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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 8. Dezember 2011
durch den Richter Keukenschrijver, die Richterin Muhlens und die Richter

Groning, Dr. Grabinski und Hoffmann

fur Recht erkannt:

Auf die Berufung der Beklagten zu 2 wird das am 15. Juli 2008
verkindete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundes-
patentgerichts, soweit das Streitpatent im Umfang der Patentan-
spruche 1 bis 10 fur nichtig erklart worden ist, abgeandert und ins-

gesamt wie folgt neu gefasst:

Das deutsche Patent 198 59 031 wird unter Klageabweisung im
Ubrigen im Umfang seines Patentanspruchs 15, der Patentan-
spruche 16, 17 und 18 in unmittelbarer und in mittelbarer Ruckbe-
ziehung auf Patentanspruch 15 sowie dadurch teilweise fur nichtig
erklart, dass die Patentanspriiche 1 bis 10 folgende Fassung er-

halten:

"1. Anordnung eines mulden-, topf-, réhren- oder kegelabschnitt-
férmig ausgebildeten Giel3filters zum Giel3en von Metalllegie-
rung mit durch einen Fulldruck gesteuerter steigender Fullung
im Anschnitt einer Giel3form, wobei ein von der Schmelze
durchstrombarer Filterwandbereich (8, 20, 56, 82, 106) zur
Anstromrichtung (6, 52, 80) der Schmelze in den Gielifilter ei-
ne Neigung von weniger als 15 Grad aufweist, und so ange-
ordnet ist, dass er einen aktiven Stromungsquerschnitt bildend
von der durch den Anschnitt gedriickten Schmelze durch-
stromt werden kann, dass die Anordnung einen senkrecht zur

Anstromrichtung (6, 52, 80) angeordneten penetrierbaren oder



nicht penetrierbaren Wandabschnitt (4, 18, 54, 102) umfasst,
auf den die Schmelze auftrifft, der in Flie3richtung gesehen,
den Mulden-, Topf-, Roéhren- oder Kegelabschnittboden bil-
dend, dem Filterwandbereich (8, 20, 56, 82, 106) rdumlich
nachgelagert ist, wobei der Filterwandbereich (8, 20, 56, 82,
106) im Wesentlichen den aktiven Strémungsquerschnitt bil-
det.

Anordnung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass
der Filterwandbereich (8, 20, 56, 82, 106) zur Anstromrichtung
(6, 52, 80) der Schmelze in den Gielfilter einen Winkel von
weniger als 10 Grad aufweist.

Anordnung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass
der Filterwandbereich (8, 20, 56, 82, 106) zur Anstromrichtung
(6, 52, 80) der Schmelze in den Gielfilter einen Winkel von
weniger als 5 Grad aufweist.

Anordnung nach einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass der Filterwandbereich (8, 20, 56, 82,
106) eine Hohe in Anstromrichtung (6, 52, 80) von wenigstens

6 mm aufweist.

Anordnung eines topfférmigen Gielfilters (2) nach einem der
vorstehenden Anspriiche, in dessen Topfboden (102) eine
oder mehrere Offnungen (9) vorgesehen sind, die von einem
Niederhalterelement (74, 104) oder einer Pinole (76) als Wi-

derlager fur den Giel3filter (2) geschlossen sind.

[entfallt]
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Anordnung nach einem oder mehreren der vorstehenden An-
spruche, dadurch gekennzeichnet, dass der Gielfilter von ei-
nem Niederhalterelement oder einer Pinole (74, 104) als Wi-
derlager gestutzt ist.

Anordnung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass
das Niederhalterelement oder die Pinole (74) eine Kuhl-
einrichtung (86) zum beschleunigten Erstarren der Schmelze

im Anschnitt umfasst.

Anordnung nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass
die Kuhleinrichtung (86) fingerartig in eines von zwei offenen
Enden eines rbéhren- oder kegelabschnittformigen Gielfilters
(70) oder in eine Bodendoffnung (9) eines topfformigen Giel3fil-

ters (2) eingreift.

Anordnung eines rohrenféormigen oder kegelabschnittférmigen
Giel3filters nach einem der vorstehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass er eine rohrenformige oder kegelab-
schnittformige Gestalt mit beidseits offenen Enden besitzt,
wobei die in Umfangsrichtung verlaufende Rohren- oder Ke-
gelmantelwand einen von der Schmelze durchstrombaren Fil-
terwandbereich (82) bildet oder umfasst, der von einer axialen
Siebstitze (72) und einem Niederhalterelement (74) in Form
einer Pinole (76) abgestutzt ist.”

Die erstinstanzlichen Kosten des Rechtsstreits werden der Klage-

rin

zu 1/2, der Beklagten zu 1 zu 3/8 und der Beklagten zu 2



zu 1/8 auferlegt. Die Kosten des Berufungsverfahrens tragt die

Klagerin.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte zu 2 ist nunmehr alleinige eingetragene Inhaberin des deut-
schen Patents 198 59 031 (Streitpatents), das am 21. Dezember 1998 ange-
meldet wurde; die Beklagte zu 1 war zum Zeitpunkt der mindlichen Verhand-
lung erster Instanz als Mitinhaberin eingetragen. Das Streitpatent umfasst in der
erteilten Fassung 18 Patentanspriiche. Patentanspruch 1 hat danach folgenden
Wortlaut:

"Anordnung eines mulden-, topf-, réhren- oder kegelabschnittfor-
mig ausgebildeten Giel3filters zum GielRen von Metalllegierung im
Anschnitt einer Giel3form, wobei ein von der Schmelze durch-
strombarer Filterwandbereich (8, 20, 46, 56, 82, 106) zur Anstrom-
richtung (6, 42, 52, 80) der Schmelze in den Giel3filter eine Nei-
gung von weniger als 15 Grad aufweist und so angeordnet ist,
dass er einen aktiven Stromungsquerschnitt bildend von der durch
den Anschnitt gedrickten Schmelze durchstromt werden kann,
dadurch gekennzeichnet, dass die Anordnung einen
senkrecht zur Anstromrichtung angeordneten penetrierbaren oder
nicht penetrierbaren Wandabschnitt umfasst, auf den die Schmel-
ze auftrifft und wobei der Filterwandabschnitt (8, 20, 46, 56, 82,

106) im Wesentlichen den aktiven Stromungsquerschnitt bildet.”

Die Patentanspriche 2 bis 10 sind in der erteilten Fassung jeweils unmit-
telbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 rickbezogen. Die Patentanspri-

che 11 bis 18 betreffen Giel3filter oder deren Verwendung.

Die Klagerin hat geltend gemacht, dass der Gegenstand des Streitpa-

tents gegenuber dem Stand der Technik nicht patentfahig sei.



Das Patentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der weiterge-
henden Klage im Umfang der Patentanspriiche 1 bis 10 und 15 fir nichtig und

im Ubrigen fur teilweise nichtig erklart.

Gegen diese Entscheidung wendet sich die Beklagte zu 2 mit ihrer Beru-
fung und beantragt in erster Linie, das Urteil des Patentgerichts abzuandern
und neu zu fassen, soweit dieses das Streitpatent im Umfang der Patentan-
spruche 1 bis 10 Uber die im Tenor des hiesigen Urteils wiedergegebene Fas-
sung hinaus fir nichtig erklart hat. Sie verteidigt das Streitpatent dartiber hinaus
mit drei Hilfsantragen.

Die Klagerin beantragt, die Berufung zurtickzuweisen.

Als gerichtlicher Sachverstandiger hat Prof. Dr.-Ing. K. E. :
Technische Universitat B. F. , GielBerei-Institut, ein schriftli-
ches Gutachten erstellt, das er in der mundlichen Verhandlung erlautert und
erganzt hat. Die Beklagte hat eine Stellungnahme von Dr.-Ing. S. B. ,

K. GmbH, N. , vorgelegt.

Entscheidungsgrinde:

Die zulassige Berufung der Beklagten zu 2 hat Erfolg. Die Patentansprui-
che 1 bis 10 sind in der von dieser im Hauptantrag verteidigten Fassung patent-
fahig, 8 1 Abs. 1 PatG.

I. 1. Das Streitpatent betrifft die Anordnung eines mulden-, topf, réhren-
oder kegelabschnittsférmig ausgebildeten Gielfilters zum Gielen von Metallle-

gierungen.
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Durch die Verwendung derartiger Giel3filter soll nach der Beschreibung
des Streitpatents erreicht werden, dass Oxidhaute, die sich beim Transport der
Schmelze in die Giel3form gebildet haben, oder noch feste hochschmelzende
Verunreinigungen zurtckgehalten werden, so dass sie das Gussgeflge des
herzustellenden Gussstticks nicht beeintrachtigen.

Wie weiter in der Beschreibung ausgefuhrt wird, waren topfférmige Giel3-
filter bekannt. Diese wurden derart in einem innenzylindrischen Anschnittbe-
reich einer Giel3form angeordnet, dass ihre Topfwand gegen die innenzylindri-
sche Wandung des Anschnitts klemmend anlag. Nur der im Wesentlichen senk-
recht zur Strémungsrichtung der Schmelze angeordnete Topfboden bildete ei-
nen aktiven Stromungsquerschnitt, durch den Schmelze zum Formhohlraum
hindurchtreten konnte, so wie dies in der nachfolgend wiedergegebenen Sche-
mazeichnung (Figur 7) aus der Streitpatentschrift veranschaulicht wird:

77
Lo | Fig7

(Stand der Technik)

Weiter waren Giel3filter in Form von im Wesentlichen ebenen Abschnit-
ten eines von der Schmelze penetrierbaren Materials bekannt. Sie wurden
senkrecht zur Strémungsrichtung oder zur Erreichung eines grof3en Stro-
mungsquerschnitts auch in Stromungsrichtung zwischen zwei Anschnitthalften
angeordnet. Ubliche GieRfilter waren aus Metallgewebe, Keramikfasergewebe

oder Faservlies hergestellt.
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Bei Giel3filtern mit einem im Wesentlichen senkrecht oder quer zur An-
stromrichtung ausgerichteten aktiven Filterwandbereich besteht die Gefahr,
dass eine Oxidhaut des vorderen Schmelzflusses die freie Durchtrittsflache
stark verringert, indem sie sich wie ein Tuch uber die Anstromflache legt und
damit die Filter6ffnungen abdeckt. Um die Schmelze dennoch durch die Filter-
offnungen zu dricken, missen die Oxidhaute zerrissen werden, was eines er-
hohten Flldrucks bedarf. Die Durchtrittsflachen 6ffnen sich dennoch nicht
gleichzeitig und bleiben teilweise auch dauerhaft verschlossen. In den gedffne-
ten Durchtrittsflachen ist die Stromungsgeschwindigkeit hoch. So kommt es, wie
in der Streitpatentschrift erlautert wird, zu einer hoch turbulenten Stromung hin-

ter dem Giel3filter, die sich auf die Qualitat des Gussstiicks negativ auswirkt.

Dem Streitpatent liegt demnach das technische Problem ("die Aufgabe")
zugrunde, eine Gielifilteranordnung zu schaffen, die ein verbessertes Stro-

mungsverhalten ermdglicht.

Das soll nach der Lehre aus Patentanspruch 1 in der von der Beklagten
zu 2 im Hauptantrag verteidigten Fassung durch eine Anordnung mit folgenden

Merkmalen erreicht werden:

1. Das Gielfsfilter,
1.1. das mulden-, topf-, réhren- oder kegelabschnittférmig aus-
gebildet ist,
1.2. zum Giel3en von Metalllegierung mit durch einen Fulldruck
gesteuerter steigender Fullung
1.3. istim Anschnitt einer Giel3form angeordnet.
2. Ein Filterwandbereich (8, 20, 56, 82, 106),
2.1. der von der Schmelze durchstrombar ist,
2.2. weist zur Anstromrichtung (6, 52, 80) der Schmelze in den

Giel3filter eine Neigung von weniger als 15 Grad auf,
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2.3. ist so angeordnet, dass er
2.3.1. einen aktiven Strémungsquerschnitt bildend
2.3.2. von der durch den Anschnitt gedriickten Schmelze

durchstromt werden kann und
2.4. bildet im Wesentlichen den aktiven Strémungsquerschnitt.
3. Die Anordnung umfasst einen Wandabschnitt (4, 18, 54, 102),

3.1. der senkrecht zur Anstrémrichtung angeordnet und

3.2. der penetrierbar oder nicht penetrierbar ist,

3.3. auf den die Schmelze auftrifft und

3.4. der in FlieRrichtung gesehen den Mulden-, Topf-, R6hren-
oder Kegelabschnittboden bildend den Filterwandbereich
(8, 20, 56, 82, 106) raumlich nachgelagert ist.

Die nachfolgend wiedergegebenen Zeichnungen stammen aus der Streit-

16
patentschrift und zeigen in den Figuren 6 und 8 jeweils beispielhaft die erfin-

dungsgemalle Anordnung eines réhrenférmigen Topffilters im Anschnittbereich

74,76
LT
32 84

e L{n
1_1 1/80 | Fig.6

einer Giel3form.
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Nach den Angaben in der Beschreibung ermaéglicht ein in einem verhalt-
nismanig geringen Winkel zur Anstromrichtung des Metalls ausgerichteter, vor-
zugsweise in dieser Anstromrichtung liegender, penetrierbarer Filterwandbe-
reich des Gielfilters, die Giel3sform gleichmaRiger, turbulenzarmer und damit
besser reproduzierbar zu machen, als dies bisher der Fall war. Dies soll
dadurch erreicht werden, dass sich die Oxidhaut, die Ublicherweise von der
Schmelzenfront getragen wird, auf dem quer zur Anstromrichtung liegenden,
penetrierbaren oder nicht penetrierbaren Wandbereich weitgehend niederge-
schlagen wird, wahrend die Schmelze unter der Wirkung des Fulldrucks durch
den im Wesentlichen in Anstromrichtung oder in einem geringen Winkel hierzu
geneigten Filterwandbereich hindurchgedrickt wird. Durch die Umlenkung wer-
den noch vorhandene oder sich neu bildende Oxidhdute zerrissen und behin-
dern den Durchtritt der Schmelze durch den Filterwandbereich kaum (vgl. Sp. 2,
Z. 9 ff.).

Patentanspruch 1 sieht die Anordnung des Giel3filters "im Anschnitt einer
Giel3form" vor. Der Fachmann, bei dem es sich um einen Ingenieur der Fach-
richtung Giel3ereitechnik oder Maschinenbau mit Kenntnissen tber stromungs-
mechanische Vorgange und deren Auswirkungen auf das Giel3ergebnis sowie

langjahriger Berufserfahrung handelt (vgl. Sachverstandigengutachten, S.5;
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PGU, S. 12), versteht unter einem "Anschnitt" den Bereich des Giel3kanals, aus
dem die Schmelze in den Formhohlraum eintritt (Brunner, Giel3ereilexikon,
12. Aufl.,, 1982, S. 39, "Anschnitt”, B 9; Sachverstandigengutachten, S. 2 und 6;
PGU, S. 13). Im Rahmen des Patentanspruchs 1 wird der Begriff des Anschnitts
weiter auf "den Anschnitt einer Giel3form" konkretisiert. Daraus folgt, dass es
sich um den von der Giel3form gebildeten Teil des Giel3kanals handelt, an den
sich der Formhohlraum unmittelbar anschlie3t. Das wird durch die Erlauterun-
gen der Beschreibung bestétigt, wenn es darin heil3t, dass topfformige Giel3filter
bekannt seien, die derart in einem innenzylindrischen Anschnittbereich einer
Giel3form angeordnet wirden, dass ihre Topfwand gegen die innenzylindrische
Wandung des Anschnitts klemmend anliege (Sp. 1, Z. 18 ff.). Dass eine solche
Anordnung des Giel3filters im unmittelbar in den Hohlraum miindenden Bereich
auch Gegenstand von Patentanspruch 1 sein soll, belegt die Beschreibung
auch in Spalte 2, Z. 16 ff., in der die Vorziige der Erfindung dahin erlautert wer-
den, dass die "durch den Anschnitt zur Giel3form gedrickte Schmelze mit ihrer
Schmelzenfront, ..., zundchst auf einen quer zur Anstromrichtung liegenden
penetrierbaren oder nicht penetrierbaren Wandbereich auftrifft" (vgl. auch Sp. 3,
Z. 3 ff.). Bei dem in der Figur 6 gezeigten erfindungsgemafen Ausfihrungsbei-
spiel deutet sich - wie auch der gerichtliche Sachverstandige im Verhandlungs-
termin erlautert hat - eine Anordnung des Giel3filters 70 in dem in die Hohlform
mundenden Anschnittbereichs der Giel3form durch die quer zur Anstromrich-
tung eingezeichnete axiale Siebstutzflache 72 an. Bei der in der Figur 8 wieder-
gegebenen Ausflhrungsform ist zwar allein der schematisch gehaltenen Zeich-
nung nicht eindeutig zu entnehmen, ob es sich bei dem Zufiihrkanal, auf dem
der Giel3filter 100 angeordnet ist, um den Anschnittbereich der Giel3form oder
um die Steigleitung der Giel3apparatur handelt. Die Beschreibung erlautert je-
doch, dass es sich auch bei dem in Figur 8 gezeigten Ausflihrungsbeispiel um
eine "erfindungsgemal3e Anordnung eines topfférmigen Giel3filters 100 im An-
schnittbereich einer Giel3form" handeln soll (Sp. 5, Z. 23 ff.), was eine Anord-

nung des Filters auf dem Steigrohr ausschlief3t.
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Die "Anordnung" des Gielfilters im Anschnitt einer Giel3form meint aus
fachlicher Sicht die Einflugung des Gielfilters im Anschnitt der Giel3form, wobei
die Art der Befestigung in das Belieben des Anwenders gestellt ist. Bei der in
Figur 6 gezeigten Ausfuhrungsform stiitzt sich das Giel3filter beispielsweise ei-
nerseits gegen eine axiale Siebstitzflache 72 und andererseits gegen ein Nie-
derhalterelement 74 in Form einer Pinole 76 ab (Sp. 4, Z. 53 ff.). Bei der in Fi-
gur 8 wiedergegebenen erfindungsgemalen Ausgestaltung ist das topfférmige
Gielifilter - insoweit wie bei der in Figur 7 gezeigten bekannten Anordnung ei-
nes Giel3filters (vgl. Sp. 5, Z. 17 ff.) - auf der einen Seite klemmend im innenzy-
lindrischen Anschnitt der Giel3form angeordnet und auf der anderen Seite mit
einem den Topfboden 102 bildenden Wandbereich gegen einen Niederhal-
ter 104 abgesttitzt (Sp. 5, Z. 23 ff.). Der Unterschied gegenuber der in Figur 7
gezeigten bekannten Anordnung liegt darin, dass bei dieser die Mantelflache 96
keinen aktiven Filterbereich darstellt, weil der Spalt zwischen dieser und der
Anschnittwand sofort zufriert, wahrend bei der in Figur 8 gezeigten erfindungs-
gemalien Ausfuhrungsform der Filterwandbereich einen aktiven Strémungs-
querschnitt bildet, weil er freiliegt und deshalb von der Schmelze passiert wer-
den kann (vgl. Streitpatent, aaO). Ein Anhalt dafir, dass unter die Lehre aus
Patentanspruch 1 auch Ausfuhrungsformen fallen kénnen, bei denen das Giel3-
filter nicht im Anschnitt der Giel3form eingefugt ist, findet sich weder in der Be-
schreibung noch in den Zeichnungen des Streitpatents.

II. 1. Das Patentgericht hat ausgefuhrt, dass der Gegenstand von Pa-
tentanspruch 1 (in der erteilten Fassung) nicht neu sei. Dessen Gegenstand sei

vielmehr aus der deutschen Offenlegungsschrift 2 263 539 (K 9) bekannt.

Die K9, aus der nachfolgend die Figuren 1 und 4 wiedergegeben wer-
den,
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FIG.|

betreffe eine Niederdruck-Spritzgussmaschine zum Giel3en von Nichteisenme-
tallen oder Legierungen, bei der das geschmolzene Metall 18 durch die Lei-
tung 24 nach oben in den zwischen den Formwerkzeugen 26 und 28 gebildeten
Formraum gedriickt werde. Es sei somit eine "steigende Fullung” verwirklicht.
Die K 9 zeige in den Figuren 1 und 4 ein keramisches Filter 40 in Form eines
pordsen, hohlzylindrischen, an einem Ende geschlossenen Elements, welches
in den oberen Teil der Leitung 24 unmittelbar unter dem Eintritt in das untere
Formwerkzeug 26 eingebaut bzw. dort angeordnet sei. Das bedeute nichts an-
deres, als dass aus der Entgegenhaltung eine Anordnung eines topf- bzw. réh-
renformig ausgebildeten Gielfilters zum Giel3en von Metalllegierung im An-

schnitt einer GielRform bekannt sei.

Da es sich um ein pordses Filter handele, ergebe sich gemal Figur 4
aus der Stromungsrichtung 50 bei steigender Fillung in Verbindung mit der
Einbaulage des Filters 40 mit einem seitlichen Freiraum zwischen der Innen-
wandung der Leitung 24 und der parallel zur Anstromungsrichtung 50 liegenden
Aulenwandung des Filters 40 zwangslaufig, dass das Filter in seinem gesam-

ten Wandbereich von der Schmelze durchstromt werde, so dass insbesondere
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auch ein von der Schmelze durchstrombarer seitlicher patentgemalier Filter-
wandbereich vorhanden sei, der aufgrund der offensichtlichen parallelen An-
ordnung zur Anstromrichtung 50 der Schmelze in den Giel3filter eine Neigung
von weniger als 15 Grad aufweise und damit so angeordnet sei, dass er einen
aktiven Stromungsquerschnitt bilde. Weiterhin sei in der K9 ausgefuhrt, dass
eine Beaufschlagung mit Druckluft oder inertem Gas Uber die Offnung 32 das
geschmolzene Metall 18 durch die Leitung 24 nach oben in den zwischen den
Formwerkzeugen 26 und 28 gebildeten Formraum gedrickt werde. Somit wer-
de der Filterwandbereich von der durch den Anschnitt gedriickten Schmelze

durchstromt.

Wie aus den geometrischen Verhaltnissen der Darstellung in den Figu-
ren 1 und 4 folge, sei der untere Filterwandbereich des pordsen Filters 40 - der
"Topfboden" - senkrecht zur Anstromungsrichtung 50 ausgerichtet, so dass die
dargestellte Anordnung des Filters 40 im Anschnitt (oberer Abschnitt der Lei-
tung 24) einen penetrierbaren Wandabschnitt umfasse, auf den die Schmelze

auftreffe.

SchlieB3lich gehe aufgrund der sich bei der steigenden Befillung im An-
schnitt am Filter 40 einstellenden Druckverhéltnisse und der Porositéat des ge-
samten Filters resultierenden, allseitig gleichen Durchstrémung des Filters so-
wie des ersichtlichen GroRR3enverhaltnisses des seitlichen Filterwandbereichs
und des senkrecht zur Anstromrichtung angeordneten Wandabschnitts der
Hauptteil der Stromung zwangslaufig durch den seitlichen Filterwandbereich.
Insoweit bilde dieser Filterwandbereich im Wesentlichen den aktiven Stro-

mungsquerschnitt.

Als nicht rechtsbestandig erwiesen sich im Ubrigen auch die auf den An-
spruch 1 rickbezogenen Anspriiche 2 bis 10, da diese Mal3nahmen betrafen,

die ebenfalls aus der K 9 bekannt oder in Verbindung mit den weiteren Entge-
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genhaltungen, namlich den deutschen Gebrauchsmustern 91 11 541 (K 6) und
1 867 524 (K 16), nahegelegt seien.

2. Die Ausfihrungen des Patentgerichts halten den Angriffen der Beru-

fung im Ergebnis nicht stand.

a) Die Beklagte zu 2 hat den Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der

von ihr zuletzt im Hauptantrag verteidigten Fassung zulassig beschrankt.

Dieser unterscheidet sich von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung
im Wesentlichen dadurch, dass zum einen der Einsatzzweck der erfindungs-
gemalien Anordnung des Giel3filters dahin konkretisiert worden ist, dass es sich
um einen solchen zum Giel3en von Metalllegierung "mit durch einen Fulldruck
gesteuerter steigender Fullung” handeln soll, und zum anderen der Wandab-
schnitt in FlieBrichtung gesehen, den Mulden-, Topf-, R6hren- oder Kegelab-
schnittboden bildend, dem Filterwandbereich rdumlich nachgelagert sein soll.
Beide einschrankenden Merkmale sind in der Ursprungsanmeldung offenbart
(vgl. einerseits urspringliche Unterlagen, ErtA 4 7.16 ff., 9 7.11 ff., Figuren 6
und 8: Stromungspfeil; andererseits zeichnerische Darstellung in Figuren 6 und
8, ErtA 24).

Die Ersetzung des Begriffs "Filterwandbereich” durch den Begriff "Filter-
wandabschnitt" entspricht der Offenbarung in der Ursprungsanmeldung und

fuhrt nicht zu einer Schutzbereichserweiterung.

b) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der im Hauptantrag vertei-

digten Fassung ist neu, § 3 PatG.

aa) Entsprechend den oben wiedergegebenen Darlegungen des Patent-

gerichts wird dem Fachmann zwar in der K 9 die Anordnung eines topf- bzw.
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réhrenférmig ausgebildeten Giel3filters (Figuren 1 und 4, Bezugszeichen 40)
zum GielRen von Metalllegierung mit durch Fulldruck gesteuerter steigender
Fullung gelehrt, bei der ein von der Schmelze durchstrémbarer Filterwandbe-
reich zur Anstromrichtung 50 der Schmelze in das Giel3filter eine Neigung von
weniger als 15 Grad aufweist und so angeordnet ist, dass er einen aktiven
Stromungsquerschnitt bildend von der durch den Anschnitt gedriickten Schmel-
ze durchstromt werden kann. Zudem umfasst die Anordnung einen senkrecht
zur Anstromrichtung angeordneten penetrierbaren Wandabschnitt, auf den die
Schmelze auftrifft, wobei der Filterwandbereich im Wesentlichen den aktiven

Stromungsquerschnitt bildet.

Entgegen der Ansicht des Patentgerichts offenbart die K 9 jedoch nicht
die Anordnung des topf- bzw. rohrenférmig ausgebildeten Giel3filters 40 im An-
schnitt der durch die beiden Formwerkzeuge 26 und 28 gebildeten Giel3form,
wie auch der gerichtliche Sachverstandige im Verhandlungstermin bestatigt hat.
Vielmehr ist das Giel3filter 40 im oberen Teil des Steigrohrs 24 angeordnet, wo
es sich "unmittelbar unter dem Eintritt in das untere Formwerkzeug 26" befindet
(S. 5, Abs. 2). Bevor die Schmelze in den Hohlraum der Giel3form eintritt, muss
sie nach Passieren des Giel}filters 40 also noch durch die zylinderférmige Zulei-
tung im unteren Formwerkzeug 26 gefuhrt werden. An deren Ende befindet sich
nach der oben als richtig erkannten Definition der Anschnitt der durch die bei-
den Formwerkzeuge 26 und 28 gebildeten Giel3form. Das Giel3filter 40 ist dem-

nach nicht im Anschnitt der Giel3form angeordnet.

Zudem wird in der K 9 nicht das Merkmal 3.4 offenbart, wonach in Fliel3-
richtung gesehen der den Rohren- oder Kegelabschnittboden bildende pene-

trierbare Wandbereich dem Filterwandbereich rAumlich nachgelagert sein soll.

bb) Das deutsche Gebrauchsmuster 91 11 541 (K 6), aus dem nachfol-

gend die Figuren 3 und 4 wiedergegeben werden,
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betrifft ein Verbundfaserrohr, insbesondere ein Steigrohr fur Niederdruck-
Aluminiumgiel3maschinen. In dem Steigrohr kann ein Filter angeordnet sein, so
dass das flissige Aluminium in die (in den Figuren der Entgegenhaltung nicht
gezeigte) Gieldform gelangt (S. 2, letzter Abs.). Figur 4 der K 6 zeigt ein Ver-
bundfaserrohr, bei dem das rohrartige Filter 12, das einen Deckel 13 aufweist,
oberseitig eingefugt ist. Nach der Beschreibung der Entgegenhaltung ist der
Austritt der Aluminiumschmelze bei dieser Ausflhrungsform seitlich vorgesehen
(S. 5, letzter Abs.).

Die K 6 offenbart demnach ein topf- oder rohrenférmig ausgebildetes

Giel3filter 12 zum GielRen von Metalllegierung mit durch Filldruck gesteuerter
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steigender Fllung, das Uber einen von der Schmelze durchstrombaren Filter-
wandbereich verfugt, der zur Anstromrichtung der Schmelze in das Giel3filter
eine Neigung von weniger als 15 Grad aufweist, und der so angeordnet ist,
dass er einen aktiven Stromungsquerschnitt bildet. Zudem umfasst das Filter
einen senkrecht zur Anstromrichtung angeordneten penetrierbaren (vgl. Figur 3)
oder nicht penetrierbaren (vgl. Figur 4, Deckel 13) Wandabschnitt, auf den die
Schmelze auftrifft, wobei der Filterwandabschnitt im Wesentlichen den aktiven

Stromungsquerschnitt bildet.

Hingegen wird die Anordnung des Filters 12 im Anschnitt einer Giel3form
weder beschrieben noch gezeigt. Der Entgegenhaltung ist insoweit zwar der
allgemeine Hinweis zu entnehmen, dass das fllissige Aluminium zuerst das Fil-
ter passieren muss, bevor es in die Giel3form gelangt (S. 2, letzter Abs.). Zu-
dem zeigt die Figur 4 die Anordnung des Filters am oberseitigen Ende des
Steigrohres 5 und wird insoweit in der Beschreibung erganzend erlautert, dass
hier ein seitlicher Austritt der Aluminiumschmelze vorgesehen sei (S. 5, letzter
Abs.). Alles dies offenbart aber nicht, das Gielfilter im Anschnitt der Giel3form,

mithin im Eintrittsbereich der Schmelze in den Hohlraum anzuordnen.

cc) Das deutsche Gebrauchsmuster 1 867 524 (K 16) betrifft eine Giel3-
einrichtung fur das NiederdruckgieB3verfahren fur Leichtmetalle. Dabei kann das
Siebfilter auch oberhalb des Stirnendes des Steigrohrs in dem im Kokillenboden
befindlichen Teil der Steigleitung angeordnet sein, so dass eine Anordnung
desselben im Anschnitt einer Giel3form offenbart ist. Allerdings ist das Giel3filter
nicht mulden-, topf-, réhren oder kegelabschnittférmig, sondern siebartig aus-
gebildet. Mangels dreidimensionaler Ausbildung verfugt das Filter auch nicht
Uber einen von der Schmelze durchstrémbaren Filterwandbereich zur Anstrém-

richtung der Schmelze, der eine Neigung von weniger als 15 Grad aufweist.
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dd) Es kann dahin stehen, ob der von der Klagerin behauptete Gebrauch
des im Verhandlungstermins vorgelegten dreidimensionalen Drahtgewebefilters
(vgl. auch die als Anlage K 18 vorgelegten Zeichnungen) im Guss von Motoren
iIm Anschnitt der Giel3form wahrend der 80er Jahre des 20. Jahrhunderts bei
der BMW AG tatsachlich in der Offentlichkeit zuganglicher Weise erfolgt ist.
Denn selbst wenn dies zugunsten der Klagerin als zutreffend unterstellt wird,
folgt daraus jedenfalls keine die Neuheit in Frage stellende offenkundige Vor-
benutzung. Wie der gerichtliche Sachverstandige entgegen dem Vorbringen der
Klagerin aber zur Uberzeugung des Senats bereits in seinem schriftlichen Gut-
achten ausgefuhrt und im Verhandlungstermin bestétigt hat, trifft die im Steig-
rohr aufsteigende Schmelze (rohrreibungsbedingt mehr oder weniger) planar
auf das Filterelement und halt mit dem - quer zur Anstromrichtung liegenden -
Filterboden grobe Oxide zurlck, wahrend die geneigten Seitenwande zur
Klemmung des Drahtgewebefilters dienen, so dass eine Umgehung des Fil-
terbodens bei reduziertem Durchfluss nicht stattfindet. Es fehlte also zumindest
an einer Verwirklichung des Merkmals 2.4, wonach ein zur Anstromrichtung
eine Neigung von weniger als 15 Grad aufweisender Filterwandbereich im We-

sentlichen den aktiven Stromungsquerschnitt bilden soll.

c) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung
ergab sich fur den Fachmann auch nicht in naheliegender Weise aus dem
Stand der Technik, er beruht daher auf erfinderischer Tatigkeit (8§ 4 PatG).

aa) Wie bereits ausgefuhrt, offenbarte die K 6 dem Fachmann, der sich
am Anmeldetag des Streitpatents vor das Problem gestellt sah, eine Giel3filter-
anordnung zu schaffen, die ein verbessertes Stromungsverhalten ermaéglicht,
ein Steigrohr fur Niederdruck-Aluminiumgieldmaschinen aus Verbundfasermate-
rial. Dem Fachmann wurde zudem aufgezeigt, dass ein solches Steigrohr mit
einem feuerfesten Filter ausgestattet werden kann, um das flussige Aluminium

von Fremdkérpern zu befreien, bevor es in die Giel3form gelangt (S. 2, letzter
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Abs.). Aufgrund seines Fachwissens war es ihm dartber hinaus gelaufig, dass
ein solches Filter insbesondere auch dazu dient, sich an der Schmelzenfront
bildende Oxidhaute zurickzuhalten (vgl. Sachverstandigengutachten, S. 3).
Hinsichtlich der Anordnung des Filters konnte er Figur 4 sowie der Beschrei-
bung der K 6 entnehmen, dass das rohrartige Filter "oberseitig" des Steigrohrs
angeordnet werden kann, um einen seitlichen Austritt der Aluminiumschmelze

zu ermoglichen (S. 5, letzter Abs.).

Die K 6 lehrt weder in der Beschreibung noch in den Zeichnungen, wie
der Anschluss des Steigrohrs an die Giel3form auszugestalten ist. Aus fachli-
cher Sicht mag zwar einiges daflr gesprochen haben, das rohrartige Filter in
den hohlzylinderférmigen Kanal der Giel3form hineinragen zu lassen, der unmit-
telbar zum Formhohlraum fuhrt. Die Schmelze kann dann von dem Steigrohr bis
in das rohrartige Filter ansteigen, von dort seitlich die Filterwand passieren und

durch den Kanal der Giel3form in den Hohlraum eintreten.

Bei einer derartigen Ausgestaltung ist das Gieffilter jedoch nicht im Sin-
ne der Lehre des Patentanspruchs 1 des Streitpatents im Anschnitt der Giel3-
form angeordnet, weil es nicht in dem unmittelbar in den in den Hohlraum mun-
denden Bereich eingefugt ist. Eine Anregung, eine solche Anordnung des Giel3-
filters im Anschnitt der Giel3form vorzusehen, ergab sich fir den Fachmann we-
der aus der K 6 noch aufgrund seines allgemeinen Wissens und Kénnens, wie

auch der gerichtliche Sachverstandige im Termin ausgefihrt hat.

Daran anderte sich selbst dann nichts, wenn der Fachmann zusatzlich
die K 8, die K 16 und die N 2 bericksichtigte. Aus diesen Entgegenhaltungen
war ein im Anschnitt einer Giel3form angeordnetes Siebfilter bekannt, bei dem
die Schmelze ausschlie3lich den senkrecht zur Anstromrichtung angeordneten
penetrierbaren Wandabschnitt passiert. Bei dem in Figur 4 der K 6 offenbarten

Filter handelt es sich demgegeniber nicht um ein flaches Siebfilter, sondern um
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ein rohrartiges Filter mit erheblicher Erstreckung in der dritten Dimension, bei
dem der Austritt der Schmelze entweder ausschliel3lich oder zumindest auch in
wesentlichem Umfang durch die in etwa parallel zur Anstromrichtung angeord-
neten Filterwandbereiche erfolgt. Ein Grund, der - ungeachtet dieser unter-
schiedlichen Funktionsweisen - den Fachmann gleichwohl dazu hétte bewegen
kénnen, das aus der K 6 bekannte rohrformige Filter im Anschnitt der Giel3form
vorzusehen, ist von der Klagerin weder aufgezeigt worden noch ist dies sonst

ersichtlich.

bb) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der zuletzt von der Beklag-
ten zu 2 verteidigten Fassung war fur den Fachmann auch dann nicht nahelie-
gend, wenn fir dessen Uberlegungen von der K 9 ausgegangen wird. Der Of-
fenbarungsgehalt dieser Entgegenhaltung liegt noch weiter von der erfindungs-
gemalen Lehre weg, weil bei dieser das Giel3filter 40 nicht nur - wie bei der
K 6 - auf, sondern in dem Steigrohr 24 angeordnet ist und dariber hinaus in
FlieRBrichtung gesehen der den Topfabschnittboden bildende Wandabschnitt
nicht raumlich nach, sondern vorgelagert ist (vgl. K 9, Figuren 1 und 4). Im Ub-
rigen gelten die Ausfihrungen zu aa) entsprechend.

cc) SchlielBlich ergab sich der in Rede stehende Gegenstand von Pa-
tentanspruch 1 aus Sicht des Fachmanns auch nicht in naheliegender Weise
aus der von der Klagerin behaupteten Vorbenutzung des im Verhandlungster-
min vorgelegten Drahtgewebefilters durch die BMW AG. Anregungen, den Fil-
terwandbereich des Drahtgewebefilters so auszugestalten, dass dieser nach
Befestigung im Anschnittbereich der Giel3form zur Anstrémrichtung eine Nei-
gung von weniger als 15 Grad aufweist und im Wesentlichen den aktiven Stro-
mungsquerschnitt bildet, sind von der Klagerin nicht vorgetragen worden und

auch sonst nicht erkennbar.



46

-23-

lll. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m.

88 92, 97, 100 Abs. 1 ZPO.

Keukenschrijver Muhlens Groning

Grabinski Hoffmann

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 15.07.2008 - 3 Ni 49/06 -



