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betreffend das européische Patent 0 643 812
(DE 693 06 388)

hat der 7.Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat, bis
31.12.2013 unter der Bezeichnung 10. Senat) des Bundespatentgerichts auf
Grund der mundlichen Verhandlung vom 5. Dezember 2013 unter Mitwirkung der
Richterin Puschel als Vorsitzende sowie der Richter Dipl.-Ing. Hildebrandt,

Dipl.-Ing. Kuest, Dipl.-Ing. Univ. Richter und Prof. Dr. Dr. Ensthaler

fur Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klagerin tragt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in
Hohe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig

vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fiir die Bundesre-
publik Deutschland erteilten européaischen Patents 0 643 812 (Streitpatent), das
am 26. Mai 1993 unter Inanspruchnahme der Prioritat der US-amerikanischen
Patentanmeldung 891867 vom 1. Juni 1992 angemeldet worden ist und vom
Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer 693 06 388 geflhrt wird.
Das in der Verfahrenssprache Englisch vertffentlichte Streitpatent betrifft ein
,wartungsfahiges Ruckschlagventil® und umfasst 9 Patentanspriche. Patent-
anspruch 1 lautet gemal der Patentschrift EP 0 643 812 B1 wie folgt:



,1. Check valve of the type having a relatively rigid inflow housing
portion (38) with an inflow bore (40) therethrough, a relatively rigid
outflow housing portion (42) with an outflow bore (44)
therethrough, and a relatively flexible disk (46) retained between
the inflow and outflow housing portions (38, 42) for permitting fluid
flow from the inflow bore (40) to the outflow bore (44) and for
blocking fluid flow from the outflow bore to the inflow bore,
interengaging threads (64, 66) being provided on the inflow and
outflow housing portions (38, 42) for threadably retaining the inflow
and outflow housing portions together and interengaging circum-
ferential tongue and groove means (68, 70) on the inflow and out-
flow housing portions (38, 42) for providing a circumferential seal
between the inflow and outflow housing portions, characterized in
that the tongue and groove means (68, 70) have nesting trapezoi-

dal cross sections.”

In deutscher Ubersetzung lautet Patentanspruch 1 wie folgt (wobei die Uberset-
zung sowohl in der Patentschrift EP 0643 B1 als auch in der Schrift
DE 693 06 388 T2 unvollstédndig und entsprechend der von der Klagerin vorge-

legten Merkmalsgliederung erganzt ist):

1. Ruckschlagventil der Bauart mit einem relativ steifen Einlassge-
hauseabschnitt (38) mit einer Einlassdurchgangsbohrung (40), ei-
nem relativ steifen Auslassgehauseabschnitt (42) mit einer Aus-
lassdurchgangsbohrung und einer relativ flexiblen Scheibe (46),
welche zwischen den Einlass- und Auslassgehduseabschnitten
(38, 42) aufgenommen ist, um ein Fluid von der Einlassdurch-
gangsbohrung (40) zur Auslassdurchgangsbohrung (44) strdmen
zu lassen und einen Fluidstrom von der Auslassdurchgangsboh-
rung zur Einlassdurchgangsbohrung zu blockieren, mit zusam-
menwirkenden Gewinden (64, 66) an den Einlass- und Auslass-
gehauseabschnitten (38, 42) zu deren Zusammenhalten durch



Verschraubung und mit zusammenwirkenden umlaufenden Feder-
und Nutmitteln (68, 70) an den Einlass- und Auslassgehauseab-
schnitten (38, 42) zum Bereitstellen einer umlaufenden Dichtung
zwischen den Einlass- und Auslassgehauseabschnitten, dadurch
gekennzeichnet, dass die Feder- und Nutmittel (68, 70) ineinan-

dergreifende trapezformige Querschnitte aufweisen.”

Wegen des Wortlauts der weiter angegriffenen, unmittelbar oder mittelbar auf Pa-
tentanspruch 1 ruckbezogenen Unteranspriiche 2 bis 9 wird auf die Streitpatent-
schrift EP 0 643 812 B1 Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klagerin geltend, dass der Gegenstand des

Streitpatents gegentber dem Stand der Technik nicht patentfahig sei.

Sie beruft sich auf folgenden Stand der Technik:

NK2 US 4,765,372
NK3 EP 0417554 Al
NK4 US 2,977,993
NKS US 3,889,710
NK6 US 4,550,749
NK7 DE 2501 871 B1
NK8 US 2,538,662
NK10 US 1,756,225
NK11 US 2,354,255
NK12 US 3,168,108
NK13 US 3,819,306;

zudem legt sie unter NK9 einen Auszug aus BROCKHAUS, Naturwissenschaften
und Technik, Bd. 5, 1983, S. 146 mit Definition eines , Trapez* vor.



Die Klagerin ist der Auffassung, ausgehend vom nachstkommenden Stand der
Technik, der NK2, die alle Merkmale des Streitpatents bis auf Merkmal 1.6 (s.
Merkmalsgliederung unter 1.2 der Grinde) aufweise, sei der Gegenstand des Pa-
tentanspruchs 1 insbesondere schon deswegen gegentber dem Stand der Tech-
nik nicht patentfahig, weil das zusatzliche Merkmal 1.6 keinen Beitrag zur techni-
schen Lehre des beanspruchten Gegenstands leiste. Die Dichtwirkung werde
namlich nicht durch den trapezférmigen Querschnitt bewirkt, zumal einzige Vo-
raussetzung fir ein Trapez zwei parallele Grundlinien seien; Uber die Schenkel,
durch deren Zusammenspiel sich erst eine Dichtwirkung ergebe, werde allein auf-
grund des Begriffs ,Trapez® nichts ausgesagt und diesbezuglich sei auch in Pa-
tentanspruch 1 nichts angegeben. Wenn ein Merkmal keinen Beitrag zur techni-
schen Lehre leiste, sei es nicht zu bertcksichtigen (unter Hinweis auf die BGH-
Entscheidung ,Fahrzeugleitsystem®, GRUR 2004, 407 und Benkard, PatG,
10. Aufl., 8 4 Rdn. 27). Falls das Merkmal 1.6 dennoch zu beriicksichtigen sei, sei
es aber ein beliebiges Merkmal und fir ein derartiges Merkmal bedirfe es nach
der Rechtsprechung keiner Anregung fir den Fachmann (unter Hinweis auf BGH
,Blasenfreie Gummibahn I, GRUR 2004, 47). Soweit die Beklagte in der mundli-
chen Verhandlung damit argumentiert habe, die beanspruchte Trapezform trage
im Vergleich zu einer Dreiecksform etwas zur Lésung der Aufgabe des Streitpa-
tents bei, ndmlich eine stabilere Dichtung, werde diese erstmals in der mindlichen
Verhandlung aufgestellte Behauptung bestritten, denn die Stabilitat der Dichtung
hange unabhangig von der gewéhlten (geometrischen) Form von der konkreten,
nicht beanspruchten (strukturellen) Ausgestaltung ab. Zudem sei diese Behaup-
tung als verspatet zurickzuweisen. Auf jeden Fall sei Patentanspruch 1 aber na-
hegelegt durch eine Kombination der Druckschriften NK2 und NK12. Im schriftsat-
zlichen Vortrag hat die Klagerin die Auffassung vertreten, dass der Gegenstand
des Patentanspruchs 1 nahegelegt sei durch eine Kombination der Druckschriften
NK2 und NK3 oder durch eine Kombination von NK2 mit NK4.



Die Klagerin beantragt,

das européaische Patent 0 643 812 fiir das Hoheitsgebiet der Bun-
desrepublik Deutschland im Umfang aller Patentanspriiche fir

nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Die Beklagte tritt den Ausfuhrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und

halt den Gegenstand des Streitpatents fir patentfahig.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 6. August 2013 einen gerichtlichen
Hinweis gemal § 83 Abs. 1 PatG zukommen lassen und zu der dortigen vorlaufi-
gen Einschatzung der Rechtslage eine  AuBerungsfrist bis  zum
27. September 2013 sowie eine Frist fur eventuelle Gegenaul3erungen bis zum
25. Oktober 2013 gesetzt. Wegen weiterer Einzelheiten wird auf das Protokoll der
mindlichen Verhandlung sowie auf die Schriftsatz der Parteien mit samtlichen

Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgriinde

Die Klage ist zulassig, jedoch in der Sache ohne Erfolg. Der Senat hat nicht die
Uberzeugung gewinnen kénnen, dass der geltend gemachte Nichtigkeitsgrund der
mangelnden Patentfahigkeit (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 lit. a
EPU i. V. m. Art. 54, 56 EPU) gegeben ist. Das Streitpatent hat in seiner erteilten

Fassung Bestand.

Obwonhl das Streitpatent inzwischen durch Zeitablauf erloschen ist, hat die Klage-

rin weiterhin ein Rechtsschutzinteresse an der Verfolgung der Nichtigkeitsklage,



denn bezuglich ihrer Abnehmer ist ein Verletzungsrechtsstreit anhangig (vgl.
Schulte/Voit, PatG, 9. Aufl., 8 81 Rdn. 41).

1. Das Streitpatent betrifft nach seiner Beschreibung in der Patentschrift ein
Ruckschlagventil der Bauart gemafls dem Oberbegriff von Patentanspruch 1. Ein
solches Ruckschlagventil kdnne in tragbaren Farbauftragseinrichtungen eingesetzt
werden, insbesondere fir die Entliftung eines Farbbechers, welcher an einer
groBvolumigen Niederdruck-Farbspriheinrichtung (HVLP-  Spriheinrichtung;
HVLP = High Volume Low Pressure) befestigt sei.

In der Vergangenheit hatten Rickschlagventile fur Luftleitungen ein zweistuickiges
Gehause (wie in Figur 1 gezeigt) gehabt, wobei die zwei Stlicke permanent mitei-
nander verbunden gewesen seien. Solche Rickschlagventile nach dem Stand der
Technik hatten auch eine elastische Scheibe enthalten, welche zwischen den un-
trennbaren Hélften eingeschlossen gewesen sei, um die Einweg-Stromungscha-

rakteristik vorzusehen.

Solche Rickschlagventile nach dem Stand der Technik kdnnten nicht gewartet
werden und muassten im Falle einer Verschmutzung oder Abnutzung irgendeines

Teils des Ventils vollstandig ersetzt werden.

Ein Ruckschlagventil des Typs, wie er in dem ersten Teil von Patentanspruch 1
beschrieben sei, sei aus der US-A-4 765 372 (von der Klagerin eingereicht als
NK2) bekannt. Wahrend auch bei diesem bekannten Rickschlagventil die beiden
Gehauseteile vorzugsweise permanent miteinander verbunden seien, zum Bei-
spiel durch Ultraschallschweil3en, kénnten sie auch fluiddicht miteinander ver-
schraubt sein, um die flexible Scheibe auszutauschen, wenn die Fluidstromungs-

eigenschaften modifiziert werden sollen.



Ausgehend hiervon formuliert das Streitpatent die Aufgabe, ein leichter wartbares

Ruckschlagventil vorzusehen.

2. Zur Losung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent entsprechend einer von

der Klagerin vorgelegten und von der Beklagten akzeptierten Merkmalsgliederung

ein Ruckschlagventil geméal Anspruch 1 mit folgenden Merkmalen vor:

1. Ruckschlagventil der Bauart mit

11

1.2

1.3

1.4
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1.6

einem relativ steifen Einlassgehauseabschnitt (38) mit einer Einlass-
durchgangsbohrung (40),

einem relativ steifen Auslassgehdauseabschnitt (42) mit einer
Auslassdurchgangsbohrung und

einer relativ flexiblen Scheibe (46), welche zwischen den Einlass-
und Auslassgehauseabschnitten (38, 42) aufgenommen ist, um ein
Fluid von der Einlassdurchgangsbohrung (40) zur Auslassdurch-
gangsbohrung (44) stromen zu lassen und einen Fluidstrom von der
Auslassdurchgangsbohrung zur Einlassdurchgangsbohrung zu blo-
ckieren,

mit zusammenwirkenden Gewinden (64, 66) an den Einlass- und
Auslassgehauseabschnitten (38, 42) zu deren Zusammenhalten
durch Verschraubung und

mit zusammenwirkenden umlaufenden Feder- und Nutmitteln (68,
70) an den Einlass- und Auslassgehauseabschnitten (38, 42) zum
Bereitstellen einer umlaufenden Dichtung zwischen den Einlass- und
Auslassgehauseabschnitten,

dadurch gekennzeichnet, dass

die Feder- und Nutmittel (68, 70) ineinandergreifende trapezférmige

Querschnitte aufweisen.

3. Zustandiger Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Konnen es

insbesondere fur die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und fur die Beur-

teilung des Standes der Technik ankommt, ist nach Meinung des Senats ein Dip-



lomingenieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjahriger Erfahrung in
der Konstruktion und Herstellung von Ventilkomponenten, insbesondere Kunst-

stoff-Ruckschlagventilen, und deren Anwendung, z. B. bei Farbsprihsystemen.

4. Dieser Fachmann geht bei der Auslegung des Patentanspruchs 1 von einem
Ruckschlagventil aus, dessen Gehause aus zwei miteinander verschraubten Ge-
hauseabschnitten besteht, die Uber umlaufende Feder- und Nutmittel mit jeweils
trapezférmigen Querschnitten abgedichtet werden. Bei einem derartigen RUck-
schlagventil soll gegenuber dem bekannten Stand der Technik eine einfache
Wartung ermdglicht werden. Unter der einfachen Wartbarkeit wird gemaf der
Streitpatentschrift (EP 0 643 812 B1, von der Klagerin eingereicht als NK1, Sp. 1,
Z. 25 ff.) verstanden, dass das Ventil fur haufige Wartungen bzw. Reinigungen
hergerichtet sein muss, so dass es beispielweise fur Farbsprihgeréte, die ein-
gangs als Anwendungsgebiet angegeben werden, geeignet ist. Hierdurch ergeben
sich fur den Fachmann neben dem Erfordernis einer standfesten Verschraubung
auch erhohte Anforderungen an eine sichere Abdichtung bei haufiger Wartung. Im
Gegensatz hierzu wird bei dem Ventil nach der NK2 durch die Verschraubung der
Gehéausehélften zwar grundsatzlich eine Wartung des Ventils ermdglicht, jedoch
erfolgt die Ausgestaltung lediglich im Hinblick auf die Moglichkeit des Austausches
einer Ventilscheibe zur Anpassung der Ventilcharakteristik bei einem medizini-
schen Schlauchset (vgl. Sp. 1, Z. 22 bis 24 der Streitpatentschrift i. V. m. NK2,
Sp. 1, Z. 4 bis 6).

Als auslegungsbediirftig haben sich auf Grund der Erérterungen im Verfahren ins-

besondere nachfolgende Merkmale erwiesen:

a) Das im Merkmal 1.6 erwahnte Adjektiv ,trapezférmig” ist nicht naher erlautert.
Begriffe in Patentansprichen sind jedoch so zu deuten, wie sie der angespro-
chene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Berlicksichtigung
der in ihr objektiv offenbarten Lésung versteht. Das Verstandnis des Fachmanns
wird sich dabei entscheidend an dem in der Patentschrift zum Ausdruck gekom-
menen Zweck des Merkmals orientieren (st. Rspr. z. B. BGH GRUR 2001, 232 -
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Brieflocher; GRUR 1999, 909 - Spannschraube). Unter der im Merkmal 1.6 er-
wahnten trapezférmigen Querschnittsform versteht der Fachmann danach einen
Querschnitt mit der Form eines Trapezes in der gelaufigen Ausgestaltung, d. h. ein
sog. ,echtes” Trapez“ mit zwei parallelen Grundseiten, die nicht gleich lang sind
und durch zwei nichtparallele Schenkel verbunden werden (siehe auch die Defini-
tion in NKB-2: Der Brockhaus, Band 3 PH-Z, 2003). Theoretisch stellen zwar
Rechtecke, Quadrate oder Parallelogramme mdgliche Sonderformen eines Trape-
zes dar, doch wird der Fachmann, wenn es ihm um die konkrete Ausgestaltung
einer technischen Vorrichtung geht, diese Sonderformen nicht ohne besondere
Anhaltspunkt unter dem Begriff ,Trapez® subsumieren, sondern vielmehr davon
ausgehen, dass wenn eine derartige spezielle Form gewinscht bzw. gefordert ist,
diese auch mit dem entsprechenden Fachausdruck bezeichnet wird. Weder die
Patentbeschreibung noch die Zeichnungen liefern jedoch einen Hinweis darauf,
dass nicht nur die klassische Trapezform gemeint, sondern auch Sonderformen

erfasst sein sollen.

Entgegen der Auffassung der Klagerin ist in diesem Zusammenhang auch davon
auszugehen, dass in Patentanspruch 1 mit der Angabe ,trapezformiger Quer-
schnitt* die Trapezform als vollstandige Querschnittsform beansprucht wird. Das
bedeutet, dass die Trapezform nicht nur auf die Grundlinien allein beschrankt ist,
sondern selbstverstandlich auch die Schenkel umfasst, auch wenn diese im Pa-
tentanspruch 1 nicht ausdricklich angegeben sind. Die Schenkel ergeben sich
namlich als Teile des Trapezes implizit als Verbindung der festgelegten Grundli-
nien, wobei, wie nachstehend ausgefiihrt, durch das Zusammenspiel der entspre-
chenden Schenkel der Nut- und Federmittel die geforderte Dichtwirkung geschaf-

fen wird.

b) Die Nut- und Federmittel gemald Merkmal 1.5 sind umlaufend angeordnet,
d. h. sie weisen jeweils eine langliche Erstreckung in Umfangsrichtung auf, und
wirken in der Weise zusammen, dass sie eine umlaufende Dichtung zwischen den
Gehauseabschnitten bilden. Dabei weisen sie entsprechend Merkmal 1.6 trapez-

formige Querschnitte auf, die ineinandergreifend bzw. ineinandersteckend (ent-
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sprechend dem Begriff ,nesting® in der maf3geblichen englischen Anspruchsfas-
sung) ausgefuhrt sind. Somit kommt es geméall dem Anspruchswortlaut bei der

Bereitstellung einer Dichtung auf das Zusammenwirken einer trapezférmigen Fe-

der mit einer trapezférmigen Nut an, wobei der Fachmann auf Grund der speziell
gewahlten Trapezform eine beidseitige Keilwirkung beim Ineinanderschieben der
Gehéauseabschnitte wahrend des Zusammenschraubens impliziert. Eine solche
Wirkung wird auch in der Beschreibung explizit erwahnt (siehe hierzu Sp. 4, Z. 4
bis 6 der NK1) und geht zudem aus den Figuren — soweit erkennbar - hervor. Der
Auslegung der Beklagten, nach der auch eine Abdichtung tber ein Zusammenwir-
ken lediglich einer Flache, beispielsweise ein stumpfes Aneinanderpressen der
Grundseiten der Trapeze im Nutgrund, unter den Anspruchswortlaut fallen wirde,
kann somit nicht gefolgt werden. Aus einer derartigen Auslegung wirde namlich
folgen, dass das wesentliche Anspruchsmerkmal, die spezielle Trapezform, in Be-
zug auf deren Zweckbestimmung, d. h. die Bildung einer Dichtung auf Grund der
durch die Trapezform bewirkten Keilwirkung, nicht in seinem vollen Umfang zum
Tragen kame bzw. es Uberhaupt nicht auf die Trapezform in seiner Gesamtheit
ankame. Ausschlaggebend fir die Auslegung des Patentanspruchs ist zunachst
das Verstandnis des Fachmanns, der im Bedarfsfall die Beschreibung heranzie-
hen wird; hier findet er jedoch auch nur den zuvor genannten Hinweis auf die
Keilwirkung der trapezférmigen Nut- und Federverbindung, aber keine anderweiti-
gen Hinweise, die auf einen anderen Zweck bzw. eine andere Wirkung der ge-
wahlten Querschnittsform hinweisen oder eine breitere, Uber das normale Ver-

standnis eines Fachmanns hinausgehende Auslegung stitzen wirden.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ist neu und beruht auch

auf erfinderischer Tatigkeit.

1. Keine der von der Klagerin angefiihrten Schriften zeigt ein Rickschlagventil
mit miteinander verschraubten Geh&useabschnitten, zwischen denen die Abdich-
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tung Uber umlaufende Nut- und Federmittel erfolgt, die ineinandergreifende tra-

pezférmige Querschnitte aufweisen.

a) Die Figur2 der NK2 zeigt ein gattungsgemafles Rickschlagventil, das
insbesondere auf einen Einsatz im medizinischen Bereich ausgerichtet ist (vgl.
Sp. 1, Z. 6 bis 8). Das Ventil besteht aus zwei Gehausehalften, ,cup® 26 und ,co-
ver* 28, sowie einer aus einem Elastomer bestehenden relativen flexiblen Scheibe
24 als Ventilelement (s. Sp. 4, Z. 64). Wahrend bei der bevorzugten Ausgestaltung
die beiden Gehausehalften 26, 28 durch Ultraschallschweif3en verbunden werden,
wird als alternative Verbindungsmethode noch auf eine fluiddichte Verschraubung
beider Halften hingewiesen, wobei die Gewindeabschnitte (,threaded portions®)
integral an den Gehausehélften ausgebildet sein kdnnen (siehe Sp. 5, Z. 26 bis
38, insb. Z. 35 bis 38); dieser Sachverhalt wird auch in der Streitpatentschrift in
Sp. 1, Z. 18 bis 24, als gattungsgemalRer Stand der Technik entsprechend gewiir-
digt. Schliel3lich ist im Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 2 zwischen den beiden Ge-
hausehalften 26, 28 eine umlaufende Nut- und Federkombination mit einer drei-
ecksformigen Nut 43 im Unterteil 26 und einer dreiecksformigen Feder 45 im De-
ckelteil 28 vorgesehen, wobei in dem zugehérigen Textabschnitt auf Spalte 3, 2.
Absatz, explizit auf deren Dichtfunktion hingewiesen wird. Dabei wird der drei-
ecksfoérmige Querschnitt der Nut- und Federmittel als bevorzugte Ausfihrungsform
hervorgehoben; andere Querschnittsformen, wie beispielsweise der patentge-
malde trapezférmige Querschnitt, werden jedoch bei dem Ventil der NK2 nicht ex-

plizit offenbart, so dass der Streitgegenstand demgegenuber zweifellos neu ist.

b) Die NK12 offenbart in Figur 1 ebenfalls ein Ruckschlagventil (,fluid check va-
lve“ gem. Sp. 1, Z. 10 f.) mit einem aus dem Ventilkérper 12 und der Hiilse 66 be-
stehendem Gehause. Als Ventilelement wird jedoch keine flexible Scheibe gemal
Merkmal 1.3, sondern ein Uber Federn 44 vorgespannten Kolben 36 verwendet, so
dass die Neuheit des Streitpatentgegenstandes demgegentiber bereits gegeben
ist. Der Kolben 36 ist in einer Fuhrung 24 gelagert, die gleichzeitig auch der mittel-
baren Verschraubung von dem Ventilkbrper 12 mit der Hilse 66 dient. Die Ab-
dichtung erfolgt durch einen sogenannten Kegeldichtsitz, bei dem gemal der Be-
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schreibung in Sp. 4, Z. 16 bis 24, das konisch zulaufende Ende der ersten Hulse
12 mit seiner Aul3enseite an die entsprechende komplementére Innenflache der
zweiten Hullse 66 beim Zusammenschrauben gepresst wird. Bei genauer Be-
trachtung der als Feder-Nut-Verbindung bezeichneten Kombination 70 in Figur 1
ist erkennbar, dass zwar das Ende des Ventilkorpers 12 als umlaufende Feder mit
einem trapezférmigen Querschnitt ausgebildet ist, nicht aber das Gegenstick in
der Hulse 66. So ist an deren Ende keine umlaufende Nut mit einem trapezférmi-
gen Querschnitt ausgebildet, sondern lediglich ein Kegelsitz, an dem nur der Au-
Renschenkel der trapezférmigen Feder des Ventilkdrpers 12 zur Bildung einer ko-
nisch zulaufenden Dichtflache (,conically tapered sealing surface® in Sp. 4, Z. 22
bis 24) anliegt. Den Ausfuihrungen der Beklagten, dass die Abdichtung durch eine
(zusatzliche) Flachdichtung erfolge, kann dabei nicht gefolgt werden. Vielmehr
handelt es sich bei den in der Zeichnung erkennbaren Linien um die in (vor-
schriftsmafligen) technischen Zeichnungen vorzusehenden Umlaufkanten, d. h.
die umlaufende Oberkante des Kegelstumpfes des Ventilkdrpers 12 und die um-
laufende Innenkante der Hiilse 66. Zwischen diesen Linien wird ein Freiraum zwi-
schen den beiden Hulsen definiert, der ein anschlagfreies Verschrauben bis zum
Erreichen eines ausreichenden Dichtsitzes bzw. Vorspannung sicherstellt. Im Ub-
rigen ware eine Dichtscheibe, die sich entsprechend den Linien bis zum Gewinde-
grund des Verbindungsteils 24 erstrecken wuirde, nicht montierbar, da eine solche

Dichtscheibe nicht Uber die Gewindeflanken geschoben werden kénnte.

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents beruht auch auf

einer erfinderischen Tatigkeit.

Um die Wahl einer von den bisher beschrittenen Wegen abweichenden Ldésung
als dem Fachmann durch den Stand der Technik nahegelegt anzusehen, bedarf
es nach standiger Rechtsprechung, absehen von den Fallen, in denen der Fach-
mann weil3, was zu tun ist, regelmanig eines hinreichend konkreten Anlasses, das
technische Problem auf dem vom Streitpatent beschrittenen Weg zu suchen (z. B.
BGH GRUR 2009, 746 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; GRUR 2009, 743 -
Airbag-Ausldsesteuerung). Daran fehlt es vorliegend.
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a) Es kann nicht davon ausgegangen werden, dass das im Patentanspruch 1
enthaltene Merkmal 1.6 schon deshalb nicht zu beriicksichtigen sei, weil es keinen
technischen Beitrag zur Losung der Aufgabe leiste bzw. ein beliebiges Merkmal
darstelle. Durch die patentgemafe Ausgestaltung der Nut- und Federverbindung
mit einem trapezférmigen Querschnitt werden entgegen der Auffassung der Klage-
rin sowohl eine technische Funktionalitat im Allgemeinen als auch Unterschiede
gegenuber Nut- und Federverbindungen mit anderen geometrischen Querschnit-

ten offenbart.

aa) So kann der Fachmann auf Grund seiner Fachkenntnis der beanspruchten
trapezformigen Querschnittsform bestimmte Eigenschaften entnehmen bzw. dar-
aus ableiten, die sowohl eine technische Funktion als auch Unterschiede und
Vorteile gegentber anderen bekannten geometrischen Querschnittsformen dar-
stellen. Hierbei kommt es nicht auf spezielle geometrische Einzelheiten wie zum
Beispiel parallele Grundseiten an, sondern auf die technische Wirkung des durch
die Geometrie definierten Querschnitts in seiner Gesamtheit. So kann auf Grund
der patentgemafRen Querschnittsform etwa im Gegensatz zu einer rechteckigen
Nut- und Federverbindung der NK10 (vgl. Figur 1, Bez. 11) eine effiziente Dich-
tung durch Keilwirkung erzielt werden, wie unter Punkt I.4.b ausgefihrt worden ist,
oder im Vergleich zu der dreieckigen Dichtung der NK2 (vgl. Figur 2, Bez. 43, 45)
eine kompakte, stabile Feder ohne ,empfindliche Spitze vorgesehen werden. Ge-
rade im Vergleich zur dreieckigen Querschnittsform hat die Beklagte in der mind-
lichen Verhandlung neben den bekannten offensichtlichen Vorteilen/Funktionen
wie Zentrier- und Dichtfunktion, die bei beiden Querschnittsformen gegeben sind,
insbesondere den Vorteil einer variableren Querschnittsgestaltung der beiden
Trapezschenkel und der Grundlinie hervorgehoben. Dieser Sachverhalt erschlief3t
sich dem Fachmann ohne Weiteres aus dem Ausfiuhrungsbeispiel in Figur 17, bei
dem im Vergleich zu dreieckigen Federn auch aus spitzen Kegelwinkeln 72, 74
nicht zwangslaufig tiefe Nuten resultieren (bei gleicher Basisbreite von Trapez und
Dreieck). So hat der Fachmann einen gro3eren Gestaltungsspielraum hinsichtlich
der geometrischen Ausfuhrung, die sich auch unmittelbar auf die hieraus resultie-
renden Krafteverhaltnisse (Reibungskrafte, ,Eintreibkrafte®) und Verformungen
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auswirkt. Somit, d. h. auf Grund dieser erweiterten Moglichkeiten der Anpassung
der Querschnittsgeometrie, kann die Nut- und Federdichtung im Hinblick auf ihre
Dichtfunktion besser angepasst bzw. optimiert werden. Zudem ist es, wie in Fi-
gur 17 gezeigt, auch mdglich, einen Freiraum der Feder zum Nutgrund vorzuse-
hen, durch den beispielsweise ein Verschleil? bei haufigem Einschrauben/Wartung
bzw. durch Setzen der Nut ausgeglichen werden kann. Schliel3lich kann die Feder
entsprechend den weiteren Ausfilhrungen der Beklagten auch insgesamt stabiler
ausgefuhrt werden, was insbesondere bei Kunststoffgehdusen von Vorteil ist und
bei dreieckigen Federn z. B. im Bereich der Spitze formbedingt grundsétzlich nicht
moglich ist.

Damit ist eine technische Wirkung (Abdichtung durch Keilwirkung) der trapezftr-
migen Querschnittsform zweifelsfrei gegeben, wobei dieses Merkmal durch seine
vorteilhaften Eigenschaften/Moglichkeiten auch einen Beitrag zur L6sung des
technischen Problems, d. h. eine sichere Abdichtung auch bei regelméaRiger War-
tung zu gewabhrleisten, leistet; der diesbezilgliche Einwand der Klagerin mit dem
Verweis auf die BGH-Entscheidung ,Fahrzeugleitsystem” (BGH GRUR 2004, 407,
410) greift hier somit nicht. Dies gilt auch fir den Einwurf unter Verweis auf die
BGH-Entscheidung ,Blasenfreie Gummibahn I* (vgl. BGH GRUR 2004, 47, 50),
dass es sich bei der Auswahl des Trapezquerschnitts lediglich um eine nach Be-
lieben getroffene Auswahl aus anderen moglichen Querschnittsformen handele,
die losgeldst von einem bestimmten Zweck getroffen werde. Wie vorstehend aus-
gefuhrt, erkennt der Fachmann ohne weiteres die Unterschiede und Vorteile, die
sich durch die Auswahl der speziellen trapezférmigen Querschnittsform gegeniber
anderen bekannten Formen ergeben, so dass deren Auswahl bei der Ausgestal-
tung der patentgemal3en Dichtung nicht beliebig, sondern gerade wegen der vor-
teilhaften Eigenschaften dieser speziellen Querschnittsform im Hinblick auf deren

Dichtwirkung erfolgt ist.

bb) Soweit die Klagerin hinsichtlich der Argumentation der Beklagten zu den
Vorteilen eines trapezformigen Querschnitts die Verspatungsriige erhoben hat,
kann diese Ruge nicht durchgreifen. Die Frage, welches Verstandnis der Fach-
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mann den Merkmalen des Patentanspruchs und aus welchen Grinden entnimmt,
ist Auslegung des Patents und damit Rechtsfrage (vgl. z. B. BGH GRUR 2004,
1023, 1025 - Bodenseitige Vereinzelungseinrichtung). Rechtsausfuihrungen zéhlen
aber nicht zu den Angriffs- und Verteidigungsmitteln im Sinne von § 83 Abs. 4
PatG (vgl. Schulte/Voit, a. a. O., 8 83 Rdn. 20) und kdnnen daher nicht als ver-

spatet zurickgewiesen werden.

b) Als nachstkommende Schrift wird die bereits im Neuheitsvergleich abgehan-
delte NK2 angesehen, die ein Rickschlagventil fir medizinische Anwendungen
betrifft. Dieses offenbart die Merkmale 1.1 bis 1.5, wobei die Merkmale 1.4 dem
Fachmann auch bei dem bevorzugten Ausfihrungsbeispiel gemaf Figur 2 zumin-
dest nahegelegt sind (s. a. Il.1.a). Ein Aspekt der NK2 besteht namlich darin, an-
stelle von mittels Ultraschall verschweil3ten Gehausen miteinander verschraub-
bare Gehausehalften vorzusehen, um den Austausch der Ventilscheibe durch eine
Scheibe mit anderen Eigenschaften zu gestatten (vgl. Sp. 1, Z. 18 bis 24 der
SPS/NK1 bzw. Sp. 1, Z. 46 bis 48, sowie Sp. 5, Z. 28 bis 38, der NK2).

Das Ventil der NK2 ist zwar bevorzugt fir medizinische Anwendungen vorgese-
hen, jedoch ist der Fachmann immer bestrebt, Produkte zu verbessern und diese
auch fir ein mdglichst breites Anwendungsspektrum geeignet zu machen. So wird
bereits in der NK2 selbst ausdriicklich auf die generelle Verwendbarkeit als Rick-
schlagventil fur Gas- und Flussigkeitsstromungen hingewiesen (siehe Sp. 5, Z. 42
bis 45.). Dabei ist durch die Verschraubung der beiden Geh&usehélften neben der
Anpassbarkeit der Ventileigenschaften auch bereits grundsatzlich eine Wartbarkeit
gegeben, wobei selbstverstandlich eine sichere Abdichtung der verschraubten
Gehausehaélften gewahrleistet sein muss. Dies trifft insbesondere auch fur den Fall
zu, wenn die Gehausehalften, beispielsweise zu Wartungszwecken wie Reinigung

etc., haufig auseinander- und zusammengeschraubt werden mussen.

Daraus lasst sich die objektive Aufgabe ableiten, bei dem Ventil nach der NK2 mit

miteinander verschraubten Gehausehalften eine verbesserte Abdichtung bereitzu-
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stellen, die eine hohe Standfestigkeit aufweist und dabei mdglichst ohne zuséatzli-
che Kosten oder Teile, wie z. B. separate Dichtungen, realisiert werden kann.

Die Losung erfolgt gemald dem Streitpatent dadurch, dass die Dichtung durch Fe-
der- und Nutmittel mit ineinandergreifenden trapezférmigen Querschnitten gebildet

wird.

c) Zu einer solchen Losung konnten, ausgehend von der NK2, weder die NK2
selbst noch die weiteren Druckschriften, auch nicht in Verbindung mit dem Wissen

und Koénnen des Fachmanns, einen Hinweis oder eine Anregung liefern.

aa) Bei der NK2 erfolgt in den Ausflihrungsbeispielen die Dichtung der Gehause-
halften ebenfalls Uber umlaufende Nut- und Federmittel, wobei diese bevorzugt
einen dreiecksférmigen Querschnitt aufweisen sollen (vgl. Sp. 3, Z. 15 bis 21).
Damit erhélt der Fachmann zwar aus der NK2 den Hinweis, dass andere Quer-
schnittsformen ebenfalls mdglich sind, er bekommt jedoch keine Information da-
hingehend, welche alternative Querschnittsform eine bessere Abdichtung oder
andere Vorteile bewirken konnte. So handelt es sich bei der patentgeméafen
Querschnittsform nicht um eine beliebige Auswahl aus den theoretisch moéglichen
geometrischen Formen wie rechteckig, kreisférmig o. &., sondern um die bewusste
Auswahl der Trapezform auf Grund von deren, unter Punkt I.4.b bereits angespro-
chenen Vorteilen, insbesondere deren bessere Gestaltungsmoglichkeit im Hinblick
auf deren Dichtwirkung. Da die NK2 in dieser Richtung keine Hinweise gibt, fuhrt

sie hier nicht weiter.

bb) Auch der weitere Stand der Technik liefert keine Anregung, die dem Fach-

mann eine derartige Querschnittsform nahelegen kdnnte.

Bei der NK12 wird, wie bereits unter Il.1.b ausfiihrlich dargelegt, die Abdichtung
durch einen sog. Kegelsitz zwischen dem Auf3enschenkel der trapezférmigen Fe-
der des Ventilkorpers 12 und der Innenseite der Kegelhllse 66 erzielt (vgl. Figur 1,
Bez. 70). Fur eine Ubertragung dieser Dichtungsart ist kein Anlass erkennbar, da
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in der NK12 weder besondere Vorteile dieser Dichtung beschrieben werden noch
dem Fachmann in irgendeiner anderen Weise offenbart werden. Im Ubrigen wiirde
eine Ubertragung der Dichtungsausfiihrung der NK12 auf das Ventil der NK2, sei
es alternativ zu der bei der NK2 vorhandenen dreieckigen Nut-Feder-Dichtung
oder als zusatzliche Abdichtung im Gewindebereich, nicht zum Gegenstand des
Anspruchs 1 des Streitpatents fuhren, da damit immer noch nicht das Merkmal
einer umlaufenden trapezfomigen Nut vorhanden ware. Von einer derartigen Ab-
wandlung des Kegelsitzes zu einer umlaufenden trapezférmigen Nut wird der
Fachmann bei der NK12 angesichts der baulichen Gegebenheiten bei der NK12,
d. h. auf Grund des geringen zur Verfugung stehenden Bauraums, der zudem

noch durch ein Innengewinde durchsetzt werden wirde, eher abgehalten.

cc) Die NK3 betrifft eine Schraubverschlusskappe fir einen Behalter, bei dem die
Abdichtung in der Weise verbessert werden soll, dass ein dichter und fallsicherer
Verschluss auch ohne Siegelfolie gewahrleistet ist (vgl. Sp. 1, Z. 37 bis 40). Diese
sichere Abdichtung wird durch die Kombination einer Konusringdichtung mit einer
O-Ring-Dichtung realisiert. Entsprechend der Figur 2 wird beim Aufschrauben der
Kappe 2 der Mindungsrand 5 durch den Konusdichtring 10, der den Innenschen-
kel einer trapezférmigen Nut bildet, in Richtung der Behélterwand 8 gedrickt; der
Mindungsrand 5 ist dabei so bemessen, dass er an der AulR3enseite 8 nahezu
nicht anliegt, wobei sich entsprechend der Zeichnung anscheinend fur den Min-
dungsrand 5 ein verjiungter, trapezférmiger Querschnitt ergibt (vgl. Sp.2, Z. 49 bis
55 ff. i. V. m. Figur 2). Hierdurch wird ein erster Dichtsitz gebildet, dem eine zweite
Abdichtung mit einem O-Ring 13, gegen den der Mindungsrand 5 mit seiner
Stirnseite drickt, nachgeschaltet ist. Dabei wird entsprechend der NK3 eine si-
chere Abdichtung durch den O-Ring und nicht durch den Dichtsitz am Konusdich-
tring erzielt, da bei diesem aus fertigungstechnischen oder sonstigen Grinden
keine genligende Abdichtung gewéhrleistet sei (siehe Sp. 1, Z. 53, bis Sp. 2, Z. 5).
Der Fachmann entnimmt somit der NK3 die Lehre, dass im Hinblick auf eine si-
chere bzw. bessere Abdichtung zusatzlich zur Nut- und Federdichtung eine O-
Ring-Dichtung vorzusehen ist. Damit wirde auch die Beriicksichtigung der NK3,
sofern der Fachmann diese eher gattungsfremde Druckschrift auf Grund der vor-
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liegenden Dichtproblematik aufgreifen sollte, nicht zum Streitgegenstand, sondern
zu einer alternativen, nicht patentgemaf3en Losung fihren, bei der zudem noch ein
weiteres Bauteil erforderlich ware; eine Anregung, zur Erzielung einer besseren
Abdichtung den dreiecksférmigen Nut- und Federmittel der NK2 durch den als
nicht optimal erachteten trapezformigen Dichtsitz der NK3 zu ersetzen, ist jeden-
falls auch hier nicht entnehmbar.

dd) In der NK4 werden Schutzkappen fir Rohre beschrieben. Hierdurch sollen
insbesondere die Rohrenden bzw. die Rohrgewinde nach deren Fertigung bis zu
ihrer Verwendung vor mechanischen Beschadigungen oder dem Eindringen von
Feuchtigkeit geschutzt werden (vgl. Sp. 1, Z. 17 bis 27 sowie Z. 41 bis 46). Die
flexiblen Schutzkappen weisen an ihrer Innenseite eine Riffelung (,corrugation
24%) auf, um an den Rohr- bzw. Gewindeenden einen besseren Halt zu haben.
AuRer der bildlichen Ubereinstimmung in Bezug auf trapezférmige Nut- und Fe-
derquerschnitte in der Figur 1, die aus der Form der Rohrgewinde 11 bzw. 12
(Spitzgewinde) resultiert, hat die NK4 im Hinblick auf die patentgemafl3en Ausge-
staltung bzw. dem damit beabsichtigten Zweck keinen relevanten Offenbarungs-
gehalt.

ee) Der weitere Stand der Technik, der von der Klagerin in der mindlichen Ver-
handlung nicht mehr aufgegriffen worden ist, liefert im Hinblick auf eine trapezfor-
mige Nut-Feder-Abdichtung ebenfalls keine weitergehenden Erkenntnisse. So
wurden die Druckschriften NK5 bis NK7 hinsichtlich der Ausfiihrungen geman den
Unteransprichen angefuhrt, und die NK8 betrifft ein RUckschlagventil, bei dem die
beiden Gehausehalften Uber eine Steckverbindung verbunden und durch ein auf-
geschobenes Gummiband zusétzlich abgedichtet und zusammengehalten werden.
Die NK10, NK11 und NK13 dienen als Beleg fur die Bekanntheit von rechteckigen
Nut- und Federverbindungen. Dabei erfolgt bei der NK10 und der NK13 die Ab-
dichtung Uber separate Flachdichtungen, die bei der Verschraubung der Gehéu-
sehalften mittels wiederum separater Schraubmittel von der Stirnseite der Feder
auf den Nutgrund gepresst werden (vgl. Figur 1, Bez. 9,11 der NK10 bzw. Figur 2,
Bez. 20, 63, 64 der NK13); bei der NK11 wird die Verbindung und sichere Ab-
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dichtung der Gehéausehalften durch eine Klebeverbindung der Nut- und Federver-
bindung bewerkstelligt (vgl. S. 1, linke Spalte, Z. 39 bis 42).

Da somit aus dem gesamten druckschriftichen Stand der Technik keine Anregun-
gen oder Vorbilder zum Vorsehen von trapezformigen Nut- und Federmitteln bei
gattungsgemallen Ruckschlagventilen hervorgehen, ist eine solche Ausgestal-
tung, auch in Verbindung mit dem Wissen und Kénnen eines Fachmanns, nicht

nahegelegt.

Nachdem sich der Patentanspruch 1 des Streitpatents als patentfahig erweist,

werden dadurch die Ubrigen Anspriche des Streitpatents mitgetragen, die sich

unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 riickbeziehen und dessen Gegen-

stand weiter ausbilden. Die Klage war somit insgesamt abzuweisen.

V.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO, der

Ausspruch Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf 8 99 Abs. 1 PatG i. V. m. 8 709
ZPO.

V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-

senen Rechtsanwaéltin oder Patentanwaéltin oder von einem in der Bundesrepublik
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Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und
innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, HerrenstraRe 45a, 76133 Karls-

ruhe eingereicht werden.

Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in vollstdndiger Form abgefass-
ten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von finf Monaten nach der Verkin-

dung. Die Berufungsfrist kann nicht verlangert werden.
Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung
eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte
Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Pischel Hildebrandt Kiest Ensthaler Richter
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