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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 19. Juni 2018 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck und die
Richter Groning und Hoffmann sowie die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und

Dr. Marx

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats)
des Bundespatentgerichts vom 25. Oktober 2015 wird auf Kosten

der Klagerin zurtickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 847 496 (Streitpatents), das am
29. August 1996 unter Inanspruchnahme einer deutschen Prioritat vom
1. September 1995 angemeldet wurde und nach Erlass des angefochtenen Ur-
teils durch Zeitablauf erloschen ist. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum
Betreiben einer Windenergieanlage und eine Windenergieanlage. Es umfasst
vier Patentanspriiche; die nebengeordneten Anspriiche 1 und 4 lauten in der

Verfahrenssprache:

"1. Verfahren zum Betreiben einer Windenergieanlage mit Pitchrege-
lung, wobei die Leistung der Windenergieanlage wie auch die Be-

triebsdrehzahl des Rotors ab Erreichen einer die Windenergieanla-



ge Uuberlastungsgefahrdeten Windgeschwindigkeit abhangig vom
Anstieg der Wind- oder Anstromgeschwindigkeit kontinuierlich redu-

ziert wird.

4. Windenergieanlage mit Pitchregelung, gekennzeichnet durch eine
Einrichtung zur automatischen Leistungs- und Rotorbetriebszahl-
minderung ab Erreichen einer die Windenergieanlage Uberlastungs-
gefahrdeten Windgeschwindigkeit abhangig vom Anstieg der Wind-
oder Anstrémgeschwindigkeit bzw. der wahren oder relativen Wind-

geschwindigkeit."

Die aus dem Streitpatent in Anspruch genommene Klagerin hat geltend
gemacht, dessen Gegenstand sei nicht patentfahig und gehe Uber den Inhalt
der ursprunglichen Anmeldungsunterlagen hinaus. Zudem offenbare das Streit-
patent die Erfindung nicht so deutlich und vollstéandig, dass ein Fachmann sie
ausfuhren konne. Die Beklagte hat das Streitpatent im Hauptantrag und elf
Hilfsantragen in gegeniber der erteilten Fassung abgeanderten Fassungen ver-

teidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der Klage im Ub-
rigen fur nichtig erklart, soweit der Gegenstand des Schutzrechts tUber die mit
dem Hauptantrag verteidigte, aus dem Tenor des angefochtenen Urteils vom
27. Oktober 2015 ersichtliche Fassung hinausgeht. Dagegen richtet sich die
Berufung der Klagerin, die ihren erstinstanzlichen Antrag auf vollstandige Nich-
tigerklarung des Streitpatents weiterverfolgt. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel
entgegen und verteidigt das Streitpatent weiterhin mit ihren erstinstanzlichen

Antragen.



Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung ist unbegriindet.

I. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum Betreiben einer Wind-

energieanlage und eine Windenergieanlage.

1. Nach den Ausfuhrungen in der Streitpatentschrift sind die Rotorblat-
ter einer Windenergieanlage einem Staudruck ausgesetzt, der diese abhangig
von den herrschenden Windverhaltnissen mehr oder weniger stark belastet. Der
auf die Rotorblatter wirkende Staudruck hange von der Anstromgeschwindigkeit
ab, die sich vektoriell aus der tatséchlichen Windgeschwindigkeit und der o6rtli-
chen Umfangsgeschwindigkeit an einem Ort des Rotorblatts zusammensetze.
Ab einer bestimmten maximalen Anstromgeschwindigkeit erreiche eine Wind-
energieanlage ihre Belastungsgrenze. Aus den Veroffentlichungen von Gasch
("Windkraftanlagen", B.G. Teubner Stuttgart, S. 303 ff., NI-23) und von Hau
("Windkraftanlagen", Springer-Verlag 1988, S. 323 f., 330 ff.) sei bekannt, dass
Windenergieanlagen abgeschaltet wirden, wenn eine maximale Windge-
schwindigkeit erreicht werde, um die Belastung der Anlage zu begrenzen. Ins-
besondere bei Windparks habe das Abschalten der Anlagen bei Erreichen der
maximalen Windgeschwindigkeit und das Wiederanschalten bei nachlassen-
dem Wind indessen starke Leistungsgradienten zur Folge, da die Anlagen na-
hezu gleichzeitig ab- und wiederanschalteten. Dies filhre zu unvermittelten
Spannungsanderungen im elektrischen Netz, an das die Windkraftanlagen an-
geschlossen seien. Aus der europaischen Patentanmeldung 266 715 (NI-8) sei
eine Windenergieanlage mit einer passiven Pitchregelung bekannt, mit der bei
steigender Windgeschwindigkeit unter Beibehaltung einer konstanten Drehzahl

die Anlage nicht abgeschaltet, sondern lediglich in der Leistung reduziert werde.



Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische Problem,
einen Leistungsabfall einer Windenergieanlage zu vermeiden, wenn die maxi-
male Windgeschwindigkeit erreicht wird, und so den Ertrag der Anlage zu erho6-
hen und dennoch die Belastung der Anlage bei hoheren Windgeschwindigkei-

ten zu begrenzen.

2. Zur Losung dieses Problems schlagt das Streitpatent in der mit dem
Hauptantrag verteidigten Fassung in Patentanspruch 1 ein Verfahren zum Be-
treiben einer Windenergieanlage und in Patentanspruch 4 eine Windenergiean-
lage mit einer Einrichtung vor, die eine automatische Durchfiihrung des erfin-

dungsgemalen Verfahrens gewahrleisten soll.

a) Die Merkmale des Verfahrens nach Patentanspruch 1 in der mit dem
Hauptantrag verteidigten Fassung lassen sich wie folgt gliedern (Anderungen
gegenuber der erteilten Fassung sind unterstrichen bzw. durchgestrichen; Glie-

derungspunkte des Patentgerichts sind in eckigen Klammern wiedergegeben):

1.1 Das Verfahren dient dem Betreiben einer Windenergie-
anlage mit Pitchregelung [1MO; 1MO0.1; 1M1].

1.2 Die Pitchregelung weist eine aktive Blattverstellung auf
[1M1].

1.3 Ab Erreichen einer die Windenergieanlage uberlastungs-
gefahrdenden Windgeschwindigkeit werden abhangig
vom Anstieg der Wind—eder—Anstrémgeschwindigkeit
kontinuierlich reduziert [1M4; 1M5]:

1.3.1 die Leistung der Windenergieanlage [1M2] und
1.3.2 die Betriebsdrehzahl des Rotors [1M3].
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b) Die Merkmale der Windenergieanlage nach Patentanspruch 4 in der
mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung lassen sich wie folgt gliedern (Ande-
rungen gegenuber der erteilten Fassung sind unterstrichen bzw. durchgestri-
chen; Gliederungspunkte des Patentgerichts sind in eckigen Klammern wieder-

gegeben):

4.1 Die Windenergieanlage [4MO0] weist auf

4.1.1 eine Pitchregelung mit_einer aktiven Blattverstel-

lung [4M1] und
4.1.2 eine Einrichtung zur automatischen Minderung
[4M2]
4.1.2.1 der Leistung [4M2] und
4.1.2.2 der Rotorbetriebsdrehzahl [4M2].

4.2 Die automatische Minderung der Leistungs- und Rotor-

betriebsdrehzahl erfolgt

4.2.1 ab Erreichen einer die Windenergieanlage uber-
lastungsgefahrdenden Windgeschwindigkeit [4M3]
4.2.2 abhangig vom Anstieg der Wind-—ederAnstrémge-
hwindiakeit_bzw._d I I lati
Windgeschwindigkeit [4M4].

3. Zum Verstandnis der erfindungsgemaf3en Lehre und einzelner

Merkmale sind folgende Bemerkungen veranlasst:

a) Der Gegenstand des Verfahrensanspruchs 1 und des nebengeord-

neten Sachanspruchs 4 bezieht sich auf eine pitchgeregelte Windenergieanla-

ge.
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aa) Windenergieanlagen sollen einerseits einen optimalen Energieertrag
erzielen und daher von der Windleistung so viel wie mdglich in Energie umwan-
deln. Andererseits soll die Nennleistung, auf die eine Windenergieanlage aus-
gelegt ist, nicht Uberschritten werden, um Materialschaden und eine Uberlas-
tung der Anlage zu vermeiden. Die Leistung einer Windenergieanlage muss
daher an die Windgeschwindigkeit angepasst werden. Bei einer pitchgeregelten
Windenergieanlage geschieht dies durch Verdrehen der Rotorbléatter (Blattwin-
kelverstellung). Dadurch wird der Anstellwinkel der Rotorblatter (Winkel zwi-
schen der Richtung des anstrémenden Fluids und der Profilsehne) und damit
der vom Wind an dem aerodynamischen Profil der Rotorblatter erzeugte Auf-
trieb verandert. Ist die Windgeschwindigkeit so hoch, dass die Nennleistung
Uberschritten wirde, wird die Leistungsabgabe begrenzt, indem die Rotorblatter
so weit aus dem Wind gedreht werden, dass die Anlage konstant bei der Nenn-
leistung bleibt. Umgekehrt werden die Rotorblatter in den Wind gedreht, wenn
die Nennleistung - beispielsweise beim Anfahren der Anlage - noch nicht er-
reicht ist oder - bei Nachlassen des Windes - nicht mehr erreicht wird. In der
optimalen Arbeitsposition, in der von der Windleistung so viel wie madglich in
mechanische Energie umgewandelt wird, sind die Rotorblatter so im Wind posi-
tioniert, dass der Pitchwinkel (Winkel zwischen der Drehebene des Rotors und
der Profilsehne) 0° betragt. Mit zunehmendem Pitchwinkel wird der Anstellwin-
kel des Blattprofils des Rotors kleiner und der Auftrieb verringert sich. Bei Sturm
werden die Rotorbléatter bei den im Stand der Technik bekannten pitchgeregel-
ten Windenergieanlagen zum Schutz vor Schaden in die Fahnenstellung ge-
bracht, bei der die Rotorblatter so aus dem Wind gedreht sind, dass die Wind-
energieanlage nur noch langsam dreht oder stillsteht. Der Pitchwinkel betragt in
dieser Position 90°.

bb) Nach den Merkmalen 1.2 und 4.1.1 weist die Pitchregelung der erfin-
dungsgemalen Windenergieanlage eine aktive Blattverstellung auf.
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Nach den Ausfuhrungen in der Streitpatentschrift ist die aktive Blattver-
stellung eine Moglichkeit zur Reduzierung der Betriebsdrehzahl einer pitchge-
regelten Windenergieanlage, bei der durch Anderung des Anstellwinkels des
Rotorblatts der Auftrieb am Rotorblatt beeinflusst wird (Beschr. Abs. 15).

Das Patentgericht hat angenommen, dies verstehe der Fachmann be-
reits im herkdbmmlichen Sinn und insbesondere auch in Bezug auf das Streitpa-
tent dahin, dass der Pitchwinkel (Blatteinstellwinkel) der Rotorblatter nicht wie
bei der in der Streitpatentschrift im Rahmen der Darstellung des Standes der
Technik angesprochenen passiven Pitchregelung unmittelbar durch die Wind-
energie selbst verstellt, sondern durch eine Fremdkraft, wie Hydraulikzylinder

oder elektrische Stellmotoren, verandert werde.

Dies halt den Angriffen der Berufung stand, die meint, eine aktive Blatt-
verstellung, wie sie in der Streitpatentschrift definiert sei, liege auch dann vor,
wenn die Anderung des Anstellwinkels der Rotorblatter ohne elektrische oder
hydraulische Antriebe unmittelbar durch die Windkraft erfolge, so dass das
Streitpatent auch Anlagen erfasse, bei denen der Anstellwinkel der Rotorblatter
unmittelbar durch die Windenergie verstellt werde.

Dem kann nicht beigetreten werden. Die Streitpatentschrift unterscheidet
ausdricklich zwischen passiver Pitchregelung, die aus der europaischen Pa-
tentanmeldung 266 715 (NI-8) bekannt sei, und aktiver Blattverstellung, mit der
die erfindungsgemal3e Windenergieanlage ausgestattet ist. Die NI-8 betrifft eine
Windenergieanlage, deren Steuereinrichtung fir die Blattverstellung (blade
pitch controller) als eine passive mechanische Vorrichtung (passive mechanical
device) beschrieben wird, die die Windkraft und die den Rotorblattern innewoh-
nenden Tragheitskrafte ausnutzt, und es so ermdéglicht, dass die Rotorblatter

sich unter dem Eindruck dieser Krafte verstellen und in dem fir das Pitchen zur
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Verfiigung stehenden Freiheitsgrad bei sich @hdernden Windbedingungen die
jeweils optimale Stellung einnehmen (NI-8 S. 4 Z.42-52; S.5 Z. 47-50). Die
NI-8 schildert es als vorteilhaft, dass bei der Verwendung einer Nabe mit einer
passiven Pitchregelung auf den Einsatz einer ansonsten erforderlichen kompli-
zierten Steuerelektronik sowie auf interaktive Sensoren und Ruckkopplungen
verzichtet werden kénne (NI-8 S. 6 Z. 2-4). Dies verdeutlicht, dass eine Pitchre-
gelung, bei der die Blattverstellung durch einen durch die Windkraft selbst aus-
gelésten Mechanismus erfolgt, nicht im Sinne der Merkmale 1.2 und 4.1.1 aktiv
ist. Unter diese Merkmale fallen lediglich Systeme, bei denen die Blattverstel-
lung in der Weise - aktiv - gesteuert wird, dass Windgeschwindigkeit und Leis-
tungsabgabe standig gemessen und die Rotorblatter Uber einen Steuerungsbe-
fehl bei steigender Windgeschwindigkeit und zunehmender Leistung aus dem
Wind und bei nachlassendem Wind und abnehmender Leistung in den Wind

gedreht werden.

b) Wesentlich fur die erfindungsgemalle Lehre ist die Bereitstellung ei-
nes Verfahrens, mit dem eine Windkraftanlage auch noch oberhalb einer Wind-
geschwindigkeit weiterbetrieben werden kann, bei der herkdbmmliche Anlagen
bisher abgeschaltet werden miissen, um eine Uberlastung und Schadigung
aufgrund der groRen Krafteinwirkung zu vermeiden. Ausgehend von der Er-
kenntnis, dass der das Rotorblatt belastende Staudruck (q; vgl. Beschr. Abs. 2:
Gleichung (1)) und die auf das Blattprofil wirkende Kraft (Fa = Auftriebskraft; vgl.
Beschr. Abs. 5: Gleichung (5)) jeweils von der Umfangsgeschwindigkeit (vy)
und damit von der Betriebsdrehzahl des Rotors abhangen, besteht der Kern der
erfindungsgemafen Lehre darin, dass einem Anwachsen der Belastung einer
Windenergieanlage bei steigender Windgeschwindigkeit mit der Reduzierung
der Drehzahl des Rotors begegnet werden kann (Beschr. Abs. 13) und damit
die Windenergieanlage bei Erreichen einer bestimmten Grenzgeschwindigkeit

zur Vermeidung von Belastungen nicht mehr abgeschaltet werden muss, son-
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dern weiterbetrieben werden kann, wenn die Leistung der Windenergieanlage
bzw. die Betriebsdrehzahl des Rotors abhangig vom Anstieg der Windge-
schwindigkeit gedrosselt werden. Da die Windenergieanlage danach auch noch
oberhalb der Ublichen Abschaltgeschwindigkeit weiter betrieben werden kann,
verbessern sich der Energieertrag und die Netzvertraglichkeit der Windenergie-
anlage (Beschr. Abs. 14). Die Uberlastungsgefahrdende Windgeschwindigkeit
im Sinne der Merkmale 1.3 und 4.2.1 entspricht der Abschaltgeschwindigkeit
bei den Windenergieanlagen im Stand der Technik (Beschr. Abs. 19 und Figur
1).

II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt

begriindet:

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der mit dem Hauptantrag ver-
teidigten Fassung sei gegentber den urspringlichen Anmeldeunterlagen nicht

unzulassig erweitert.

Dass bei dem Verfahren nach Patentanspruch 1 und der Windenergiean-
lage nach Patenanspruch 4 die Leistung der Windenergieanlage und die Be-
triebsdrehzahl des Rotors gleichzeitig reduziert werden sollen, gehe auch aus
den urspringlichen Anmeldeunterlagen hervor. Die Konjunktion "bzw." werde in
den Anmeldeunterlagen im Sinne von "und" verwendet. Aul3erdem sei der Fi-
gur 1 in den Anmeldeunterlagen zu entnehmen, dass bei Erreichen der maxi-

malen Windgeschwindigkeit Leistung und Drehzahl gleichzeitig abfielen.

Entgegen der Auffassung der Klagerin gehe der Gegenstand der Pa-
tentanspriche 1 und 4 auch nicht deshalb tGber den Inhalt der urspringlichen
Unterlagen hinaus, weil anders als bei den entsprechenden Ansprtichen 1 und
5 in der Anmeldung in den Merkmalen 1.3 und 4.2.2 das Wort "weiteren" vor

dem Wort "Anstieg" gestrichen und in Merkmal 1.3 vor dem Wort "reduziert” das
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Wort "kontinuierlich" aufgenommen worden sei. Die verteidigte Fassung der
Patentanspriiche 1 und 4 sei wie die Anspriche 1 und 5 in der angemeldeten
Fassung dahin zu verstehen, dass die Leistung und die Betriebsdrehzahl noch
nicht reduziert wirden, solange die Uberlastungsgefahrdende Windgeschwin-
digkeit nur erreicht, aber nicht durch einen - weiteren - Anstieg der Windge-
schwindigkeit Uberschritten werde. Ferner ergebe sich aus Figur 1, die in den
Anmeldeunterlagen und in der Streitpatentschrift identisch enthalten sei, dass
die Kennlinien fir die Leistung und die Drehzahl ab Uberschreiten der Grenz-
geschwindigkeit kontinuierlich und ohne Spriinge stetig abfielen.

Die Aufnahme der Merkmale 1.2 und 4.1.1, die in den Anmeldunterlagen
in einer mit Abs. 15 der Streitpatentschrift Ubereinstimmenden Passage offen-

bart seien, stelle eine Beschrankung des Gegenstands des Streitpatents dar.

Der Gegenstand der Patentanspriiche 1 und 4 sei neu und werde dem

Fachmann auch nicht durch den Stand der Technik nahegelegt.

Die japanische Offenlegungsschrift Sho 56-150999 (NI-5) betreffe eine
Windturbine, die bei Uberschreiten der Betriebswindgeschwindigkeit nicht sofort
abschalte, sondern zunachst die Rotorblatter in die Fahnenstellung drehe (feat-
hering) und dabei erst dann vom Netz genommen werde, wenn die Rotordreh-
zahl auf 50% der Nenndrehzahl gefallen sei. Die Reduzierung der Leistung und
der Drehzahl in der Phase, in der die Anlage noch an das Stromnetz ange-
schlossen sei, erfolge jedoch anders als beim Streitpatent nicht in Abhangigkeit
von der Windgeschwindigkeit. Werde die Betriebswindgeschwindigkeit Uber-
schritten, werde das Abschalten der Anlage eingeleitet, indem die Rotorblatter
unmittelbar in die Fahnenstellung gedreht wirden. Die Turbine werde dabei nur
deshalb nicht sofort vom Netz genommen, um zu verhindern, dass wahrend des

Drehens der Rotorblatter in die Fahnenstellung die Drehgeschwindigkeit der
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Turbine aufgrund des dann zwar sinkenden, aber dennoch vorhandenen (aero-
dynamischen) Antriebsdrehmoments unerwinscht ansteigt. Damit werde ledig-
lich ein Drehen der Rotorblatter offenbart, das zwar durch das Uberschreiten
der Betriebswindgeschwindigkeit in Gang gesetzt werde, aber in dem Sinn un-
geregelt sei, als es im weiteren Verlauf nicht mehr von der Windgeschwindigkeit
beeinflusst, sondern unabhangig hiervon bis zum Erreichen der Fahnenstellung
durchgefiihrt werde. Es fehle daher an einer Offenbarung der Merkmalsgruppe
1.3 und des Merkmals 4.2.2. Die NI-5 gebe dem Fachmann auch keine Anre-
gung, eine Windenergieanlage entsprechend diesen Merkmalen so auszulegen,
dass sie bei Erreichen der maximalen Windgeschwindigkeit nicht abgestellt
werden muss, sondern die Leistung und die Rotorbetriebsdrehzahl in Abhan-

gigkeit vom Anstieg der Windgeschwindigkeit reduziert werden kann.

Die Veroffentlichung von Bossanyi (NI-6) beziehe sich auf eine aktiv pit-
chgeregelte Windkraftanlage mit einem Synchrongenerator und schlage vor, bei
Erreichen der bisherigen Abschaltgeschwindigkeit die Anlage nicht unmittelbar
abzuschalten, sondern lediglich die Leistung abhangig von der Windgeschwin-
digkeit zu reduzieren. Eine gleichzeitige Reduzierung der Drehzahl, wie sie das
Streitpatent in den Merkmalsgruppen 1.3 und 4.1.2 vorsehe, sei in der NI-6 in-
dessen nicht offenbart, aber auch technisch nicht méglich, da die in Bezug ge-
nommene Anlage mit dem Synchrongenerator als drehzahlstarre Anlage aus-
gebildet sei. Es fehle daher an einer Offenbarung der Merkmale 1.3.2 und
4.1.2.2. Zwar moge es fur den Fachmann naheliegen, das Konzept der NI-6 auf
eine ihm zum Prioritatszeitpunkt bekannte drehzahlvariable, pitchgeregelte An-
lage zu Ubertragen, weil damit vor allem bei vortiberziehenden Schlechtwetter-
fronten mit starken Bdéen und hohen Windgeschwindigkeiten schlagartige Leis-
tungseinbriiche vermieden werden kdonnten. Der Fachmann kdnne der NI-6 je-
doch keine Anregung entnehmen, ab Uberschreiten der bisherigen Abschaltge-

schwindigkeit neben der Leistung auch gleichzeitig die Betriebsdrehzahl zu re-
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duzieren. Denn bei der drehzahlstarren Anlage nach NI-6 kdnne die Leistungs-
reduzierung nur Uber das Pitchen erfolgen, wahrend die Drehzahl aufgrund des
eingesetzten Synchrongenerators unverandert bliebe. Bei Ubertragung auf eine
drehzahlvariable Anlage werde der Fachmann daher die Regelung so ausfuh-
ren, dass bei Uberschreiten der bisherigen Abschaltgeschwindigkeit die Dreh-
zahl entsprechend der NI-6 erst einmal beibehalten und die Leistung lediglich
Uber das Pitchen der Rotorbléatter reduziert werde. Fir den Fachmann sei es
zwar naheliegend, die Leistung Uber ein verringertes Rotorbetriebsdrehmoment
(durch Pitchen) zu verringern. Er werde dabei jedoch zumindest im unmittelba-
ren Bereich oberhalb der bisherigen Abschaltgeschwindigkeit fir den Betrieb
der Anlage eine konstante Drehzahl beibehalten, weil dies gegeniber einer so-
fortigen Reduzierung der Drehzahl den Vorteil habe, dass die Anlage bei spater
wieder nachlassendem Wind nicht erneut auf Nenndrehzahl hochbeschleunigt

werden musse.

Die US-amerikanische Patentschrift 13 247 (NI-7) betreffe eine passiv
pitchgeregelte Anlage und enthalte keinerlei Hinweise auf eine mogliche Ver-
wendung zur elektrischen Energieerzeugung. Eine Ubertragung dieses Sys-
tems auf ausschlieBlich der Stromerzeugung dienenden aktiv pitchgeregelten
Windkraftanlagen, wie sie Gegenstand der im Verfahren befindlichen Entge-
genhaltungen NI-10, NI-16, NI-23, NI-24 und NI-25 seien, liege daher nicht na-
he. Da die NI-7 keinen Zusammenhang zwischen Rotordrehzahl und Leistung
offenbare, gebe sie auch keine Anregung zu einem Verfahren mit dem Merkmal

1.3.2 oder einer Windkraftanlage mit der Merkmalsgruppe 4.1.2.

lll. Diese Beurteilung halt der Uberprifung im Berufungsverfahren

stand.
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1. Zu Recht ist das Patentgericht zu dem Ergebnis gelangt, dass der
Gegenstand der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassungen der Patentan-
spruche 1 und 4 nicht tiber den Inhalt der urspringlich eingereichten Unterlagen
hinausgeht. Insoweit kann auf die zutreffenden Ausfihrungen im angefochtenen

Urteil des Patentgerichts Bezug genommen werden.

2. Zu Recht hat das Patentgericht den Gegenstand der Patentanspru-
che 1 und 4 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung als patentfahig
angesehen. Er wird durch die Entgegenhaltungen NI-5, NI-6 und NI-7 weder
vorweggenommen noch wird er dem Fachmann, gegen dessen zutreffende De-
finition im angefochtenen Urteil die Parteien keine Einwande erhoben haben,

durch diese Entgegenhaltungen nahegelegt.

a) Der mit dem Hauptantrag verteidigte Gegenstand der Patentanspri-

che 1 und 4 ist entgegen der Auffassung der Klagerin neu.

aa) Die Entgegenhaltung NI-5 betrifft eine Vorrichtung zur Stromerzeu-
gung aus Windkraft, die insbesondere fir den Anschluss an ein Stromversor-
gungshetz geeignet sein soll. Die Vorrichtung weist einen Frequenzumrichter
auf, der die Rotationsgeschwindigkeit von Windrad und Generator sowie der
von der Anlage erzeugten Leistung in der Weise steuern soll, dass die insoweit
durch wechselnde Windgeschwindigkeiten verursachten Schwankungen aufge-
fangen werden und sich nicht nachteilig auf das Stromversorgungsnetz auswir-
ken, an das die Anlage angeschlossen ist (NI-5, dt. Ubers. S. 3 Abs. 2; S. 10
Abs. 3). Die Funktionsweise der Anlage bei unterschiedlichen Windgeschwin-

digkeiten ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 3 dargestellt:



34

- 15 -

2/ 22 23
J A
ollot—o- b,
- {
gf._ 100 T 25
: -/l |
- @
£ &
§.
| S0 = | foo |
./ T
= 5o
A
_i.._..fﬁ_. H _ L"_""?ﬁ _ |
27 29 Wind speed
FIG. 3

Danach wird die Vorrichtung mit dem Windrotor angefahren, wobei der
Pitchwinkel der Rotorblatter so reguliert wird, dass die Rotationsgeschwindigkeit
des Windrades 26 in Richtung Nenngeschwindigkeit ansteigt. Hat die Rotati-
onsgeschwindigkeit etwa 80% des Nennwerts erreicht, wird der Generator er-
regt und Spannung erzeugt. Ist die Nennrotationsgeschwindigkeit erreicht, wird
die Nennspannung konstant gehalten (NI-5, dt. Ubers. S. 9 Abs. 3). Zu diesem
Zeitpunkt hat die Anlage die Einschaltgeschwindigkeit 27 erreicht und erzeugt
elektrische Energie entsprechend der Windgeschwindigkeit, so dass sie Uber
einen Thyristor an das Stromnetz angeschlossen werden kann (NI-5, dt. Ubers.
S. 9 Abs. 4). Diese Startphase der Anlage ist in Figur 3 als Bereich 21 darge-
stellt. Der Bereich 22 zeigt die Arbeitsweise der Anlage nach Erreichen der Ein-
schaltgeschwindigkeit 27 und bis zum Erreichen der Nenngeschwindigkeit 28.

In dieser Phase erhdht oder reduziert der Frequenzumrichter die elektrische
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Energie so, dass die Rotationsgeschwindigkeit von Windrad und Generator auf
der Nennrotationsgeschwindigkeit gehalten werden; die Anlage arbeitet mit
konstanter Rotationsgeschwindigkeit. Die Rotorblatter sind in einem Pitchwinkel
von 0° positioniert, in dem sie direkt im Wind stehen und die Windleistung opti-
mal ausnutzen, so dass bei zunehmender Windgeschwindigkeit die Leistung
der Anlage ansteigt (vgl. NI-5, dt. Ubers. S. 10 Abs. 2 und Bereich 21 in Fi-
gur 3). Steigt die Windgeschwindigkeit weiter an, werden, wenn die Anlage die
Nennleistung 25 erreicht hat, die Rotorbléatter in entsprechendem Umfang aus
dem Wind gedreht und in einen Einstellwinkel gebracht, der sicherstellt, dass
die Nennleistung nicht Uberschritten wird. Diese Phase ist in Figur 3 als Be-
reich 23 dargestellt. Nimmt die Windgeschwindigkeit in dieser Phase wieder ab,
kehrt die Anlage zu der in Bereich 22 dargestellten Arbeitsweise zurtck, d.h. die
Rotationsgeschwindigkeit wird wieder konstant auf der Nenngeschwindigkeit
gehalten und die Rotorblatter werden wieder in einen Pitchwinkel von 0° ge-
dreht, damit aus der nunmehr verminderten Windleistung maoglichst viel Energie
gewonnen werden kann, um wieder auf die Nennleistung zu kommen (vgl. NI-5,
dt. Ubers. S.10 Abs. 2). Ubersteigt die Windgeschwindigkeit die Nennge-
schwindigkeit und erreicht die Abschaltgeschwindigkeit 29, wird die Abschal-
tung der Anlage eingeleitet, indem die Rotorblatter vollstandig aus dem Wind
gedreht werden. Die Anlage nach der NI-5 erzeugt dabei noch elektrische
Energie, bis die Rotationsgeschwindigkeit auf etwa 50% der Nenngeschwindig-
keit fallt, um zu verhindern, dass der Rotor durch die starke Windkraft, die auch
wéahrend des Drehens der Rotorblatter in die Fahnenstellung auf die Rotorblat-
ter wirkt, nicht wieder beschleunigt wird. Wenn die Rotationsgeschwindigkeit
unter 50% der Nenngeschwindigkeit gefallen ist, wird die elektrische Energie als
Null angesehen und die Anlage wird vom Netz genommen (NI-5, dt. Ubers.

S. 10 Abs. 4). Diese Operation ist in Figur 3 als Bereich 24 dargestellt.
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(1) Damit sind zwar von Patentanspruch 1 die Merkmale 1.1 und 1.2 und

von Patentanspruch 4 das Merkmal 4.1.1 offenbart.

(2) Nicht offenbart sind dagegen die Merkmalsgruppen 1.3, 4.1.2 und
4.2. Entgegen der Auffassung der Klagerin ergibt sich aus der Darstellung des
Bereichs 24 in der Figur 3 der NI-5 nicht, dass dann, wenn die Windgeschwin-
digkeit an sich die Abschaltgeschwindigkeit erreicht hat (und weiter ansteigt),
die Rotationsgeschwindigkeit und die Leistung abhangig vom Anstieg der
Windgeschwindigkeit kontinuierlich reduziert werden und so die Anlage wie
beim Streitpatent trotz Erreichens der Abschaltgeschwindigkeit nicht abgeschal-
tet, sondern, wenn auch mit verminderter Leistung und geringerem Ertrag, wei-

terbetrieben wird.

Gegen das Verstandnis der Klagerin spricht bereits, dass ein wesentli-
ches Merkmal der Anlage nach der NI-5 darin besteht, dass die Rotorge-
schwindigkeit wahrend des Betriebs der Anlage stets konstant auf der Nennleis-
tung gehalten wird. Die Beschreibung der NI-5 enthalt keine Hinweise auf eine
Reduzierung der Rotationsgeschwindigkeit bei einem Anstieg der Windge-
schwindigkeit. Nachdem fir die in den Bereichen 22 und 23 dargestellten Pha-
sen detailliert beschrieben wird, wie und durch welche Bauteile und Mechanis-
men (Frequenzumrichter und Veradnderung des Pitchwinkels der Rotorblatter)
die Rotationsgeschwindigkeit bei Veranderungen der Windgeschwindigkeit kon-
stant auf der Nennleistung gehalten wird, erwartete man eine entsprechende
Darstellung fir den Bereich 24, wenn dieser Bereich tatsachlich nicht nur die
Abschaltphase, sondern den weiteren Betrieb der Anlage nach Erreichen der
Abschaltanlage betrafe. Hinzu kommt, dass nach der Beschreibung die Anlage
bei Erreichen der Abschaltgeschwindigkeit abgeschaltet wird und in Figur 3 die
Bezugsziffer 29 auf der x-Achse die Abschaltgeschwindigkeit und nicht wie

beim Streitpatent eine Uberlastungsgefahrdende Geschwindigkeit angibt, bei
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der die Anlage zwar nicht abgeschaltet, aber doch Malinahmen zum Schutz vor
Materialschaden und Uberlastung ergriffen werden miissen. Daraus ergibt sich,
dass der Bereich 24 trotz der Bezeichnung der x-Achse mit "Windgeschwindig-
keit" nicht den weiteren Betrieb der Anlage nach Erreichen der Abschaltge-
schwindigkeit mit einer vom Anstieg der Windgeschwindigkeit abhangigen kon-
tinuierlichen Reduzierung von Leistung und Rotationsgeschwindigkeit darstellt,
sondern lediglich den zeitlichen Ablauf des Auslaufens der Anlage nach dem
Abschalten wiedergibt. Daflr spricht auch, dass auch dann, wenn die Anlage
aus einem anderen Grund einen Abschaltbefehl erhalt, die gleiche Prozedur
ablaufen soll wie beim Uberschreiten der Abschaltgeschwindigkeit (NI-5, dt.
Ubers. S. 10 Abs. 4).

bb) Die Veroffentlichung von Bossanyi (Probabilities of Sudden Drop in
Power from a Wind Turbine Cluster, Fourth International Symposium on Wind
Energy Systems, Volume 2, Stockholm, September 1982, NI-6) befasst sich mit
der Frage, wie die bei Turbulenzen kleineren und gréReren Ausmaldes plétzlich
auftretende starke Schwankungen des Energieertrags von Windparkanlagen
minimiert werden kénnen, um einerseits schadliche Auswirkungen auf das Netz
zu verringern und andererseits den Energieertrag im Ergebnis zu verbessern.
Hierflr schlagt der Autor vor, eine Windenergieanlage bei Erreichen der Wind-
geschwindigkeit, die an sich der Abschaltgeschwindigkeit entspricht, nicht ab-
rupt abzuschalten (sharp cut-off), sondern lediglich nach und nach herunterzu-
fahren (gradual furling). Bei einer pitchgeregelten Windenergieanlage kdnne
dies durch Verdrehen der Rotorbléatter erfolgen, um den Anstromwinkel nach
und nach in Richtung 0° zu verkleinern, wenn die Windgeschwindigkeit ober-
halb der Abschaltgeschwindigkeit zunehme. Dadurch wirden die Leistung und
gleichzeitig die auf die Rotorblatter einwirkenden aerodynamischen Kréfte redu-
ziert. Damit wird die Abschaltgeschwindigkeit erhdht, da die Anlage erst abge-

schaltet wird, wenn die Leistung der Anlage nach und nach auf Null reduziert
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worden ist und die Windgeschwindigkeit weiter steigt. Dies fiuhrt dazu, dass die
Windenergieanlage weniger haufig und auch nicht mehr bei voller Leistung ab-
geschaltet werden muss (NI-6 S. 266). Die Studie von Bossanyi bezieht sich auf
eine drehzahlstarre Windenergieanlage (NI-6 S. 265 Z. 1: U.S. Mod-2) und be-
fasst sich daher nicht mit einer Anderung der Betriebsdrehzahl, sondern ledig-
lich mit der Frage, wie bei Erreichen der bisherigen Abschaltgeschwindigkeit die

Anlage - mit reduzierter Leistung - weiter betrieben werden kann.

Die Reduzierung der Leistung in Abhangigkeit vom Anstieg der Windge-
schwindigkeit oberhalb der eigentlichen Abschaltgeschwindigkeit ist in der
nachfolgend wiedergegebenen Figur 3 der NI-6 dargestellt. Die durchgezogene
Linie zeigt, dass die Leistung tUbergangslos auf Null reduziert wird, wenn die
Anlage unmittelbar bei Erreichen der herkdmmlichen Abschaltgeschwindigkeit
abgeschaltet wird (sharp cut-off), wahrend die gestrichelten Linien (a) und (b)
die erzielbare Leistung zeigen, wenn die Anlage nach Erreichen der bisherigen

Abschaltgeschwindigkeit nach und nach heruntergefahren wird (gradual furling):

Power/rated power

Wind speed/rated wind speed

Fig. 3. WNormalised Wind Turblne Characterlstlics

Damit offenbart die NI-6 zwar die Merkmale 1.1, 1.2, 1.3.1, 4.1.1 und
4.1.2.1 sowie Merkmal 4.2, soweit dieses die Minderung der Leistung betrifft.
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Nicht offenbart werden jedoch die Merkmale 1.3.2, 4.1.2.2 und die Merkmals-

gruppe 4.2, soweit diese auf die Anderung der Betriebsdrehzahl bezogen ist.

cc) Die US-amerikanische Patentschrift 13 247 (NI-7) betrifft eine Wind-
mihle, bei der bei ansteigendem Wind durch den Wind selbst ein Hebel (wind-
lever) niedergedriickt und so der Gleitkopf der Mihle mitgezogen wird (NI-7, Ii.
Sp., Abs. 2). Dadurch werden die Flugel der Muhle proportional zur Windge-
schwindigkeit in oder aus dem Wind gedreht. Damit offenbart die NI-7 zwar das
auch bei Windenergieanlagen angewandte Prinzip, dass die Rotorblatter je
nach Windgeschwindigkeit in oder aus dem Wind gedreht werden, um Schéden
an der Anlage zu vermeiden ("The stronger she blows, the slower she goes",
NI-7, re. Sp., Abs. 5). Abgesehen davon, dass die NI-7 schon keine Windener-
gieanlage im Sinne des Streitpatents betrifft, beschreibt sie lediglich den Betrieb
einer Windmuhle bei Windgeschwindigkeiten, die unterhalb der Abschaltge-
schwindigkeit liegen, sowie den hierbei eingesetzten Mechanismus zur Anpas-
sung an die aktuelle Windgeschwindigkeit. Sie befasst sich indessen nicht mit
der den Kern der Lehre des Streitpatents bildenden Frage, ob und wie bei
Uberschreiten der maximalen Betriebswindgeschwindigkeit ein Abschalten der
Anlage vermieden oder hinausgezégert und so auch in dieser Phase zumindest
eine reduzierte Leistung erzielt werden kann. Die NI-7 offenbart damit keines

der Merkmale der Patentanspriiche 1 und 4.

b) Der mit dem Hauptantrag verteidigte Gegenstand der Patentanspru-
che 1 und 4 ist dem Fachmann auch nicht durch den Stand der Technik nahe-

gelegt.

aa) Nach der NI-5 werden die Rotorblatter mit Erreichen der Abschaltge-
schwindigkeit direkt in die Fahnenstellung gebracht und der Abschaltvorgang
unmittelbar und unumkehrbar eingeleitet. Das Abschalten wird nicht tber die
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nach der NI-5 vorgesehene Abschaltgeschwindigkeit hinausgezogert, sondern
es wird lediglich der mit Erreichen der Abschaltgeschwindigkeit unumkehrbar
ausgeloste Abschaltvorgang in seinem Ablauf verlangert, indem die Anlage
nicht schon zu dem Zeitpunkt, zu dem die Rotorblatter in Fahnenstellung ge-
bracht werden, vom Netz genommen wird. Die NI-5 befasst sich somit nicht mit
dem Problem, ob bei Erreichen der Abschaltgeschwindigkeit das Abschalten
der Windenergieanlage vermieden und wie und unter welchen Bedingungen die
Anlage auch in dieser Phase noch weiter betrieben werden kann. Dementspre-
chend ergab sich fir den Fachmann aus der NI-5 auch keine Anregung, die
Windenergieanlage mit einer Einrichtung entsprechend der Merkmalsgruppe
4.1.2 auszustatten, die wie nach Merkmalsgruppe 4.2 vorgesehen agiert. Eben-
so wenig hatte der Fachmann aufgrund der NI-5 Anlass, das Verfahren zum
Betreiben einer Windenergieanlage dahingehend weiterzuentwickeln, dass die-
se auch bei Windgeschwindigkeiten oberhalb der eigentlichen Abschaltge-
schwindigkeit betrieben werden kann. Erst recht hatte der Fachmann keinen
Anlass, diesen Verfahrensabschnitt entsprechend der Merkmalsgruppe 1.3

auszugestalten.

bb) Die NI-6 lehrt, dass eine Windenergieanlage auch bei Windge-
schwindigkeiten oberhalb der Abschaltgeschwindigkeit weiterbetrieben werden
kann, und offenbart dem Fachmann insoweit die Mdglichkeit, die Leistung der
Anlage uber das Pitchen der Rotorblatter zu reduzieren.

Der High Court fir England und Wales (Birss J) hat in seinem vom Beru-
fungsgericht bestatigten Urteil vom 20. Juli 2015 ([2015] EWHC 2114 (Pat)) an-
genommen, fir den Fachmann habe es nahegelegen, die Lehre der NI-6 auch
auf eine drehzahlvariable Anlage zu ubertragen und bei Erreichen der maxima-
len Windgeschwindigkeit nicht nur die Leistung, sondern auch die Betriebsdreh-
zahl zu reduzieren (Rn. 131, 146-151).
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Dieser Annahme tritt der Senat nicht bei. Nachdem der Autor der NI-6
seine Uberlegungen an einer drehzahlstarren Windenergieanlage ausgerichtet
hat, ergab sich fir den Fachmann aus der NI-6 keine Anregung, beim Betrieb
der Anlage oberhalb der Abschaltgeschwindigkeit nicht nur die Leistung, son-
dern auch die Drehzahl des Rotors in Abhangigkeit vom Anstieg der Windge-
schwindigkeit zu reduzieren. Dazu konnte der Fachmann allenfalls durch sein
Fachwissen Uber die Zusammenhange zwischen Belastung der Anlage und
Drehzahl angeregt worden sein. Das Patentgericht hat insoweit angenommen,
der Fachmann ubertrage die Lehre der NI-6 auf eine drehzahlvariable Anlage
nur in der Weise, dass er bei Uberschreiten der maximalen Windgeschwindig-
keit die Leistung durch Pitchen der Rotorblatter reduziere, die Drehzahl aber
wie bei der NI-6 beibehalte, weil dies den Vorteil habe, dass die Anlage bei spé-
ter wieder nachlassendem Wind nicht erneut auf die Nenndrehzahl hochbe-
schleunigt werden misse. Dabei hat das Patentgericht erkennbar zugrunde
gelegt, dass der Fachmann, wie auch die NI-5 zeigt, grundsatzlich die einmal
erreichte Nennrotationsgeschwindigkeit beibehalten hat. Vor diesem Hinter-
grund kann nicht angenommen werden, der Fachmann habe ohne weiteres An-

lass gehabt, nicht nur die Leistung, sondern auch die Drehzahl zu reduzieren.

cc) Die Entgegenhaltung NI-7 betrifft eine Windmihle, so dass ein
Fachmann, der eine pitchgeregelte Windenergieanlage dahingehend weiter-
entwickeln will, dass sie auch noch bei Windgeschwindigkeiten oberhalb der
eigentlichen Abschaltgeschwindigkeit betrieben werden kann, keine Veranlas-
sung hat, auf diese Schrift zuriickzugreifen. Im Ubrigen befasst sich die NI-7 in
erster Linie mit dem - mechanischen - Mechanismus, der das Verdrehen (Pit-
chen) der Fligel bei sich andernden Windgeschwindigkeiten auslésen und so
insbesondere eine bei hohen Windgeschwindigkeiten erhdhte Belastung der
Mihle vermeiden soll. Wie bereits oben ausgefuhrt, ist die Frage, ob und wie

bei Uberschreiten der maximalen Betriebswindgeschwindigkeit ein Abschalten
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der Anlage und damit eine Reduzierung der Leistung auf Null vermieden wer-
den kann, nicht Gegenstand der NI-7. Dementsprechend kann die NI-7 dem
Fachmann auch keine Anregung geben, eine Windenergieanlage mit einer Ein-
richtung nach Merkmal 4.1.2 zu versehen und den Betrieb nach Erreichen der
Abschaltgeschwindigkeit entsprechend der Merkmalsgruppe 1.3 zu gestalten.

IV. Die Kostenentscheidung beruht auf 8 121 Abs. 2 PatG in Verbindung
mit 8§ 97 Abs. 1 ZPO.
Meier-Beck Groning Hoffmann

Kober-Dehm Marx

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 27.10.2015 - 1 Ni 25/14 (EP) -
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am 28. November 2018 durch den
Vorsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Richter Groning, Dr. Bacher und
Dr. Deichfuf3 und die Richterin Dr. Kober-Dehm

beschlossen:

Das Urteil des Senats vom 19. Juni 2018 wird im Tenor wegen ei-
nes offensichtlichen Schreibfehlers dahin berichtigt, dass das Da-
tum des angefochtenen Urteils des 1. Senats (Nichtigkeitssenats)

des Bundespatentgerichts 27. Oktober 2015 lautet.

Meier-Beck Groning Bacher

Deichful? Kober-Dehm

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 27.10.2015 - 1 Ni 25/14 (EP) -



