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betreffend das européische Patent EP 0 333 045
(DE 689 24 081)

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts auf die mindliche Verhandlung vom 16. Januar 2014 unter Mit-
wirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, der Richter Dipl.-Ing. Hildebrandt und

Dipl.-Ing. Klest, der Richterin Kortge sowie des Richters Dipl.-Ing. Univ. Richter

fur Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.
Die Kosten des Rechtsstreits tragt der Klager.

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

bar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 9. Marz 1989 unter Inanspruch-
nahme der Prioritat der franzésischen Patentanmeldung FR 880 32 09 vom
11. Marz 1988 angemeldeten und u. a. mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patentes EP 0 333 045
(Streitpatent), das vom Deutschen Patent- und Markenamt unter der Nummer
DE 689 24 081 gefuhrt wird. Das Streitpatent betrifft gemaR der deutschen Fas-
sung der Streitpatentschrift (DE 689 24 081 T2, nachfolgend zitiert als T2-Schrift)
ein ,Vakuumtransportsystem fur Abwasser® und umfasst in der erteilten Fassung

neun Patentanspriiche.



Eine erste gegen die erteilte Fassung des Streitpatents gerichtete Nichtigkeits-
klage war vom Bundespatentgericht im Verfahren 3 Ni 32/03 (EU) mit Urteil vom
23. November 2004 abgewiesen worden; im anschlieRenden Berufungsverfahren
erklarten die damaligen Parteien, nachdem das Streitpatent durch Zeitablauf am
9. Marz 2009 erloschen war, den Rechtsstreit in der Hauptsache tbereinstimmend
fur erledigt. Der Bundesgerichtshof hob die Kosten des damaligen Rechtsstreits
durch Beschluss vom 28. Mai 2009 — Xa ZR 10/05 — gegeneinander auf.

In einem zweiten Nichtigkeitsverfahren wurden die damals angegriffenen Anspru-
chel bis 7 des Streitpatents vom Bundespatentgericht im Verfahren
10 Ni 21/10 (EU) durch Urteil vom 5. Mai 2011 in beschrankter Fassung aufrecht-
erhalten. Die von der damaligen Klagerin gegen das Urteil eingelegte Berufung
wurde vom Bundesgerichtshof durch Beschluss vom 20. Dezember 2011 -
X ZR 116/11 - als unzulassig verworfen, weil die Frist zur Begriindung der Beru-
fung vom jetzigen Klager in seiner Eigenschaft als Patentanwalt der damaligen

Klagerin versdumt worden war.

Die damalige Klagerin wurde wegen angeblicher Verletzung des Streitpatents vor
dem Landgericht Dusseldorf verklagt (4a O 52/06), das der Klage stattgab. Die
dagegen eingelegte Berufung wurde vom Oberlandesgericht Dusseldorf zuriick-
gewiesen (I-2 U 76/07). Die Nichtzulassungsbeschwerde wurde vom Bundesge-
richtshof durch Beschluss vom 17. April 2012 zurlickgewiesen (X ZR 139/08).

In der jetzt gultigen beschrankten deutschen Fassung hat der Anspruch 1 des

Streitpatents folgenden Wortlaut:

,verfahren zum Abtransport von Abwassern durch Saugen und
Foérdern mit Hilfe einer Pumpe, bei dem an einem rohrférmigen
Kollektor (42) mindestens eine WC-Schissel (43) mit einer Was-
serspilung und einem dichten Vakuumentleerungsventil ange-
schlossen ist, und bei dem der rohrférmige Kollektor (42) Gber ei-
nen Ansaugdurchlass (33) mit der Pumpe verbunden ist und die



Abwasser in Form von aufeinanderfolgenden Stopfen sowie auf
diese Stopfen folgende Luftmassen empfangt, die von der Atmo-
sphare stammen, bei dem zwischen dem rohrférmigen Kollek-
tor (42) und der Pumpe ein Rickschlagventil (55) und vor dem
Ventil eine das Vakuum im Kollektor messende Vakuumsonde
(56) angeordnet werden, die Uber ein Relais (57) die Pumpe bei
einem hohen Druckschwellwert in Gang setzen und bei einem
niedrigen Druckschwellwert anhalten kann, und bei dem die
Pumpe diese Stopfen und diese nachfolgenden Luftmassen an-
saugt, indem sie den Luftdruck im Kollektor (42) auf einen Saug-
druck unterhalb des Atmospharendrucks senkt und die Abwasser
durch einen Forderauslass (34) unter einem Auslassdruck abgibt,
der hoher ist als der Ansaugdruck und ausreicht, um den Abtrans-
port zu erlauben, wobei als Pumpe eine Flussigkeitsringpumpe (P)
verwendet wird, die auBerdem mit einem Wasserversorgungs-
durchlass (19) versehen ist, um einen geringen Durchsatz an Ver-
sorgungswasser zu erhalten, das einen Flussigkeitsring in dieser

Pumpe bildet und/oder aufrechterhalt.”

Auf diese beschrankte Anspruchsfassung sind die in ihrem Wortlaut gegeniber
der erteilten Fassung unveranderten Anspriiche 2 bis 7 des Streitpatents riickbe-
zogen, wahrend die Anspriche 8 und 9 auch in ihrem Ruckbezug auf die erteilte
Fassung des Anspruchs 1 unverédndert geblieben sind. Wegen des Wortlauts der

Unteranspriiche wird auf die Streitpatentschrift 0 333 045 B1 verwiesen.

Der Klager ist der Ansicht, fiir die vorliegende Klage sei ein Rechtsschutzbedtirfnis
gegeben. Er habe ein eigenes Interesse an der Nichtigerklarung des Streitpatents,
weil seine damalige Mandantin gegen ihn wegen Versaumung der Berufungsbe-
griundungsfrist Regressanspriiche geltend mache, was ihr Schreiben vom
13. Januar 2012 belege: ,Hereby, we claim compensation for damages resulting
from inadmissibility of the appeal against the decision of the German Patent Court
in the matter 10 Ni 21/10 (EU) ..., because the term for filing appeal reasons was



missed.”. Seine damalige Mandantin habe durch die Verwerfung der Berufung ein
Verteidigungsmittel in dem gegen sie vor dem Landgericht Dusseldorf eingeleite-
ten Verletzungsverfahren verloren. Im Fristenbuch sei die Berufungsbegrin-
dungsfrist versehentlich fehlerhaft notiert worden. Da dies unter anwaltlicher Mit-
wirkung geschehen sei, ware ein Antrag auf Wiedereinsetzung aussichtslos gewe-

sen.

In der Sache macht der Klager geltend, der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Streitpatents in der derzeit gultigen Fassung gehe tber den Inhalt der Anmeldung
in der ursprunglich beim européaischen Patentamt eingereichten Fassung hinaus.
Die Leitung (45) und das Ventil (46) wirden im geltenden Anspruch nicht erwahnt.
Auch das Merkmal, wonach die Vakuumsonde (56) das Vakuum im Kollektor
messe, sei nicht urspringlich offenbart. Zudem sei die Lehre des Patentan-
spruchs 1 auch nicht ausfihrbar. Auf3erdem beruft sich der Klager auf den Nich-

tigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit und bezieht sich insoweit auf die

Druckschriften
K6 US 4,034,421;
K8 EP 0 287 350 A2;
K9 EP 0 277 786 A2;
K10 US 3,984,080;
K11 WO 02/40793 A1,
K12 US 4,928,326.

Zudem macht er unter Bezugnahme auf

K13 Broschire der Jets Systemer A/S: ,The New Concep-

tion of Vacuum Sanitary System® und

K14.1 bis K14.2a Bestell- und Lieferunterlagen bzgl. des Systems K13



geltend, der Gegenstand des Anspruchs 1 sei vor dem Prioritatstag offenkundig

vorbenutzt worden.

Sowohl die nachverdéffentlichte Druckschrift K8 als auch der angeblich vorbenutzte
Gegenstand gemald K13/K14 seien fir den Gegenstand des Patentanspruchs 1
neuheitsschadlich. Zumindest sei dieser Gegenstand dem Fachmann — ausge-
hend von der Entgegenhaltung K6 — nahegelegt gewesen. Auch in den angegrif-
fenen Unteransprichen sieht der Klager nichts Patentfahiges. Die Gegenstande

der Anspriche 4 bis 6 seien zudem nicht ausfihrbar.

Der Klager beantragt,

das européaische Patent 0 333 045 mit Wirkung fir das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Patentan-

spruche 1 bis 7 fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie vertritt die Auffassung, die Klage sei schon mangels Rechtsschutzinteresses
unzulassig. Weder habe der Klager ernsthaft drohende Regressanspriiche darge-
legt, noch kénnten solche Anspriiche ein Rechtsschutzbedurfnis begriinden. Es
werde bestritten, dass die nicht fristgemal3e Vorlage der Berufungsbegrindung
auf ein Verschulden des Klagers zurtickzufuhren sei. Obwohl ein ,Notierungsfehler
im Fristenbuch® auf einen Fehler des Blropersonals hinweise, sei kein Antrag auf

Wiedereinsetzung gestellt worden.

Die Beklagte tritt dem Klager auch in der Sache entgegen. Sie bestreitet die Of-
fenkundigkeit der behaupteten Vorbenutzung und hélt die Gegenstande der ange-

griffenen Patentanspriche gegentuber samtlichen Angriffen fiir bestandsfahig.



Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 27. September 2013 einen frihen
gerichtlichen Hinweis gemaf3 § 83 Abs. 1 PatG ubersandt.

Wegen der Einzelheiten wird auf das Protokoll der mundlichen Verhandlung sowie
auf den gesamten Akteninhalt, insbesondere auf die Schriftsatze der Parteien mit

samtlichen Anlagen, Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde

Die auf die Nichtigkeitsgrinde der unzulassigen Erweiterung, der unzureichenden
Offenbarung sowie der mangelnden Patentfahigkeit (Art. 138 Abs. 1 lit. a) bis c)
und Art. 54, 56 EPU i. V. m. Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 IntPatUG) gestutzte Nich-

tigkeitsklage ist zuldssig, jedoch nicht begrindet.

Der Klager hat ein Rechtsschutzinteresse an der Nichtigerklarung des erlosche-

nen Streitpatents.

Nachdem die Schutzdauer des Streitpatents gemaR Art. 63 Abs.1 EPU am
9. Marz 2009 abgelaufen ist, ist die Klage nur zulassig, wenn der Klager ein be-
sonderes, in seiner Person liegendes Rechtsschutzinteresse an der Klageerhe-
bung geltend machen kann (BGH GRUR 1974, 146 — Schraubennahtrohr).

Bei der Prufung dieser Frage ist von einer grof3zligigen Gewahrung von Rechts-
schutz auszugehen. Das Rechtsschutzinteresse ist insbesondere zu bejahen, so-
lange der Nichtigkeitsklager vom Patentinhaber wegen Schutzrechtsverletzung in
Anspruch genommen werden kann bzw. Grund zu der Besorgnis hat, er kénne
aus dem Schutzrecht in Anspruch genommen werden (BGH GRUR 1981, 515 f —
Anzeigegerat; BGH GRUR 1995, 342 — Tafelférmige Elemente).



Das Rechtsschutzbedirfnis fir eine Nichtigkeitsklage gegen ein erloschenes Pa-
tent setzt jedoch nicht notwendig voraus, dass der Klager patentrechtlichen An-
sprichen aus dem Streitpatent ausgesetzt ist. Es gentigt auch ein sonstiges recht-
liches Interesse an der Feststellung, dass das Streitpatent nicht rechtsbestandig
gewesen ist. Ein solches Interesse ist gegeben, wenn die nachtragliche Feststel-
lung der Nichtigkeit des Streitpatents moglicherweise geeignet ist, Regressan-
spruche gegen den Nichtigkeitsklager abzuwenden (BPatGE 26, 137 = GRUR
1984, 645, 646 — Anwaltshaftung).

So liegt der Fall auch hier. Denn es ist kann nicht ausgeschlossen werden, dass
gegen den Klager wegen der Versaumung der Berufungsbegrindungsfrist im
zweiten Nichtigkeitsverfahren Schadensersatzanspriche geltend gemacht wer-
den, weil der friheren Mandantin die Mdglichkeit verloren gegangen ist, die Ver-
urteilung zum Schadensersatz wegen Patentverletzung gegebenenfalls durch den
Einwand der Nichtigkeit des Streitpatents abzuwenden, und dass das insoweit zu-
standige Zivilgericht die Rechtsbestandigkeit des Streitpatents als Vorfrage fir das
Bestehen etwaiger Schadensersatzanspriche fir erheblich halt (vgl. BPatG
a.a.0.).

Nicht entscheidend ist, ob solche Anspriche bereits geltend gemacht oder — wie
hier - nur angekiindigt sind. Der Nichtigkeitsklager muss auch die Schlussigkeit
und Erfolgsaussicht der Schadensersatzklage nicht glaubhaft machen. Schlissig-
keit und Erfolgsaussicht der Schadensersatzklage sind keine das Rechtsschutz-
bedurfnis begrindenden Gesichtspunkte, sondern Erwagungen, die das sachlich-
rechtliche Schicksal der Klage betreffen und daher das Vorliegen einer Prozessvo-
raussetzung nicht bertihren (BGH a. a. O. — Schraubennahtrohr). Der Klager muss
daher auch nicht glaubhaft machen, dass er die Fristversdumung schuldhaft ver-
ursacht hat. Im Ubrigen spricht der Umstand, dass er im Vorprozess keinen Antrag
auf Wiedereinsetzung gestellt hat — anders als die Beklagte meint — eher fir sein

Verschulden.



Im vorliegenden Fall ist somit ein Rechtsschutzinteresse des Klagers zu bejahen,
weil es ausreicht, dass die nachtragliche Klarung des Rechtsbestandes des Streit-
patents geeignet ist, mogliche Regressanspriiche seiner friheren Mandantin ab-
zuwenden. Wenn die Nichtigkeitsklage abgewiesen und das Streitpatent nicht
uber den im fruheren Verfahren fur nichtig erklarten Umfang hinaus weiter be-
schrankt werden sollte, ware die Versdumung der Frist im Vorprozess fur einen
maoglichen Schaden der damaligen Nichtigkeitsklagerin nicht als urséchlich anzu-
sehen. Aber auch im Falle eines Erfolgs der Klage wéare dem Klager geholfen, weil
dann fur seine frihere Mandantin die Mdglichkeit bestiinde, vor dem Landgericht
ein Restitutionsverfahren einzuleiten und so ihre Verurteilung zum Schadenser-
satz wegen Patentverletzung zu Fall zu bringen, wodurch der durch die Fristver-

saumung entstandene Schaden beseitigt wére.

Der mit der vorliegenden Klage angegriffene Patentgegenstand betrifft ein Verfah-

ren zum Abtransport von Abwéssern mittels Vakuum.

1. Gemal der Beschreibungseinleitung der Streitpatentschrift sind derartige Sys-
teme seit langem bekannt. Im Vergleich mit einem Abtransport mittels Schwerkraft
habe die Vakuum-Entleerung wesentliche Vorteile (T2-Schrift Seite 1, Zeilen 3 bis

26). Es seien verschiedene Techniken bekannt, um das Vakuum zu erzeugen.

Eine erste Technik bestehe darin, die Abwéasser in einem Behalter aufzufangen,
der mittels einer Vakuumpumpe unter Vakuum gesetzt wird. Um die Entleerung
des Behélters ohne Unterbrechung des Anlagenbetriebs durchzuflihren, musse
man Uber eine weitere Pumpe verfugen. Da die Abwasser unter Vakuum gelagert

wurden, entstehe auRerdem kein aerober Abbau der Stoffe.

Um diese Nachteile zu vermeiden, werde in dem franz6sischen Patent

FR-A-2 502 666 vorgeschlagen, die Anlage mit Vakuumpumpe durch eine Baro-
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metersdule zu erganzen, die es ermdgliche, die Abwasser kontinuierlich vom Un-
terdrucknetz zu einem Kollektor auf Atmosphéarendruck zu transformieren. Der
Hauptnachteil dieser Technik bestehe darin, dass ein grol3er Hohenunterschied

zwischen dem Kollektor und dem Tiefpunkt des Vakuumsystems vorliegen misse.

Nach einer weiteren Technik gemaf} der US 40 34 421 A (= Entgegenhaltung K6)
verwende man einen Lagerbehalter bei Atmospharendruck. Eine Umlaufpumpe
sauge die in diesem Behalter gelagerten Abwasser an und fordere sie unter Druck
in einen Ejektor, dessen Ableitung sie wieder in den Behélter zurtckfihre. Diese
Technik habe den Vorteil, dass der Lagerbehélter auf Atmosphéarendruck bleibe,
ohne die Anlage besonders kompliziert zu machen. Sie habe jedoch den Nachteil

eines schlechten Wirkungsgrads.

Eine vierte Technik bestehe darin, eine Vakuumpumpe mit archimedischer Spirale
zu verwenden, um ein Vakuum in einem Behélter, der mit dem Sammelnetz der
Abwasser verbunden sei, zu erzeugen und aufrecht zu erhalten. Die entspre-

chende Anlage sei vergleichsweise wesentlich komplexer.

Dariiber hinaus seien weitere Techniken bekannt, so etwa aus der Druckschrift
"Europump Terminology 1982 Trade and Technical Press Ltd" eine Flissigkeits-
ringpumpe unter den Verdrangerpumpen, um entweder Gase oder Flissigkeiten
oder Gemische aus beiden zu pumpen (T2-Schrift Seite 3, Zeilen 15 bis 18).

2. Davon ausgehend soll die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe
insbesondere darin bestehen, ein einfaches Verfahren zur Entleerung von Abwas-
sern unter Vakuum zur Verfigung zu stellen. Das erfindungsgemalfe Verfahren
habe auch zum Ziel, einen guten energetischen Wirkungsgrad zu erbringen und
eine direkte Verbindung, mit oder ohne Lagerbehalter, mit einem Sammelbehalter
unter Atmospharendruck zu erlauben, ohne Héhenvorgaben einer Barometersaule
(T2-Schrift Seite 3, Zeilen 24 bis 30).
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3. Das zur Erreichung dieser Ziele in Patentanspruch 1 beanspruchte Verfahren
lasst sich wie folgt gliedern:

Verfahren zum Abtransport von Abwassern

1. durch Saugen und Fordern

2. mit Hilfe einer Pumpe.

3. Ein rohrférmiger Kollektor (42)
3.1 an den mindestens eine WC-Schussel (43) mit einer Wasserspulung
und einem dichten Vakuumentleerungsventil angeschlossen ist,
3.2 st Uber einen Ansaugdurchlass (33) mit der Pumpe verbunden
3.3 und empfangt die Abwéasser in Form von aufeinanderfolgenden Stop-
fen sowie auf diese Stopfen folgende Luftmassen, die von der Atmo-
sphare stammen.

4. Zwischen dem rohrformigen Kollektor und der Pumpe wird ein
Ruckschlagventil (55) angeordnet.

5. Vor dem Ventil wird eine das Vakuum im Kollektor messende Vakuum-
sonde (56) angeordnet, die
5.1 ber ein Relais (57)
5.2 bei einem hohen Druckschwellenwert die Pumpe in Gang setzen und
5.3 bei niedrigem Druckschwellenwert die Pumpe anhalten kann.

6. Die Pumpe saugt die Stopfen und die nachfolgenden Luftmassen an,
6.1 indem sie den Luftdruck im Kollektor (42) auf einen Saugdruck unter-
halb des Atmospharendrucks senkt und
6.2 die Abwasser durch einen Forderauslass (34) unter einem Auslass-
druck abgibt,
6.2.2 der hoher ist als der Ansaugdruck und
6.2.3. ausreicht, um den Abtransport zu erlauben.

7. Als Pumpe wird eine Flissigkeitsringpumpe (P) verwendet,
7.1 die aulRerdem mit einem Wasserversorgungsdurchlass (19) versehen
ist,
7.1.1 um einen geringen Durchsatz an Versorgungswasser zu erhal-
ten,
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7.1.1.1 das einen Flussigkeitsring in dieser Pumpe bildet
7.1.1.2 und / oder einen Flissigkeitsring in dieser Pumpe auf-
rechterhalt.

4. Als hier einschlagiger Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Kon-
nen es insbesondere fur die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und fur die
Beurteilung des Standes der Technik ankommt, ist ein Fachhochschulingenieur
der Fachrichtung Maschinenbau mit besonderer Erfahrung in Auslegung und Kon-
struktion von Abwassersystemen im Sanitéarbereich, insbesondere Vakuumtrans-

portsystemen, anzusehen.

5. Insbesondere folgende Merkmale haben sich auf Grund der von den Parteien
vorgebrachten Argumente als auslegungsbediirftig erwiesen:

a) Merkmal 3.2 ist so zu verstehen, dass der rohrformige Kollektor unmittelbar
mit der Pumpe verbunden ist. Dies bedeutet, dass der Kollektor 42 bis zum An-
saugdurchlass der Pumpe heranreicht. Fur diese Auslegung spricht (entgegen
dem Beschluss des Bundesgerichtshofs vom 28. Mai 2009 — Xa ZR 10/05, Um-
druck Seite 9), dass gemalR Figur 5 samt zugehoriger Beschreibung des Streitpa-
tents (T2-Schrift Seite 6, Zeilen 13 bis 28) der Ansaugstutzen 33 an das durch den
Kollektor schematisch dargestellte Vakuumsammelnetz angeschlossen ist. Dem-
nach endet der Kollektor weder an dem Ruckschlagventil 55 noch an dem Kasten
(bzw. der Falle) 51, vielmehr sind auch die jenseits hiervon bis zum Ansaug-

durchlass der Pumpe verlaufenden Leitungsteile dem Kollektor zuzurechnen.

Dieser Auslegung steht auch nicht die Formulierung des Merkmals 4 entgegen,
wonach ,zwischen“ dem rohrférmigen Kollektor und der Pumpe ein Rickschlag-
ventil angeordnet ist. Dieses Merkmal bringt lediglich zum Ausdruck, dass das
Ruckschlagventil im Kollektorrohr so angeordnet sein muss, dass es seine Funk-
tion erfullen kann, namlich im Betriebsfall die Abwéasser passieren zu lassen und
im ruhenden Zustand das System gegen in Gegenrichtung eindringende Luft ab-

zudichten.



-13 -

b) Die Druckschwellenwerte, bei deren Erreichen gem&al den Merkmalen 5.2
bzw. 5.3 die Pumpe in Gang gesetzt bzw. angehalten wird, sind als statische (d. h.
nicht als dynamische) Druckwerte zu verstehen. Dies ergibt sich daraus, dass im
Kollektor stets ein Unterdruck erhalten werden soll, was tber ein Zuschalten der
Pumpe bei zu starkem Ansteigen der Drucks (Absinken des Vakuums) und Ab-
schalten bei ausreichend niedrigem Druck erfolgt. Diese Funktion muss nicht nur
im Betriebsfall gewébhrleistet sein, sondern auch im Ruhezustand. Musste der Un-
terdruck nach Betéatigung der Wasserspilung erst aufgebaut werden, wirde sich

der Transport der Abwésser zur Pumpe zu lange verzdgern.

Das durch Anspruch 1 geschitzte Verfahren ist weder gegeniber den urspring-
lich eingereichten Anmeldungsunterlagen unzulassig erweitert noch ist es unzu-

reichend offenbart.

1. Den Ausfihrungen des Klagers, in der geltenden Fassung des Patentan-
spruchs 1 fehle gegentiber den urspringlich eingereichten Unterlagen die Angabe
der Leitung 45 und des Ventils 46 in Zusammenhang mit der Flussigkeitsring-
pumpe P, so dass der Schutzumfang des Streitpatents diesbeziglich tUber die
Anmeldungsunterlagen (vgl. EP 0 333 045 A1) hinausgehe, kann schon deshalb
nicht beigepflichtet werden, weil der urspriingliche Anspruch 1 sogar noch allge-
meiner lediglich ein Transportsystem fur Abwasser mit einer Fllssigkeitsring-
pumpe angibt. Die beanstandeten Merkmale ,Leitung 45 und ,Ventil 46“ finden
sich dort erst in Anspruch 2. Durch Aufnahme dieser Merkmale sowie weiterer
Merkmale aus dem urspringlichen Anspruch 9 ist der geltende Patentanspruch 1

in zulassiger Weise eingeschrankt.

2. Auch die Argumentation des Klagers, wonach gemalf der Ursprungsoffenba-
rung die Sonde 56 am Ende eines Rohrstutzens und nicht (direkt) am Kollektor 42
angebracht sei und daher den eigentlich zu bestimmenden Druck im Kollektor gar



-14 -

nicht messen konne, trifft nicht zu. In den Zeichnungen 5 bis 7 der Anmeldungs-
unterlagen (entsprechend EP 0 333 045 Al) ist die Vakuumsonde 56 in Ublicher
Weise als Kreis mit (kurzem) Anschlussstutzen dargestellt, wie es auch der Ubli-
chen Einbaupraxis entspricht. Selbstverstandlich ist dieser Anschlussstutzen so
dimensioniert, dass er keinen relevanten Messfehler verursacht und den in dem
entscheidenden Anlagenteil (hier Kollektor 42) herrschenden Druck korrekt er-

fasst.

Im Ubrigen sind Zeichnungen in Patentdokumenten grundséatzlich schematisch
aufzufassen und eignen sich nicht als Offenbarungsquelle fir konkrete Dimensio-
nierungen, es sei denn, dies ist gezielt beabsichtigt und in der zugehdrigen Figu-
renbeschreibung explizit erwahnt, was vorliegend nicht der Fall ist. Aus diesem
Grund sind die Zeichnungen in den Anmeldungsunterlagen auch nicht so zu ver-
stehen, dass lediglich die dort gezeigte Anordnung der Vakuumsonde 56 offenbart
ware; der Fachmann wird diese Zeichnungen vielmehr so verstehen, dass die
Sonde auch an einer anderen Stelle der Kollektorleitung vor dem Rickschlagventil

55 angeordnet sein kann.

3. Nach Meinung des Klagers ist die Lehre von Anspruch 1 des Streitpatents
insoweit nicht nacharbeitbar, als in einem dynamischen Betriebszustand, d. h. bei
Durchstromung des Kollektors 42, kein verlasslicher Wert fir den zu bestimmen-
den Druck im Kollektor messbar sei und sich aufgrund der Stromungsverhéltnisse
ein Druckgradient im Kollektor ergebe, der mehr oder weniger abweichende Werte

vom zu erfassenden (statischen) Druck verursache.

Dem ist entgegenzuhalten, dass der im Kollektor gemessene Druck im dynami-
schen Betriebsfall zwar gewissen Schwankungen unterliegen kann, aber dennoch
ein brauchbares Kriterium zur Ansteuerung der Pumpe darstellt. Der Fachmann
wird in der Praxis die Einstellung des oberen und unteren Schwellenwerts jeden-
falls ohne weiteres so vornehmen, dass die Steuerung der Pumpe betriebsabhan-

gig korrekt erfolgt. Auch kommt es fur die Funktionsbereitschaft des Systems in
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erster Linie gerade auf den Druck im Ruhezustand an, in welchem das Vakuum

aufrechterhalten werden soll.

4. Der Gegenstand des Anspruchs 1 sowie die spezielleren Ausgestaltungen
gemal den angegriffenen Unteransprichen 2 bis 7 sind gegeniber dem vom Kla-
ger aufgezeigten Stand der Technik neu und sie beruhen auch auf erfinderischer
Tatigkeit.

a) In der von dem Klager als neuheitsschadlich angefuhrten nachveroéffentlichten
Druckschrift EP 0 287 350 A2 (K8) sind nicht samtliche erfindungsgeméaien

Merkmale offenbart.

aa) Im Gegensatz zur Auffassung der Beklagten geht aus dieser Druckschrift aller-
dings entsprechend Merkmal 5 eine das Vakuum im Kollektor messende Sonde

hervor.

Dieses Merkmal ergibt sich zwar nicht aus dem in den Figuren der K8 gezeigten
Ausfuhrungsbeispiel. In der Beschreibung (Spalte 3 Zeilen 24 bis 27) ist hierzu
lediglich ein Druckschalter (,vacuum sensor‘ bzw. ,pressure switch“) erwahnt,
welcher innerhalb des dortigen Vakuumtanks (1) angeordnet ist. Da durch diesen
Druckschalter die Tatigkeit der Pumpen 4 gesteuert werden soll, erkennt der
Fachmann ohne weiteres, dass der Schalter in der oberen Hélfte des Vakuum-
tanks, die durch die Saugleitung 7 mit den Pumpen verbunden ist, angebracht sein
muss. Die Auffassung des Klagers, demzufolge durch diesen Sensor indirekt auch
das Vakuum im Kollektor (Zufihrrohr 6) gemessen werde, geht fehl, weil der Tank
(1) eine komplexe Ausgestaltung mit Verzweigung, Steigrohr und Zerkleinerer
(»grinder 3“) aufweist, deren Zusammenwirken zu 6rtlich und zeitlich stark unter-
schiedlichen Druckverhaltnissen im Inneren dieses Behélters fuhrt. Es kann auch
nicht gesagt werden, dass — wie der Klager meint — der Effekt der Wassersaule
mehr oder weniger konstant sei und der dort gemessene Druck deshalb, mit ei-

nem ,offset beaufschlagt, als fir den Unterdruck im Kollektor reprasentativ ange-
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sehen werden konne. Jedenfalls wird der Fachmann dem Ausfuhrungsbeispiel
gemal Figur 1 der K8 derartige Schlussfolgerungen nicht mit der erforderlichen
Unmittelbarkeit und Eindeutigkeit entnehmen (vgl. BGH GRUR 2009, 382, 384 —

Olanzapin).

Anders verhalt es sich mit dem in K8, Spalte 4 Zeilen 15 bis 28, erwahnten alter-
nativen Ausfiihrungsbeispiel. Dort ist vorgesehen, dass das Zufuhrrohr 6 in die
obere Kammer 9 des Vakuumtanks einmindet. Da der Zerkleinerer 3 in enger
Verbindung zu der die obere von der unteren Kammer trennenden Platte 10 ange-
bracht sein soll, herrschen in der oberen Kammer keine anderen Druckverhalt-
nisse als im Rohr (= Kollektor) 6. Der Fachmann erkennt ohne weiteres, dass aus
diesem Grund der Drucksensor mit dem in der oberen Kammer des Tanks herr-

schenden Vakuum auch den damit Gbereinstimmenden Wert im Kollektor misst.

bb) In der Schrift K8 ist aber das Merkmal 3.2 nicht verwirklicht, weil das Zufuhr-
rohr (= Kollektor) 6 nicht unmittelbar mit dem Ansaugdurchlass der Pumpe 4 ver-
bunden ist, sondern am Vakuumtank angeschlossen ist und dort endet. Der Vaku-
umtank steht mit einem anderen Anschluss mit dem Ansaugdurchlass der Pumpe
in direkter Verbindung und wird von dieser bei Bedarf evakuiert. Somit besteht bei
K8 nur eine mittelbare Verbindung zwischen Kollektor und Pumpe, die nicht der
patentgeméafen entspricht (s. o. 11.5.a). Hierbei ist anzumerken, dass der Vaku-
umtank der K8 nicht mit einer einfachen ,Falle“, wie sie im Streitpatent (Figur 5,
Bezugszeichen 51) dargestellt ist, gleichgesetzt werden kann. Bei dieser Falle
handelt es sich lediglich um einen zusatzlichen Einbau in die Kollektorleitung, um
durch die Abscheidung von schweren, nicht bestimmungsgeméafien Teilen eine
zuséatzliche Sicherheit fir den Pumpenbetrieb zu gewahrleisten (vgl. T2-Schrift
Seite 7, Zeilen 6 bis 18). Fur die Durchfihrung des patentgemafRen Verfahrens
ware die Falle beim Streitpatent — anders als der Vakuumtank bei K8 - nicht erfor-
derlich und kdnnte auch weggelassen werden. Zudem hat dieser Einbau - anders
als der Vakuumtank der K8 - keinen nennenswerten Einfluss auf die Stromungs-
und Druckverhaltnisse in der Kollektorleitung. Jedenfalls wird der Fachmann der

K8 keinesfalls entnehmen, dass die Leitung 7 als Teil der Sammelleitung - ent-
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sprechend dem bis zur Pumpe reichenden Kollektor des Streitpatents - angesehen
werden kann. Vielmehr werden dort die entsprechenden Leitungen sogar explizit
unterschieden, namlich zum einen die ,supply pipe (6)“, die als Kollektorleitung in
den Tank mindet, und zum anderen die ,suction pipe (7)“, Uber welche die Pum-

pen (4) die Abwasser aus dem Tank absaugen.

b) Die (angebliche) offenkundige Vorbenutzung (K13/14) zeigt eine mit dem Aus-
fuhrungsbeispiel gemaR Figur 1 der K8 vergleichbare Anordnung, wobei dort ne-
ben dem Merkmal 3.2 auch das Merkmal 5 der das Vakuum im Kollektor messen-
den Vakuumsonde fehlt. Dazu findet sich in K13 lediglich die allgemeine Angabe,
dass die Vakuumpumpe uber einen Druckschalter gesteuert wird (,The vacuum
pump is controlled by a pressure switch which keeps the vacuum between 30-45
percent®). An welcher Stelle dieser Druckschalter welchen Druck misst, bleibt hier-
bei vollig offen. Im Ubrigen ist in der K13 - anders als in K8 - auch keine weitere
Ausfuhrungsform offenbart, welche bei einer unterstellten Anordnung des Druck-
sensors im Vakuumtank diesen als mit dem Kollektor in Verbindung stehend an-
sehen liel3e.

c) Der Gegenstand von Anspruch 1 des Streitpatents beruht auf erfinderischer
Tatigkeit, weil er — ausgehend von K6 als dem nachstkommenden Stand der

Technik - dem Fachmann zum Prioritatszeitpunkt nicht nahegelegt war.

Von dem Vakuumsystem nach K6 unterscheidet sich der Gegenstand des Streit-
patents durch den Einsatz einer Flussigkeitsringpumpe (Merkmalsgruppe 7) an-
stelle der in K6 verwendeten Kombination aus Férderpumpe (1) und Ejektordise
(5). Dem Fachmann war zwar die Verwendung einer Flussigkeitsringpumpe aus
dem Katalog K13 bekannt, er wurde dadurch aber nicht angeregt, die Pumpe und
die Ejektorduse der K6 durch eine Flussigkeitsringpumpe zu ersetzen. Grund da-
fur ist, dass die Systeme der K6 und der K13 nach grundlegend verschiedenen

Prinzipien arbeiten.
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Wahrend namlich bei dem Vakuumsystem der K6 das Feststoff-Luftgemisch mit
allen enthaltenen - auch grol3eren - Feststoffen direkt aus dem Kollektor ange-
saugt und in den auf Atmospharendruck befindlichen Sammeltank (3) beférdert
wird, ist bei dem System gemald K13/K14 den Pumpen - und damit auch dem
Sammeltank - ein unter Unterdruck stehender Zwischenbehalter (,vacuumtank A®)
vorgeschaltet, in welchem die enthaltenen Feststoffe vom Flussigkeitsstrom abge-
trennt und in einem Nebenstrom durch den Zerkleinerer (,macerator pump C¥)
zerkleinert werden, bevor sie zusammen mit dem Flussigkeitsstrom von den Va-
kuumpumpen (D) zum Sammeltank weitergefordert werden. Der Fachmann er-
kennt daraus, dass der Flussigkeitsringpumpe ein Zerkleinerer vorgeschaltet wer-
den muss, um die in unterschiedlichster Gré3e anfallenden Feststoffe zunéchst zu
zerkleinern, um sie dann als eine Art Suspension Uber die Flissigkeitsring-
pumpe(n) sicher zu dem Lagertank zu transportieren. Der Zielsetzung des Streit-
patents einer Vereinfachung des Systems nach K6 lauft es aber gerade entgegen,
dort zusatzliche Komponenten wie Vakuumtank und Zerkleinerer hinzuzuftigen,
um dieses Uberhaupt mit einer Flissigkeitsringpumpe betreiben zu kénnen. Viel-
mehr wirde die Anlage dadurch eher komplizierter, zumal mit diesen zusatzlichen
Komponenten wiederum spezifische Nachteile in Kauf genommen werden muss-

ten.

Es kommt daher der Uberwindung eines Vorurteils der Fachwelt gleich, die in K6
eingesetzte - aus einer Kombination von Umlaufpumpe (1) und Ejektordiuse (5)
bestehende - Strahlpumpe durch eine FlUssigkeitsringpumpe zu ersetzen, ohne
weitere Malinahmen zur Abtrennung oder Zerkleinerung der im angesaugten Ab-
wasserstrom mitgefihrten groben Feststoffe vorzusehen, womit die angestrebte

Vereinfachung des aus K6 bekannten Vakuumtransportsystems erreicht wird.

d) Auch wenn man von K13 als néchstliegendem Stand der Technik ausginge,
kdme man zu keinem anderen Ergebnis. So hatte der Fachmann bereits keinen
Anlass, den in K13 erwahnten Druckschalter — Giber dessen Positionierung nichts
ausgesagt ist — entsprechend Merkmal 5 zur Messung des Unterdrucks im Kol-

lektor zu verwenden. Vielmehr wird er durch die diesbezigliche Funktionsangabe
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zur Vakuumpumpe eher dazu angeleitet, den Saugdruck der Pumpe(n) selbst zu
erfassen, also an einer Stelle in der Ansaugleitung (7) zu messen. Jedenfalls geht
vom Offenbarungsgehalt der K13 keine Anregung dazu aus, eine das Vakuum im

Kollektor messende Vakuumsonde einzusetzen.

Ebenso war der Fachmann nicht veranlasst, bei K13 auf den Vakuumtank zu ver-
zichten, um einen direkten Anschluss der Kollektorleitung an die Pumpen D zu
ermoglichen. Darlber hinaus héatte der Fachmann — um von K13 zum streitpatent-
gemalRen Gegenstand zu gelangen — auch auf die Zerkleinerungsvorrichtung C
verzichten missen, wovon ihn das erwahnte, in der Fachwelt bestehende Vorurteil

abgehalten hatte.

e) Andere Begrundungswege, auf denen der Fachmann mit Hilfe des Stands der
Technik zum Gegenstand des Anspruchs 1 hatte gelangen kdnnen, sind vom KIa-
ger nicht aufgezeigt worden. Sie sind auch fur den Senat nicht ersichtlich, wobei
zu berlcksichtigen ist, dass die Schriften K8, K9, K11 und K12 nachveréffentlicht
sind und daher im Rahmen der erfinderischen Téatigkeit nicht in Betracht gezogen
werden konnen (Art. 56 Satz 2 EPU). Somit erweist sich Anspruch 1 als be-

standsfahig.

5. Die angegriffenen Unteranspriiche 2 bis 7 haben auf Grund ihres Riickbezugs
auf Anspruch 1 ebenfalls Bestand.

Die Patentfahigkeit des Unteranspruchs 4 (sowie der darauf riickbezogenen An-
spriche 5 und 6) wird auch nicht unter dem Gesichtspunkt der mangelnden Aus-
fuhrbarkeit in Frage gestellt. Wie sich aus dem Kontext der Streitpatentschrift
ergibt, umfasst das Verfahren nach Patentanspruch 1 namlich auch einen Ruhe-
zustand des Systems, wéahrend dessen die Pumpe lediglich in Bereitschaft steht
fur den Fall, dass entweder das Vakuum im Kollektor unter den unteren Grenzwert
absinkt oder eine Betéatigung der Spilung erfolgt, wofir die Pumpe jeweils wieder

anlauft. Dies erlaubt aber widerspruchsfrei auch den in Anspruch 4 vorgesehenen
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Fall einer (voriibergehenden) Absperrung des Kollektors durch das Ventil 81 zur

Leerung des Lagerbehélters.

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

Der Ausspruch uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus 8 99 Abs. 1 PatG
i. V.m. 8 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

V.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urtell 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
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 voll-
standiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von flinf Mo-

naten nach der Verkiindung. Die Berufungsfrist kann nicht verlangert werden.
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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.

Rauch Hildebrandt Klest Kortge Richter

pro



