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Bearbeitungsmaschine

1.

Fur die Frage, welchen Stand der Technik der Nichtigkeitsklagerin bei einer auf fehlende
Patentfahigkeit gestitzten Klage vor dem Bundespatentgericht nach Ablauf der ihm
nach § 83 Abs. 2 Satz 1 PatG gesetzten Frist nachbringen kann und wann eine hinrei-
chende Entschuldigung” gemald 8 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 PatG fiur das danach zu ver-
mutende Verschulden anzuerkennen ist, ist ein objektiver Sorgfaltsmafistab heranzu-
ziehen.

An einer hinreichenden Entschuldigung fehlt es danach jedenfalls bei verspateter Vor-
lage einer vermeintlich neuheitsschadlichen, gattungsgemafRen Druckschrift, da der Kla-
gerin aus Grunden der Waffengleichheit die Entschuldigung verwehrt ist, sie habe diese
trotz der gebotenen Sorgfalt nur zuféllig finden kénnen, wahrend sie andererseits ihren
auf fehlende Patentfahigkeit gestutzten Nichtigkeitsangriff damit begriindet, der Erfinder
hatte diesen gattungsgemafRen Stand der Technik ohne Weiteres auffinden und ein-
beziehen missen.



BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Durch Zustellung
verkindet am
4 Ni 43/10 (EP) 8. November 2012

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache



betreffend das européische Patent 1 068 918
(DE 500 08 295)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 14. August 2012 durch den Vorsitzenden Richter Engels, die
Richterin Friehe sowie die Richter Dipl.-Ing. Univ. Rippel, Dr. Ing. Prasch und
Dr. Huber fir Recht erkannt:

I. Das europdaische Patent 1 068 918 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland insoweit teilweise
fur nichtig erklart, dass das Patent folgende Fassung erhalt:

1. Einrichtung zum positionsdefinierten Aufspannen eines
Werkstlcks im Arbeitsbereich einer Bearbeitungsmaschine,
mit einem im Arbeitsbereich der Bearbeitungsmaschine zu
fixierenden Spannfutter (1) und einem auf das Spannfutter (1)
aufsetzbaren und daran festzuspannenden Werkstlck-
trager (25), ferner mit ersten Positioniermitteln (22, 23) am
Spannfutter (1) und zweiten Positioniermitteln (30, 29) am
Werkstucktrager (25), welche als Richtelemente paarweise
zusammenarbeiten und den Werkstucktrager (25) in drei
senkrecht zueinander verlaufenden Koordinatenachsen (X, Y,
Z) sowie winkelgerecht gegentber dem Spannfutter (1)
positionieren, wobei die Positionierung in X-Y-Richtung mittels
Zentrierzapfen (22) und zugehdorigen Vertiefungen (30) und in
Z-Richtung mit als Z-Referenz dienenden erhthten Flachen-
abschnitten (23) am Spannfutter (1) und einer plangeschlif-
fenen als Z-Referenz dienenden Flache am Werkstiucktréa-
ger (25) erfolgt, und mit einer Spannvorrichtung (12, 14, 18,
28), deren Spannkraft den Werkstticktrager in der durch die
Positioniermittel festgelegten Position am Spannfutter festhélt,

dadurch gekennzeichnet, dass die Einrichtung eine Mehrzahl



von erste (22) und zweite (30) Positioniermittel aufweisenden
Richtelementen umfasst, die entlang eines Kreises angeord-
net sind, und dass die Spannvorrichtung (12, 14, 18, 28) eine
Mehrzahl von Spannorganen (18, 28) umfasst, deren axiale
Komponenten der Spannkraft-Wirkungslinien zumindest
anndhernd auf oder aber auflerhalb und im Bereich einer
gedachten, Z-Achsen-parallelen, die ersten (22, 23) und
zweiten (29, 30) Positioniermittel schneidenden Zylinderman-
telflache (MF) liegen.

2. Einrichtung nach Anspruch 1, mit einem im wesent-
lichen zylindrischen Spannfutter (1) und einem im
wesentlichen hohlzylindrischen Werkzeugtrager
(25), dadurch gekennzeichnet, dass die Spann-
argane (18, 28) eine Mehrzahl von um den Umfang
des Spannfutters (1) verteilt angeordneten Spann-
kugeln (18) umfassen, die mit einer in der Innenfla-
che des Werkzeugtragers (25) angeordneten, um-
laufenden Ringnut (28) zusammenzuarbeiten be-
stimmit sind.

3. Einrichtung nach Ansprachen 1 und 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Spannvorrichtung einen
federbelasteten Ringkolben (12) urmfasst, der axial
beweglich in einem Ringraum (11) des Spannfutters
(1) angeordnet ist, gegen den die Spannkugeln (18)
anliegen und der die Spannkugeln {18) radial in die
umlaufende Ringnut (28) des Werkstlicktragers
(25) zu pressen bestimmt ist.

4. Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ringkolben (12} von einer Wirk-
lage, in der er unter Wirkung von Federn (14) steht
und die Spannkugeain (18) in die umlaufende Ring-
nut (28) des Werkstlckiragers (25) presst, pneuma-
tisch eder hydraulisch in eine Ruhelage wverschieb-
bar ist, in welcher die Spannkugeln (18} entlastet
sind.

5. Einrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der Ringkolben (12) eine umlaufen-
de Ringnut (15) aufweist, die so angeordnet ist,
dass die Spannkugein (18) in die umlaufende Ring-
nut (15) eintauchen, wenn der Ringkolben (12) in
der Ruhelage ist.

6. Einrichtung nach einem der Anspriche 2-5, da-
durch gekennzeichnet, dass die Spannkugeln
({18) in gleichmassig Uber den Umfang des Spann-
futters (1) verieilt angeordneten, radialen Bohrun-
gen (19) aufgenommen sind.

7. Einrichtung nach einem der Anspriche 2-6., da-
durch gekennzeichnet, dass zwilf Spannkugeln
(18) vorgesehen sind.

8. Einrichtung nach einem der Anspriche 2-7, da-
durch gekennzeichnet, dass die umlaufende

Ringnut (28) des Werkstlickiragers (25) im wesent-
lichen V-farmigen Querschnift besitzt.



9. Einrichtung nach einem der Anspriche 2-8, da-
durch gekennzeichnet, dass die axiale Lage der
umlaufenden Ringnut (28) im Werkzeugtréger (25)
derart festgelegt ist, dass die Spannkugeln (18) des
Spannfutters (1) in die Ringnut (28) eintauchen kin-
nen, wenn der Werkstickirager (25) lose auf das
Spannfutter (1) aufgesetzt ist, wobei sich die Sym-
metriebene ($-5) der Ringnut (28) etwas oberhalb
des Zentrums der indie Bohrungen (19) des Spann-
futters (1) eingesetzten Spannkugeln (18) befindet.

10. Einrichtung nach einem der vorangehenden An-
spriche, dadurch gekennzeichnet, dass das
Spannfutter (1) im wesentlichen zylindrisch und der
Woerkstickirager (25} im wesentlichen die Form ei-
nes einseitig mit einerm Kreisring verschlossanen
Hohlzylinders aufweist, derart, dass das Spannfut-
ter (1) in gespanntem Zustand der Einrichtung vom
Werkstiickirager (25) umschlossen ist.

11. Einrichtung nach einem der vorangehenden An-
sprilche, dadurch gekennzeichnet, dass sowohl
das-Spannfutter (1) als auch der Werksticktriger
{25) zentrale Offnungen (5, 6, 8) zur Aufnahme von
langgestreckten Werksticken besitzen.

Il.  Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

lll. Von den Kosten des Rechtsstreits tragt die Klagerin 2/3 und
die Beklagte 1/3.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hoéhe von 120 %

des jeweils zu vollstreckenden Betrags vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fur Deutschland
erteilten européaischen Patents 1 068 918 (Streitpatent), das am 26. Juni 2000
unter Inanspruchnahme der schweizerischen Prioritat CH 129399 vom
14. Juli 1999 angemeldet wurde. Die Erteilung des Streitpatents wurde am
20. Oktober 2004  veroffentlicht. Es  betrifft eine  Einrichtung  zum

positionsdefinierten Aufspannen eines Werkstlcks im Arbeitsbereich einer Bear-



beitungsmaschine und weist 11 Patentanspriche auf, die samtlich angegriffen

sind.

Der erteilte Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache deutsch

1. Einrichtung zum positionsdefinierten Aufspannen eines
Werkstucks im Arbeitsbereich einer Bearbeitungsmaschine,
mit einem im Arbeitsbereich der Bearbeitungsmaschine zu
fixierenden Spannfutter (1) und einem auf das Spannfutter (1)
aufsetzbaren und daran festzuspannenden Werkzeug-
trager (25), ferner mit ersten Positioniermitteln (22, 23) am
Spannfutter (1) und zweiten Positioniermitteln (30, 29) am
Werkstucktrager (25), welche als Richtelemente paarweise
zusammenarbeiten und den Werkstucktrager (25) in drei senk-
recht zueinander verlaufenden Koordinatenachsen (X, Y, Z)
sowie winkelgerecht gegeniiber dem Spannfutter (1) positio-
nieren und mit einer Spannvorrichtung (12, 14, 18, 28), deren
Spannkraft den Werkstiicktrager in der durch die Positionier-
mittel festgelegten Position am Spannfutter festhalt, dadurch
gekennzeichnet, dass die Einrichtung eine Mehrzahl von
erste (22) und zweite (30) Positioniermittel aufweisenden
Richtelementen umfasst, die entlang eines Kreises
angeordnet sind, und dass die Spannvorrichtung (12, 14, 18,
28) eine Mehrzahl von Spannorganen (18, 28) umfasst, deren
axiale Komponenten der Spannkraft-Wirkungslinien zumindest
annahernd auf oder aber aul3erhalb einer gedachten Z-
Achsen-parallelen, die ersten (22, 23) und zweiten (29, 30)
Positioniermittel  schneidenden  Zylindermantelflache (MF)

liegen.



und wird im Verfahren nur noch beschrankt verteidigt, und zwar nach den in der
mindlichen Verhandlung vorgelegten Antrdgen zunéchst nach Hauptantrag mit
dem aus dem Tenor ersichtlichen Patentanspruch 1 und hilfsweise mit weiteren
beschrankten Ansprichen. Zum Wortlaut der jeweiligen mit den Hilfsantragen
verteidigten Fassungen der Patentanspriiche 1 wird auf die Anlagen 2 (Hilfs-
antrag 1), 3 (Hilfsantrag 2) und 4 (Hilfsantrag 3) zum Protokoll der mindlichen
Verhandlung vom 14. August 2012 Bezug genommen. Wegen der direkt oder indi-
rekt auf Patentanspruch 1 rickbezogenen Anspriche 2 bis 11 wird auf die Streit-

patentschrift Bezug genommen.

Die Klagerin ist der Ansicht, der Gegenstand des Streitpatents, auch soweit das
Streitpatent nur noch beschrankt verteidigt wird, sei unzuléssig erweitert und nicht
patentfahig. Zum Stand der Technik beruft sie sich auf die nachfolgenden Druck-
schriften und macht insoweit hinsichtlich der Dokumente NK 7 - NK 14 Vorbe-

nutzungen geltend:

NK3 EP 0 697 267 B1

NK4 EP 614 725 A2

NK5 DE 298 02 835 U1

NK6 DE 199 07 100 A1

NK7 Katalog des EROWA ITS PM Systems

NK8 Werkstattzeichnungen

NK9 Sitzungsprotokoll vom 10. Marz 1998

NK10 a-c =~ Werkstattzeichnungen der Fa. Mecatool

NK11 Instruction for aligning 3 R Macro Press adaptor
NK12 Fax. Briggemann and Kramer

NK13 Katalog Macro Press

NK14 Schulungsunterlagen der Beklagten zum Spannsystem PalletSet W
NK15 EP 0897 776 A2

NK16 DE 3705 123 Al

NK19 DE-PS 724 892

NK25 EP 111 092 Al



NK32 US 5190 272
NB1 EP 255 042 Al

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 1 068 918 mit Wirkung fir das Hoheits-
gebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang fur

nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt (sinngemanR),

die Klage abzuweisen, soweit das Streitpatent in der Fassung
nach Hauptantrag verteidigt wird, hilfsweise soweit das Streit-
patent in der Fassung nach den Hilfsantragen 1 bis 3 verteidigt

wird.

Die Klagerin hat auf den qualifizierten Hinweis des Senats vom 19. April 2012
nach 883 Abs.1 PatG, der den Parteivertreten am 24. April 2012 zur
Stellungnahme binnen Monatsfrist mit Belehrung tber die Folgen einer Fristver-
saumnis nach 883 Abs.4 Nr.3 PatG zugestellt worden war, mit Fax vom
3. Juli 2012 die US-Patentschrift 5 190 272 (NK 32) als weitere neuheitsschadliche
Entgegenhaltung eingereicht und geltend gemacht, dass dieses Dokument anlass-
lich der Uberpriifung eines anderen Schutzrechts zufallig gefunden worden sei.
Auch sei die mindliche Verhandlung vom 14. August 2012 bei Einbindung der
neuen Entgegenhaltung hierdurch nicht gefdhrdet. Die Beklagte, der hinsichtlich
der Erwiderung auf die Stellungnahme der Klagerin zum qualifizierten Hinweis
eine Fristverlangerung bis zum 18. Juli gewéahrt worden war, hat mit Fax vom
selben Tag zugleich auf das ihr am 3. Juli 2012 zugegangen Fax der Klagerin
erwidert und unter Beibehaltung der bis dahin gestellten Antrage die
Zuriuckweisung des verspéatet vorgelegten Dokuments NK32 geltend gemacht.
Gleichzeitig hat sie ausgefiihrt, weshalb die NK32 der Erfindung nicht patent-

hindert entgegenstehe.



Die Beklagte vertritt die Rechtsansicht, dass die mit Fax vom 3. Juli 2012 nach
Fristablauf vorgelegte NK 32 als verspéatetes Vorbringen zurtickzuweisen ist. Im
Ubrigen sei der Gegenstand des Streitpatents nicht unzulassig erweitert und in der
verteidigten Fassung, jedenfalls aber in einer der hilfsweise verteidigten Fassun-

gen patentfahig.

Entscheidungsgriinde

Die zulassige Klage ist nur teilweise begrindet, und zwar nur soweit, als die
Beklagte ihr Patent nicht mehr verteidigt; insoweit war das Streitpatent ohne
weitere Sachprifung fur nichtig zu erklaren (BPatG GRUR 2009, 46, 47 -
lonenaustauschverfahren). Soweit die Beklagte das Streitpatent nach Hauptantrag
verteidigt, konnte der Senat nicht feststellen, dass der Gegenstand des Patents
aufgrund einer der von der Klagerin geltend gemachten Grinde nach Art. Il 86
Abs. 1 Nrn. 1 und 3 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 lit. a) und c), 54 und 56 EPU fur

nichtig zu erklaren war, so dass die Klage im Ubrigen abzuweisen war.

Entgegen der Rechtsansicht der Beklagten war die mit Fax vom 3. Juli 2012 nach
Ablauf der gemé&nR § 83 Abs. 2 Satz 1 PatG gesetzten Monatsfrist eingereichte US-
Patentschrift 5 190 272 (NK32) nicht nach 8§ 83 Abs. 4 PatG als verspatet vorge-

brachtes Angriffsmittel zuriickzuweisen.

Zweifelsohne ist die verspatete Vorlage einer vermeintlich neuheitsschadlichen
Druckschrift, welche im Rahmen des auf fehlende Patentfahigkeit gerichteten
Nichtigkeitsangriffs vorgelegt wird, ein von 8 83 Abs. 4 Satz 1 PatG umfasstes
Angriffsmittel, das unter den kumulativ zu prifenden Voraussetzungen des § 83
Abs. 1 Satz1 Nr.1 bis 3 PatG prékludiert sein kann, sofern eine sachgerechte
Bearbeitung und abschlieRende Beurteilung des verspateten Vorbringens eine
Vertagung erforderlich macht. Hierzu zahlt nach richtigem Verstandnis nicht nur

die Verlegung des anberaumten Termins, sondern insbesondere auch die Verta-



gung des bereits begonnenen Termins (BPatG, Urt. v. 25.4.2012, 5 Ni 28/10; vgl
auch Begrindung zum Gesetzentwurf der Bundesregierung zum PatRModG, BT-
Dr 16/11339, S. 33).

Auch steht aul3er Streit, dass die Parteien Uber die mdglichen Folgen einer Ver-
saumung der gesetzten Frist belehrt wurden, § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 PatG und
die Klagerin die nach § 83 Abs. 2 Satz 1 PatG gesetzte Frist versaumt hat. Auch
fehlt es an einer hinreichenden Entschuldigung des danach zu vermutenden Ver-
schuldens. Denn die Klagerin ist in Anbetracht ihres Vortrags, die nach ihrer
Auffassung hochrelevante Schrift erst wenige Tage vor dem Termin zuféllig
anlasslich einer sonstigen Recherche aufgefunden zu haben, bereits deshalb nicht
von einem Verschulden entlastet im Sinne des § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 2 PatG, weil
aus diesem - nach § 83 Abs. 4 Satz 2 PatG zudem glaubhaft zu machenden -
Vorbringen nicht gefolgert werden kann, die Klagerin habe zuvor innerhalb der
gesetzten Frist intensiv recherchiert und die Druckschrift auch bei Einhaltung der
gebotenen Sorgfalt nicht finden kdonnen. Hierzu fehlen jeglicher Vortrag und die

gebotene Glaubhaftmachung.

Der Senat séhe zudem bei einer gattungsgemalen Druckschrift - zu welcher die
NK32 auch nach dem eigenen Vorbringen der Klagerin zahlt - selbst ein derartiges
Vorbringen als grundsatzlich nicht geeignet an, ein Verschulden auszurdumen.
Insoweit erscheint dem Senat ein objektivierter Sorgfaltsmal3stab angemessen,
wie er auch § 276 ZPO im Zivilrecht gilt oder im Verfahrensrecht z. B. bei der
Wiedereinsetzung gefordert ist, wobei der Senat dazu neigt, von einer weiteren
Konkretisierung des Sorgfaltsmalfistabs im Hinblick auf den angesprochenen Per-
sonenkreis abzusehen, also nicht danach zu unterscheiden, ob z. B. Rechts- oder
Patentanwalte, sonstige angesprochene Fachleute oder eine nicht fachkundige
Person als Klager am Verfahren beteiligt sind. Denn auch der Erfinder muss sich
losgeldst von seiner Person der Bewertung der Erfindung durch den angespro-
chenen Fachmann unterstellen und den so aufzufindenden und heranzuziehenden
Stand der Technik entgegenhalten lassen. Der Klagerin ist danach aus Griinden

der Waffengleichheit die Entschuldigung verwehrt, sie habe eine Druckschrift trotz
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der gebotenen Sorgfalt nur zufallig finden kénnen, wahrend sie andererseits ihren
auf fehlende Patentfahigkeit gestlitzten Nichtigkeitsangriff damit begrindet, der
Erfinder héatte diesen gattungsgeméfllen Stand der Technik ohne Weiteres
auffinden und einbeziehen missen. Danach erscheint deshalb ein gleicher Mal3-

stab gerechtfertigt, welcher Stand der Technik als auffindbar zuzurechnen ist.

Allerdings kann dies letztlich vorliegend offen bleiben. Denn jedenfalls die
fachkundige Klagerin, deren Geschaftsfuhrer selbst die Recherche gefuihrt hat und
die zudem fachkundig im Streitverfahren durch ihre Prozessbevollméachtigten ver-
treten ist, muss sich fur ihren Angriff fehlender Patentfahigkeit einen Sorg-
faltsmal3stab entgegenhalten lassen, wie er vergleichbar auch fur den von der
Erfindung angesprochenen Fachmann im Hinblick auf den aufzufindenden rele-
vanten Stand der Technik gilt. Insoweit wird auch in der Begrindung des
Gesetzesentwurfs zum PatRModG fiur die Einbeziehung verspéteter Recherche-
ergebnisse aufgrund hinreichender Entschuldigung darauf abgestellt, ob die
Erkenntnisquellen offensichtlich relevant waren und auf einen entsprechenden
durch die Rechtsprechung noch auszufillenden Spielraum fir die Bestimmung
des gebotenen Sorgfaltsmalistabs verwiesen (BT-Dr 16/11339, S. 33). Danach ist
vorliegend die Verspatung nicht hinreichend entschuldigt im Sinne von § 83 Abs. 4
Satz 1 Nr. 2 PatG.

Ob deshalb und inwieweit fur die nach § 83 Abs. 4 Satz1 PatG zu treffende
Ermessensentscheidung Uber die Zurickweisung des verspéateten Vorbringens
(,Das Patentgericht ,kann“...) trotz eines derartigen, nicht entschuldigten Sorg-
faltsverstoR3es die Mdoglichkeit erdffnet ist, hiervon abzusehen — insbesondere
auch zur Vermeidung von Hartefallen (BT-Dr 16/11339, S. 33) oder weil im Einzel-
fall sonstige entlastende Umstande hinzukommen oder wie hier auch die gegneri-
sche Prozesspartei mit der Vorlage geéanderter Patentanspriche unndétig lange zu-
gewartet hat - kann vorliegend ebenfalls dahinstehen. Denn in Anbetracht dessen,
dass die Druckschrift NK32 mehr als einen Monat vor dem anberaumten Termin
zur mundlichen Verhandlung eingereicht wurde, sich der Senat hinreichend Zeit

fur ihre Erérterung am Terminstag nehmen konnte und die Beklagte deshalb in der
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Lage war, sich (mit neuen Patentanspriichen) gegen diesen verspateten Vortrag
ausreichend zu verteidigen (zu denen wiederum die Klagerin ausreichend Stellung
nehmen konnte), musste die Verhandlung nicht vertagt werden, um den verspé-
teten Vortrag beriicksichtigen zu kdnnen, § 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 PatG. Damit lag
jedenfalls diese wesentliche Voraussetzung fir die Zurtickweisung der verspatet

eingereichten Patentschrift NK32 nicht vor.

1. Der Streitpatentgegenstand betrifft nach seinem geltenden Anspruch 1 eine
Einrichtung zum positionsdefinierten Aufspannen eines Werksticks im Arbeits-

bereich einer Bearbeitungsmaschine.

Nach der Beschreibungseinleitung der Streitpatentschrift sind Einrichtungen nach
dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 bekannt und dienen vornehmlich dazu, zu
bearbeitende Werkstiicke mit hoher Genauigkeit in eine Bearbeitungsmaschine
einzuspannen, wobei insbesondere auch die Repetiergenauigkeit der Einspan-
nung gewahrleistet sein soll [0002]. Bekannte Einrichtungen weisen aber den
Nachteil auf, dass sie keine allzu grof3en Kipp- und Drehmomente aufnehmen
kénnen, die insbesondere bei der zerspanenden Bearbeitung vor allem groR3erer
Werkstiucke auftreten kdnnen [0004].

Daher liegt dem Streitpatent gemald den Ausfuhrungen in Absatz [0005] der
Streitpatentschrift die Aufgabe zu Grunde, eine Einrichtung zum positionsdefi-
nierten Aufspannen eines Werkstiicks im Arbeitsbereich einer Bearbeitungs-
maschine der im Oberbegriff des Patentanspruchs 1 genannten Art derart weiter-
zubilden, dass der am Spannfutter festgespannte Werkstiucktrager und damit das
zu bearbeitende Werkstick bei gleichbleibender, hoher Positioniergenauigkeit,
beispielsweise auch beim wiederholten Aus- und Einspannen, grof3ere Kipp- und
Drehmomente aufnehmen kann, ohne dass sich die gegenseitige Lage von

Werkstlcktrager und Spannfutter verandert.
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Gelost wird dies durch die Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1, der sich wie

folgt gliedern lasst:

1. Einrichtung zum positionsdefinierten Aufspannen eines Werk-

stiicks im Arbeitsbereich einer Bearbeitungsmaschine;

2. die Einrichtung umfasst ein im Arbeitsbereich der
Bearbeitungsmaschine zu fixierendes Spannfutter (1);

3. die Einrichtung umfasst ein auf das Spannfutter (1)
aufsetzbaren und daran festzuspannenden Werkstucktrager
(25);

4. das Spannfutter (1) hat erste Positioniermittel (22, 23)

5. der Werkstlcktrager (25) hat zweite Positioniermittel (30, 29);

6. die ersten und zweiten Positioniermittel arbeiten als Richt-

elemente paarweise zusammen,;

6.1.sie positionieren den Werkstucktrager (25) in drei
senkrecht zueinander verlaufenden Koordinatenachsen

(X, Y, Z) sowie winkelgerecht gegeniber dem Spannfutter

(1);

6.2.die Positionierung in X-Y-Richtung erfolgt mittels Zentrier-

zapfen (22) und zugehorigen Vertiefungen (30);

6.3.die Positionierung in Z-Richtung erfolgt mit als Z-Referenz
dienenden, erhdhten Flachenabschnitten (23) am Spann-
futter (1) und einer plangeschliffenen als Z-Referenz

dienenden Flache am Werkstucktrager (25);
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7. die Einrichtung umfasst eine Spannvorrichtung (12, 14, 18,
28),

7.1.deren Spannkraft den Werkstucktrager in der durch die

Positioniermittel festgelegten Position am Spannfutter fest-
halt;

- Oberbegriff —

8. die Einrichtung umfasst eine Mehrzahl von erste (22) und

zweite (30) Positioniermittel aufweisenden Richtelementen;

8.1.die Richtelemente sind entlang eines Kreises angeordnet;

9. die Spannvorrichtung (12, 14, 18, 28) umfasst eine Mehrzahl
von Spannorganen (18, 28);

9.1.die axialen Komponenten der Spannkraft-Wirkungslinien
der Spannorgane liegen zumindest annahernd auf einer
gedachten, Z-Achsen-parallelen, die ersten (22, 23) und
zweiten (29, 30) Positioniermittel schneidenden Zylinder-
mantelflache (MF),

oder

9.2.die axialen Komponenten der Spannkraft-Wirkungslinien
der Spannorgane liegen aul3erhalb und im Bereich einer
gedachten, Z-Achsen-parallelen, die ersten (22, 23) und
zweiten (29, 30) Positioniermittel schneidenden Zylinder-
mantelflache (MF).

- Kennzeichen -
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2. Zustandiger Fachmann fiur die sich vorliegend objektiv stellende und auch in
der Patentstreitschrift angesprochene Aufgabe ist ein Diplom-Ingenieur mit Fach-
hochschulausbildung der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjahriger Berufs-
erfahrung in der Konstruktion von Spanneinrichtungen bei Werkzeugmaschinen.

3. Nach dessen maRgeblichem Verstandnis und einer nach Art. 69 EPU am
Gesamtzusammenhang orientierten Betrachtung (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2011,
129 — Fentanyl-TTS; GRUR 2004, 845 - Drehzahlermittlung, m. w. N.) ist zu
beurteilen, welche technische Lehre Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist und
welchen technischen Sinngehalt den Merkmalen des Patentanspruchs im Ein-
zelnen und in ihrer Gesamtheit zukommt (BGH GRUR 2002, 515, 517 -
Schneidmesser I; BGH GRUR 2001, 232, 233 - Brieflocher, jeweils m. w. N.),
wobei die Patentschrift auch im Hinblick auf die gebrauchten Begriffe ihr eigenes
Lexikon darstellen kann (BGH GRUR 1999, 909, 912 — Spannschraube; BGH
Mitt. 2000, 105, 106 - Extrusionskopf). Der Senat legt danach dem erteilten
Patentanspruch 1 unter Berucksichtigung dieser Grundsétze folgendes Verstand-

nis zu Grunde.

a. Patentanspruch 1 ist auf eine Einrichtung zum positionsdefinierten
Aufspannen eines Werkstiicks im Arbeitsbereich einer Bearbeitungsmaschine
gerichtet. Sie umfasst ein Spannfutter, das im Arbeitsbereich einer Bearbeitungs-
maschine zu fixieren ist und einen Werkstlcktrager, der bezeichnungsgemal das

Werkstuck ,tragt®, wozu das Werksttick auf dem Werkstiicktrager befestigbar ist.

Nach Merkmal 3 kann der Werkstlicktrager auf das Spannfutter aufgesetzt und
daran festgespannt werden. Dazu sind nach den Merkmalen 4 bis 6 erste und
zweite Positioniermittel am Spannfutter bzw. am Werkstlicktrager vorgesehen, die
als Richtelemente paarweise zusammenarbeiten. Unter ,Richtelement® versteht
der Fachmann unter fachgerechter Auslegung mit Hilfe der Ausfiihrungen in
Absatz [0028] der Streitpatentschrift, dass die ersten und zweiten Positioniermittel
durch ,Elemente” jeweils paarweise zusammenarbeiten, um den Werkstuicktrager

gegeniber dem Spannfutter gerichtet bzw. ausgerichtet zu positionieren, und zwar
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entsprechend Merkmal 6.1 in drei senkrecht zueinander verlaufenden Koordina-
tenachsen (X, Y, Z) sowie winkelgerecht. Dabei erfolgt die Positionierung in X-Y-
Richtung nach Merkmal 6.2 mittels Zentrierzapfen und zugehoérigen Vertiefungen
und in Z-Richtung nach Merkmal 6.3 mit als Z-Referenz dienenden, erhghten
Flachenabschnitten am Spannfutter und einer plangeschliffenen als Z-Referenz

dienenden Flache am Werkstlcktrager.

Das Merkmal 8 legt fest, dass eine Mehrzahl, also mehrere erste und zweite Posi-
tioniermittel aufweisende Richtelemente vorgesehen ist. Dabei sind nach
Merkmal 8.1 die Richtelemente entlang eines Kreises angeordnet. Die gewdhlte
Formulierung, wonach die Positioniermittel entlang eines Kreises angeordnet sind,
stellt unmissverstandlich klar, dass alle Positioniermittel - sowohl die fur die Positi-
onierung in X-Y-Richtung als auch die fur die Z-Richtung - ausnahmslos entlang
eines einzigen Kreises und somit bezlglich des Kreismittelpunktes auf einem

gemeinsamen Radius angeordnet sind.

Weiterhin ist nach Merkmalskomplex 7 eine Spannvorrichtung vorgesehen, deren
Spannkraft den Werkstlicktrager in der durch die Positioniermittel festgelegten

Position am Spannfutter festhalt.

Nach Merkmal 9 umfasst die Spannvorrichtung auch eine Mehrzahl von
Spannorganen. Die axialen Komponenten der Spannkraft-Wirkungslinien der
Spannorgane liegen nach dem Wortlaut des geltenden Patentanspruchs 1 des
Streitpatents nach Merkmal 9.1 ,zumindest annahernd auf* oder aber nach
Merkmal 9.2 ,aul3erhalb im Bereich* einer gedachten Zylindermantelflache (MF),
wobei diese gedachte Zylindermantelflache (MF) parallel zur Z-Achse liegt und
.die ersten und zweiten Positioniermittel* schneidet, worunter in klarer und
unmissverstandlicher Weise samtliche Positioniermittel zu verstehen sind. Die
axialen Komponenten der Spannkraft-Wirkungslinien erschlieRen sich dem Fach-
mann beispielsweise aus Absatz [0028] der Streitpatentschrift als die axialen
Komponenten der Wirkungslinien der jeweiligen Teil-Spannkrafte. Der Begriff

.-annahernd auf* nach Merkmal 9.1 ist nach fachgerechter Auslegung als ,mdg-
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lichst genau auf* oder ,im Wesentlichen auf* der gedachten Zylindermantelflache
(MF) aufzufassen und vermittelt dem Fachmann, dass unter Bertcksichtigung der
ublichen Herstelltoleranzen ein Aufeinanderliegen der axialen Komponenten der
Spannkraft-Wirkungslinien mit der gedachten Z-Achsen-parallelen Zylindermantel-

flache angestrebt wird.

Nach einer dazu alternativen (zweiten) Ausfiihrungsform gemafd Merkmal 9.2 des
geltenden Patentanspruchs 1 des Streitpatents kdnnen diese axialen Komponen-
ten der Spannkraft-Wirkungslinien auch ,auf3erhalb und im Bereich” der gedachten
Zylindermantelflache (MF) liegen. Die Worte ,auf3erhalb und im Bereich* vermitteln
dem Fachmann unter Berucksichtigung der Ausflihrungen in Absatz [0028] der
Streitpatentschrift, dass diese axialen Komponenten der Spannkraft-Wirkungs-
linien nicht unbedingt - wie Merkmal 9.1 lehrt - mdglichst genau auf, sondern auch
aul3erhalb, dann jedoch, nach dem Verstandnis des Ausdrucks ,im Bereich*,
unmittelbar neben der gedachten Z-Achsen-parallelen Zylindermantelflache (MF)
derart liegen kénnen, dass die zwischen den Positioniermittel und Spannorganen

entstehenden Hebelarme nahezu null oder sehr klein werden.

b. Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Merkmale 8.1 sowie 9.1 bzw. 9.2
den Fachmann anleiten, samtliche Positioniermittel entlang eines (einzigen) Krei-
ses anzuordnen und gleichzeitig auch samtliche Spannorgane bezuglich der
Positioniermittel derart anzuordnen, dass die axialen Komponenten der
Spannkraft-Wirkungslinien der Spannorgane zumindest annahernd auf oder aber
aul3erhalb, dann jedoch unmittelbar neben einer gedachten, Z-Achsen-parallelen,
die ersten und zweiten Positioniermittel schneidenden Zylindermantelflache liegen.
Dies hat zur Folge, dass auch zumindest die spannwirksamen Teile der Spann-
organe bezuglich der Positioniermittel annahernd auf demselben Radius wie
(sdmtliche) Richtelemente angeordnet sind bzw. unmittelbar daneben, dann

jedoch aufRerhalb.
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c. Zwar mag, isoliert betrachtet, zunachst das Merkmal 8 den Eindruck
vermitteln, dass der Ausdruck ,Mehrzahl“ entsprechend dem Vortrag der Klagerin
auch im Sinne von ,Mehrheit* zu verstehen sein konnte, so dass in der Folge
hinsichtlich Merkmal 8.1 nicht alle, sondern nur die meisten Positionierelemente
entlang eines Kreises angeordnet waren. In der Zusammenschau mit den Ubrigen
Merkmalen des Patentanspruchs 1, insbesondere der Merkmale 9.1 bzw. 9.2
sowie dem Kontext der gesamten Patentschrift erschlief3t sich dem Fachmann
jedoch klar, dass der Ausdruck ,Mehrzahl* ausschliel3lich den Plural kennzeichnet
und die Merkmale 8 und 8.1 nur so zu verstehen sein kdnnen, dass samtliche Po-
sitioniermittel entlang eines (einzigen) Kreises anzuordnen sind, weil sonst keine
eindeutige Z-Achsen-parallele Zylindermantelflache entstehen konnte, die samtli-
che ersten und zweiten Positioniermittel schneidet. Auf diese Weise kann nach
den Ausfihrungen in Absatz [0006] der Streitpatentschrift erreicht werden, dass
die Spannkraft dort angreift, wo sie benotigt wird, namlich im Bereich der ersten
und zweiten Positioniermittel, und deshalb die fur Kipp- und Drehmomente

wesentlichen Hebelarme nahezu null oder sehr klein werden.

Diese nach Uberzeugung des Senats bereits aus dem Wortlaut des
Patentanspruchs 1  einzig gebotene Auslegung des Patentanspruchs 1,
insbesondere hinsichtlich dessen Merkmalskomplexe 8 und 9 findet auch durch-
gangig ihren Niederschlag in den Beschreibungsunterlagen, vor allem auch in dem
in den Figuren dargestellten Ausflihrungsbeispiel sowie der entsprechenden
Beschreibung, beispielsweise in den Abséatzen [0006], [0021] und [0028] der
Streitpatentschrift.

Der Senat konnte nicht feststellen, dass die unstrittig gewerblich anwendbare
streitpatentgemale Einrichtung zum positionsdefinierten Aufspannen eines Werk-
sticks im Arbeitsbereich einer Bearbeitungsmaschine gemald den nach Haupt-

antrag verteidigten Patentanspriichen sich als unzulassige Anderung des erteilten
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Patents erweist, insbesondere die Voraussetzungen eines in Art. 138 Abs. 1

genannten Nichtigkeitsgrundes erfullt.

1. Die Patentanspriiche 1 bis 10 in der verteidigten Fassung weisen keine
unzulassige Erweiterung des Inhalts der Anmeldung oder des Schutzbereichs
nach Artikel 138 (1), ¢) und d) EPU auf.

Die Merkmale 1 bis 6.1 sowie 7, 7.1 des geltenden Patentanspruchs 1 des
Streitpatents sind wortlich dem urspringlichen und auch dem erteilten Patent-
anspruch 1 entnehmbar. Das Merkmal 6.2 ist hinsichtlich der Zentrierzapfen im
Absatz [0016] bzw. hinsichtlich der Vertiefungen im Absatz [0023] der Offen-
legungs- und auch der Patentschrift offenbart. Das Merkmal 6.3 ist hinsichtlich der
erhohten Flachenabschnitte dem Absatz [0017] bzw. hinsichtlich der plange-
schliffenen Flache dem Absatz [0022] der Offenlegungs- und auch der Patent-
schrift entnehmbar.

Entgegen der Auffassung der Klagerin bedarf es bei einer Beschrankung auf ein
Ausfihrungsbeispiel nicht der umfassenden Mitaufnahme aller Merkmale (hier
~prismatische Zentrierzapfen®, bzw. ,gegenuber dem Kopfteil erhéhte Flachenab-

schnitte®) in eine Anspruchsfassung, soweit - wie vorliegend - der Gesamtheit der
ursprunglichen Unterlagen entnommen werden kann, dass auch Ausfih-
rungsformen ohne die in Rede stehenden Merkmale als zur Erfindung gehdrend
offenbart sind (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2012, 149, Tz. 84 - Sensoranordnung;
GRUR 1990, 432, SpleiBkammer). Dazu zahlt insbesondere auch, wenn - wie im
vorliegenden Fall - die Positionierung in X- und Y-Richtung tUber Zentrierzapfen
und Vertiefungen, bzw. in Z-Richtung tber erhéhten Flachenabschnitten und Plan-
flachen ohnehin als bekannter Stand der Technik vorausgesetzt wird und der
genannte Stand der Technik im Einzelnen hierzu auch z. T. unterschiedliche Mdg-
lichkeiten aufzeigt.

Die Merkmale 8 und 8.1 sind im urspringlichen Patentanspruch 1 sowie im Ab-
satz [0023] der Offenlegungs- und auch der Patentschrift offenbart. Der Ausdruck

.Richtelemente” findet sich bereits in den Ursprungsunterlagen, namlich im
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ursprunglichen Patentanspruch 1. Zudem wird dort auch beschrieben, dass die
ersten und zweiten Positioniermittel, also die ,Elemente”, derart paarweise zusam-
menarbeiten, dass der Werkstucktrager gegeniber dem Spannfutter positioniert
und somit ausgerichtet wird. Somit weist sowohl der Spannfutter als auch der
Werkstucktrager Elemente zum Ausrichten, also Richtelemente auf, die durch die
ersten und zweiten Positioniermittel gebildet werden. Der Begriff ,Mehrzahl* er-
schlie3t sich aus den Ausfihrungen im Absatz [0023] der Offenlegungsschrift,
wonach es mdglich ist, jeweils drei, sechs, acht oder eine grol3ere, eine Untermen-
ge einer Hirth-Verzahnung bildende Anzahl von Positioniermittel vorzusehen. Ins-
besondere belegt eine ,grolRere Anzahl“ auch die Zulassigkeit des Begriffs ,Mehr-
zahl®. Dies wird auch durch die Erganzung der ,eine Untermenge einer Hirth-Ver-
zahnung“ nicht weiter eingeschrankt, weil eine Hirth-Verzahnung keine Menge

festlegt, sondern allenfalls die Form der Verzahnung.

Die Merkmale 9 bis 9.2 gehen auf die urspringlichen Patentanspriiche 1 und 2
zurtick. Dabei ist die urspringlich offenbarte Formulierung ,im Wesentlichen auf*
nach fachgerechter Auslegung unter Bertcksichtigung der Ausfihrungen im
Absatz [0028] der Offenlegungsschrift als gleichbedeutend zu der geltenden For-
mulierung ,zumindest anndhernd auf* zu verstehen. Die im Merkmal 9.2 bezuglich
der erteilten Fassung vorgenommene Erganzung der Worte ,und im Bereich®
beschrankt die in der erteilten Fassung enthaltene Erweiterung wieder auf den
Offenbarungsgehalt der Ursprungsunterlagen. Es handelt sich hierbei um eine
eindeutige Beschrankung gegenuber der erteilten Fassung, weil der in der
erteilten Fassung nach auf3en unbegrenzte Bereich wieder auf den unmittelbar
angrenzenden Aul3enbereich beschrankt wird. Somit liegt - entgegen der Auffas-
sung der Klagerin - auch keine Schutzbereichserweiterung gegeniber der erteilten

Fassung vor.

Auch die bezuglich der erteilten Fassung im Patentanspruch 1 vorgenommenen
Erganzungen der Merkmale 6.2 und 6.3 beschréanken das Streitpatent in zulassi-
ger Weise und fuhren - entgegen der Auffassung der Klagerin - auch nicht zu einer

Schutzbereichserweiterung.
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2. Die Erfindung nach Patentanspruch 1 ist so deutlich und vollstandig offenbart,
dass ein Fachmann sie ausfiihren kann (Art. 83 EPU). Eine Lehre ist ausfiihrbar,
wenn der Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwie-
rigkeiten in der Lage ist, die Lehre des Patentanspruchs auf Grund der Gesam-
toffenbarung der Patentschrift in Verbindung mit dem allgemeinen Fachwissen so
zu verwirklichen, dass der angestrebte Erfolg erreicht wird (BGH GRUR 2011,
707, Tz. 20 - Dentalgeratesatz).

Wie den vorstehenden Ausfuhrungen in Abschnitt 1.4 zu entnehmen ist, erschlief3t
sich dem Fachmann aus dem Wortlaut des Patentanspruchs 1 in Verbindung mit
den erlauternden Textstellen in der Beschreibung des Streitpatents eine voll-
standige, nachvollziehbare technische Lehre. Insbesondere erschliel3t sich dem
Fachmann, dass die von der Klagerin gertgte Textstelle im Patentanspruch 1,
wonach unklar sei, was ,axiale Komponenten der Spannkraft-Wirkungslinien*
seien, als ,die Wirkungslinien der axialen Komponenten der Spannkraft‘ aufzu-

fassen sind.

Auch der von der Klagerin im Merkmal 9.2 als ,unbestimmt” gerligte Ausdruck
-aul3erhalb und im Bereich* vermittelt dem Fachmann die klare technische Lehre,
dass die Spannkraft-Wirkungslinien aul3erhalb, jedoch, entsprechend den Ausfiih-
rungen Absatz [0028] der Streitpatentschrift, unmittelbar neben der Zylinderman-
telflache liegen, die die ersten und zweiten Positioniermittel schneidet, so dass
auftretende Biegebeanspruchungen des Werkstiucktragers drastisch reduziert

bzw. vermieden werden.

3. Die nach dem geltenden Patentanspruch 1 beanspruchte Lehre ist auch

patentfahig i. S. v. Artikel 138 (1), a), insbesondere ist sie neu und erfinderisch.

3.1.Die streitpatentgem&fe Einrichtung zum positionsdefinierten Aufspannen
eines Werksticks im Arbeitsbereich einer Bearbeitungsmaschine nach dem
Patentanspruch 1 des Streitpatents ist unter Bericksichtigung des im Verfahren
befindlichen Stands der Technik neu (Art. 54 EPU).
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3.1.1. Die Druckschrift NB1 bildet nach den Ausfihrungen in der
Streitpatentschrift den Ausgangspunkt des Standes der Technik, den der Fach-
mann bei seinem Bemihen um eine Problemlésung heranziehen wirde. Sie zeigt
- soweit zwischen den Parteien unstreitig - die Oberbegriffsmerkmale 1 bis 7.1 des
geltenden Patentanspruchs 1 des Streitpatents. Die kennzeichnenden Merkmale 8
bis 9.2 des geltenden Patentanspruchs 1 weist dieser bekannte Stand der Technik

(unstrittig) jedoch nicht auf.

3.1.2. Die NK3 zeigt eine Befestigungsvorrichtung fir ein Werkzeug oder
Werkstlck. Die bekannte Einrichtung hat nach Spalte 1, Zeile 9 auch ein Spann-
futter (Teil (1)), das im Arbeitsbereich einer Bearbeitungsmaschine fixiert werden
kann, wobei auch ein auf das Spannfutter aufsetzbarer und daran festzuspan-
nender Werkstlick- bzw. Werkzeugtrager (Halter (3)) vorgesehen ist. Weiterhin
sind neben ersten Positioniermitteln (10, 12) am Spannfutter und zweiten Positi-
oniermitteln (9) am Werkstucktrager, welche als Richtelemente paarweise zu-
sammenarbeiten und den Werkstucktrager in zwei senkrecht zueinander ver-
laufenden Koordinatenachsen (X, Y) sowie winkelgerecht gegentiber dem Spann-
futter positionieren, zudem noch weitere Positioniermittel (Passflachen (4) bzw.
(5)) vorgesehen, die Spannfutter und Werkstlucktrager in Z-Richtung ausrichten.
Alle in der NK3 dargestellten Figuren zeigen Ausfihrungsformen mit einer
rechteckigen, moglicherweise auch quadratischen Anordnung der bekannten
Spanneinrichtung. Bei diesen Ausfuhrungsformen sind die Positionierelemente fir
die X-Y-Richtung in den Seitenmitten und die Positionierelemente fir die Z-
Richtung in den Ecken der Befestigungsvorrichtung angeordnet, so dass hier
bereits nicht das Merkmal 8.1 erfillt sein kann, weil nicht alle Positioniermittel
entlang eines (einzigen) Kreises liegen. Soweit die Klagerin unter Verweis auf die
Ausfihrungen in Patentanspruch 7 bzw. Spalte 6, Zeilen 17 bis 30 ausfiihrt, dass
bei einer runden Ausfuhrungsform der Befestigungsvorrichtung auch das
Merkmal 8.1 verwirklicht sei, so ist dem zu widersprechen. Denn an den von der
Klagerin zitierten Textstellen wird lediglich die Anordnung der Passvorspringe (9)
und somit die der Positioniermittel fiir die X-Y-Richtung festgelegt. Uber die Anord-

nung der Positioniermittel fur die Z-Richtung in Form der Passflachen (4 und 5)
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werden in der gesamten Entgegenhaltung hinsichtlich der runden Ausfihrungs-

form keine Ausfuhrungen oder Festlegungen getroffen.

Nach standiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH GRUR 2009, 382,
Tz. 25 - Olanzapin; GRUR 2010, 123 - Escitaopram) ist im Rahmen der Priufung
der Neuheit fir den Offenbarungsgehalt einer Schrift mafl3geblich, was aus fach-
mannischer Sicht ,unmittelbar und eindeutig® zu entnehmen ist, wobei ins-
besondere eine Erganzung der Offenbarung durch Fachwissen unzuléssig ist.
Deshalb gehéren auch Abwandlungen und Weiterentwicklungen der erhaltenen
technischen Information ebenso wenig zum Offenbarten wie diejenigen Schluss-
folgerungen, die der Fachmann kraft seines Fachwissens ziehen mag. Dies
schliel3t anderseits nicht aus, dass unmittelbar und eindeutig offenbart auch sein
kann, was im Patentanspruch, in der Beschreibung oder in den Zeichnungen nicht
ausdrucklich erwahnt ist, aus der Sicht des Fachmanns jedoch fur die Ausfiihrung
der unter Schutz gestellten Lehre selbstverstandlich ist und deshalb keiner beson-
deren Offenbarung. Aber auch die Einbeziehung von Selbstverstandlichem erlaubt
jedoch keine Erganzung der Offenbarung durch das Fachwissen, sie zielt vielmehr
auf die Ermittlung des Sinngehalts, d. h. derjenigen technischen Information, die
der fachkundige Leser der jeweiligen Quelle vor dem Hintergrund seines Fach-
wissens entnimmt (BGH GRUR 2009, 382, Tz. 26 - Olanzapin; GRUR 2011, 999,
Tz. 33 - Memantin; vgl auch Senat Urt. v. 10.1.2012 4 Ni 6/11).

Im vorliegenden Fall ist es jedenfalls nicht selbstverstandlich und unmittelbar dem
Offenbarungsgehalt der NK3 zu entnehmen, an welcher Stelle die Positioniermittel
fur die Z-Richtung in Form der Passflachen (4 und 5) fur den Fall einer runden
Ausfiuihrungsform angeordnet sind. Denn dies ist weder zeichnerisch dargestellt
noch in der Beschreibung erwahnt. Deshalb obliegt es bereits einer fachmanni-
schen Abwagung und Entscheidung unter Berlcksichtigung bestimmter Randbe-
dingungen, an welcher Stelle der Befestigungsvorrichtung die Positioniermittel far
die Z-Richtung in Form der Passflachen (4 und 5) sinnvoll angeordnet werden
konnten. Aus diesem Grund bedarf es flr das Merkmal 8.1 des Patentanspruchs 1

des Streitpatents weiterer durch das Fachwissen getragener Uberlegungen sowie
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einer fachmannischen Auswahl; Merkmal 8.1 kann schon deshalb keine Selbst-

verstandlichkeit bilden, die ,mitgelesen werden kénnte.

Als Spannmittel ist bei der bekannten Befestigungsvorrichtung in erster Linie
gemalR Spalte 3, Zeile 33 bis 45 eine zentrale Spannschraube (2) vorgesehen,
welche die zentrale Schraubendéffnung (7) an dem Halter (1) und die Gewinde-
bohrung (8) an dem Teil (1) durchgreift. Zwar ist es nach den Ausfuhrungen in
Spalte 3, Zeilen 40 bis 45 der NK3 moglich ,eventuell zusatzliche Schrauben-
l6cher (6) fur weitere Befestigungen® vorzusehen, wie sie in den Figuren 1 und 2

auch in den Ecken der quadratischen Befestigungsvorrichtung gezeigt sind.
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Dies vermittelt dem Fachmann jedoch die klare technische Lehre, dass fur das
Spannen immer zunachst die zentrale Spannschraube (2) vorgesehen ist und erst
im Bedarfsfall zusatzliche Spannschrauben fir weitere Befestigungen vorgesehen
werden konnen. Dies belegen auch die Ausfiihrung in Spalte 3, Zeilen 41 bis 46
der NK3, in der klar beschrieben ist, dass normalerweise die zentrale Schrauben-
offnung fur eine geniigend sichere Befestigung ausreicht. Entgegen der Auffas-
sung der Klagerin kénnen auch die Ubrigen Textstellen der NK3 in Spalte 4,
Zeilen 17 bis 20 (,..n&mlich der Schraube 2 oder mehrerer Schrauben....”) oder
Spalte 7, Zeile 33 (,..beispielsweise eine einzige Spannschraube 2....“oder auch
der allgemeine Wortlaut des Patentanspruchs 1 der NK3 in der von mehreren
Befestigungsmitteln die Rede ist, keine andere Auslegung rechtfertigen. Denn
auch diese Textstellen vermitteln dem Fachmann nicht, auf die zentrale Spann-
schraube ganz zu verzichten. Insbesondere gibt es auch keine Hinweise auf die
technische Lehre des Streitpatents, wonach nicht nur mehrere Spannelemente
vorzusehen, sondern diese auch notwendigerweise in einer besonderen Weise
beziglich der Positioniermittel anzuordnen sind, namlich derart, dass die axialen
Komponenten der Spannkraft-Wirkungslinien der Spannorgane zumindest anna-
hernd auf oder aber unmittelbar neben einer, vorzugsweise auf3erhalb einer
gedachten, Z-Achsen-parallelen, die ersten und zweiten Positioniermittel schnei-
denden Zylindermantelflache liegen, um dadurch Kippmomente zu vermeiden.

Denn durch das Vorhandensein der zentralen Spannschraube, unabhéangig davon,
ob weitere Befestigungsschrauben vorhanden sind oder nicht, kann das Merkmal
9.1 bzw. 9.2 des geltenden Patentanspruchs 1 des Streitpatents bereits nicht mehr
verwirklicht werden, so dass der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1

neu ist gegentber der NK3.

Entgegen dem Vortrag der Klagerin ist es dabei auch unbeachtlich, dass im
Absatz [0033], erster Halbsatz der Streitpatentschrift ein Ausfihrungsbeispiel der
Erfindung beschrieben wird, das auch eine zusatzliche, zentral angeordnete

Spannvorrichtung aufweist, weil der Schutzumfang des Patents ausschlief3lich
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durch den Wortlaut der Patentanspriiche festgelegt wird und diese ,Ausfiihrungs-

form“ somit erkennbar nicht vom Streitpatent umfasst ist.

3.1.4. Die NK 4 zeigt eine Einrichtung zum positionsdefinierten Aufspannen eines
Werkstiicks am Arbeitsplatz einer Bearbeitungsmaschine. Die bekannte Einrich-
tung hat gemald den Ausfihrungen auf Seite 2, Zeile 1-14 einen am Arbeitsplatz
der Bearbeitungsmaschine zu fixierenden Untersatz (1) und einen auf den Unter-
satz (1) aufsetzbaren und daran festspannbaren Werkstucktrager (2). Werkstuck-
trager (2) und Untersatz (1) weisen paarweise zusammenarbeitende Richtele-
mente (5, 10, 27, 28) auf, die den Werksticktrager (2) in drei zueinander
senkrechten Koordinatenachsen (X, Y, Z) und winkelgerecht auf den Untersatz (1)
ausrichten. Dabei erfolgt die Positionierung in X-Y-Richtung mittels aufge-
schraubter Richtelemente (5) und zugehdrigen Vertiefungen in den Zentrier-
schlitzen der Gegenstiicke (10). Die Positionierung in Z-Richtung erfolgt mit als Z-
Referenz dienenden, erhdhten, kreisringférmig angeordneten Flachenab-
schnitten (27, 28) am Spannfutter (Untersatz 1) und einer plangeschliffenen, als Z-
Referenz dienenden Flache (9) am Werksticktrager (2). Eine klare technische
Lehre, wonach alle Positioniermittel gemaf3 Merkmal 8.1 des Streitpatents entlang
eines (einzigen) Kreises anzuordnen sind, vermittelt die NK4 schon deshalb nicht,
weil jedes dieser Positioniermittel, insbesondere auch die kreisringférmig angeord-
neten Flachenabschnitte (27, 28) am Spannfutter (Untersatz 1) sowie die plange-

schliffene Flache (9) am Werkstlicktrager, eine betrachtliche Ausdehnung haben.

Als Spannvorrichtung sind mehrere (im Ausfiihrungsbeispiel gemald Figur 3 sind
es vier) Spannorgane vorgesehen, jede bestehend aus jeweils einem
Spannzapfen (11) und jeweils einem Spannfutter (4). Jedes der Spannfutter weist
mehrere um den Spannzapfen (11) kreisformig angeordnete Kugeln (19) als
Spannorgane auf, die die Spannkraft Ubertragen. Entgegen der von der Klagerin
geaullerten Auffassung bilden hierbei die Kugeln (19) zweifelsfrei die Spann-
organe im Sinne des Streitpatents, weil durch sie die Spannkraft auf den jeweili-
gen Spannzapfen Ubertragen wird und die Wirkungslinien der axialen Kompo-

nenten der jeweiligen Teil-Spannkrafte entstehen.
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Aufgrund der Verwendung von mehreren (hier vier) Spannfuttern mit jeweils
kreisformig um die Spannzapfen angeordneten Spannorganen in Form von Kugeln
weist die bekannte Spanneinrichtung einen anderen Aufbau auf als der Streit-
patentgegenstand. Hinweise auf die technische Lehre des Streitpatents gemaf
Merkmal 9.1, wonach die axialen Komponenten der Spannkraft-Wirkungslinien der
Spannorgane zumindest annahernd auf oder aber auf3erhalb im Bereich also
unmittelbar neben jedoch auf3erhalb einer gedachten, Z-Achsen-parallelen, die
ersten und zweiten Positioniermittel schneidenden Zylindermantelflache liegen,
kann die NK4 schon deshalb nicht vermitteln, weil die axialen Komponenten der
Spannkraft-Wirkungslinien nicht entlang eines (einzigen) Kreises bzw. auch nicht
unmittelbar daneben, sondern entlang mehrerer (hier vier) Kreise liegen und daher
die axialen Komponenten der Spannkraft-Wirkungslinien der Spannorgane nicht
auf einer (einzigen) Zylindermantelflache liegen kdénnen. Der Gegenstand des

geltenden Patentanspruchs 1 ist daher neu gegentber der NK4.

3.1.5. Die Druckschrift nach Anlage NK32 zeigt ein Palettensystem, auf dem ein
Werkstick festgespannt und einer Bearbeitungsmaschine zugefuhrt werden kann
(Spalte 1, Zeilen 46 - 49) und bildet somit durchaus eine Einrichtung zum positi-
onsdefinierten Aufspannen eines Werkstlicks im Arbeitsbereich einer Bearbei-
tungsmaschine gemald Merkmal 1 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents. Sie
umfasst ein an der Bearbeitungsmaschine zu fixierendes Spannfutter (actuator
base 15) und einen daran festzuspannenden Werksticktrager (pallet
assembly 45). Spannfutter (actuator base 15) und Werkstlcktrager haben jeweils
kreisringformige Einbauteil (50, 55) mit jeweils einer Stirnverzahnung wie sie in
Figur 9 deutlich erkennbar sind. Jeder einzelne Zahn sowie jede korrespondie-
rende Zahnliicke der beiden Stirnrader (50, 55) bilden somit Positioniermittel im
Sinne des Streitpatents, so dass das Spannfutter (15) erste und der Werkstulick-

trager (45) zweite Positioniermittel aufweist.
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Diese Positioniermittel in Form der einzelnen Zéhne bzw. korrespondierenden
Zahnliicken der beiden Stirnrader (50, 55) arbeiten als Richtelemente paarweise
zusammen, positionieren den Werkstlcktrager (45) gegeniber dem Spann-
futter (15) in allen drei Koordinatenachsen sowie bezlglich der Winkelstellung
(Merkmale 6 und 6.1). Ebenso sind die Merkmale 8 und 8.1 verwirklicht, weil die
Einrichtung ersichtlich eine Mehrzahl von ersten und zweite Positioniermittel auf-
weisenden Richtelementen aufweist, die entlang eines einzigen Kreises

angeordnet sein mogen.

Ahnlich wie auch beim Streitpatent hat die bekannte Einrichtung zum positions-
definierten Aufspannen eines Werkstiicks im Arbeitsbereich einer Bearbeitungs-
maschine nach der Anlage NK32 eine Spannvorrichtung (30, 35, 85, 110), deren
Spannkraft den Werkstticktrager in der durch die Positioniermittel festgelegten
Position am Spannfutter festhalt. Die Spannvorrichtung (30, 35, 85, 110) umfasst
eine Mehrzahl von Spannorganen in Form der Kugeln (ball bearings 85), die mit
einer Schréagflache (lockingface 110) am Werkstucktrager (pallet assembly 45)

zusammenwirken.
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Die axialen Komponenten der Spannkraft-Wirkungslinien der Spannorgane (ball
bearings 85) liegen - wie auf der dargestellten Figur 2 der NK32 ersichtlich ist -
anndhernd auf einer gedachten, Z-Achsen-parallelen, die Zdhne sowie die korres-
pondierenden Vertiefungen der Stirnverzahnung schneidenden Zylindermantel-

flache.

Selbst fir den Fall, dass die Zéahne sowie die korrespondierenden Zahnlicken der
Stirnverzahnungen, entsprechend dem Vortrag der Klagerin, zweifelsfrei als
LZentrierzapfen® und ,Vertiefungen“ im Sinne des Streitpatents aufzufassen sind
(Merkmal 6.2), weist die bekannte Einrichtung zum positionsdefinierten
Aufspannen eines Werksticks im Arbeitsbereich einer Bearbeitungsmaschine
nach der Anlage NK32 zumindest nicht das Merkmal 6.3 auf. Denn bei der NK32
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erfolgt die Positionierung in Z-Richtung nicht mit als Z-Referenz dienenden, erhdh-
ten Flachenabschnitten am Spannfutter und einer plangeschliffenen als Z-
Referenz dienenden Flache am Werkstticktrager, sondern auch durch die aufein-
anderliegenden Schragflachen der jeweiligen Zahnflanken der Stirnverzahnungen,
weil bei Zahnpaarungen funktionsbedingt aufgrund des erforderlichen Zahnkopf-

spiels stets die Zahnflanken zueinander in Eingriff kommen.

Der Gegenstand des geltenden Patentanspruchs 1 ist daher auch neu gegenuber
der NK32.

3.1.6. Hinsichtlich der restlichen im Verfahren befindlichen Druckschriften,
insbesondere der Druckschriften nach den Anlagen NK5, NK6, NK19 sowie der
behaupteten Vorbenutzungen hat die Klagerin zu der fehlenden Neuheit in der
mindlichen Verhandlung nicht mehr vorgetragen. Sie liegt auch nicht vor, wie der
Senat Uberprift hat. Insbesondere gehen die NK5 und die NK6 nicht Gber das
hinaus, was aus der NK4 bekannt geworden ist. Bei der NK19 erfolgt die Zentrie-
rung in X-Y-Richtung Uber die kegelige Bohrung (11) und den Kegelansatz (9).
Schon aus diesem Grund sind die Federkeile (18) und die Aussparungen (19) bei
der bekannten Spannvorrichtung keine Positionierelemente im Sinne des Streit-
patents sondern Mithehmer. Zur Begriindung im Einzelnen wird auf die Ausfiihrun-

gen im Bescheid nach § 83 PatG verwiesen.

3.2.Die nach Patentanspruch 1 beanspruchte Lehre ist auch erfinderisch; sie
ergab sich fur den angesprochenen Fachmann im Zeitpunkt der Anmeldung nicht
in naheliegender Weise aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik
(Art.56 EPU).

Ansatzpunkt fir die Beurteilung der erfinderischen Tétigkeit ist das Auffinden des
technischen Problems, das aus dem zu entwickeln ist, was die Erfindung gegen-
Uber dem Stand der Technik tatsachlich leistet (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2012,
803, Tz.31 - Calcipotriol-Monohydrat; GRUR 2010, 602 - Gelenkanordnung),

wobei die Wahl des Ausgangspunktes der Rechtfertigung bedarf und verschie-
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dene Ausgangspunkte in Betracht zu ziehen sein kénnen (BGH GRUR 2009, 382,
Tz.51 - Olanzapin; GRUR 2009, 1039, Tz.20 - Fischbissanzeiger; BPatG
GRUR 2004, 317 - Programmartmitteilung) und zu fragen ist, ob der Stand der
Technik am Prioritats- bzw Anmeldetag dem Fachmann den Gegenstand der
Erfindung nahegelegt hat. Das erfordert aber nicht nur, dass der Fachmann mit
seinen durch seine Ausbildung und berufliche Erfahrung erworbenen Kenntnissen
und Fahigkeiten in der Lage gewesen ist, die erfindungsgemale Losung des tech-
nischen Problems aus dem Vorhandenen zu entwickeln, sondern der Fachmann
musste auch Grund haben, den Weg der Erfindung zu beschreiten. Dazu bedarf
es in der Regel Uber die Erkennbarkeit des technischen Problems hinausreichen-
der Anst6l3e, Anregungen, Hinweise oder sonstiger Anlasse (BGH GRUR 2012,
378, Tz. 16 - Installiereinrichtung Il), d. h. Veranlassung den Stand der Technik zu

andern.

a. Den Ausgangspunkt des Standes der Technik, den der Fachmann bei seinem
Bemuhen um die objektive und auch im Streitpatent angesprochene Probleml6-
sung heranzog, mag danach - entsprechend dem Vortrag der Klagerin - einerseits
die Druckschrift NK3 bilden, weil sie unter Zugrundelegung einer kreisrunden
Ausfiuhrungsform objektiv Gber die NB1 hinausgeht und weil sie die Merkmale 1
bis 8 sowie 9 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents aufweist. Doch selbst fur
den Fall, dass der Fachmann aufgrund seines Fachwissens mdglicherweise ange-
regt ware, entsprechend Merkmal 8.1 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents
auch die Positioniermittel fur die Z-Richtung in Form der Passflachen (4 und 5) auf
demselben Radius anzuordnen wie die Positioniermittel fir die X-Y-Richtung, so
weist die Druckschrift NK3 - wie vorstehend zur Beurteilung der Neuheit im Ein-
zelnen begrundet - keinerlei Offenbarungsgehalt hinsichtlich der Merkmale 9.1 und
9.2 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents auf. Insbesondere gibt die NK3 dem
Fachmann auch keinerlei Hinweise dahingehend, dass eine (besondere) Anord-
nung von Spannmitteln bezlglich der Positioniermittel dazu beitragen konnte,
Kippmomente zu vermeiden. Der Inhalt der NK3 kann deshalb fir sich gesehen
dem Fachmann keine Anregung dazu geben, samtliche Positioniermittel an einem

einzigen Kreis anzuordnen und zusatzlich auch sdmtliche Spannorgane derart an-
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zuordnen, dass die axialen Komponenten der Spannkraft-Wirkungslinien der
Spannorgane moglichst genau auf oder aber nach Merkmal 9.2 auf3erhalb im Be-
reich, also unmittelbar neben - jedoch aul3erhalb - einer gedachten, Z-Achsen-pa-
rallelen, die ersten und zweiten Positioniermittel schneidenden Zylindermantelfla-
che liegen, um dadurch Kippmomente zu vermeiden. Auch ist nicht ersichtlich,
dass sonstige Hinweise, derartige Anregungen vermittelt haben, wie sie sich erge-
ben kdnnen aus den Eigenarten des in Rede stehenden technischen Fachgebiets
und der auf diesem Fachgebiet Ubliche Vorgehensweise von Fachleuten bei der
Entwicklung von Neuerungen oder aber aus sonstigen Umstanden, wie techni-
schen Bedurfnissen, der Anwendung des in Rede stehenden Gegenstands oder
auch nicht-technische Vorgaben, die geeignet sind, die Uberlegungen des Fach-
manns in die Richtung der Erfindung zu lenken (BGH GRUR 2012, 378, Tz. 16 —

Installiereinrichtung Il).

Von den ubrigen im Verfahren befindlichen Druckschriften weist als einzige
Druckschrift die NK32 das Merkmal 9.1 oder 9.2 auf. Dies jedoch - nach Uber-
zeugung des Senats - lediglich zuféllig und nicht im Kontext der dort vermittelten
technischen Lehre. Denn auch die NK32 gibt dem Fachmann keinerlei Hinweise
dahingehend, dass eine (besondere) Anordnung von Spannmitteln (Kugeln)
bezuglich der Positioniermittel (Z&hne und Zahnliicken der Stirnverzahnungen)
dazu beitragen konnte, Kippmomente zu vermeiden. Denn die Vermeidung von
Kippmomenten ist in der NK32 mit keinem Wort angesprochen. Aus diesem Grund
sind der NK32 auch keine Hinweise zu entnehmen, warum die Spannmittel
beziglich den auf einem Kreis liegenden Positioniermittel derart angeordnet sind,
dass die axialen Komponenten der Spannkraft-Wirkungslinien der Spannorgane
annahernd auf einer gedachten, Z-Achsen-parallelen, die ersten und zweiten

Positioniermittel schneidenden Zylindermantelflache liegen.

Vielmehr wirde der Fachmann, im standigen Bestreben Kosten einzusparen,
ausgehend von der NK3 allenfalls das Konzept der NK32 tibernehmen, die Zéhne

sowie die korrespondierenden Zahnlicken von Stirnverzahnungen als
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Positioniermittel in X-, Y- und Z-Richtung zu verwenden, so dass es eigener

Positioniermittel in Z-Richtung nicht mehr bedirfe.

Somit konnte ein Fachmann, ausgehend von der NK3, auch unter Hinzuziehung
der NK32 keine Anregungen erhalten, um in naheliegender Weise zum
Gegenstand des Streitpatents nach Anspruch 1 zu gelangen. Hierbei ist
insbesondere auch zu bertcksichtigen, dass das Auffinden einer neuen Lehre
zum technischen Handeln insbesondere nicht schon deshalb als nahegelegt
bewertet werden kann, weil lediglich keine Hinderungsgriinde zutage treten, von
dem im Stand der Technik Bekannten zum Gegenstand dieser Lehre zu gelangen.
Es bedarf vielmehr - abgesehen von dem hier nicht vorliegenden Fall, in dem fur
den Fachmann auf der Hand liegt, was zu tun (BGH GRUR 2009, 936 - Heizer,;
GRUR 2010, 814 - Fugenglatter) - zusatzlich des Anlasses oder der Anregung, die
Losung des technischen Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen, da
erfahrungsgemal die technische Entwicklung nicht notwendigerweise diejenigen
Wege geht, die sich bei nachtraglicher Analyse der Ausgangsposition als sachlich
plausibel oder gar mehr oder weniger zwangslaufig darstellen (BGH GRUR 2009,
746 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung; GRUR 2010, 487 - einteilige Ose).

Dasselbe gilt sinngemal auch fur die NK4 bzw. NK5, NK6 bzw. NB1 als
Ausgangspunkt, weil deren Inhalt nicht Uber das hinausgeht, was sich dem

Fachmann aus der NK3 unter Berticksichtigung seines Fachwissens erschliefl3t.

b. Auch die NK32 kann als Ausgangspunkt der Problemlésung den Fachmann,
selbst unter Berlcksichtigung seines Fachwissens, nicht in naheliegender Weise
zum Streitpatentgegenstand fuhren. Denn die NK32 betrifft, wie vorstehend zur
Neuheit im Einzelnen ausgefiihrt wurde, eine Einrichtung zum positionsdefinierten
Aufspannen eines Werkstlcks im Arbeitsbereich einer Bearbeitungsmaschine, die
zumindest keine Positionierung in Z-Richtung mit als Z-Referenz dienenden,
erhéhten Flachenabschnitten am Spannfutter und einer plangeschliffenen als Z-
Referenz dienenden Flache am Werkstlcktrager aufweist, sondern auch die

Positionierung in Z-Richtung durch aufeinanderliegende Schragflachen der
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jeweiligen Zahne der Stirnverzahnungen verwirklicht. Bereits weil die NK32
hinsichtlich der Positionierung in Z-Richtung einen anderen Weg beschreitet als
das Streitpatent kann sie, fur sich gesehen, den Fachmann unter Einbeziehung
seines Fachwissens nicht in naheliegender Weise zur streitpatentgemalden
Einrichtung mit erhdhten, als Z-Referenz dienenden Flachenabschnitten am
Spannfutter und einer plangeschliffenen, als Z-Referenz dienenden Flache am

Werkstucktrager fuhren.

Sofern der Fachmann die Positioniergenauigkeit in Z-Richtung verbessern wollte,
so wuirde er, angeregt durch Losungen in der NK3 oder NK4, méglicherweise die
dort vorgesehenen, als Z-Referenz dienenden, erhdohten Flachenabschnitte am
Spannfutter und einer plangeschliffenen als Z-Referenz dienenden Flache am
Werkstucktrager in Betracht ziehen. Da jedoch bei der bekannten Einrichtung zum
positionsdefinierten Aufspannen eines Werkstiicks im Arbeitsbereich einer
Bearbeitungsmaschine nach der NK32 im Bereich der vorhandenen
Stirnverzahnungen aufgrund der um 360 ° lickenlos umlaufenden Verzahnungen
kein Bauraum fur die Anordnung zusatzlicher erhéhten Flachenabschnitten am
Spannfutter und zusatzlicher plangeschliffenen als Z-Referenz dienenden Flachen
am Werkstucktrager zur Verfigung steht, wirde er diese Richtelemente zwangs-
laufig auf einem Radius anordnen, der entweder innerhalb oder aul3erhalb der
vorhandenen Stirnverzahnungen liegt. Dies fuhrt jedoch dazu, dass - anders als
es das Merkmal 8.1 vorgibt - nicht alle Richtelemente (ausnahmslos) entlang eines
(einzigen) Kreises angeordnet sind. Somit kann selbst eine Kombination,
ausgehend von der D32 in Verbindung mit der D3 oder der D4 den Fachmann
nicht zum Streitpatentgegenstand fuhren. Dies gilt umso mehr, weil keine einzige
der im Verfahren befindlichen Druckschriften dem Fachmann Anregungen gibt, zur
Vermeidung von Kippmomenten die Positioniermittel beziglich den Spannmittel in
besonderer Weise anzuordnen, namlich entsprechend den Merkmalen 8.1 in

Verbindung mit den Merkmalen 9.1 bzw. 9.2.

c. Die behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen sowie die Ubrigen im Zuge

des Verfahrens in Betracht gezogenen Druckschriften, die von der Klagerin auch
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in der mundlichen Verhandlung nicht aufgegriffen worden sind, liegen - wie bereits
im Zwischenbescheid begriindet - weiter ab vom Streitpatentgegenstand und
stehen deshalb dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 ebenfalls nicht patent-
hindernd entgegen. Die beanspruchte Lehre war auch nicht durch einfache
fachlibliche Erwégungen ohne weiteres auffindbar, sondern bedurfte dariber
hinaus gehender Gedanken und Uberlegungen, die auf erfinderische Tatigkeit
schlieBen lassen. Der Patentanspruch 1 in der mit Hauptantrag verteidigten
Fassung hat daher Bestand.

4. Die ebenfalls angegriffenen Unteranspriiche 2 bis 11, die Ausgestaltungen der
Erfindung nach Patentanspruch 1 enthalten, werden vom bestandigen Haupt-
anspruch getragen, ohne dass es hierzu weiterer Feststellungen bedurfte
(BPatGE 34, 215).

5. Dem vom Klagervertreter mehrfach gestellten Beweisangebot auf Einholung
eines Sachverstandigenbeweises zur Klarung des Offenbarungsgehaltes von
Druckschriften war nicht zu folgen. Eine Begutachtung durch einen Sachver-
standigen ist nur dann anzuordnen, wenn die eigene Sachkunde des Gerichts
nicht ausreicht, um aus feststehenden Tatsachen Wertungen und Schlussfol-
gerungen zu ziehen, die ein besonderes Fachwissen erfordern. Eigene Sach-
kunde des Richters macht die Einholung eines Gutachtens deshalb entbehrlich.
Aufgrund des naturwissenschaftlichen Studiums der technischen Richter, des
durch praktische Berufserfahrung vertieften Spezialwissens und der langjahrigen
Erfahrung als Patentpriifer wird diese Sachkunde beim technischen Richter ver-
mutet. Ob das Gericht seine eigene Sachkunde fur ausreichend erachtet, liegt
dabei grundséatzlich in seinem pflichtgemallen Ermessen, wobei es ausreicht,
wenn auch nur ein Mitglied eines Kollegialgerichtes hinreichende Sachkunde
besitzt (BGH MDR 2007, 538, 539 m. w. N.). Die danach bestehende Sachkunde
der Senatsmitglieder ist vorliegend auch nicht substantiiert in Frage gestellt
worden. Nach Auffassung des Senats war daher ein Sachverstandiger nicht zu

beauftragen.
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V.

Die Parteien haben die Kosten des Rechtsstreits im Umfang ihres Obsiegens und
Unterliegens gemald 8 84 Abs. 2 PatG i. V. m. 8§ 92 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen.
Hierbei hat der Senat sich davon leiten lassen, dass die Quote von in etwa einem
Drittel dem Umfang der gegenstandlichen Beschrankung des Streitpatents und
dessen Wertes im Hinblick auf das Allgemeininteresse entspricht und die Beklagte
insoweit unterlegen ist. Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit
beruht auf § 99 Abs. 1 PatG, § 709 ZPO.

Engels Dr. Huber Friehe Rippel Dr. Prasch
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