IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verkiindet am
1. Juni 2011

5 Ni 30/10

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

betreffend das deutsche Patent DE 101 59 365

BPatG 253
08.05



hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 1. Juni 2011 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Gutermuth, des Richters Dipl.-Ing. Bulskdmper, der Richterin
Dr. Mittenberger-Huber sowie der Richter Dipl.-Ing. Reinhardt und Dipl.-Ing. Klest

fur Recht erkannt:

|. Das deutsche Patent 101 59 365 wird dadurch teilweise fir
nichtig erklart, dass die Patentanspriiche 1 bis 4 folgende Fas-

sung erhalten:

"1. Motorbetriebener Kompressor (10), der folgende Bau-

teile aufweist:

ein Gehause (15), das ein Ansauggehause (13) zum
Einfihren von Kaltemittel aufweist, wobei das Gehau-
se einen Kompressionsabschnitt und einen Motor (35)
zum Antreiben des Kompressionsabschnittes enthalt,

um Kaltemittel zu komprimieren; und

einen Kondensator (51) zum Glatten eines Stromes,
der geliefert wird, um den Motor zu betreiben, wobei
der Kondensator (51) mit dem Ansauggehause (13) in
Kontakt steht, dadurch gekennzeichnet, dass in dem
Ansauggehause (13) eine eigene Aufnahmekam-
mer (50, 53, 54) zur Aufnahme des Kondensators (51)
ausgebildet ist, und dass der Kondensator (51) in der

Aufnahmekammer eingesetzt ist.



2. Motorbetriebener  Kompressor (10) gemall  An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Kon-
densator (51) auf einem auf3eren Abschnitt des Ge-

hauses angeordnet ist.

3. Motorbetriebener  Kompressor (10) gemall  An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Kon-
densator (51) auf einem Abschnitt des Gehauses an-
geordnet ist, der im allgemeinen gegentber einer Kal-
temittelansaug6ffnung (44) des Gehauses angeordnet

ist.

4. Motorbetriebener  Kompressor (10) gemall  An-
spruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der Kon-
densator (51) auf einem inneren Abschnitt des Gehau-

ses angeordnet ist."

Il.  Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

[ll. Von den Kosten des Rechtsstreits tragt die Klagerin 2/3, die
Beklagte 1/3.

I\V. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in H6-
he von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlau-

fig vollstreckbar.



Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des unter Inanspruchnahme der Prioritat
der japanischen Patentanmeldung P2000-383763 vom 18. Dezember 2000 am
4. Dezember 2001 angemeldeten deutschen Patents 101 59 365 (Streitpatent),
das einen "motorbetriebenen Kompressor" betrifft. Das Streitpatent umfasst vier

Patentanspruche, die folgenden Wortlaut haben:

"1. Motorbetriebener Kompressor (10), der folgende Bauteile auf-

weist:

ein Gehause (15), das ein Ansauggehéuse (13) zum Einfuh-
ren von Kéaltemittel aufweist, wobei das Gehduse einen Kom-
pressionsabschnitt und einen Motor (35) zum Antreiben des
Kompressionsabschnittes enthalt, um Kaltemittel zu kompri-

mieren; und

einen Kondensator (51) zum Glatten eines Stromes, der gelie-
fert wird, um den Motor zu betreiben, wobei der Kondensa-
tor (51) mit dem Ansauggehéause (13) in Kontakt steht, da-
durch gekennzeichnet, dass in dem Ansauggehause (13) ei-
ne Aufnahmekammer (50, 53, 54) ausgebildet ist, und dass

der Kondensator (51) in der Aufnahmekammer eingesetzt ist.

2. Motorbetriebener Kompressor (10) gemald Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kondensator (51) auf einem

aulleren Abschnitt des Gehauses angeordnet ist.



3. Motorbetriebener Kompressor (10) gemall Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kondensator (51) auf einem
Abschnitt des Gehauses angeordnet ist, der im allgemeinen
gegenuber einer Kaltemittelansaugoffnung (44) des Gehauses

angeordnet ist.

4. Motorbetriebener Kompressor (10) gemall Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass der Kondensator (51) auf einem

inneren Abschnitt des Gehauses angeordnet ist.”

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klagerin geltend, der Gegenstand des Pa-
tents gehe Uber den Inhalt der urspriinglichen Anmeldung, in der eine spezifische
Ausrichtung des Kondensators vorgesehen gewesen sei, hinaus. Weiter sei der
Gegenstand des Streitpatents gegentber dem Stand der Technik nicht patentfa-
hig, da ein Kompressor mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 sowohl aus der
Patentschrift DE 100 17 091 Al (NK 3) als auch aus der japanischen Gebrauchs-
musterschrift JP 58-96 073 U (NK 4) und der Offenlegungsschrift
DE 199 27 741 Al (NK 5) bekannt sei. Der Gegenstand des Streitpatents beruhe
aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, da er dem Fachmann aus
den vorbezeichneten Schriften in Verbindung mit seinem Fachwissen oder in Ver-
bindung mit weiteren vorveréffentlichten Schriften, und zwar insbesondere den
Schriften JP 11-23 075 A (NK 10) bzw. JP 62-154 698 A (NK 11), nahe gelegt sei.
Die von der Beklagten eingereichten Hilfsantrdge seien dagegen insgesamt unzu-
lassig. Die Patentfahigkeit des Kompressors nach Patentanspruch 1 des Hilfsan-
trags 1 sei im Ubrigen nicht gegeben, da dessen Gegenstand dem Fachmann
durch die DE 100 17 091 A1 (NK 3) in Verbindung mit seinem Fachwissen oder
durch die DE 199 08 043 Al (NK 9) in Verbindung mit der JP 11-23 075 A (NK 10)
oder der JP 62-154 698 A (NK 11) nahe gelegt sei.



Sie beruft sich insgesamt auf folgende vorveroffentlichte Druckschriften:

NK 3 DE 10017 091 Al (Familienschrift zu JP 2000-291557 A)
NK 4 JP 58-96 073 U mit Ubersetzung

NK 5 DE 19927 741 Al

NK 6 US 46 31 006

NK 7 JP 4-51 061 U mit Ubersetzung

NK8 EPO0740117 A2

NK 9 DE 19908 043 Al

NK 10 JP 11-23 075 A mit Ubersetzung

NK 11 JP 62-154 698 A mit Ubersetzung

NK 12 Catalogue of JISRAE Publications

NK 13 US 6082974 A

NK 14 JP 2000-018 173 A mit Ubersetzung

NK 15 JP 62-12 471 U mit Ubersetzung

NK 16 JP 4-80 554 A mit Ubersetzung

NK 17 JP 2-147 879 U mit Ubersetzung

NK 18 EP 1 000 790 A2 (und Ubersetzung DE 699 25 971 T2).

Die Klagerin beantragt,
das deutsche Patent 101 59 365 fur nichtig zu erklaren.
Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen.
Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in den Fassungen des
Hilfsantrages 1 vom 26. April 2011,

des Hilfsantrages 2 (neu) in der Fassung vom 1. Juni 2011,

des Hilfsantrages 3 in der Fassung vom 20. Mai 2011 und



der —im Termin (bergebenen - Hilfsantrdge 4 bis 7 vom
1. Juni 2011.

(Bezuglich der geltenden Fassung der Hilfsantrage 1 bis 7 wird auf
die Anlagen zu den Schriftsatzen der Beteiligten vom
26. April 2011, vom 20. Mai 2011 sowie zum Protokoll der mindli-

chen Verhandlung Bezug genommen.)

Die Beklagte tritt den Ausfihrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und
halt das Streitpatent fur patentfahig. Der als NK 3 vorgelegten Druckschrift, die im
Streitpatent bereits zitiert sei, kbnne nicht entnommen werden, dass es sich bei
der Aufnahmekammer um eine solche handele, die eigens zur Aufnahme fir den
Kondensator bestimmt sei. Aufgabe des Streitpatents sei —im Gegensatz zur
NK 3 — gerade die Verbesserung der Kihlung des Kondensators, was durch die

Einrichtung einer eigenen Aufnahmekammer fiir den Kondensator geschehe.

Im Ubrigen wird zur Ergéanzung des Tatbestandes auf die gewechselten Schriftsét-

ze der Parteien samt allen Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage ist teilweise begrindet, soweit sie das Streitpatent in seiner
erteilten Fassung angreift. In der Fassung des Hilfsantrags 1 kann dem mit dem
Streitpatent beanspruchten Kompressor die Neuheit und das Vorliegen erfinderi-
scher Téatigkeit nicht abgesprochen werden, so dass die Klage insoweit abzuwei-

sen war.

1. Es kann dahin stehen, ob die erteilten Patentanspriiche tber die urspriingliche
Offenbarung hinausgehen, da der motorbetriebene Kompressor nach den Patent-

ansprichen 1 bis 4 nicht patentfahig ist.



1.1 Das Streitpatent bezieht sich auf einen motorbetriebenen Kompressor, der zur
Kompression von Kaltemitteln verwendet wird. Derartige Kompressoren werden

beispielsweise in Fahrzeugklimaanlagen verwendet.

Nach der Beschreibungseinleitung des Streitpatents (Absatz [0002] der Streitpa-
tentschrift (SPS)) sind motorbetriebene Kompressoren im Stand der Technik be-
kannt. Beispielsweise beschreibe die japanische ungeprufte Patentvertffentli-
chung Nr. 2000-291557 (die der DE 100 17 091 A1 (NK 3) entspricht) einen mo-
torbetriebenen Kompressor, der eine Antriebsschaltung zur Steuerung der Funk-
tion des Motors angrenzend an eine Ansaugoffnung fir das Kaltemittelgas aufwei-
se. In der Antriebsschaltung sei ein Kondensator als eine der Komponenten eines
Wechselrichters enthalten. Der Kondensator sei vorgesehen, um die Welligkeit ei-
nes Stroms, der von einer Gleichstromversorgung (DC) an den Motor geliefert

werde, zu reduzieren.

Bei dem bekannten motorbetriebenen Kompressor fliel3e ein hochfrequenter Wel-
ligkeitsstrom durch den Kondensator, wodurch im Kondensator Warme erzeugt
werde. Diese erzeugte Warme kdnne eine Zunahme der Gré3e eines Kondensa-
tors erforderlich machen. Dadurch kdnnten sich die Kosten des Kondensators er-
hohen (Absatz [0003] der SPS).

In der Streitpatentschrift ist als Aufgabenstellung angegeben (Absatz [0004] der
SPS), motorbetriebene Kompressoren bereitzustellen, die Kondensatoren zur
Glattung eines an den Motor gelieferten Stroms verwenden, um die Gesamtgréfe
der Motoren zu reduzieren. Ferner ist es Aufgabe, die Herstellungskosten von sol-
chen motorbetriebenen Kompressoren zu reduzieren und die Warmetbertragung

von den Kondensatoren zu erleichtern (Absatz [0004] der SPS).



Diese Aufgabe werde durch einen Kompressor mit den Merkmalen des Patentan-
spruchs 1 gemal Hauptantrag geldst. Dieser Kompressor weist folgende Merkma-

le auf:

1. Motorbetriebener Kompressor (10), der ein Gehause (15) auf-
weist
1.0 das Gehéuse weist ein Ansauggehause (13) zum Ein-

fuhren von Kaltemittel auf;

1.1 das Gehéuse enthéalt einen Kompressionsabschnitt;

1.2 das Gehause enthélt einen Motor (35) zum Antreiben
des Kompressionsabschnitts, um Kaltemittel zu kom-
primieren;

2. der Kompressor weist einen Kondensator (51) zum Glatten ei-
nes Stromes, der geliefert wird, um den Motor zu betreiben,
auf
2.1 der Kondensator (51) steht mit dem Ansauggeh&u-

se (13) in Kontakt;

3. in dem Ansauggehause (13) ist eine Aufnahmekammer (50,
53, 54) ausgebildet;

4. der Kondensator (51) ist in der Aufnahmekammer eingesetzt.

Der hier zustandige Fachmann, ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Maschi-
nenbau, der mit der Entwicklung und Konstruktion von motorbetriebenen Kom-
pressoren vor allem fur Fahrzeugklimaanlagen befasst ist und der zur Entwicklung
des Antriebsmotors mitsamt der Antriebsschaltung einen Elektrotechniker zu Rate
zieht, versteht unter einer "Aufnahmekammer” einen Raum, der teilweise oder
vollstandig umschlossen sein kann. Die Aufnahmekammer ist durch die Merkmale
des Patentanspruchs 1 weder in ihrer Form noch in ihrer Grof3e festgelegt. So
kann die Aufnahmekammer neben dem im Merkmal 4 angegebenen Kondensator

noch beliebige weitere Bauteile enthalten.
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Dass der Kondensator in diese Aufnahmekammer "eingesetzt" ist, bedeutet ledig-
lich, dass er in dieser Kammer angeordnet und in ihr befestigt ist. Dabei ist offen,
auf welche Weise und an welcher Wand der Kondensator in der Aufnahmekam-

mer befestigt ist.

Die Aufnahmekammer ist im Ansauggehause ausgebildet. Da in das Ansaugge-
hause Kaltemittel niedriger Temperatur eingeleitet wird, werden auch die Wande
der Aufnahmekammer und damit der in der Aufnahmekammer eingesetzte Kon-

densator gekunhlt.

1.2 Der motorbetriebene Kompressor nach Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag
ist mangels Neuheit nicht patentfahig, da aus der DE 100 17 091 Al (NK 3) ein

Kompressor mit allen im Patentanspruch 1 angegebenen Merkmalen bekannt ist.

Der aus der DE 100 17 091 Al (NK 3) bekannte motorbetriebene Kompressor 20
weist unstreitig ein Gehduse mit einem Ansauggehause 1 zum Einfiihren von Kal-
temittel auf und enthalt einen Kompressionsabschnitt 75 und einen Motor 80 zum
Antreiben des Kompressionsabschnitts, um Kaltemittel zu komprimieren (Spalte 3,
Zeile 65 bis Spalte 4, Zeile 14; Spalte 7, Zeilen 28, 29 mit Figuren 1, 3 der NK 3
- Merkmale 1. — 1.2).

Der Kompressor weist einen Kondensator 11 zum Gléatten eines Stroms auf, der
geliefert wird, um den Motor zu betreiben (Spalte 2, Zeilen 63 bis 66; Spalte 6, Zei-
len 44 bis 46 und Patentanspruch 4 mit Figuren 1, 3 der NK 3 — Merkmal 2).

Der Kondensator 11 steht mit dem Ansauggehduse 1 in Kontakt; denn in dem
Ausfiuhrungsbeispiel nach Figur 3 der NK 3 ist der Kondensator 11 Uber eine Hal-
terung 12 und einen Passstift 12a mit dem Ansauggehduse 1 verbunden (Spal-
te 5, Zeilen 46 bis 49; Spalte 7, Zeilen 45 bis 49 mit Figur 3 der NK 3 - Merk-
mal 2.1).
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Im Ansauggehause 1 ist eine Aufnahmekammer ausgebildet. Die Aufnahmekam-
mer ist dabei der durch einen Deckel 6 verschlossene Raum des Ansauggehéu-
ses, der auf der dem Deckel gegentberliegenden Seite durch eine Unterteilungs-
wand 1b des Ansauggehéuses und radial auRen durch das Ansauggehause 1
selbst begrenzt ist (Spalte 4, Zeilen 55 bis 58; Spalte 5, Zeilen 12 bis 15 und 19
bis 28 mit Figur 3 der NK 3 — Merkmal 3).

Der Kondensator 11 ist in diese Aufnahmekammer eingesetzt. Denn er ist Uber die
bereits vorher angefiihrte Halterung 12 mit dem Passstift 12a an der Wand des die
Aufnahmekammer bildenden Teils des Ansauggehauses befestigt (Spalte 5, Zei-
len 46 bis 49; Spalte 7, Zeilen 45 bis 49 mit Figur 3 der NK 3 — Merkmal 4).

Die Beklagte fihrt aus, dass die aus der DE 100 17 091 A1 (NK 3) bekannte Auf-
nahmekammer nicht nur den Kondensator 11, sondern zuséatzlich eine Treiber-
schaltung 4 enthalte, die eine Steuerschaltung 3 und einen Wechselrichter 2 auf-
weise. Demgegeniber sei in der streitpatentgemalen Aufnahmekammer allein ein
Kondensator angeordnet. Diese Definition der "Aufnahmekammer” ergebe sich
aus allen Ausfuihrungsbeispielen, da in allen Beispielen der Kondensator in einer
eigenen Aufnahmekammer angeordnet sei. Hierin liege ein Unterschied zwischen

dem bekannten und dem beanspruchten Gegenstand.

Wie bereits vorstehend zum Verstandnis der Merkmale des Patentanspruchs 1
nach Hauptantrag ausgefuhrt wurde, ist der Begriff "Aufnahmekammer" im Patent-
anspruch 1 nicht durch weitere Merkmale konkretisiert, so dass dieser Begriff vom
Fachmann in seiner allgemeinsten Form auszulegen ist. Eine Beschrankung der
Bedeutung des Begriffs Aufnahmekammer auf das Ausfuhrungsbeispiel hin ist
nicht zulassig. Denn die technischen Bezeichnungen im Patentanspruch sind vom
Fachmann unter Bericksichtigung der Beschreibung und der Zeichnungen jeweils
in ihrer allgemeinsten technischen Bedeutung auszulegen und nicht auf das Aus-
fuhrungsbeispiel zu beschranken (BGH, Urteil vom 7. September 2004
- X ZR 255/01 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung = GRUR 2004, 1023,
1024; Urteil vom 10. Mai 2011 - X ZR 16/09 - Tz. 23 - Okklusionsvorrichtung).
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2. Der mit dem Patentanspruch 1 gemal3 Hilfsantrag 1 beanspruchte motorbetrie-

bene Kompressor ist patentfahig.

2.1 Die Patentanspriche 1 bis 4 nach Hilfsantrag 1 sind zul&assig.

Der Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Patentan-
spruch 1 geméaf Hauptantrag durch die nachstehend hervorgehobenen Einfliigun-
gen im Merkmal 3:

3. in dem Ansauggehause (13) ist eine eigene Aufnahmekam-
mer (50, 53, 54) zur Aufnahme des Kondensators ausgebil-
det.

Durch diese Einfigungen ist angegeben, dass keine gemeinsame Aufnahmekam-
mer fUr Steuerschaltung und Kondensator vorgesehen sein soll, sondern dass der
Kondensator in einer eigenen Aufnahmekammer eingesetzt ist. Hierin liegt eine
zulassige Beschrankung des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag. In den ur-
sprunglichen Unterlagen ist dieses Merkmal in Spalte 3, Zeilen 62 bis 65, Spalte 4,
Zeilen 19 bis 24 und 45 bis 51 in Verbindung mit den Figuren 1 bis 3 der unstreitig
die ursprunglichen Unterlagen wiedergebenden Offenlegungsschrift zum Streitpa-
tent offenbart. Diese Offenbarungsstellen sind auch im Streitpatent in den Absat-
zen [0018], [0019] und [0021] in Verbindung mit den Figuren 1 bis 3 enthalten. An
diesen Offenbarungsstellen wird eine Kondensatorkammer 50, 53, 54 zur Aufnah-
me eines Kondensators 51 angesprochen. Den Figuren 1 bis 3 ist zu entnehmen,
dass der Kondensator 51 sowohl bei Langsanordnung (Figuren 1, 2) als auch bei
Anordnung quer zur Kompressorlangsachse (Figur 3) den jeweils dargestellten
Querschnitt der Kondensatorkammer 50, 53, 54 vollstdndig ausfullt und die An-
triebsschaltung 46 jeweils in einer von der Kondensatorkammer 50, 53, 54 ge-
trennten Aufnahmekammer angeordnet ist. In dieser Darstellung sieht der Fach-
mann die Kondensatorkammer 50, 53, 54 als eigene Aufnahmekammer zur Auf-

nahme des Kondensators.
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Die Klagerin macht geltend, dass Kompressoren mit den Merkmalen der erteilten
Patentansprtiche 2 bis 4 in den urspringlichen Unterlagen nicht offenbart seien.
Deren Merkmale seien zwar in den ursprunglichen Ansprichen 4 bis 6 offenbart,
diese seien jedoch auf den urspriinglichen Anspruch 3 riickbezogen. Kompresso-
ren mit den Merkmalen der Anspriche 4 bis 6 miussten daher wegen des Riickbe-
zugs auch die Merkmale des Anspruchs 3 aufweisen. Der von den urspriinglichen
Anspriichen 4 bis 6 in Bezug genommene Anspruch 3 sei jedoch beim erteilten
Patent weg gelassen worden, so dass jetzt auch Kompressoren mit den Merkma-
len der urspriinglichen Anspriiche 4 bis 6 beansprucht seien, die jedoch nicht die

Merkmale des urspriinglichen Anspruchs 3 aufwiesen.

Diese Argumentation tbersieht, dass die gesamten urspringlichen Unterlagen als
Offenbarungsquelle anzusehen sind. Die urspringlichen Anspriiche sind lediglich
Formulierungsversuche. Wie bei der Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele ist
es daher auch bei den urspriinglichen Ansprichen zuldssig, die Merkmale einzel-
ner Unteranspriche oder sogar einzelne Merkmale eines einzigen Unteranspruchs
in den/die Patentanspriiche aufzunehmen. Im Erteilungsverfahren finden diese
Anderungen ihre Grenze in dem Erfordernis, dass sich die in den Patentanspruch
aufgenommenen Merkmale auf bestimmte der den Unterlagen entnehmbaren Er-
findungen beziehen mussen, es durfen also nur technisch zusammenhéngende
Merkmale einer bestimmten Erfindung in einen Patentanspruch aufgenommen
werden. Diese Grenze ist hier nicht Uberschritten. Denn die in den Patentanspri-
chen 2 bis 4 gemal Hilfsantrag 1 angegebenen Merkmale stellen zweifellos eine
Weiterbildung der im Patentanspruch 1 ganz allgemein angegebenen Anordnung

der Aufnahmekammer im Ansauggehause dar.

Im Ubrigen ist fur den Fachmann offensichtlich, dass durch das Merkmal im ur-
sprunglichen Anspruch 3, dass der Kondensator in einer Ausrichtung zum Gehau-
se "aus einer Mehrzahl von Ausrichtungen in Bezug zu einer Axialrichtung des Ge-
hauses" lediglich pauschal angegeben wird, dass mehrere Ausrichtungen des
Kondensator moglich sind, ohne dass eine bestimmte Ausrichtung definiert ist.

Von dieser Ausrichtung unabhéngig kann die Aufnahmekammer entweder im oder
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am Gehause des Kompressors (urspringliche Anspriiche 4 bis 6) erfolgen, da an
diesen Stellen des Gehauses ohne Weiteres Aufnahmekammern mit unterschiedli-

chen Ausrichtungen anbringbar sind.

2.2 Der motorbetriebene Kompressor mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1

nach Hilfsantrag 1 ist patentfahig.

a) Der mit dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 beanspruchte motorbetriebe-
ne Kompressor ist neu. Gegenteiliges wurde von der Klagerin nicht geltend ge-

macht.

Wie zum Patentanspruch 1 geméaf} Hauptantrag ausgefthrt wurde, weist der aus
der DE 100 17 091 Al (NK 3) bekannte Kompressor die Merkmale 1 bis 2.1 und 4
auf. Bei diesem bekannten Kaltemittelkompressor enthélt die Aufnahmekammer
nicht nur den Kondensator 11, sondern zusétzlich die Treiberschaltung 4. Demge-
gentuber ist nach Hilfsantrag 1 gemal? Merkmal 3’ eine eigene Aufnahmekammer
zur Aufnahme des Kondensators vorgesehen. Hierin unterscheidet sich der bean-

spruchte vom bekannten Kaltemittelkompressor.

Aus der DE 199 08 043 Al (NK 9) ist ein Kaltemittelkompressor (Verdichter) 6 be-
kannt, der von einem Motor 5 angetrieben wird. Der motorbetriebene Kompressor
ist in einem Gehause 11 angeordnet (Spalte 2, Zeilen 53 bis 55; Spalte 4, Zei-
len 34 bis 38 mit Figur 1 der NK 9 - Merkmal 1). Dem Gehause 11 wird Kaltemittel
zugefihrt, das durch den Motor 5 zum Verdichter 6 gefiihrt und in diesem verdich-
tet wird. Somit weist dort das Gehause 11 ein Ansauggehause zum Einfihren von
Kaltemittel auf und enthalt einen Kompressionsabschnitt und einen Motor zum An-
treiben des Kompressionsabschnitts (Spalte 4, Zeilen 1 bis 38 mit Figur 1 der
NK 9 - Merkmale 1.0 bis 1.2). Dort ist zwar eine Motorsteuereinrichtung 12 fir den
Elektromotor 5 vorgesehen; diese ist jedoch lediglich schematisch dargestellt, so
dass nicht offenbart ist, ob in der Motorsteuereinrichtung ein Kondensator vorge-
sehen ist. Auch das Gehé&use ist lediglich schematisch dargestellt und nicht ndher

beschrieben, so dass dessen Ausbildung und vor allem eine Aufnahmekammer
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nicht erkennbar sind. Somit unterscheidet sich der mit dem Hilfsantrag 1 bean-
spruchte Kompressor demgegenuber durch die Merkmale 2, 2.1, 3’ und 4 des Pa-

tentanspruchs 1.

Aus der JP 11-23 075 A (NK 10 mit Ubersetzung NK 10a) ist ein Kaltemittelkom-
pressor 31 bekannt (Seite 11, Absatz 1 der NK 10a mit Figur 3 der NK 10 - Merk-
mal 1). Der Kompressor ist lediglich mit dem Ublichen technischen Symbol darge-
stellt; Einzelheiten zum Aufbau des Kompressors sind weder aus der Figur 3 er-
kennbar noch der Beschreibung zu entnehmen. Somit unterscheidet sich der be-
anspruchte Kompressor demgegeniber durch alle weiteren Merkmale 1.0 bis 4

des Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag 1.

Die Klagerin fuhrte in der mindlichen Verhandlung aus, dass die in Figur 1 der
NK 10 dargestellte Kuhlvorrichtung (electric part cooling device) 1 der Kihlung
des Kondensators und der Steuerschaltung des Motors des Kaltemittelkompres-
sors 31 diene. Hierbei Ubersieht die Klagerin, dass die in Figur 1 der NK 10 darge-
stellte Kuhlvorrichtung zur Kiihlung eines Kondensators und einer Steuerschaltung
fur ein Elektroauto oder ein Hybridfahrzeug und nicht zur Kiithlung von elektrischen
Teilen des Kompressormotors eingesetzt wird (Seite 4, Absatz 2; Seite 9, Absatz 1
und Seite 11, Absatz 1 der NK 10a mit Figuren 1, 3 der NK 10).

Entsprechendes gilt fir die JP 62-154 698 A (NK 11 mit Ubersetzung NK 11a).
Auch dort geht es um die Kuhlung eines auf einer Kihlplatte 3 angeordneten se-
paraten Kondensators 1 mittels eines Kuhlkreislaufs und nicht um die Kihlung ei-
nes in einem motorbetriebenen Kompressor angeordneten Kondensators (Seite 2,
letzter Absatz bis Seite 3, Absatz 2 der NK 11a mit Figur 1 der NK 11).

Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften wurden von der Kléagerin in
der mundlichen Verhandlung zum Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 1 nicht an-
gefuhrt. Sie zeigen ebenfalls keinen motorbetriebenen Kompressor mit allen Merk-

malen des Patentanspruchs 1 gemalf Hilfsantrag 1.
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b) Der mit dem Hilfsantrag 1 beanspruchte motorbetriebene Kompressor wird dem
Fachmann durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik nicht nahe ge-

legt.

Bei dem aus der DE 100 17 091 Al (NK 3) bekannten motorbetriebenen Kom-
pressor sind - wie zum Hauptantrag ausgefuhrt wurde - die Treiberschaltung 4 und
der Kondensator 11 zusammen in einer Aufnahmekammer des Ansauggehéuses

angeordnet.

Der zustandige Fachmann hat keine Veranlassung, fir den Kondensator eine ei-
gene Aufnahmekammer vorzusehen. Denn in der DE 100 17 091 Al (NK 3) geht
es nicht um die Kuhlung des Kondensators, sondern allein um die Kiuhlung der
Treiberschaltung 4. Um diese effizient zu kihlen, ist sie in einer Aufnahmekammer
angeordnet, die einen engen Kontakt zum gekihlten Ansauggehduse aufweist.
Der Kondensator 11 ist jedoch in unterschiedlichen Positionen nahezu ohne Kon-
takt zum gekuhlten Gehause angeordnet, ndmlich nach Figur 1 auf3en an einem
Zwischengehause 52, das den Stator 81 des Antriebsmotors 80 umfasst, nach Fi-
gur 4 aulRen am Ansauggehause 1' und lediglich nach Figur 3 zusammen mit der
Treiberschaltung in der Aufnahmekammer des Ansauggehauses 1. Vor allem aus
der Anordnung des Kondensators 11 aul3en am Zwischengehéuse 52 erkennt der
Fachmann ohne Weiteres, dass es dort offensichtlich auf die Kihlung des Kon-
densators nicht ankommt. Denn an der Innenwand des Zwischengehduses 52 ist
der Stator 81 des Antriebsmotors 80 angeordnet, der eine wirksame Kihlung des
Kondensators vom Kaltemittel offensichtlich verhindert. AuRerdem sind die Quer-
schnitte der Halterung 12 und des Befestigungsstiftes 12a, die den warmeubertra-
genden Kontakt zwischen Kondensator und Gehéause herstellen, so gering, dass
sich die Frage einer Kuhlung nicht aufdrangt. Der Fachmann wird daher nicht zu

Uberlegungen angeregt, eine Kiihlung des Kondensators vorzusehen.



-17 -

Falls sich im Betrieb des bekannten motorbetriebenen Kompressors trotzdem zei-
gen sollte, dass der Kondensator einer Kiuhlung bedarf, so zeigt ihm gerade das
Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 3 der NK 3, dass sich dann eine Anordnung des
Kondensators in der Aufnahmekammer fur die Treiberschaltung anbietet, um Trei-
berschaltung und Kondensator in gleicher Weise durch das Kaltemittel zu kiihlen.
Damit kann er auf einfache Weise auch eine Kiihlung des Kondensators vorneh-

men, da hierzu keine Anderungen des Ansauggehéauses erforderlich sind.

Eine Kombination der Lehren der DE 19908 043 A1 (NK9) und der
JP 11-23 075 A (NK 10) oder der JP 62-154 698 A (NK 11) kann dem Fachmann
den mit dem Hilfsantrag 1 beanspruchten motorbetriebenen Kompressor ebenfalls
nicht nahe legen.

Wie bereits zur Neuheit ausgefuhrt wurde, ist aus der DE 199 08 043 A1 (NK 9)
ein motorbetriebener Kompressor fir einen Kaltemittelkreislauf mit den Merkma-
len 1 bis 1.2 des Patentanspruchs 1 gemald Hilfsantrag 1 bekannt. Dort ist eine
Motorsteuereinrichtung 12 vorgesehen, die auf der Niederdruckseite und damit auf
der Niedertemperaturseite des Kaltemittelkreislaufs angeordnet ist (Spalte 4, Zei-
len 56 bis 60 mit Figur 1 der NK 9). Die Motorsteuereinrichtung 12 kann beispiels-
weise direkt aulien am Gehéduse 11 angebracht sein, wobei das Innere des Ge-
hauses 11 mit Kaltemittel ausgefullt ist (Spalte 5, Zeilen 14 bis 17 mit Figur 2 der
NK 9). Der Aufbau der Motorsteuereinrichtung 12 und dessen konkrete Anordnung
am Gehause sind dort nicht gezeigt. Der zustdndige Fachmann wird sich daher im
Stand der Technik bei bekannten Motorsteuereinrichtungen fir Kaltemittelkom-
pressoren umsehen. Dabei wird er weder die JP 11-23 075 A (NK 10) noch die
JP 62-154 698 A (NK 11) in Betracht ziehen, da es bei diesen Schriften nicht um

die Ausbildung eines Kaltemittelkompressors geht.

Bei der JP 11-23 075 A (NK 10) geht es namlich darum, elektronische Bauteile ei-
nes Elektroautos oder eines Hybridfahrzeugs zu kihlen. Zu diesem Zweck sind
die elektronischen Bauteile auf einer Kiuhlplatte 8 einer Kuhlvorrichtung 1 angeord-

net, die Uber einen separaten Kuhlkreislauf 7 gekuhlt wird. Der zustandige Fach-
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mann wird diese Druckschrift nicht berlcksichtigen, da die Warmemengen, die
aus der Steuerschaltung eines Elektroautos oder eines Hybridfahrzeugs abgeftihrt
werden mussen, um ein Vielfaches grofl3er sind als die in einem Kondensator ei-
nes Kaltemittelverdichters entstehende Warmemenge, so dass auch die erforderli-
chen Kuhlvorrichtungen nicht miteinander vergleichbar sind. Aul3erdem geht es
dort um die Kuhlung von elektronischen Bauteilen mittels eines separaten Kihl-
kreislaufs und nicht um eine Kiihlung von elektronischen Bauteilen innerhalb eines

Kihlkreislaufs.

Selbst wenn der Fachmann diese Druckschrift berticksichtigen wirde, fihrt ihn die
darin gegebene Lehre nicht zum Streitgegenstand. Denn fir den im Kuhlkreislauf
enthaltenen Kaltemittelkompressor 31 sind weder eine Motorsteuereinrichtung
noch dessen Kihlung angesprochen, so dass er tUber eine mogliche Kiihlung von
elektronischen Bauteilen eines Kaltemittelkompressors keine Informationen erhalt.
Die von der Klagerin angefuhrte Kuhlvorrichtung 1 fur elektronische Bauteile ge-
mafd Figur 1 der JP 11-23 075 A (NK 10) fuhrt den Fachmann vom beanspruchten
Gegenstand weg. Denn der Figur 1 mit der zugehdrigen Beschreibung ist lediglich
zu entnehmen, dass elektronische Bauteile auf einer Kihlvorrichtung angeordnet
werden, dessen Kiuhlplatte zur Kiihlung an einen separaten Kuhlkreislauf 7 ange-
schlossen ist. Eine Ubertragung dieser Lehre auf die Motorsteuereinrichtung 12
nach der DE 199 08 043 Al (NK 9) regt den Fachmann lediglich dazu an, die Mo-
torsteuereinrichtung 12 der NK 9 auf einer separaten Kihlplatte anzuordnen und

diese durch einen eigenen Kuhlkreislauf zu kihlen.

Entsprechendes gilt fir die Lehre der JP 62-154 698 A (NK 11). Auch dort ist ein
einzelnes elektronisches Bauteil, namlich ein Kondensator 1, auf einer Kihlplatte
(cooling fin3) angeordnet. Diese Kuhlplatte wird wie bei der
JP 11-23 075 A (NK 10) durch einen separaten Kuhlkreislauf gekthlt. Der separa-
te Kuhlkreislauf weist zwar einen Kompressor 7 auf; es sind jedoch auch dort kei-
ne Einzelheiten des Kompressors 7 erkennbar, so dass der Fachmann kein Bei-
spiel fur die Kiihlung elektronischer Bauteile eines motorbetriebenen Kompressors

entnehmen kann.
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Im Ubrigen kann wie bei der JP 11-23075A (NK 10) die in der
JP 62-154 698 A (NK 11) gezeigte Kuhlung des auf einer Kiuhlplatte 3 angeordne-
ten Kondensators 1 durch einen separaten Kuhlkreislauf den Fachmann unter Be-
rucksichtigung der Lehre der DE 199 08 043 Al (NK 9) allenfalls dazu anregen,
die Motorsteuereinrichtung 12 nach der NK 9 auf einer Kihlplatte anzuordnen und

diese durch einen eigenen Kuhlkreislauf zu kihlen.

Somit vermittelt weder die JP 11-23 075 A (NK 10) noch die
JP 62-154 698 A (NK 11) dem Fachmann eine Anregung, wie elektronische Bau-
teile eines motorbetriebenen Kompressors ohne einen zusatzlichen Kuhlkreis ge-

kihlt werden konnten.

Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften wurden von der Klagerin
nicht zum Widerrufsgrund der mangelnden erfinderischen Tatigkeit angefihrt. Sie
zeigen ebenfalls keine Ausfihrungsbeispiele, in denen ein Kondensator in einer im
Ansauggehause eines motorbetriebenen Kompressors ausgebildeten Aufnahme-
kammer gekuhlt wird, so dass von diesen Schriften ebenfalls keine Anregungen

zur beanspruchten Lésung ausgehen kdnnen.

Die Kostenfolge ergibt sich aus 884 Abs.2 S.1 PatG i.V.m. §92 Abs.1 S. 1
ZPO, wobei der Senat die Verringerung des gemeinen Werts des Patents durch
den Umfang der Nichtigerklarung mit einem Drittel veranschlagt hat. Die Entschei-
dung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG i.V. m
§709 S. 1 ZPO.

Gutermuth Bilsk&amper Dr. Mittenberger-Huber Reinhardt Kiest
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