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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Ver-
handlung vom 10. Februar 2004 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis

und die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen, Keukenschrijver und Asendorf

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 23. November 1999 verkundete Urteil
des 1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird
auf Kosten des Beklagten zurtickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des unter anderem mit Wirkung
fur die Bundesrepublik Deutschland erteilten européischen Patents 0 667 931,
das auf einer Anmeldung vom 29. April 1993 beruht, mit der eine
US-amerikanische Prioritdt vom 10. November 1992 in Anspruch genommen
worden ist. Patentanspruch 1 des in der Verfahrenssprache Deutsch erteilten
und am 25. September 1996 verdffentlichten Streitpatents lautet (ohne Bezugs-
zeichen):



Patentanspruch 1 zurlickbezogene Unteranspriiche. Die Ansprlche 8 und 9
betreffen eine Kolben-Zylinder-Einheit. Mit den Patentansprichen 10 und 11 ist
schlieBlich Schutz fir einen als Kolben-Zylinder-Einheit ausgebildeten Gruben-

Matthias Prinz
Rechtsanwalt

"Verfahren zur Herstellung einer Kolben-Zylinder-Einheit, mit min-
destens einer Zylinderinnenflache und mindestens einem in der Zy-
linderinnenflache gleitend geflhrten Kolben, wobei an mindestens
einer zylindrischen Oberfldche ein Dichtring angelegt wird und
Dichtring und Oberflache relativ zueinander verschiebbar angeord-
net werden und wobei die Enden jeder Zylinderinnenflache mit me-
chanischen Mitteln abgedichtet werden, wobei mindestens die zy-
lindrischen Oberflachen, gegen die ein Dichtring angelegt wird,
nach einer groben Vorbearbeitung mit Kunststoff beschichtet wer-
den, der durch Erwdrmung vernetzt wird,

dadurch gekennzeichnet , daB als Kunststoff ein
dreidimensional vernetzender Duroplaststaub oder -pulver in einer
Schichtdicke von bis zu 500 um, vorzugsweise 250 um, enthaltend
weitere Komponenten, von denen mindestens eine als mitvernet-
zende oder nicht mitvernetzende Komponente zur Verbesserung
der Trockenschmiereigenschaften beigegeben ist, aufgetragen und
mindestens das Duroplast anschlieBend durch Erwarmung vernetzt

wird."

Die Patentansprliche 2 bis 7 beinhalten unmittelbar oder mittelbar auf

stempel erteilt.
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Die Klagerin ist der Auffassung, das Streitpatent sei durch die deutsche
Offenlegungsschrift 40 15 084 (Offenlegungstag 14. November 1991) vorweg-
genommen, sein Gegenstand sei jedenfalls aber durch den Stand der Technik
nahegelegt. Das Bundespatentgericht hat der deshalb erhobenen Nichtigkeits-
klage stattgegeben und das Streitpatent mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland fur nichtig erklart.

Hiergegen wendet sich der Beklagte mit der Berufung. Er verteidigt das
Streitpatent nur noch im Umfang folgender Patentanspriiche und hilfsweise
nach MafBgabe einer Fassung, die aus den im folgenden kursiv wiedergegebe-
nen Angaben ersichtlich ist:

"1. Verfahren zur Herstellung einer Kolben-Zylinder-Einheit, mit
mindestens einer Zylinderinnenflache und mindestens einem in
der Zylinderinnenflache gleitend geflhrten Kolben, wobei an
mindestens einer zylindrischen Oberflache ein Dichtring ange-
legt wird und Dichtring und Oberflache relativ zueinander ver-
schiebbar angeordnet werden und wobei die Enden jeder Zylin-
derinnenflache mit mechanischen Mitteln abgedichtet werden,
wobei mindestens die zylindrischen Oberflachen, gegen die ein
Dichtring angelegt wird, nach einer groben Vorbearbeitung mit
Kunststoff beschichtet werden, der durch Erwarmung vernetzt
wird, wobei als Kunststoff ein Duroplaststaub oder -pulver bei-
gegeben (hilfsweise: verwendet) wird, der weitere Komponen-
ten enthalt und dabei mindestens eine zur Verbesserung der
Trockenschmiereigenschaft mitvernetzende oder nicht mitver-
netzende Komponente,



dadurch gekennzeichnet, daB als Kunststoff ein
dreidimensional vernetzender Duroplaststaub oder ein entspre-
chend vernetzendes -pulver in einer Schichtdicke von 250 bis
500 ym aufgetragen und daB das Duroplast durch induktive
Erwarmung der beschichteten Teile dann von innen nach au-

Ben vernetzt wird.

. Verfahren nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet, daB die zylindrische
Oberflache der beschichteten (hilfsweise: zu beschichtenden)
Teile induktiv erwarmt, dann mit dreidimensional vernetzendem
Duroplaststaub oder -pulver beschichtet und induktiv erwarmt

(hilfsweise: weiter erwdrmt) wird.

. Verfahren nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, dal3 die beschichteten

Teile induktiv auf 250 bis 300 ° erwarmt werden.

. Grubenstempel in Form einer Kolben-Zylinder-Einheit mit min-
destens einem &auBeren und einem darin verschieblich gefiuhr-
ten inneren Zylinderrohr, wobei an der Innenflache des duBeren
Zylinderrohres (5) Kolbendichtungen (3, 4) eines mit dem inne-
ren Ende des inneren Zylinderrohres (6) verbundenen Kolbens
(7) gleitend gefuhrt sind, wahrend an der AuBBenflache des inne-
ren verschieblichen Zylinderrohres (6) mindestens eine Dich-
tung (4) anliegt, die Gber einen Bundring (8) mit dem oberen

Ende des auBeren Zylinderrohres (5) verbunden ist und wobei



mindestens die innere zylindrische Oberflache (1) des auBeren
Zylinderrohres (5) und die auBere zylindrische Oberflache (2)
des inneren Zylinderrohres (6) von einem durch Erwarmung
vernetzten Duroplaststaub oder -pulver gebildet sind (hilfsweise
zusatzlich: wobei der Staub oder das Pulver weitere Kompo-
nenten enthélt, von denen mindestens eine als mitvernetzende
oder nicht mitvernetzende Komponente zur Verbesserung der
Trockenschmiereigenschaften beigegeben ist),

dadurch gekennzeichnet, daB die Schicht aus
Duroplaststaub oder -pulver eine Dicke von 250 bis 500 pm
aufweist, von dreidimensional vernetzendem Duroplaststaub
oder -pulver gebildet ist und durch gezielte Erwarmung der
Oberflache der beschichteten Teile von innen nach auBlen
durch induktive Erwarmung des Metalls vernetzt ist."

Der Beklagte beantragt, in diesem Umfang das angefochtene Urteil ab-

zuandern und die Nichtigkeitsklage insoweit abzuweisen.

Die Klagerin tritt diesem Begehren entgegen. Sie hélt das Streitpatent
auch in der verteidigten Fassung fur nicht patentfahig. AuBerdem sei das Streit-
patent in dieser Fassung gegenilber der urspringlichen in verschiedener Hin-
sicht unzulassig erweitert und auch nicht ausfihrbar.

Der Senat hat Beweis erhoben durch Einholung eines schriftlichen Gut-
achtens des Inhabers des  Lehrstuhls

Prof. Dr. H. , das der Sachverstdndige in der muandlichen
Verhandlung erlautert und ergéanzt hat.



Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung des Beklagten hat in der Sache keinen Erfolg.

1. Die Erfindung betrifft die Herstellung einer Kolben-Zylinder-Einheit, die
hdher belastet und deshalb als hydraulisch betétigter Grubenstempel eingesetzt
werden kann. Solche Vorrichtungen haben mindestens einen zylindrischen Kol-
ben, der in mindestens einer zylindrischen Innenflaiche (Rohr) gleitend gefuhrt
wird, deren Enden mit mechanischen Mittel abgedichtet sind. Vorhanden ist
ferner ein Dichtring, der an mindestens einer zylindrischen Oberflache anliegt;
Dichtring und Oberflache sind dabei relativ zueinander verschiebbar angeord-
net. Hierdurch ergeben sich Probleme hinsichtlich des Reibwiderstands; gege-
benenfalls ist sogar ein Abrieb mdglich.

Der Beklagte gibt an, daB es bei Grubenstempeln Ublich gewesen sei,
die Oberflachen der zylindrischen Rohre mittels Chrombeschichtung zu schit-
zen. Aus der Literatur waren aber auch schon Kunststoffbeschichtungen fur
Kolben-Zylinder-Einheiten bekannt. Die Streitpatentschrift verweist auf ver-
schiedene vorveréffentlichte Schriften, die vorschlagen, die innere Zylinderfla-
che und die auBere zylindrische Oberflache des verschiebbaren Kolbens mit
einer Kunststoffbeschichtung zu versehen. Hierzu kénnen sowohl Thermoplaste
als auch Duroplaste verwendet werden. Die Beschichtung mit thermoplasti-
schem Kunststoff wird als in vielerlei Hinsicht nachteilig dargestellt und als far
den vorgesehenen Einsatzzweck unbrauchbar abgelehnt. Uber die Beschich-



tung mit Duroplast wird angegeben, daBB den bekannten Vorschlagen ein Auf-
trag in flissiger Form, also unter Benutzung eines Lésungsmittels, zu entneh-
men sei. Bei den im Stand der Technik vorgeschlagenen Schichten von einer
Starke von bis zu 4 oder sogar 5 mm sei die Aufbringung des zunachst noch
geldsten Kunststoffs jedoch auBerordentlich schwierig, so daB eine solche Vor-
gehensweise vollig unrentabel sei, zumal bei derart dicker Kunststoffschicht zur
Herstellung der erforderlichen MaBgenauigkeit der ineinander gleitenden Teile
noch eine nachtragliche Kalibrierung vorgenommen werden musse. Die not-
wendige Vernetzung des Kunststoffs erfordere bei Auftrag in flissiger Form au-
Berdem eine vollstandige Verdampfung des Ldsungsmittels, die bis zu mehrere
Monate in Anspruch nehmen kénne. Bei einer solch langwierigen Vernetzung
sei ferner der die Haft- und Festigkeitseigenschaften der Beschichtung bestim-
mende Grad so niedrig, daB die Vorrichtung beim Einsatz als hydraulischer
Grubenstempel nicht befriedige. Wirde man den fllssig aufgetragenen Du-
roplast hingegen durch Wéarmezufuhr vernetzen, miBten in kurzer Zeit groBe
Strdme an Ldsungsmittelgasen umweltvertraglich bewaltigt werden. Um die
Gleiteigenschaften der Kunststoffoberfliche zu verbessern, sei es zwar schon
bekannt gewesen, entsprechend wirkende Komponenten zuzusetzen; da diese
nach der in der Streitpatentschrift insoweit behandelten britischen Patentanmel-
dung 893 050 selbst nicht geldst seien, sei aber auch hierdurch der stérungs-
freie Auftrag behindert.

Die Streitpatentschrift leitet hieraus die Forderung ab, eine druckfeste
Kunststoffbeschichtung von Zylinderflachen zu erreichen, die den starken Rei-
bungsverschlei3 der auf der Kunststoffbeschichtung gleitenden nicht metalli-
schen Dichtelemente vermeidet und die einen Betrieb mit Wasser ohne
Schmierzusatze als Hydraulikflissigkeit erlaubt. AuBerdem soll eine kalibrie-



rende Nachbearbeitung zur Fertigstellung ebenso wie eine erhdhte Umweltbe-
lastung bzw. ein erhéhter Aufwand bei der Vermeidung erhdhter Umweltbela-
stungen entfallen.

2. Der hierzu nach Patentanspruch 1 in der hauptséchlich verteidigten
Fassung gemachte Vorschlag fir ein Verfahren zur Herstellung einer Kolben-
Zylinder-Einheit 14Bt sich wie folgt gliedern:

A. Die herzustellende Einheit hat

1. mindestens eine Zylinderinnenflache,

a) wobei die Enden der Zylinderinnenflachen mit mechani-

schen Mitteln abgedichtet werden,

2. mindestens einen Kolben,

a) der in den Zylinderinnenflachen gleitend gefihrt ist,

3. einen Dichtring,

a) der an mindestens einer zylindrischen Oberflache angelegt

und

b) zu der Oberflache relativ verschiebbar angeordnet wird.

B. Die Herstellungsschritte sind:
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1. Mindestens die zylindrischen Oberflachen, gegen die ein

Dichtring angelegt wird, werden grob vorbearbeitet.

2. Danach werden diese Oberflachen mit kunststofthaltigem Pul-

ver beschichtet,

a) dem als Kunststoff ein Duroplaststaub oder -pulver beige-

geben wird,

a) der/das dreidimensional vernetzt,

b) und das weitere Komponenten enthait,

a) von denen eine eine mitvernetzende oder nicht mitver-
netzende Komponente zur Verbesserung der Trocken-
schmiereigenschaften ist.

c) Die Beschichtung mit Kunststoff geschieht, indem der drei-
dimensional vernetzende Duroplaststaub oder ein entspre-
chend vernetzendes -pulver in einer Schichtdicke von 250
bis 500 pm aufgetragen wird.

3. Der Kunststoff wird durch Erwarmung vernetzt, indem

a) die beschichteten Teile induktiv erwarmt werden
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b) und das Duroplast nach dem Auftrag von innen nach auBBen

vernetzt wird.

Man mag angesichts der unklaren Zuordnung des Relativsatzes "der wei-
tere Komponenten enthalt" darlber streiten, ob Patentanspruch 1 in der vertei-
digten Fassung ausdricklich besagt, daB zur Beschichtung ausschlieBlich Ma-
terial in Pulver- oder Staubform verwendet wird. Im Gesamtzusammenhang der
Beschreibung des Streitpatents kann dieser Sinngehalt jedoch nicht zweifelhaft
sein, da der Vorschlag aus den bereits erwdhnten Grinden NaBlack oder ande-
re Schichten ablehnt, die in geléster Form aufgetragen werden, und in Sp. 5
Z. 20 ff. der Beschreibung des Streitpatents Uber die Vorteile der Erfindung an-
gegeben ist, dal3 patentgemaB die Verwendung von Ldsungsmitteln fir die Lo-
sung des Duroplasts vollstandig vermieden sei. Bei der Pulverbeschichtung
kann hingegen - worauf die Beschreibung in Sp. 4 Z. 26 f. und Sp. 5 Z. 34 f.
weiter hinweist - Duroplast z.B. als Staub in geeigneter Mischung mit Zuséatzen
unterschiedlicher Art, vor allen solchen, mit denen die Gleiteigenschaften der
Oberflache der Kunststoffbeschichtung verbessert werden (Sp. 5 Z. 44 f.), leicht
aufgetragen sowie leicht und sehr weitgehend vernetzt werden. Als Folge der
induktiven Erwérmung legt sich nicht etwa eine Kunststoffschicht Giber die Rau-
higkeitsspitzen der zu beschichtenden metallischen Oberflaiche nach Art einer
Decke; es werden vielmehr sdmtliche durch die Rauhigkeit bedingten Hohlrau-
me (Rauhigkeitstaler) ausgeflllt; die Vernetzung erfolgt dementsprechend
raumlich strukturiert (Sp. 5 Z. 40 {.), weil die dreidimensionale Vernetzung, wel-
che die Verwendung von Duroplast gewdhrleistet, dafir sorgt, daB der Kunst-
stoff auch in den Rauhigkeitstélern verbleibt (Sp. 4 Z. 39 f.). Es entsteht so eine
innige, dauerhaft feste Verbindung, die Abldsungserscheinungen entgegen-
wirkt, die sonst infolge von Walkarbeit und Wandern von Gas unter die Kunst-
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stoffschicht drohen (Sp. 4 Z. 43 ff.). Obwohl der Auftrag dinn gehalten wird,
damit die - wie es in Sp. 5 Z. 55 heif3t - Elastizitat der Beschichtung senkrecht
zur Oberflache nicht zu groB wird, also die Beschichtung die erforderliche
Druckfestigkeit oder - wie es der gerichtliche Sachverstédndige genannt hat -
geringe Verformbarkeit hat, sorgt das dreifach vernetzte Duroplast auBerdem
daftir, daB ein schédliches Diffundieren von Wasserdampf oder Sauerstoff
durch die Schicht unterbleibt (Sp. 4 Z. 58 ff.). Das macht beispielsweise eine
galvanische Behandlung der verwendeten Rohre, also etwa ein Verchromen
entbehrlich, wodurch es auch mdéglich ist, kalt gezogene Rohre aus hochfestem
Stahl ohne weitere Vorbehandlung zu beschichten (Sp. 6 Z. 33 ff.). Wird der
Duroplast in einer Dicke bis zu maximal 500 ym aufgetragen, kénnen Verlet-
zungen der Oberflache beispielsweise durch Riefenbildung problemlos repariert
werden, weil die zylindrische Duroplastschicht sehr schnell und kostengtinstig

ausgeschliffen werden kann (Sp. 5 Z. 49 ff.).

3. Es kann dahinstehen, ob Patentanspruch 1 in der hauptsachlich ver-
teidigten Fassung zuléassig und gegentiber dem entgegengehaltenen Stand der
Technik neu ist. Im Umfang des verteidigten Patentanspruchs 1 hat die Nichtig-
keitsklage Erfolg, weil diesem Patentanspruch jedenfalls eine erfinderische Ta-
tigkeit nicht zugrunde liegt. Sein Gegenstand war dem Fachmann durch die
deutsche Offenlegungsschrift 40 15 084 nahegelegt.

a) MaBgeblicher Fachmann ist hier ein diplomierter Ingenieur, der an ei-
ner Fachhochschule oder Universitat (Hochschule) Maschinenbau oder auf ei-
nem verwandten Gebiet studiert hat und der in Konstruktion, Fertigung und/oder
Betrieb druckbeaufschlagter Kolben-Zylinder-Einheiten Gber eine mehrjahrige
berufliche Praxis verfugt. Auf Grund seiner in der Ausbildung und der berufli-
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chen Praxis erworbenen Kenntnisse und Fahigkeiten ist er sowohl zu einer
sachgerechten Problemanalyse befahigt als auch in der Lage, sich hieraus er-
gebende Fragen des Werkstoffs, insbesondere im Zusammenhang mit den Ei-
genschaften von Kunststoffen und ihrem Einsatz, der Hydraulik, der Reibungs-
lehre und der Elektrotechnik zu bewaltigen. Soweit er hierzu nicht ohnehin auf
eigenes Wissen zuruckgreifen kann, weil} er, sich die einschlagige Literatur zu
erschlieBen oder Uber einschldgig tatige Fachleute kundig zu machen. Dies
entnimmt der Senat den Ausfihrungen des gerichtlichen Sachverstandigen.
Hiernach besorgen Personen dieser Qualifikation tblicherweise die Entwicklung
von Neuerungen auf dem im Streitfall interessierenden Gebiet der Technik. Das
deckt sich mit den Feststellungen des sachkundig besetzten Bundespatentge-
richts.

b) Diesem Fachmann war zum Prioritdtszeitpunkt durch die deutsche
Offenlegungsschrift 40 15 084 bekannt, eine Kolben-Zylinder-Einheit herzustel-
len, wie sie sich aus den Merkmalen der Merkmalsgruppe A und dem Merk-
mal B 1 ergibt. Die Vorrichtung nach der deutschen Offenlegungsschrift soll fer-
ner nach einer der vorgeschlagenen Alternativen mit einer als Pulverlack be-
zeichneten Schicht versehen werden. Darunter versteht der Fachmann, wie der
gerichtliche Sachverstandige in der mindlichen Verhandlung bestétigt hat, eine
Schicht aus l6sungsmittelfreiem (trockenem) kunststoffhaltigen Pulver, das
durch Erwarmung vernetzt wird. Auch die Merkmale B 2 und B 3 kennzeichne-
ten mithin jeweils ihrem Obersatz nach das aus der deutschen Offenlegungs-
schrift bekannte Vorbild. Dies leugnet der Beklagte vergeblich unter Hinweis auf
die britische Patentschrift 893 050. Nach deren Lehre mag das als Kunststoff
vorgeschlagene Epoxydharz nur in geldéster Form aufgetragen werden. Eine
Beschréankung auf eine solche Beschichtung auch im Falle der durch die deut-
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sche Offenlegungsschrift 40 15 084 offenbarten Vorgehensweise anzunehmen,
gibt diese Entgegenhaltung dem Fachmann jedoch keinen AnlaB. Da in dieser
deutschen Offenlegungsschrift als zweite Alternative ausdriicklich der NaBlack
auf Basis von Epoxydharz, also der Auftrag dieses Kunststoffs in geléster Form,
genannt ist, bedeutet es vielmehr ein aus fachlicher Sicht geradezu vorgegebe-
nes Verstandnis dieser Schrift, daB mit der als andere Alternative beanspruch-
ten Pulverlackbeschichtung eine 16sungsmittelfreie Beschichtung vorgeschla-
gen wird, die als Kunststoff Epoxydharz in Pulver- oder Staubform enthalt.

c) Das fuhrt ferner zu der Feststellung, daB auch die Merkmale B 2 a und
b zum Prioritatszeitpunkt nichts Neues darstellten. Das nach der deutschen
Offenlegungsschrift als Kunststoff vorgeschlagene Epoxydharz ist ein Du-
roplast, das bei Hartung eine dreidimensionale Struktur erhalt. Das hat der ge-
richtliche Sachverstandige unter Hinweis auf bereits zum Prioritatszeitpunkt all-
gemein zugéangliche Literatur unwidersprochen und lberzeugend angegeben.
In der mundlichen Verhandlung hat er zwar einschrankend gemeint, sich vor-
stellen zu kénnen, dafB ein Duroplast wie Epoxydharz auch zu einer Vernetzung
in anderer Weise gebracht werden kénne. Eine solche Mdglichkeit nutzt der
Vorschlag nach der deutschen Offenlegungsschrift jedoch nicht. Dort geht es
wie beim Streitpatent um eine hochwertige Beschichtung, flr die man - wie der
gerichtliche Sachverstandige sich ausgedriuckt hat - gerne zu Epoxydharz greift,
das dreidimensional vernetzt. Dementsprechend ist auch der Beklagte in sei-
nem der Nichtigkeitsklage widersprechenden Schriftsatz davon ausgegangen,
daB Epoxydharz dreidimensional vernetzt. Die Anweisung der deutschen Of-
fenlegungsschrift, flr die Pulverbeschichtung Epoxydharz zu nehmen, bedeutet
deshalb, daB zur Herstellung einer Vorrichtung mit den bereits erérterten

Merkmalen vorbekannt war, eine Mischung, die ein dreidimensional vernetzen-
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des Pulver oder einen solchen Staub jedenfalls aus einem der Gruppe der Du-
roplaste zuzurechnenden Harz in ausreichender Menge enthélt, als Schicht
aufzutragen. Wie die das Merkmal B 2 a betreffende Erdrterung mit dem ge-
richtlichen Sachverstandigen in der mundlichen Verhandlung ergeben hat, ent-
spricht diese Beimengung eines solchen Materials dem Verstandnis, das der
Fachmann trotz der vielleicht fachsprachlich etwas ungewdhnlichen Aus-
drucksweise ("beigeben") vom Patentanspruch hat. Das Vorhandensein weite-
rer Komponenten, wobei diese auch fur die Verbesserung der Trocken-
schmiereigenschaften sorgen sollen (Merkmal B 2 b), ist schlieBlich - wie auch
der Beklagte nicht in Zweifel zieht- in der deutschen Offenlegungsschrift
mehrfach sogar ausdricklich als zu diesem Loésungsvorschlag gehérend er-

wahnt.

d) Um den mit dem hauptsachlich verteidigten Patentanspruch 1 bean-
spruchten Gegenstand der Fachwelt zur Verfigung zu stellen, benétigte es mit-
hin noch der Erkenntnis der Schichtdicke gemaB Merkmal B 2 ¢ und zum ande-
ren der speziellen Erwarmung nach Merkmal B 3 a, wobei die Erwédrmung der
zylindrischen Teile zur Vernetzung des Kunststoffs der Beschichtung in Sp. 2
Z.29f. der deutschen Offenlegungsschrift ebenfalls bereits vorbeschrieben

war.

Die hierzu nétigen Schritte waren jedenfalls nahegelegt.

(1) Die deutsche Offenlegungsschrift belehrt den Fachmann im Hinblick
auf Merkmal B 2 ¢, den in Form von Epoxydharz vorgeschlagenen Duroplast in
ausreichender Dicke aufzutragen (z.B. Sp. 1 Z. 66 f.). In der Schrift ist auch an-
gegeben, worauf bei der Festlegung der Schichtdicke zu achten ist. Nach Sp. 1
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Z. 46 und 55 ff. muB die Mdglichkeit preisglnstiger Herstellung, die Elastizitat
bzw. geringe Verformbarkeit, der Schutz gegen Korrosion und die Reparaturfa-
higkeit der beschichteten Teile berlcksichtigt werden. Dieser Katalog bedeutete
dem Fachmann zum Prioritatszeitpunkt, daB er Versuche anstellen misse, wel-
che Schichtdicke bzw. welcher Schichtdickenbereich im Einzelfall zu wéhlen
sei. Die Erbrterung mit dem gerichtlichen Sachverstandigen hat dies bestétigt.
Danach erkannte der Fachmann, dafB3 er auf Experimente angewiesen ist, um
sowohl die Materialauswahl innerhalb der vorgeschlagenen Klasse der
Epoxydharze als auch das MaB der Starke der Beschichtung anforderungsge-
mafB zu treffen. Eine Einschrdnkung der daher insoweit nahegelegten Versu-
che, die selbst im Fachkénnen des Fachmanns lagen und deshalb auch von
daher keine erfinderische Té&tigkeit voraussetzten, ergab sich aus der deut-
schen Offenlegungsschrift nicht. In Sp. 3 Z. 15 ist zwar nur ein Bereich von 200
bis 250 um genannt. Das hinderte den Fachmann jedoch nicht, durch entspre-
chende Versuche sich auch den im verteidigten Patentanspruch 1 bean-
spruchten anschlieBenden Bereich von 250 bis 500 um als zur Lésung der be-
stehenden Probleme geeigneten zu erschlieBen. Zum einen ist schon die Be-
reichsangabe in Sp. 3 Z. 15 der deutschen Offenlegungsschrift nur beispielhaft
genannt. Zum anderen betont die deutsche Offenlegungsschrift wiederholt ge-
rade den Gesichtspunkt der Reparaturfahigkeit (vgl. Sp. 4 Z. 441, Sp. 6 Z. 6 1.).
Da die Riefenbildung, die auch in Sp. 2 Z. 13 erwéhnt ist, wiederholt auftreten
kann, lie3 dies es angezeigt sein, sich nicht mit einer Schicht zufriedenzugeben,
die zur Beseitigung entstandener Riefen nur einmal oder ganz wenige Male ab-
gedreht werden kann. Das forderte geradezu Versuche mit Schichtdicken Uber
250 um und sogar mit solchen heraus, die deutlich tber diesem MaB liegen.
Eine Schichtdicke von 250 bis 500 um vorgeschlagen zu haben, kann deshalb

nicht als Ausdruck einer erfinderischen Tétigkeit angesehen werden. Dieser
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Vorschlag war, was das MaB 250 um anbelangt, in der deutschen Offenle-
gungsschrift ohnehin bereits enthalten, im Gbrigen aus den genannten Grinden

durch diese Schrift jedenfalls nahegelegt.

Diese Feststellung entspricht der Sicht des gerichtlichen Sachverstandi-
gen. Auch er hat es angesichts der Hinweise in der deutschen Offenlegungs-
schrift, daB3 die Schichtdicke ausreichend groB sein misse, um Reparaturen
nach Riefenbildung durchfihren zu kénnen, als fir den Fachmann nicht allzu
schwierig angesehen, auf die mit der verteidigten Fassung des Patentan-
spruchs 1 beanspruchten Schichtdicken zu kommen. Ergdnzend hat der ge-
richtliche Sachverstandige darauf verwiesen, daB in der beruflichen Praxis, mit
der sich der Fachmann taglich konfrontiert sieht, ohnehin Erfahrungen mit
Schichtdicken vorliegen durften, die AnlaB zu Uberlegungen (ber die optimale
Schichtdicke boten.

(2) Was das Merkmal B 3 a betrifft, erwahnt die deutsche Offenlegungs-
schrift 40 15 084 zwar nicht, daB die Erwarmung der zylindrischen Teile induktiv
erfolgen solle. Die Schrift enthalt aber auch keine Festlegung hinsichtlich der
Art der zu wahlenden Erwarmung, insbesondere ist die nach Darstellung des
Beklagten damals Ubliche Erwédrmung in einem Ofen nicht, schon gar nicht als
vorzugswurdig genannt. Nach dem Vorschlag der deutschen Offenlegungs-
schrift hatte der Fachmann also auf Grund eigener Auswahl fir eine geeignete
Erwarmungsmethode zu sorgen. Da die induktive Erwarmung zum Prioritats-
zeitpunkt ein bereits in vielen Bereichen der Technik eingesetztes Mittel war,
kann zwanglos angenommen werden, daB3 der nach Vorstehendem ohnehin zu
Versuchen angeregte Fachmann hierbei auch diese Moglichkeit in Betracht zog

und in seine Experimente mit einbezog. Die gegenteilige Argumentation des
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Beklagten, die - wie gesagt - davon ausgeht, daB die sogenannte Ofenerwér-
mung uUblich gewesen sei, Ubersieht sowohl die Fahigkeit des maBgeblichen
Fachmanns, sich auch fur andere in Betracht kommende Methoden zu interes-
sieren, als auch, daB diese einschlie8t, sich Uber solche anderen Methoden
Informationen zu beschaffen. Damit ist aber auch die Uberzeugung gerechtfer-
tigt, daB der hier maBgebliche Fachmann bei der nach der deutschen Offenle-
gungsschrift notwendigen Auswahl gerade die Tauglichkeit der induktiven Er-
warmung zu erkennen und nutzen wuBlte. Wie der gerichtliche Sachverstandige
unter Hinweis auf allgemein zugéngliche Literatur angegeben hat und ange-
sichts seiner Ausbildung und Berufserfahrung von dem Fachmann - wenn es
nicht ohnehin zu seinem prasenten Fachwissen gehérte - ohne weiteres jeden-
falls ermittelbar war, fuhrt das induktive Verfahren namlich zu einer selektiven
Erwdrmung. Diese ist - wie auch aus der deutschen Offenlegungsschrift
1 675 571 hervorging (dort S. 6 oben) - auf die Oberflache des betreffenden
Rohres beschrankt und 148t sich zudem gut aufrechterhalten. Nur die Oberfla-
che des Zylinders bildet damit den Ausgangspunkt fir einen zudem dauernden
Warmeeintrag in eine dort aufgebrachte oder aufzubringende Schicht. Handelt
es sich hierbei um verflussigbares Material, wird es zuerst in dem oberflachen-
nahen Bereich der Schicht erweicht. So ist gewéhrleistet, daB Unebenheiten
(nach der Ausdrucksweise des Streitpatents: Rauhigkeitstéler) auf einer nur
grob vorbearbeiteten zylindrischen Oberfldche vollstdndig mit dem Material
ausgefullt sind. Dies wiederum beférdert die Verbindung mit der Oberflache und
die spatere Haftfahigkeit der Schicht. Hieraus erkléart sich auch die Angabe des
gerichtlichen Sachverstandigen in seinem schriftichen Gutachten, der Fach-
mann habe zum Prioritatszeitpunkt die induktive Erwarmung fur den hier inter-
essierenden Einsatzfall als geradezu ideal erkannt. Die gerade insoweit in der
mundlichen Verhandlung gefiihrte Diskussion hat durchgreifende Zweifel an der
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Richtigkeit dieser Sicht des gerichtlichen Sachverstandigen nicht ergeben. Die
Erwdrmung in einem Ofen kann deshalb nicht als gleichsam vorgegebenes
Mittel der Wahl angesehen werden. Jedenfalls bei Einbringung eines bereits
beschichteten Rohres in den Ofen ergreift die Warme die Schicht allseits, mit
der Folge, daB keine gezielte Beeinflussung der fur die Hafteigenschaft verant-
wortlichen Erweichung gewahrleistet ist. Gerade Versuche mit Ofenerwérmung
konnten so Ergebnisse haben, die nicht befriedigten und deshalb veranlaBten,
sich der induktiven Erwédrmung als einer derjenigen Methoden, die nach der
insoweit unbezweifelten Darstellung des gerichtlichen Sachverstandigen seit
vielen Jahren in die Technik eingefuhrt waren, zuzuwenden, deren Vorteile im

vorliegenden Fall zu erkennen und dann auch zu nutzen.

(3) Wegen der Benennung, wie die Vernetzung des Duroplastes erfolgen
soll, kann unter den hier gegebenen Umstanden schlieB3lich ebenfalls keine er-
finderische Tétigkeit angenommen werden, weil sich das betreffende Merk-
mal B 3 b von selbst ergibt, wenn die induktive Erwarmung nach Merkmal B 3 a
sachgerecht erfolgt. Es ist aus fachlicher Sicht eine Selbstverstandlichkeit, daB
bei gattungsgeméaBen Vorrichtungen die Kunststoffschicht vollstédndig erhartet
sein muB. Jede zur Vernetzung gewéhlte Art der Erwdrmung muf3 dies deshalb
garantieren. Dies berechtigt zu der Annahme, daB der Fachmann auch bei Nut-
zung der nahegelegten induktiven Erwarmung diese so gestaltete, daB der Du-
roplast uber die gesamte Schichtdicke aushértet. Dann aber ergibt sich zwangs-
laufig, daB der Duroplast von innen nach auBen vernetzt. Dies entnimmt der
Senat den entsprechenden Ausfihrungen des gerichtlichen Sachversténdigen,
die der Senat fur Oberzeugend hélt, obwohl der Sachversténdige nicht auf eige-
ne Untersuchungen oder ihm sonstwie bekannte Untersuchungen verweisen

konnte. Denn wenn die induktive Erwarmung Gber die Oberflache des Zylinders
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zunéachst das dieser benachbarte Material erweicht, leuchtet auch ohne ent-
sprechende Belege ein, daB - wie der gerichtliche Sachverstandige ausgefuhrt
hat - auch dort die Vernetzung beginnt. Weiter au8en befindliches Material der
Beschichtung wird erst spater erweicht und vernetzt. Der Hinweis des gerichtli-
chen Sachverstandigen, daB als Folge des Vernetzungsvorgangs innerhalb der
Kunststoffschicht zusatzliche Warme erzeugt wird, andert nichts daran, daB
damit Merkmal B 3 b neben Merkmal B 3 a keine eigene Bedeutung hat. Diese
eigene Warmedynamik der Beschichtung &8t allenfalls daran zweifeln, ob die
Schichten jeweils nacheinander im Sinne einer strikten Trennung aushérten.
Das aber ist im hier interessierenden Zusammenhang bedeutungslos. Denn
weder der Formulierung des Merkmals B3 b in dem verteidigten Patentan-
spruch 1 noch den Angaben in der Beschreibung des Streitpatents kann ent-
nommen werden, daB der Anweisung, den Duroplast von innen nach auB3en zu
vernetzen, nur genugt ist, wenn die Vernetzung gleichsam streng schrittweise
von innen nach auBen verlauft. Sie muB deshalb lediglich innen beginnen und
irgendwie auch die duBeren Bereiche erreichen. Das ist aber bereits bei sach-
gerechter induktiver Erwdrmung der beschichteten Teile gewéhrleistet. Auch
der gerichtliche Sachverstédndige hat im Ergebnis in dem Verfahrens-
schritt B 3 b eine eigenstandige Relevanz neben der durch Merkmal B 3 a aus-
gedrickten Vorgehensweise nicht zu erkennen vermocht.

4. Im Umfang der mit der hauptséchlich verteidigten Fassung bean-
spruchten Patentanspriiche 2 und 3 kann das Rechtsmittel ebenfalls keinen
Erfolg haben. Auch insoweit fehlt jedenfalls die erforderliche erfinderische Ta-
tigkeit. Auf eine Gber die bisherigen Darlegungen hinausgehende Begrindung
hierfir verzichtet der Senat, weil der Beklagte auf entsprechende Frage des



-2 -

Senats erklart hat, hiermit beanspruche er lediglich zweckméBige Ausfuhrungen
der Erfindung nach Patentanspruch 1.

5. Mit dem als Patentanspruch 4 hauptsachlich verteidigten Nebenan-

spruch ist eine verfahrensgemaB hergestellte Vorrichtung beansprucht. Deren

Merkmale lassen sich wie folgt gliedern:

1. Grubenstempel

2. in Form einer Kolben-Zylinder-Einheit

mit

3. mindestens einem auBeren Zylinderrohr,

4. einem inneren Zylinderrohr,

a) das in dem auBeren verschieblich gefuhrt ist,

5. einem Kolben,

a) der mit dem inneren Ende des inneren Zylinderrohrs verbun-

denist und

b) Dichtungen hat,
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a)die an der Innenflache des auBeren Zylinderrohrs gleitend

geflhrt sind,

6. mindestens einer Dichtung,

a) die an der AuBenflache des inneren Zylinderrohrs anliegt und

b) tiber einen Bundring mit dem oberen Ende des &uBeren Zylin-

derrohrs verbunden ist.
7. Mindestens

a) die innere Zylinderflache des auBeren Zylinderrohrs und

b) die &uBere Zylinderoberflache des inneren Zylinderrohrs

werden von einem Duroplaststaub oder -pulver gebildet,

c) der/das dreidimensional vernetzt,

d) durch Erwarmung vernetzt ist,

e) wobei die Vernetzung durch gezielte Erwarmung der Oberfla-
che der beschichteten Teile mittels induktiver Erwarmung des

Metalls von innen nach auBen erfolgt ist,

und
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f) als Schicht eine Dicke von 250 bis 500 ym aufweist.

Diese Merkmalskombination weist gegenuber der durch den hauptsach-
lich verteidigten Patentanspruch 1 beanspruchten keine Eigenheiten auf, die es
rechtfertigten, die Auffindbarkeit anders als beim erteilten Patentanspruch 1 zu
beurteilen. Die zu dessen Lehre gemachten Ausfuhrungen gelten vielmehr auch
fur die mit Nebenanspruch 4 in der hauptsachlich verteidigten Fassung bean-
spruchte Vorrichtung. Das Streitpatent kann deshalb auch im Umfang des ver-
teidigten Patentanspruchs 4 jedenfalls mangels einer erfinderischen Tatigkeit

keinen Bestand haben.

6. Die vorstehenden Ausfihrungen verbieten auch, dem Begehren des
Beklagten nach MaBgabe des hilfsweise verteidigten Patentanspruchsatzes
stattzugeben. Die hilfsweise verteidigte Fassung beschrankt sich in einer Kon-
kretisierung ohne eigenstéandigen Wert; mit ihr ist keine Gestaltung bean-
sprucht, die eine andere als die dargelegte Sicht hinsichtlich der Patentfahigkeit

rechtfertigte.
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7. Die Kostenentscheidung folgt aus §§ 97 Abs. 1 ZPO, 121 Abs. 2 PatG.

Melullis Jestaedt Scharen

Keukenschrijver Asendorf



