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betreffend das deutsche Patent DE 196 35 258

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 8. Mai 2007 durch ...

fur Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klagerin tragt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in H6he von 120 %
des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents DE 196 35 258
(Streitpatent), das am 30. August 1996 angemeldet worden ist. Das Streitpatent
betrifft ein Bohr- und Fraswerk zum Verarbeiten von Werkstoffstangen und um-
fasst vier Patentanspriiche, die insgesamt angegriffen sind. Anspruch 1 lautet oh-

ne Bezugszeichen wie folgt:

Bohr- und Fraswerk zum Verarbeiten von Werkstoffstangen zu

einzelnen Werkstucken, mit

- einem Maschinenbett, das eine Langsrichtung und eine Quer-
richtung definiert,

- einem Fahrstander, der auf dem Maschinenbett langs und

guer gesteuert verstellbar ist,



- zumindest einer Werkzeugspindel, die am Fahrstander ent-
lang einer zur Langsrichtung und zur Querrichtung normalen
Spindelachse gesteuert verstellbar ist,

- einem Werkstlcktrager, der eine Spannachse definiert, um
diese Spannachse gesteuert dreheinstellbar ist und eine
Spanneinrichtung enthalt, durch die eine Werkstoffstange hin-
durchschiebbar ist, und in der die Werkstoffstange festspann-
bar ist, wobei ein vorderer Abschnitt der Werkstoffstange als
zu bearbeitendes Werkstiick im Arbeitsbereich der Werkzeug-
spindel angeordnet ist, und

- einer Zufuhreinrichtung zum Hindurchschieben der Werkstoff-
stange durch die Spanneinrichtung, dadurch gekennzeich-
net, dass der Werkstticktrdger um eine zur Spannachse sowie
zur Spindelachse normale Schwenkachse gesteuert in einem
Bereich schwenkbar ist, der sich mindestens von einer Spin-
delachse normalen Lage der Spannachse bis zu einer zur

Spindelachse parallelen Lage der Spannachse erstreckt.

Wegen der weiter angegriffenen und auf Anspruch 1 unmittelbar oder mittelbar
rickbezogenen Patentanspriiche 2 bis4 wird auf die Streitpatentschrift
196 35 258 C1 Bezug genommen.

Die Klagerin ist der Ansicht, der Gegenstand des Streitpatents sei weder neu noch
erfinderisch. Zur Begriindung tragt sie vor, im Stand der Technik seien zum An-
meldezeitpunkt Bohr- und Fraswerke mit den Merkmalen des Patentgegenstands
bereits bekannt gewesen. Hierzu beruft sie sich auf folgende Druckschriften und

Dokumente:



A3 EP 0368996 B1

A4 AT 390 023 B

A5 DE 38 24 602 Al

A6 EP 0375783 B1

A7 DE 689 26 780 T2 (deutsche Ubersetzung von A6)

A8 US 4 868 969

A9 Kopie von Titelblatt, Impressum und S. 184-187 aus: Weck, Manfred,
~Werkzeugmaschinen Fertigungssysteme 1 - Maschinenarten und Anwen-

dungsbereiche, 5. Auflage, Springer-Verlag, 1998

Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent 196 35 258 insgesamt flr nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Klagerin vollumfanglich entgegen.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage ist nicht begrindet, denn das Ergebnis der mundlichen Ver-
handlung hat zu keiner eindeutigen Feststellung im Sinne des Vorbringens der
Klagerin gefuhrt. Nachdem der Beklagten eine durch ein ordnungsgemal erteiltes
Patent erlangte Rechtsstellung nur dann genommen werden kénnte, wenn fest-
stinde, dass sie zu Unrecht erlangt wurde (vgl. BGH, GRUR 1991, 522, 523
m. w. N.), und der Senat die fehlende Patentfahigkeit des Anspruchs 1 des Streit-
patents nicht feststellen konnte, geht dies zu Lasten der Klagerin.



Die auf den Patentanspruch 1 riickbezogenen Anspriche 2 bis 4 werden durch die
Ruckbeziehung mitgetragen, ohne dass es weiterer Feststellungen bedurfte (vgl.
Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., 8 84 Rdnr. 42 m. w. N.).

1. Das Streitpatent betrifft ein Bohr- und Fraswerk zum Verarbeiten von Werk-
stoffstangen zu einzelnen Werkstiicken. Nach der Patentbeschreibung sind derar-
tige, im Stand der Technik bekannte Bohr- und Fraswerke dadurch gekennzeich-
net, dass eine Bearbeitung der riickwartigen Seite des Werkstlucks erst nach des-
sen Abtrennung von der Werkstoffstange erfolgt. Dies setzt voraus, dass eine Ab-
trennung und Ubergabe des Werkstiicks von der Spanneinrichtung am Werkstiick-
trager an das Spannfutter der Greif- und Schwenkeinrichtung erfolgen muss, wo-
durch sich eine vor der Ubergabe noch realisierbare, hohe Bearbeitungsgenauig-
keit nicht mehr erzielen lasst, da sich bei jeder Werksttickiibergabe Ungenauigkei-
ten einschleichen kénnen. Die Nachteile der nach dem Stand der Technik vorbe-
kannten Bohr- und Fraswerke liegen also in der aus dieser Ubergabe resultieren-

den verminderten Bearbeitungsgenauigkeit.

2. Demnach bezeichnet die Streitpatentschrift als zu I6sendes technisches Prob-
lem die Schaffung eines Bohr- und Fraswerkes zum Verarbeiten von Werkstoff-
stangen zu einzelnen Werkstticken, bei dem die besonders vielseitige Bearbeitung
des jeweils vordersten, noch mit der Werkstoffstange zusammenhangenden Werk-

stucks ermdglicht wird, um so die Bearbeitungsgenauigkeit zu steigern.

3. Patentanspruch 1 beschreibt demgemal ein

(@) Bohr- und Fraswerk zum Verarbeiten von Werkstoffstangen zu ein-
zelnen Werkstiicken
(b) mit einem Maschinenbett, das eine Langsrichtung und eine Querrich-

tung definiert,



(c) mit einem Fahrstander, der auf dem Maschinenbett langs- und quer-
gesteuert verstellbar ist,

(d) mit zumindest einer Werkzeugspindel, die am Fahrstander entlang
einer zur Langsrichtung und zur Querrichtung normalen Spindelach-
se gesteuert verstellbar ist,

(e) mit einem Werkstucktrager, der eine Spannachse definiert und um
diese Spannachse gesteuert dreheinstellbar ist,

()  der Werksttcktrager enthélt eine Spanneinrichtung, durch die eine
Werkstoffstange hindurchschiebbar ist, und in der die Werkstoffstan-
ge festspannbar ist, wobei ein vorderer Abschnitt der Werkstoffstan-
ge als zu bearbeitendes Werkstiick im Arbeitsbereich der Werkzeug-
spindel angeordnet ist,

(g) mit einer Zufuhreinrichtung zum Hindurchschieben der Werkstoff-
stange durch die Spanneinrichtung,

(h) der Werkstucktrager ist um eine zur Spannachse sowie zur Spindel-
achse normale Schwenkachse gesteuert in einem Bereich schwenk-
bar, der sich mindestens von einer zur Spindelachse normalen Lage
der Spannachse bis zu einer zur Spindelachse parallelen Lage der

Spannachse erstreckt.

Die Merkmale a, f und g legen fir den Durchschnittsfachmann, einen Diplominge-
nieur (FH) der Fachrichtung Maschinenbau mit vertieften Kenntnissen in der Werk-
zeugmaschinentechnik, den Aufbau des patentgemafien Bohr- und Fraswerks da-
hingehend fest, dass dieses flr eine sogenannte Be- bzw. Verarbeitung ,von der
Stange" ausgebildet ist. Der Ausdruck ,hindurchschieben® bestimmt die Ausgestal-
tung des Werksticktragers in eindeutiger Weise dahingehend, dass er eine durch-
gehende Offnung aufweisen muss, so dass eine Werkstoffstange von einer (riick-
wartigen) auf die andere Seite geschoben werden kann. Die im Werkstiucktrager
angeordnete Spanneinrichtung ermdglicht ein Festspannen, sobald ein vorderer
Abschnitt der Werkstoffstange den Arbeitsbereich der Werkzeugspindel erreicht
hat. Nach der Bearbeitung wird der vordere Abschnitt der Werkstoffstange von der

Reststange abgetrennt, so dass auf diese Weise ein fertig bearbeitetes Werkstiick



,von der Stange" entsteht. Diese Vorgange werden solange wiederholt, bis die ge-
samte Werkstoffreststange durch den Werkstucktrager hindurchgeschoben und in

mehrere einzelne Werksticke verarbeitet worden ist.

Das Merkmal h legt fest, dass beim Streitpatentgegenstand der Werksttcktrager,
zusatzlich zu einer Schwenkung um die Spannachse (Merkmal e) um eine weitere
(normal zur Spann- und Spindelachse gerichtete) Achse schwenkbar ist, und zwar
beidseitig um mindestens 90°. Durch die mehrfache Verwendung des bestimmten
Artikels ,der” in Bezug auf den Werksticktrager ist im Patentanspruch 1 eindeutig
festgeschrieben, dass der Streitpatentgegenstand nur einen einzigen Werkstick-
trager aufweist, der entsprechend der im Patentanspruch 1 aufgefuhrten Merkma-
le derart ausgebildet ist, dass durch ihn die Werkstoffstange hindurchschiebbar ist,
der weiterhin die Spanneinrichtung fir die Werkstoffstange aufweist und der zu-

dem um zwei Achsen schwenkbar ist.

Durch diese konkret gegensténdliche Ausgestaltung des Werkstiicktragers ist es
bei dem erfindungsgemaflien Bohr- und Fraswerk nach Spalte 1, Zeilen 53 bis
Spalte 2, Zeilen 5 der Streitpatentschrift in Verbindung mit den anderen Merkma-
len des Patentanspruchs 1 moglich, ein Werksttck in einer Einspannung nicht nur
an seiner vorderen Stirnseite und an seinen (vier) Langsseiten zu bearbeiten, son-
dern weitgehend auch schon an seiner Riickseite, solange noch eine ausreichend
starke Verbindung des Werkstiicks mit dem Rest der Werkstoffstange besteht.
Dies hat zur Folge, dass bei allen Arbeitsgéngen, die von an der Werkzeugspindel
befestigten Werkzeugen am Werkstlck ausgefuhrt werden, grundsatzlich die glei-
che hohe Genauigkeit erreichbar ist, unabhéngig davon, welchen Winkel die Spin-
delachse mit der Spannachse einschlief3t.

Zum Schluss kann diese Verbindung von einem an der Werkzeugspindel befestig-
ten Werkzeug durchtrennt werden - eine zuséatzliche Sage ist nicht erforderlich.

4. Das aufgrund seiner Zweckbestimmung ohne Zweifel gewerblich anwendbare

Frasverfahren nach dem Patentanspruch 1 ist zulassig.



Die Zulassigkeit der Anspriiche wurde von der Klagerin nicht in Frage gestellt. Die
Merkmale der erteilten Patentanspriiche 1 bis 4 sind auch nahezu wdartlich in den
urspringlichen Anspruchen 1 bis 4 offenbart, so dass auch keine Zweifel an der

Zulassigkeit bestehen.

5. Es konnte nicht festgestellt werden, dass die Erfindung des Streitpatents nach

dem Patentanspruch 1 nicht neu ist.

Soweit die im geltend gemachten Stand der Technik gezeigten Bohr- und Fras-
werke Uberhaupt eine Verarbeitung ,von der Stange“ (vgl. Ausfiihrungen in
Punkt 3) ermoglichen (vgl. EP 0 368 996 B1, AT 390 023 B und US 4 868 969),
weisen diese grundséatzlich zwei getrennte Werkstiucktrager und zwei Spannein-
richtungen auf, wahrenddessen der Streitpatentgegenstand nur einen Werkstick-

trager mit einer Spanneinrichtung aufweist.

6. Die Klagerin vermochte den Senat auch nicht davon zu Uberzeugen, dass das
Frasverfahren nach dem Patentanspruch 1 nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit
beruht.

Die EP 0 368 996 B1, die nach der Beschreibungseinleitung den Ausgangspunkt
des Streitpatents bildet, zeigt (unstrittig) alle Merkmale des Oberbegriffs des Pa-
tentanspruchs 1 des Streitpatents (Merkmale a bis g gemafld Merkmalsgliederung),
wodurch eine Verarbeitung ,von der Stange" und eine Bearbeitung an den Um-
fangsseiten des Werksticks mdglich ist. Zum Bearbeiten der vorne liegenden
Stirnseite der Werkstoffstange kann nach einem Ausfihrungsbeispiel gemai3 Sei-
te 4, Zeile 5ff. bei diesem bekannten Bohr- und Fraswerk ein Winkel-Bohr-Fras-
kopf verwendet werden. Zur Bearbeitung der sechsten Seite muss das Werkstlck
von der Stange abgetrennt werden und in eine zusatzlichen Greif- und Schwenk-
einheit (44) Ubergeben werden. Zwar ist der Klagerin insofern zuzustimmen, dass
diese zusatzliche Greif- und Schwenkeinheit (44) zweifelsfrei auch um zwei Ach-
sen schwenkbar ist. Jedoch erfordert eine zuséatzliche Greif- und Schwenkeinheit

(44) mit einer (zuséatzlichen) Spanneinrichtung, die flr ein einzelnes Werkstick



und nicht - wie beim Streitpatentgegenstand - fur eine Werkstoffstange ausgebil-
det ist, einen zusatzlichen Ubergabe-, Greif- und Spannvorgang. Gerade dies will
jedoch die Patentinhaberin gemal den Ausfuhrungen in Spalte 1, Zeilen 37 bis 42
der Streitpatentschrift vermeiden, da jeder zusatzliche Ubergabe-, Greif- und
Spannvorgang die Bearbeitungsgenauigkeit verschlechtert. Daher kann die
EP 0 368 996 B1 dem Fachmann keine Anregungen dahingehend geben, den
(einzigen) Werkstucktrager, der die Spanneinrichtung fur die Werkstoffstange auf-
weist, um eine zur Spannachse sowie zur Spindelachse normale und somit weite-
re Schwenkachse gesteuert in einem Bereich schwenkbar auszugestalten, der
sich mindestens von einer zur Spindelachse normalen Lage der Spannachse bis
zu einer zur Spindelachse parallelen Lage der Spannachse erstreckt.

Die AT 390 023 B (Anlage A4) sowie die nahezu inhaltsgleiche US 4 868 969
(Anlage A8) zeigen gemal Figur 2 (Horizontal-) Bohr- und Fraswerkzeugmaschi-
nen zum Verarbeiten von Werkstoffstangen (6) zu einzelnen Werkstticken (10).
Ein Fahrstander (25) ist auf einem Maschinenbett (43) langs- und quergesteuert
(Kreuzschlitten 27) verstellbar. Eine Werkzeugspindel (23) ist am Fahrstander (25)
entlang einer weiteren Raumachse und einer Schwenkachse (Figur 1) verstellbar.
Zum Bearbeiten der vorne liegenden Stirnseite des Werkstlcks ist hier gemaf Fi-
gur 4 ein Verschwenken der Werkzeugspindel (23) vorgesehen. Fur das Bearbei-
ten der anderen (abgetrennten) Stirnseite muss auch hier (wie bei der
EP 0 368 996 B1) das Werkstlick von der Stange abgetrennt werden und in eine
zusatzliche Greif- und Schwenkeinheit (Spindelstock 18 mit Spannvorrichtung 14)
Ubergeben werden. Nichts anderes offenbart die US 4 868 969 (Anlage A8),
wenngleich mit Figur 3 eine weitere, in der AT 390 023 B (Anlage A4) nicht enthal-
tene Ansicht der Bohr- und Fraswerkzeugmaschine gezeigt ist. Somit gehen we-
der die AT 390 023 B (Anlage A4) noch die US 4 868 969 (Anlage A8) lber das
hinaus, was bereits aus der oben genannten EP 0 368 996 B1 bekannt geworden
ist. Auf entsprechende Ausfuhrungen wird verwiesen. Auch die von der Klagerin
vorgebrachte Sichtweise (vgl. Schriftsatz vom 5. April 2007, Seite 4 unten bis
Seite 5 erster Absatz), wonach die zusatzliche Greif- und Schwenkeinheit (Spin-
delstock 18 mit Spannvorrichtung 14) fir sich gesehen als ein Werkstlcktrager im
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Sinn des Streitpatents gesehen werden kann, der auch eine Werkstoffstange be-
arbeiten kann, trifft nicht zu. Denn auf Seite 6, Zeilen 2 bis 26 ist unmissverstand-
lich beschrieben, dass das Werkstiick (10) vom Ausgangsmaterial, der Profilstan-
ge (6) nach erfolgter Spannung durch eine zweite Spannvorrichtung (14) abge-
trennt wird, um auch eine Bearbeitung des Werkstlicks auf der sechsten Seite zu
ermoglichen, wobei gemal} Zeile 16 die zweite Spannvorrichtung (14) keine Profil-
stange mehr spannt. Somit offenbart die AT 390 023 B (Anlage A4), wie eingangs
beschrieben, eine Bohr- und Fraswerkzeugmaschine mit grundsatzlich zwei Werk-

stucktragern, die jeweils eigene Spanneinrichtungen aufweisen.

Bei dieser Sachlage kann es dahingestellt bleiben, ob die AT 390 023 B (Anla-
ge A4) oder die US 4 868 969 (Anlage A8) das Merkmal d des Streitpatentgegen-
standes aufweisen oder nahelegen, denn dies ist fir die Entscheidung nicht mehr
erheblich.

Die EP 0 375 783 B1 (Anlage A6) und die entsprechende deutsche Ubersetzung
DE 689 26 780 T2 (Anlage A7) zeigen Bearbeitungsmaschinen fur Dreh- und
Bohrbearbeitungen von rotationssymmetrischen Teilen, wobei gemaR Seite 10,
Abs. 3 auch Frasbearbeitungen madglich sind. Als Werkstucktrager fur das Werk-
stick W ist ein drehbarer Aufspannkopf (4) vorgesehen, der in X und Z-Achse ver-
fahrbar ist. Als Werkstiick W wird zwar auf Seite 8, Zeile 16 der Anlage A7 eine
zylindrische Stange erwahnt. Jedoch ist dies keine Werkstoffstange im Sinne des
Streitpatents, die durch die Spanneinrichtung (von hinten) hindurch schiebbar ist,
so dass vorne einzelne (bearbeitete) Werkstiicke abgetrennt werden kdénnen. Viel-
mehr zeigt die Figur2 der EP0375783B1 (Anlage A6) bzw. der
DE 689 26 780 T2 (Anlage A7), dass hier die gezeigte Spanneinrichtung ein Ko-
nusspannfutter (21) ist. Ein derartiges Konusspannfutter ist, wie die Querschnittab-
bildung in Figur 2 eindeutig beweist, nicht dazu geeignet, eine lange Werkstoff-
stange durch die Spanneinrichtung fir eine Bearbeitung ,von der Stange” im Sin-
ne des Streitpatentgegenstandes hindurchzuschieben, weil es keine durchgehen-
de Offnung fur das Durchschieben einer Werkstoffstange aufweist. Bei einem der-

artigen Konusspannfutter wird jeweils ein einzelnes zylindrisches Werkstick von
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der Vorderseite beispielsweise mittels Werkstlckwechsler eingeschoben bzw.
nach der Bearbeitung wieder entfernt. Daher offenbart diese Druckschrift die Bear-
beitung von einzelnen zylindrischen Werkstiicken und nicht das Verarbeiten von
Werkstoffstangen zu einzelnen Werkstlicken. Die EP 0 375 783 B1 (Anlage A6)
und entsprechende deutsche Ubersetzung DE 689 26 780 T2 (Anlage A7) kdnnen
daher dem Fachmann keine Anregungen geben, ein Bohr- und Fraswerk mit ei-
nem Werkstucktrager zu gestalten, durch den eine Werkstoffstange hindurch-

schiebbar ist und der dadurch eine Verarbeitung ,von der Stange* ermdéglicht.

Auch eine Zusammenschau von einzelnen, jeweils fur sich den Patentgegenstand
nicht nahe legenden Entgegenhaltungen A3, A4, A6, A7 und A8 kann den Fach-
mann nicht ohne erfinderische Tatigkeit zu dem Streitpatentgegenstand hinflhren.
Denn da keine der herangezogenen Druckschriften diesen besonderen, zum Hin-
durchschieben und Festspannen einer Werkstoffstange gestalteten Werkstucktra-
ger aufweist, der um eine zur Spannachse sowie zur Spindelachse normale und
somit weitere Schwenkachse gesteuert in einem Bereich schwenkbar ist, der sich
mindestens von einer zur Spindelachse normalen Lage der Spannachse bis zu ei-
ner zur Spindelachse parallelen Lage der Spannachse erstreckt, kann der Fach-
mann aus diesen Druckschriften auch keine Anregungen erhalten, ein Bohr- und
Fraswerk mit einem derartigen Werkstiucktrager zu versehen. Nur durch diese
Ausgestaltung des Werkstlcktragers ist es erfindungsgeman maglich, ein Werk-
stick in einer Einspannung nicht nur an seiner Vorderseite und an seinen (vier)
Langsseiten zu bearbeiten, sondern weitgehend auch schon an seiner Rickseite,
solange noch eine ausreichend starke Verbindung des Werkstiicks mit dem Rest

der Werkstoffstange besteht.

Die Textstelle aus dem Fachbuch ,Werkzeugmaschinen Fertigungssysteme 1
- Maschinenarten und Anwendungsbereiche”, liegt weiter ab vom Streitpatentge-
genstand und wurde von der Klagerin lediglich bezuglich dem Merkmal d des

Streitpatentgegenstandes genannt.
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Die weitere im Verfahren befindlichen Druckschrift (DE 38 24 602 Al) ist in der
mindlichen Verhandlung von der Klagerin nicht mehr aufgegriffen worden. Die
Uberprufung durch den Senat hat ergeben, dass sie weiter ab liegt und dem Ge-
genstand des Streitpatents nach Patentanspruch 1 nicht patenthindernd entgegen-
steht.

Der entgegengehaltene Stand der Technik konnte somit weder fur sich genom-
men, noch in einer Zusammenschau betrachtet, einem Fachmann den Gegen-
stand nach dem Patentanspruch 1 nahe legen.

Der Patentanspruch 1 hat daher Bestand.

7. Nachdem der Patentanspruch 1 Bestand hat, sind die angegriffenen und auf
diesen unmittelbar oder mittelbar rickbezogenen Anspriche 2 bis 4 ebenfalls
rechtsbestandig. Denn diese Patentanspriche bilden das Bohr- und Fraswerk
nach Patentanspruch 1 vorteilhaft weiter und sind daher von diesem aufgrund ih-

rer Rickbeziehungen getragen.

Die Kostenentscheidung beruht auf 8§ 84 Abs. 2 PatG i. V. m. 8§ 91 Abs. 1 ZPO, die
Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
8 709 ZPO.

gez.

Unterschriften



