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betreffend das européische Patent 1 511 939
(DE 502 05 144)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 28. November 2012 durch den Vorsitzenden Richter
Gutermuth, den Richter Dipl.-Ing. Bork, die Richterin Martens sowie die Richter

Dipl.-Ing. Reinhardt und Dipl.-Ing. Univ. Nees

fur Recht erkannt:

|. Die Klage wird abgewiesen.

II. Die Klagerin tragt die Kosten des Rechtsstreits.

[ll. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Ho-
he von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig voll-

streckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des aus der internationalen Anmeldung,
veroffentlicht als WO 2004/033919 A1, hervorgegangenen und auch mit Wirkung
fur die Bundesrepublik Deutschland erteilten européischen Patents 1 511 939
(Streitpatent), das am 19. September 2002 angemeldet worden ist und vom Deut-
schen Patent- und Markenamt unter der Nummer DE 502 05 144 gefthrt wird. Das
Streitpatent tragt die Bezeichnung ,Herstellung von mit Mineralguss ausgekleide-
ten Maschinenteilen” und umfasst 11 Patentanspriiche, die alle mit der Nichtig-

keitsklage angegriffen sind.



Die nebengeordneten Patentanspriche 1 (Verfahren) und 11 (Vorrichtung) haben
in der erteilten Fassung (EP 1 511 939 B1) folgenden Wortlaut:

»L. Verfahren zur Herstellung von zumindest teilweise mit Mine-
ralgul3 ausgekleideten Maschinenteilen, wobei der Mineral-
gul3 im flissigen Zustand in wenigstens ein als Teil einer
Giel3form dienendes Gehéauseelement (1, 2) des Maschinen-
teils gegossen wird, so dal’ der Mineralgul3 nach der Aushér-
tung ein an die Innenkontur des Geh&auseelementes ange-
paldtes Auskleidungselement (5) bildet,
dadurch gekennzeichnet, daR die Innenflachen des Gehau-
seelementes (1, 2) vor dem Ausgiel3en mit einem Trennmit-

tel (3) behandelt werden.”

,11. Kreiselpumpe mit wenigstens einem Laufrad und wenigstens
einer das Laufrad aufnehmenden Laufradkammer (6), die zu-
mindest teilweise mit Auskleidungselementen (5) aus Mine-
ralgul3 ausgekleidet ist, wobei die Auskleidungselemente (5)
von einem metallischen Mantelgehduse umschlossen sind,
das aus wenigstens zwei Mantelgehauseteilen (1, 2) besteht,
in welche die Auskleidungselemente (5) vergossen sind,
dadurch gekennzeichnet, dal3 zwischen den Aul3enflachen
der Auskleidungselemente (5) und den Innenflachen der
Mantelgehauseteile (1, 2) ein mit einem Trennmittel ausge-
fullter Spalt (3) besteht.”

Wegen der auf Patentanspruch 1 rickbezogenen Anspriche 2 bis 10 wird auf die

Streitpatentschrift Bezug genommen.

Mit der Nichtigkeitsklage macht die Klagerin geltend, dem Gegenstand des Streit-
patents fehle die Patentfahigkeit, da er nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhe.
Mit Schriftsatz von 28. November 2011 tragt sie dartber hinaus vor, wegen der im



parallelen Verletzungsstreit durch das Landgericht Dusseldorf vorgenommenen
wesentlich weiteren Auslegung des Patentanspruchs 1 werde das Streitpatent

vom Stand der Technik neuheitsschadlich getroffen.

Zur Stiutzung ihres Vorbringens beruft sich die Klagerin auf folgende Unterlagen:

NK1 DE 297 23 409 U1,

NK2 DE 44 36 460 A1,

NK3 DE 9202 790 U1,

NK4 DD 247 629 Al,

NK5  Streitpatentschrift (SPS) EP 1 511 939 B1,

NK6 DPMA-Registerauszug zu DE 502 05 144.2,

NK7  Urteil des Landgerichts Dusseldorf vom 28. Juli 2011 (Ak-
tenzeichen 4a O 69/10),

NK8  Gutachten des Sachverstandigen B... im selbstandigen
Beweis- und einstweiligen Verfigungsverfahren (Landge-
richt Dusseldorf Aktenzeichen 4a O 113/08),

NK9  Ernst-Kurt Pro3ler et. al. - ,Mineralguf3 im Maschinenbau®,
expert Verlag 1991, Seiten 59 - 62,

NK10 Anlagenkonvolut zum Nachweis einer offenkundigen Vor-
benutzung eines Beschichtungsverfahrens zur Beschich-
tung von metallischen Maschinenteilen mit Mineralguss,
durchgefthrt von der Firma N... GmbH im Jahre 2000,

NK11 DE 26 39 845 C3,

NK12 US 5580611,

NK13 DE 1696 287 A,

NK14 US 3837 899,

NK15 Produktbroschire ,ARC Verbundmaterialien fir Abra-
sionsschutz,

NK16 Produktdatenblatter hierzu,

NK17 Unterlagen zum Nachweis der offenkundigen Vorbenut-
zung einer Gehausebeschichtung (Firma R...),



NK18

NK19

NK20

NK21

Auf der Titelseite der Streitpatentschrift sind zudem noch folgende Schriften ange-

fuhrt;

Saechtling, Kunststofftaschenbuch, 28. Ausgabe, 2001,
Auszug S. 592 - 595,

Pumpen fir Flussigkeiten und Gase, herausgegeben von
Prof. W. Pohlenz, VEB Verlag Technik Berlin, 1975, Aus-
zug S. 192 - 195,

Aufsatz von Dr.-Ing. W. D... ,Mit SiC-Mineralguss die
Lebenszykluskosten von Pumpen senken® in Industrie-
pumpen + Kompressoren, Heft 4, Dezember 2000, S. 278
— 281,

Frank, Adolf, Kunststoff-Kompendium, 2. Auflage, 1988,
S. 92 -93.

DE 40 12 041 A1
US5513954 A
DE 43 43 547 C1.

Die Klagerin beantragt,

das europdische Patent 1 511 939 mit Wirkung fur das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.



Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent in den Fassungen der Hilfsantrage 1 und
2 gemal Schriftsatz vom 30. Mai 2012 sowie der Hilfsantrage 3 und 4 vom
19. Juli 2012.

Wegen des Wortlauts der Hilfsantrdge 1 bis 4 wird auf die Schriftsdtze vom
30. Mai 2012 und vom 19. Juli 2012 Bezug genommen.

Die Beklagte tritt den Ausfihrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und
halt das Streitpatent zumindest in den hilfsweise vorgelegten Fassungen fur
rechtsbestandig.

Entscheidungsgriinde

Die zulassige Klage bleibt ohne Erfolg, da es der Klagerin nicht gelungen ist, den
Senat vom Vorliegen des Nichtigkeitsgrundes der mangelnden Patentfahigkeit ge-
maR Artikel Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Artikel 138 Abs. 1 lit. a EPU zu

Uberzeugen.

1. Zum Streitpatent

Das Streitpatent betrifft zum Einen gemal Oberbegriff des Patentanspruchs 1 ein
Verfahren zur Herstellung von zumindest teilweise mit Mineralguss ausgekleideten
Maschinenteilen, wobei der Mineralguss im flissigen Zustand in wenigstens ein
als Teil einer Giel3form dienendes Gehéuseelement des Maschinenteils gegossen
wird, so dass der Mineralguss nach der Aushartung ein an die Innenkontur des
Gehauseelementes angepasstes Auskleidungselement bildet. Zum Anderen be-
trifft das Streitpatent gemal Oberbegriff des Patentanspruchs 11 eine Kreiselpum-
pe mit wenigstens einem Laufrad und wenigstens einer das Laufrad aufnehmen-
den Laufradkammer, die zumindest teilweise mit Auskleidungselementen aus Mi-

neralguss ausgekleidet ist, wobei die Auskleidungselemente von einem metalli-



schen Mantelgehduse umschlossen sind, das aus wenigstens zwei Mantelgeh&u-
seteilen besteht, in welche die Auskleidungselemente vergossen sind.

Nach der Beschreibungseinleitung des Streitpatents (Absatz [0003] der Streitpa-
tentschrift) ist aus der DE 297 23 409 U1 (NK1) eine Kreiselpumpe fur chemisch
aggressive, erosive oder abrasive Medien bekannt, die nach dem eingangs ge-
nannten Verfahren herstellbar ist. Bei der vorbekannten Pumpe wird das Mantel-
gehause selbst als Teil der Giel3form genutzt und mit dem Mineralguss ausgegos-
sen. Dies habe den Vorteil, dass das Entformen entfallt und die durch den Guss
gebildeten Auskleidungselemente des Pumpengehauses an Ort und Stelle in dem
Gehéauseteil verbleiben. Auf diese Weise werde ein Verbundteil aus dem metalli-
schen Mantelgehduse und dem aus Mineralguss bestehenden Auskleidungsele-

ment gebildet.

Die Herstellung von mit Mineralguss ausgekleideten Maschinenteilen nach diesem
bekannten Verfahren hétte eine Reihe von Nachteilen, vgl. Absatz [0004]. Beim
Aushérten des Mineralgusses komme es namlich unvermeidlich zu Reaktions-
schwund, so dass der fest mit dem metallischen Mantelgeh&use verbundene Mi-
neralgusskorper aufgrund seiner geringen Zugfestigkeit Risse bekommen kénne.
Bei unter Warmezufuhr aushartenden Bindemitteln bestehe auch das Problem,
dass bei gro3en Abmessungen des Mantelgehauses bzw. des Mineralgusskoérpers
aufgrund der unterschiedlichen Warmeleitfahigkeit und der thermischen Ausdeh-
nungskoeffizienten Beschadigungen wahrend der Abklihlung entstehen koénnten.
Vergleichbare Probleme ergdben sich auch beim Betrieb von Kreiselpumpen der
vorbekannten Art, wenn es zu Aufdehnungen des Pumpengehauses durch dyna-
mische Beanspruchung kommt. Bei grof3eren Pumpen seien Aufdehnungen von
mehreren Millimetern keine Seltenheit, was zwangslaufig dazu fihre, dass die fest

mit dem Aul3engehause verbundenen spréden Mineralgusskérper zerstort wirden.



Ausgehend von diesem Stand der Technik liegt der Erfindung die Aufgabe zugrun-
de, die genannten Nachteile zu beseitigen. Insbesondere soll durch die Erfindung
ein Verfahren geschaffen werden, mit dem Pumpengehause fir Kreiselpumpen
herstellbar sind, bei denen die aus Mineralguss bestehenden Auskleidungsele-
mente mdglichst exakt an die innere Kontur des Mantelgehduses angepasst sind,
ohne dass die Gefahr besteht, dass es bei der Herstellung oder beim Betrieb der

Pumpen zur Zerstérung der Mineralgusskorper kommt, vgl. Absatz [0005].
2. Durchschnittsfachmann
Als Durchschnittsfachmann ist vorliegend ein Fachleute-Team zu sehen. Dabei ist

zu differenzieren zwischen dem allgemeineren Gegenstand des Verfahrens zur

Herstellung von ausgekleideten Maschinenteilen nach Patentanspruch 1 und dem

spezielleren Gegenstand einer Kreiselpumpe nach Patentanspruch 11. Fir die

maschinenbautechnische Ausgestaltung des auszukleidenden Maschinenteils
nach Patentanspruch 1 ist ein Diplomingenieur der Fachrichtung Maschinenbau
zustandig, der bei einem Hersteller oder Zulieferer fur das betreffende Maschinen-
teil mit der Entwicklung und Konstruktion befasst ist. Bei der Kreiselpumpe nach
Patentanspruch 11 hingegen ist von einem Diplomingenieur der Fachrichtung Ma-
schinenbau auszugehen, der bei einem Hersteller von Kreiselpumpen mit der Ent-
wicklung und Konstruktion von Kreiselpumpen befasst ist. Dieser fiur das jeweilige
Maschinenteil zustandige Fachmann definiert die Anforderungen, die an eine Mi-
neralgussauskleidung zu stellen ist. Fir die Schaffung der Mineralgussausklei-
dung, die diese Anforderungen erflllt, ist ein Diplomingenieur der Fachrichtung
Maschinenbau zustandig, der bei einem Unternehmen der Entwicklung und Pro-
duktion von Reaktionsharzsystemen und deren Applikationstechnologie mit der
kundenspezifischen Auftragsabwicklung befasst ist. Jeweils beide Fachleute verfi-

gen uber mehrjahrige Berufserfahrung in der genannten Tatigkeit.



3. Auslegung der Patentanspriche

Dem Durchschnittsfachmann vermittelt der Patentanspruch 1 des Streitpatents
ein Verfahren, bei dem ein (beliebiges) Maschinenteil mit Mineralguss ausgeklei-
det wird. Hierzu wird der Mineralguss in flissigem Zustand in ein Gehauseelement
des Maschinenteils gegossen, das somit gleichzeitig als Giel3form dient. Nach
Aushartung bildet der Mineralguss ein an die Innenkontur des Gehauseelements
des Maschinenteils angepasstes Auskleidungselement. Erfindungsgemal werden
die Innenflachen des Gehauseelements vor dem Ausgief3en mit einem Trennmittel
behandelt.

Nach dem Verstandnis des Durchschnittsfachmanns weist die beanspruchte Krei-
selpumpe nach Patentanspruch 11 ein Laufrad und eine das Laufrad aufnehmen-
de Laufradkammer auf. Diese ist zumindest teilweise mit Auskleidungselementen
aus Mineralguss ausgekleidet, die von einem metallischen Mantelgehduse um-
schlossen sind. Das Mantelgehause besteht aus wenigstens zwei Gehauseteilen,
in die die Auskleidungselemente aus Mineralguss vergossen sind. Erfindungsge-
maf besteht zwischen den AuRRenflachen der Auskleidungselemente und den In-

nenflachen der Mantelgehauseteile ein mit einem Trennmittel ausgefillter Spailt.

Sowohl beim Verfahren nach Patentanspruch 1 als auch bei der Kreiselpumpe
nach Patentanspruch 11 dient das Geh&duseelement, in das der Mineralguss ein-

gegossen wird, somit als sogenannte verlorene Form fur den Mineralguss. Ein

Ausformen findet, abgesehen von einem alternativen Zwischenschritt nach Unter-
anspruch 7, nicht notwendigerweise statt; vielmehr wirken das aus Mineralguss
bestehende Auskleidungselement sowie das Mantelgehéuseteil aus Metall beim
fertig gestellten Gegenstand als Verbundbauteil zusammen, wobei zwischen den

beiden Bauteilen ein Trennmittel verbleibt.
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Unter dem Trennmittel im streitpatentgemaf3en Sinn versteht der Fachmann all-
gemein feste od. flissige Stoffe, die die Adh&sionskrafte zwischen zwei aneinan-
dergrenzenden Oberflachen (z. B. Formteil/Form) verringern, d. h. ihr Verkleben
verhindern, indem sie zwischen beiden Oberflachen einen leicht trennbaren Film
bilden. Trennmittel werden bekanntlich in Form von Dispersionen, Sprays, Pasten,
Pulvern, und permanenten, meist eingebrannten Trennungsmittel-Filmen ange-
wendet. Einschlagige Beispiele sind den Druckschriften NK3 und NK4 zu entneh-
men, die die Herstellung von Mineralgussteilen unter Verwendung von mit Trenn-
mitteln behandelten Formen beschreiben (NK3: Seite 2 Absatz 2 und 4; NK4: ,An-
wendungsgebiet der Erfindung®, ,Darlegung des Wesens der Erfindung“ und ,Aus-

fUhrungsbeispiel®).

Wird kein Trennmittel verwendet, wie zum Beispiel bei der Auskleidung des Pum-
pengehduses mit einer Verschlei3schicht nach der NK1, kommt es beim Aushar-
ten des Mineralgusses unvermeidlich zu Reaktionsschwund, so dass der fest mit
dem metallischen Mantelgehéuse verbundene Mineralgusskérper aufgrund seiner
geringen Zugfestigkeit Risse bekommen kann. Bei unter Warmezufuhr ausharten-
den Bindemitteln besteht auch das Problem, dass bei grol3en Abmessungen des
Mantelgehauses bzw. des Mineralgusskorpers aufgrund der unterschiedlichen
Warmeleitfahigkeit und der thermischen Ausdehnungskoeffizienten Beschadigun-
gen wahrend der Abkihlung entstehen kénnen. Vergleichbare Probleme ergeben
sich auch beim Betrieb von Kreiselpumpen der vorbekannten Art, wenn es zu Auf-
dehnungen des Pumpengehauses durch dynamische Beanspruchung kommt. Bei
grolReren Pumpen sind Aufdehnungen von mehreren Millimetern keine Seltenheit,
was zwangslaufig dazu fuhrt, dass die fest mit dem Aul3engeh&duse verbundenen,

spréden Mineralgusskorper zerstort werden, vgl. Abs. [0004] der SPS.
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Durch die erfindungsgemal3e Verwendung des Trennmittels besteht dagegen kei-
ne feste Verbindung zwischen dem Auskleidungselement und dem Gehéauseele-

ment, so dass es nicht zu Zerstérungen des Mineralgusskérpers durch Tempera-
turunterschiede zwischen dem Gehauseelement und dem Auskleidungselement
kommt. Die durch die Temperaturunterschiede hervorgerufene unterschiedliche
Warmeausdehnung kann von dem durch das Trennmittel erzeugten Spalt zwi-
schen Gehauseelement und Auskleidungselement aufgenommen werden, vgl.
Abs. [0008] der SPS. Aul3erdem werden Zerstérungen durch mégliche Aufdehnun-
gen des Maschinenteils vermieden, vgl. Abs. [0009] der SPS. Bei erfindungsge-
mafen Kreiselpumpen wird ein zwischen den Aul3enflachen der Auskleidungsele-
mente und den Innenflachen der Mantelgehauseteile mit dem Trennmittel ausge-
fullter Spalt bestehen, vgl. Abs. [0022] der SPS. SchlieBlich wird zum Ausfih-
rungsbeispiel ausgefihrt, dass durch die zwischen den Mantelgehauseteilen 1, 2
und dem Auskleidungselement 5 verbliebene Trennmittelschicht 3 sichergestellt
ist, dass das Auskleidungselement 5 nicht fest mit dem Auf3engehause verbunden
ist. Es kann entsprechend nicht zu Zerstérungen des Auskleidungselementes 5
durch Temperaturunterschiede zwischen den Mantelgeh&useteilen 1, 2 und dem
Auskleidungselement 5 kommen. Die durch etwaige Temperaturunterschiede her-
vorgerufene unterschiedliche Warmeausdehnung kann von einem zwischen der
Trennmittelschicht 3 und dem Auskleidungselement 5 entstandenen Spalt oder
von der Trennmittelschicht 3 selbst aufgenommen werden, vgl. Abs. [0024] der
SPS. Durch diese Erlauterungen in der Streitpatentschrift gelangt der Fachmann
zu keinem anderen Verstandnis des Begriffs , Trennmittel“ als vorstehend ausge-
fuhrt. Dieser Auffassung wurde im Ubrigen in der miindlichen Verhandlung von der

Klagerin nicht entgegengetreten.
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4. Patentfahigkeit

4.1 Zum Patentanspruch 1

Zur Erleichterung von Bezugnahmen ist Patentanspruch 1 nachstehend in Form
einer Merkmalsgliederung wiedergegeben:

1. Verfahren zur Herstellung von zumindest teilweise mit Mineral-

guss ausgekleideten Maschinenteilen,

1.1 wobei der Mineralguss im flissigen Zustand in wenigs-
tens ein als Teil einer Gie3form dienendes Gehauseele-

ment (1, 2) des Maschinenteils gegossen wird,

1.2 so dass der Mineralguss nach der Aushéartung ein an die
Innenkontur des Gehauseelementes angepasstes Aus-

kleidungselement (5) bildet,

- Oberbegriff -

1.3 wobei die Innenflachen des Gehauseelementes (1, 2) vor
dem Ausgief3en mit einem Trennmittel (3) behandelt wer-

den.

- Kennzeichen -

a) Das Verfahren nach Patentanspruch 1 ist unbestritten gewerblich anwendbar.
Es ist auch neu, denn im Stand der Technik ist kein derartiges Verfahren mit samt-
lichen Merkmalen nachgewiesen, die im Patentanspruch 1 des Streitpatents ent-
halten sind. Gegenteiliges wurde auch von der Klagerin in der mindlichen Ver-
handlung nicht vorgetragen, nachdem der Senat erlautert hat, wie der Fachmann
den Begriff , Trennmittel” versteht. Insbesondere zeigt keine der Druckschriften so-
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wie keine der geltend gemachten Vorbenutzungen ein Verfahren zur Herstellung
von zumindest teilweise mit Mineralguss ausgekleideten Maschinenteilen, bei dem
die Innenflachen des Gehauseelementes des Maschinenteils vor dem Ausgiel3en

mit einem Trennmittel behandelt werden.

b) Das Verfahren nach Patentanspruch 1 beruht auf erfinderischer Tatigkeit.

Aus der NK1 ist ein Verfahren bekannt, bei dem das Mantelgehauseteil einer Krei-
selpumpe als Teil der Gief3form benutzt und mit Mineralguss vergossen wird. Da-
bei entfallt das Entformen und der Guss verbleibt unlésbar in der Form, so dass
das so ausgegossene Mantelgehause als Verbundteil direkt zur Bildung der Krei-
selpumpe verwendet werden kann, vgl. S. 3 Z. 1 bis 9 (>Merkmal 1 und 1.1). Als
besonders vorteilhaft ist herausgestellt, dass es bei dem bekannten Verfahren kei-
ne Probleme mit lokaler Kraftibertragung gibt, da sich der Mineralguss der Innen-
kontur des Mantelgehauses optimal anzupassen vermag und sich ganzflachig an
deren innere Oberflache anlegt, vgl. S. 3 Z. 9 bis 14 (->Merkmal 1.2). Dabei blei-
ben die Teile dauerhaft verbunden (S. 7 Z. 24 bis 27); insbesondere wird eine gute
Verankerung der Teile an den Oberflachenrauhigkeiten besonders hervorgehoben
(S.8Z.36bisS.9Z. 4).

Nicht zu eigen ist diesem aus der NK1 bekannten Verfahren demnach das Merk-
mal 1.3, wonach die Innenflachen des Gehéuseelementes vor dem Ausgiel3en mit
einem Trennmittel behandelt werden. Weil die feste Verbindung in der NK1 als
wesentlicher Gedanke beschrieben ist, fuhrt diese Schrift den Fachmann von der
Verwendung eines Trennmittels gerade weg. Somit vermag dieser Stand der
Technik allein fir sich das Verfahren nach dem geltenden Patentanspruch 1 nicht

nahezulegen.

Die Klagerin argumentiert, der Fachmann wirde zur Beseitigung der in Ab-
satz [0004] der SPS genannten Nachteile am Stand der Technik nach der NK1
Anregungen aus der Druckschrift NK2 Gbernehmen. Davon konnte sie den Senat

aus folgenden Grinden nicht Gberzeugen.
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NK2 (siehe hier wiedergegebene Figuren 1 bis 5)

offenbart eine sichere Befestigung einer langge- 20 & ff;nidtmi;':‘mmpfm
streckten Metallzarge 12 auf einem aus Mineral- 20

guss hergestellten Rinnenkoérper 11 mittels Ein- 2,]%/ Jj/_,’lé 18
gieRens, ohne dass beim Schrumpfen des Rin- /:f
nenkorpermaterials Beschadigungen oder uner- 2 /\'}O

winschte Verformungen auftreten, vgl. Sp.1 s

Z. 54 bis 60. Hierzu wird die Oberflache der Me- o

tallzarge 12 vor dem Eingie3en mit dem Mineral- Fig.s>

guss mit einem Trennmittel versehen, vgl. Anspruch 3. Dadurch kdnnen nach dem
Aushéarten und beendeten Schrumpfen des Mineralgusses mit Ausnahme form-
schlussiger Verbindungen im Bereich von Zungen 19 schrumpfbedingte Hohlrau-
me 18, 20 definiert entstehen, wodurch Verformungen vermieden werden, vgl.
Sp. 2 Z. 6 bis 18 und Z. 45 bis 51 sowie Sp. 4 Z. 16 bis 34.

Fig1

Im Unterschied zum streitpatentgemafien Verfahren nach Patentanspruch 1 wird
beim Verfahren nach NK2 kein Maschinenteil hergestellt, sondern ein Teil einer

Entwésserungsrinne. Auch wenn der Anspruch 1 der NK2 allgemein von einem

,Bauteil“ spricht, so kann der gesamten Druckschrift kein Hinweis auf einen ande-
ren Anwendungsbereich entnommen werden, insbesondere nicht auf eine Ver-
wendung im Bereich des Maschinenbaus. Die Metallzarge dient auch nicht als Teil
einer Giel3form. Es ist vielmehr davon auszugehen, dass die Metallzarge wahrend
des Eingief3ens des Mineralgusses in einer Gussform stabilisiert und gehalten
werden muss, damit sie beim GielRvorgang in ihrer Position verbleibt. Dies kann
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durch Befestigung an einer Giel3form geschehen, so dass auch aus diesem Grun-
de die Zarge nicht Teil der Form sein kann. Dass die Zarge nicht mit Mineralguss
ausgekleidet ist im Sinne des streitpatentgemal3en Verfahrens, ist leicht an Hand
der Figuren zu erkennen, denn der Rinnenkorper umfasst einen erheblich grof3e-
ren Bereich als die Metallzarge. Der Mineralguss bildet auch kein an die Innenkon-
tur der Metallzarge angepasstes Auskleidungselement, sondern es werden im
markanten Unterschied hierzu an verschiedenen Stellen umfangreiche Hohlraume
geschaffen. All dies wird den Fachmann davon abhalten, einzelne Merkmale die-
ses Standes der Technik auf die Herstellung einer Kreiselpumpe nach der NK1 zu
Ubertragen, bei der es im Unterschied zu Entwasserungsrinnen zu vollig anderen
dynamischen und thermischen Belastungen kommt. Eine solche Kombination héalt
der Senat nur durch - in Kenntnis der Erfindung - gezieltes Zusammensuchen der

einzelnen Merkmale aus diesem Stand der Technik fur mdglich.

Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften und geltend gemachten
Vorbenutzungen liegen vom Beanspruchten noch weiter ab, so dass sie ebenfalls
keine Anregungen zum Beanspruchten geben kdnnen. Die Klagerin hat ihre Argu-
mentation auch nicht mehr auf diese Schriften gestitzt, nachdem der Senat in der
mundlichen Verhandlung erlautert hat, wie der Fachmann den Begriff ,Trennmittel”

versteht.

NK3, NK4 und die in der Beschreibungseinleitung der SPS erwéahnte
DE 43 43 547 C1 offenbaren jeweils Verfahren, bei dem Maschinenbauteile aus
Mineralguss durch Giel3en in Formen und anschlieendem Entformen hergestellt

werden.

NK8, NK9 und NK10 zeigen Verfahren, bei denen Maschinenteile mit einer Mine-
ralgussschicht versehen werden. Zur Verbesserung der Haftung des Mineralgus-
ses wird ein Haftvermittler am Maschinenteil aufgebracht. Ein derartiger Haftver-
mittler weist jedoch Eigenschaften auf, die denen eines Trennmittels geman Streit-

patent diametral entgegenstehen.
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NK11 bis NK17 offenbaren Verfahren zum Beschichten von Bauteilen. Auch hier
kommt kein Trennmittel im streitpatentgeméaf3en Sinne zum Einsatz. Die aufge-
zeigten Beschichtungsverfahren sind nicht mit dem beanspruchten Giel3verfahren

vergleichbar, zudem kommen andere Werkstoffe zum Einsatz.

Die Literaturstellen der NK18 und NK21 beschreiben u. a. die Verwendung von
Trennmitteln zur Ausformung bei der Verarbeitung von Reaktionsharzen. Hinweise

auf das Merkmal 1.3 kénnen sie nicht geben.

NK19 und NK20 befassen sich mit Pumpen, deren Metallgehauseteile mit ver-
schleiRfesten Auskleidungen versehen sind. Die Auskleidung wird dabei mittels ei-
ner saurefesten Masse (NK19) bzw. eines Formbinders (NK20) mit dem zu be-

schichteten Gehéauseteil verbunden.

Die Hochdruckkreiselpumpe nach der DE 40 12 041 Al weist zwei ineinander ge-
setzte Gehauseteile auf: das eigentliche Pumpengehause konventioneller Bauart,
das aus einem hochverschlei3festen Material gegossen ist, und zum Anderen ein
aulleres Mantelgehause, das an allen wesentlichen druckgefahrdeten Bereichen
eng an dem Pumpengehaduse anliegt und aus einem Material mit hohen Festig-
keits- und Zahigkeitseigenschaften gefertigt ist, vgl. Sp. 1 Z. 35 bis 44. Die beiden
Gehéauseteile werden im Unterschied zum Streitgegenstand jedoch separat gefer-
tigt. Auch die Behandlung mit einem Trennmittel ist nicht vorgesehen.

SchlieB3lich ist in der US 5 513 954 A eine Pumpe beschrieben, die mit einer ver-
schlei3festen Beschichtung aus Chromstahl oder einem Keramikmaterial verse-
hen ist. Die Beschichtung ist, im Unterschied zur streitpatentgemaf3en Losung, mit
einer elastischen Membran verklebt. Diese wiederum ist mechanisch mit dem &u-

Reren Gehauseteil verbunden.

Aus alledem folgt, dass der insgesamt in Betracht gezogene Stand der Tech-
nik - in welcher Art Zusammenschau auch immer - dem Fachmann ein Verfahren

mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 nicht hat nahelegen kdnnen.
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4.1 Zum Patentanspruch 11

Zur Erleichterung von Bezugnahmen ist Patentanspruch 11 nachstehend in Form

einer Merkmalsgliederung wiedergegeben:

11. Kreiselpumpe mit wenigstens einem Laufrad und wenigstens

einer das Laufrad aufnehmenden Laufradkammer (6),

11.1 die Laufradkammer ist zumindest teilweise mit Ausklei-

dungselementen (5) aus Mineralguss ausgekleidet,

11.2 wobei die Auskleidungselemente (5) von einem metalli-

schen Mantelgeh&use umschlossen sind,

11.3 das Mantelgehduse besteht aus wenigstens zwei Man-
telgehauseteilen (1, 2), in welche die Auskleidungsele-

mente (5) vergossen sind,

- Oberbegriff -

11.4 wobei zwischen den Aullenflachen der Auskleidungs-
elemente (5) und den Innenflachen der Mantelgehause-
teile (1, 2) ein mit einem Trennmittel ausgefillter
Spalt (3) besteht.

- Kennzeichen -

a) Die Kreiselpumpe nach Patentanspruch 11 ist unbestritten gewerblich anwend-
bar. Sie ist auch neu, denn im Stand der Technik ist kein derartiger Gegenstand
mit samtlichen Merkmalen nachgewiesen, die im Patentanspruch 11 des Streitpa-
tents enthalten sind. Gegenteiliges wurde auch von der Klagerin in der mindlichen
Verhandlung nicht vorgetragen, nachdem der Senat erlautert hat, wie der Fach-
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mann den Begriff ,Trennmittel” versteht. Insbesondere zeigt keine der Druckschrif-
ten sowie keine der geltend gemachten Vorbenutzungen eine Kreiselpumpe, bei
der zwischen den AuRRenflachen der Auskleidungselemente und den Innenflachen

der Mantelgehauseteile ein mit einem Trennmittel ausgefullter Spalt besteht.

b) Die Kreiselpumpe nach Patentanspruch 11 beruht auf erfinderischer Téatigkeit.

Die Kreiselpumpe nach Patentanspruch 11 ist ausdricklich nach dem Verfahren
gemal Patentanspruch 1 hergestellt, vgl. Abs. [0016] der SPS. Somit wird in Be-
zug auf entsprechende vorrichtungsmafiige Merkmale des Streitgegenstandes so-
wie dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik auf die Ausfiihrungen zum

Patentanspruch 1 verwiesen, die hier entsprechend gelten.

Aus der NK1 (vgl. hier

wiedergegebene Figu-

renl und 2) ist eine

Kreiselpumpe 100 mit

einem Laufrad 18 und

einer das Laufrad 18

aufnehmenden Lauf-

radkammer 16 be-
kannt (=>Merkmal 11).

Die Laufradkam-

mer 16 ist mit Auskleidungsteilen A;, A, aus Mineralguss versehen, die von einem
metallischen Mantelgeh&duse 6, 7 umschlossen werden. Das Mantelgehduse 6, 7
besteht dabei aus zwei Mantelgeh&useteilen 6, 7, in welche die Auskleidungstei-
le A1, Az vergossen sind, vgl. S. 4 Z. 30 bis 37, S. 5 Z. 13 bis 23, S. 6 Z. 10 bis 19,
S.7 Z. 8 bis 19 (>Merkmale 11.1, 11.2, 11.3).
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Von der streitpatentgemalen Kreiselpumpe unterscheidet sich diese Pumpe hin-
sichtlich des Merkmals 11.4 grundlegend, denn die Auskleidungsteile A;, A, sind
mit den dazugehdrigen Gehauseteilen 6, 7 fest und dauerhaft verbunden, vgl. S. 7
Z. 24 bis 27 und S. 9 Z. 2 bis 4. Gerade diese feste Verbindung ist in der NK1 als
wesentlicher Gedanke beschrieben, vgl. S. 3 Z. 1 bis 14. Somit vermag dieser
Stand der Technik allein fur sich die Kreiselpumpe nach dem geltenden Patentan-

spruch 11 nicht nahezulegen.

In der NK2 ist zwar die Verwendung eines Trennmittels angesprochen. Es dient
jedoch lediglich dazu, den Schrumpfprozess des Mineralgusses uber die Lange
des Rinnenkdrpers entlang der glatten Innenseite der Zargenoberflache zu ermég-
lichen, so dass sich Hohlrdume ausbilden kénnen, vgl. Sp. 2 Z. 45 bis 51. Diese
Hohlrdume sind jedoch, im Unterschied zum Streitgegenstand, schon nicht mit
dem Trennmittel ausgefillt. Auf die Wiederholung der weiteren wesentlichen Un-
terschiede zum Beanspruchten wird an dieser Stelle verzichtet und auf die Ausfih-
rungen zum Patentanspruch 1 verwiesen, die hier entsprechend gelten. Der Fach-
mann kann somit, ausgehend von der NK1, selbst in Kenntnis der NK2, nicht ohne
erfinderische Tatigkeit zur Kreiselpumpe nach Patentanspruch 11 gelangen.

Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften und geltend gemachten
Vorbenutzungen liegen vom Beanspruchten noch weiter ab, so dass sie ebenfalls
keine Anregungen zur Kreiselpumpe nach Patentanspruch 11 geben kdnnen. Die
Klagerin hat ihre Argumentation auch nicht mehr auf diese Schriften gestitzt,
nachdem der Senat in der mindlichen Verhandlung erlautert hat, wie der Fach-
mann den Begriff ,Trennmittel“ versteht. Zu diesem Stand der Technik wird daher
auf die Ausfihrungen zum Patentanspruch 1 verwiesen, die hier entsprechend

gelten.

Aus alledem folgt, dass der insgesamt in Betracht gezogene Stand der Tech-
nik - in welcher Art Zusammenschau auch immer - dem Fachmann eine Kreisel-

pumpe mit den Merkmalen des Patentanspruchs 11 nicht hat nahelegen kénnen.
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5. Unteranspriuche 2 bis 10

Die angegriffenen Unteranspriiche sind alle auf den Patentanspruch 1 riickbezo-
gen und enthalten weiterbildende Details des streitpatentgeméfien Verfahrens. Da
das Verfahren des Patentanspruchs 1 gegeniber dem in Betracht gezogenen
Stand der Technik patentféahig ist, gilt dies auch fur die verfahrensweiterbildenden

Merkmale der angegriffenen Unteranspriiche.

6. Zu den Hilfsantragen

Einer Entscheidung Uber die Hilfsantrage der Beklagten bedurfte es nicht, da die

erteilte Fassung des Streitpatents Bestand hat.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. 8§91 Abs. 1 Satz 1
ZPO, der Ausspruch zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
8 709 ZPO.

Gutermuth Bork Martens Reinhardt Nees
zugleich fur

Richter Reinhardt,

der in den Ruhe-

stand getreten ist.
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