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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhandlung
vom 24. September 2019 durch die Richter Dr. Bacher, Dr. Grabinski und

Hoffmann sowie die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und Dr. Marx

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 6. Senats (Nichtigkeitssenats) des
Bundespatentgerichts vom 7. Juli 2017 wird auf Kosten der Beklag-

ten zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte war Inhaberin des mit Wirkung fir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten européaischen Patents 1 415 518 (Streitpatent), das am
18. Juli 2002 unter Inanspruchnahme einer Prioritat vom 19. Juli 2001 ange-
meldet wurde. Sie hat das Streitpatent nach Klageerhebung auf die Streithelfe-
rin Ubertragen. Patentanspruch 1, auf den drei weitere Anspriiche riickbezogen

sind, lautet in der Verfahrenssprache:

1. A switching arrangement for operating at least one LED, which
switching arrangement is provided with

- input terminals (1, 2) for connecting a supply source,

- output terminals (3, 4) for connecting the LED to be operat-
ed,

- a first series circuit between one of the input terminals (1, 2)
and one of the output terminals (3, 4) including at least a self-
inductance (L), a capacitor (C) and a diode (D),

- a second series circuit between the input terminals (1, 2), in-
cluding at least said self-inductance (L) and a switching ele-
ment (S) which is alternately switched to a conducting state
and a non-conducting state at a high frequency,

- a third series circuit between the output terminals (3, 4), in-
cluding at least said diode (D) and an inductive winding,

characterized in that the inductive winding forms a secondary
winding (SW) of a transformer (T) which has a primary winding
(PW) which forms part of both the first and the second series
circuit.

Die Klagerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei
nicht patentfahig. Die Beklagte hat das Streitpatent erstinstanzlich mit einem

Haupt- und sieben Hilfsantrdgen in beschrankten Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent flr nichtig erklart. Mit ihrer Beru-

fung verteidigen die Beklagte und die Streithelferin das Streitpatent in der Fas-



sung des erstinstanzlichen Hauptantrags und der erstinstanzlichen Hilfsantra-

ge |, Il, lla und IV. Die Klagerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung ist unbegriindet.

l. Das Streitpatent betrifft eine Schaltungsanordnung zum Betreiben

einer LED-Lichtquelle.

1. Nach der Beschreibung des Streitpatents war im Stand der Tech-
nik hierfir eine Schaltungsanordnung mit der Bezeichnung SEPIC (Single
Ended Primary Inductance Converter) bekannt, in der eine Selbstinduktivitat ein
erstes Energiespeicherelement bildet. Diese Art Wandler sei geeignet, als Last
einen LED-Array zu betreiben, wie er beispielsweise in Ampelanlagen wegen
dessen geringen Energieverbrauchs sowie wegen der langeren Lebensdauer
zum Einsatz komme. Bei solchen Anwendungen wirden die Schaltungsanord-

nung und der LED-Array regelméaRig aus dem 6ffentlichen Stromnetz gespeist.

Das Streitpatent kritisiert, bei den bekannten Schaltungsanordnungen
trete ein relativ hoher Funkstérpegel (EMI) auf, also eine direkte Abstrahlung
von elektromagnetischen Storfeldern sowie eine entsprechende Ruckwirkung

auf das an den Eingangen angeschlossene offentliche Stromversorgungsnetz.

2. Der Erfindung liegt das technische Problem zugrunde, stérende
Einflusse auf angeschlossene Leitungen insbesondere auf das Stromversor-

gungsnetz zu verringern.

3. Zur Losung schlagt Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag

verteidigten Fassung eine Vorrichtung vor, deren Merkmale sich wie folgt glie-



dern lassen (Anderungen gegeniber der erteilten Fassung sind hervorgeho-
ben):

a) Schaltanordnung zum Betreiben zumindest einer LED. Die
Schaltanordnung ist versehen mit

b) Eingangsklemmen (1, 2) zum AnschlieRBen einer Spei-

sequelle,

c) Ausgangsklemmen (3, 4) zum AnschlieBen der zu be-
treibenden LED,

d) einer ersten Reihenschaltung zwischen einer der Ein-
gangsklemmen (1, 2) und einer der Ausgangsklemmen
(3, 4), die zumindest eine Selbstinduktivitat (L), einen
Kondensator (C) und eine Diode (D) enthalt,

e) einer zweiten Reihenschaltung zwischen den Ein-
gangsklemmen (1, 2), die zumindest die genannte
Selbstinduktivitat (L) und ein Schaltelement (S) enthélt,
das mit hoher Frequenz abwechselnd in einen leitenden
Zustand und einen nicht leitenden Zustand geschaltet

wird, und

f)  einer dritten Reihenschaltung zwischen den Ausgangs-
klemmen (3, 4), die zumindest die genannte Diode (D)

und eine induktive Wicklung enthalt.

g) Die induktive Wicklung bildet eine Sekundarwicklung (SW)
eines Transformators (T), der eine Primarwicklung (PW) hat,
die Teil sowohl der ersten als auch der zweiten Reihenschal-

tung ist.

h) Die Selbstinduktivitdt (L) und die Primarwicklung (PW) sind

verschiedene Elemente.




Ein Ausfuhrungsbeispiel zeigt die nachfolgende Figur 1 des Streitpatents,
in dem die erste, zweite und dritte Reihenschaltung mit den Rahmen I, Il und IlI

gekennzeichnet sind.
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Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie

folgt begrindet:

Der mit dem Hauptantrag verteidigte Gegenstand beruhe ausgehend von
dem im Unitrode Switching Regulated Power Supply Design Seminar Manual
(NiK6neu) enthaltenen, von Dixon verfassten Abschnitt "High Power Factor
Preregulator Using the SEPIC Converter" (Seiten 6-1 bis 6-12) nicht auf erfinde-
rischer Tatigkeit.

Bei dieser Entgegenhaltung handele es sich um vorveréffentlichten
Stand der Technik. Nach der Lebenserfahrung kdnne grundséatzlich davon aus-
gegangen werden, dass der darin enthaltene Copyrightvermerk mit der Jahres-

zahl 1993 zugleich das Datum der Verdffentlichung belege.

Die Entgegenhaltung offenbare insbesondere in Figur 3 unstreitig die

Merkmale a bis g.

Nicht offenbart sei Merkmal h. Der Fachmann, ein Diplom-Ingenieur (FH)
der Fachrichtung Elektrotechnik, erkenne, dass es sich bei dem in Figur 3 ge-
zeigten Schaltbild nicht um ein reales Layout handele, sondern um ein Ersatz-
schaltbild, in dem die dort abgebildete Induktivitat LL kein gesondertes Bauteil
darstelle, sondern nur eine auf der Priméarseite des Transformators L1/L2 auf-

tretende Streuinduktivitat.

Eine Ausfuhrungsform, bei der die Induktivitdten L1 und LL getrennte
Bauteile bilden, sei dem Fachmann aber nahegelegt. Auch wenn NiK6neu da-
rauf abziele, bestimmte Anforderungen durch ein spezielles Design des Trans-
formators zu erfiillen, vergleiche der Fachmann das daraus resultierende Er-
gebnis in Gedanken stets mit einer Schaltung, die aus einzelnen Standardbau-
teilen bestehe und mit den gleichen Eigenschaften realisierbar sei.
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Der nach Hilfsantrag | zusétzlich vorgesehene LED-Array sei nicht Tell
des unter Schutz zu stellenden Gegenstandes. Die mit diesem Antrag vorge-
nommene Konkretisierung kénne deshalb ebenfalls nicht zu einer bestandsfa-
higen Fassung fuhren.

Der mit Hilfsantrag Il verteidigte Gegenstand sei durch die internationale
Patentanmeldung 94/23488 (PatG1l) nahegelegt. Dort sei in Figur 10 eine
Sepic-Schaltung mit den Merkmalen a bis f und dem im Hilfsantrag zusatzlich
vorgesehenen Merkmal offenbart. Bei einer Weiterentwicklung dieser Lehre
habe der Fachmann auch NiKéneu beachtet. Dabei habe er erkannt, dass es
fur eine Beseitigung der Hochfrequenzanteile auf der Eingangsseite nicht aus-
reiche, die in Figur 3 der NiK6neu als L2 bezeichnete Querinduktivitat mit der
Langsinduktivitat L1 magnetisch zu koppeln. Vielmehr missten samtliche aus-

gangsseitigen Induktivitaten in die magnetische Kopplung einbezogen werden.

Die nach Hilfsantrag lla vorgesehene Ergénzung, dass mit der Aufteilung
der Sekundarwicklung in eine erste und eine zweite Wicklung eine Autotrans-
formerfunktion zustande komme, ergebe sich ebenfalls in naheliegender Weise

aus der Zusammenschau der NiKéneu und der PatG1.

Das nach Hilfsantrag IV zusatzlich zur Fassung nach Hilfsantrag Il vor-
gesehene Merkmal, dass die zweite Wicklung mittels einer Snubberschaltung
direkt mit einer der Ausgangsklemmen verbunden ist, sei ebenfalls durch PatG1
nahegelegt. Der Schwerpunkt dieser Entgegenhaltung liege auf der konkreten
Realisierung von Snubberschaltungen fir verschiedene Konverter wie die in
Figur 10 gezeigte Sepic-Schaltung. Demnach habe die Kombination einer
Sepic-Schaltung im Belieben des Fachmanns gelegen.

II. Dies halt der Nachprufung im Berufungsverfahren stand.
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1. Das Patentgericht hat den mit dem Hauptantrag verteidigten Ge-

genstand zu Recht als durch NiK6neu nahegelegt angesehen.

a) Ob NiK6neu mit der vom Patentgericht gegebenen Begrindung
als zum Stand der Technik gehdrend angesehen werden kann, bedarf keiner
Entscheidung. Eine Veroffentlichung vor dem Prioritdtstag des Streitpatents
ergibt sich jedenfalls aus dem von der Klagerin in zweiter Instanz vorgelegten
Auszug aus den Priufungsakten zum amerikanischen Patent 5 583 421, die je-
denfalls vom Tag der Erteilung dieses Schutzrechts am 10. Dezember 1996 an
offentlich zuganglich waren und einen mit NiK6neu inhaltsgleichen Aufsatz
(NiK6.1) enthalten.

Diese Unterlagen sind im Berufungsverfahren zu bericksichtigen, weil
die Beklagte und die Streithelferin weder deren Veroffentlichung bestritten ha-
ben noch deren Inhalt, aus dem sich die Veroéffentlichung des Inhalts von

NiK6neu zweifelsfrei ergibt.

b) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass es fir den
Fachmann am Prioritatstag nahelag, die in Figur 3 von NiK6neu offenbarte
Schaltung so auszugestalten, dass die Induktivitét LL ein gesondertes Bauteil

darstellt.

aa) Wie auch die Berufung nicht in Zweifel zieht, offenbart die Schal-

tung gemal der nachfolgend wiedergegebenen Figur 3 die Merkmale a bis g.
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bb)  Nicht offenbart ist hingegen Merkmal h.

Zutreffend hat das Patentgericht aus dem Umstand, dass die in NiKéneu
enthaltene Beschreibung zu Figur 3 die Induktivitat LL als Streuinduktivitat der
gekoppelten Induktivitat L1/L2 bezeichnet, die aufgrund der besonderen Ausge-
staltung von L1/L2 mit L1 in Reihe geschaltet sei, die Schlussfolgerung gezo-
gen, dass der Fachmann die Darstellung in Figur 3 als Ersatzschaltbild versteht

und davon ausgeht, dass die Induktivitat LL kein gesondertes Bauteil darstellt.

Dass die Darstellung in Figur 3 bei isolierter Betrachtung auch als Schal-
tung mit einer als gesondertes Bauteil realisierten Induktivitat LL verstanden
werden konnte, fuhrt nicht zu einer abweichenden Beurteilung. Bei der Ermitt-
lung des Offenbarungsgehalts einer Entgegenhaltung ist deren gesamter Inhalt
heranzuziehen. Der Offenbarungsgehalt von Figur 3 ist deshalb im Lichte der
hierzu in NiKéneu enthaltenen Beschreibung zu bestimmen. Aus letzterer ergibt

sich, dass die Induktivitéat LL kein gesondertes Bauteil darstellt.

cc) Der vom Patentgericht festgestellte Umstand, dass der Fachmann
das in einem Prinzipschaltbild dargestellte Ergebnis in Gedanken stets mit einer

Schaltung aus einzelnen Standardbauteilen vergleicht, mit denen die gleichen
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Eigenschaften realisierbar sind, tragt die daraus gezogene Schlussfolgerung,

dass eine solche Ausgestaltung durch NiKéneu nahegelegt war.

Q) Dem steht nicht entgegen, dass NiK6éneu ausdrtcklich darauf hin-
weist, dass die Induktivitat LL durch eine besondere Ausgestaltung von L1/L2

erreicht wird.

In der Regel gibt eine Entgegenhaltung, die eine besondere Ausgestal-
tung offenbart und diese als vorteilhaft darstellt, dem Fachmann zwar nicht oh-
ne weiteres Anlass, eine andere Ausgestaltung zu wahlen, bei der dieser Vortell
nicht verwirklicht ist. Im Streitfall besteht aber eine besondere Ausgangslage,
weil NiKéneu die dort als vorteilhaft hervorgehobene Ausgestaltung nicht nur
ihrem aul3eren Aufbau nach beschreibt, sondern mittels eines Ersatzschaltbilds
zugleich die damit erzielten Wirkungen darstellt.

Angesichts des Informationsgehalts, der einem Ersatzschaltbild nach den
Feststellungen des Patentgerichts zukommt, gab diese Ausgangslage dem
Fachmann Anlass, eine Verwirklichung derselben Funktion mit gesonderten
Bauteilen in Erwagung zu ziehen. Dies gilt umso mehr, als die besondere Aus-
gestaltung der gekoppelten Induktivitat L1/L2 in NiKéneu nicht flr sich gesehen
als vorteilhaft offenbart wird, sondern lediglich als Mittel, um die angestrebte

Reihenschaltung zwischen LL und L1 zu erzielen.

Zusatzliche Veranlassung, eine weitere in Reihe geschaltete Induktivitat
als gesondertes Bauteil in Betracht zu ziehen, ergab sich aus der in NiK6neu
offenbarten Empfehlung, die Induktivitdt LL mdglichst grof3 zu dimensionieren.
In NiK6neu wird zwar kein konkreter Weg offenbart, auf dem dieses Ziel erreicht
werden kann. Aus dem mit dem Ersatzschaltbild verdeutlichten Umstand, dass
die gewinschte Funktion durch eine in Reihe geschaltete Induktivitat erzielt
werden kann und der Feststellung des Patentgerichts, dass der Fachmann die
Verwirklichung eines Ersatzschaltbilds durch separate Bauteile stets als Alter-

native in Erwagung zieht, ergibt sich aber hinreichende Veranlassung, eine Er-



36

37

38

39

40

41

-12 -

hoéhung der Induktivitdt LL durch Einsatz eines zusatzlichen Bauteils in Erwéa-

gung zu ziehen.

(2) Die Ausfuhrungen in NiK6neu, wonach die Ausgestaltung von
L1/L2 als gekoppelte Induktivitét einen kleineren und kostengiinstigeren Aufbau
ermdglicht als eine Ausgestaltung mit zwei getrennten Induktivitaten, fuhren

nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

Diese Ausfiihrungen beziehen sich lediglich auf die beiden Induktivitaten
L1 und L2. Diese sind auch beim Streitpatent gekoppelt.

Den Ausfihrungen mag dariiber hinaus zu entnehmen sein, dass es
generell erstrebenswert ist, die Abmessungen und die Anzahl der eingesetzten
Bauteile mdglichst gering zu halten. Dieser Hinweis steht aber fiir den Fach-
mann erkennbar in einem Spannungsverhaltnis zu der Empfehlung, die Indukii-

vitat LL mdglichst groR auszugestalten.

Aus der Gesamtschau ergab sich fir den Fachmann, dass eine mdg-
lichst geringe Anzahl von Bauteilen keinen Selbstzweck darstellt, sondern nur
insoweit erstrebenswert ist, als sich die angestrebten Funktionen damit verwirk-

lichen lassen.

dd) Der von der Berufung aufgezeigte Umstand, dass sich eine mag-
netische Kopplung zweier Induktivitdten in der Praxis nicht zu 100 Prozent ver-
wirklichen lasst, so dass eine Streuinduktivitat sowohl auf der Eingangs- als
auch auf der Ausgangsseite auftritt, und dass der Einsatz einer weiteren Induk-
tivitdt auf der Eingangsseite weitere Streuinduktivitdten verursacht, fihrt eben-

falls nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

Der Fachmann musste vor dem aufgezeigten Hintergrund zwar damit
rechnen, dass die in Figur 3 dargestellten Funktionen in der Praxis nicht in

Reinform erzielt werden kdnnen, sondern zusatzliche, unerwiinschte Streu-
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induktivitdten auftreten. Mit solchen Effekten war nach dem Vorbringen der Be-
rufung aber auch dann zu rechnen, wenn die Schaltung nur mit zwei gekoppel-
ten Spulen L1/L2 verwirklicht wird. Hinweise darauf, ob und weshalb diese Aus-
gestaltung in besonderer Weise geeignet ist, unerwinschte Nebenwirkungen
auf ein fur den angestrebten Einsatzzweck unschéadliches Mal3 zu reduzieren,
oder dass bei einer Ausgestaltung mit zwei gesonderten Bauteilen besondere

Schwierigkeiten auftreten kdnnen, ergeben sich aus NiK6neu nicht.

2. Das Streitpatent erweist sich auch in den Fassungen der Hilfsan-

trage nicht als rechtsbestandig.
a) Der mit Hilfsantrag | verteidigte Gegenstand ist nicht patentfahig.

aa) Nach Hilfsantrag | soll das Ausgangsklemmen (3, 4) betreffende
Merkmal c) wie folgt erganzt werden:

cl) wobei die LED wahrend des Betriebs mit einem geregelten

Strom im Bereich von 300 mA bis 1.1 A gespeist werden.

bb) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts fuhrt dieser Zusatz
allerdings zu einer Beschrankung des verteidigten Gegenstands.

Das Patentgericht geht zwar zu Recht davon aus, das die LED nach die-
ser Fassung nicht zum Gegenstand des Streitpatents gehoren. Die beanspruch-
te Schaltungsanordnung muss danach aber geeignet sein, LED mit einem ge-
regelten Strom zu versorgen, der in dem in Merkmal c1 genannten Amperebe-
reich liegt. Dieses Merkmal ist in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung
vorgesehen und fuhrt im Vergleich dazu folglich zu einer Beschrankung des

verteidigten Gegenstands.

cc) Der Gegenstand gemalR Hilfsantrag | beruht jedoch nicht auf erfin-

derischer Tatigkeit.
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(1) Der Wert des Ausgangsstroms ist in NiKéneu nicht naher festge-
legt. Es bleibt danach dem Fachmann lberlassen, einen geeigneten Wert zu

wahlen.

MalRgebliche Richtschnur fur eine Schaltung zur Versorgung von LED ist
der fir deren Betrieb bendtigte Strom. Der Fachmann hatte deshalb Anlass,
den Ausgangsstrom in dem mit Merkmal c1 beanspruchten Bereich festzule-
gen, wenn die LED, die mit der Schaltung betrieben werden sollen, eine solche
Stromstarke benétigen.

LED-Arrays mit einer vergleichsweise geringen Anzahl von einzelnen
LED und dementsprechend hohem Strombedarf pro LED waren ausweislich der
Beschreibung des Streitpatents (Abs. 14) im Stand der Technik verfugbar. Da-
mit hatte der Fachmann Anlass, nach einer hierfiir geeigneten Schaltung zu

suchen.

(2) Dass solche LED-Arrays im Prioritatszeitpunkt "neuartig” waren,
fuhrt entgegen der Auffassung der Berufung nicht zu einer abweichenden Beur-

teilung.

Dem Berufungsvorbringen lasst sich nicht entnehmen, dass LED-Arrays
mit dem in Rede stehenden Strombedarf abweichend von den Ausfihrungen im

Streitpatent im Stand der Technik noch nicht bekannt waren.

Unabhangig davon ergibt sich aus dem von der Beklagten vorgelegten
Marktbericht aus dem Jahr 1999 (Visible LED - Market Review and Forecast,
B5), dass die Zahl der LED pro Arrays in den Jahren vor dem Prioritatstag zu-
nehmend verringert wurde. Schon aus diesem Grund bestand Anlass, nach
Schaltungen zu suchen, die fur den Betrieb von LED mit hohem Betriebsstrom

geeignet sind.



54

55

56

57

-15 -

b) Der mit Hilfsantrag Il verteidigte Gegenstand beruht ebenfalls nicht

auf erfinderischer Tatigkeit.

aa) Nach Hilfsantrag Il ist zuséatzlich zum Hauptantrag folgendes
Merkmal vorgesehen:

i) Die Sekundarwicklung (SW) besteht aus einer ersten Wick-
lung und einer zweiten Wicklung, wobei die zweite Wicklung
ein Teil der ersten Reihenschaltung ist, die auch einen Ver-
bindungspunkt mit der ersten Wicklung aufweist.

Ein Ausfihrungsbeispiel mit diesem Merkmal ist in der nachfolgend wie-

dergegebenen Figur 2 des Streitpatents dargestellt:
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Bei dieser Schaltung besteht die Sekundarwicklung (SW) aus zwei Teil-
wicklungen (SW2, SW1). Die zweite Teilwicklung (SW2) ist hinter dem Konden-
sator (C) angeordnet und bildet einen Teil der ersten Reihenschaltung. An
einem Verbindungspunkt (VB) ist sie mit der ersten Teilwicklung (SW1) verbun-
den.
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Die in Figur 2 dargestellte Anordnung fiihrt nach der Beschreibung des
Streitpatents dazu, dass die Sekundarwicklung (SW) als Autotransformator
(oder Spartransformator) wirkt. Dies bewirke eine Verringerung der Stromstéarke
in der Sekundarwicklung und im Schaltelement (S) sowie eine Verringerung der
Schaltfrequenz und damit einhergehend eine Reduzierung des Funkstérungs-
pegels sowie eine Verschiebung der Stérungen in einen niedrigeren Frequenz-
bereich (Abs. 8).

bb) Eine Schaltung mit diesem zusatzlichen Merkmal war dem Fach-
mann am Prioritatstag durch die internationale Patentanmeldung 94/23488
(PatG1) und NiK6neu nahegelegt.

(1) PatGl befasst sich mit zwei Problemen bei geschalteten Strom-

richtern:

Beim Einschalten des dazu gehdrenden Schalters entstiinden relativ
hohe Spitzenstrome und Leistungsbeanspruchungen sowie ein signifikanter
Storpegel (PatGl S. 1 Z. 28-32). Beim Abschalten wirden relativ hohe Spitzen-
leistungen beansprucht, was insgesamt zu einer geringen Effizienz fuhre
(PatG1 S. 2 Z. 17-20).

(2)  Zur Losung dieser Probleme wird der Einsatz einer Schaltung vor-
geschlagen, die als Dampfer (snubber) wirkt. Diese Ldsung ist nach den Aus-
fuhrungen in PatG1 in einer Vielzahl von Wandlerschaltungen einsetzbar, unter
anderem auch in Sepic-Wandlern. Ein Ausfuhrungsbeispiel fir den Einsatz in

einer Sepic-Schaltung ist in Figur 10 dargestellt:
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(3) Wie das Patentgericht zutreffend und von den Parteien nicht ange-
fochten ausgefuhrt hat, sind damit die Merkmale a bis f offenbart, nicht aber die

Merkmale g, h und i.

Bei der dargestellten Sepic-Schaltung sind die eingesetzten Induktivita-
ten nicht magnetisch gekoppelt und wirken deshalb nicht als Transformator.
Deshalb fehlt es auch an einer Primarwicklung im Sinne von Merkmal h und an

einer Sekundarwicklung im Sinne von Merkmal i.

(4)  Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der
Fachmann Anlass hatte, bei der in PatG1 offenbarten Sepic-Schaltung die vor-

handenen Induktivitaten zu koppeln, um den Funkstorpegel zu verringern.

(@) PatG1l schlagt mit der Snubberschaltung zwar ein anderes Mittel
zur Verringerung von Funkstérungen vor als NiKéneu. Der Fachmann konnte
aber nicht davon ausgehen, dass die in den beiden Entgegenhaltungen vorge-
schlagenen Lésungen in jedem Fall zu einem vollstandig befriedigenden Er-
gebnis fihren, und hatte deshalb Veranlassung, nach weiteren Mdglichkeiten
zur Reduzierung des Storpegels zu suchen. Ausgehend von PatGl hatte er

folglich Anlass, erganzend NiK6neu in Betracht zu ziehen.

Aus einer Zusammenschau der beiden Entgegenhaltungen ergab sich fur

den Fachmann, dass die elektromagnetischen Stérungen durch unterschiedli-
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che MalRnahmen reduziert werden kdnnen. Aus dem Hinweis in PatG1, die dort
vorgeschlagene Snubberschaltung kénne mit einer Vielzahl unterschiedlicher
Schaltungen kombiniert werden, ergab sich zudem die Anregung, eine mit einer
Snubberschaltung erganzte Sepic-Schaltung, wie sie in PatG1l dargestellt ist,
zusatzlich mit einer magnetischen Kopplung zu versehen, wie sie in NiK6éneu

vorgeschlagen wird.

(b)  Wie das Patentgericht zu Recht entschieden hat, hatte der Fach-
mann Anlass, eine solche Kombination in der Weise auszufiihren, dass alle
vorhandenen Induktivitdten auf der Ausgangsseite in die magnetische Kopplung

einbezogen werden.

Wenn der Fachmann nach Moglichkeiten suchte, die in PatG1 offenbarte
Schaltung mit einer magnetischen Kopplung zu versehen, stand er vor der Fra-
ge, welche Induktivitaten er in die Kopplung einbeziehen soll. Aus NiK6neu las-
sen sich dazu keine Hinweise entnehmen. Daraus und aus dem Umstand, dass
die in NiK6neu offenbarten Schaltungen nur eine Induktivitat auf der Sekundar-
seite aufweisen, ergibt sich aber nicht zwingend die Schlussfolgerung, stets nur
eine sekundarseitige Induktivitat zu koppeln. Angesichts des in NiKéneu enthal-
tenen Hinweises, dass eine magnetische Kopplung eine verbesserte dynami-
sche Leistung bewirkt, und des Umstandes, dass eine zusatzliche, nicht mag-
netisch gekoppelte Induktivitat in NiKéneu lediglich auf der Eingangsseite vor-
gesehen ist, hatte der Fachmann Anlass, eine Einbeziehung aller ausgangssei-
tigen Induktivitaten jedenfalls auch als erfolgversprechende Mdglichkeit in Be-

tracht zu ziehen.

(c) Dem steht abweichend von der Auffassung der Berufung nicht
entgegen, dass bei einer Einbeziehung der in PatG1l vorgesehenen Snubber-
spule in die magnetische Kopplung zu besorgen sein kénnte, dass die Snub-
berschaltung keine Energie mehr speichern kann und deshalb das in PatG1l

verfolgte Ziel, den beim Einschalten des Schalters von der Diode als "reverse
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recovery" ausgehenden relativ hohen Spitzenstrom mit Hilfe einer Induktivitat zu
dampfen (PatG1 S. 1 Z. 27-32, S. 3 Z. 27-31), nicht mehr erreicht wird.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob der Fachmann, wie die Berufung
geltend macht, diesen Zusammenhang erkannt hétte. Angesichts der vielfalti-
gen Wechselwirkungen, die von den in relativ komplexer Weise miteinander
verbundenen Komponenten der in PatG1l und NiK6éneu offenbarten Schaltun-
gen ausgehen, war fur den Fachmann jedenfalls nicht ohne weiteres erkennbar,
dass maogliche Nachteile in Bezug auf die Fahigkeit zur Speicherung von Ener-
gie die Gesamtwirkung der Schaltung so stark beeintrachtigen, dass sich die
angestrebte Kombination der in beiden Entgegenhaltungen dargestellten Vortei-
le im Ergebnis nicht einstellt. Angesichts der positiven Wirkungen, die die bei-
den in PatG1 und NiK6neu offenbarten Losungen je fur sich boten, ergab sich
hieraus eine hinreichende Erfolgsaussicht, um die Wirkungen einer Kombinati-

on beider Lésungsansatze anhand von Versuchen zu erkunden.

Technische Schwierigkeiten, die solche Versuche aus Sicht des Fach-
manns trotz der bestehenden Erfolgsaussichten als untunlich hatten erscheinen
lassen, sind nicht ersichtlich. Dass PatG1 nur Prinzipdarstellungen enthalt und
die Auswahl der Parameter fir die Bestandteile der Schaltung offenlasst, steht
dem nicht entgegen. Der Fachmann konnte insoweit auf sein allgemeines
Fachwissen zurilickgreifen. Dass es einer besonderen Kombination von Para-
metern bedarf, um zu der erfindungsgemafen Losung zu gelangen, geht auch

aus dem Streitpatent nicht hervor.

(5) Auch bei einer Kombination zwischen PatG1l und NiK6neu lag es
fur den Fachmann aus den im Zusammenhang mit dem Hauptantrag aufgezeig-
ten Grunden daruber hinaus nahe, die Induktivitat (LL) als getrenntes Bauteil zu
implementieren. Die Frage, wie diese Induktivitat im Einzelnen auszugestalten
ist, weist keinen erkennbaren Zusammenhang mit der Frage auf, ob zusatzlich

eine Snubberschaltung vorhanden ist.
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C) Hinsichtlich des mit Hilfsantrag lla verteidigten Gegenstands gilt

nichts Abweichendes.

aa) Nach Hilfsantrag lla soll Merkmal i am Ende wie folgt erganzt wer-

den:
"um die Wirkung eines Autotransformators zu erzielen."

bb) Diese Ergéanzung fuhrt nicht zu einer abweichenden Beurteilung in

Bezug auf die erfinderische Tatigkeit.

(1) Nach der Beschreibung des Streitpatents wird die Wirkung eines
Autotransformators durch die Aufteilung der sekundaren Induktivitat (SW) in
eine erste und eine zweite Wicklung entsprechend dem Merkmal i bewirkt
(Abs. 8 Z. 27 f.).

(2)  Zur Verwirklichung dieses zusétzlichen Teilmerkmals genigt, wie
auch die Berufung nicht in Zweifel zieht, eine Aufteilung der sekundéaren Induk-

tivitat in zwei Teilinduktivitaten, wie sie in Figur 2 dargestellt ist.

Dies ergibt sich aus den Ausfihrungen in der Beschreibung des Streit-
patents, wonach die Wirkung eines Autotransformators durch eine solche Auf-
teilung erzielt wird (Abs. 8 Z. 27 f.). Weitere Voraussetzungen, die insoweit zu

erfillen waren, sind in der Beschreibung des Streitpatents nicht genannt.

Ob die sekundéare Induktivitat bei der in Figur 2 des Streitpatents darge-
stellten Schaltung tatsachlich die Wirkungen zeigt, wie sie einem Auto- oder
Spartransformator nach dem allgemeinen technischen Sprachgebrauch zu-
kommen, bedarf in diesem Zusammenhang keiner Entscheidung. Selbst wenn
dies, wie die Berufungserwiderung geltend macht, zu verneinen ware, blieben
die aufgezeigten Ausfuihrungen in der Beschreibung des Streitpatents fir die

Auslegung der Anspriche maf3geblich.
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cc) Angesichts dessen war das zusatzliche Teilmerkmal dem Fach-

mann ebenfalls durch die Kombination von PatG1 und NiK6neu nahegelegt.

Eine Kombination dieser beiden Entgegenhaltungen fuhrte zu einer Auf-
teilung der sekundaren Induktivitéat in zwei Teilinduktivitdten und damit zu einer

Wirkung als Autotransformator im Sinne des Streitpatents.

Ob die beiden Teilinduktivitaten auf denselben oder auf zwei separate
Kerne gewickelt sind, ist fur diese Wirkung nach den insoweit nicht angegriffe-
nen Feststellungen des Patentgerichts unerheblich.

d) Der mit Hilfsantrag IV verteidigte Gegenstand ist ebenfalls nicht

patentfahig.

aa) Nach Hilfsantrag IV ist zusatzlich zu der Fassung nach Hilfsan-
trag Il als weiteres Merkmal vorgesehen:

)] Die zweite Wicklung ist zudem mittels einer Snubberschal-

tung direkt mit einer der Ausgangsklemmen verbunden.
bb) Die Auslegung dieses Merkmals bedarf besonderer Betrachtung.

(1) Eine Snubberschaltung im Sinne dieses Merkmals stellt eine An-
ordnung von Bauelementen dar, die Spannungsspitzen dampft (Streitpatent,
Sp. 3 Abs. 13 Z. 29-37).

Zu einer Snubberschaltung in diesem Sinne gehdren bei dem in Figur 2
des Streitpatents dargestellten Ausfihrungsbeispiel nicht nur die mit dem Rah-

men 5 hervorgehobenen Bauteile, sondern auch die Teilinduktivitat (SW2).

Nach den Feststellungen des Patentgerichts tragt die Teilinduktivitat
(SW2) zur dampfenden Wirkung der Snubberschaltung bei, weil sie in gleicher
Weise in die Schaltung einbezogen ist wie die in PatGl dargestellte, in die

Snubberschaltung einbezogene Induktivitdt. Konkrete Anhaltspunkte, die Zwei-
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fel an der Vollstandigkeit oder Richtigkeit dieser Feststellungen begrinden,

zeigt die Berufung nicht auf.

Nach dem Berufungsvorbringen wird die Dampfungswirkung bei der in
Figur 2 des Streitpatents dargestellten Schaltung durch die beiden innerhalb
des Rahmens (5) angeordneten Widerstande erzielt. Dies schlief3t nicht aus,
dass die Teilinduktivitat (SW2) zur Dampfungswirkung beitragt. Dass eine
Snubberschaltung auch mit Hilfe einer Induktivitat erstellt werden kann, ergibt
sich aus PatG1 und wird auch von der Berufung nicht in Zweifel gezogen. An-
gesichts dessen bedurfte es besonderer Anhaltspunkte dafir, dass die Teilin-
duktivitat (SW2) keine Dampfungswirkung entfaltet. Solche Anhaltspunkte sind

weder aufgezeigt noch sonst ersichtlich.

(2)  Vor diesem Hintergrund ist Merkmal j dahin auszulegen, dass es
genugt, wenn die Teilinduktivitat (SW2) einen Teil der Snubberschaltung bildet
und mittels der Ubrigen Bestandteile dieser Schaltung mit einer der Ausgangs-

klemmen verbunden ist.

cc) Damit war der verteidigte Gegenstand dem Fachmann aus den-

selben Griinden nahegelegt wie der mit Hilfsantrag 1l verteidigte Gegenstand.

Mit der Kombination der in NiKéneu und PatG1 offenbarten Schaltungen
erhielt der Fachmann aus den bereits dargelegten Grinden nicht nur eine Auf-
teilung der sekundéaren Induktivitéat in zwei Teilinduktivitdten, sondern zugleich

auch eine Snubberschaltung im Sinne von Merkmal j.

Entgegen der Auffassung der Berufung hat das Patentgericht seine Ent-
scheidung nicht auf eine hiervon abweichende Begrindung gestitzt. Es hat
vielmehr ebenfalls fir ausschlaggebend gehalten, dass die Teilinduktivitat
(SW2) die gleiche Funktion erflllt wie die in PatG1 dargestellte, in die Snubber-

schaltung einbezogene Induktivitat.
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IV.  Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 97
Abs. 1 ZPO.

Bacher Grabinski Hoffmann

Kober-Dehm Marx

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 07.07.2017 - 6 Ni 18/15 (EP) -



