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betreffend das europaische Patent 1 643 175
(DE 50 2004 012 179)

hat der 7.Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des
Bundespatentgerichts auf Grund der mundlichen Verhandlung vom
8. Oktober 2015 unter Mitwirkung des Vorsitzenden Richters Rauch, der Richter
Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dipl.-Ing. Kuest, der Richterin Dr. Schnurr und des
Richters Dipl.-Ing. Univ. Richter

fur Recht erkannt:

Das europaische Patent 1 643 175 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem
Umfang fur nichtig erklart.

II. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

[ll.  Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung von
120% des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig

vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des in deutscher Verfahrenssprache mit
der Bezeichnung ,Pneumatischer Ventilantrieb® u. a. fur den Geltungsbereich der
Bundesrepublik Deutschland erteilten européischen Patents 1 643 175, das durch
Teilung aus der (Stamm-) Anmeldung EP 1505325 vom 28. Juli 2004
hervorgegangen ist und die Prioritat der deutschen Voranmeldung 103 36 065
vom 6. August 2003 in Anspruch nimmt. Im Deutschen Patent- und Markenamt
wird das Patent unter dem Aktenzeichen 50 2004 012 179 gefuhrt. Das
Streitpatent umfasst funf Anspriche, die alle mit der vorliegenden Klage



angegriffen werden. Die Anspriche 2 bis 5 sind als Unteranspriuche auf

Anspruch 1 rickbezogen.

Patentanspruch 1 hat folgenden Wortlaut:

1. Pneumatischer Ventilantrieb (10) mit einem Gehause, das
eine zylindrische Laufbuchse (28) und an jedem axialen Ende
der zylindrischen Laufbuchse (28) eine Stirnwand (20, 24)
aufweist, einem mit einer axialen Spindel (34) verbundenen
Kolben (30), der in der zylindrischen Laufbuchse (28) axial
gefuhrt und an seinem Umfang gegen die zylindrische
Laufbuchse (28) abgedichtet ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
eine (20) der Stirnwande auf ihrer von der zylindrischen
Laufbuchse (28) abgewandten Flache eine einheitliche
Schnittstelle zum optionalen Anschlie3en unterschiedlicher
Ausfihrungen von Ansteuermodulen (12) aufweist, die
pneumatische und/oder elektrische Steuermittel umfassen.

Wegen des Wortlauts der Unteranspriche 2 bis 5 wird auf die Streitpatentschrift

1643 175 B1 Bezug genommen.

Die Klagerin macht die Nichtigkeitsgrinde der mangelnden Patentfahigkeit, der
unzureichenden Offenbarung und der unzulassigen Erweiterung (Art. Il 8 6 Abs. 1
Nr. 1 bis 3 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) bis ¢) EPU) geltend.

Zur Auslegung des Merkmals ,einheitliche Schnittstelle” im kennzeichnenden Teil
des Anspruchs vertritt die Klagerin die Auffassung, dieser Begriff bezeichne
innerhalb des Streitpatents lediglich die rein mechanische Zusammenfligung der
Steuereinheit mit dem Ventilantrieb. Insbesondere die pneumatischen Luftkanale

des Ventilantriebs seien nach Abs. [0006] der Streitpatentschrift sowie



entsprechend Patentanspruch 2 nur ,vorzugsweise® und damit nicht zwingend

innerhalb des Gehauses des Ventilantriebs angeordnet.

Zum Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausfuhrbarkeit tragt die Klagerin vor, die
Klagepatentschrift enthalte ebenso wie die urspriinglichen Anmeldungsunterlagen
keine Informationen, denen der Fachmann entnehmen koénnte, was unter einer
einheitlichen Schnittstelle, die zum Anschluss verschiedener Ausfiihrungsformen

von Steuermodulen geeignet sein misse, zu verstehen sei.

Den Nichtigkeitsgrund der unzuldssigen Erweiterung begrundet die Klagerin im
Hinblick auf Anspruch 1 damit, dass das Streitpatent in Anspruch 1 die einheitliche
Schnittstelle ohne eine die Laufbuchse umgebende und zwischen den beiden
Stirnwanden axial verspannte zylindrische Hulle beanspruche. In der
ursprunglichen (Stamm-) Anmeldung sei demgegeniber die dort in Anspruch 10
erwdhnte einheitliche Schnittstelle nur in Kombination mit den Merkmalen der
vorhergehenden Anspriche 7 bis 9, also in Kombination mit jeweils einer
zwischen den beiden Stirnwdnden eingespannten zylindrischen Hiulle offenbart

gewesen.

Den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit stitzt die Klagerin auf

folgende Publikationen:

K1 DE 19641073 A1
K2  US 2001 028 049 Al
K4 WO 02/093058 Al
K5 DE4014474C1

K6 DE 3923063 C3

K7 DE 2610876 Al

K8 DE 2303324

K9 DE 2252410

K10 DE 697 15022 T2
K11 EP 1233217 Al



K12
K13
K14
K15
K16

K17
K18

K19

K20
K23

EP 1146 270 A2

GB 2194 648 A

WO 02/068828 Al

DE 196 42 181 Al

Firmenkatalog ,Express 2000/2001“ Burkert Fluid Control Systems,
Seiten 30 bis 37

Datenblatt ,2-Wege-Geradsitz-Stellventil Typ 2712% 03/2000
Betriebsanleitung ,VARIVENT-Doppelventil R“, GEA Tuchenhagen,
2003-01

Operation Instructions ,Control Module T.VIS®-AS-Interface”, GEA
Tuchenhagen, 2003-01

FR 2 557 252 Al

DE 82 04 795 U1l

Der Gegenstand des Anspruchs 1 sei nicht neu gegenuber K4, K5, K6, K7, K8,
K10, K12, K13, K14, K16, K17, K18 und K20. Zudem sei er dem Fachmann,
ausgehend von K15, nahe gelegt gewesen.

Die Klagerin beantragt,

das europdische Patent 1643175 mit Wirkung fur das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang

fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage insgesamt abzuweisen,

hilfsweise, die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen die

Fassung der Patentanspriiche gemall den mit Schriftsatz vom
24. Juli 2015 (BI. 190 ff. d. A.) eingereichten, in der Reihenfolge
ihrer Nummerierung gestellten Hilfsantragen 1 bis 5 richtet.



Patentanspruch 1 ist in der Fassung der Hilfsantrdge dadurch geandert, dass an
den Text der erteilten Fassung folgende Passagen angefiigt werden:

Hilfsantrag 1 (Anfigung an die erteilte Fassung)

.-, Wobei eine mit dem Kolben (30) verbundene
Koppelstange (46) vorgesehen ist, die koaxial durch die
Stirnwand (20) ragt, die mit der einheitlichen Schnittstelle

versehen ist”

Hilfsantrag 2 (Anfigung an die Fassung gem. Hilfsantrag 1)

»---, WoObei der Kolben (30) durch eine Druckfeder (32), die sich
an der mit der einheitlichen Schnittstelle versehenen
Stirnwand (20) abstitzt, zur anderen Stirnwand (24) beaufschlagt

wird*
Hilfsantrag 3 (Anfugung an die Fassung gem. Hilfsantrag 2)
.--., wobei die Stirnwand (20), die mit der einheitlichen Schnittstelle
versehen ist, mit einer die Stirnwand (20) axial durchquerenden Bohrung
(54) fur Steuerluft versehen ist*
Hilfsantrag 4 (Anfligung an die Fassung gem. Hilfsantrag 3)
..., WObei das Gehause des Ventilantriebs aus Kunststoff besteht

und die AufRenwandteile von einer zylindrischen Hulle umgeben

sind, die aus einem dinnwandigen rostfreien Stahl besteht"



Hilfsantrag 5 (Anfugung an die Fassung gem. Hilfsantrag 4)

.--.., Wobei die Hulle im Wesentlichen spaltfrei an den beiden
Stirnwanden (20, 24) anschliel3t*

Die Beklagte erachtet den Gegenstand des Streitpatents in der erteilten Fassung,
zumindest aber in der Fassung eines seiner Hilfsantrdge gegentber samtlichen

Angriffen flr bestandsfahig.

Nach ihrer Meinung bedinge eine ,einheitliche Schnittstelle® in der Stirnwand des
Ventilantriebs, dass samtliche Anschlussstellen zum AnschlieRen von
Ansteuermodulen ausschlieZlich in der Schnittstelle vorhanden sind, wobei je
nach dem Typ von Ansteuermodul, das am Ventilantrieb angebracht werden soll,
die jeweils bendtigten genutzt werden und ggf. die nicht benutzten frei bzw.

verschlossen bleiben.

Die Lehre des Streitpatents konne der Fachmann, den die Beklagte als
Maschinenbau-Ingenieur mit mehrjdhriger Berufserfahrung im Bereich der
Prozessautomatisierung sowie der Steuer- und Regeltechnik definiert, ohne
weiteres nacharbeiten. Fur ihn sei erkennbar, was unter einer ,einheitlichen

Schnittstelle“ zu verstehen sei.

Auch enthalte das Streitpatent keine unzuldssigen Erweiterungen. Insoweit sei auf
den gesamten Offenbarungsgehalt der Anmeldungsunterlagen abzustellen. Die
urspringliche Anmeldung enthalte keinen Hinweis darauf, dass lediglich die
Kombination aus Ventilantrieb und Ansteuermodul als erfindungswesentlich
betrachtet werden kdnne. Auch die Merkmale der Unteranspriiche 3 und 4 seien

urspringlich offenbart.

Nach Meinung der Beklagten ist keiner der beanspruchten Gegenstande - sei es

in der erteilten Fassung, sei es in der Fassung der Hilfsantrage - durch die



Entgegenhaltungen neuheitsschadlich getroffen oder nahegelegt. Dies gelte

insbesondere fur das Merkmal der ,einheitlichen Schnittstelle®.

Die Klagerin halt Anspruch 1 auch in der Fassung der Hilfsantrdge flr nicht

bestandsfahig.

Hilfsantrag 1 (und damit alle weiteren Hilfsantrage) sei unzuldssig, weil eine
Koppelstange in der urspriinglichen (Stamm-) Anmeldung (K3) nur in Kombination
mit einem Positionssensor offenbart sei. Weitere unzulassige Erweiterungen
enthielten der Hilfsantrag 3, weil in K3, Spalte 3, Zeilen 35 bis 38, die axial
durchquerende Bohrung nur zusammen mit einem Steuerluftkanal 56 und
weiteren Komponenten offenbart sei, und der Hilfsantrag4, weil die
AuBenwandteile urspringlich immer in Zusammenhang mit den Stirnwanden

erwahnt seien.

Zur mangelnden Patentfahigkeit der Gegenstande von Anspruch 1 beruft sich die
Klagerin bzgl. Hilfsantrag 1 auf K4, dort rage die als Koppelstange aufzufassende
Ventilstange 101a koaxial durch die Stirnwand 105, sowie auf K11 und K8.

Hilfsantrag 2 betreffend bezieht sich die Klagerin auf K4, dort auf Figur 1 mit der
den Hauptkolben 105a beaufschlagenden Druckfeder, sowie unter Hinweis auf K8

auf fachmannisches Wissen und Kénnen.

Hilfsantrag 3 betreffend verweist sie auf K4, Seite 22, zweiter Absatz. Dort bilde
zudem die Ventilstangenbohrung 3a eine die Stirnwand 20 axial durchquerende
Bohrung 54 fur Steuerluft. Gegentber der K8, dort Figur 1, Verlangerung des
Kanals 26, sei Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags 3 zudem nicht

erfinderisch.

Hilfsantrag 4 betreffend moniert die Klagerin eine dort gegenuber einer
Kombination von K8 mit K23, Seite 2, zweiter und letzter Absatz, mangelnde
erfinderische Tatigkeit.



Gleiches gelte schliefilich in Bezug auf Hilfsantrag 5 gegenuber einer Kombination
von K8 oder K4 mit K23 (Figur 1).

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 29. Mai 2015 einen frihen

gerichtlichen Hinweis gemal § 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 Klage ist zulassig und auch erfolgreich. Das Streitpatent hat weder in seiner
erteilten Fassung, noch in einer der von der Beklagten hilfsweise beantragten

Fassungen Bestand.

Zwar liegen die von der Klagerin geltend gemachten Nichtigkeitsgrinde der
unzulassigen Erweiterung und der unzureichenden Offenbarung (Art. Il 8 6 Abs. 1
Nr. 1 bis 3 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. b) und c) EPU) nicht vor. Das
Streitpatent ist jedoch wegen mangelnder Patentfahigkeit fir nichtig zu erklaren
(Art. 11 8 6 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU).

1. Nach der Beschreibung der Streitpatentschrift (Abséatze 1 und 2) betrifft das
Streitpatent einen pneumatischen Ventilantrieb mit einem Gehause, das einen
Zylinder aufweist, in dem ein Kolben axial geftihrt und an seinem Umfang gegen

die Innenwand des Zylinders abgedichtet ist.

Als Aufgabe der vorliegenden Erfindung bezeichnet die Streitpatentschrift
(Beschreibung Absatz 2) die Verbesserung bekannter Ventilantriebe in mehreren
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Aspekten, wobei beim vorliegenden Streitpatent im Vordergrund steht, einen
Ventilantrieb mit einem Gehause zu schaffen, das mit einem Ansteuermodul, das
pneumatische und/oder elektrische Steuermittel verschiedenster Art umfassen
kann, zu einem einheitlichen Gerat integriert ist (Beschreibung Absatz 7).
Ausgehend von diesem Hauptaspekt erméglichten es  bevorzugte
Ausfiuhrungsformen, die pneumatischen Luftkanale fur Steuerluft im Geh&use des
einheitlichen Gerats zu integrieren, so dass die Ublichen Schlauchleitungen fur
Steuerluft entfielen (Beschreibung Absatz 6). Zudem werde ermdglicht, das
Gehause des Ventilantriebs im Gegensatz zu herkdbmmlichen Gehdusen, die aus
massivem, rostfreiem Stahl bestinden, aus einem relativ kostengunstigen
Kunststoff herzustellen und das Gehduse mit einer zylindrischen Hiulle aus
rostfreiem Stahl zu umhillen. Beides erweise sich insbesondere bei einem Einsatz
in der Pharmatechnik, Biotechnik und Lebensmitteltechnik als optisch und
hygienisch vorteilhaft (Beschreibung Abs. 5).

2. Zur Losung der Aufgabe schlagt das Patent in Anspruch 1 ein Erzeugnis mit

folgenden Merkmalen vor:

a) Pneumatischer Ventilantrieb (10) mit einem Gehause,

b) das eine zylindrische Laufbuchse (28) und

c) an jedem axialen Ende der zylindrischen Laufbuchse (28) eine
Stirnwand (20, 24) aufweist,

d) einen mit einer axialen Spindel (34) verbundenen Kolben (30),

e) der in der zylindrischen Laufbuchse (28) axial geflhrt und an seinem
Umfang gegen die zylindrische Laufbuchse (28) abgedichtet ist,
wobei

f) eine (20) der Stirnwande auf ihrer von der zylindrischen
Laufbuchse (28) abgewandten Flache eine einheitliche Schnittstelle
zum optionalen Anschliel3en unterschiedlicher Ausfihrungen von
Ansteuermodulen (12) aufweist, die pneumatische und/oder

elektrische Steuermittel umfassen.
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Die Kerngedanke des Patents beruht hierbei auf der Ausgestaltung einer
Schnittstelle gemafld dem Merkmal f) (Beschreibung Absatz 4).

3. Zustandiger Durchschnittsfachmann, auf dessen Wissen und Koénnen es
insbesondere fiur die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und fur die
Interpretation des Standes der Technik ankommt, ist im vorliegenden Fall ein
Diplomingenieur der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjahriger Erfahrung in
der Entwicklung und Konstruktion von Ventilantrieben auf dem Gebiet der

Prozessautomatisierung bzw. Automatisationstechnik.

4. Wenn der Fachmann bei der Auslegung des zwischen den Parteien umstritte-
nen Merkmals f) vom fachlblichen Verstandnis des Begriffs ,Schnittstelle® aus-
geht, so wird er darunter einen definierten Ubergangsbereich verstehen, an dem
der pneumatische Ventilantrieb mit einem der in Merkmal f) genannten Ansteuer-
module zu einer Einheit verbunden wird, und in dem ein Austausch von pneumati-
schen und/oder elektrischen Impulsen stattfindet. Fir diese Auslegung spricht
auch die in dem genannten Merkmal enthaltene Zweckbestimmung (,zum optio-
nalen Anschlielen unterschiedlicher Ausfihrungen von Ansteuermodulen .., die

pneumatische und/oder elektrische Steuermittel umfassen®).

Hiervon ausgehend liegt es nahe, die Bezeichnung ,einheitliche Schnittstelle ent-
sprechend der im friihen gerichtlichen Hinweis dargelegten vorlaufigen Auffassung
so zu verstehen, dass an der Schnittstelle auf Seiten des Ventilantriebs stets
samtliche optional bendtigten Anschlussstellen in stets derselben Position ange-
ordnet sind, wobei je nach angeschlossenem Ansteuermodul entsprechend des-
sen unterschiedlicher Funktion (z. B. rein pneumatisch, rein elektrisch oder Misch-
formen) die am Ansteuermodul vorhandenen Anschliisse mit denen der Schnitt-
stelle des Ventilantriebs in Verbindung treten, wahrend gegebenenfalls nicht be-

legte bzw. nicht bendétigte Anschlussstellen frei bzw. verschlossen bleiben.

Diese Auslegung ist jedoch in der Weise klarzustellen, dass das Vorhandensein
zusatzlicher Verbindungen neben der ,einheitlichen Schnittstelle® nicht ausge-
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schlossen ist. Die aus dem Stand der Technik bekannten, auf3erhalb der Gehause
von Ventilantrieb und Steuermodul gefuhrten Druckluftleitungen kénnen z. B. dann
entfallen, wenn die pneumatischen Luftkanale fur Steuerluft - entsprechend An-
spruch 2 des Streitpatents - in dem Gehause des Ventilantriebs integriert sind
(Streitpatentschrift Abs. [0006]). In der Patentschrift werden aber - mit Ausnahme
der vorgenannten bevorzugten Ausgestaltung - keine weiteren Anschlussstellen
im Bereich der anspruchsgemalien Schnittstelle offenbart. Daher gibt die Be-
schreibung keinen Hinweis in der Richtung, dass samtliche pneumatische

und/oder elektrische Verbindungen in der Schnittstelle angeordnet sein missen.

Gegen diese auf allgemeine fachmannische Vorstellungen gestitzte und zu einer
beschrankenden Auslegung fuhrenden Sichtweise spricht jedoch die unvoreinge-
nommene Interpretation der Patentschrift entsprechend der von der Kléagerin ver-
tretenen Auffassung. So kann unter dem Begriff ,einheitliche Schnittstelle® i. S. d.
Streitpatents auch eine rein mechanische Verbindung des Ansteuermoduls mit
dem Ventilantrieb an der in Merkmal f) genannten, von der zylindrischen Lauf-
buchse abgewandten Flache der Stirnwand des Ventilantriebs (20) verstanden

werden.

Fur die von der Klagerin favorisierte Auslegung spricht zunéchst, dass gemaf Ab-
satz [0012] der Streitpatentschrift an der gegenuberliegenden Seite des Ventilan-
triebs eine weitere ,einheitliche Schnittstelle” vorgesehen ist, und zwar zum An-
schliel3en verschiedenster Ausfiihrungen von Ventil-Armaturen. Der Umstand,
dass es sich hierbei um einen rein mechanischen Anschluss handelt, legt es nahe,
den Begriff der ,einheitlichen Schnittstelle” bei Merkmal f), wo es um den An-

schluss von Ansteuermodulen geht, ebenso zu interpretieren.

Dafiir spricht des Weiteren, dass gemal Absatz [0014] der Streitpatentschrift bei
Ausfuhrungen, die keinen Steuerkopf bendtigen, der Deckel (72) des Steuermo-
duls unmittelbar an die Stirnwand (20) angesetzt werden kann. Weiter heil3t es,

dass die Stirnwand auch fiur diesen Deckel eine passende Schnittstelle bilde. Der
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Begriff ,Schnittstelle” wird demnach auch an dieser Stelle im Sinne einer rein me-

chanischen Verbindung gebraucht.

Somit wird durch die Patentschrift eher die breite Auslegung des Anspruchswort-
lauts gestutzt, demnach der Begriff einer ,einheitlichen Schnittstelle® gemal

Merkmal f) auch lediglich mechanische Verbindungen umfasst.

Fur das Ergebnis des vorliegenden Rechtsstreits kann dahinstehen, ob das
Merkmal f) in dem einen oder in dem anderen genannten Sinn auszulegen ist, da
das Streitpatent - wie noch zu zeigen sein wird - unabhéngig davon fir nichtig zu

erklaren ist.

Der Nichtigkeitsgrund der unzureichenden Offenbarung liegt im Hinblick auf die

erteilte Fassung des Anspruchs 1 des Streitpatents nicht vor.

Ausgehend von der Auslegung der ,einheitlichen Schnittstelle” (Merkmal f) i. S.
einer rein mechanischen Zusammenfigung der Steuereinheit mit dem
Ventilantrieb ist das Streitpatent ohne weiteres ausfuhrbar.

Gleiches gilt unter Zugrundelegung einer Auslegung, bei welcher die ,einheitliche*
Schnittstelle Uber verschiedene Anschlussstellen zum AnschlieRen von
Ansteuermodulen verflgt, wobei je nach dem Typ von Ansteuermodul, das am
Ventilantrieb angebracht wird, die jeweils benétigten genutzt werden und ggf. die
nicht benutzten frei bzw. verschlossen bleiben. Dabei ist es entsprechend den
Ausfihrungen der Beklagten als dem Fachmann bekannt anzusehen, dass
Prozessventile Ublicherweise modular aufgebaut sind, wobei unterschiedliche
Ausfihrungen von Ansteuermodulen mit unterschiedlichen Ventilantrieben
kombiniert werden koénnen. Die bauliche Ausgestaltung einer ,einheitlichen

Schnittstelle” liegt dabei im fachmannischen Ermessen.
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Im Hinblick auf die erteilte Fassung von Anspruch 1 des Streitpatents liegt auch

der Nichtigkeitsgrund der unzuléassigen Erweiterung nicht vor.

Die Merkmalskombination des erteilten Anspruchs 1 geht fir den Fachmann aus
dem in den urspringlichen Anmeldungsunterlagen (vgl. Anlage K3) offenbarten
Ausfuhrungsbeispiel gemald den dortigen Figuren 1 bis 5 sowie aus den
nebengeordneten urspringlichen Ansprichen 10 i.V.m. 7 hervor. Bei der
zylindrischen Laufbuchse handelt es sich um eine dem Fachmann bekannte und
in den Anmeldungsunterlagen erwahnte Spezifizierung des Zylinders. Der
Fachmann erkennt auch, dass die auf Ausgestaltungen eines ,einheitlichen
Gerats” gerichteten Merkmale gemaf den ursprunglichen Ansprichen 8 und 9 fir
die Anordnung einer einheitlichen Schnittstelle entbehrlich sind. Die
Patentinhaberin hatte es in der Hand, bestimmte Merkmale in den Hauptanspruch
aufzunehmen, solange der Fachmann die Kombination als mdogliche
Ausgestaltung der Erfindung entnehmen konnte, was hier der Fall war (vgl. BGH
GRUR 2008, 60 — Sammelhefter Il m. w. N.).

V.

In der erteilten Fassung der Streitpatentschrift erweist sich Patentanspruch 1

allerdings als nicht patentfahig.

1. Der Gegenstand des Anspruchs 1 ist nicht neu gegentiber der Druckschrift K4.

K4 offenbart in Figur 1 einen pneumatischen Ventilantrieb 105, der neben einem
mit einer axialen Spindel 101a verbundenen Kolben 105a auch die weiteren
Merkmale a) bis e) aufweist, und auf den ein Steuerkopf 1, der z. B. in Figur 5
gegenstandlich dargestellt ist, aufgesetzt wird. Zur Realisierung unterschiedlicher
Ausstattungsvarianten ist der Steuerkopf 1 modular aufgebaut, wobei je nach
Funktionsumfang unterschiedlich viele Pilotventile in dem Steuerkopf angeordnet
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sein konnen (siehe Seite 9, Zeilen 18 bis 27). Hierbei ist entgegen der Auffassung
der Beklagten unbeachtlich, ob die Bestickung des (in Anspruch 1 nicht
beanspruchten) Steuerkopfes bereits beim Hersteller oder unmittelbar vor bzw.
sogar erst nach der Montage des Steuerkopfes auf dem Ventilantrieb erfolgt. Im
Ergebnis sind jedenfalls an derselben Schnittstelle des Ventilantriebs
unterschiedliche Ausfihrungen des Ansteuermoduls, das eine eigenstandige
(Funktions-)Einheit darstellt (siehe Figur 5), anschliel3bar bzw. angeschlossen. Die
mechanische Verbindung des Steuerkopfes 1 an der Schnittstelle, d. h. an der
oberen Stirnwand des Ventilantriebs 105, erfolgt hierbei Uber ein
Verbindungsmittel 22 (vgl. Figur5 i.V.m. Figurl sowie Beschreibung auf
Seite 21, Zeilen 14 bis 16).

Das Merkmal f) ist aber auch dann erflllt, wenn die Schnittstelle nicht nur im Sinne
einer rein mechanischen Schnittstelle aufgefasst wird, sondern diese auch
pneumatische und/oder elektrische Anschliisse bzw. Verbindungsstellen zwischen
Ansteuermodul und Ventilantrieb aufweisen soll. In diesem Zusammenhang ist
gemal’ Figur 3 in der verlangerten Kolbenstange 3 eine Bohrung 3a vorgesehen,
Uber die Steuerluft vom Steuerkopf 1 Uber die stirnwandseitige Schnittstelle des
Ventilantriebs 105 in den unteren Kolbenraum des Ventilantriebs 105 gefuhrt wird
(vgl. Figur 3 i. V. m. Figur 1 sowie Beschreibung auf Seite 20, zweiter Absatz).
Dieser pneumatische Anschluss kann auch in Verbindung mit verschieden
bestiickten Steuerkopfen verwendet werden, d.h. es liegt bei dieser
Ausgestaltung eine einheitliche Schnittstelle zum Anschlie3en unterschiedlich

ausgestatteter Ansteuermodule gemafR Merkmal f) vor.

2. Auch die Entgegenhaltung K6 ist als neuheitsschédlich zu bewerten.

Der in Figur4 dargestellte und als Kolben-Zylinder-Aggregat ausgefihrte
Stellantrieb nach K6 weist die baulichen Merkmale a) bis e) auf; lediglich der
Verwendungszweck zur Ventilbetatigung ist nicht ausdriicklich offenbart. Da es
sich hierbei jedoch um eine reine Zweckangabe handelt und fir den Fachmann
offensichtlich erkennbar ist, dass der Stellantrieb nach K6 grundsétzlich auch als
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Ventilantrieb verwendbar ist, kann der nicht offenbarte Anwendungsfall die
Neuheit des Gegenstands nicht begriinden.

Des Weiteren sind in K6, Figur 4, auf einer der von der zylindrischen Laufbuchse 2
abgewandten  Flache 46 der Stirnwand 3 neben vier elektrischen
Anschlussstellen 35 auch zwei Druckmittelanschlisse 53, insbesondere fur
Druckluft, ausgefuhrt, die mit entsprechenden Anschlusskanalen52 bzw.
Steckkontakten 36 des Anschlussteiles 45 kommunizieren (siehe auch K&,
Spalte 7, Zeilen4 bis 11). Damit stellt die Stirnfliche 46 eine einheitliche
Schnittstelle fur samtliche pneumatischen und elektrischen Anschliisse auch
gemal Ublichem, fachméannischem Verstandnis dar, was aufRerdem in Spalte 7,
Zeilen 60 bis 66, zum Ausdruck gebracht wird. Da das Ansteuermodul 45 wie bei
K4 auf Grund unterschiedlicher Ventilbestickungen unterschiedlich ausgestattet
werden kann (siehe Spalte 7, Zeilen 67, bis Spalte 8, Zeile 4), ist diese
Schnittstelle auch fur die optionale Aufnahme von unterschiedlichen Ausfihrungen

von Ansteuermodulen gemafd Merkmal f) ausgebildet.

3. Der Gegenstand des Anspruchs 1l ist zudem nicht neu gegeniber der
Druckschrift K8.

Diese Schrift zeigt in Figur 1 einen pneumatischen Ventilantrieb geman
Merkmal a), wobei gemal Seite 5, erster Absatz, eine Kolben-Zylinder-Einheit 11
so ausgebildet ist, dass sie oberhalb eines Stromungsventils montiert werden
kann. Der Fachmann entnimmt den vorgenannten Offenbarungsstellen auch die
weiteren Merkmale b) bis e), wobei er das Merkmal der Abdichtung des Kolbens
gegenuber der zylindrischen Umfangswand funktionsbedingt mitliest. Des
Weiteren ist in Figur 1 ein Ansteuermodul 12 gezeigt, das mit seiner Basis 13 an

der Stirnwand des Zylinders 11 mittels Schrauben befestigt ist.

Vor dem Hintergrund standardisierter Funktionseinheiten sollen bei K8
unterschiedlich ausgestattete Ansteuermodule, die sich durch die Anzahl der

Steuerventile und deren Anordnung unterscheiden, den Ventilantrieb entweder
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doppelt oder einfach wirkend in jeder Richtung ansteuern kénnen (vgl. Seite 1 und
Seite 2, jeweils letzter Absatz, sowie Seite 5, letzter Absatz, i. V. m. Figuren 1
und 2).

Dabei weist die Kolben-Zylinder-Einheit 11 an der stirnseitigen Schnittstelle zum
Ansteuermodul 12 einen pneumatischen Anschluss fur die Druckluftzufihrung
vom Kanal 26 in der Basis 13 des Ansteuermoduls 12 zur Kolbeneinheit 11 auf. Je
nach Ausfilhrung des Ansteuermoduls 12 kann tber diesen Anschluss der Kolben
von oben bedrickt oder bei einer Betéatigung in der anderen Richtung hierliber
entluftet werden (siehe Seite 5, zweiter Absatz, insbesondere zweiter Satz). Mit
diesem pneumatischen Anschluss an der Stirnwand des Laufzylinders 11 ist somit
an der Verbindungsstelle zum Ansteuermodul eine einheitliche Schnittstelle
vorhanden, an die optional unterschiedliche  Ausfuhrungen  von
Ansteuermodulen 12 angeschlossen werden kdnnen. Damit ist auch Merkmal f) in

der engeren Auslegung erfullt.

Dem steht nicht entgegen, dass bei K8 noch zusatzliche, extern angeordnete
Steuerluftanschliisse vorhanden sind, die bei bestimmten Varianten, bei denen die
Druckluftzufuhr an der Kolbenunterseite erfolgt, erforderlich sind (siehe Leitung 25,
in Figur1 falschlicherweise mit1l5 bezeichnet). Derartige zusatzliche
Ausgestaltungen sind weder durch den Wortlaut des Anspruchs 1 noch durch
entsprechende Hinweise in der Beschreibung der Patentschrift ausgeschlossen
(s. 0. 1.4).

4. Die weiteren von der Klagerin als neuheitsschadlich entgegengehaltenen

Druckschriften gehen tber den vorgenannten Stand der Technik nicht hinaus, so

dass sich ein Eingehen hierauf ertbrigt.

Patentanspruch 1 hat auch in der Fassung des Hilfsantrags 1 keinen Bestand.
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1. Entgegen der von der Klagerin vertretenen Auffassung fuhren die in
Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 aufgenommenen Merkmale allerdings zu keiner

unzulassigen Erweiterung.

Dies gilt zum einen im Hinblick auf die Verwendung des Begriffs ,Koppelstange®
an Stelle von ,Koppelspange® (Streitpatentschrift Spalte 3, Zeile 27). Bei der
fachlich unublichen Bezeichnung ,Koppelspange“ handelt es sich um eine
offensichtliche Unrichtigkeit; gemeint ist - wie auch aus Figur 1 zu ersehen ist -
nichts anderes als die bereits in der urspringlichen Anmeldung (vgl. K3, Spalte 3,
Zeile 23) so bezeichnete ,Koppelstange®, weshalb sich die Anspruchsformulierung
des Hilfsantrags 1 insoweit der Sache nach nicht vom erteilten Patent

unterscheidet.

Zum anderen ist es auch nicht unzulassig, dass in der Anspruchsfassung des
Hilfsantrags 1 die Koppelstange nicht in Kombination mit einem Positionssensor
beansprucht wird. Zwar hat die Koppelstange gemafll der urspringlichen
Anmeldung die Aufgabe, eine Koppelung des Kolbens mit dem Positionssensor 44
bzw. dessen Positionsgeber herzustellen (vgl. K3, Abs. [0008], i. V. m. Figur 1).
Da aber nunmehr weder das Ansteuermodul 12 noch der darin befindliche
Positionssensor beansprucht werden und der Fachmann die Koppelstange 46
sowohl den Anmeldungsunterlagen als auch der Streitpatentschrift eindeutig als
zum Ventilantrieb gehdriges und auch notwendiges Fuhrungsteil entnehmen kann,
bestehen keine Bedenken gegen die isolierte Ubernahme dieses Merkmals. Dies
gilt umso mehr, als in Figur 5 die Koppelstange auch ohne Positionsgeber fir den

Positionssensor als Bestandteil des Ventilantriebs offenbart ist.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 wird jedoch durch die Entgegenhaltungen

K4 und K8 neuheitsschadlich vorweggenommen.

a) K4 zeigt in Figur 1 eine Uber die Stirnwand des Ventilantriebs 105 hinaus
verlangerte Ventilstange 3, die der Positionsermittlung des Kolbens 105 dient.
Hierzu tragt die am Kolben 105 befestigte Ventilstange 3 an ihrem Ende einen
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Magnet 4 als Positionsgeber, der mit der Sensoreinheit 5.1a zusammenwirkt.
Damit kann die Ventilstange 3 ebenfalls als Koppelstange im streitpatentgemal3en

Sinn angesehen werden.

b) K8 weist gemal Figur 1 zwei Positionsschalter 17 auf, die Gber Nocken 19,
die auf einer ,Nockenstange® sitzen, betatigt werden. Diese als Positionsgeber
dienende ,Nockenstange“ wird gemal Seite 2, erster Absatz, zweite Halfte, ,durch
eine Verlingerung21 der Kolbenstange der Einheit 11 getragen®. In Figur 1 ist hierbei
zu beachten, dass sich das Bezugszeichen 21 auf die obere Stellung des
rechteckigen, mit Punkt-Strichlinie gezeichneten Endes der Verldngerung der
Kolbenstange und nicht auf die hieran befestigte Nockenstange fur die Nocken 19
bezieht. Diese ,Verlangerung 21 der Kolbenstange ist selbstverstandlich mit dem
Kolben verbunden, ragt, - wie der Figur 1 unmittelbar entnehmbar ist -, koaxial
durch die Stirnwand der Kolben-Zylinder-Einheit11 und dient, wie die
patentgeméflRe Koppelstange, zur Verbindung bzw. Koppelung des Kolbens mit
dem Positionsgeber zur Positionsermittiung. Damit nimmt K8 die letzte
Merkmalsgruppe des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 sowohl baulich als auch

funktionell vorweg.

VI.

Ebenso Dbeinhaltet die mit Hilfsantrag 2 verteidigte Fassung des
Patentanspruchs 1 keinen patentfahigen Gegenstand.

1. Die Druckschrift K4 zeigt bereits in Figur 1 eine Anordnung, bei der der Kolben
durch eine Druckfeder, die sich an der mit der einheitlichen Schnittstelle
versehenen Stirnwand abstutzt, zur anderen Stirnwand hin beaufschlagt wird.
Damit wird das neu in den Hilfsantrag 2 aufgenommene Merkmal durch die K4

vollstdndig vorweggenommen.

2. Aber auch ausgehend von K8 kann diese Ausgestaltung zumindest keine

erfinderische Tatigkeit begriinden. Die Anordnung der bei einfach wirkenden
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Ventilantrieben bekanntermalR3en erforderlichen Druckfeder ergibt sich auf Grund
der funktionellen Vorgabe, in welcher Stellung der Kolben im drucklosen Zustand
durch die Druckfeder vorgespannt sein soll. In dieser Hinsicht werden in K8 neben
der ,doppelt wirkenden“ Betatigung auch die beiden Ausflhrungsvarianten
genannt, bei denen die Kolben-Zylinder-Einheit ,einfach wirkend“ sowie ,in jeder
Richtung® arbeiten soll (siehe Seite 1, zweiter Absatz, erster Satz). In der auf
Seite 5, zweiter Absatz, erste Zeile, beschriebenen und in Figur 1 gezeigten
Variante erfolgt die Druckmittelzufuhr Uber die Leitung 25 (bzw. 15) in den Raum
unterhalb des Kolbens. Hieraus folgt fur den Fachmann funktionsbedingt die
Anordnung der Druckfeder auf der gegeniberliegenden Seite, d. h. zwischen
Kolben und oberer Stirnwand, an der sich auch die einheitliche Schnittstelle
befindet.

Damit ergibt sich die Anordnung der Druckfeder gemafl Anspruch 1 nach
Hilfsantrag 2 fiir den Fachmann bei K8 auf Grund fachméannischer Uberlegungen,
soweit er diese Merkmale nicht bereits auf Grund der in dieser Schrift offenbarten

Wirkungsweise implizit mitliest.

VII.

Patentanspruch 1 hat auch in der Fassung des Hilfsantrags 3 keinen Bestand.

1. Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 3 ist nicht unzulassig erweitert. Der Fachmann
entnimmt sowohl der Figur 1 als auch dem zugehorigen
Beschreibungsabsatz [0009] der Anmeldungsunterlagen (vgl. K3) eine axial die
Stirnwand durchquerende Bohrung (54) fir Steuerluft. Hierbei kommt es dem
Fachmann im vorliegenden Kontext allein auf die Positionierung der Bohrung in
der als Schnittstelle fungierenden Stirnwand an, nicht aber auf die dem

Steuerluftkanal vor- oder nachgeschalteten Elemente bzw. Ausfiihrungsdetails.

2. Das neu in den Anspruch 1 gemalR Hilfsantrag 3 aufgenommene Merkmal,

wonach die Stirnwand mit einer die Stirnwand axial durchquerenden Bohrung fir
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Steuerluft versehen ist, ist der Schrift K4 nicht zu entnehmen. Diese weist zwar in
der Stirnwand des Ventilantriebs 105 eine axiale Bohrung fur die Ventilstange 3
auf, jedoch keine Bohrung in der Stirnwand, die unmittelbar fir die Steuerluft
vorgesehen ist. Eine derartige separate Bohrung in der als Schnittstelle
ausgebildeten Stirnwand ist bei K4 auch nicht nahegelegt, da die Zufiihrung der
Steuerluft bereits im Steuerkopf1l auf eine Luftfihrung innerhalb der

Ventilstange 3 ausgerichtet ist, siehe auch Figur 3.

3. Das Merkmal einer axial die Stirnwand durchquerenden Bohrung kann jedoch
der Druckschrift K8 unmittelbar entnommen werden. Dort zeigt die Figur 1 in
Verlangerung des Kanalabschnitts 26, der in der Basis 13 des Steuerkopfs 12
angeordnet ist, eine derartige Bohrung in der Stirnwand des Ventilantriebs bzw.
der Kolben-Zylinder-Einheit 11. Damit wird das neu in den Hilfsantrag 3
aufgenommene Merkmal durch die K8 neuheitsschadlich vorweggenommen.

VIII.

Patentanspruch 1 erweist sich auch in der Fassung des Hilfsantrags 4 als nicht
patentfahig.

1. Diese Anspruchsfassung ist zwar nicht unzulassig. In der urspriinglichen
Anmeldung (vgl. K3, Spalte 1, Zeilen35ff) sind die fur den Fachmann
wesentlichen Aspekte der beanspruchten Ausfihrungsform ursprtnglich offenbart.
Danach kann das Gehéause des Ventilantriebs aus einem relativ kostenginstigen
Kunststoff hergestellt werden, obwohl die gesamte Mantelflache des Ventilantriebs
mit optischen und hygienischen Eigenschaften ausgestattet ist, die hohen
Anspriichen gentigen. Letzteres bezieht sich darauf, dass geméald K3, Spalte 1,
Zeilen 23 bis 25, die Aufienwandteile von einer zylindrischen Hulle aus einem
dunnwandigen rostfreien Stahl umgeben sind, womit die Mantelflache gemeint ist.

Damit sind die neu hinzugekommenen Merkmale urspringlich offenbart.
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2. Die neuen Merkmale sind dem Fachmann aber, ausgehend von dem
Gegenstand der Entgegenhaltung K8 in Verbindung mit K23, nahegelegt.

Der Figur 1 von K8 ist - insbesondere auf Grund der aufgebrochenen Darstellung -
zu entnehmen, dass das Gehause der Kolben-Zylinder-Einheit bzw. des
Ventilantriebs mehrteilig aufgebaut ist und aus Stahl besteht. Da der Fachmann
immer bestrebt ist, kostenginstige Loésungen und insbesondere auch
Herstellungsverfahren zu finden, bei denen es moglichst zu keiner
Beeintrachtigung der Brauchbarkeit kommen soll, wird er im Rahmen seiner
Tatigkeit nach diesbeziglichen alternativen Ausgestaltungen Ausschau halten. In
diesem Zusammenhang bietet sich ihm mit der auf dem einschlagigen Gebiet
angesiedelten Entgegenhaltung K23, welche die Ausgestaltung eines
Arbeitszylinders fur pneumatische Druckmedien betrifft, eine passende Lésung an.
K23 lehrt, den Arbeitszylinder bzw. das Gehduse wegen der geringen
Herstellkosten aus Kunststoff herzustellen, was auch beim Streitpatent im
Vordergrund steht (vgl. Spalte 1, Zeilen 43 bis 45, der Streitpatentschrift). Hierbei
werden die nachteiligen Gebrauchseigenschaften von Kunststoffgehausen,
konkret die geringere Festigkeit und Stabilitat, durch eine metallische Umhullung
kompensiert (siehe auch K23, Figuren 1 und 2, sowie Beschreibungstext auf

Seite 2, vorletzter und letzter Absatz).

Damit ist dem Fachmann die beanspruchte bauliche Ausgestaltung nahegelegt,
wobei die Verwendung eines geeigneten Stahlbleches im seinem Ermessen liegt
bzw. von den aufReren Rahmenbedingungen abhangt. Missen Bauteile in der
geplanten Einsatzumgebung leicht zu reinigen sein und in Bezug auf
Korrosionsbestandigkeit und Hygiene erhéhten Anforderungen gentigen, so stellt
die Verwendung von Edelstahl bzw. nichtrostendem Stahl eine Ubliche
fachmannische Malinahme dar, die keine erfinderische Tatigkeit begrinden kann
(vgl. BGH GRUR 2010, 814 - Fugenglatter, v. a. Rn. 24 - 26). Der Einwand der
Beklagten, dass in K23 aus Kostengrinden billiges Stahlblech vorgeschlagen wird

(Seite 6, letzter Teilsatz), steht dem nicht entgegen, da der Fachmann trotz des
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Strebens nach glinstigen Lésungen selbstverstandlich immer eine Losung wéhlen
wird, die den gestellten Anforderungen gerecht wird.

IX.

Patentanspruch 1 hat schlie3lich auch in der Fassung des Hilfsantrags 5 keinen

Bestand.

Die Ausgestaltung, wonach die Hulle im Wesentlichen spaltfrei an den beiden
Stirnwdnden anschliel3t, stellt bereits im Hinblick auf hygienische Anforderungen
eine selbstverstandliche und daher naheliegende Malinahme dar. Dieses Merkmal
ergibt sich aber auch direkt aus der Schrift K23, weil dort die axiale Lange des
aulleren Zylinderelements 8 im Wesentlichen dem Abstand der beiden endseitig
angeordneten  Zylinderstirnwénde 2, 3  entspricht  (vgl. Figurl i.V.m.
Beschreibung Seite 5, Zeilen 17 bis 21, sowie Anspruch 6). Damit gelangt der
Fachmann ausgehend vom Ventilantrieb nach K8 in Kombination mit K23 in
naheliegender Weise auch zum Gegenstand des Anspruchs 1 in der Fassung des
Hilfsantrags 5.

Somit erweist sich Patentanspruch 1 weder in der geltenden Fassung gemalf3 der
Streitpatentschrift noch in einer der mit den Hilfsantragen vorgelegten Fassungen
als bestandsfahig, weshalb der Klage in Bezug auf diesen Anspruch stattzugeben

war.

Eine Abweisung der Klage im Umfang der erteilten Patentanspriiche 2 bis 5 bzw.
im Umfang einzelner dieser Anspriche hat die Beklagte nicht beantragt; eine
Prufung der Gegenstande dieser Anspriche auf ihre Patentfahigkeit ist daher nicht
veranlasst. Entsprechendes gilt fur die in den Hilfsantragen enthaltenen
Unteranspriiche, nachdem das Streitpatent von der Beklagten hilfsweise nur in
Gestalt geschlossener Anspruchssatze verteidigt worden ist.
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XI.

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

XIL.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwaltin oder Patentanwdltin oder von einem in der
Bundesrepublik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt
unterzeichnet und innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e
45a, 76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der
Zustellung des in vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem
Ablauf von funf Monaten nach der Verkindung. 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.

Rauch Hildebrandt Kuest Dr. Schnurr Richter
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