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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
mindliche Verhandlung vom 12, Juli 1994 durch den Vorsitzen-
den Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt, Dr. Bro§,
Dr. Melullis und Dr. Greiner

fir Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats (Nichtig-
keitssenats II) des Bundespatentgerichts vom 23. Januar
1992 wird auf Kosten des Beklagten zurickgewiesen.

Von Rechts wegen




Matthias Prinz
Rechtsanwalt Www.prinz.law

M
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Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber des deutschen Patents 34 26 329
(Streitpatents), das am 17. Juli 1984 angemeldet worden ist
und eine "Vorrichtung zum Messen insbesondere der Kohlenwas-
serstoffkonzentration in einer aus einer Prozefkammer ent-
nommenen heipen Gasprobe" betrifft.

Patentanspruch 1 des mit der Nichtigkeitsklage angegrif-
fenen Streitpatents lautet:

"Vorrichtung zum Messen insbesondere der Kohlenwasser-
stoffkonzentration in einer aus einer Prozepkammer ent- 7
nommenen heifen Gasprobe und zum Erzeugen eines der Kon- 2
zentration entsprechenden elektrischen Uberwachungssig- '
nals mit einer in die Prozepkammer einfihrbaren, tempe-
rierten Entnahmesonde, einem auperhalb der Prozefkammer,
benachbart der Prozefkammerwand, angeordneten Kohlenwas-
serstoff-Detektor (12), wie z.B. ein Flammenionisations-
detektor, einer Saugpumpe (14) fir die Entnahme der Gas- =
probe und mit einem die genannten Teile auferhalb der 5
Prozepkammer umschliependen, thermisch isolierenden Ge- g
hause (34), ’
dadurch gekennzeichnet,

daP in dem Gehause (34) ein temperierbarer, massiver Me-
tallblock (10) vorgesehen ist, welcher zumindest den De-
tektor (12) und die meBgasfilhrenden Teile im Strémungs-
wege zwischen der Entnahmesonde und dem Detektor (12)
aufnimmt, wobei die Strdémungswege als Bohrungen im Me-
tallblock (10) ausgebildet sind."

JLaw — Gesetze und Urteile e Avallable on the
Kostenlos (mobile App) F COOSIC play App Store

Uber 200 Gesetze
Uber 100.000 Urteile JLaw — fiir Android JLaw — fiir i0S



https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de

Wegen der Patentanspriche 2 bis 17 wird auf die Streit-
patentschrift Bezug genommen.

Die Klagerin hat mit ihrer Nichtigkeitsklage geltend ge-
macht, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfa-
hig. Gegeniliber dem Stand der Technik sei er nicht neu; zu-
mindest beruhe er nicht auf einer erfinderischen Leistung.

Das Bundespatentgericht hat der Klage stattgegeben und
das Streitpatent fir nichtig erklart.

Der Beklagte hat Berufung eingelegt. Er verteidigt das
Streitpatent nur noch mit der Mapgabe, daB das Wort "insbe-
sondere" in der ersten Zeile des Patentanspruchs 1 gestri-
chen wird, und beantragt, das angefochtene Urteil aufzuheben
und die Klage abzuweisen.

Die Klagerin beantragt die Zurlckweisung der Berufung.

Als gerichtlicher Sachverstaéndiger hat Prof. Dr. André
M. Braun, Institut fir UmweltmePtechnik der Universitét
Karlsruhe, ein schriftliches Gutachten erstattet, das er in

der mindlichen Verhandlung erlautert und erganzt hat.

Entscheidungsgrinde:

Die Berufung bleibt ohne Erfolg. Das Bundespatentgericht
hat das Streitpatent zu Recht mit der Begrindung fir nichtig
erklért, dap sich seine Lehre in naheliegender Weise aus dem
stand der Technik ergebe.



I. 1. In seiner verteidigten Fassung betrifft das
Streitpatent eine Vorrichtung zum Messen der Kohlenwasser-
stoffkonzentration in einer aus einer ProzePkammer entnomme-
nen heipen Gasprobe. Eine derartige Vorrichtung sei, wie die
Streitpatentschrift einleitend ausfuhrt (Sp. 2 Z. 38 - Sp. 3
Z., 9), aus der US-Patentschrift 4 342 234 bekannt und diene
etwa zur Uberwachung der Kohlenwasserstoffkonzentration in
Prozepkammern, in denen bestimmte Werte an Kohlenwasser-
stoff-Gasen wegen Explosionsgefahr nicht Uberschritten wer-
den dirften. Werde mittels der MePvorrichtung ein Anstieg
der Konzentration Uber den zulé&ssigen Wert festgestellt, so
werde die Anlage auPer Betrieb gesetzt. Die aus der Prozef-
kammer entnommene Gasprobe h&tte hdufig eine Uber 250° C
liegende Temperatur. Es misse daher sichergestellt sein, dap
auf dem Transportweg zum Detektor das Gas nicht mit kdlteren
Oberflachen in Berilihrung komme, an denen die organischen
Dampfe kondensieren kénnten. Um eine derartige Kondensation
zu vermeiden, die das MePergebnis verfdlschen wirde, werde
zum einen der Kohlenwasserstoff-Detektor bevorzugt benach-
bart der Prozefkammerwand angeordnet, so dap ein mdglichst
kurzer Transportweg gewdhrleistet sei. Zum anderen miften
s&mtliche mit der Gasprobe in Berlhrung kommenden Teile
gleichméPig und ohne zeitliche Verzdgerung mit heiper Luft
temperiert werden. Das bereitet, wie die Streitpatentschrift
weiter ausfihrt, insbesondere dann Schwierigkeiten, wenn die
Gasprobe nach Passieren der Entnahmesonde in eine Analysen-
kammer gefihrt werde, wo die gasfihrenden Teile mit heiBer
Luft temperiert wirden. Dort sei keine homogene Temperatur-
verteilung der einzelnen Bauteile gewdhrleistet, da Luft ei-
ne schlechte Warmeleitf8higkeit aufweise.
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Bei der Vorrichtung nach der US-Patentschrift 4 342 234,
auf die die Streitpatentschrift als Stand der Technik Bezug
nimmt, seien verschiedene Hilsen und Ummantelungen zwischen
der ProzepPkammer und dem Kohlenwasserstoff-Detektor inner-
halb eines an die ProzePkammer angeflanschten Gehauses vor-
gesehen. Gleichwohl kénnten noch Temperaturunterschiede der
den Strémungsweg des MePgases bildenden Bauteile auftreten,
wodurch Kohlenwasserstoffe an den kihleren Bauteilen konden-
sieren kénnten, was das Mefergebnis verfélsche.

2. Hiervon ausgehend liegt dem Gegenstand des Streitpa-
tents das technische Problem zugrunde, die vorbekannte Vor-
richtung derart weiterzubilden, dap die mittels des Detek-
tors gemessene Kohlenwasserstoffkonzentration der Gasprobe
derjenigen in der ProzePkammer genau entspricht.

3. Zur Ldsung dieses Problems schlégt Patentanspruch 1
des Streitpatents in der von dem Beklagten verteidigten Fas-
sung eilne Vorrichtung zum Messen der Kohlenwasserstoffkon-
zentration in einer aus einer Prozefkammer entnommenen hei-
Ben Gasprobe und zum Erzeugen eines der Konzentration ent-
sprechenden elektrischen Uberwachungssignals mit folgenden
Merkmalen vor:

Die Vorrichtung besteht aus
1. einer Entnahmesonde,
a) die in die Prozepkammer einfihrbar und

b) die temperiert ist,



2.
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einem Kohlenwasserstoff-Detektor (12) (wie z.B. einen
Flammenionisationsdetektor),

a) der auperhalb der Prozefkammer angeordnet und
b) der der Prozefkammerwand benachbart ist,

einer Saugpumpe (14) fir die Entnahme der Gasprobe,

. einem Gehéuse (34)

a) das die Teile 1 bis 3 auBerhalb der Prozefkammer
umschliept und

b) das thermisch isolierend ist,

. einem Metallblock (10),

a) der massiv ist,

b) der temperierbar ist,

c) der in dem Gehduse (34) vorgesehen ist,

d) der zumindest den Detektor (12) und die mefgasfdh-
renden Teile im Strémungsweg 2wischen der Entnah-

mesonde und dem Detektor (12) aufnimmt,

e) wobel die Strdémungswege als Bohrungen im Metall-
block (10) ausgebildet sind.



4. Nach den Uberzeugenden Ausfihrungen des gerichtlichen
Sachversténdigen betrifft die Lehre des Streitpatents eine
Analysenapparatur, mit der die in einer Prozefkammer anfal~
lende Kohlenwasserstoffkonzentration zur Vermeidung von Ex-
plosionen Uberwacht werden kann. Um die notwendige Mefgenau-
igkeit zu gewdhrleisten, muf die mittels eines Detektors ge-
messene Kohlenwasserstoffkonzentration der Gasprobe derjeni-
gen in der Prozefkammer genau entsprechen. Andern sich die
chemische Zusammensetzung des zu analysierenden Gases wah-
rend der Analysezeit oder die Globalkonzentration der frei-
gesetzten Kohlenwasserstoffe, so &ndern sich die Analysesig-
nale. Mepungenauigkeiten kénnen durch Temperaturénderungen
und Kondensationen zwischen Probenentnahme und Detektionssy-
stem hervorgerufen werden. Um diese auszuschliefen, werden
eine optimale Temperatur- und Druckkonstanz Uber die gesamte
Analysenapparatur (Probennahme, Abteilung aus dem Reaktor,
Gaspumpe, Gasflufsteuersystem, Detektor) angestrebt. Bewirkt
wird dies durch kurze Strémungswege und deren optimale Tem-
perierung nach der Lehre des Streitpatents dadurch, dap in
einem auBerhalb der ProzePkammer und benachbart der Prozef-
kammerwand angeordneten Gehduse ein temperierbarer, massiver
Metallblock angeordnet ist, der den Detektor und die mefgas-
fihrenden Teile im Strdmungsweg zwischen einer Entnahmesonde
und dem Detektor aufnimmt. Dabei sind die mepgasfiihrenden
Teile im Strdmungsweg als Bohrungen im Metallblock ausgebil-
det.



II. 1. Eine technische Lehre mit samtlichen Merkmalen
des Streitpatents in der beschrénkt verteidigten Fassung war
zu dessen Prioritdtszeitpunkt in keiner der entgegengehalte-
nen Druckschriften identisch beschrieben oder sonst vorbe-
kannt und daher unstreitig neu.

2. Der aus diesen Druckschriften ersichtliche Stand der
Technik legte jedoch, wie das sachverstdndig besetzte Bun-
despatentgericht zutreffend erkannt hat, dem mit der Weiter-
bildung gattungsm&figer Mepvorrichtungen befapten Fachmann,
einem Fachhochschulingenieur mit praktischen Erfahrungen auf
dem Gebiet der Gasanalysen- und Gerdtetechnik, eine Kon-
struktion mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1 des
Streitpatents in einer Weise nahe, dap er zu deren Entwick-
lung kein erfinderisches Bemlhen aufwenden mupte, das die
durchschnittlichen Kenntnisse und Féhigkeiten eines auf die-
sem Gebiet t&tigen Fachmanns lberstieg.

a) Bekannt war das technische Problem, das dem Streitpa-
tent zugrunde liegt. Die Erkenntnis, bei Analysenmepgeréten
den Strémungsweg der heifien Gasproben zwischen Entnahmesonde
und Detektor mdglichst kurz zu halten, um falsche oder unge-
naue MePwerte infolge von Temperaturé&nderungen und Kondensa-
tionen zu vermeiden, ergab sich bereits aus der deutschen
Patentschrift 29 50 744, die der in der Streitpatentschrift
als Stand der Technik genannten, gattungsbildenden US-Pa-
tentschrift 4 342 234 entspricht und von der im folgenden
ausgegangen wird. In dieser Druckschrift wird einleitend un-
ter Bezug auf noch alteren Stand der Technik bem&ngelt
(Sp. 2 Z. 20-31), dap trotz eines Heizmantels um die Lei-
tungsrohre eine Abkihlung der Gasprobe auf dem Weg von der
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Prozefkammer zum Analysenmefgerdt nicht verhindert werden
kdénne, so dap aus der Probe solche Stoffe kondensierten, mit
denen die Luft in der Kammer geséttigt oder nahezu gesattigt
sel. Diese vor dem Erreichen des Analysenmefgerdtes erfol-
gende Kondensation fihre dazu, dap die MePergebnisse nicht
mit den tatséchlichen Verhdltnissen in der Kammer Uberein-
stimmten, so dap gegebenenfalls eine bestehende Explosions-
gefahr nicht registriert und damit bericksichtigt werde. Ein
weiterer Nachteil der bekannten Ausbildung liege in der
zeitlichen Verzdgerung, mit der das Analysenmefgerdt in der
Kammer auftretende Konzentrations&nderungen registriere

(Sp. 2 2. 50-53). Der Erfindung nach der Lehre des deutschen
Patents 29 50 744 liegt daher die Aufgabe zugrunde, die Vor-
richtung der eingangs genannten Art so welterzubilden, dap
auch unter unginstigen Bedingungen zuverl&ssig unverfélschte
und aktuelle Mepergebnisse erzielt werden, so dap die Vor-
richtung allen aus Sicherheitsgrinden zu stellenden Anforde-
rungen entspreche (Sp. 3 Z. 38-44).

Dariber hinaus war, wie der gerichtliche Sachversténdige
Uberzeugend ausgefihrt hat, dem Fachmann aufgrund seines
allgemeinen Fachwissens bekannt, dap jede Temperaturé&nderung
zu Verfdlschungen der Mefergebnisse fihren kann und dap
schon deshalb Temperaturschwankungen des zu messenden Gases
vermieden werden milssen. Dieser Gesichtspunkt wurde in der
genannten deutschen Patentschrift 29 50 744 bereits aus-
dricklich angesprochen (Sp. 3 Z. 66 - Sp. 4 Z. 6). Zudem wa-
ren die physikalischen Zusammenhdnge zwischen Temperatur-
schwankungen und Signalanderungen dem Fachmann aus der Gas-
Chromatographie geléufig. Er wupte, dap ebenso wie bei der
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Chromatographie auch im Bereich der Analysenmepgeridte die
Genaulgkeit der MePergebnisse von Temperatur und Druck des
Gases abhéngen.

b) Als Ldosungsmittel bot sich dem FPachmann zunachst die
aus der deutschen Patentschrift 29 50 744 bekannte Vorrich-
tung an, welche die Merkmale 1 bis 4 des Streitpatents auf-
weist. Diese mift die Kohlenwasserstoff-Konzentration einer
aus einer Prozefkammer entnommenen heipen Gasprobe und dient
zur Erzeugung eines der Konzentration entsprechenden elek-
trischen Uberwachungssignals. Sie weist eine in die Prozep-
kammer 7 einflhrbare, temperierte Entnahmesonde 1, einen au-
perhalb der Prozefkammer 7, jedoch der Prozefkammerwand 5
benachbart angeordneten Flammenionisationsdetektor 21 sowie
eine fir die Entnahme der Gasprobe geeignete Saugpumpe 25
auf. Um sicherzustellen, dap auch unter unginstigen Bedin-
gungen zuverléssig unverfélschte und aktuelle Mefergebnisse
erzielt werden, ist das Analysenmepfgerat unmittelbar an der
Kammerwanddffnung angeordnet und direkt an die Entnahmesonde
angeschlossen. Der Heizmantel, der die Entnahmesonde umgibt,
erstreckt sich Uber den Bereich der Kammerwand hinaus durch
die Kammerwanddéffnung bis zum Analysenmefgerd&t. Diesem ist
eine vom Heizmantel 9 der Entnahmesonde getrennte Heizein-
richtung zugeordnet, so dap eine getrennte Beheizung bzw.
Temperaturregelung mdéglich ist. Der unmittelbare Anschluf
des Analysenmefgerates an das hintere Ende der Entnahmesonde
fihrt zu einer wesentlichen Verkirzung des Strdmungsweges
der Gasprobe vom Entnahmepunkt in der Kammer bis zum Analy-
senmefgerét, so dap ein schnelles Ansprechen des Gerétes im
Sinne aktueller Mepfdaten gewéhrleistet ist. Ferner durch-
strémt die Gasprobe auf ihrem Weg zum Analysenmefgerdt keine

Ut



- 12 -

kalten Stellen, an denen eine erhdhte Kondensationsgefahr
bestehen wirde. Dariber hinaus wird durch eine ldckenlose
Beheizung bzw. Temperaturregelung entlang dem Strdmungsweg
der Gasprobe einschlieflich der Kammerwanddurchfihrung einer
schddlichen Temperatursenkung wirksam begegnet, wobei die
getrennte Behelzung der Entnahmesonde und des Analysenmefge-
rétes optimale Verhdltnisse zur Konstanthaltung der Tempera-
tur der Gasprobe von der Entnahme bis zur Analyse schafft
(Sp. 3 Z. 45 - Sp. 4 Z. 6 der deutschen Patentschrift

29 50 744).

c) Sollte sich bei dieser bekannten Vorrichtung heraus-
stellen, dap die getroffenen MapPnahmen nicht ausreichten, um
zuverléssige, unverfélschte und aktuelle Mepfdaten zu erlan-
gen, so wirde der Fachmann den Ursachen nachgegangen sein.
Br wirde erkannt haben, dap die Mefungenauigkeiten durch
Temperaturschwankungen in der Prozefkammer und durch eine
zeitlich verzdgerte Anpassung des Gas-Stroémungsweges an die-
se Temperatur herbeigefﬁhrt werden, dap die verzdgerte Tem~
peraturanpassung in dem gesamten Analysenmepgerét auf der
Art der Ummantelung des Leitungsrohrs und des Detektors un-
ter Bildung einer Warmluftkammer und auf der schlechten Wér-
meleitfé8higkeit der das Gasrohr umgebenden Luft beruhen.
Gleiches wiirde gelten, wenn der Fachmann unabhéngig von ne-
gativen Erfahrungen von vornherein bestrebt war, fir beson-
ders kritische Félle Messungen von praktisch absoluter Ge-
nauigkeit unter allen denkbaren, auch hdchst unwahrscheinli-
chen, ProzePabléufen zu erreichen ohne dabei auf den erfor-
derlichen Aufwand 2zu achten. Zur Beseitigung der unerwinsch-
ten Verfédlschung der MePergebnisse wirde der Fachmann dann
nach Lésungen gesucht haben, die nicht nur die Kondensation
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an den Rohrleitungswanden zwischen der Entnahmesonde und dem
Analysenmepgerat vermieden, sondern auch geeignet waren, bei
Temperaturschwankungen in der Prozefkammer eine unverzigli-
che Temperaturanpassung des gesamten Gerdts sicherzustellen.
Dabei ha3tte er auf die Warmluftkammer gerade wegen der
schlechten Warmeleitfdhigkeit von Luft verzichtet und eine
noch kompaktere Bauweise mit weiter verkirzten Leltungswegen
angestrebt.

Der gerichtliche Sachversténdige hat Uberzeugend ausge-
fihrt, dap der Fachmann mit durchschnittlichen Kenntnissen
und Fahigkeiten auf dem Gebiet der Entwicklung von Gasanaly-
semepgerdten zur Sicherstellung einer gewilnschten, Jewelils
der Temperatur in der ProzePkammer angepapten homogenen Tem-
peratur einen Metallblock eingesetzt hdtte. Die Erkenntnis,
Temperaturen mit Hilfe eines Metallblocks mit hoher Prézi-
sion steuern zu kénnen, sei in der Technik allgemein be-
kannt. Der Fachmann habe gewupt, dapP ein Metallblock nicht
nur eine gute Warmeleitf&higkeit, sondern auch eine hohe
Warmekapazitat besitzt und dap deshalb die Verwendung eines
Metallblocks mit integrierten Apparaturteilen immer dann von
Nutzen sein kénne, wenn eine homogene und ilber einen Zeit-
raum stabile Warmeverteilung gewdhrleistet werden misse. Fir
den Fachmann, der sich vor die Aufgabe gestellt sah, eine
thermische Stabilisierung von Strémungswegen zwischen einer
Entnahmesonde und einem Detektor sicherzustellen und gleich-
zeitig zu gewdhrleisten, dap das entnommene MePgas jewells
die gleiche Temperatur aufweist wie in der Prozepkammer, ha-
be es daher nahegelegen, die Strémungswege und den Detektor
eines Gasanalysenmepgerats in einem Metallblock zu integrie-
ren.

S
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Als Beleg dafir, dap die Verwendung eines Metallbocks
zZur Steuerung von Warme in der Technik allgemein bekannt war
und daB der Fachmann, der bestrebt war, durch eine Warmluft-
kammer hervorgerufene Verfllschungen der MeBwerte zu unter-
binden, ohne weiteres einen Metallblock eingesetzt hétte,
hat der gerichtliche Sachversténdige auf die Us-Patent-
schrift 3 095 278 verwiesen, die eine Gasanalysevorrichtung,
insbesondere einen Flammen-Ionisationsdetektor betrifft.
Auch hier wird von der Idee der thermischen Stabilisierung
des Gases durch Integration von Apparatebestandteilen in ei-
nen Metallblock Gebrauch gemacht. Die Thermoregulation wird
dadurch erreicht, dap der Detektor und die als Bohrungen
ausgeflihrten Strémungswege in einem temperierten Metallblock
integriert sind.

d) Der Verwendung eines Metallblocks bei einer Vorrich-
tung zum Messen der Kohlenwasserstoff-Konzentration in einer
aus einer Prozefkammer entnommenen Gasprobe standen auch
keine Fehlvorstellungen in der Technik entgegen, die den
Pachmann hétten davon abhalten kénnen, zur Verbesserung der
MePgenauigkeit einen temperierbaren Metallblock mit inte-
grierten Apparaturen einzusetzen. Der gerichtliche Sachver-
stédndige hat hierzu ausgefithrt, am Priorité&tstag kénnten
hinsichtlich des Einsatzes beweglicher Pumpenteile und der
Verwendung von Kunststoffmaterialien, wie sie Ublicherweise
bel Membranpumpen Verwendung finden, unter den bei Kohlen-
wasserstoffanalysen angewandten experimentellen Bedingungen
(Temperatur, Adsorption, L&slichkeit) Schwierigkeiten be-
standen haben. Diese wiren allerdings, hé&tten sie bestanden,
fertigungstechnischer und letztlich wirtschaftlicher Art ge-
wesen. Den Pachmann, der eine Verbesserung der Mepgenauig-



(o)

_15_

keit anstrebte, konnten sie nicht davon abhalten, eine L&-
sung des technischen Problems durch Einsatz eines temperier-
baren Metallblocks zu suchen. Ob er, nachdem er eine Ldsung
gefunden hatte, diese auch verwirklichte, war eine wirt-
schaftliche Frage, zu deren Beantwortung der technische Auf-
wand und der erzielbare wirtschaftliche Nutzen miteinander
abzuwdgen waren. Dabei mufte der Fachmann in seine Uberle-
gungen einbeziehen, daf die Vorrichtung nach der deutschen
Patentschrift 29 50 744 einfacher zu montieren und 2zu repa-
rieren ist und dap wegen der infolge des Einsatzes eines Me-
tallblocks m6églichen Miniaturisierung die Herstellung der
MeBapparatur kompliziert und eine Reparatur jedenfalls im
Bereich des Metallblocks zeitaufwendig sein wird.

I1I. Mit Patentanspruch 1 haben auch die Unteranspri-
che 2 bis 17 keinen Bestand. Die Anspriche 8, 10, 11, 13 und
15 sind bereits in der US-Patentschrift 4 342 234 beschrie-
ben. Im Ubrigen enthalten sie rein handwerkliche oder bauli-
che Mafnahmen, die keinen selbsténdigen erfinderischen Ge-
halt besitzen.
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IV. Die Berufung ist deshalb zurickzuweisen. Die Kosten-
entscheidung beruht auf § 110 PatG in Verbindung mit § 97
ZPO.

Rogge Jestaedt Brof
Richter am Bundesgerichts- Greiner
hof Dr. Melullis ist wegen
Urlaubs verhindert zu

unterschreiben

Rogge
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