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betreffend das europaische Patent 1 702 140
DE 50 2004 004 776

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mundlichen Verhandlung vom 26. Marz 2019 durch den Vorsitzenden Rich-
ter Schramm, den Richter Dr.-Ing. Fritze, den Richter Hermann, den Richter

Dipl.-Ing Wiegele und den Richter Dr.-Ing. Schwenke

fur Recht erkannt:

l. Das européische Patent 1 702 140 wird im Umfang der Pa-
tentanspriche 1 und 2, des Patentanspruchs 6, soweit dieser
auf die Patentanspriche 1 oder 2 zurtickbezogen ist, der
Patentanspriche 15 und 16, des Patentanspruchs 18, soweit
dieser auf die Patentanspriche 15 oder 16 zurtickbezogen
ist, und des Patentanspruchs 19 mit Wirkung fur das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig er-
kl&rt.

II.  Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 %
des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorlaufig vollstreck-

bar.



Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Teils des européischen
Patents EP 1 702 140 B1 (Streitpatent), das vom deutschen Patent- und Marken-
amt unter dem Aktenzeichen DE 50 2004 004 776.9 gefuhrt wird. Die Vero6ffentli-
chung der Patenterteilung des am 22. Dezember 2004 angemeldeten Patents er-
folgte am 22. August 2007 unter der Bezeichnung ,Verfahren zur Umwandlung
von Warmeenergie in mechanische Energie mit einer Niederdruck-Entspannungs-

vorrichtung®.

Das in Kraft stehende Patent umfasst die unabhangigen Anspriche 1, 15 und 19

sowie die riickbezogenen Anspriiche 2 bis 14 und 16 bis 18.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet:

Lverfahren zur Umwandlung von in einem Verdampfer (6) anfal-
lender Warmeenergie in mechanische Energie durch Entspannung
eines dampfféormigen Arbeitsmittels, das in dem Verdampfer (6)
verdampft und in einer Entspannungsvorrichtung (2) entspannt
wird, dadurch gekennzeichnet, dass die Entspannungsvorrichtung
(2) als Niederdruck-Entspannungsvorrichtung ausgefuhrt ist, die
als Walzkolbengeblase (2) ausgebildet ist, in dem das Arbeitsmit-
tel entspannt wird und dabei Warmeenergie in mechanische Ener-

gie umgewandelt wird.”

Daran schlieRen sich die erteilten abhangigen Anspriche 2 bis 14 an.

Der erteilte Patentanspruch 15 lautet:

~-Entspannungsvorrichtung (2) zur Umwandlung von Warmeener-

gie in mechanische Energie durch Entspannung eines dampffor-



migen Arbeitsmittels, dadurch gekennzeichnet, dass die Entspan-
nungsvorrichtung (2) als Niederdruck-Entspannungsvorrichtung
(2) ausgebildet ist, die als Walzkolbengeblase (2) ausgefuhrt ist.”

Daran schliel3en sich die erteilten abhangigen Anspriiche 16 bis 18 an.

Der erteilte Patentanspruch 19 lautet:

,verwendung einer Niederdruck-Entspannungsvorrichtung (2), die
als Walzkolbengeblase ausgebildet ist, zur Umwandlung von in ei-
nem Verdampfer (6) anfallender Warmeenergie in mechanische
Energie durch Entspannung eines dampfférmigen Arbeitsmittels,
das in dem Verdampfer (6) verdampft und in der Niederdruck-Ent-
spannungsvorrichtung (2) entspannt wird.*

Wegen des Wortlauts der abhéngigen Anspriche wird auf das Streitpatent Bezug

genommen.

Mit den Klagen wird das Patent im Umfang der Patentansprtiche 1, 2, 6, 15, 16, 18
und 19 angegriffen. Die Klagen stitzen sich auf den Nichtigkeitsgrund der man-
gelnden Patentfahigkeit (Art. Il, § 6 (1) Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 (1) i. V. m.
Art. 54, 56 EPU) und halten den angegriffenen Streitgegenstand fur nicht neu und
auch nicht fur erfinderisch.



Die Klage verweist auf folgende Druckschriften:

NK9 DE 100 35 289 Al (Bauer) vom 29.03.2001

NK10 US 2003/0172654 Al (Lawheed) vom 18.09.2003

NK10a deutsche Ubersetzung der NK10

NK11  US 53,915 (Behrens) vom 10.04.1866

NK1lla deutsche Ubersetzung der NK11

NK12  US 30,157 (Roots) vom 25.09.1860

NK12a deutsche Ubersetzung der NK12

NK13  Walter Wittenberger: ,Chemische Betriebstechnik", Springer-Verlag, 3.
Auflage, 1974, S. 157

NK14  RU 2136892 (Avdanin) vom 10.09.1999

NK15 Hans-Hermann Franzke: ,Einfihrung in die Maschinen- und
Anlagentechnik, Band 2: Arbeitsmaschinen*, Springer Verlag, 1990, S.
84 bis 87

NK16  Prospekt Roots, ,Rotary Positive Blowers & Exhausters, Dresser Inc.,
April 2002

NK16a deutsche Ubersetzung der NK16

NK17  Dampfdruck-Diagramm fur das Arbeitsmittel R134a

NK18  Gutachten von Dr.-Ing. G... vom 30.10.2017

NK20  Sequenzbilderdarstellung der zeitlichen Abfolge der Drehpositionen der
Drehkolben gemafl NK10

Die Klagerseite sieht als Fachmann einen Diplomingenieur mit breiter Erfahrung in
der Thermodynamik an, dem Kreisprozesse mit verschiedensten Arbeitsmitteln,
Wirkungsgradoptimierung sowie der Einsatz von Walzkolben-Geblase (und damit
auch von Roots-Geblasen) in langjahriger praktischer Beschéftigung bekannt sind.
Dem Hauptantrag mangele es an Neuheit von Anspruch 1 gegeniber NK9 und
NK10, von Anspruch 15 gegentber NK9, NK10, NK11 und NK12 sowie von An-
spruch 19 gegeniber NK9 und NK10. Nach Auffassung der Klagerseite fehlt dem
Anspruch 1 jedenfalls erfinderische Tatigkeit im Lichte der NK11 oder NK12 je-
weils i. V. m. NK16 oder NK9 bzw. NK10; es sei nicht erfinderisch, die in der NK11



offenbarte Rotations-Dampf-Maschine oder das in NK12 offenbarte Rootsgeblase
anstelle der Rotationskolbenmaschine gemald NK9 oder dem Rankine-Kreislauf-
Mechanismus gemal NK10 einzusetzen. Anspruch 15 fehle es an erfinderischer
Tatigkeit im Lichte von NK11 und NK16 bzw. NK12 und NK16. Auch die Unteran-
spruche 2, 6, 16 und 18 entbehrten im Lichte der Entgegenhaltungen der Neuheit.

Die Klageparteien beantragen,

das europdische Patent 1 702 140 im Umfang der Patentanspriche 1 und
2, des Patentanspruchs 6, soweit dieser auf die Patentanspriche 1 oder 2
zurlckbezogen ist, der Patentanspriiche 15 und 16, des Patentanspruchs
18, soweit dieser auf die Patentanspriiche 15 oder 16 zuriickbezogen ist,
und des Patentanspruchs 19 mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet der Bun-

desrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Mit Beschluss des Amtsgerichts Essen vom 8. Februar 2018 ist Uber das Vermo-
gen der Beklagten das Insolvenzverfahren eréffnet und Rechtsanwalt Dr. N...

zum Insolvenzverwalter bestellt worden. Dieser hat mit Schreiben vom
16. April 2018 auf Anfrage des Senats mitgeteilt, er habe kein Interesse an einer
Aufnahme des Nichtigkeitsverfahrens. Daraufhin hat die Klagerseite mit Schriftsatz
vom 4. Mai 2018 die Aufnahme des Verfahrens erklart. In der mundlichen Ver-
handlung ist die Beklagte nicht erschienen. Die Beklagte hatte schriftsatzlich be-

antragt,

die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage mit der MalRgabe ab-
zuweisen, dass das Streitpatent die Fassung eines der Hilfsan-
tragel bis 3 nach Mallgabe des Schriftsatzes vom
21. September 2017 erhalt.

Vom Hauptantrag unterscheiden sich im Hilfsantrag 1 Anspruch 1 durch das an-
gefigte Merkmal ,und das Arbeitsmittel Wasser im dampfférmigen Aggregatszu-

stand enthalt“, Anspruch 15 durch das angefligte Merkmal ,und als Arbeitsmittel



Wasser im dampfférmigen Aggregatszustand enthalt* und Anspruch 19 durch den
Einschub ,wobei das Arbeitsmittel Wasser ist".

Vom Hilfsantrag 1 unterscheiden sich im Hilfsantrag 2 die Anspriiche 1 und 15
durch das jeweils angefiigte Merkmal ,zur Kihlung einer Kaltseite der Nieder-
druck-Entspannungsvorrichtung (2) eine Kaltemaschine, die Kalte aus Warme er-
zeugt, nicht vorgesehen ist* und Anspruch 19 durch das angehangte Merkmal
,und eine Kaltseite der Niederdruck-Entspannungsvorrichtung (2) nicht durch eine

Kaltemaschine gekihlt wird, die Kalte aus Warme erzeugt”.

Vom Hilfsantrag 1 unterscheiden sich im Hilfsantrag 3 die Anspriche 1 und 15
durch das jeweils angefugte Merkmal ,wobei das Walzkolbengeblase zwei auf el-
liptischen oder ovalférmigen Walzkurven aufeinander abwéalzende Rotoren auf-
weist“ und Anspruch 19 durch den Einschub ,wobei das Walzkolbengeblase zwel
auf elliptischen oder ovalférmigen Walzkurven aufeinander abwélzende Rotoren

aufweist".

Nach Auffassung der Beklagten ist der Fachmann ein Fachhochschul-Ingenieur
der Energietechnik mit einer langjahrigen Erfahrung auf dem Gebiet der Entwick-
lung von Kreisprozessen zur Energiegewinnung. Eine ,langjahrige praktische Be-
schaftigung” Gber den ,Einsatz von Walzkolben-Geblasen" des Fachmanns kénne
gerade nicht angenommen werden, da Walzkolben-Geblase in tatsachlich existie-
renden Energieerzeugungskraftwerken schlechterdings gar nicht und somit erst

recht nicht langjahrig im Einsatz sind.

Da aus keinem entgegengehaltenen Dokument offenbart oder auch nur nahege-
legt sei, die Entspannungsvorrichtung als Niederdruck-Entspannungsvorrichtung
auszugestalten, seien die erteilten Anspriche patentfahig. NK10 kénne der Neu-
heit nicht entgegen stehen, da es sich bei dem Rankine-Kreisprozess-Mechanis-

mus um eine Zahnradpumpe handele.



Jedenfalls mit den Anderungen in den Hilfsantragen sei die Klage abzuweisen. So
wirde der Fachmann organische Kaltemittel nicht durch Wasserdampf ersetzen
wie in Hilfsantrag 1. Das Weglassen der Kaltemaschine in Hilfsantrag 2 sei nicht
naheliegend und eine blof3e Klarstellung des fachmannischen Verstandnisses der
Erfindung. Die Zahnradpumpe durch ein spezifisch definiertes Walzkolbengeblase

zu ersetzen wie im Hilfsantrag 3, sei nicht veranlasst.

Entscheidungsgrinde

Die auf den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit (Art. Il 8 6 Abs. 1
Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a) i. V. m. Art. 54, 56 EPU) gestitzten Kla-
gen sind zul&ssig.

Durch die Ablehnung des Insolvenzverwalters, das Verfahren aufzunehmen, gilt
das Streitpatent als aus der Insolvenzmasse freigegeben, weshalb nach 8§ 86
Abs. 1 Nr. 1 InsO die Aufnahme des Nichtigkeitsverfahrens durch die Klagerseite
die Unterbrechungswirkung des 8 240 ZPO beendet hat. Das Verfahren war daher
mit der Insolvenzschuldnerin fortzusetzen, die in Ansehung des freigegebenen
Streitpatents Uber einen durch den Geschéaftsfuhrer als geborenen Liquidator zu

verwaltenden Aktivposten verfugt.

In der Sache sind die Klagen erfolgreich und filhren zur Nichtigkeit des Streitpa-

tents im angegriffenen Umfang.

1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Umwandlung von in einem Ver-
dampfer anfallender Warmeenergie in mechanische Energie durch Entspannung
eines dampfférmigen Arbeitsmittels, das in dem Verdampfer verdampft und in ei-

ner Entspannungsvorrichtung entspannt wird. Des Weiteren betrifft die Erfindung



eine Entspannungsvorrichtung zur Umwandlung von Warmeenergie in mechani-
sche Energie (vgl. Abs. [0001]).

Gemald Beschreibungseinleitung seien aus dem Stand der Technik eine Vielzahl
von Verfahren sowie Vorrichtungen zur Umwandlung von Warmeenergie in me-
chanische Energie bekannt, beispielsweise Warmekraftanlagen, in denen in einem
Kessel ein Arbeitsmittel bei einem hohen Druck isobar bis zum Siedepunkt er-
warmt werde, verdampfe und anschlieRend in einem Uberhitzer noch (berhitzt
werde. Der Dampf werde anschlie3end in einer Turbine unter Verrichtung von Ar-
beit adiabat entspannt und in einem Kondensator unter Warmeabgabe verfliissigt.
Die Flussigkeit, in der Regel Wasser, werde von der Speisewasserpumpe auf ei-
nen Druck gebracht und wieder in den Kessel gefordert. Einer der Nachteile dieser
Vorrichtungen sei, dass bei den Entspannungsprozessen in Turbinen hohe Driicke
von Uber 15 bar bis 200 bar erzeugt werden mussen, da bei Turbinen das reali-
sierte Druckverhdltnis der Entspannung fur den erreichten Wirkungsgrad ent-
scheidend sei. Dies sei der wesentliche Grund dafir, dass in groRen Entspan-
nungsturbinen der Dampf in das Vakuum hinein entspannt werde, wodurch die
Kondensation bei relativ tiefen Temperaturen um die 40 °C erfolge. Die bei der
Kondensation anfallende Kondensationswarme werde im Wéarmetausch mit Kuhl-
systemen abgefuhrt. Diese als Abwarme abgefiihrte Kondensationswarme be-
stimme wesentlich den mit thermischen Entspannungsprozessen in Turbinen er-
reichbaren Wirkungsgrad. Auch bekannte Umwandlungsanlagen mit organischen
Losemitteln als Arbeitsmittel (ORC-Anlagen, Organic Rankine Cycle) oder der Ka-
lina-Prozess mit einem Gemisch aus Wasser und Ammoniak basierten auf dem
beschriebenen Dampfkraftprozess mit Verdampfung und Kondensation; sie seien
lediglich technische Modifikationen, um entweder mit niedrigeren Temperatur- und
Druckniveaus arbeiten zu kénnen und/oder durch eine bessere Warmenutzung mit

einem Siedebereich den Wirkungsgrad zu verbessern (vgl. Abs. [0002] bis [0004]).

2. Ausgehend davon liegt dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde, ein Verfah-

ren sowie eine Vorrichtung zur Umwandlung von Warmeenergie in mechanische
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Energie zu schaffen, die die genannten Nachteile vermeiden, insbesondere einen

verbesserten Wirkungsgrad aufweisen (vgl. Abs. [0005]).

3. Gelost wird die Aufgabe durch ein Verfahren gemaR Patentanspruch 1, eine
Entspannungsvorrichtung gemald Patentanspruch 15 und eine Verwendung einer
Niederdruck-Entspannungsvorrichtung gemalf3 Patentanspruch 19.

a) Der Patentanspruch 1 gemall Hauptantrag mit hinzugefigter Gliederung

lautet:

1.1 Verfahren zur Umwandlung von in einem Verdampfer (6) anfallender
Warmeenergie in mechanische Energie durch Entspannung eines dampf-
formigen Arbeitsmittels, das in dem Verdampfer (6) verdampft und in einer
Entspannungsvorrichtung (2) entspannt wird,
dadurch gekennzeichnet, dass

1.2 die Entspannungsvorrichtung (2) als Niederdruck-Entspannungsvorrichtung
ausgefuhrt ist,

1.3 die als Walzkolbengeblase (2) ausgebildet ist,

1.4 in dem das Arbeitsmittel entspannt wird und dabei Warmeenergie in

mechanische Energie umgewandelt wird.

Der Patentanspruch 15 gemal} Hauptantrag mit hinzugefugter Gliederung lautet:

15.1 Entspannungsvorrichtung (2) zur Umwandlung von Warmeenergie in
mechanische Energie durch Entspannung eines dampfformigen Arbeits-
mittels,
dadurch gekennzeichnet, dass

15.2 die Entspannungsvorrichtung (2) als Niederdruck-Entspannungsvorrichtung
(2) ausgebildet ist,

15.3 die als Walzkolbengeblase (2) ausgefuhrt ist.
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Der Patentanspruch 19 gemal Hauptantrag mit hinzugefugter Gliederung lautet:

19.1 Verwendung einer Niederdruck-Entspannungsvorrichtung (2), die als
Walzkolbengeblase ausgebildet ist,

19.2 zur Umwandlung von in einem Verdampfer (6) anfallender Warmeenergie in
mechanische Energie

19.3 durch Entspannung eines dampfférmigen Arbeitsmittels, das in dem Ver-
dampfer (6) verdampft und in der Niederdruck-Entspannungsvorrichtung (2)

entspannt wird.

b) Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Hauptantrag durch

das nach Merkmal 1.4 angehangte Merkmal

1.5 und das Arbeitsmittel Wasser im dampfférmigen Aggregatszustand enthélt.

Anspruch 15 gemal Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Hauptantrag durch das

nach Merkmal 15.3 angehangte Merkmal

15.4 und als Arbeitsmittel Wasser im dampfférmigen Aggregatszustand enthalt.

Anspruch 19 gemal Hilfsantrag 1 erhalt gegeniiber dem Hauptantrag einen Ein-
schub in Merkmal 19.3, das nun lautet:

19.3" durch Entspannung eines dampfférmigen Arbeitsmittels, wobei das Arbeits-
mittel Wasser ist, das in dem Verdampfer (6) verdampft und in der Nieder-
druck-Entspannungsvorrichtung (2) entspannt wird.

C) Die Anspriche 1 und 15 gemafl Hilfsantrag 2 unterscheiden sich vom

Hilfsantrag 1 durch das nach den Merkmalen 1.5 und 15.4 angehangte Merkmal
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1.6 bzw. 15,5 und zur Kiuhlung einer Kaltseite der Niederdruck-
Entspannungsvorrichtung (2) eine Kaltemaschine, die Kalte aus

Warme erzeugt, nicht vorgesehen ist.

Anspruch 19 gemal Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Hilfsantrag 1 durch das
nach Merkmal 19.3* angehéngte Merkmal

19.4 und eine Kaltseite der Niederdruck-Entspannungsvorrichtung (2) nicht

durch eine Kéltemaschine gekuhlt wird, die Kalte aus Wéarme erzeugt.

d) Die Anspriche 1 und 15 gemafl Hilfsantrag 3 unterscheiden sich vom

Hilfsantrag 1 durch das nach den Merkmalen 1.5 und 15.4 angehangte Merkmal

1.7 bzw. 15.6 wobei das Walzkolbengebldse zwei auf elliptischen oder
ovalférmigen Walzkurven aufeinander abwalzende Rotoren auf-

weist.

Anspruch 19 gemal} Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Hilfsantrag 1 durch das

nach Merkmal 19.1 eingefuigte Merkmal

19.5 wobei das Walzkolbengeblase zwei auf elliptischen oder ovalférmigen

Walzkurven aufeinander abwalzende Rotoren aufweist.

4. Der Senat sieht als Fachmann einen Hochschulabsolventen der
Energietechnik an, der tGber eine mehrjahrige Erfahrung auf dem Gebiet der Ent-
wicklung von Kreisprozessen zur Energiegewinnung und Vorrichtungen zur Ener-

gieumwandlung verfugt.
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1. Das Streitpatent erfordert zunachst eine Auslegung einzelner Begriffe.

In einem Walzkolbengeblase wélzen sich Kolben ab und verdrangen dabei ein
Fluid. Die sich beim Abwalzen der Kolben ergebende Walzkurve ist von der Kol-
benform abhangig und daher mit dem Begriff ,Walzkolbengeblase“ noch nicht de-

finiert. Hierzu bedarf es einer weiteren Angabe.

Das Streitpatent erwahnt dazu elliptische oder ovalformige Walzkurven, auf denen
bei einem Walzkolbengeblase mit zwei Rotoren (Kolben) die Rotoren aufeinander
ablaufen. Bekannte Beispiele dafiir seien die Ovalradpumpe oder das Rootsge-
blase. Mit mehrfligeligen Rotoren kénnten elliptische Walzkurven hoéherer Ord-
nung realisiert werden (vgl. Abs. [0017]).

Eine Niederdruck-Entspannungsvorrichtung ist ein Walzkolbengeblase, das in
Form einer Ovalradpumpe ausgefiihrt sein kann, bei Druckdifferenz von 500 mbar
mit einem vollen Wirkungsgrad arbeiten und in einem geschlossenen System bei
Dricken von 10 bis 0,5 bar eingesetzt werden kann (vgl. Abs. [0007]). Bei Ent-
spannungsprozessen in Turbinen missen hohe Dricke von tber 15 bis 200 bar
erzeugt werden, da bei Turbinen das realisierte Druckverhdltnis der Entspannung
fur den erreichten Wirkungsgrad entscheidend ist (vgl. Abs. [0003]). Als Nieder-
druck sind hier demnach Driicke von 10 bis 0,5 bar anzusehen, Driicke von 15 bis

200 bar hingegen als Hochdruck.

2. Der auf die erteilte Fassung des Streitpatents gerichtete Hauptantrag sowie

die Hilfsantrage 1 und 3 sind zul&ssig.

Der Hilfsantrag 2 ist unzuldssig. Die in die Patentanspriche 1, 15 und 19 aufge-
nommenen, nicht ursprungsoffenbarten Merkmale 1.6, 15.5 bzw. 19.4 sind sinn-

gemalR zusammengefasst darauf gerichtet, dass zur Kihlung einer Kaltseite der
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Niederdruck-Entspannungsvorrichtung eine Kaltemaschine, die Kalte aus Wéarme

erzeugt, nicht vorgesehen ist.

Ein solcher nicht offenbarter Disclaimer ist zwar zur Herstellung der Neuheit ge-
genuber einer alteren Anmeldung oder einer zufalligen Vorwegnahme zulassig.
Hingegen ist er ausgeschlossen, wenn erst durch den Disclaimer die erfinderische
Tatigkeit begriindet wird (vgl. Schulte, PatG, 10. Aufl., Rdn. 150, 151).

Im vorliegenden Fall sollen durch die Aufnahme der Merkmale 1.6, 15.5 und 19.4
die Gegenstande der Patentanspriche 1, 15 und 19 gegeniber dem aus der
Druckschrift NK9 bekannten Stand der Technik abgegrenzt werden. Allerdings
weist dieser Stand der Technik bereits keine Niederdruck-Entspannungsvorrich-
tung geman den Merkmalen 1.2, 15.2 und 19.1 auf. Die Neuheit der Gegenstande
der Patentanspriche 1, 15 und 19 gegentber NK9 liegt bereits vor. Einer weiteren
Abgrenzung bedarf es nicht; folglich fuhrt die zusatzliche Aufnahme der nicht ur-
sprungsoffenbarten Merkmale 1.6, 15.5 und 19.4 zur Unzulassigkeit der Patentan-

spruche 1, 15 und 19 gemal Hilfsantrag 2.

3. Die Gegenstande der unabhangigen Patentanspriche 1, 15 und 19 gemaf
Hauptantrag, Hilfsantrag 1 und 3 erweisen sich als nicht patentféhig. Gleiches gilt
fur die abhangigen Patentanspriiche 2 und 16, den Patentanspruch 6 mit seinem
Ruckbezug auf die Patentanspriche 1 oder 2 und den Patentanspruch 18 mit sei-
nem Ruckbezug auf die Patentanspriiche 15 oder 16 gemald Hauptantrag, Hilfs-

antrag 1 und 3.

a) Gegeniber der Druckschrift NK10 sind die Gegenstande der Anspriche 1,
15 und 19 gemaf Hauptantrag nicht neu.

Druckschrift NK10 betrifft allgemein die Erzeugung von Elektrizitdt und insbeson-
dere: (a) die Solarerzeugung von Elektrizitat in Kombination mit einem Rankine-

Kreisprozess fir die Erzeugung von Elektrizitat, und (b) die Verwendung eines
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Rankine-Kreisprozess-Mechanismus, um Elektrizitdt zu erzeugen oder andere
Arbeit zu verrichten (vgl. Abs. [0002]).

In einem Warmetauscher 22 wird expandierbares Gas von einer Kihimittelflissig-
keit erwarmt. Das erwarmte Gas treibt einen Rankine-Kreisprozess-Mechanismus
42 als Entspannungsvorrichtung an. Der Rankine-Kreisprozess-Mechanismus 42
besteht aus jeweils an einer Welle montierten Kolben 86, 88, die entgegengesetzt
gedreht werden, indem aufeinanderfolgend die Kraft des erwdrmten Gases auf
den einen Kolben und dann auf den anderen aufgebracht wird. Der Einsatz von
Dampf anstelle von Gas als Arbeitsmittel setzt voraus, dass der Warmetauscher
22 als Verdampfer arbeitet (vgl. Abs. [0048] bis [0051], [0055], [0070], Fig. 1, 6;
Merkmale 1.1, 1.4, 15.1, 19.2, Teilmerkmal 19.3).

Der geschlossene Gas-Kreislauf arbeitet mit niedrigem Druck, wobei am Einlass-
rohr 40 des Rankine-Kreisprozess-Mechanismus 42 ein Druck von 15 psi (1.03
bar; 1 psi = 0,0689476 bar) herrscht, der dem streitpatentgemaf3en Niederdruck
entspricht (vgl. Abs. [0047], [0061]; Merkmale 1.2, 15.2, Teilmerkmale 19.1, 19.3).

Die Beklagte ist der Auffassung, bei dem Rankine-Kreisprozess-Mechanismus 42
handele es sich um eine Zahnradpumpe, da in Abs. [0065] ,toothed gears” er-

wéahnt werden.

Das trifft nicht zu. In der in Abs. [0065] beschriebenen Fig. 3 (vgl. unten) sind inei-
nandergreifende Zahnrader (interconnected toothed wheels or gears) 100 gezeigt,
die jedoch nicht mit dem Fluid zusammenwirken, sondern die mechanische
Kopplung der beiden sich im Inneren des Gehauses 72, 74, 76 entgegengesetzt
drehenden Kolben (lobes) 86, 88 (vgl. Fig. 6) bewirken und die Drehbewegung
des einen vom Fluid angetriebenen Kolbens auf den jeweils anderen Kolben

ubertragen.
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Beim Rankine-Kreisprozess-Mechanismus 42 mit seinen Kolben 86, 88 (vgl. oben
Fig. 6) handelt sich ersichtlich um eine Drehkolbenmaschine (vgl. unten Beitz,
Grote (Hrsg): Dubbel - Taschenbuch fir den Maschinenbau, 19. Aufl., 1997, P21,
Bild 19b), die als streitpatentgeméafies Walzkolbengebldse anzusehen ist (Merk-
male 1.3, 15.3, Teilmerkmal 19.1).

2.5 Baugruppen und konstruktive Gestaltung — 2.5.1 Baugruppen zur Ein- und AuslaBsteuerung P21
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Bild 193, b. Hauptabmessungen von Drehkolbenpumpen. a Schad- E 05 I . - ~—]
raumfreies dreifliigeliges Profil; b zweifliigeliges Profil mit Schad- l
raum

=

b) Auch die von der Beklagten hilfsweise verteidigten Gegenstdnde der
Anspruche 1, 15 und 19 gemal Hilfsantrag 1 erweisen sich gegentber der Druck-
schrift NK10 als nicht neu.
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Die in diesen Patentanspriichen vorgenommene Beschrénkung, wonach das Ar-
beitsmittel Wasser im dampfférmigen Aggregatszustand enthalt (Merkmale 1.5,
15.4) bzw. das Arbeitsmittel Wasser ist (Teilmerkmal 19.3°), ist — entgegen der
Auffassung der Beklagten — aus der Druckschrift NK10 bekannt. Bei dem dort ge-
nannten Dampf als Fluid zum Antrieb der Kolben 86, 88 liest der Fachmann ohne
weiteres Wasserdampf mit (vgl. Abs. [0070]; Merkmale 1.5, 15.4, Teilmerkmal
19.3Y).

C) Die von der Beklagten weiter hilfsweise verteidigten Gegenstande der
Anspriche 1, 15 und 19 gemalR Hilfsantrag 3 sind durch den Stand der Technik

nahe gelegt.

Steht der Fachmann ausgehend von der Druckschrift NK10 vor der dem Streitpa-
tent zugrunde liegenden Aufgabe, ein Verfahren sowie eine Vorrichtung zur Um-
wandlung von Warmeenergie in mechanische Energie zu schaffen, die einen ver-
besserten Wirkungsgrad aufweisen, hat er in erster Linie Anlass, eine méglichst

effiziente Entspannungsvorrichtung in Betracht zu ziehen.

Der Einsatz einer an sich bekannten Roots-Maschine ist naheliegend, denn ein
Roots-Geblase ist ebenfalls als Motor verwendbar, extrem leichtlaufig und kann
ein Gasvolumen in vorubergehend abschlieRenden rotierenden Kammern zwi-
schen Ein- und Auslassseite bewegen (Fachwissen aus Druckschrift NK9, Sp. 9,
Z. 9 bis 46). Anders als bei der in Druckschrift NK10 gezeigten Kolbenform (vgl.
oben unter 3a), Fig. 6) bilden die zwei fir Roots-Geblase typischen etwa 8-férmi-
gen Kolben (vgl. NK12, Fig. 2) beim Abwaélzen kein Schadraumvolumen (vgl. oben
im Abschnitt 3a), die Fig. 6 aus NK10 i.V. m. Bild 19 b aus Dubbel, Schad-

raum As).

Das lasst aus fachmannischer Sicht auch im Niederdruckbereich einen erhdhten
Wirkungsgrad gegeniuber der gemald Druckschrift NK10 eingesetzten Entspan-

nungsvorrichtung erwarten. Zwei ineinander greifende Rotationskolben generieren
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bekanntlich elliptische Wéalzkurven. Folglich sind mit dieser einfachen Austausch-
mal3nahme auch die Merkmale 1.7, 15.6 bzw. 19.5 erfullt.

d) Auch die Gegenstdnde des Patentanspruchs?2 und des auf die
Patentanspriiche 1 oder 2 rickbezogenen Patentanspruchs 6 gemal Hauptan-
trag, Hilfsantrag 1 und Hilfsantrag 3 erweisen sich als nicht patentfahig.

Die Druckschrift NK10 zeigt in Fig. 1 einen Kihlturm (Warmetauscher) 48, in dem
das im Rankine-Kreisprozess-Mechanismus 42 entspannte Arbeitsmittel konden-
siert wird, sowie eine Pumpe 52, die das kondensierte Arbeitsmittel in den als
Verdampfer arbeitenden Warmetauscher 22 férdert (vgl. Abs. [0054], [0057]), und
nimmt damit die kennzeichnenden Merkmale der Patentanspriiche 2 und 6 vor-

weg.

Im Ergebnis sind die Gegenstande des Patentanspruchs 2 und des auf die Pa-
tentanspriche 1 oder 2 rickbezogenen Patentanspruchs 6 gemald Hauptantrag
und Hilfsantrag 1 gegentber der Druckschrift NK10 nicht neu, wahrend die Ge-
genstdnde des Patentanspruchs 2 und des auf die Patentanspriiche 1 oder 2
rickbezogenen Patentanspruchs 6 gemal Hilfsantrag 3 durch die Zusammen-
schau der Druckschriften NK10 und NK12 nahe gelegt sind.

e) Die Gegenstande des Patentanspruchs 16 gemald Hauptantrag und Hilfsan-
trag 1 sind durch den Stand der Technik gemafR Druckschrift NK10 vorwegge-
nommen, wahrend der Gegenstand des Patentanspruchs 16 gemalf Hilfsantrag 3
durch die Zusammenschau der Druckschriften NK10 und NK12 nahe gelegt ist, da
die Druckschrift NK10 bereits einen mit dem Rankine-Kreisprozess-Mechanismus
42 verbundenen Generator 56 offenbart (vgl. Abs. [0058], Fig. 1).

f) Die Gegenstande des Patentanspruchs 18 geméafd Hauptantrag, Hilfsan-
trag 1 und Hilfsantrag 3 sind durch die Zusammenschau der Druckschriften NK10,
NK12 und NK9 nahe gelegt.
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Druckschrift NK12 betrifft ihrer Bezeichnung nach ein Geblase des Erfinders P. H.
Roots. Ein solches Geblése ist im Stand der Technik, beispielweise in der Druck-
schrift NK9, als Roots-Geblase bezeichnet. Dabei handelt es sich um ein Walzkol-

bengeblase im Sinne des Streitpatents.

Das aus NK12 bekannte Geblase kann anstelle von etwa 8-férmigen Rotoren (vgl.
Fig. 2) auch mehrfligelige Rotoren aufweisen (vgl. Fig. 3 bis 5), die durch Dampf
beaufschlagt angetrieben werden (vgl. S. 2, Z. 20 bis 24).

Der Fachmann, der auf die in der Druckschrift NK9 als extrem leichtlaufig be-
schriebenen Roots-Geblase (vgl. Sp. 31 bis 38) gemald Druckschrift NK12 zurlck-
greift, um den Wirkungsgrad gegentber dem aus der Druckschrift NK10 bekann-
ten Rankine-Kreisprozess-Mechanismus 42 zu verbessern, trifft lediglich eine nicht
auf erfinderischer Téatigkeit beruhende Auswahlentscheidung aus den verschiede-

nen in der Druckschrift NK12 dargestellten Rotoren.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. 8 91 Abs. 1 ZPO.

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

V.
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

Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und

innerhalb eines Monats beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karls-
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ruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung des in voll-
standiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von fiinf Mo-

naten nach der Verkindung.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung

eingelegt werde.

Schramm Dr. Fritze Hermann Wiegele Dr. Schwenke

pro
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