel (3) der Unwuchten zueinander sind regelbar,
die Einstellung des Phasenwinkels erfolgt bei Umlauf der Wellen,

die Einstellung des Phasenwinkels erfolgt durch zeitweilige Anderung der
Umdrehungszahl mindestens einer Welle durch einen Verstellmotor,

der Phasenwinkel ist unabhangig von der Drehzahl regelbar,

mindestens einem Verstellmotor mit einem Stator und einem mit mindes-
tens einer der Wellen gekoppelten Rotor wird bei eingehaltener Winkellage
zum Aufrechterhalten hiervon durch Reaktionsdrehmomente bewirkte
Leistung zugefuhrt und mindestens einem weiteren Verstellmotor mit einem
Stator und einem mit mindestens einer anderen der Wellen gekoppelten
Rotor wird gleichzeitig durch Reaktionsdrehnmomente bewirkte Leistung ab-
gefluhrt,

wobei die mindestens zwei Verstellmotoren zugleich Antriebsmotoren sein

kdnnen.
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4. Der fur die objektive Problemlosung berufene Fachmann ist nach Auffas-
sung des Senats ein Diplomingenieur oder Physiker mit Hochschulabschluss, der
umfangreiche Kenntnisse und mehrjahrige Erfahrungen in der Konstruktion, Ent-
wicklung und der praktischen Anwendung von Unwucht-Schwingungssystemen
besitzt. Er kennt dabei auch den theoretischen Hintergrund der technischen
Schwingungslehre und arbeitet ggf. im Team mit einem Hydraulikspezialisten oder

Elektroingenieur zusammen.

5. Ausgehend hiervon bedarf es der Auslegung der angegriffenen
Patentanspruche, fur deren Verstandnis durch den angesprochenen Fachmann
auf eine sich am technischen Sinn und eine am Gesamtzusammenhang orien-
tierende Betrachtung abzustellen ist (BGH, Urt. v. 18.11.2010, XA ZR 149/07
= GRUR 2011, 129, Tz.29 - Fentanyl-TTS; Urt. v.25.10.2005, X ZR 136/03
= GRUR 2006, 311, Tz. 15 - Baumscheibenabdeckung). Insoweit ist vorliegend
insbesondere im Hinblick auf die in Streit stehende Diskussion um die Ausfiihrbar-
keit der Lehre nach Patentanspruch 1 Alt. d) zu beachten, dass diese Lehre vom
angesprochenen Fachmann nicht deshalb einschrankend verstanden wird, weil
sie - wie noch auszufiuihren sein wird - sich nicht im beanspruchten Umfang als
ausfuhrbar erweist (vgl. bereits Senat Urt. v.24.7.2012, 4 Ni21/10 - Fi-
xationssystem). Denn dem Patentanspruch darf nicht deshalb ein anderer
Sinngehalt beigelegt werden, weil so die Schutzfahigkeit bejaht werden kann, wie
auch die Heranziehung von Beschreibung und Aufgabe (BGH Urt. v. 4.2.2010,
XA ZR 36/08 = GRUR 2010, 602 - Gelenkanordnung) zur Auslegung der Lehre
des Patentanspruchs nur soweit erfolgen darf, wie sie sich als dessen Erlauterung
lesen lassen, und nicht im Widerspruch zum Wortlaut des Anspruchs stehen (BGH
Urt. v.10.5.2011, XZR 16/09 =GRUR 2011, 701 - Okklusionsvorrichtung).

Danach geht der Senat von folgendem Verstandnis aus:

a. Die Beschreibung stellt grundsatzlich drei Betriebsversionen einer Vorrich-
tung zum Erregen von Schwingungen in einem Vorrichtungsgestell dar, wobei die
Losung nach Patentanspruch 1 Alt. d) nur die Betriebsversion 3 umfasst. Hierbei
werden gemal den Figuren 2a und 2b der als Stellmotor dargestellte
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Hydraulikmotor (244) und das Uberlagerungsgetriebe (256) ,nicht benétigt
(s. Figur 2b; Spalte 14, Zeilen 57 ff.).

Im Ausfihrungsbeispiel nach Figur 2b sind die beiden ,Arbeits-Antriebsmotoren
(270, 272) in die Regelstrecke eines Regelkreises® einbezogen (a. a. O.), so dass
damit eine mechanische Kopplung durch das Uberlagerungsgetriebe nicht mehr
maoglich ist. Entsprechendes gilt fur die Figur 3. Die Betriebsversion 2 (Spalte 14,
Zeilen 16 ff.) ist hingegen vom Gegenstand des Patentanspruchs 1, Alt. d) nicht
umfasst, da hier der Leistungsausgleich (auch) Gber Zahnrader erfolgt. Die ange-

griffene Alternative d) des Patentanspruchs 1 umfasst somit ausschlie3lich den
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Leistungsausgleich Uber die ,aul3eren® Verstellmotoren - die gleichzeitig An-
triebsmotoren sein kénnen - und nicht Gber die ,innere“ mechanische Kopplung

Uber beispielsweise Zahnrader.

b. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 in seiner angegriffenen Alt. d)
betrifft im Einzelnen nach der Gesamtheit seiner Merkmale eine Vorrichtung zum
Erregen von Schwingungen in einem Vorrichtungsgestell, wobei die Schwingun-
gen in einer vorgegebenen Richtung (Richtschwinger) erzeugt werden (Merk-
mal 1.1).

aa. Die Vorrichtung umfasst in dem Gestell gelagerte erste und zweite
Unwuchtkorper, die durch jeweils wenigstens einen Antriebsmotor zum Umlauf
antreibbar sind, wobei die jeweiligen ersten und zweiten Unwuchtkérper im Betrieb
jeweils synchron gegenlaufig angetrieben werden (Merkmale 1.2 und 1.3). Die
Anzahl der jewells ersten und zweiten Umlaufkérper ist zwar nicht explizit auf zwei
Unwuchtmassen beschrankt, die Formulierung der ,jeweils synchron gegenlaufig®
angetriebenen Unwuchtkorper offenbart dem Fachmann jedoch damit, dass es nur
jeweils zwei sind - denn nur zwei Korper kdnnen gegenlaufig umlaufen. Somit sind
jeweils zwei erste und zwei zweite Unwuchtkorper - die in der Streitpatentschrift
auch Unwuchtkorper erster und zweiter Art genannt werden — antreibbar, so dass
insgesamt vier dieser Unwuchtmassen vorliegen (Spalte 2, Zeilen 3 - 5). Da der
jeweilige synchrone Gegenlauf der beiden ersten und der beiden zweiten Umlauf-
korper nicht naher spezifiziert oder eingeschrankt ist, wird der Fachmann diesen
jeweiligen Gegenlauf bereits grundsatzlich - fir alle Betriebsarten - als dauerhaft

synchron gegenlaufig auffassen.

Diese ,Invarianz® in der Synchronisation zwischen den beiden Unwuchtkérpern
erster Art (und entsprechend der zweiter Art) ergibt sich - neben der textlichen
Semantik der Merkmale 1.2 und 1.3 - auch durch alle Varianten der Ausfihrungs-
beispiele, wonach immer eine zahnradférmige Kopplung der jeweils synchron ge-
genlaufig umlaufenden Massen vorliegt. Auch die Anwendung zum Einrammen

von Spundbohlen vermittelt dem Fachmann, dass die Richtschwinger-Vorrichtung
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lediglich ausschlief3lich in der vorgesehenen Achse schwingt, so dass demnach
eine Verstellung der Schwingungs-Richtung - die sich durch eine entsprechende
Phasenverschiebung ergeben wirde - im Streitpatent nicht in Betracht gezogen

wird.

bb. Gemal Merkmal 1.4 laufen dabei auch die ersten und zweiten Unwuchtkdr-
per im (Arbeits-) Betrieb synchron zueinander um, was wiederum, da die ersten
und zweiten Korper jeweils synchron gegenlaufig angetrieben werden, eine Syn-
chronisierung der beiden ersten und zweiten Unwuchtkdrper erfordert. Dies ist in
der Beschreibung der Streitpatentschrift u. a. in Spalte 10, Zeilen 24 ff. mit Bezug
auf die Figur 1 insofern skizziert, wonach die beiden (Teil-) Unwuchtkdrper 104
und 107 sowie 105 und 108 jeweils ,ein zusammengehoriges Unwuchtkorper-
Paar“ bilden. Diese mindestens beiden Paare ,missen“ dabei ,spiegelbild-
lich...bzgl. einer Ebene 134...angeordnet sein“ (Spalte 10, Zeilen 54 ff.). Die bei-
den zusammengehérigen Unwuchtkdrper-Paare kénnen dabei gemal der Streit-
patentschrift sowohl gegenlaufig (Figur 1) als auch gleichsinnig umlaufen (Fi-
gur 2a; Spalte 2, Zeilen 12 - 16).

In diesem Zusammenhang erscheint aus der Streitpatentschrift nicht immer klar
hervorzugehen, was mit ,Unwuchtkorper-Paaren® gemeint ist: Einerseits gibt es
,Jnwuchtpaare“ (zwei Unwuchtkorper-Paare erster und zweiter Art, Spalte 2, Zei-
len 3 ff.), woraus der Fachmann entnehmen konnte, dass beide Unwuchtkdrper
erster Art (und entsprechend die der zweiten Art) diese Paare bilden. Im weiteren
Verlauf der Beschreibung und insbesondere bei der Figurenbeschreibung wird
allerdings dem Fachmann eindeutig offenbart, dass jeweils ein Unwuchtkdrper
erster und zweiter Art ein Unwuchtkdrper-Paar bildet (z. B. Spalte 10, Zeilen
24 ff.). Die in der Figur 2a in der oberen Ebene liegenden gegenlaufig umlaufen-
den Unwuchtkdrper (214, 216) bilden somit die Unwuchtkdrper der ersten Art (und
dementsprechend die Unwuchtkdrper 218 und 220 die der zweiten Art), wohinge-
gen die vertikal tGbereinander liegenden Unwuchtkorper (214 und 218 sowie 216
und 220) die Unwuchtkdrper-Paare bilden. Im Falle der Figur 2a laufen diese

Paare gleichsinnig um.
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cC. Nach Merkmal 1.4 ist jedoch diese Synchronisation insofern beschrankt,
dass die synchron umlaufenden ersten und zweiten Unwuchtkérper (Unwuchtkor-
per |. und Il. Art) in ihrer relativen Winkellage wahrend des Umlaufs gegeneinan-
der verstellbar sind. Der Synchronlauf aller vier Wellen ist also im Betrieb grund-
satzlich gegeben, allerdings sind die (dauerhaft) synchron umlaufenden ersten
und zweiten Unwuchtkorper jederzeit (im Betrieb) gegeneinander verstellbar.
Diese Verstellung dient bei derartigen Richtschwingern der Einstellung der
Schwingungsamplitude bei jeder Drehzahl der prinzipiell auf eine Achse be-
schrankt ausgerichteten Schwingung. Durch diese Verstellmdglichkeit wird es er-
moglicht, das ,An-, bzw. ,Hochfahren“ des Schwingers im (insgesamt) ausge-
wuchteten Zustand zu erreichen, so dass erst bei Nenndrehzahl (Soll-Frequenz)
die jeweiligen Unwuchtmassen nach ,auflen® zur Wirkung kommen. Insbesondere
konnen somit unliebsame Schwingungen im Eigenfrequenz- bzw. Resonanzbe-

reich vermieden werden.

dd. Vorgesehen sind ferner nach der Alt. d) des Anspruchs 1 mindestens zwei
Verstellmotoren, die jeweils einen Rotor und einen Stator aufweisen (Merkmal
1.5). Die Rotoren sind jeweils mit mindestens einem der ersten und zweiten Un-
wuchtkorper (bzw. deren Wellen) verbunden, die jeweils zweiten kdnnen da-

bei - wie in den Ausflihrungsbeispielen ausgefiihrt - Uber Zahnrader direkt (und
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gegenlaufig) miteinander gekoppelt sein. Die Rotoren laufen dabei synchron mit
den Unwuchtkorpern um, sofern die Verstellung der relativen Winkellage abge-
schlossen ist und damit eine konstante (stationdre) Schwingungslage vorliegt.
Letzteres soll im fachlichen Verstandnis lediglich aussagen, dass nach Abschluss
der Verstellung alle Massenkérper und die mindestens zwei Rotoren der Verstell-

motoren (wieder) synchron umlaufen.

ee. Ein weiteres, fur die vorliegende Vorrichtung entscheidendes Kriterium ist,
dass bei konstant eingehaltener Winkellage der dann synchron umlaufenden
ersten und zweiten Unwuchtkérper einem Verstellmotor durch resultierende Reak-
tionsdrehmomente bewirkte Leistung (Blindleistung) zugefiihrt und einem anderen
(entsprechend) abgefiihrt werden soll (Merkmal 1.6). Um diesen temporéren
Leistungsiberschuss an einem Unwuchtkdrper einerseits zu nutzen, d. h. auf ei-
nen anderen, gegebenenfalls mit einem zur selben Zeit negativen Reaktionsmo-
ment beaufschlagten Unwuchtkérper zu Ubertragen und damit die Winkellage
(tendenziell) aufrecht, d. h. konstant zu halten, wird ,auf einem in sich geschlosse-
nen Transportweg von dem wenigstens einen Maschinenelement zu dem we-
nigstens anderen Maschinenelement® (Spalte 5, Zeilen 34 bis 47) ein entspre-

chender Leistungsfluss, die ,Blindleistung®, vorgesehen.

Wahrend im Stand der Technik sowie auch in Ausfiihrungsvarianten in der Streit-
patentschrift dies einerseits durch eine direkte Verbindung tber Zahnrader erfol-
gen kann (s. Betriebsversion 2 mit dem dazugehérigen ,Uberlagerungsgetriebe®),
erfolgt dieser ,Leistungs- oder Energie-Transport® gemafR der Erfindung nach
Merkmal 1.6 in Verbindung mit dem Merkmal 1.5 durch die Verstellmotoren. Dabei
wird einem dieser Verstellmotoren zum Aufrechterhalten der eingehaltenen Win-
kellage diese durch Reaktionsmomente bewirkte Leistung zugefiihrt und einem

anderen abgefihrt.

Wie sich zwingend aus Merkmal 1.6 ergibt, hangt die Zu- und auch die entspre-
chende Abfiihrung der Ubertragbaren Reaktionsdrehnmomente und damit der
Blindleistung gemal der technischen Lehre - sowohl nach der im Stand der Tech-
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nik bekannten Losung der mechanischen Kopplung tber Zahnrader, wie auch die
streitpatente Losung gemaR der hydraulischen Ubertragung tiber die in Reihe ge-
schalteten Hydraulikmotoren - von der Differenz der Reaktionsmomente ab. So
kénnen beispielsweise im Falle eines relativen Stellwinkels 3 =0 (maximale
Schwingungsamplitude, Figur 2a) keine Momente und somit auch keine Blindleis-
tung Ubertragen werden, da potentielle Reaktionsmomente bei den Unwuchtkor-
pern (in erster Naherung) jeweils gleich grof3 sind. Die Reaktionsmomente werden
zudem nicht nur dann lUbertragen, wenn die beiden auf die Unwuchtkérper wirken-
den Reaktionsmomente ,ungleiche Vorzeichen“ haben (,motorischer® und ,ge-
neratorischer Betrieb), sondern potentiell auch dann, wenn beide Reaktionsmo-
mente jeweils im ,motorischen” oder ,generatorischen® Bereich sind. Durch die
gegenseitige ,Drehmoment-Kopplung“ kann somit prinzipiell lediglich der Diffe-
renzbetrag der zu jeder Zeit innerhalb einer Umdrehung anliegenden Reaktions-
momente Ubertragen werden. Das Aufrechterhalten der eingehaltenen Winkellage
(,...bei eingehaltener Winkellage zum Aufrechterhalten hiervon...“ gemafl Merk-
mal 1.6) kann demnach somit ebenfalls nur ,tendenziell“ durch die Leistungsiber-
tragung der ,Blindleistung“ erfolgen, ein absolutes Aufrechterhalten ist nicht zwin-
gend gesichert. In jedem Fall findet eine Tendenz in Richtung auf eine ,konstante

Winkellage® statt.

Die Ubertragung der Reaktionsdrehmomente bzw. die Zu- und Abfilhrung der
(Blind-) Leistung sieht der Fachmann dabei - als Ausgangspunkt gilt die mechani-
sche direkte und unmittelbare Kopplung durch die Zahnradverbindung wie in der
GSKH-8) - flr die streitpatente L6sung nach Patentanspruch 1 Alt. d) ebenfalls als
eine direkte und unmittelbare und damit gleichzeitige Leistungstbertragung an.
Eine solche direkte Leistungsiubertragung innerhalb einer Rotorumdrehung wird
auch nach dem Ausfuihrungsbeispiel ermoglicht, welches ausfihrlich eine hydrau-
lische Zwangssynchronisation der Unwuchtkorper durch eine Hintereinander-
schaltung der Hydraulikmotoren aufzeigt, bis auf selbstverstandlich auftretende

Effekte wie Reibung und Dampfung.
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ff. Gemal Merkmal 1.7 kénnen die Verstellmotoren gleichzeitig auch Antriebs-
motoren sein, somit ist dieses Merkmal fakultativ; ein dariber hinaus zu erfullen-
des Geeignetheitskriterium wird hierdurch nicht gefordert. Im Hinblick auf das
Ausfuhrungsbeispiel gemaf der Figur 2b wird der Fachmann jedoch die zwei An-
triebsmotoren als Verstellmotoren ansehen, da der Betrieb der Vorrichtung mit
dem als Verstellmotor gekennzeichneten Motor (244) in Verbindung mit einem

weiteren Verstell- und Antriebsmotor erkennbar keinen Sinn macht.

gg. Der beanspruchte Patentschutz nach Anspruch 1 Alt. d) beinhaltet danach
allgemein, was von der Patentinhaberin nicht in Abrede gestellt worden ist, jede
Art einer durch Reaktionsdrehmomente unmittelbar bewirkten Leistungstbertra-
gung der Blindleistung durch die Verwendung von Verstellmotoren, ohne diese auf
eine dem Ausfuhrungsbeispiel entsprechende Ausgestaltung einer ,hydraulischen
Ldsung” zu beschranken. Sie umfasst insbesondere auch eine ,elektrische L6-
sung®. Dies bestétigt auch die Beschreibung des Streitpatents, welche ausdrick-

lich die Energiewandlung ,elektrischer Energie (Sp. 5 Zeile 21) anspricht.

Ferner wird dieses Verstandnis auch dadurch bestatigt, dass Patentanspruch 2 f.)
diese Lehre konkretisiert. Dort heil3t es: ,eine Energiewandlung von hydraulischer

oder elektrischer Energie in mechanische Verstellenergie... .

C. Der Gegenstand des Patentanspruchs 53 betrifft eine dem Gegenstand
nach Patentanspruch 1 Alt. d) sehr ahnlich ausgebildete Ruttelvorrichtung mit
mindestens vier angetriebenen Wellen. Jede von ihnen tragt einen Unwuchtkdor-
per, die paarweise einander zugeordnet sind (Merkmal 53.1). Die ,...mindestens
vier angetriebenen Wellen (224, 226)...“ gemal® Merkmal 53.1 und in Verbindung
mit Merkmal 53.2 kénnen, missen jedoch nicht jeweils separat mit einem Motor
angetrieben werden. Auch mit lediglich zwei Motoren kénnen alle vier Wellen
durch ,Kopplung“ angetrieben werden. So sind auch in den Figuren 2a und 2b le-
diglich zwei Bezugszeichen (224, 226) fur die zwei verbundenen Hydraulik-Moto-
ren vorhanden. Ferner wird in der Streitpatentschrift durchgehend, gerade auch

unter Bezugnahme auf die Figuren, von (allen) angetriebenen Unwuchtkdrpern
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gesprochen, obwohl jeweils nur zwei Motoren verwendet werden (z. B. ,Beide
Unwuchtkorper-Paare sind getrennt von zwei hydraulischen Antriebsmotoren 270,
272 angetrieben...”, Spalte 11, Zeilen 25 ff.). Insofern kénnen alle vier Wellen
auch durch lediglich zwei Motoren angetrieben sein. Dadurch ergibt sich kein prin-
zipieller Unterschied im Vergleich zu den Merkmalen 1.2 und 1.3 (mit Ausnahme
der Verwendung von vier Wellen), da dort ebenso vier Unwuchtkdrper antreibbar

vorliegen.

Das Merkmal 53.3 ist in Bezug zu den Ausfiihrungen der Beispiele und der ge-
samten Beschreibung offensichtlich nicht ganz korrekt formuliert, wonach ,die
Wellen - bis auf die Verstellung - im Gleichlauf rotieren. Da beide Begriffe - gleich-
und gegensinnig umlaufend - in der Streitpatentschrift verwendet und damit
selbsterlauternd sind, widerspricht dieser ,Gleichlauf‘ der offenbarten technischen
Lehre sowie den Ausfuhrungsbeispielen. Von den vier Wellen laufen je zwei in
eine (Dreh-) Richtung und insbesondere die Wellen 224 und 226 (die unteren zwei
Wellen in Figur 2b und damit auch die ,geschnittenen Wellen der Unwuchtkérper
214 und 220 in Figur 2a, die diagonal zueinander positioniert sind) sind gegenlau-
fig. Offensichtlich ist mit diesem Merkmal der (stationare) Synchronlauf der Wellen

gemeint, lediglich diese Auslegung gibt technisch einen Sinn.

Im Unterschied zur Vorrichtung nach Patentanspruch 1 Alt. d) ist bei der Rittelvor-
richtung des Patentanspruchs 53 noch prazisiert, dass der Phasenwinkel (3 der
Unwuchten regelbar ist (Merkmale 53.4 und 53.7). Es liegt also ein rickkoppeln-
der Regelkreis vor, um den Phasenwinkel und damit die Schwingungsamplitude

der Ruttelvorrichtung einzustellen.

Das Merkmal 53.8 beinhaltet analog zu Merkmal 1.6 des Anspruchs 1 Alt. d), dass
,zum Aufrechterhalten der eingehaltenen Winkellage“ die Blindleistung zu- und
abgefuhrt werden muss. Dabei ist hier - im Unterschied zum Merkmal 1.6 - die
Gleichzeitigkeit des Prozesses ausdriicklich formuliert. Da jedoch dort die gleich-

zeitige Leistungsubertragung gemald der vorgenommenen Auslegung ebenfalls
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festgestellt wurde, ergibt sich in dieser Hinsicht keine unterschiedliche technische
Lehre.

Die erfindungsgemalfie Lehre nach Anspruch 1 Alt. d) ist nicht so deutlich und voll-

standig offenbart, dass ein Fachmann sie ausfuihren kann.

1) Eine Erfindung ist ausfuhrbar offenbart, wenn der angesprochene Fach-
mann aufgrund der Gesamtoffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem
allgemeinen Fachwissen ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare
Schwierigkeiten in die Lage versetzt wird, den angestrebten Erfolg zu erreichen
(BGH Urt. v. 5.4.2011, X ZR 1/09, GRUR 2011, 707, Rdn. 20 - Dentalgerateein-
satz; Urt. v. 13.7.2010, Xa ZR 126/07, GRUR 2010, 916, Rdn. 17 - Klam-
mernahtgerat). Es genigt insoweit nicht, dass die Lehre objektiv ausfuhrbar ist,
was vorliegend in dem zwischen den Parteien anhangigen Verletzungsverfahren
ebenfalls insoweit umstritten ist, als die danach allein malfgebliche
Verletzungsform einer ,elektrischen Losung“ die Frage nach einer anspruchs-
gemalen, inshesondere die Voraussetzungen einer patentgemaflen unmittelbaren

Leistungsiubertragung, aufgeworfen hat.

2) Die Anerkennung ausreichend offenbarter Ausfiihrbarkeit steht unter dem
Vorbehalt dessen, was der Fachmann dem Patentanspruch als technische Lehre
unter Berticksichtigung seines Fachwissens und der Beschreibung in seiner all-
gemeinsten Form tatsachlich (ausfuhrbar) entnehmen kann (vgl. Meier-Beck in:
Festschr. f. Ullmann, 2006, S. 495, 502). Als nicht ausfuhrbar offenbart kann da-
nach angesehen werden, woftr sich kein ausfihrbarer Beitrag in der Patentschrift
finden lasst und was sich mangels genugender Informationen von dem nachar-
beitenden Fachmann auch nicht mittels gelaufiger Malinahmen unter zumutbarem
Aufwand (BGH, Urt. v. 25.2.2010 - Xa ZR 100/05, GRUR 2010, 414 - Ther-
moplastische Zusammensetzung; Urt. v. 8.7.2010, Xa ZR 126/07, GRUR 2010,
916 - Klammernahtgerat), insbesondere ohne erfinderisches Zutun (BGH, Urt.


http://www.juris.de/jportal/portal/t/29qy/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=36&numberofresults=1387&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE311122011&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
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v. 11.5.2010, X ZR 51/06, GRUR 2010, 901 - Polymerisierbare Zementmischung),

praktisch realisieren lasst.

3) Danach ist vorliegend eine ausfuhrbare Offenbarung der Erfindung im Hin-
blick auf die von Patentanspruch 1d) nach Merkmal 1.6 allgemein beanspruchte
Lehre einer unmittelbaren Leistungsiubertragung durch Verstellmotoren zu vernei-
nen. Denn diese beschrankt sich weder auf die ausfiihrbar im Streitpatent be-
schriebene ,hydraulische Lésung“ noch kann der Fachmann mittels gelaufiger
Maflnahmen unter zumutbarem Aufwand die beanspruchte Lehre auf andere
Weise realisieren. Dies gilt insbesondere fur die im Streitpatent angesprochene,
aber nicht ausfihrbar beschriebene ,elektrische Lésung®, welche zwischen den
Parteien auch die im Verletzungsstreit allein maf3gebliche Ausfihrungsform ist.
Damit ist die dem angesprochenen Fachmann anhand der Gesamtheit der Unter-
lagen ausfihrbar an die Hand gegebene ,hydraulische“ Lésung soweit und unzu-
lassig verallgemeinert, dass der Patentschutz tUber den tatséchlich geleisteten
Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik hinausgeht. (BGH, a.a.O.,

Rdn. 28 - Neurale Vorlauferzellen).

a) Eine ,unangemessene Anspruchsbreite” flllt zwar fur sich gesehen keinen
gesetzlichen Nichtigkeitsgrund aus (BGH Urt. v. 24.9.2003, X ZR 7/00, GRUR
2004, 47, Rdn. 36 - blasenfreie Gummibahn [), wie es auch fur die Annahme einer
ausfuhrbaren Lehre nicht erforderlich ist, dass alle denkbaren unter den Wortlaut
eines Patentanspruchs fallenden Ausgestaltungen ausgefuhrt werden (BGH, Urt.
v. 1.10.2002, X ZR 112/99, GRUR 2003, 223 - Kupplungsvorrichtung Il). Aner-
kannt ist auch, dass es ausreichend ist, wenn das Patent dem angesprochenen
Fachmann zumindest einen Losungsweg zur Nacharbeit der beanspruchten Erfin-
dung offenbart (BGH Urt. v. 24.9.2003, X ZR 7/00, GRUR 2004, 47, Rdn. 32 - bla-
senfreie  Gummibahn I; Urt. v. 3.5.2001, GRUR 2001, 813 - Taxol; Beschl.
v. 16.6.1998 - X ZB 3/97, GRUR 1998, 899, 900 - Alpinski), insbesondere in Fallen
der "generischen" Beanspruchung eines bestimmten Verfahrensschritts, weil bei
wertender Betrachtung das generische Merkmal in seiner allgemeinen Bedeutung
zur Problemlésung gehért (BGH Urt. v. 27.11.2012, X ZR 58/07, GRUR 2013, 272,
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Rdn. 28 - Neurale Vorlauferzellen BGH, a.a.O., Rdn. 23 - Thermoplastische

Zusammensetzung).

b) Der Patentschutz auch eines erteilten Patents (vgl. hierzu BGH a. a. O.
Rdn. 23 - Thermoplastische Zusammensetzung) muss allerdings dann auf den
konkret offenbarten Weg beschrankt bleiben, wenn eine generalisierende Formu-
lierung im Patentanspruch bei wertender Betrachtung nicht Teil einer der Allge-
meinheit zuganglich gemachten allgemeinen Problemldsung ist, sondern sich als
eine Verallgemeinerung eines vom Erfinder nur konkret aufgezeigten LOsungs-
wegs und Beitrags zur Technik darstellt, durch den die beanspruchte allgemeine

Lehre nicht mehr reprasentiert wird.

So ware auch vorliegend der Patentschutz fur die allgemeine Lehre einer durch
Reaktionsdrehmomente bewirkten unmittelbaren Leistungsibertragung bei der
Verwendung von Verstellmotoren nach Patentanspruch 1, Alt. d) ohne Beschran-
kung auf ihre konkrete technische Umsetzung nur dann im Hinblick auf die nach
88 21 Abs. 1 Nr. 1, 22 Abs. 1 PatG geforderte Ausfiihrbarkeit gerechtfertigt und
wirde eine angemessene Belohnung der erfinderischen Leistung darstellen (BGH
a. a. O - Taxol), wenn das Streitpatent dem Fachmann aufzeigen wirde, dass der
konkret aufgezeigte Lésungsweg einer ,hydraulischen Losung“ exemplarisch - und
nicht nur partiell (vgl. auch BPatG Urt. v. 24.7.2012, 4 Ni 21/10 - Fixations-
system) - die allgemeinere Lehre des Patentanspruchs und den vom Erfinder

erbrachten Beitrag zur Technik ausfuhrbar reprasentiert.

C. Diesen Anforderungen wird die Gesamtoffenbarung der Patentschrift nicht
gerecht.

aa) Unstreitig ist zwischen den Parteien, dass die Leistungsibertragung unter
Verzicht auf ein Leistungsubertragungsgetriebe mittels hydraulischer Verstellmoto-
ren ausfuhrbar offenbart ist, wie auch aus der Beschreibung klar ersichtlich ist.
Zutreffend weist die Klagerin jedoch darauf hin, dass dem angesprochenen Fach-

mann unter Einbeziehung einer zusatzlich durch sein Fachwissen mitgetragenen
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Realisierung aufgrund der Beschreibung in der Patentstreitschrift nicht einmal im
Ansatz ein Weg aufgezeigt wird, wie er die lediglich erwahnte Leistungsiubertra-
gung der Verstellmotoren bei einem elektrischen Antrieb realisieren soll. Dass der
Erfinder diese als von der nach Patentanspruch 1, Alt. d) beanspruchten allgemei-
nen Lehre mitumfasst angesehen hat, bestatigt nicht nur die Streitpatentschrift,
sondern auch der zwischen den Parteien rechtshangige Verletzungsstreit, der sich
ausschlief3lich mit der elektrischen Leistungsubertragung beschaftigt. Eine weitere
Bestatigung hierfir erwachst der Formulierung im erteilten Anspruch 2 (Merk-
mal f)), wo von einer Energieumwandlung von hydraulischer oder elektrischer
Energie in mechanische Verstellenergie die Rede ist. Dieser erteilte Anspruch 2
war auf den erteilten Anspruch 1 riickbezogen und sollte nach dem Willen des
Erfinders dessen mit den damaligen Merkmalen a) bis c¢) beschriebene allgemeine
Lehre weiter bilden, nach welcher der Verstellmotor lediglich als Stator und Rotor
aufweisendes Konstrukt in allgemeinster Form - fir Hydromotoren und Elektro-
motoren gleichermal3en gultig - gekennzeichnet worden war (vgl. Merkmal c) des
erteilten Anspruchs 1). Die Ausfihrung der Lehre einer Leistungstbertragung
mittels elektrischer Verstellmotoren ist aber selbst fiir einen Elektroingenieur keine
Selbstverstandlichkeit.

In der allgemeinen Beschreibung der erfindungsgemalf3en Losung der definierten
Aufgabe findet sich noch ein - einziger - Hinweis darauf, dass die Energieum-
wandlung von hydraulischer oder elektrischer Energie in die mechanische Stellen-
energie zwischen dem Rotor und dem das Reaktionsmoment des Rotors aufneh-
menden Stator des Stellmotors stattfindet (Sp. 5, Z. 21 - 25), wobei diese Be-
schreibungsstelle dann ihren Niederschlag in Patentanspruch 2 als alternative Va-
riante des Merkmals f) gefunden hat. Ansonsten fehlt es an jedem weiteren Hin-
weis auf eine elektronische Umsetzung. Im Gegenteil weist die Beschreibung da-
rauf hin, dass Vorrichtungen zur Schwingungserregung fur jedwede Mittel zur
Durchfihrung der Regelfunktion ein denkbar unginstiges Umfeld boten, in wel-
chem insbesondere elektrotechnische Komponenten stark gefahrdet seien (Sp. 6,
Z. 49 -53). Hinzu komme, dass Schwingungserregungsvorrichtungen im prakti-
schen Einsatz Uber sehr lange Leitungen zur Bedienperson bzw. der Leitstation
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verbunden seien, weshalb ohnehin in der Regel hydraulische Antriebsmotoren fir
derartige Gerate vorgesehen seien und es sich deshalb empfehle, die komplette

Regeleinrichtung hydraulisch zu betreiben (Sp. 6, Z. 58 - 63).

bb)  Auch konnen die in der Patentschrift angegebenen Wege zur hydraulischen
Verwirklichung des Erfindungsgedankens fiir den Fachmann, selbst wenn er sich
im Team gemeinsam mit einem Elektroingenieur der beanspruchten Probleml6-
sung zuwendet, kein Vorbild fir eine Ausfiihrung auf elektrotechnischer Basis
bieten. Aus diesem Grunde kann der Elektroingenieur aus den gezeigten hydrauli-
schen Schaltbildern als Losungsprinzip auch keine Hinweise auf eine Ausfiihrung
mit elektrotechnischen Mitteln entnehmen oder den aufgezeigten Lésungsweg als
eine punktuelle Offenbarung oder Ausgestaltung ansehen, welche zugleich die
.elektrische Losung“ reprasentiert (hierzu BGH GRUR 2010, 901, Rdn. 36 - Poly-
merisierbare Zementmischung). Eine Ausfuhrung auf elektrotechnischer Basis
bedurfte vielmehr einer eigenstandigen technischen Entwicklung aus dem Stand
der Technik, wie auch der im Verfahren geflhrte Schriftwechsel und die
Erérterung mit den Parteien zur Ausfihrung und Patentfahigkeit einer derartigen
Losung bestatigt hat.

cc) Im Ergebnis ist deshalb festzustellen, dass der geschiitzte Gegenstand im
Patentanspruch 1 Alt. d) durch die generalisierende Formulierung tGber die dem
Fachmann in der Gesamtheit der Unterlagen an die Hand gegebene L&dsung
hinaus so weit verallgemeinert wird, dass der Patentschutz Gber den geleisteten
Beitrag der Erfindung zum Stand der Technik hinausgeht und die Anforderungen
an eine ausfuhrbare Offenbarung der Erfindung nicht erfillt sind (BGH, a. a. O,
Rdn. 28 - Neurale Vorlauferzellen; a. a. O, Rdn. 36 - Polymerisierbare Zementmi-

schung; a. a. O, Rdn. 23 - Thermoplastische Zusammensetzung).

Bei der insoweit gebotenen wertenden Betrachtung kann nach Uberzeugung des
Senats auch nicht unbertcksichtigt bleiben, dass die vom Gegenstand und
Schutzbereich des Patentanspruchs 1 Alt. d) umfasste ,elektrische Losung“ nicht
nur einer eigenstandigen technischen Entwicklung bedurfte, sondern dass dieser
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Losung zudem wesentliche wirtschaftliche Bedeutung zukommt, wie der Verlet-
zungsstreit belegt, und dass die Patentinhaberin selbst schon bei Abfassung der
Streitpatentschrift Veranlassung gesehen hat, auf eine derartige technische L6-
sung hinzuweisen und sie sogar in einem Unteranspruch ausdrticklich als alterna-
tive LOsung zu monopolisieren, ohne hierfur jedoch den Beitrag einer ausfiuihrba-

ren Lehre zu erbringen bzw. erbringen zu kénnen.

V.

Dass der Fachmann die nach Patentanspruch 1 Alt. d) beanspruchte Lehre auch
nicht mittels gelaufiger MaRnahmen unter zumutbarem Aufwand dem Stand der
Technik entnehmen konnte, belegt im Ubrigen auch die zwischen den Parteien
auch im Streit stehende Frage der Patentfahigkeit, welche ebenfalls in besonde-
rem Male die ,elektrische Losung® betrifft. So hatte der Senat eine neuheits-
schadliche Vorwegnahme der Erfindung nach Patentanspruch 1 Alt. d) beispiels-
weise durch die GSKH-11 nicht gesehen, anders als die Klagerin argumentiert hat.
Entsprechend der Auslegung des Patentanspruchs 1 Alt. d) sind aus der GSKH-11
bereits die Merkmale 1.2 bis 1.4 nicht bekannt, dartiber hinaus ist auch der Kern
der Erfindung - das Merkmal 1.6 - flr einen Fachmann nicht offenbart. Denn der in
der GSKH-11 lediglich beilaufig offenbarte Richtschwinger mit einstellbarer
Amplitude (Patentanspruch 6; Seite 4, Absatz 5) ist nicht weiter ausgebildet und
offenbart dem Fachmann bereits nicht, wie eine entsprechende Vorrichtung auf-
gebaut ist und ob sie eine mechanische (,innere*) Kopplung gegebenenfalls auf-

weist oder nicht.

Auch wirde der Fachmann unter Hinzuziehung der GSKH-12 oder der GSKH-15
nicht in naheliegender Weise zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 Alt. d) ge-
langen, da auch eine dort gegebenenfalls entnehmbare Einspeisung der ,Uber-
schussleistung® in einen Zwischenkreis und die Entnahme der erforderlichen
Leistung aus diesem nicht unmittelbar entsprechend (,dieselbe Leistung®) erfolgt
und zudem eine ,gleichzeitige“ Aufnahme und Abgabe der Leistung nicht gegeben
ist. Bei einem Phasenwinkel von 180° (nach Figur 2a, maximale Schwingungs-
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amplitude) wird beim Gegenstand des Streitpatents keine Blindleistung tUbertra-
gen, wahrend im Falle des jedenfalls ungeregelten elektrischen Zwischenkreises
die Unwuchtkorper I. und Il. Art gegebenenfalls jeweils beide Leistung abgeben
und Leistung aufnehmen. Entsprechendes gilt auch in Bezug auf Patentan-

spruch 53.

Damit erweisen sich auch die weiteren angegriffenen Patentanspriiche als nicht
ausfuhrbar, da sich auch der auf eine Ruttelvorrichtung gerichtete Patentan-
spruch 53, in welchem nach Merkmal 53.8 ausdriicklich ein gleichzeitiger
Leistungsaustausch beansprucht ist, aus den fur Patentanspruch 1 Alt. d) ge-
nannten Grunden als nicht ausfiihrbar erweist; ebenso wie die angegriffenen ab-
hangigen Patentanspriiche, soweit sie nicht bereits von den nicht angegriffenen
Patentanspriichen 1 ¢, 43 und 46 in der Fassung des Urteils 2 Ni 62/98 vom
8.2.2011 getragen werden.

VI.

Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemaR 88§ 84
Abs. 2 PatG i. V. m. 8§ 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung Uber die
vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf 88 99 Abs. 1 PatG, 709 ZPO.

Engels Dr. Huber  Dr. Mittenberger-Huber  Dr. Prasch  Dr. Dorfschmidt

Cl



