IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

Verklindet am
14. Mai 2013
4 Ni 56/10

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

BPatG 253
08.05



betreffend das deutsche Patent 197 28 384

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 14. Mai 2013 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Engels, des Richters Dr. agr. Huber, der Richterin Dr. Mittenberger-Huber
und der Richter Dipl.-Ing. Rippel und Dr.-Ing. Dorfschmidt fir Recht erkannt:

Die Klage wird abgewiesen.

I. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Klagerin.

[l Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 % des

zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.



Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 197 28 384 C5
(Streitpatent), das am 03.07.1997 angemeldet worden ist und ein ,Rotierendes
Schaftwerkzeug” betrifft. Das Patent umfasst in der Fassung, die es durch die
Entscheidung der Patentabteilung 14 des Deutschen Patent- und Markenamts
vom 10. Juli 2009 erhalten hat, 10 Patentanspriiche, von denen die

Patentanspriche 1 bis 6 angegriffen sind.

Die mit der Teilnichtigkeitsklage angegriffenen Patentanspriiche 1 bis 6 lauten:

1. Reibahle zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen, mit einem Schaft (12),
in dem zumindest ein Langskanal (17) fur Kuhl-/Schmiermittel vorgesehen ist, mit
einem Schneidkopf (13), der zumindest eine Schneide (19) und einen Spanraum
(14) aufweist, wobei der Langskanal (17) eine an einer Stirnseite (18) des
Schneidkopfes (13) angeordnete Offnung aufweist, gekennzeichnet durch einen
sich zur Stirnseite (18) des Schneidkopfes (13) verjingenden Spanraumabschnitt
(22), wobei der sich verjingende Spanraumabschnitt (22) eine gleichférmige
Querschnittsverjingung aufweist.

2. Reibahle nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der engste

Querschnitt (24) des Spanraumes (14) im Bereich der Hauptschneide (23) liegt.

3. Reibahle nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass der sich
verjingende Spanraumabschnitt (22) an den engsten Querschnitt (24) des

Spanraumes (14) anschliel3t.

4. Reibahle nach einem der vorhergehenden Anspriiche, dadurch
gekennzeichnet, dass der sich verjingende Spanraumabschnitt (22) in zumindest

einen sich daran anschlieRenden Abschnitt (21) des Spanraumes (14) tbergeht,



der vorzugsweise einen gréReren Querschnitt als der engste Querschnitt (24)

aufweist.

5. Reibahle nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet, dass der Abschnitt

(21) des Spanraumes (14) einen konstanten Querschnitt aufweist.

6. Reibahle nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet,
dass der Spanraumabschnitt (21) eine kontinuierliche Verjingung durch eine
Seitenflache (26) eines Innenspanraumes (27) und eines Spangrundes (28)

aufweist.

Wegen der — nicht angegriffenen — Patentansprtiche 7 bis 10 wird auf die

Patentschrift Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klagerin geltend, der Gegenstand des
Streitpatents sei gegenuber dem Stand der Technik nicht patentfahig. Er sei nicht
neu, beruhe aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Darliber
hinaus seien die Patentansprtiche 1 bis 6 nicht ausfihrbar und die
Patentanspriiche 3 bis 6 gegentber dem Inhalt der beim Deutschen Patentamt

urspringlich eingereichten Anmeldung unzulassig erweitert.

Sie beruft sich hierzu auf folgende — teilweise - vorveroffentlichte Druckschriften:

Nk3a DE 43 07 553 Al

Nk3b DE 197 07 549 Al; angemeldet 26.02.1997, offengelegt
04.09.1997

Nk3c DE 446 198 A

Nk3d DE 694 04 788 T2

Nk3e DE 697 09 966 T2, angemeldet am 13.02.1997, offengelegt
20.08.1997

Nk3f JP 03142116 AA; Abstract in englischer Sprache

Nk3g FR 874 600 A



Nk3h DE 197 19 892 Al; angemeldet 12.05.1997, offengelegt
19.11.1998

NKk3i DE 197 24 855 Al; angemeldet 12.06.1997, offengelegt
19.11.1998

Nk3j DE 197 19 893 Al; angemeldet 12.05.1997, offengelegt
19.11.1997

Nk3k DE 44 21 922 C1

Nk3lI DE 195 44 556 Al

Nk3m JP 09277108 AA ; Abstract in englischer Sprache

Nk3n Vladimir Rocek, ,Versuche mit ungleich schragen

Reibahlenzahnen*, Technische Rundschau 10/85

Nk3o Dieter Kress: Werkzeugmaschine, Bd. 4 ,Reiben mit hohen
Schnittgeschwindigkeiten®, Vogel-Verlag 1975, S. 6-108
Nk3p DE 3314 349 Al

Die Klagerin ist der Auffassung, die Druckschriften Nk3c, Nk3h, aber auch die
Druckschrift Nk3i offenbarten jeweils alle Merkmale von Patentanspruch 1 des
Streitpatents, weshalb dessen Gegenstand nicht mehr neu sei. Patentanspruch 1
beruhe ferner bei Kombination der Druckschriften Nk3k und Nk3a bzw. Nk3k und
Nk3d oder bei einer Kombination von Nk3k und Nk3f oder Nk3p mit Nk3c nicht auf

einer erfinderischen Tatigkeit.

Der Gegenstand des Anspruchs 3, der von den Ansprichen 4 bis 6 umfasst
werde, sei gegenuber dem urspringlich eingereichten Anspruch 3 unzul&ssig
erweitert, da er in der geltenden Fassung nicht mehr das Merkmal ,disenférmig
ausgebildet* aufweise. Die Gegenstande der Patentanspriche 1 bis 6 seien
schlie3lich nicht ausfihrbar fir den Fachmann, da die erforderliche Herstellung
eines Unterdrucks zum Erzeugen einer Sogwirkung sich wegen des Venturi-
Effektes nicht einstelle. Im Gegenteil, es bilde sich ein Uber- statt eines
Unterdrucks.

Die Klagerin beantragt daher,



das deutsche Patent 197 28 384 C5 im Umfang der Anspriiche 1 bis 6 fur

nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit Patentanspruch 1 gemaf
den Hilfsantrdgen 1 bis 8; an die Hilfsantrage 1, 2, 3 und 4 schlie3en
sich die Patentanspriche 2 bis 6 unter Riickbeziehung auf die (jeweils)
geadnderte Fassung des Patentanspruchs 1 an; an Hilfsantrag 3a
schlie3en sich die erteilten Anspriiche 3 bis 6 an; an Hilfsantrag 5 die
erteilten Anspruche 4 bis 6; an Hilfsantrag 6 die erteilten Anspriiche 2,
3, 5 und 6 an; an Hilfsantrag 7 die erteilten Anspriche 2, 3 und 6 an
und an Hilfsantrag 8 schlie3en sich die erteilten Anspriiche 2 bis 5 als

abhangige Ansprliche an.

[Anderungen in den Hilfsantragen gegeniiber dem Hauptantrag sind

jeweils mit doppelten Unterstreichungen gekennzeichnet]

Hilfsantrag 1:

1. Reibahle zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen, mit einem Schaft
(12), in dem zumindest ein Langskanal (17) fur Kuahl-/Schmiermittel
vorgesehen ist, mit einem Schneidkopf (13), der zumindest eine
Schneide (19) und einen Spanraum (14) aufweist, wobei der

Langskanal (17) zentral in dem Schaft (12) und dem Schneidkopf (13)

verlauft und eine an einer Stirnseite (18) des Schneidkopfes (13)

angeordnete Offnung aufweist, um __Kiihl-/Schmiermittel in__die

Sacklochbohrung zu fihren, gekennzeichnet durch einen sich zur



Stirnseite (18) des Schneidkopfes (13) verjingenden
Spanraumabschnitt (22), wobei der sich verjingende
Spanraumabschnitt (22) eine gleichformige Querschnittsverjingung auf

weist.

Hilfsantrag 2:

1. Reibahle zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen, mit einem Schaft
(12), in dem zumindest ein Langskanal (17) fur Kuhl-/Schmiermittel
vorgesehen ist, mit einem Schneidkopf (13), der zumindest eine
Schneide (19) und einen Spanraum (14) aufweist, wobei der
Langskanal (17) eine an einer Stirnseite (18) des Schneidkopfes (13)

angeordnete Offnung aufweist, dadurch gekennzeichnet, dass der an

dem Schneidkopf (13) vorgesehene Spanraum (14) einen sich zur
Stirnseite (18) des Schneidkopfes (13) verjingenden

Spanraumabschnitt (22) umfasst, wobei der sich verjingende
Spanraumabschnitt (22) eine gleichférmige Querschnittsverjingung

aufweist.

Hilfsantrag 3:

1. Reibahle zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen, mit einem Schaft
(12), in dem zumindest ein Langskanal (17) fur Kuahl-/Schmiermitte!
vorgesehen ist, mit einem Schneidkopf (13), der zumindest eine
Schneide (19) und einen Spanraum (14) aufweist, wobei der
Langskanal (17) eine an einer Stirnseite (18) des Schneidkopfes (13)
angeordnete Offnung aufweist, gekennzeichnet durch einen sich zur
Stirnseite (18) des Schneidkopfes (13) verjingenden
Spanraumabschnitt (22), wobei der sich verjingende
Spanraumabschnitt (22) eine gleichférmige Querschnittsverjingung

aufweist, so dass sich ein Venturi-Effekt in dem Bereich ergibt, in dem

der gr63te Teil der Spane anféllt.




Hilfsantrag 3a:

1. Reibahle zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen, mit einem Schaft
(12), in dem zumindest ein Langskanal (17) fur Kahl-/Schmiermitte!
vorgesehen ist, mit einem Schneidkopf (13), der zumindest eine
Schneide (19) und einen Spanraum (14) aufweist, wobei der
Langskanal (17) eine an einer Stirnseite (18) des Schneidkopfes (13)
angeordnete Offnung aufweist, gekennzeichnet durch einen sich zur
Stirnseite (18) des Schneidkopfes (23) verjingenden
Spanraumabschnitt (22), wobei der sich verjingende
Spanraumabschnitt (22) eine gleichférmige Querschnittsverjingung

aufweist, und wobei ein engster Querschnitt (24) des Spanraumes (14)
im Bereich der Hauptschneide liegt, so dass sich ein Venturi-Effekt in
dem Bereich ergibt, in dem der gro3te Teil der Spane anféllt.

Hilfsantrag 4:

1. Reibahle zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen, mit einem Schaft
(12), in dem zumindest ein Langskanal (17) fur Kuhl-/Schmiermittel
vorgesehen ist, mit einem Schneidkopf (13), der zumindest eine
Schneide (19) und einen Spanraum (14) aufweist, wobei der
Langskanal (17) zentral in dem Schaft (12) und dem Schneidkopf (13)
verlduft und eine an einer Stirnseite (18) des Schneidkopfes (13)

angeordnete Offnung aufweist, um __Kiihl-/Schmiermittel _in__die
Sacklochbohrung zu fiihren, gekennzeichnet durch einen sich zur
Stirnseite (18) des Schneidkopfes (13) verjingenden
Spanraumabschnitt (22), wobei der sich verjingende

Spanraumabschnitt (22) eine gleichférmige Querschnittsverjingung

aufweist, so dass sich ein Venturi-Effekt in dem Bereich ergibt, in dem
der gr63te Teil der Spane anféllt.



Hilfsantrag 5:

1. Reibahle zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen, mit einem Schaft
(12), in dem zumindest ein Langskanal (17) fur Kudhl-/Schmiermittel
vorgesehen ist, mit einem Schneidkopf (13), der zumindest eine
Schneide (19) und einen Spanraum (14) aufweist, wobei der Ladngskanal
(17) eine an einer Stirnseite (18) des Schneidkopfes (13) angeordnete
Offnung aufweist, gekennzeichnet durch einen sich zur Stirnseite (18)
des Schneidkopfes (13) verjingenden Spanraumabschnitt (22), wobei
der sich verjingende Spanraumabschnitt (22) eine gleichférmige
Querschnittsverjingung aufweist, dass ein engster Querschnitt (24) des
Spanraumes (14) im Bereich der Hauptschneide (23) liegt, und dass der
sich verjingende Spanraumabschnitt (22) an den engsten Querschnitt
(24) des Spanraumes (14) anschlief3t.

Hilfsantrag 6:

1. Reibahle zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen, mit einem Schaft
(12), in dem zumindest ein Langskanal (17) fur Kdhl-/Schmiermittel
vorgesehen ist, mit einem Schneidkopf (13), der zumindest eine
Schneide (19) und einen Spanraum (14) aufweist, wobei der Ladngskanal
(17) eine an einer Stirnseite (18) des Schneidkopfes (13) angeordnete
Offnung aufweist, gekennzeichnet durch einen sich zur Stirnseite (18)
des Schneidkopfes (13) verjingenden Spanraumabschnitt (22), wobei
der sich verjingende Spanraumabschnitt (22) eine gleichférmige
Querschnittsverjungung aufweist, und wobei der sich verjingende

Spanraumabschnitt (22) in zumindest einen sich daran anschlieRenden

Abschnitt (21) des Spanraums (14) ibergeht, der einen qgroéReren

Querschnitt als der engste Querschnitt (24) aufweist.
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Hilfsantrag 7:

1. Reibahle zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen, mit einem Schaft
(12), in dem zumindest ein Langskanal (17) fur Kdhl-/Schmiermittel
vorgesehen ist, mit einem Schneidkopf (13), der zumindest eine
Schneide (19) und einen Spanraum (14) aufweist, wobei der Ladngskanal
(17) eine an einer Stirnseite (18) des Schneidkopfes (13) angeordnete
Offnung aufweist, gekennzeichnet durch einen sich zur Stirnseite (18)
des Schneidkopfes (13) verjingenden Spanraumabschnitt (22), wobei
der sich verjingende Spanraumabschnitt (22) eine gleichférmige
Querschnittsverjingung aufweist, und wobei der_sich verjungende

Spanraumabschnitt (22) in zumindest einen sich daran anschlie3enden

Abschnitt (21) des Spanraums (14) ibergeht, der einen gréfReren

Querschnitt als der engste Querschnitt (24) aufweist, und wobei der
Abschnitt (21) des Spanraums (14) einen konstanten Querschnitt

aufweist.

Hilfsantrag 8:

1. Reibahle zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen, mit einem Schaft
(12), in dem zumindest ein Langskanal (17) fur Kudhl-/Schmiermittel
vorgesehen ist, mit einem Schneidkopf (13), der zumindest eine
Schneide (19) und einen Spanraum (14) aufweist, wobei der Ladngskanal
(17) eine an einer Stirnseite (18) des Schneidkopfes (13) angeordnete
Offnung aufweist, gekennzeichnet durch einen sich zur Stirnseite (18)
des Schneidkopfes (13) verjingenden Spanraumabschnitt (22), wobei
der sich verjingende Spanraumabschnitt (22) eine gleichférmige
Querschnittsverjungung aufweist, und wobei der Spanraumabschnitt
(22) eine kontinuierliche Verjingung durch eine Seitenfldche (26) eines
Innenspanraumes (27) und eines Spangrundes (28) aufweist.
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Die Beklagte tritt den Ausfiihrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und
halt das Streitpatent fur patentfahig.

Es sei zum einen — trotz einer unrichtigen Darstellung der physikalischen
Zusammenhange — ausfihrbar, da es dem Fachmann ohne weiteres mdglich sei,
die Funktionsweise des Gegenstands des Streitpatents zu erkennen. Der
Gegenstand von Anspruch 3 sei in den urspringlich eingereichten Unterlagen
bzw. jedenfalls in der dort offenbarten technischen Lehre aufgezeigt. Im Ubrigen
sei der Gegenstand von Patentanspruch 1 neu und erfinderisch. Dies gelte auch

fur die weiteren von ihm abhéangigen Anspriiche.

Der Senat hat den Parteien einen friihen gerichtlichen Hinweis nach 8 83 Abs. 1
PatG zugeleitet. Auf den Hinweis vom 10. Januar 2013 wird Bezug genommen (BI.
134/135d. A)).

Im Ubrigen wird zur Erganzung des Tatbestands auf die zwischen den Parteien

gewechselten Schriftsdtze samt allen Anlagen Bezug genommen.
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Entscheidungsgrinde:

Die Klage ist zulassig, jedoch nicht begrindet, denn der Senat konnte nicht
feststellen, dass dem Gegenstand des Streitpatents einer der von der Klagerin
geltend gemachten Nichtigkeitsgriinde der unzulédssigen Erweiterung, mangelnden
Ausfuhrbarkeit oder fehlenden Patentfahigkeit nach 88§ 22 Abs. 1, 21 Abs. 1 Nr. 1,
2, 4 PatG entgegensteht, insbesondere, dass die beanspruchte Lehre gegentiber
dem Stand der Technik nicht neu ist oder nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruht.

Die angegriffenen, abhéangigen Unteranspriche 2 bis 6 haben mit Patenanspruch

1 Bestand. Auf die Hilfsantrdge kommt es daher nicht an.

1. Der Streitpatentgegenstand betrifft nach seinem geltenden, im
Einspruchsverfahren beschrankten Anspruch 1 eine Reibahle zur Bearbeitung von

Sacklochbohrungen.

Nach der Beschreibungseinleitung Absatz [0002] sind zur Bearbeitung von

Bohrungen, insbesondere zur Fein- oder Hochleistungsbearbeitung, bereits
rotierende Schaftwerkzeuge in Form von Ein- oder Mehrschneidenreibahlen
bekannt. Die Reibahlen weisen einen Schaft auf, in dem sich zumindest ein

Langskanal fur Kahl-/Schmiermittel erstreckt. Der Schaft ist mit einem Schneidkopf
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verbunden, der zumindest einen Spanraum bzw. Spannut hat. Dieser Spanraum
weist zumindest im Bereich der Haupt- und Nebenschneide einen konstanten
Querschnitt auf. Dieser kontinuierliche Querschnitt des Spanraumes kann in einen
Nutenauslaufbereich tbergehen, der dann zumeist gegeniiber dem

kontinuierlichen Querschnitt des Spanraumes vergrof3ert ist.

Derartige bekannte Reibahlen weisen nach den Ausfuhrungen in Absatz [0003]
der Streitpatentschrift aber den Nachteil auf, dass insbesondere bei der
Bearbeitung von Sacklochbohrungen eine ausreichende Spanabfuhr fir einen
storungsfreien Betrieb nicht gegeben ist. Zwar wird nach den Ausfiihrungen der
Patentschrift die Kihl-/Schmiermittelfliissigkeit mit hohen Driicken Gber einen
Langskanal in die Sacklochbohrung eingebracht, um in dem Grund der Bohrung
umgelenkt zu werden, damit das Kuhl-/Schmiermittel Gber die Spanraume aus der
Sacklochbohrung nach oben austreten und die Spane abtransportieren kann. Die
aus der Sacklochbohrung nicht abtransportierten Spane bewirken aber, dass eine
Beeintrachtigung der zu bearbeitenden Bohrungsoberflache gegeben ist, wodurch

Werkstlcke fur den weiteren Einsatz unbrauchbar werden.

Daher liegt dem Streitpatent gemaf’ den Ausfiihrungen in Absatz [0004] der
Streitpatentschrift die Aufgabe zu Grunde, eine Reibahle zu schaffen, bei der das
Stromungsverhalten des Kihl-/Schmiermittels derart optimiert ist, dass ein
effizienter Abtransport der Spane, insbesondere aus dem Bereich einer Schneide

der Reibahle gewahrleistet ist.

Gelost wird dies nach Hauptantrag durch die Merkmale des geltenden
Patentanspruchs 1, der sich wie folgt gliedern lasst:
1. Reibahle
1.1. zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen,
2. mit einem Schaft (12),
2.1.in dem Schaft ist zumindest ein Langskanal (17) fur Kdhl-/Schmiermittel
vorgesehen
3. mit einem Schneidkopf (13),
3.1.der Schneidkopf (13) hat zumindest eine Schneide (19)
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3.2.der Schneidkopf (13) hat zumindest einen Spanraum (14)
4. der Langskanal (17) weist eine an einer Stirnseite (18) des Schneidkopfes (13)
angeordnete Offnung auf,
- Oberbegriff (Hauptantrag)-
5. die Reibahle hat einen Spanraumabschnitt (22)
5.1.der Spanraumabschnitt (22) verjungt sich zur Stirnseite (18) des
Schneidkopfes (13)
5.2.der sich verjingende Spanraumabschnitt (22) weist eine gleichférmige
Querschnittsverjingung auf.

- Kennzeichen (Hauptantrag)-

3. Als fur die Beurteilung der streitgegenstandlichen Problemstellung berufener
Fachmann ist vorliegend ein Diplom-Ingenieur mit Fachhochschulausbildung der
Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjahriger Berufserfahrung in der Konstruktion

von Schneidwerkzeugen anzusehen.

4. Nach dessen malf3geblichem Verstandnis und einer am
Gesamtzusammenhang orientierten Betrachtung (st. Rspr., vgl. BGH, Urt. v.
18.11.2010 - Xa ZR 149/07, GRUR 2011, 129 - Fentanyl-TTS; Urt. v.
03.06.2004 - X ZR 82/03, GRUR 2004, 845 — Drehzahlermittlung, m. w. N.) ist
zu beurteilen, welche technische Lehre Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist
und welcher technische Sinngehalt den Merkmalen des Patentanspruchs im
Einzelnen und in ihrer Gesamtheit zukommt (BGH, Urt. v. 12.03.2002 - X ZR
168/00, GRUR 2002, 515, 517 - Schneidmesser I; Urt. v. 07.11.2000 - X ZR
145/98, GRUR 2001, 232, 233 - Brieflocher, jeweils m. w. N.). Die Patentschrift
stellt deshalb im Hinblick auf die gebrauchten Begriffe auch ihr eigenes Lexikon
dar (BGH, Urt. v. 02.03.1999 - X ZR 85/96, GRUR 1999, 909, 912 -
Spannschraube; Mitt. 2000, 105, 106 — Extrusionskopf). Der Senat legt danach
dem erteilten Patentanspruch 1 folgendes Verstandnis zu Grunde:
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Der Streitpatentgegenstand nach Hauptantrag betrifft eine Reibahle zur
Bearbeitung von Sacklochbohrungen. Der Fachmann kennt eine Reibahle als ein
Werkzeug, das zur Feinbearbeitung von bereits existierenden Bohrungen durch
Reiben verwendet wird. Verbessert werden sowohl die Oberflachenguite als auch
die Form- und MalRgenauigkeit, wobei durch die Reibahle nur noch einige

Zehntelmillimeter des Materials abgetragen werden.

Das Merkmal 1.1 legt fest, dass die streitpatentgemaf3e Reibahle zur Bearbeitung
von  Sacklochbohrungen vorgesehen ist.  Sacklochbohrungen  werden
Ublicherweise bis zum Bohrungsgrund (mit Ausnahme der vordersten Spitze)

bearbeitet.

Die Merkmale 2 und 3 bis 3.2 beschreiben die typischen und notwendigen
Merkmale einer Reibahle mit einem Schaft, einem Schneidkopf sowie Schneide
und Spanraum. Dabei ist gemall den Ausfuhrungen in Absatz [0002] der
Streitpatentschrift, die zwar die Problematik beim Stand der Technik beschreiben,
dessen Begriffsdefinitionen jedoch nach fachgerechter Auslegung auch beim
Streitpatentgegenstand gelten, als Spanraum der Raum im Bereich der Spannuten
zu verstehen, wobei die Spannuten im Bereich der Haupt- und Nebenschneiden
liegen und Teil des Schneidkopfes sind. Der Nutenauslaufbereich ist nach diesen

Ausfuhrungen nicht mehr Teil des streitpatentgemalien Spanraumes.

Die (kennzeichnenden) Merkmale 5 bis 5.2 beschreiben Einzelheiten, wie ein
Teilbereich des Spanraums, namlich der Spanraumabschnitt (22) ausgebildet sein
soll. Demnach soll sich der Spanraumabschnitt (22) zur Stirnseite (18) des

Schneidkopfes (13) hin verjingen, und zwar gleichméalfig verjingen.

Die Merkmale 2.1 und 4 legen eine besondere Art der Reibahle fest, namlich eine
Reibahle mit einem L&ngskanal fir Kuhl-/Schmiermittel, der eine an einer
Stirnseite des Schneidkopfes angeordnete Offnung aufweist. Jedoch ist nach
fachgerechter Woirdigung der gesamten Lehre des Streitpatents dieser

Langskanal fur Kuhl-/Schmiermittel nicht nur auf eine reine Kuhl- und
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Schmierfunktion des Kuhl-/Schmiermittels reduziert. Unter Bericksichtigung des
Merkmals 1.1, wonach die Reibahle zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen
vorgesehen ist, sowie des im Streitpatent genannten Problems, bei dem es um die
Optimierung des Stromungsverhaltens des Kuhl-/Schmiermittels bei der
Reibbearbeitung einer Sacklochbohrung geht, damit ein effizienter Abtransport der
Spéane, insbesondere aus dem Bereich einer Schneide der Reibahle erreicht
werden kann, erschliel3t sich dem Fachmann, dass vorliegend die Merkmale 5 bis
5.2 die technische Losung bilden, um bei einer Reibahle zur Bearbeitung von
Sacklochbohrungen das Strémungsverhalten des Kuihl-/Schmiermittels bei der
Reibbearbeitung einer Sacklochbohrung derart zu beeinflussen, dass die
entstehenden Spane nicht zum Boden des Sackloches gelangen kénnen, sondern
durch das Kiuhl- oder Schmiermittel direkt in Richtung Werkzeugaufnahme

ausgespult werden.

Genau diese Problematik ist auch im Absatz [0003] und [0006] der
Streitpatentschrift im Zusammenhang mit den Nachteilen herkdmmlicher
Reibahlen ausfuhrlich erlautert und zieht sich wie ein roter Faden durch das

gesamte Streitpatent.

5. Der Senat konnte nicht feststellen, dass die unstrittig gewerblich anwendbare
streitpatentgemal3e Reibahle zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen gemarf den
angegriffenen Patentanspriichen 1 bis 6 des Streitpatents die Voraussetzungen

eines in § 22 PatG genannten Nichtigkeitsgrundes erfuillt.

5.1.Die dem Streitpatent in der geltenden Fassung zugrunde liegenden
Unterlagen gehen nicht Uber den Inhalt der Anmeldung in der urspringlich

eingereichten Fassung hinaus.

Die Merkmale 1.1 bis 3.2 sowie 5 und 5.1 des geltenden Patentanspruchs 1

gemald Hauptantrag sind im urspringlichen Patentanspruch 1 offenbart. Die
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(zulassige) Beschrankung auf eine Reibahle nach Merkmal 1 ergibt sich aus
Spalte 1, Zeile 6 bis 11 der urspriinglichen Beschreibung (Anlage Nklb). Das
Merkmal 4 ist im urspriinglichen Anspruch 8 offenbart. Das Merkmal 5.2 ergibt
sich aus Spalte 2, Zeilen 46 bis 50 der urspriinglichen Beschreibung.

Die Merkmale der geltenden Patentanspriiche 2 bis 10 (nach geénderter

Patentschrift) sind in den urspriinglichen Ansprtichen 2 bis 10 offenbart.

Soweit die Klagerin beanstandet, dass der Gegenstand des Anspruchs 3, der
auch von den Ansprichen 4 bis 6 umfasst werde, gegentber dem urspringlich
eingereichten Anspruch 3 unzulassig erweitert sei, weil er in der geltenden
Fassung nicht mehr das Merkmal ,diusenférmig ausgebildet” aufweise, trifft dies
bereits deshalb nicht zu, weil die Offenbarung der Anmeldung durch die
Anspriiche 1 und 2 eine derartige Beschrankung nicht aufweist. Im Ubrigen
erschlief3t sich aus dem Merkmal des Patentanspruchs 1, wonach die Reibahle
.einen sich zur Stirnseite (18) des Schneidkopfes (13) verjingenden
Spanraumabschnitt (22)* aufweist, bereits ein im herkdmmlichen Sprachgebrauch
x<disenférmiger Verlauf des Spanraumabschnitts (22), der nicht auf ein bestimmte

Form festgelegt ist, da Dusen einen beliebigen Querschnittsverlauf haben kénnen.

5.2.Die Erfindung nach Patentanspruch 1 ist so deutlich und vollstandig offenbart,

dass ein Fachmann sie ausfiihren kann.

Nach Auffassung der Klagerin sind die Gegenstande der angegriffenen
Patentanspriiche 1 bis 6 fur den Fachmann nicht ausfuhrbar, da die erforderliche
Herstellung eines Unterdrucks zum Erzeugen einer Sogwirkung sich wegen des
Venturi-Effektes nicht einstelle. Im Gegenteil, es bilde sich ein Uber- statt eines

Unterdrucks.

Fur die Frage der Ausfuhrbarkeit der beanspruchten technischen Lehre durch den
angesprochenen Fachmann ist es jedoch irrelevant, ob die in der Beschreibung

angegebene technische Erlauterung zutrifft oder nicht, was hier auch von der
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Beklagten nicht in Abrede gestellt wird. Solange die in der erklarenden
Beschreibung angegebene Wirkung nicht zugleich funktionelles Merkmal des
Patentanspruchs selbst ist, und damit Teil der beanspruchten Lehre, kommt es fur
die Ausfuhrbarkeit einer technischen Lehre i. S. v. 8 34 PatG nicht darauf an, ob
fur die konkret offenbarte Lehre eine zutreffende theoretische bzw. technische
Begriindung oder Erklarung gegeben wird (Schulte/Moufang, PatG, 8. Aufl., § 34
Rdn. 346).

5.3. Die streitpatentgemal3e Reibahle zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen
nach dem Patentanspruch 1 des Streitpatents ist unter Berticksichtigung des im

Verfahren befindlichen Stands der Technik neu.

Die Anlage Nk3c (DE 446 198 A) zeigt ein zylindrisches Bohrwerkzeug, mit
welchem gemal den Ausfihrungen in der Beschreibung Seite 1, Zeilen 9 bis 12,
besonders tiefe Locher in einem Arbeitsgang gebohrt werden kénnen. Die Anlage
Nk3c offenbart somit keine Reibahle, also kein Werkzeug zur Feinbearbeitung von
existierenden Bohrungen, sondern ein Bohrwerkzeug zum Herstellen von
Bohrungen. Schon deshalb ist der Streitpatentgegenstand neu gegenuber der
Druckschrift nach der Anlage Nk3c. Dies gilt selbst fur den Fall, dass die
Fuhrungsrippen des bekannten Bohrers zuséatzlich als Reibschneiden (Seite 2, Z.
29-31) ausgebildet sind, weil das streitpatentgemale Werkzeug trotzdem ein
Bohrer bleibt.

Die Anlage Nk3h zeigt eine Reibahle zur Bearbeitung von Bohrungen, mit einem
Schaft (2) und einem Schneidkopf, der mehrere Schneiden (16) sowie mehrere
Spanraume (18) aufweist. Die bekannte Reibahle nach der Nk3h hat in den
Ausfiuhrungsbeispielen ab Figur 6a in ihrem jeweiligen Schaft (2) auch zumindest
einen Langskanal (20) fur Kuhl-/Schmiermittel. In diversen Ausfihrungsbeispielen
ab Figur 6a wird dieser Kuihl-/Schmiermittelkanal unterschiedlich ausgebildet.
Gemeinsam ist allen Ausflhrungsbeispielen, dass der zentrale Langskanal (20)

Abzweigbohrungen (22) und/oder koaxiale Zuleitbohrungen (24) sowie
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Austrittsbohrungen (26) hat. Nach allen Ausfihrungsbeispielen minden die
Austrittsbohrungen (26) immer in dem radial gelegenen Schneidbereich der
Reibahle. Zwar verlaufen (herstellungsbedingt) die koaxialen Zuleitbohrungen 24,
teilweise auch der zentrale Langskanal (20) bis zur Stirnseite des Schneidkopfs,
jedoch werden sie stets an der Stirnseite durch Stopfen (24a) verschlossen, bzw.
hermetisch abgedichtet (Sp.10, Z.17). Aus diesem Grund fehlt der Reibahle nach
Anlage Nk3h das Merkmal 4, weil ein verschlossener Kanal letztendlich im Betrieb
der Reibahle keine Offnung hat. Bei der Neuheitsbetrachtung kommt es aber auf

die Lehre eines einsatzfertigen Zustandes des Werkzeuges an.

Die Druckschrift Nk3i, die erst nach dem Anmeldetag des Streitpatents
veroffentlicht worden ist, zeigt eine Reibahle mit einem Schaft (12) und einem
Schneidkopf (13), an dem Schneidplatten (Spalte 3, Zeile 65) und Spannuten (15)
angeordnet sind. Die bekannte Reibahle hat einen Kihl- und/oder
Schmiermittelkanal (17), der durch den Schaft verlauft und an der Stirnseite des
Werkzeugs eine Offnung aufweist (Fig. 1). Jedoch weist die bekannte Reibahle
gemal Nk3i keinen Spanraum auf, der sich zur Stirnseite verjingt. Denn der
Spanraum ist eine Vertiefung zwischen den Werkzeugschneiden an zerspanenden
Werkzeugen. Der Bereich zwischen dem zylindrischen Schaft (12) und der
Bohrungswandung ist daher kein Spanraum, weil dort keine Schneiden mehr sind.
Der Bereich des Spanraumabschnitts verjingt sich danach nicht, sondern weist

einen konstanten Querschnitt auf.

Gegenuber den ubrigen Druckschriften hat die Klagerin fehlende Neuheit nicht
geltend gemacht; der Senat sieht insoweit auch keine Anhaltspunkte flr eine

abweichende Bewertung.

5.4. Die Klagerin vermochte den Senat auch nicht davon zu Uberzeugen, dass
die Reibahle zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen nach dem
Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung des Streitpatents gemaf Hauptantrag
sich fur den Fachmann in naheliegender Weise aus dem im Verfahren

befindlichen Stand der Technik ergab. Fir die Frage der Bewertung der
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erfinderischen Tatigkeit ist entscheidend, um welche Leistung der Stand der
Technik bereichert wird, was die Erfindung also gegeniber diesem tatséachlich
leistet (BGH, Urt. v. 16.12.2008 - X ZR 89/07, GRUR 2009, 382 - Olanzapin;
Urt. v. 18.06.2009 - Xa ZR 138/05, GRUR 2009, 1039 - Fischbissanzeiger),
wobei moglicherweise verschiedene Ausgangspunkte in Betracht zu ziehen sein
konnen (GRUR 2004, 317 — Programmartmitteilung) und zu fragen ist, ob der

Fachmann Veranlassung hatte, diesen Stand der Technik zu &ndern.

5.4.1. Den Ausgangspunkt des Standes der Technik, den der Fachmann bei
seinem Bemihen um eine Problemlésung heranzog, mag vorliegend die
Druckschrift Nk3p bilden, weil sie - soweit zwischen den Parteien unstrittig — von
den im Verfahren befindlichen vorvertffentlichten Druckschrift die einzige ist, die
eine Reibahle zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen zeigt und zumindest einen
Langskanal fur Kohl-/Schmiermittel aufweist. Insbesondere hat die bekannte
Reibahle nach der Nk3p auch einen Schneidkopf (4) und einen Schatft (3), in dem
der zentrisch angeordnete Langskanal fur Kuhl-/Schmiermittel (6, 8) verlauft und
an der Stirnseite (18) des Schneidkopfes (13) mit einer dort angeordneten Offnung
endet. Am Schneidkopf (4) sind Schneiden (9) und Spanrdume in Form von

Spannuten (10) angeordnet.
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Die Druckschrift Nk3p weist somit alle Oberbegriffsmerkmale 1 bis 4 des
geltenden Patentanspruchs 1 des Streitpatents auf, jedoch nicht die Merkmale 5.1
und 5.2, weil Uber die Form der Spannuten (10) in der gesamten Druckschrift
nichts erwahnt ist. Im Hinblick auf die auf Seite 9, Zeile 35 beschriebene
Wirtschaftlichkeit bei der Herstellung der bekannten Reibahle handelt es sich
somit zweifellos um herkdmmliche Spannuten gleichbleibenden Querschnitts, wie
sogar die Klagerin zugesteht (Seite 5 der Klageschrift), weil sie besonders einfach

und kostengunstig herzustellen sind.

Da, wie vorstehend begriindet, die Nk3p keinerlei Offenbarungsgehalt hinsichtlich
der Merkmale 5.1 und 5.2 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents aufweist,
konnte der Inhalt der Nk3p fur sich gesehen deshalb dem Fachmann bereits aus
diesem Grund keine Anregung zur Schaffung einer streitpatentgemafen
Gestaltung des Spanraumabschnittes gemal Patentanspruch 1 als
Problemlésung geben. Es fehlt mithin bereits jegliche Veranlassung, den Weg der
Erfindung zu beschreiten, und deshalb an einem Naheliegen der beanspruchten
Lehre. Denn hierzu bedarf es in der Regel Uiber die Erkennbarkeit des technischen
Problems hinausreichender Ansto3e, Anregungen, Hinweise oder sonstiger
Anlasse (BGH, Urt. v. 30.04.2009 - Xa ZR 92/05, GRUR 2009, 746, Tz.20 -
Betrieb einer Sicherheitseinrichtung), insbesondere reicht es nicht aus, dass nur
keine Hinderungsgrunde zutage treten (BGH, Urt. v. 08.12.2009 - X ZR 65/05,
GRUR 2010, 407, Tz. 17 - einteilige Ose).

5.4.2. Die Anlage Nk3c (DE 446 198 A) zeigt, wie bereits zur Neuheit ausgefuhrt,
ein zylindrisches Bohrwerkzeug, mit welchem besonders tiefe Locher in einem
Arbeitsgang gebohrt werden kénnen und somit keine Reibahle im Sinne des
Streitpatentgegenstandes. Das bekannte Bohrwerkzeug weist einen Schatft (h)

auf, in dem Langskanéle (m, I) fur Kihl-/Schmiermittel vorgesehen sind. Die
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Langskanale (I) enden jeweils an schragen Schneidflachen (f) des Schneidkopfes
und haben demzufolge dort Offnungen.

Weiterhin hat der bekannte Bohrer einen Schneidkopf mit zwei Hauptschneiden an
den Schneidflachen (f), sowie zwei Nebenschneiden (hinterschliffene
Schneidrippen (a)), die sich langs der Mantelflache des Schneidkopfs erstrecken.
Daneben hat das bekannte zylindrische Bohrwerkzeug hinterschliffene
Fuhrungsrippen (b), die einerseits zur Fuhrung dienen und gleichzeitig als
Reibahle wirken (Seite 2, Zeilen 26 bis 31). Zwischen den Schneid- und
Fuhrungsrippen weist der Schneidkopf zwei unterschiedliche Arten von jeweils

zwei Spanrdumen auf.
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Die erste Art von Spanraumen, in der Nk3c als Spanfihrungsnuten bezeichnet, ist
unmittelbar vor den Schneidrippen angeordnet und dient dazu anfallende Spéne
abzufihren. Die zweite Art von Spanraumen, als Leerkammern bezeichnet, ist
unmittelbar vor den Fihrungsrippen angeordnet und jeweils durch eine Stirnwand
(c) in Schaftrichtung verschlossen, wobei die Stirnwand zur Verschraubung des

Schneidkopfes mit dem Halter mittels Schrauben (p) vorgesehen ist.

Nach Anspruch 1 der Nk3c erweitert sich der Querschnitt der Spanfliihrungsnuten
“inhaltlich" von der Bohrerspitze aus nach hinten, so dass sich - anders
ausgedruckt - der Spanraumabschnitt des bekannten Bohrers zur Stirnseite des
Schneidkopfes hin verjiingt. Dies erfolgt entsprechend den Ausfihrungen auf
Seite 2, Zeilen 9 bis 16 "stetig", also nach fachgerechter Auslegung "gleichférmig"
zu dem Zweck, dass ein Festfressen der Spane im Bohrloch vermieden wird und
eine schnelle unbehinderte Spanabfiihrung erreicht wird. Anders als beim
Streitpatentgegenstand erfolgt hier die Spaneabfuhr jedoch rein mechanisch tber
die bei Bohrern Ubliche Wendelform der Spanfihrungsnuten und betrifft ganz
offensichtlich  ausschlielich die sogenannten ,Bohrspane”, weil die
Spanfuhrungsnuten, die tatsachlich den Span direkt abfiihren kdnnen, den
Hauptschneiden des Bohrers zugeordnet sind. Uber einen Spaneabtransport von
.Reibspanen“ die moglicherweise an den als Reibschneiden ausgebildeten
Fuhrungsrippen entstehen, findet sich in der gesamten Druckschrift Nk3c kein
Offenbarungsgehalt. Wegen der nach oben durch die Stirnwand (c)
verschlossenen Leerkammern erschlief3t sich dem Fachmann, dass anfallende
.Reibspane“ entweder in den Leerkammern verbleiben oder allenfalls tber die
Quernut (o) in der Schneidflache (f) oder Uber SpaltrAume zwischen den Haupt-

und Nebenschneiden zu den Spanfihrungsnuten gelangen.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass die Druckschrift Nk3c keine Reibahle,

sondern allenfalls ein Kombinationswerkzeug zum Bohren und gleichzeitigen
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Reiben zum Inhalt hat. Das Reiben einer existierenden Sacklochbohrung ist mit
diesem bekannten Kombinationswerkzeug schon deshalb nicht méglich, weil flr
diesen Fall das durch die Langskanale (m, I) zugefiuihrte Kihl-/Schmiermittel tber
die Offnungen in den Schneidflachen (f) in die existierende Sackbohrung und von
dort wirkungslos tber die Spanfihrungsnuten abflie3en wirde. Wegen der durch
die Stirnwande (c) verschlossenen Leerkammern ist weder ein effektives Kihlen
oder Schmieren der hinterschliffenen Reibschneiden (Fuhrungsrippen (b)), noch
ein Abfihren der Reibspane tUber das Kuhl-/Schmiermittel moglich.

5.4.3. Auch eine Kombination der Druckschriften der Nk3p mit der Nk3c kann den
Fachmann unter Einbeziehung seines Fachwissens nicht in naheliegender Weise
zur streitpatentgemalen Reibahle fihren. Denn ausgehend von der Druckschrift
Nk3p mag sich zwar — entsprechend dem Vortrag der Klagerin - dem Fachmann
moglicherweise eine andere objektive Aufgabe stellen, als diejenige, die im
Streitpatent genannt ist. Abweichend von der Auffassung der Klagerin, die als
Ubergeordnete Aufgabe die Verbesserung des Spéaneabtransports ansieht, liegt
nach Uberzeugung des Senats die objektive Aufgabe eher darin, den Spanraum
einer Reibahle hinsichtlich seines Strémungsverhaltens derart geometrisch
auszugestalten, dass entstehende Spane — anders als bei der bekannten Reibahle
nach der Nk3p - nicht zum Boden des Sackloches gelangen kénnen, sondern
durch das Kiuhl- oder Schmiermittel direkt in Richtung Werkzeugaufnahme

ausgespult werden.

Unter Berticksichtigung dieser Aufgabe kann sich der Fachmann bei der
Ausgestaltung einer Reibahle nach der Nk3p von dem bekannten
Schneidwerkzeug nach der Nk3c, bei dem die Spaneabfuhr rein mechanisch tber
die bei Bohrern tbliche Wendelform der Spanfiihrungsnuten erfolgt, keinerlei
Hinweise hinsichtlich eines strétmungsbasierten Spaneabtransports mittels des
Kihl-/Schmiermittels erwarten. Vielmehr wird ein Fachmann diese Druckschrift

bereits von vornherein nicht fur die ihm gestellte Aufgabe in Betracht ziehen und
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aus der Hand legen, da das Problem des Stromungsverhaltens von Kihl-

/Schmiermittel im Spanraum einer Reibahle in der Nk3c nicht angesprochen ist.

Aber selbst wenn der Fachmann entsprechend dem Vortrag der Klagerin,
ausgehend von der bekannten Reibahle nach der Nk3p, sich die allgemeine
Aufgabe der Verbesserung des Spaneabtransports stellt, so fiihrte diese nicht in
naheliegender Weise zum Gegenstand des Streitpatents. Denn flr eine Reibahle
wirde der Fachmann die sich erweiternden, gewendelten Spanfihrungsnuten zur
mechanischen Abfuhr von Bohrspanen des bekannten Schneidwerkzeugs nach
der Nk3c schon deshalb nicht in Betracht ziehen, weil sie in der Herstellung
deutlich teurer sind und weil beim Reiben bereits grundsatzlich deutlich weniger

Spanvolumen anfallt als beim Bohren.

5.4.4. Letztlich fuhrt auch die urspriinglich vom Senat in dem qualifizierten Hinweis
verfolgte Uberlegung nicht in naheliegender Weise zur streitpatentgeméaRen
Reibahle zur Bearbeitung von Sacklochbohrungen, weil, wie vorstehend
begriindet, bei dem bekannten Schneidwerkzeug nach der Nk3c die Erweiterung
des Querschnitts der Spanfuhrungsnuten ausschlieBlich hinsichtlich der

mechanischen Spaneabfiihrung verwirklicht ist.

Somit konnte ein Fachmann, ausgehend von der Nk3p, auch unter Hinzuziehung
der Nk3c 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 wird, weil lediglich keine Hinderungsgrinde zutage treten, von dem im
Stand der Technik Bekannten zum Gegenstand dieser Lehre zu gelangen. Es
bedarf vielmehr — abgesehen von Féllen, in denen fur den Fachmann auf der
Hand liegt, was zu tun ist (BGH, Urt. v. 14.05.2009 - Xa ZR 148/05,GRUR 2009,
936 - Heizer; Urt. v. 27.04.2010 - X ZR 79/09, GRUR 2010, 814 — Fugenglatter)
— zuséatzlich des Anlasses oder der Anregung, die Ldsung des technischen

Problems auf dem Weg der Erfindung zu suchen, da erfahrungsgemafd die
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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, a. a. O., — Betrieb einer
Sicherheitseinrichtung; a. a. O. — einteilige Ose).

5.4.5. Die ubrigen im Zuge des Verfahrens in Betracht gezogenen Druckschriften,
die von der Klagerin in der mindlichen Verhandlung nicht mehr aufgegriffen
worden sind, liegen weiter ab vom Streitpatentgegenstand und stehen deshalb
dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 ebenfalls nicht patenthindernd entgegen.
Die Druckschriften gemaf3 den Anlagen Nk3b, Nk3e, Nk3h, Nk3i und Nk3j sind
zwar vorangemeldet, jedoch erst nach dem Anmeldetag des Streitpatents
verotffentlicht worden und daher hinsichtlich der erfinderischen Tatigkeit nicht zu

berticksichtigen.

Die Druckschrift Nk3k geht nicht Gber das hinaus, was bereits aus der Druckschrift
Nk3c bekannt geworden ist, weil sie ebenfalls keine Reibahle, sondern ein
Bohrwerkzeug mit zusatzlichen Reibschneiden zum Inhalt hat, das nicht zum
Reiben existierender Sacklochbohrungen, sondern - &hnlich wie die Nk3c - zum
Bohren und Reiben in einem Arbeitsgang vorgesehen ist (Spalte 4, Zeilen 15 bis
20). Zudem weist dieses bekannte Bohrwerkzeug auch nicht das Merkmal 5.2 des
Patentanspruchs 1 des Streitpatents auf, wie selbst die Klagerin auf Seite 11 ihrer

Klageschrift zugesteht.

Auch die Druckschriften Nk3a, Nk3d, Nk3f und Nk3m bleiben demgegeniber noch
weiter zuriick, weil sie reine Bohrwerkzeuge ohne Reibschneiden zum Inhalt
haben. Diese Druckschriften konnen dem Fachmann daher keine Hinweise zur
Ausgestaltung einer Reibahle geben, die fir die Bearbeitung von

Sacklochbohrungen vorgesehen ist.

Insbesondere fuhrt auch eine Kombination der Druckschrift Nk3k mit einer der

Druckschriften Nk3a, Nk3d und Nk3f nicht zum Streitpatentgegenstand, wozu zur
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Begriindung auf die vorstehenden Ausfihrungen zur Kombination Nk3p und Nk3c

verwiesen wird, die hier auch zutrifft.

Auch die Druckschrift Nk3l geht nicht tber das hinaus, was bereits aus der
Druckschrift Nk3p bekannt geworden ist, weil sie ebenfalls keinerlei
Offenbarungsgehalt hinsichtlich der Merkmale 5.1 und 5.2 des Patentanspruchs 1

des Streitpatents aufweist.

Die Druckschriften Nk3n sowie Nk3o hinsichtlich dem von der Kléagerin
aufgegriffenen Ausfuihrungsbeispiel, Reibahle Nr. 3, auf Seite 49 zeigen zwar
Reibwerkzeuge, jedoch ohne einen Kiuhl-/Schmiermittelkanal. Aus diesem Grund
konnen diese Druckschriften dem Fachmann keine Hinweise auf die
Ausgestaltung von Spanrdumen geben, die fir die stromungsbasierte Abfuhr von
Spéanen durch das Kihl- und/oder Schmiermittel in besonderer Weise geeignet

sein sollen.

5.5. Die Patentfahigkeit des Gegenstands des Patentanspruchs 1 nach
Hauptantrag begrindet ebenso die Rechtsbestandigkeit der von diesem
abgeleiteten und ebenfalls angegriffenen Unteranspriiche 2 bis 6. Diese enthalten
Ausgestaltungen der Erfindung nach Patentanspruch 1 und werden vom
bestéandigen Hauptanspruch getragen, ohne dass es hierzu weiterer
Feststellungen bedurfte (BGH Urt. v. 24.01.2012 - X ZR 88/09, Tz. 47; nicht
abgedruckt in GRUR 2012, 475ff — Elektronenstrahltherapiesystem; BPatGE 34,
215).
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Als Unterlegene hat die Klagerin die Kosten des Rechtsstreits gemal 8§88 84 Abs. 2
PatG i. V. m. 8§ 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung Uber die
vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf 88 99 Abs.1 PatG, 709 ZPO.

Engels Dr. Huber Dr. Mittenberger-Huber Rippel Dr. Dorfschmidt



