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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 14. Oktober 2025 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richterin
Dr. Kober-Dehm, die Richter Dr. Rensen und Dr. Crummenerl und die Richterin

Dr. von Piickler
fur Recht erkannt:

Die Berufung der Klagerin gegen das Urteil des 4. Senats (Nichtig-
keitssenats) des Bundespatentgerichts vom 18. Juli 2023 wird zu-

rickgewiesen.

Auf die Berufung der Beklagten wird das genannte Urteil abgean-
dert.

Das européische Patent 1 632 013 wird dadurch fir teilweise nich-

tig erklart, dass Patentanspruch 2 entfallt.
Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.
Die Klagerin tragt die Kosten des Rechtsstreits.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fur die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 1 632 013 (Streitpatents), das am
3. April 2004 unter Inanspruchnahme einer deutschen Prioritat vom 15. April

2003 angemeldet wurde und einen Antrieb fir Klappen und Armaturen betrifft.

Patentanspruch 1, auf den zehn Anspriche zuriickbezogen sind, lautet in
der Verfahrenssprache:

Antrieb, insbesondere Stell- und Regelantrieb, fir Klappen und Armaturen, die
sich in einer explosionsgefahrdeten Umgebung befinden kdnnen, mit einer
Steuerelektronik und mit Funktionskomponenten, wie Getriebe und Handha-
bungseinrichtungen wobei die explosionsauslésenden Baugruppen, namlich zu-
mindest Motor (12) und Steuerelektronik (13), in einem ersten, explosionsge-
schitzten Gehause (2) angeordnet sind, welches an ein zweites, nicht explosi-
onsgeschiitztes Gehause (3) angeflanscht ist, das die nicht zu schitzenden
Funktionskomponenten enthalt und wobei eine im Sinne des Explosionsschutzes
eigensicher ausgefuhrte Bedieneinheit (9) zur Parametrierung des Motors (12)
an dem ersten, explosionsgeschitzten Gehause (2) angeordnet ist, so dass eine
Bedienung unter Spannung wahrend des Betriebes mdglich ist und wobei die
beiden Gehause sich in einem nicht explosionsgeschitzten Aul3engehause be-
finden, dadurch gekennzeichnet, dass das AuRengehduse (1) aus 2 Halbschalen
(1a, 1b) besteht, dass die Antriebswelle (5) aus 2 gegeniberliegenden Seitenfla-
chen des AulRengehéauses (1) herausgefihrt ist, desgleichen die Welle (7) fur die
Handverstellung und dass die Offnungen (22) fur die Befestigungsmittel auf den
gleichen Seitenflachen angebracht sind.

Die Klagerin, die wegen Verletzung des Streitpatents gerichtlich in An-
spruch genommen wird, hat geltend gemacht, die Erfindung sei nicht so offen-
bart, dass ein Fachmann sie ausfuihren kénne, und der Gegenstand des Streit-

patents gehe tUber den Inhalt der urspriinglichen Anmeldeunterlagen hinaus und

sei nicht patentfahig.

Die Beklagte hat das Streitpatent in erster Linie in einer Fassung verteidigt,
in der Patentanspruch 2 entfallt. Mit 35 Hilfsantrdgen hat sie das Schutzrecht in

Fassungen verteidigt, die auch Anderungen von Patentanspruch 1 vorsehen.
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Das Patentgericht hat das Streitpatent fur nichtig erklart, soweit sein Ge-
genstand Uber die mit Hilfsantrag Ib verteidigte Fassung hinausgeht, und die
Klage im Ubrigen abgewiesen.

Dagegen richten sich die Berufungen beider Parteien, die ihre erstinstanz-
lichen Antrage jeweils weiterverfolgen. Anders als in erster Instanz stellt die Be-

klagte die Hilfsantrage 1a, 1b, A und | vorrangig vor dem Hilfsantrag Ib.

Entscheidungsgriinde:

Beide Berufungen sind zulassig. Nur diejenige der Beklagten ist begrin-
det.

l. Das Streitpatent betrifft einen Antrieb fir Klappen und Armaturen in
einer explosionsgefahrdeten Umgebung.

1. Nach der Beschreibung des Streitpatents waren Antriebe fir Klap-

pen und Armaturen im Stand der Technik in gro3er Zahl bekannt.

Ein Beispiel bilde die europaische Patentanmeldung 1 215 060 (G13).
Diese befasse sich allerdings nicht mit dem Explosionsschutz (Abs. 2).

Bei explosionsgeschiitzten Geraten wurden tblicherweise alle erforderli-
chen Baugruppen, etwa Antrieb, Steuerelektronik und Handhabungseinrichtun-
gen, in einem druckfesten Gehéuse gekapselt. Die Gerate seien deshalb grof3
und teuer (Abs. 5).

2. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische
Problem, einen fur den Einsatz in einer explosionsgefahrdeten Umgebung geeig-
neten Antrieb zur Verfigung zu stellen, der kleiner und billiger ist als bekannte

Gerate.



3. Zur LOésung schlagt das Streitpatent in Anspruch 1 einen Antrieb

vor, dessen Merkmale sich wie folgt gliedern lassen:

1 Antrieb, insbesondere Stell- und Regelantrieb, fur Klappen und
Armaturen, die sich in einer explosionsgefahrdeten Umgebung
befinden kénnen,

2 mit einer Steuerelektronik und mit Funktionskomponenten, wie
Getriebe und Handhabungseinrichtungen.

3 Die explosionsauslosenden Baugruppen sind in einem ersten,
explosionsgeschiitzten Gehause (2) angeordnet;
dies gilt zumindest fur
3.1 Motor (12) und
3.2 Steuerelektronik (13).

4 Das erste Gehause ist an ein zweites, nicht explosionsge-
schitztes Gehause (3) angeflanscht, das die nicht zu schitzen-
den Funktionskomponenten enthalt.

5 Der Antrieb umfasst ferner eine Bedieneinheit (9),
5.1 die der Parametrierung des Motors (12) dient,
5.2 im Sinne des Explosionsschutzes eigensicher ausgefihrt
5.3 und an dem ersten, explosionsgeschitzten Gehause (2)
angeordnet ist,
5.4 so dass eine Bedienung unter Spannung wahrend des Be-
triebs moglich ist.

6 Der Antrieb umfasst ferner ein nicht explosionsgeschutztes
Aulengehause,
6.1 in dem sich die beiden Gehause befinden und
6.2 das aus zwei Halbschalen (1a, 1b) besteht.

7 Die Antriebswelle (5) ist aus zwei gegenuberliegenden Seiten-
flachen des AulRengehauses (1) herausgefihrt,

8 desgleichen die Welle (7) fir die Handverstellung.

9 Die Offnungen (22) fiir die Befestigungsmittel sind auf den glei-
chen Seitenflachen angebracht.
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4, Einige Merkmale bedurfen der Erlauterung.

a) Eine explosionsgefahrdete Umgebung ist nach der Beschreibung
des Streitpatents durch das Vorhandensein eines explosionsfahigen Mediums
gekennzeichnet. Dabei kann es sich beispielsweise um Gase, Nebel, Dampfe,

Staube und Flussigkeiten handeln.

Eine Explosion kann etwa durch elektrisch oder mechanisch erzeugte
Funken, durch statische Elektrizitat, durch offene Flammen, heil3e Oberflachen,

Blitz oder chemische Zindquellen entstehen.

Die Festigkeit gegen eine AulRenexplosion spielt im Zusammenhang des

Streitpatents hingegen keine Rolle (Abs. 4).

b) Um einen Einsatz des Antriebs in einer solchen Umgebung zu er-
madglichen, sieht Merkmal 3 vor, die explosionsauslésenden Baugruppen - zu-
mindest den Motor und die Steuerelektronik - in einem explosionsgeschitzten

Gehéause anzuordnen.

Entgegen der Auffassung des Patentgerichts und der Klagerin liegt darin

keine Festlegung auf die Zindschutzart Ex d (druckfeste Kapselung).

aa) Nach den Feststellungen des Patentgerichts waren im Stand der

Technik verschiedene Zindschutzarten bekannt.

Diese sind in der nachfolgend wiedergegebenen, dem Lehrbuch von
Olenik et al. (Elektroinstallation und Betriebsmittel in explosionsgefahrdeten Be-

reichen, Minchen u.a., 2000, G28, S. 51) entnommenen Tabelle dargestellt.



Tabelle 1.11: Zindschutzarten nach EN 50014 .... 50039 (DINVDE 0770/0771)

Gruppe | Zindschuiz- Schematische Darstellung Anwendungen
] ar
1 Druckfeste Schaltgerale, Bafahds-
Kapsalung und Anzaigagarile,
d J o L Steusrungen, Moloren
Spalt-s i Transformaioren,
-I -~ e r Leuchten und anders
funkanarzeugande
Teile
2 Erhdhte Klemmen- und An-
Sicherheit o schluBkisten, Stever-
& kdsten zum Einbau
van Ex-Bautailen (die
in giner andsren Zond-
schutzan geschitzt
sind), Kafigldutarmo-
toren, Leuchisn
Eigen- bel- und Regal-

sicherheit ¢ E‘T technik,
i & "iﬁ" Kommunikalions-

technik

3 Uberdruck- 0 filr grofe Gerate und
kapsalung ganze Raume
\{ =
— e
Olkapselung Transformatoren
o = {nur noch seften
_k____: _gig: - J- vermendal)

Sand- Transformatoren,

kapselung Kondensatoren,

q Haizlaitaranschluli-
kdstan (relativ salten
verwendet)

Warguel- Schalgerite fir kleine

kapselung Leigiungen,

m Befahlzs- und Melde-
garita,
Anzeigegerdte,

Sensoren
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Nach den Erlauterungen in G28 kann bei den ersten beiden Gruppen ex-
plosionsfahige Atmosphére in die elektrischen Betriebsmittel eindringen. Bei der
ersten Gruppe wird der Schutz erreicht, indem die Betriebsmittel so fest gebaut
sind, dass sie dem Explosionsdruck standhalten und eine Durchziindung der hei-
Ben Verbrennungsgase durch Zundsperren nicht erfolgen kann. Bei der zweiten
Gruppe sind die Betriebsmittel so ausgestaltet, dass eine Zundung unterbleibt
(erhohte Sicherheit) oder die eingesetzte Energie stets kleiner ist als die Mindest-
zundenergie (Eigensicherheit) (S. 50). Bei der dritten Gruppe wird verhindert,
dass explosionsfahige Atmosphéare an die eine Entziindung verursachenden

Teile gelangen kann (S. 52).

bb)  Wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, kann die in Merkmal 3
normierte Anforderung, dass die explosionsauslésenden Baugruppen in einem
explosionsgeschiitzten Gehause angeordnet sind, allerdings durch eine druck-
feste Kapselung erfullt werden. Die Schutzart Ex i (Eigensicherheit) ist hingegen
ausgeschlossen, weil es bei dieser gerade keine Bauteile geben darf, die eine

Explosion auslésen kdénnen.

Wie die Beklagte zu Recht geltend macht, sehen indes auch die Schutz-
arten Ex p (Uberdruckkapselung) und Ex m (Vergusskapselung) eine Anordnung
explosionsauslosender Baugruppen in einem explosionsgeschitzten Gehause
vor. Diese Schutzarten sind durch Merkmal 3 nicht ausgeschlossen.

cc) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts steht dem nicht ent-
gegen, dass die Schutzart Ex d ausweislich der Beschreibung im Stand der Tech-
nik bei Antrieben fur Klappen und Armaturen tblich war (Abs. 5) und das Streit-
patent als Ausflihrungsbeispiel ein explosionsgeschitztes Gehduse aus zwei
Teilen vorsieht, deren Anlageflachen mit einer Vergussmasse vergossen sind
(Abs. 21).

Merkmal 3 enthalt keine Beschrankung auf im Stand der Technik Ubliche

Ausfuhrungsformen oder auf eine bestimmte Schutzart.
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dd) Die Ausfuhrungen in der Beschreibung, wonach Breite und Lange
des Spalts zwischen der Motorwelle und der sie umgebenden Nabe in einem
Verhaltnis zu dem Durchmesser der Welle stehen, das mit einer Bandbreite durch
Norm-Bestimmungen zur Explosionssicherheit festgelegt ist (Abs. 15), fuhren

nicht zu einer abweichenden Beurteilung.
Auch diese Ausgestaltung ist in Merkmal 3 nicht zwingend vorgesehen.

ee) Die in der Beschreibung formulierte Zielsetzung, einen Antrieb be-
reitzustellen, der kleiner und billiger ist als im Stand der Technik bekannte An-

triebe (Abs. 9), fihrt ebenfalls nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

Diese Zielsetzung hat in Merkmal 3 ebenfalls keinen Niederschlag gefun-
den.

C) Um eine kompakte und preisgunstige Ausfiihrung zu ermdglichen,
sieht Merkmal 4 vor, dass nicht zu schiitzende Funktionskomponenten in einem
anderen, nicht explosionsgeschitzten Gehause angeordnet sind, an welches das
erste Gehause angeflanscht ist.

Zu diesen Komponenten kann zum Beispiel das Getriebe gehoren
(Abs. 18).

d) Die in Merkmal 5 vorgesehene Bedieneinheit ist gemald Merkmal
5.3 nicht zwingend im explosionsgeschiitzten Gehéduse angeordnet, sondern "an"

diesem.

aa) Die Bedieneinheit dient gemafld Merkmal 5.1 der Parametrierung
des Motors. Hierunter ist die Einstellung von Parametern zu verstehen, die Ein-
fluss auf die Funktion des Motors haben, etwa auf dessen Drehzahl oder Dreh-

moment.
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(1) Die Beschreibung des Streitpatents verwendet den Begriff "Para-
metrierung" nicht. Sie enthalt auch keine anderweitige Definition der Funktionen,

die der Bedieneinheit zukommen.

(2) Beidem im Streitpatent geschilderten Ausfiihrungsbeispiel besteht

die Bedieneinheit aus einem Taster, einer Lampe und einem 10-Stellen-Schalter.

Mit dem Taster konnen durch mehrmaliges Driicken verschiedene Funkti-
onen aufgerufen werden. Die Lampe kann diese durch unterschiedliche Farbe,
Helligkeit oder Blinkfrequenz anzeigen. Der 10-Stellen-Schalter erlaubt eine

Feineinstellung der eingestellten Funktion (Abs. 19).

Dem ist zu entnehmen, dass die Bedieneinheit so ausgestaltet sein muss,
dass mit ihr Parameter eingestellt werden kdnnen, die Einfluss auf die Funktion
des Motors haben. Welche Parameter dies sind und in welcher Weise die Funk-
tion des Motors beeinflusst wird, ist weder durch Merkmal 5.1 noch durch die

Ausfuhrungen in der Beschreibung néher festgelegt.

(3) Entgegen der Auffassung der Beklagten ist Merkmal 5.1 vor diesem
Hintergrund nicht die Vorgabe zu entnehmen, dass die Parametrierung des Mo-

tors zwingend durch eine Parametrierung der Steuerelektronik erfolgen muss.

Wie die Beklagte unter Bezugnahme auf mehrere Privatgutachten darge-
legt hat, waren industrielle Stellantriebe im Stand der Technik allerdings Ublicher-
weise mit einer Mikroprozessorregelung ausgestattet, die als Steuerelektronik im
Sinne des Streitpatents angesehen werden kann und der Parametrierung des
Motors dient. Dies steht dem Einsatz von Motoren, die auf andere Weise para-

metriert werden kénnen, jedoch nicht entgegen.

Merkmal 3.2 sieht eine Steuerelektronik zwar ausdrtcklich vor. Merkmal
5.1 gibt aber nicht zwingend vor, dass die Bedieneinheit diese Elektronik ansteu-
ert, um den Motor zu parametrieren; vielmehr bleibt offen, auf welche Weise die

Parametrierung zu erfolgen hat.
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Damit ist zwar nicht ausgeschlossen, dass die Parametrierung des Motors
durch Parametrierung der Steuerelektronik erfolgt. Merkmal 5.1 ist aber auch
dann verwirklicht, wenn die Bedieneinheit den Motor zusatzlich oder ausschliel3-

lich auf anderem Wege parametriert.
(4) Dieses Verstandnis wird durch Patentanspruch 4 bestatigt.

Der auf Anspruch 1 zuriickbezogene Patentanspruch 4 sieht als ergan-
zendes Merkmal vor, dass die Bedieneinheit (9) auch zur Parametrierung der
Steuerelektronik (13) dient.

Wie die Beklagte im Ansatz zu Recht geltend macht, ergibt sich aus die-
sem Anspruch nicht, dass sich eine Parametrierung des Motors und eine Para-
metrierung der Steuerelektronik gegenseitig ausschlie3en. Patentanspruch 4
gibt vielmehr eine spezielle Art und Weise vor, die - jedenfalls auch - zur Para-
metrierung des Motors eingesetzt werden muss. Gerade dies bestatigt indes,
dass es nach Anspruch 1 ausreicht, wenn die Bedieneinheit den Motor aus-
schlie3lich auf andere Weise, also ohne Einsatz der Steuerelektronik parame-

triert.

bb) Da die Bedieneinheit elektrische Komponenten enthalt, aber nicht
im explosionsgeschitzten Gehause angeordnet ist, bedarf es eigener Mal3nah-
men zum Explosionsschutz. Hierzu gibt Merkmal 5.2 vor, dass die Bedieneinheit

im Sinne des Explosionsschutzes eigensicher ausgefuhrt sein muss.

Damit ist - anders als in Merkmal 3 - eine bestimmte Schutzart vorgege-
ben, namlich eine Ausfiihrung mit so niedriger Energie, dass es nicht zu einer
Zundung kommen kann. Dies steht in Einklang mit den Ausfiihrungen in der Be-
schreibung, wonach bestimmte Hilfskomponenten Uber eigensichere Strom-

kreise zu schitzen sind, um keine Zundquelle darzustellen (Abs. 12).

Merkmal 5.2 gibt nicht vor, auf welche Weise die Eigensicherheit in diesem

Sinne herbeizufihren ist.
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Nach der Beschreibung kann die Explosionssicherheit entsprechend der
Norm durch eine Kapselung der eigensicheren Bauteile in einer Vergussmasse
gewahrleistet sein (Abs. 19). Auch bei dieser Ausgestaltung muss gewahrleistet
sein, dass es wahrend des Betriebs nicht zu einer Zindung kommen kann. Nach
dem insoweit Ubereinstimmenden Vortrag beider Parteien kann die Einbettung
von stromfihrenden Bauteilen in eine Vergussmasse hierzu beitragen, weil auf
diese Weise der Mindestabstand, der einzuhalten ist, um ein Uberspringen von

Funken zu vermeiden, verringert werden kann.

cc) Merkmal 5.4 gibt erganzend vor, dass eine Bedienung, also eine
Nutzung der Bedieneinheit, unter Spannung wahrend des Betriebs mdglich sein

Muss.

Zu den MalRnahmen, die dies ermdglichen, gehdrt die eigensichere Aus-
gestaltung der Bedieneinheit gemafl Merkmal 5.2. Dartber hinaus muss die An-
ordnung der Bedieneinheit am explosionsgeschitzten Gehduse so ausgestaltet
sein, dass eine Bedienung den Explosionsschutz nicht beeintrachtigt. Vorgaben

hierfir sind Merkmal 5.2 nicht zu entnehmen.

Weitere MalBhahmen, um eine Bedienung unter Spannung zu ermdagli-

chen, sind nicht zwingend ausgeschlossen.

e) Das explosionsgeschiitzte und das nicht explosionsgeschitzte Ge-
hause befinden sich nach den Merkmalen 6 und 6.1 in einem Auf3engeh&use,

das ebenfalls nicht explosionsgeschutzt ist.

aa) Das AulRengehduse besteht gemall Merkmal 6.2 aus zwei Halb-

schalen.

Diese kdnnen vorzugsweise aus einem statisch nicht aufladbaren Kunst-

stoff oder aus Metall, z.B. Edelstahl oder Aluminium gefertigt sein (Abs. 11).
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bb) Nach der Beschreibung tragt eine der Halbschalen Offnungen,

durch welche die Bedieneinheit betatigbar ist (Abs. 11).

Diese Ausgestaltung ist in Patentanspruch 1 nicht zwingend vorgegeben.
Aus Merkmal 5.4, wonach eine Bedienung unter Spannung wéahrend des Betriebs
maoglich sein muss, ergibt sich aber, dass die Ausgestaltung des AuRengehauses

einen Zugriff auf die Bedieneinheit in irgendeiner Weise ermdglichen muss.

cc) Ausweislich der Beschreibung dient das Aul3engehause dazu, den
Antrieb zu befestigen (Abs. 20).

Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie

folgt begrindet:

Der Gegenstand des Streitpatents sei unzulassig erweitert. Anspruch 4
der Anmeldung (G11) gebe vor, dass die Bedieneinheit am explosionsgeschitz-
ten Gehéause angeordnet sei und zur Einstellung der Parameter des Motors und
zusatzlich der Steuerelektronik diene und zudem durch Vergussmasse gesichert
sei und dadurch eine Verstellung der Parameter wahrend des Betriebs ermdgli-
che. Dem entspreche die Beschreibung der Anmeldung. Patentanspruch 1 sei
dem gegenuber allgemeiner gefasst. Dort sei weder vorgegeben, dass die Be-
dieneinheit auch zur Einstellung der Parameter der Steuerelektronik diene, noch

werde eine Einbettung der Bedieneinheit in eine Vergussmasse verlangt.

Der in erster Instanz in erster Linie gestellte Hilfsantrag Ib fige diese Merk-
male hinzu und gehe deshalb in zulassiger Weise auf die urspringlich einge-
reichten Unterlagen zurlck. Dieser Gegenstand erweitere den Schutzbereich ge-

genuber der erteilten Fassung nicht. Er sei ausfihrbar offenbart und patentfahig.

Das Streitpatent nehme zu Recht die Prioritat der deutschen Patentanmel-
dung 103 17 181 (G12) vom 15. April 2003 in Anspruch, weshalb das aus dieser
Anmeldung abgezweigte deutsche Gebrauchsmuster 203 14 330 (G55) nicht als

Stand der Technik zu berlcksichtigen sei.
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Aus dem Stand der Technik, insbesondere der US-amerikanischen
Patentschrift 4 463 291 (G35), seien Antriebe bekannt, die die Merkmale 1 bis 4
aufwiesen. Selbst wenn man unter dem in G35 offenbarten process-computer-
controller eine Bedieneinheit im Sinne von Merkmal 5 verstehe, die der Paramet-
rierung von Motor und Steuerelektronik diene, offenbare G35 keine Anordnung
der Bedieneinheit am explosionsgeschiitzten Gehause, keine eigensichere Aus-
fuhrung der Bedieneinheit im Sinne des Explosionsschutzes und keine Einbet-
tung in eine Vergussmasse und damit auch nicht die von Merkmal 5.4 vorgege-
bene Wirkung, dass die Gestaltung der Bedieneinheit eine Bedienung unter
Spannung ermdgliche. G35 nehme auch die Anordnung eines ersten und zweiten
Gehéauses in einem AulRengehause nicht vorweg. Nichts anderes ergebe sich fir
die weiteren im Hinblick auf den Explosionsschutz ahnlich gestalteten Entgegen-

haltungen.

Aus dem Stand der Technik seien zudem nicht explosionsgeschutzte An-
triebe bekannt, insbesondere der von der Klagerin als offenkundige Vorbenut-
zung geltend gemachte Elodrive-Antrieb (G56-G63). Diese Antriebe wiesen eine
Steuerelektronik und Funktionskomponenten wie Handhabungseinrichtungen
auf. Der Motor sei an ein nicht explosionsgeschitztes Gehause angeflanscht,
das nicht zu schutzende Funktionskomponenten enthalte. Beide Komponenten
seien in einem nicht explosionsgeschitzten Auf3engehduse angeordnet, welches
aus zwei Halbschalen bestehe, aus denen Antriebswelle und Handwelle an zwei
einander gegeniberliegenden Seiten herausgefihrt wirden, an denen zudem
Offnungen fiir Befestigungsmittel vorgesehen seien. Diese Antriebe offenbarten
jedoch keine Anordnung von Motor und Steuerelektronik in einem eigenen Ge-
hause, das explosionsgeschutzt sei, keine eigensichere Ausfuihrung der Bedien-
einheit im Sinne des Explosionsschutzes sowie keine Einbettung ihrer stromfih-
renden Teile in eine Vergussmasse, und entsprechend auch nicht deren Wir-
kung, dass eine Bedienung unter Spannung mdaglich sei. Weitere nicht explosi-
onsgeschutzte Antriebe aus dem Stand der Technik gingen in ihrem Offenba-
rungsgehalt dartuber nicht hinaus.
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Eine Kombination beider Komponenten sei im Stand der Technik nicht of-
fenbart. Sie ergebe sich fur den Fachmann, einen Diplom-Ingenieur mit Fach-
hochschulabschluss oder einen Bachelor der Mechatronik mit mehrjahriger Er-
fahrung auf dem Gebiet der Antriebstechnik und vertieften Kenntnissen Uber die
besonderen Anforderungen des Explosionsschutzes, der insbhesondere mit den
europaischen Richtlinien, den deutschen DIN-Normen, den darin in Bezug ge-
nommenen Normen und deren fachlicher Fortentwicklungsdiskussion vertraut

sei, auch nicht in naheliegender Weise.

Ausgehend von den nicht explosionsgeschitzt ausgefihrten Stellantrie-
ben ergebe sich kein Anlass, diese ganz oder in Teilen explosionsgeschiitzt aus-
zufuhren. Ausgehend von den explosionsgeschuitzt ausgefuhrten Antrieben er-
gebe sich kein Anlass, ein nicht explosionsgeschitztes AulRengehause vorzuse-
hen. Zudem habe der Fachmann aus dem im Verfahren befindlichen Stand der
Technik zwar Vorbilder, direkt am explosionsgeschitzten Gehauseteil eine Be-
dieneinheit vorzusehen und diese eigensicher auszufuhren. Diese legten aller-
dings nicht nahe, neben der eigensicheren Ausfliihrung auch eine Einbettung in
eine Vergussmasse vorzusehen. Zudem ergebe sich auch aus diesen Entgegen-

haltungen kein Anlass, zusatzlich ein AuRengehéause vorzusehen.

[I. Diese Beurteilung halt der Uberpriifung im Berufungsverfahren
nicht stand.

Entgegen der Auffassung des Patentgerichts geht der Gegenstand der er-
teilten Fassung von Patentanspruch 1 Uber den Inhalt der urspriinglich einge-

reichten Unterlagen (G11) nicht hinaus.

1. Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der Gegenstand
des Streitpatents nicht deshalb tber den Inhalt der Anmeldung hinausgeht, weil
Patentanspruch 1 nicht zwingend vorsieht, dass das AuBengehause Offnungen

fur die Bedieneinheit und die Kabelanschliisse aufweist.
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a) Nach der standigen Rechtsprechung des Senats ist der Inhalt der
Anmeldung anhand der Gesamtheit der urspriinglich eingereichten Unterlagen
zu ermitteln. Entscheidend ist, was der Fachmann diesen Unterlagen unmittelbar
und eindeutig als zur Erfindung gehdrend entnehmen kann (vgl. hierzu und zum
Folgenden nur BGH, Urteil vom 11. Februar 2014 - X ZR 107/12, BGHZ 200, 63
= GRUR 2014, 542 Rn. 23 - Kommunikationskanal; Urteil vom 26. September
2023 - X ZR 76/21, GRUR 2024, 42 Rn. 41 f. - Farb- und Helligkeitseinstellung).

Bei der Ausschopfung des Offenbarungsgehalts sind Verallgemeinerun-
gen nicht schlechthin ausgeschlossen. So ist die Verallgemeinerung ursprungs-
offenbarter Ausfiihrungsbeispiele zulassig, wenn von mehreren Merkmalen eines
Ausfuihrungsbeispiels, die zusammengenommen, aber auch fir sich betrachtet
dem erfindungsgemafien Erfolg forderlich sind, nur eines oder nur einzelne in
den Anspruch aufgenommen worden sind. Unzulassig ist eine Verallgemeine-
rung hingegen, wenn den urspringlich eingereichten Unterlagen zu entnehmen
ist, dass einzelne Merkmale in untrennbarem Zusammenhang miteinander ste-

hen, der Patentanspruch diese Merkmale aber nicht in ihrer Gesamtheit vorsieht.

b) Im Streitfall ist dem Umstand, dass das in der Anmeldung geschil-
derte Ausfihrungsbeispiel neben den Merkmalen 6 bis 9 im AuRengehduse zu-
satzlich Offnungen fiir die Bedieneinheit und die Kabelanschliisse aufweist und
die in der Anmeldung formulierten Anspriiche 10 und 11 die Merkmale 6 bis 9 nur
in Kombination mit diesen beiden Offnungen vorsehen, nicht zu entnehmen, dass
zwischen diesen Merkmalen ein untrennbarer Zusammenhang im vorgenannten

Sinne besteht.

aa) Wie bereits oben dargelegt wurde, mag die Anordnung der Bedien-
einheit am explosionsgeschitzten Gehause zur Folge haben, dass das Aul3en-
gehause so ausgestaltet sein muss, dass es einen Zugriff auf die Bedieneinheit

ermaglicht.
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Um dieser Anforderung gerecht zu werden, mag sich eine Offnung im
Aulengehause als Malinahme der Wahl anbieten. Hieraus ergibt sich aber nicht,
dass andere Maflinahmen, die ebenfalls einen Zugriff auf die Bedieneinheit er-

maoglichen, zwingend ausgeschlossen sind.

bb) Der Umstand, dass die in dem AufRengehduse angeordneten
elektrischen Komponenten mit Spannung versorgt werden mdissen, hat zur

Folge, dass diese Spannung in irgendeiner Weise zugefihrt werden muss.

Aus der Anmeldung ergibt sich jedoch nicht, dass hierzu zwingend ein
Kabel erforderlich ist. Die Funktion der elektrischen Komponenten und der zum
Zwecke des Explosionsschutzes vorgesehenen MalRnahmen ist vielmehr unab-
hangig davon, auf welchem Wege die zum Betrieb erforderliche elektrische Ener-

gie zugefuhrt wird.

2. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts geht der Gegenstand
des Streitpatents nicht deshalb tUber den Inhalt der urspriinglich eingereichten
Unterlagen hinaus, weil Merkmal 5.1 eine Parametrierung der Steuerelektronik

nicht zwingend vorsieht.

In der Beschreibung der Anmeldung ist eine Einstellung von Parametern
- also eine Parametrierung im Sinne von Merkmal 5.1 - allerdings fir Motor und
Steuerelektronik offenbart (S. 3 Abs. 4). Der in der Anmeldung formulierte An-
spruch 4 sieht in Einklang damit vor, dass die Bedieneinheit zur Einstellung der

Parameter des Motors und der Steuerelektronik dient.

Wie bereits oben dargelegt wurde, ist die in Merkmal 5.1 formulierte Vor-
gabe im Vergleich zu der Vorgabe aus Anspruch 4 der Anmeldung zwar weiter
gefasst, weil sie eine Parametrierung des Motors ohne Einsatz der Steuerelekt-
ronik ausreichen lasst. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist der Be-
schreibung der Anmeldung jedoch hinreichend deutlich zu entnehmen, dass es

ausreicht, wenn die Bedieneinheit einzelne Parameter einstellen kann.
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Die Beschreibung der Anmeldung bezeichnet eine eigensicher ausge-
fuhrte Bedieneinheit zur Einstellung der Parameter des Motors und der Steuer-
elektronik als besonders bevorzugte Weiterbildung (S. 3 Abs. 4). Dem ist zu ent-
nehmen, dass auch Ausfuihrungsformen, die diese Eigenschaft nicht aufweisen,
zur beanspruchten Erfindung gehéren. Zudem ist nicht im Einzelnen angegeben,
welche Parameter mit der Bedieneinheit verstellt werden kénnen. Daraus ergibt
sich, dass auch solche Ausgestaltungen zur Erfindung gehdren, die eine Einstell-

maoglichkeit nur in geringem Umfang zulassen.

Vor diesem Hintergrund ist der Anmeldung nicht zu entnehmen, dass eine
eigensicher ausgefihrte Bedieneinheit zwingend so ausgestaltet sein muss, dass
mit ihr alle Parameter von Motor und Steuerelektronik eingestellt werden kénnen.
Dies fuhrt zu der Schlussfolgerung, dass auch solche Ausfihrungsformen zur
Erfindung gehéren, bei denen nur Parameter des Motors eingestellt werden kon-

nen, ohne dass hierzu Parameter der Steuerelektronik verandert werden.

3. Entgegen der Auffassung des Patentgerichts geht der Gegenstand
des Streitpatents auch nicht deshalb tUber den Inhalt der urspriinglich eingereich-
ten Unterlagen hinaus, weil Merkmalsgruppe 5 eine Einbettung der stromftihren-

den Teile der Bedieneinheit in eine Vergussmasse nicht zwingend vorsieht.

In der Beschreibung der Anmeldung wird als weitere Eigenschaft der be-
reits erwdhnten besonders bevorzugten Weiterbildung angefihrt, dass die Be-
dieneinheit an dem explosionsgeschiitzten Geh&ause angeordnet und dort durch
Vergussmasse gesichert ist. Im unmittelbaren Anschluss daran heifl3t es, eine
derart ausgestaltete Bedieneinheit ermdgliche eine Verstellung der Parameter
des Antriebs wahrend dessen Betriebs, d.h. ohne diesen stromlos machen zu
mussen (S. 3 Abs. 4). Der ebenfalls bereits erwahnte Anspruch 4 der Anmeldung
sieht die Anordnung der Bedieneinheit am explosionsgeschiitzten Gehause und

ihre Sicherung durch Vergussmasse zwingend vor.

Aus den bereits im Zusammenhang mit Merkmal 5.1 angefiuihrten Grinden

ist der Beschreibung der Anmeldung auch insoweit nicht zu entnehmen, dass die
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als besonders bevorzugt bezeichnete Bedieneinheit zwingend alle angefiihrten

Merkmale aufweisen muss.

Dabei kann zugunsten der Klagerin unterstellt werden, dass die an der
oben wiedergegebenen Stelle erwahnte Sicherung der Bedieneinheit durch Ver-
gussmasse dazu dient, eine Bedienung unter Spannung zu ermdglichen. Zu ih-
ren Gunsten kann weiter angenommen werden, dass die Sicherung darin be-
steht, dass die stromfiihrenden Teile der Bedieneinheit, etwa bei ihrer Durchfuh-
rung in das explosionsgeschitzte Gehause, in die Vergussmasse eingebettet
werden, wie dies an anderer Stelle der Beschreibung geschildert und als Mittel
zur Gewabhrleistung der Explosionssicherheit bezeichnet wird (S. 6 Abs. 2 f.). Die
Klagerin hat jedoch nicht dargetan, dass dies die einzig mogliche Sicherung dar-
stellt und andere Sicherungsmaflinahmen ausscheiden. Dies ist auch nicht er-
sichtlich.

Auch unter der genannten Pramisse ist der Anmeldung daher nicht zu ent-
nehmen, dass nur solche Ausfuhrungsformen zur Erfindung gehéren, die alle
Merkmale der als besonders bevorzugt bezeichneten Variante aufweisen. Auch
ohne ausdricklichen Hinweis geht aus der Anmeldung vielmehr hinreichend
deutlich hervor, dass auch solche Ausgestaltungen zur beanspruchten Erfindung

gehdren, bei denen nur ein Teil der angefuhrten Merkmale verwirklicht ist.

V. Die angefochtene Entscheidung stellt sich nicht aus anderen Grin-
den als richtig dar (§ 119 Abs. 1 PatG).

1. Entgegen der Auffassung der Klagerin fuhrt die nach dem Haupt-
antrag der Beklagten vorgesehene Streichung des erteilten Patentanspruchs 2

nicht zu einer Erweiterung des Schutzbereichs.

a) Der auch mit dem Hauptantrag nicht mehr verteidigte Patent-
anspruch 2 bezieht sich auf Anspruch 1 zurtick und sieht als zusatzliches Merk-
mal unter anderem vor, dass die Bedieneinheit in den beiden Gehauseteilen des

explosionssicheren Gehéuses angeordnet ist.
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b) Entgegen der Auffassung der Klagerin fuhrt die Streichung dieses
Anspruchs nicht dazu, dass Patentanspruch 1 auf den Schutz eines Aliud gerich-
tet ist.

Dabei kann zugunsten der Klagerin unterstellt werden, dass Patentan-
spruch 1 vor dem Hintergrund des erteilten Anspruchs 2 dahin auszulegen ist,
dass die Bedieneinheit zugleich am explosionsgesicherten Gehéause als auch in-
nerhalb desselben angeordnet sein kann und dass die Streichung von An-
spruch 2 dazu fuhrt, dass das einschlagige Merkmal 5.3 nur noch dann erfllt ist,
wenn die Bedieneinheit aulRerhalb des explosionsgesicherten Gehauses ange-

ordnet ist.

Auch unter dieser Pramisse schitzt Patentanspruch 1 im Vergleich zur er-
teilten Fassung kein aliud. Vielmehr waren gegebenenfalls nur einzelne Ausfih-
rungsformen, die nach der erteilten Fassung von Patentanspruch 1 zum Gegen-
stand des Streitpatents gehéren, nach der Anderung nicht mehr geschiitzt. Damit
wird kein zuséatzlicher technischer Aspekt eingefiihrt, sondern lediglich eine von
mehreren moéglichen Ausgestaltungen nicht mehr beansprucht. Darin liegt gege-

benenfalls keine Erweiterung, sondern eine Einschrankung des Schutzbereichs.

2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist aus den vom Patentge-

richt im Zusammenhang mit Hilfsantrag b angefiihrten Grinden patentfahig.

a) Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass das Streitpatent
die Prioritdt von G12 zu Recht in Anspruch nimmt und deshalb das aus G12 ab-

gezweigte Gebrauchsmuster G55 nicht zum Stand der Technik gehort.

aa) Nach Art. 87 Abs. 1 EPU kann das Prioritatsrecht einer vorange-
gangenen Anmeldung bei der Anmeldung eines europaischen Patents in An-

spruch genommen werden, wenn beide dieselbe Erfindung betreffen.

Diese Voraussetzung ist nach der Rechtsprechung des Senats erfillt,
wenn die mit der Nachanmeldung beanspruchte Merkmalskombination in der

Voranmeldung in ihrer Gesamtheit als zu der angemeldeten Erfindung gehérend
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offenbart ist (vgl. nur BGH, Urteil vom 17. September 2024 - X ZR 82/23,
GRUR-RS 2024, 29611 Rn. 81 ff. - Slice-Segmente).

bb) Im Streitfall ist diese Voraussetzung erfillt, weil G12 und die An-
meldung des Streitpatents - wie auch die Klagerin nicht in Zweifel zieht - inhaltlich
identisch sind und weil der Gegenstand von Patentanspruch 1 aus den oben dar-

gelegten Grinden nicht Uber den Gegenstand der Anmeldung hinausgeht.

b) Wie das Patentgericht zutreffend dargelegt hat und die Klagerin
nicht in Zweifel zieht, nimmt der als Vorbenutzung geltend gemachte Elodrive-
Antrieb (G56-G63: Montageanleitung, Datenblatt und Fotografien) den Gegen-

stand von Patentanspruch 1 nicht vorweg.

aa) Ausweislich von Montageanleitung (G58) und Datenblatt (G60)
kann der Elodrive-Antrieb fir die Verstellung von Luftklappen in raumlufttechni-
schen Anlagen eingesetzt werden. Sein Aufbau ist in der nachfolgenden Zeich-

nung dargestellt.
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Das Gehéause besteht aus zwei Schalen. Diese weisen Offnungen fiir Be-

festigungsmittel und einen Durchlass fur das Anschlusskabel auf.

Der Drehsinn des Antriebs ist Gber einen Schalter oder durch entspre-
chende Montage wéhlbar (G58, G60). Der Schalter darf nur im spannungsfreien
Zustand betatigt werden (G58 Zeichnung 5). Mit Hilfe einer Kurbel kann der An-
trieb auch von Hand verstellt werden (G58 Zeichnung 4).

In dem Geh&use befinden sich ein Motor, der mit einer Platine verbunden
ist (G56 Bild 10), und ein Getriebe (G56 Bild 16). Das Getriebe ist in einer daftr

vorgesehenen Vertiefung angeordnet und an den Motor angeflanscht.

An der Aul3enseite sind ein Taster und ein Doppelschiebeschalter ange-

ordnet. Diese sind in der nachfolgend wiedergegebenen Fotografie (G56 Bild 7)

7

dargestellt.
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Durch das Driicken des Tasters wird die Handverstellung ermdglicht. Mit

dem Doppelschiebeschalter kann die Drehrichtung des Motors gedndert werden.
bb) Damit sind die Merkmale 2, 6, 6.2 und 7 bis 9 vorweggenommen.
cc)  Nicht offenbart sind das Merkmal 1 und die Merkmalsgruppe 3.

In den Unterlagen zum Elodrive-Antrieb wird der Aspekt des Explosions-

schutzes nicht angesprochen.
dd) Die Merkmale 4 und 6.1 sind nicht vollstandig offenbart.

In diesem Zusammenhang kann offenbleiben, ob die Anordnung des Ge-
triebes in einem besonders ausgeformten Teil des Gehéauses ein zweites Ge-
hause im Sinne von Merkmal 4 ausbildet. Im Aul3engehause befinden sich jeden-
falls nicht wie von den Merkmalen 4 und 6.1 vorgesehen zwei Gehause, da der

Elodrive-Antrieb kein separates explosionsgeschitztes Gehause aufweist.
ee) Offenbart sind die Merkmale 5 und 5.1.

Der Doppelschiebeschalter ist eine Bedieneinrichtung im Sinne von Merk-
mal 5. Die mit ihm mogliche Anderung der Drehrichtung ist eine Parametrierung

des Motors im Sinne von Merkmal 5.1.
ff) Nicht offenbart sind die Merkmale 5.2 bis 5.4.

Entgegen der Auffassung der Klagerin ergibt sich aus dem Umstand, dass
es sich bei dem Doppelschiebeschalter um ein einfaches elektronisches Be-
triebsmittel handelt, nicht ohne weiteres die Schlussfolgerung, dass dieser Schal-

ter im Sinne des Explosionsschutzes eigensicher ist.

Ausweislich der Bedienungsanleitung darf der Doppelschiebeschalter
- unabhangig vom Aspekt des Explosionsschutzes - ohnehin nicht unter Span-

nung betatigt werden.
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C) Wie auch die Klagerin nicht in Zweifel zieht, ergeben sich aus den
deutschen Gebrauchsmustern 201 07 326 (G30), 20107 324 (G31) und
201 07 519 (G32) keine weitergehenden Erkenntnisse in Bezug auf die Lehre

des Streitpatents.

d) G35 nimmt den Gegenstand von Patentanspruch 1 ebenfalls nicht

vorweg.

aa) G35 befasst sich mit Motorsteuerungen, insbesondere fir einen

Ventilantrieb.

(1) G35 fuhrt aus, die Positionierung von Ventilen werde meistens
durch den Einsatz pneumatischer Stellantriebe erreicht. Diese benétigten kom-
primierte, saubere und trockene Luft, deren Transport aufwendig sei. Zudem sei
eine zweite Antriebskraft erforderlich, namlich Strom fur den Betrieb des Kom-

pressors.

Vollelektrische Ventilstellvorrichtungen wiesen den Nachteil auf, dass sie
fur ihren Betrieb lange Wechselspannungsimpulse bendtigten, um die Reibung
der Antriebsvorrichtung zu Uberwinden und die Bewegung des Antriebs einzulei-
ten, der mit dem Ventil gekoppelt sei (Sp. 1 Z. 21-30). Zudem sei es wegen der
langen StoRRe nicht mdglich, den genauen Zeitpunkt und die Dauer der Bewegung
der Motorwelle festzustellen, weshalb zur Uberwachung der Ventilstellung kom-
plizierte und fehlertrachtige Positionsriickmeldesysteme erforderlich seien (Sp. 1
Z. 31-38). AulRerdem brauche es Mittel zur Blockierung des Motors, wenn er nicht
angetrieben werde (Sp. 1 Z. 38-41).

Schrittmotoren mit Gleichstromsignal seien insoweit vorteilhafter, aber teu-
rer (Sp. 1 Z. 42-46). Die bekannten Systeme seien zudem meistens zumindest
teilweise analog aufgebaut. Damit fehle ihnen die Einfachheit und Prazision eines

digitalen Ventilsteuerungssystems (Sp. 1 Z. 47-50).
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Bekannt seien auch Antriebe mit reversiblem Motor. Diese fiihrten jedoch
bei Umkehrung der Motorrichtung zu Ungenauigkeiten. Daher werde der Motor
in vielen Systemen nur in eine Richtung elektrisch angetrieben und kehre mit Hilfe
einer mechanischen Federeinrichtung zurtick. Diese mechanische Ruckstellvor-
richtung sei gegenuber elektrischen, digitalen Systemen ungenau und stelle

ebenfalls eine Fehlerquelle dar (Sp. 1 Z. 51-59).

(2)  Vor diesem Hintergrund schlagt G35 eine Motorsteuerung mit einer

elektronischen Anderung der Drehrichtung vor (Sp. 1 Z. 62-64).

Ein Ausfiihrungsbeispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1

dargestellt.

F I G. I 18
/20

16 10

2 14

Ein Durchflussmesser (12) iberwacht den Durchfluss in einer Leitung (10).
Der Durchfluss wird durch das Ventil (14) gesteuert. Ein Signal, das fur den tGber-
wachten Durchfluss am Durchflussmesser (12) reprasentativ ist, wird an einen
Prozesscomputer-Controller (16) angelegt, der es mit einem Kontrollwert ver-
gleicht und eine Reihe von Signalen an einen Motorcontroller liefert, der im Ge-
hause (18) als Teil des Ventilstellglieds (20) eingeschlossen ist. Der Stellantrieb
(20) ist mit dem Ventil (14) gekoppelt und steuert die Bewegung des Durchfluss-
regelelements des Ventils (Sp. 3 Z. 15-29).

Ein Querschnitt des Stellglieds (20) ist in der nachfolgend wiedergegebe-

nen Figur 3 dargestellt.
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126 Im Gehause (18) ist ein Motor (48) mit Controller angeordnet (Sp. 5 Z. 24).

Das Gehause (18) hat einen Deckel (76), der mit dem Geh&use verschraubt oder
anderweitig befestigt ist, um eine einteilige Konstruktion mit explosionssicheren
Eigenschaften zu bilden (Sp. 5 Z. 24-30). Auf diese Weise sind der Motor (48)
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und das Steuergerat zur Erregung der Statorwicklungen in einem explosionsge-
schitzten Gehause untergebracht (Sp. 5 Z. 32-35).

Die Abtriebswelle (56) wird an der Unterseite des Gehauses durch die Off-
nung des Innenlagertréagers hindurchgefuhrt und ragt aus dem Gehause heraus
(Sp. 2 Z. 46-48). Sie wird in einen Federkafig (112) gefuhrt, der an der Unterseite
des Gehauses verschraubt ist (Sp. 6 Z. 35-39).

Zur Abstitzung der Abtriebswelle (56) enthalt das Gehause (18) einen
inneren Lagertrager (86), der sich von einem Ende in das Gehause hinein er-
streckt und eine Offnung (88) aufweist, durch die die Abtriebswelle (56) verlauft
(Sp. 5 Z. 46-49). Die Abtriebswelle (56) ist mit einem Kugelumlaufgetriebe ge-
koppelt, das durch eine Feder so vorgespannt ist, dass es ausgefahren wird,
wenn die elektrische Versorgung der Motorsteuerung oder des Motors (48) un-
terbrochen wird (Sp. 6 Z. 32-34).

Eine Draufsicht des in Figur 1 und Figur 3 gezeigten Gehauses (ohne Ab-

deckung) ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 4 dargestellt.
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Im Geh&use (18) ist eine elektronische Leiterplatte (98) angeordnet, die
alle elektronischen Schaltungskomponenten enthalt (Sp. 5 Z. 62-64). Die elekt-
ronischen Bauteile der Leiterplatte (98) sind mit dem Motor Uber Leitungen (104)

verbunden, die an eine Klemmleiste (106) angeschlossen sind (Sp. 6 Z. 4-6).

Die Stromversorgung fur den Betrieb des Motors (48) und der Motorsteu-
erung ist tber eine Klemmleiste (110) mit der Leiterplatte (98) verbunden. An die
Klemmleiste (110) sind auch die Signale des Steuergerats (16) angeschlossen
(Sp. 6 Z. 14-16).

Das Getriebe (60), bestehend aus Stirnrad (60a) und Antriebsrad (60b),
kann mit Hilfe einer Federvorspannung ruckwarts angetrieben werden (Sp. 6
Z.66f).
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bb)  Damit sind neben den Merkmalen 1 und 2 auch die Merkmale 3 und
4 offenbart.

Explosionsauslésende Baugruppen wie Motor und Steuerelektronik sind,
wie von Merkmal 3 vorgegeben, in einem explosionsgeschitzten Gehause ange-
ordnet. Das nicht explosionsauslésende Stellglied (20) ist in einem zweiten Ge-
hause angeordnet, das nicht als explosionsgeschutzt bezeichnet wird und das an
das erste Geh&ause angeschraubt ist, wie dies Merkmal 4 vorsieht.

cc) Nicht offenbart sind die Merkmale 5.2 bis 5.4.

In diesem Zusammenhang kann offenbleiben, ob die in G35 offenbarte
Steuereinrichtung (16) auch eine Parametrierung des Motors durch den Benutzer
ermdglicht. G35 ist jedenfalls nicht zu entnehmen, dass diese Einrichtung im
Sinne des Explosionsschutzes eigensicher ausgefihrt ist und eine Bedienung
unter Spannung ermoglicht. Bei der in Figur 1 dargestellten Ausgestaltung ist die
Einrichtung zudem nicht am explosionsgeschitzten Gehduse angeordnet, son-
dern in erheblichem raumlichem Abstand dazu.

dd) Ebenfalls nicht offenbart ist eine Anordnung der beiden Gehause in
einem Aulengehause, wie dies Merkmalsgruppe 6 vorgibt. Dementsprechend
fehlt es auch an einer Offenbarung der auf das Aul3engehause bezogenen Merk-

male 7 bis 9.

e) Wie die Klagerin im Berufungsverfahren nicht in Zweifel zieht, erge-
ben sich aus den weiteren in erster Instanz diskutierten Entgegenhaltungen
(G14, G18, G22, G23, G39, G40, G41) keine weitergehenden Erkenntnisse.

f) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der Gegenstand
von Patentanspruch 1 nicht nahelag.

aa) Ausgehend vom Elodrive-Antrieb und ahnlichen elektrischen Stell-
antrieben mag allerdings Veranlassung zu Uberlegungen bestanden haben, wie

solche Antriebe explosionsgeschitzt ausgefuhrt werden kénnen.
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Wie das Patentgericht zu Recht angenommen hat, ergab sich daraus je-
doch keine Anregung, innerhalb des Gehauses einzelne, ndmlich die explosions-
auslosenden Komponenten zu sichern und sie dafiir nach Maf3gabe von Merkmal
3 in einem zusatzlichen explosionsgeschitzten Gehause einzuwanden. Ebenso
wenig bestand Anlass, die Bedieneinheit nach Mal3gabe von Merkmalsgruppe 5

eigensicher auszufuhren.

bb) Entgegen der Auffassung der Klagerin ergab sich ausgehend von
Antrieben nach dem Vorbild von Elodrive auch aus G35 keine Anregung zu einer

Ausgestaltung mit den genannten Merkmalen.

G35 zeigt allerdings die Aufteilung in ein explosionsgeschiitztes Gehause
fur Motor und Steuerelektronik und ein damit verbundenes anderes Gehause fur
nicht explosionsauslésende Komponenten sowie die Anordnung einer Steue-

rungseinheit auRerhalb dieser Gehause.

Ob dies Anlass gab, eine entsprechende Aufteilung auch fur kompakte
Antriebe nach dem Vorbild von Elodrive vorzusehen, bedarf keiner abschliel3en-
den Entscheidung. Selbst wenn dies zu bejahen ware, ergab sich aus G35 je-
denfalls nicht die Anregung, die beiden Gehause in einem gemeinsamen Aul3en-
gehause anzuordnen und die Bedieneinheit an einem dieser Gehause vorzuse-

hen.

Der von der Klagerin angefiuihrte Aspekt des Arbeitsschutzes, der es ge-
bietet, rotierende Teile abzudecken, vermag diesbeztigliche Anregungen schon
deshalb nicht zu begriinden, weil bewegliche Teile bei dem in G35 offenbarten

Ausfuihrungsbeispiel schon durch die beiden Einzelgeh&use abgedeckt sind.

Eine diesbeziigliche Anregung ergab sich auch nicht daraus, dass alle
Komponenten des Elodrive-Antriebs in einem gemeinsamen Gehéuse angeord-
net sind. G35 schlagt mit der Aufteilung auf zwei Gehause insoweit gerade ein
abweichendes Konzept vor. Eine Anregung, die beiden Konzepte miteinander zu

kombinieren, ergab sich aus keiner dieser Entgegenhaltungen.
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cc) Ausgehend von G35 ergaben sich keine weitergehenden Anregun-

gen.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob es ausgehend von G35 nahelag, das
dort offenbarte Konzept auch auf kompakte Antriebe nach dem Vorbild von Elo-
drive anzuwenden. Selbst wenn dies zu bejahen ware, lage eine Anordnung der
beiden getrennten Geh&use in einem gemeinsamen Aul3engehause aus den

oben dargelegten Grinden auch von diesem Ausgangspunkt aus nicht nahe.
V. Die Sache ist zur Endentscheidung reif (8 116 Abs. 5 Satz 2 PatG).

Das Streitpatent erweist sich in dem noch verteidigten Umfang aus den
oben dargestellten Griinden als rechtsbestéandig. Deshalb ist die Klage auf die
Berufung der Beklagten abzuweisen, soweit die Beklagte das Streitpatent noch

verteidigt. Die Berufung der Klagerin ist unbegrindet.

VI.  Die Kostenentscheidung beruht auf 8 121 Abs. 2 PatG sowie § 92
Abs. 2 Nr. 1 und 8 97 Abs. 1 ZPO.

Bacher Kober-Dehm Rensen

Crummenerl von Pickler

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 18.07.2023 - 4 Ni 16/22 (EP) -



