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betreffend das deutsche Patent 198 08 878

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 20. Mai 2010 unter Mitwirkung der Vorsitzenden
Richterin Sredl sowie der Richterin Klante, der Richterin Dipl.-Phys. Dr. Thum-
Rung, des Richters Dipl.-Phys. Brandt sowie des Richters Dipl.-Phys. Dr. Friedrich

fur Recht erkannt:

1. Das Patent DE 198 08 878 wird im Umfang der angegriffe-
nen Patentanspriche 1 bis 7 sowie 11 bis 16 einschlieRlich
der mittelbaren oder unmittelbaren Rickbeziige auf einen
der angegriffenen Patentanspriche fur nichtig erklart.

2. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.



Tatbestand

1. Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents DE 198 08
878 B4 (Streitpatent) mit der Bezeichnung ,Messgerat fur die Prozessmesstech-
nik“. Das Patent ist am 3. Marz 1998 beim Deutschen Patent- und Markenamt an-

gemeldet worden und umfasst 16 Patentanspriche.

Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

.Messgerat fur die Prozessmesstechnik, insbesondere Tempera-
turmessgerat, mit einer Messeinheit (2) und mit einem Auswerte-
gerat (3), wobei die Messeinheit (2) einen Sensor, insbesondere
einen Temperatursensor, aufweist und das Auswertegerat (3) zu-
mindest den grof3ten Teil der elektrischen und elektronischen
Bauteile enthalt sowie eine Anzeige und/oder eine Einstellmdg-
lichkeit aufweist, wobei das Messgerat modulartig aufgebaut ist
und die Messeinheit (2) und das Auswertegerat (3) Uber standar-
disierte Schnittstellen sowohl elektrisch als auch mechanisch 16s-
bar miteinander verbunden sind,

dadurch gekennzeichnet, dass die Messeinheit (2) und das
Auswerteaggregat (3) sowohl direkt als auch Uber ein Verbin-
dungskabel (4) miteinander verbindbar sind und dass das Aus-
wertegerat (3) zweiteilig - mit einem Unterteil (10) und einem
Oberteil (11) - ausgefihrt ist, und das Unterteil (10) die Schnitt-
stelle zur Verbindung mit der Messeinheit (2) aufweist und das

Oberteil (11) die Anzeige und die Einstellmdglichkeit enthalt.”

Wegen des Wortlauts der mittelbar oder unmittelbar auf den Patentanspruch 1
rickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 16 wird auf die Streitpatentschrift Bezug

genommen.



2. Die Klagerin, die von der Patentinhaberin wegen Verletzung des aus dem
Streitpatent abgezweigten Gebrauchsmusters DE 298 25 224 in Anspruch ge-
nommen wird ( LG Dusseldorf, Urteil vom 17. Februar 2009, 4a O 29/08), macht
geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfahig, da der Gegens-
tand des Anspruchs 1 weder neu sei noch auf erfinderischer Téatigkeit beruhe. Im
gleichen Sinn argumentiert sie auch im Hinblick auf die Gegenstdnde der ange-

griffenen Unteransprtiche 2 bis 7 sowie 11 bis 16 des Streitpatents.

Dabei fuhrt sie aus, der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents sei ge-
genuber einer offenkundigen Vorbenutzung in Form eines Uber die Firma C...

in F.... 1im Jahre 1986 vertriebenen

Gauss/Teslameter-Modells der Firma B... nicht neu. Hierzu Gberreicht sie die

Druckschriften

D1.1 Kopie des deutschsprachigen Handbuchs des
Gauss/Teslameters Modell 4048 der Fa. Bell

D1.2 Kopie eines englischsprachigen Handbuchs ,Instruction Ma-
nual Hand-held Gauss/Tesla Meter Model 4048 F.W. Bell

sowie die Anlagen

D1.3 bis D 1.9 Fotos des Gauss/Teslameters Modell 4048 der Fa.
Bell und des Zubehors

und bietet zum Beweis der offenkundigen Vorbenutzung dieses Gerats den Zeu-

gen Herrn Dr. N... an.
Weiterhin verweist die Klagerin auf die Druckschriften
D2 DE 3035094 C2,

D3 DE 84 05 245 U1,
D4 DE 196 16 658 Al,



D5 Prospekt der Firma ifm, Neuheiten 97, Sensorik und AS-
Interface (Druckdatum 03/97)

D6 DE 196 13 228 A1,

D7 Prospekt TRM ,Termoresistenze multifunzionali“, Luglio 96
(= Juli 1996) und

D8 DE 4205440 A1

und macht geltend, der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents sei auch
gegenuber dem Stand der Technik gemaf der Druckschrift D2 und der Druck-
schrift D3 jeweils nicht neu. Zudem beruhe er auch nicht auf erfinderischer Tatig-
keit des Fachmanns, denn er ergebe sich jeweils aus einer Zusammenschau der
Druckschriften D2 und D4, D2 bzw. D3 und D5 sowie D5 und D7.

Wie der nachgewiesene Stand der Technik zeige, beruhten auch die Ausbildun-
gen gemald den angegriffenen Unteranspriichen nicht auf einer erfinderischen Ta-
tigkeit des Fachmanns.

In der miindlichen Verhandlung hat die Klagerin noch die Druckschriften
D9 V. Gundelach, L. Litz: Moderne Prozessmesstechnik; Sprin-
ger-Verlag, 1999 (nachveroffentlicht),
D10 Zusammenstellung von Figuren aus den Druckschriften D5,
D6 und D7, und
D11 Turck Mating plugs and cordsets, 5/91, Seiten F7 und F10
vorgelegt.

Die Klagerin beantragt,

das Patent DE 198 08 878 im Umfang der Patentanspriiche 1 bis
7 und 11 bis 16 flr nichtig zu erklaren.



Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen;
hilfsweise beantragt sie, dem Streitpatent die Fassung der mit
Schriftsatz vom 22. April 2010 Uberreichten Patentanspriiche zu

geben, geandert mit Schriftsatz vom 10. Mai 2010.

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin entgegen und halt den Gegenstand
des Streitpatents gemald den angegriffenen Patentanspriichen fur patentfahig.
Gleiches gelte ihrer Auffassung nach auch hinsichtlich der Gegenstande des

Hilfsantrags.

Bei dem Messgerat nach Anspruch 1 des Streitpatents handele es sich um ein
Messgerat fur die Prozessmesstechnik, das dazu diene, eine physikalische GroRRe
(insbesondere Temperatur, Fullstand, Stromungsmenge und -geschwindigkeit
oder Druck) zur Kennzeichnung des Zustandes eines technischen Prozesses, ei-
ner Maschine oder einer Anlage zu erfassen. Die an diese Gerate zu stellenden
Anforderungen gingen in mehrerlei Hinsicht tGber diejenigen an andere Messge-
rate wie bspw. Labormessgerate hinaus, denn diese seien insbesondere nicht zur
Durchfihrung dauerhafter kontinuierlicher Messungen, fur die Mdoglichkeit zur
Ubermittlung der gemessenen Werte an eine (bergeordnete Steuereinheit und
den unterbrechungsfreien Einsatz in rauer Industrieumgebung Uber lange Zeit-
raume ausgelegt. Dementsprechend werde durch die Verwendungsangabe ,fir
die Prozessmesstechnik“ das Messgerat konkretisiert und gegenuber Labormess-
geraten abgegrenzt, wie sie die von der Klagerin vorgelegten Druckschriften of-
fenbarten, die der Fachmann bei der Suche nach Anregungen zur Verbesserung

eines Messgerétes fur die Prozessmesstechnik nicht in Betracht ziehe.

Zudem sei aus den von der Klagerin genannten Druckschriften die Ausbildung des
Messgerats gemald der Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents weder bekannt
noch werde diese dem Fachmann durch diesen Stand der Technik nahegelegt.

Insbesondere seien diese Gerdte weder im Sinne des Streitpatents modulartig



aufgebaut noch verfligten sie Uber standardisierte Schnittstellen, wobei unter dem
Begriff ,standardisiert” in der Technik allgemein eine ,normierte”, d.h. handelstbli-
che, von verschiedenen Herstellern verwendete und somit nicht nur lediglich eine

gerate- oder herstellerspezifische Schnittstelle verstanden werde.

Darlber hinaus gebe der nachgewiesene Stand der Technik auch keine Anregung
zu den Ausbildungen der mechanischen Schnittstelle zwischen Auswertegerat und
Messeinheit nach den nebengeordneten Patentansprichen 1 und 2 nach Hilfsan-
trag.

Patentanspruch 1 gemalf? Hilfsantrag lautet:

.Messgerat fur die Prozessmesstechnik, insbesondere Tempera-
turmessgerat, mit einer Messeinheit (2) und mit einem Auswerte-
gerat (3), wobei die Messeinheit (2) einen Sensor, insbesondere
einen Temperatursensor, aufweist und das Auswertegerat (3) zu-
mindest den grofdten Teil der elektrischen und elektronischen
Bauteile enthalt sowie eine Anzeige und/oder eine Einstellmdg-
lichkeit aufweist, wobei das Messgerat modulartig aufgebaut ist
und die Messeinheit (2) und das Auswertegerat (3) Uber standar-
disierte Schnittstellen sowohl elektrisch als auch mechanisch 16s-
bar miteinander verbunden sind,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Messeinheit (2) und das Auswertegerat (3) sowohl direkt
als auch Uber ein Verbindungskabel (4) miteinander verbindbar
sind, dass das Auswertegerat (3) zweiteilig - mit einem Untertell
(10) und einem Oberteil (11) - ausgefuhrt ist, und das Unterteil
(10) die Schnittstelle zur Verbindung mit der Messeinheit (2) auf-
weist und das Oberteil (11) die Anzeige und die Einstellmdglichkeit
enthélt, und dass das Unterteil (10) des Auswertegerats (3) in sei-
nem unteren Bereich (12) ein AulRengewinde (13) und ein Innen-

gewinde (14) als mechanische Schnittstelle aufweist.”



Der nebengeordnete Patentanspruch 2 gemalR Hilfsantrag lautet :

,Messgerat fur die Prozessmesstechnik, insbesondere Tempera-
turmessgerat, mit einer Messeinheit (2) und mit einem Auswerte-
gerat (3), wobei die Messeinheit (2) einen Sensor, insbesondere
einen Temperatursensor, aufweist und das Auswertegerat (3) zu-
mindest den grof3ten Teil der elektrischen und elektronischen
Bauteile enthalt sowie eine Anzeige und/oder eine Einstellmdg-
lichkeit aufweist, wobei das Messgerat modulartig aufgebaut ist
und die Messeinheit (2) und das Auswertegerat (3) Uber standar-
disierte Schnittstellen sowohl elektrisch als auch mechanisch 16s-
bar miteinander verbunden sind,

dadurch gekennzeichnet,

dass die Messeinheit (2) und das Auswertegerat (3) sowohl direkt
als auch uber ein Verbindungskabel (4) miteinander verbindbar
sind, dass das Auswertegerat (3) zweiteilig - mit einem Untertell
(10) und einem Oberteil (11) - ausgefluhrt ist, und das Unterteil
(10) die Schnittstelle zur Verbindung mit der Messeinheit (2) auf-
weist und das Oberteil (11) die Anzeige und die Einstellmdglichkeit
enthélt, und dass die mechanische Verbindung von Messeinheit
(2) und Auswertegerat (3) wie bei einem Rundsteckerverbinder mit
Schraubverriegelung und einer axial beweglichen Gewindehulse

erfolgt.”

Wegen des Wortlauts der weiteren Patentanspriiche gemalR Hilfsantrag wird auf

den Schriftsatz der Beklagten vom 22. April 2010 verwiesen.



Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit
geltend gemacht wird (88 22 Abs: 1 i: V: m § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG), erweist sich
als begrindet. Das Streitpatent hat weder hinsichtlich des Hauptantrags noch hin-

sichtlich des Hilfsantrags im Umfang der angegriffenen Patentanspriche Bestand.

1. Das Streitpatent betrifft ein Messgerat fur die Prozessmesstechnik.

Um bei Prozessen verschiedene Parameter, bspw. Temperatur, Fillstand, Str6-
mungsgeschwindigkeit und Strémungsmenge eines flissigen oder festen Medi-
ums zu Uberwachen, ist eine grof3e Typenvielfalt von verschiedenen Messgeraten
erforderlich, die naturgemald mit unterschiedlichen Messprinzipien arbeiten. Die
einzelnen Messgerate konnen dementsprechend nur in kleinen Serien gefertigt
werden; zudem entstehen hohe Lagerhaltungskosten, da eine Vielzahl verschie-
dener Gerate bevorratet werden muss. Diese Vielfalt wird noch dadurch vergro-
Bert, dass bei den einzelnen Geratetypen jeweils Kompaktgerate, bei denen die
Messeinheit und das Auswertegerat gemeinsam in einem Gehéduse untergebracht
sind, und Bauformen, bei denen das Auswertegerat raumlich von der Messeinheit

getrennt und Uber ein Kabel mit dieser verbunden ist, zu unterscheiden sind.

Dabei weisen diese beiden Bauformen jeweils spezifische Nachteile auf. Bei
Kompaktgeréaten muss bei einem Defekt im Gerét jeweils das gesamte Messgerat
ausgetauscht werden, was teuer ist und dazu fuhren kann, dass es beim Ausfall
des Gerats zu langeren Stillstandszeiten im Prozessablauf kommt. Bei Geréten
mit Verbindungskabeln zwischen der Mess- und der Auswerteeinheit fihrt die me-
chanische Belastung der Kabel und der Steckverbinder haufig zu Ausfallen, vgl.
insoweit im Streitpatent die Abschnitte [0002] und [0003].
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2. Dem Streitpatent liegt daher als technisches Problem die Aufgabe
zugrunde, einerseits die Einsatzmoglichkeit des Messgerats weiter zu erhéhen,
andererseits die Verbindung der einzelnen Module moglichst einfach zu gestalten,
um den Austausch defekter Module mdglichst zeitsparend durchfiihren zu kénnen,
vgl. Abschnitt [0007] des Streitpatents.

3. Gemal dem erteilten Patentanspruch 1 wird diese Aufgabe geldst durch ein

1.1 Messgerét fur die Prozessmesstechnik, insbesondere Tempe-

raturmessgerat,

1.2 - mit einer Messeinheit (2) und mit einem Auswertegeréat (3),
wobei

2. - die Messeinheit (2) einen Sensor, insbesondere einen Tempera-
tursensor, aufweist

3.1 - und das Auswertegerat zumindest den grof3ten Teil der elektri-
schen und elektronischen Bauteile enthalt sowie

3.2 - eine Anzeige und/oder eine Einstellmdglichkeit aufweist,

4. - das Messgerat modulartig aufgebaut ist und

4.1 - die Messeinheit (2) und das Auswertegeréat (3) Uber standardisierte
Schnittstellen sowohl elektrisch als auch mechanisch |6sbar mit-
einander verbunden sind,
dadurch gekennzeichnet,

4.2 - dass die Messeinheit (2) und das Auswerteaggregat (3) sowohl di-
rekt als auch Uber ein Verbindungskabel miteinander verbindbar
sind und

4.3 - dass das Auswertegerat (3) zweiteilig - mit einem Unterteil (10)
und einem Oberteil (11) - ausgefihrt ist, und

5.1 - das Unterteil (10) die Schnittstelle zur Verbindung mit der Mess-
einheit (2) aufweist und
5.2 - das Oberteil (11) die Anzeige und die Einstellmdglichkeit

enthalt.
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Gemald dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag wird die oben genannte
Aufgabe geldst durch ein Messgerat gemald dem erteilten Anspruch 1 des

Streitpatents, bei dem aul3erdem

5.3 A - ,das Unterteil (10) des Auswertegerats (3) in seinem unte-
ren Bereich (12) ein AuRengewinde (13) und ein Innengewinde

(14) als mechanische Schnittstelle aufweist.”

Alternativ hierzu wird die Aufgabe gemald dem nebengeordneten Patentanspruch
2 nach Hilfsantrag gel6st durch ein Messgerat gemald dem erteilten Anspruch 1,

bei dem

5.3 B - ,die mechanische Verbindung von Messeinheit (2) und
Auswertegerat (3) wie bei einem Rundsteckerverbinder mit
Schraubverriegelung und einer axial beweglichen Gewindehiilse
erfolgt.”

4. Als Fachmann ist ein mit der konstruktiven Ausbildung von Messgeréaten
betrauter Fachhochschulingenieur der Feinwerktechnik oder der Messtechnik mit
entsprechender Berufserfahrung anzusehen.

Der modulartige Aufbau des Messgerats mit der angegebenen Aufteilung der
Funktionseinheiten erlaubt es diesem Fachmann in Verbindung mit der Verwen-
dung standardisierter Schnittstellen, unterschiedliche Messeinheiten mit unter-
schiedlichen Auswertegeraten zu kombinieren, so dass bei Verringerung der Ty-
penvielfalt eine Erhdhung der Einsatzmoglichkeiten gegeben ist. Aulerdem kann

ein defektes Teil eines Geréats schneller und einfacher ausgetauscht werden.

Da weiterhin Messeinheit und Auswertegerat sowohl tUber ein Kabel als auch di-
rekt miteinander verbunden werden kdnnen, kann die fur den jeweiligen Anwen-
dungsfall am besten geeignete Verbindungsvariante gewahlt werden, ohne dass

dadurch die Typenvielfalt vergro3ert wird.
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Da aulRerdem das Auswertegerat zweiteilig ausgebildet ist, wobei das Unterteil die
Schnittstelle zur Verbindung mit der Messeinheit und das Oberteil die Anzeige
und/oder die Einstellmdglichkeit aufweist, wird die Flexibilitdt weiter erhdht und der
Austausch eines defekten Auswertegerats erleichtert.

1. Die Lehre des mit dem Hauptantrag verteidigten Patentanspruchs 1 beruht

nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit des Fachmanns.

Die Druckschrift D3 offenbart ein Temperatur-Messgerat, das als tragbares Mess-
gerat ausgebildet ist (Taschenthermometer / Fig. 1 bis 5 iVm S. 5, Zeilen 12 und
13), das nicht nur fur den Einsatz in Labors, sondern gleichermal3en auch fir den
Einsatz in industriellen Fertigungen geeignet ist, d.h. in der Prozessmesstechnik
verwendet werden kann (Damit eignet sich das Gerét gleichermal3en fir den Ein-
satz in Labors, Priffeldern, industriellen Fertigungen, in der Klimatechnik [...] /
S. 2, Zeilen 19 bis 23). Dabei kann das Messgerat mit Hilfe eines Halters am
Messort angebracht werden (Ein aus den Fig. 6 und 7 ersichtlicher, an das Ste-
ckerelement 15 des Temperaturfihlers 12 anklemmbarer Halter 31 dient der An-
bringung des Taschenthermometers am Messort / S. 8, Zeilen 28 bis 30). Ange-
sichts dieser Hinweise in der Druckschrift D3 kann der Senat die Auffassung der
Beklagten, dieses Messgerat sei ein reines Labormessgerat und als solches nicht
fur den Einsatz in der Prozessmesstechnik ausgelegt, nicht teilen, denn sein Ein-
satz in industriellen Fertigungsprozessen ist in der Druckschrift explizit angespro-
chen, wobei die in der Druckschrift angesprochene Mdglichkeit der Anbringung am
Messort die dauerhafte Kontrolle der Temperatur bspw. einer Prozessanlage oder

eines Behalters mit Prozessmaterialien gestattet.

Das somit fur die Prozessmesstechnik geeignete Temperatur-Messgerat nach der
Druckschrift D3 weist in Ubereinstimmung mit den Merkmalen 1.2 bis 3.2 des An-

spruchs 1 eine Messeinheit mit einem Temperatursensor und ein Auswertegerat
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auf, wobei das Auswertegeréat zumindest den gro3ten Teil der elektrischen und
elektronischen Bauteile enthalt (Die Neuerung bezieht sich auf ein Taschenther-
mometer, bestehend aus einem eine Messelektronik umschlieRenden Gehause,
an welchem eine Temperaturanzeigevorrichtung und ein Temperaturmessfihler
angebracht sind / S. 1, Zeilen 1 bis 4) und eine Anzeige und eine Einstellmoglich-
keit aufweist. AuBerdem ist das Auswertegerat in Ubereinstimmung mit dem
Merkmal 4.3 zweiteilig mit einem Unterteil und einem Oberteil ausgefihrt, wobei
das Oberteil in Ubereinstimmung mit der Angabe im Merkmal 5.2 des Anspruchs 1
die Anzeige und die Einstellmdglichkeiten enthalt (Bei dem in Fig. 1 bis 5 darge-
stellten Taschenthermometer ist ein langgestrecktes, zweigeteiltes [...] Gehause
vorgesehen, in dessen Oberseite 2 [...] eine als 3 1/2 stellige LCD-Anzeige aus-
gebildete Temperaturanzeigevorrichtung 4 eingelassen sind. In einer Seitenwand
5 des Gehéauses befindet sich der Ein/Aus-Schalter 6 fir die Energieversorgung
der in das Gehause 1 eingebauten und nicht naher gezeigten Messelektronik [...] /
S. 5, Zeilen 12 bis 21; Das in Fig. 9 dargestellte Taschenthermometer besitzt ein
[...] Gehause 20 [...]. In die Oberseite 21 des Gehauses 20 sind zwei Solarzellen-
einheiten 3 mit einer dazwischen liegenden wiederum als LCD-Anzeige ausgebil-
deten Temperaturanzeigevorrichtung 4 eingelassen. Im unteren Bereich der Ober-
seite 21 befindet sich ein Tastenfeld 22 mit zwei Bereichstasten zur Auswahl un-
terschiedlicher Temperaturmessbereiche, einer Speichertaste, einer Vorhalttaste
und einer Ein/Aus-Schalttaste 23. Im Ubrigen entspricht die weitere Ausfiihrung
des Taschenthermometers gemald Fig. 9 den mit Bezug auf die Fig. 1 bis 8 be-

schriebenen Ausfiihrungsformen / S. 7, Zeile 24 bis S. 8, Zeile 5i. V. m. Fig. 9).

In Ubereinstimmung mit den Angaben in den Merkmalen 4, 4.1 und 4.2. des An-
spruchs 1 ist das Messgerat weiterhin modulartig aufgebaut, wobei das Auswerte-
gerat und die Messeinheit mit dem Temperatursensor als getrennte modulare Ein-
heiten ausgebildet sind, die je nach Anwendungsfall sowohl direkt als auch tber
ein Verbindungskabel miteinander verbunden werden konnen. Dabei werden
Auswertegerat und Messeinheit jeweils Uber Schnittstellen elektrisch und mecha-
nisch lésbar miteinander verbunden, die standardisiert, d.h. insoweit vereinheitlicht

sind, dass sich die Verbindungsmoglichkeiten mit und ohne Kabel verwirklichen
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und verschiedene Messfuhler am Auswertegerat anbringen lassen (Vorteilhaft ist
der Temperaturmessfihler steckbar an einer Endflache des Gehéuses [...] ange-
bracht. Der Temperaturmessfuhler kann daher bei Nichtgebrauch abgenommen
werden [...] / S. 3, Zeilen 23 bis 26; Fur schwer zugangliche Messstellen kann es
von Vorteil sein, wenn der Temperaturmessfuhler tber ein Verbindungskabel mit
dem Geh&use verbindbar ist / S. 4, Zeilen 1 bis 3; In der der Fingervertiefung 9
benachbarten Endflache 10 des Gehéauses 1 befindet sich eine Buchse 11 fur den
steckbaren Anschluss des Messfiuhlers 12, der zu diesem Zweck mit einem kom-
plementaren Steckerelement 15 versehen ist. Als Fuhlerart ist vorzugsweise ein
NiCr-Ni-(K) Thermoelement [...] vorgesehen. Es sind aber auch Widerstandsfuihler
oder auf Halbleitern basierende Fihler verwendbar. Der Temperaturmessfuhler 12
kann mit der Buchse 11 des Gehauses 1 aber auch tber ein Verbindungskabel 13
(Fig. 7) verbunden werden. Zu diesem Zweck besitzt das Verbindungskabel 13 ei-
nerseits eine Anschluf3buchse 14 fur die Steckverbindung mit dem Messfuhler 12
und andererseits ein mit der am Gehause 1 angebrachten Buchse 11 komple-

mentares Steckerelement 15’/ S. 6, Zeilen 6 bis 19).

Im Gegensatz zur Auffassung der Beklagten kommt der Angabe ,standardisierte
Schnittstelle® im Anspruch 1 nicht die Bedeutung ,normierte Schnittstelle“, sondern
lediglich die Bedeutung ,vereinheitlichte Schnittstelle* zu. Durch die Standardisie-
rung der Schnittstellen soll geméaf der Patentschrift, Abschnitt [0009], namlich le-
diglich gewahrleistet werden, dass unterschiedliche Messeinheiten mit verschie-
denen Auswertegerdten der Patentinhaberin kombiniert werden kénnen, um die
Geratevielfalt zu verringern und das entsprechende Teil bei einem Defekt der mo-
dularen Messgerate problemlos gegen ein baugleiches funktionsfahiges Teil aus
dem Geréte-bzw. Teileprogramm der Patentinhaberin austauschen zu kdnnen.
Hierfir wird keine herstelleriibergreifend normierte Schnittstelle bendtigt; auch

sonst findet sich fur diese Auslegung des Begriffs in der Patentschrift keine Stltze.

Somit unterscheidet sich die im Anspruch 1 des Streitpatents gegebene Lehre von
der der Druckschrift D3 allein durch die im Merkmal 5.1 gegebene Anweisung,

dass die Schnittstelle zur Verbindung mit der Messeinheit am Unterteil des Aus-
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wertegerats angeordnet ist, denn die entsprechende Buchse ,11" ist bei dem Ge-
rat nach der Druckschrift D3 an der Trennlinie zwischen den beiden Teilen des

Auswertegerats angeordnet, wie Fig. 4 zeigt.

Allerdings gibt die Druckschrift D3 bereits die Lehre, dass es hier lediglich auf die
Anordnung der Buchse an einer Endflache des Gehauses und achsparallel zur
Gehauselangsache ankommt (Vorteilhaft ist der Temperaturfiihler steckbar an ei-
ner Endflache des Gehauses und achsparallel zur Gehduselangsachse ange-
bracht / S. 3, Zeilen 23 bis 25). Die Buchse dabei am Ober- oder am Unterteil des
Auswertegerats anzubringen, liegt fir den Fachmann im Rahmen fachiblicher
Zweckmaligkeitserwagungen, bei denen er Kriterien wie den Platzbedarf fir die
Buchse und ihre Anordnung mdglichst nahe an der an sie anzuschliel3enden
Elektronik des Auswertegerats bertcksichtigt, womit die Anordnung der Buchse

am Unterteil des Auswertegerats keiner erfinderischen Téatigkeit bedarf.

Die im erteilten Anspruch 1 des Streitpatents gegebene Lehre beruht damit nicht

auf einer erfinderischen Tatigkeit des Fachmanns.

2. In gleicher Weise gilt dies auch fur die in den angegriffenen Unteranspri-
chen 2 bis 7 und 11 bis 16 des Streitpatents angegebenen MalRnahmen.

Die im unteren Bereich des Unterteils des Auswertegerats angeordnete Schnitt-
stelle aus einem AulRengewinde und einem Innengewinde auszubilden, wie es der
Unteranspruch 2 lehrt, bedarf fir den Fachmann keiner erfinderischen Téatigkeit.
Es ist namlich in der Technik tblich, mechanische Schnittstellen zwischen losbar
miteinander zu verbindenden Teilen mit Hilfe von Schraubverbindungen mit ent-
sprechenden Gewinden herzustellen. Dabei ist es auch tblich und bereits dem
Laien aus dem Alltag bekannt, durch eine Anordnung aus einem Aul3engewinde
und einer Uberwurfmutter ein unerwiinschtes Lésen einer durch ein (Innen-)Ge-
winde hergestellten Schnittstelle zu verhindern, vgl. als Beleg hierzu die Druck-
schrift D8, in der diese Vorgehensweise anhand der Sicherung einer elektrischen

Steckverbindung erlautert wird, vgl. vor allem die Darlegungen zum Stand der
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Technik in Sp. 1, Zeilen 11 bis 22, aber auch die Fig. 1 bis 3 i. V. m. Sp. 1, Zei-
len 54 bis 61 und Sp. 2, Zeile 64 bis Sp. 3, Zeile 12. Insofern liegen die im Unter-
anspruch 2 genannten MalRnahmen zur Ausbildung einer mechanischen Schnitt-

stelle im fachmannischen Kdénnen und bedurfen keiner besonderen Anregung.

Die Darlegungen der Beklagten in der muindlichen Verhandlung, wonach erst
diese Ausbildung der Schnittstelle den Anschluss eines mehrpoligen elektrischen
Steckers an das Auswertegerat ermogliche, finden weder im Anspruchswortlaut
einen Niederschlag, da dieser keinerlei Merkmale tber die Ausbildung der elektri-
schen Verbindung enthalt, noch finden sie in der Offenbarung in der Patentschrift

eine Stitze.

Die in den Unteransprichen 3, 4 und 6 genannten Maflinahmen sind bereits Stand
der Technik, vgl. in der Druckschrift D3 zu den Unteranspriichen 3 und 6 die Fig. 5
I. V. m. S. 6, Zeilen 6 bis 9, und zum Unteranspruch 4 die Fig. 1 und 6 (Messflhler

12 in Form eines Stabes).

Zu den in den Unteransprichen 5 und 7 genannten Ausbildungen der mechani-
schen Verbindung wird auf die Darlegungen zum Unteranspruch 2 verwiesen, wo-
bei auch das Vorsehen eines Anschlagbundes am Messrohr keiner erfinderischen

Tatigkeit bedarf, sondern fachméannisches Kénnen darstellt.

Auch die Lehre der Unteranspriche 11 und 12 kann keinen Patentschutz begrin-
den. Abgesehen davon, dass bereits bei dem Messgerat nach der Druckschrift D3
am Oberteil des Auswertegerats eine zweite Schnittstelle mit einem Analog-Ein-
gang (Buchsenelement 16 fur Anschluss eines Netzadapters mittels Kabel) vor-
handen ist, vgl. in der D3 vor allem S. 6, Zeilen 20 bis 25 i. V. m. Fig. 5, offenbart
die Druckschrift D5 ein Messgerat fur die Prozessmesstechnik mit einer Tempe-
raturschaltfunktion (Elektronischer Temperaturschalter TN G1/2 A), bei dem das
Auswertegerat eine zweite Schnittstelle (M12-Steckverbindung) mit zwei program-
mierbaren Schaltausgangen aufweist, die seitlich am Oberteil angeordnet ist, vgl.

hierzu die Seite ,efector 500 Temperaturschalter” , die Folgeseite sowie hinsicht-



-17 -

lich der Ausbildung der Steckverbindung die Seite ,efector 500, Zubehor, Kabel-
dose Typ Lumberg®. Fur den Fachmann bedarf es damit keiner erfinderischen Ta-
tigkeit, das Messgerat nach Druckschrift D3 nach diesem Vorbild des Messgerats

nach der Druckschrift D5 mit Schaltfunktionen zu versehen.

Die Ausbildungen nach den weiteren Unteransprichen 13 und 14 ergeben sich
aus der Druckschrift D5, vgl. dort die Seite ,efector 500 Temperaturschalter”, auf
der der Schalter mit der 7-Segment-LED-Anzeige und der Programmiertaste im

schrag angeordneten Deckelteil dargestellt ist.

Die im Unteranspruch 15 gegebene Teillehre, den oberen Bereich des Unterteils
des Auswertegerats als Sechskant auszubilden, ist in der Druckschrift D4 offen-
bart, vgl. Fig. 1, Bezugszeichen ,4" i. V. m. Sp. 3, Zeilen 12 bis 27. Dabei gibt die-
ser Text an, dass das Oberteil mit einem kreiszylindrischen Einsteckende in eine
Aufnahme des Unterteils eingesteckt und gegeniber diesem axial fixiert ist. Dar-
Uber hinaus die Verbindung zwischen beiden Teilen Uber eine elastische Press-
passung vorzunehmen, stellt eine im fachmannischen Kénnen liegende Malf3-

nahme dar, die keiner erfinderischen Téatigkeit bedarf.

Wie oben schon dargelegt, kbnnen bei dem Messgerat nach der Druckschrift D3 in
Ubereinstimmung mit der im Unteranspruch 16 gegebenen Lehre Auswertegerat
und Messeinheit Uber ein Verbindungskabel (13) miteinander verbunden werden,
wozu das Verbindungskabel eine Anschlu3buchse (14) fur die Verbindung mit
dem Messfuhler (12) und ein Steckerelement (15’) aufweist, vgl. S. 6, Zeilen 13 bis
19. Dabei die Steckerbuchse mit einer axial beweglichen Uberwurfmutter und den
Stecker mit einer axial beweglichen Gewindehulse zu versehen, wie es der Unter-
anspruch 16 weiterhin angibt, beruht nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit des
Fachmanns. Die Patentschrift selbst verweist zu diesem Sachverhalt im Abschnitt
[0030] auf die als Druckschrift D8 von der Klagerin genannte DE 42 05 440 Al, die
oben bereits gewdrdigt wurde und eine Steckverbindung offenbart, bei der eine
Uberwurfmutter mit einem Steckergegenstiick verschraubt und hierdurch dauer-

haft gesichert wird, vgl. neben Sp. 1, Zeilen 11 bis 22 vor allem noch Sp. 2,
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Zeile 64 bis Sp. 3, Zeile 12. Das Vorsehen einer axial beweglichen Gewindehtlse
bzw. einer axial beweglichen Uberwurfmutter zur Sicherung einer Verbindung be-
darf damit fir den Fachmann keiner erfinderischen Téatigkeit, so dass auch die
Lehre des Unteranspruch 16 keinen Patentschutz begrinden kann.

3. Damit hat das Patent im angegriffenen Umfang der erteilten und allen Anspri-
che 1 bis 7 und 11 bis 16 keinen Bestand.

4. DarUber hinaus hat das Patent auch in der abgeénderten Fassung gemali
dem Hilfsantrag keinen Bestand, da die Gegenstande der Anspriiche nach dem
Hilfsantrag ebenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit des Fachmanns beru-
hen.

Bei dieser Sachlage konnen die Bedenken des Senats gegen die Zulassigkeit die-
ses Anspruchssatzes dahinstehen, vgl. BGH GRUR 1991, 120, 121, Il.1 - ,Elasti-
sche Bandage”. Diese Bedenken beziehen sich auf den nebengeordneten An-
spruch 2 nach Hilfsantrag, der neu in den Anspruchssatz aufgenommen wurde
und ein aus der Beschreibung gemanR der Patentschrift aufgenommenes Merkmal
enthalt, womit nunmehr Schutz fir eine zuvor nicht in den erteilten Patentanspri-
chen aufgefiihrte, zum erteilten Unteranspruch 2 alternative mechanische Verbin-
dung zwischen Auswertegeréat und Messeinheit mit einer Schraubverriegelung be-
ansprucht wird, vgl. Schulte PatG, 8. Auflage, 8 81 Rdn. 123 bis 125 sowie BGH
GRUR 2005, 145, 146 1. 2. - ,elektronisches Modul*“.

5. Hinsichtlich der mangelnden Patentfahigkeit des Messgerats nach Anspruch 1
nach Hilfsantrag wird auf die Darlegungen zum Anspruch 1 und zum Unteran-
spruch 2 nach dem Streitpatent verwiesen, denn der Anspruch 1 nach Hilfsantrag
ist durch die Aufnahme des im Unteranspruch 2 des Streitpatents angegebenen

Merkmals in den Anspruch 1 des Streitpatents entstanden.

6. Der neu in den Anspruchssatz aufgenommene nebengeordnete Anspruch 2

unterscheidet sich vom erteilten Anspruch 1 durch das zusatzlich aufgenommene
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Merkmal 5.3 B, wonach ,die mechanische Verbindung von Messeinheit (2) und
Auswertegerat (3) wie bei einem Rundsteckerverbinder mit Schraubverriegelung

und einer axial beweglichen Gewindehilse erfolgt.”

Wahrend die Ubrige im Anspruch 2 nach Hilfsantrag angegebene Lehre gemali
den obigen Darlegungen zum Anspruch 1 des Streitpatents in der Druckschrift D3
offenbart ist, ergibt sich die im Merkmal 5.3 B angegebene Verbindung fir den
Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik. Denn dem Fach-
mann ist bekannt, dass elektrische Steckverbindungen mit Hilfe einer axial beweg-
lich und drehbar auf einem Kontakttrager angeordneten Uberwurfmutter mit einer
Schraubverriegelung gesichert werden kdnnen, so dass sie sich nicht l6sen, vgl.
wiederum in der oben bereits gewurdigten Druckschrift D8 Sp. 1, Zeilen 11 bis 22
und Sp. 2, Zeile 64 bis Sp. 3, Zeile 12 i. V. m. den Fig. 1 bis 5. Die Uberwurfmutter

weist ein Innengewinde auf und hat hier dieselbe Funktion wie eine Gewindehilse.

Damit beruht das Messgerat nach Anspruch 2 des Hilfsantrags nicht auf einer er-

finderischen Tatigkeit des Fachmanns.

8. Die Unteranspriiche 3 bis 16 nach Hilfsantrag ebenfallsentsprechen bis auf die
veranderten Ruckbeziige den erteilten Unteransprichen 3 bis 16. Die Darlegun-
gen zu den von der Klagerin angegriffenen Unteransprtichen 3 bis 7 und 11 bis 16
des Streitpatents, wonach deren Gegenstande nicht patentfahig sind, gelten damit
in gleicher Weise fur die Gegenstande der Unteranspriiche 3 bis 7 und 11 bis 16
nach Hilfsantrag.

Da das Streitpatent auch im Umfang des Hilfsantrags keinen Bestand hat, war es

im angegriffenen Umfang fur nichtig zu erklaren.

Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, die
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Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
§ 709 ZPO.

Sredl Klante Dr. Thum-Rung Brandt Dr. Friedrich

pro



