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betreffend das européische Patent 0 735 922
(DE 594 09 131)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche

Verhandlung vom 5. Mai 2015 durch den Vorsitzenden Richter Engels sowie den

Richter

Dipl.-Ing. Univ. Rippel, die Richterin Kopacek, den

Dr.-Ing. Dorfschmidt und den Richter Dipl.-Ing. Brunn

fur Recht erkannt:

Das europaische Patent EP 0 735 922 wird mit Wirkung fur
das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch
teilweise fur nichtig erklart, dass die Patentanspriiche folgende
Fassung erhalten:

Zerkleinerungsmaschine mit aus Scheiben (4) bestehendem
Rotor (2), der aktive und inaktive Schleif3teile (7, 8) aufweist
und einen im Wesentlichen walzenférmigen, den Rotor (2)
schitzenden Mantel mit Durchbriichen bzw. Freirdumen (9)
zum Durchschwingen der aktiven Schleil3teile (7), wobei der
Mantel aus einer Vielzahl von inaktiven Schleif3teilen (8), die
jeweils aus einer Deckflache (8.1) und einer Halte-
rung (8.2, 8.3) bestehen und mit den Scheiben (4) l6sbar ge-
fugt sind, gebildet ist und die Durchbriche bzw. Freiraume
sich zwischen den Deckflachen benachbarter inaktiver

Schleil3teile (8) befinden, dadurch gekennzeichnet, dass

a) die inaktiven Schleif3teile (8) zumindest teilweise aus La-
gen, Schichten und/oder Zonen (8.3, 8.4) unterschiedli-
cher Materialeigenschaften wie Gute, Harte, Zahigkeit
und/oder Dicke in einem gefligten Verbund verschiedener
Stahlbleche bestehen,

Richter



b) der Mantel durch die Deckflachen (8.1) radial und axial
derart aufgeteilt ist, dass

c) diese Anordnung ein zu einem abgestimmten Verschleil3-
verhalten fuhrendes Schleil3teilsystem bildet.

Zerkleinerungsmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die aktiven und/oder inaktiven Schleil3teile (7,
8) l6sbar und/oder unldésbar gefligt sind.

Zerkleinerungsmaschine nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass zumindest Teile der Schleif3teile (7, 8) in
Sandwichbauweise ausgefuhrt sind.

Zerkleinerungsmaschine nach einem der Anspriche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet, dass die aktiven Schleilteile (7) in
selbstscharfender Sandwichbauweise ausgefuhrt sind.

Zerkleinerungsmaschine nach einem der Anspriche 1 bis 4,
gekennzeichnet durch einen Konstruktionsverbund mehrerer
aktiver und inaktiver Schlei3teile (7, 8) miteinander, wobei
mindestens ein aktives Schleil3teil (7) zwischen mindestens
zwei inaktiven Schleil3teilen (8) getragen und/oder an diesen
gelagert ist und das inaktive Schleil3teil (8) jeweils einen vom
aulBeren Schwungkreis des aktiven Schleif3teils (7) im
Wesentlichen definierten Verschlei3bereich an einer Schei-

be (4) umfasst.

Zerkleinerungsmaschine nach einem der Anspriiche 1 bis 5,
gekennzeichnet durch ein aktives Schleilteil (7) aus mehreren
Materialschichten (7.1, 7.2), von denen mindestens eine (7.2)

harter als die Gbrige(n) (7.1) ist.



10.

11.

Zerkleinerungsmaschine nach Anspruch 6, gekennzeichnet
durch zwei Deckschichten (7.2) mit dazwischenliegender
Kernschicht (7.1).

Zerkleinerungsmaschine nach Anspruch 7, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Deckschichten (7.2) eine grof3ere Harte
besitzen als die vor allem im Bereich des Lagerauges (7.3)
zahfeste Kernschicht (7.1).

Zerkleinerungsmaschine nach Anspruch 7 oder 8, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Deckschichten (7.2) bis auf die Kern-

schicht (7.1) reichende Durchbrtiche aufweisen.

Zerkleinerungsmaschine nach einem der Anspriiche 6 bis 9,

gekennzeichnet durch eine Glockenform.
Zerkleinerungsmaschine nach einem der Anspriche 6 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass mindestens eine Deck-
schicht (7.2) die Kernschicht (7.1) am Hammerrand tberragt.

Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits tragt die Klagerin 3/4 und
die Beklagte 1/4.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.



Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des auch mit Wirkung fir Deutschland erteilten europai-
schen Patents EP 0 735 922, deutsches Aktenzeichen DE 594 09 131.4 (Streitpa-
tent), das am 13. Dezember 1994 unter Inanspruchnahme der nationalen Prioritat
vom 22. Dezember 1993 angemeldet worden ist und dessen Erteilung am
2. Februar 2000 veroffentlicht worden ist. Das Streitpatent betrifft eine Zerkleine-
rungsmaschine mit Rotor. Das Streitpatent umfasst 11 Patentanspriiche, die samt-

lich angegriffen sind.

Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache Deutsch:

Zerkleinerungsmaschine mit aus Scheiben (4) bestehendem Ro-
tor (2), der aktive und inaktive Schleil3teile (7, 8) aufweist und ei-
nen im Wesentlichen walzenférmigen, den Rotor (2) schitzenden
Mantel mit Durchbriichen bzw. Freiraumen (9) zum Durchschwin-
gen der aktiven Schleil3teile (7), wobei der Mantel aus einer Viel-
zahl von inaktiven Schleif3teilen (8), die jeweils aus einer Deckfla-
che (8.1) und einer Halterung (8.2, 8.3) bestehen und mit den
Scheiben (4) l6sbar geflgt sind, gebildet ist und die Durchbriiche
bzw. Freirdume sich zwischen den Deckflachen benachbarter in-
aktiver Schleil3teile (8) befinden,

dadurch gekennzeichnet, dass

a) die inaktiven Schleilteile (8) zumindest teilweise aus La-
gen, Schichten und/oder Zonen (8.3, 8.4) unterschiedli-
cher Materialeigenschaften wie Gite, Harte, Zahigkeit

und/oder Dicke in einem geflgten Verbund bestehen,

b) der Mantel durch die Deckflachen (8.1) radial und axial
derart aufgeteilt ist, dass



c) diese Anordnung ein zu einem abgestimmten Verschleil3-
verhalten fuhrendes Schleil3teilsystem bildet.

Wegen der direkt oder indirekt auf den Patentanspruch 1 riickbezogenen Anspri-
che 2 bis 11 wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klagerin geltend, der Gegenstand des Pa-
tentanspruchs 1 sei im Streitpatent (insbesondere in Bezug auf die Merkmale 1.8,
1.9 und 1.10) nicht so offenbart, dass der zustandige Fachmann ihn ausfihren
konne. Das Streitpatent mache keinerlei Angaben dazu, wie die Schleil3teile hin-
sichtlich ihrer Materialeigenschaften, wie beispielsweise Harte der Deckflachen,
auszubilden und relativ zueinander zur Ausbildung des Mantels zuzuordnen seien,
damit ein abgestimmtes Schlei3verhalten erzielt werden kénne. Zwar kénne der
Fachmann durch Experimentieren zum Gegenstand des betreffenden funktionalen
Merkmals gelangen, dies wéare jedoch mit einem erheblichen Aufwand verbunden.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei unzulassig erweitert gegeniber dem
Inhalt der Anmeldung in der ursprunglich eingereichten Fassung. Nach den ur-
sprunglichen Anmeldungsunterlagen umfasse die Anordnung der Schleil3teile, die
das Schleil3system bildeten, immer aktive und inaktive Schleifl3teile. Nach dem
Wortlaut von Anspruch 1 des Streitpatents sei das Schleil3system jedoch alleine

von inaktiven Schleil3teilen ausgebildet.

Zudem macht die Klagerin mangelnde Patentfahigkeit im Hinblick auf Patentan-

spruch 1 geltend. Auch die Unteranspriiche seien nicht patentfahig.

Die Klagerin beruft sich hierzu auf folgende vorveréffentlichte Schriften und Do-

kumente:

D4 DE 26 05 751 A 1 (advotec. 4, K4)
D5 DE 35 24 725 A 1 (advotec. 5, K5)



D6 Zeitschriftenartikel ,Verschleillkostensenkung durch Einsatz
von Verbundldsungen® aus Aufbereitungstechnik Nr. 10/1979
advotec. 6, K6)

D7 DE 39 05 492 A 1 (advotec. 7, K7)
D8 DE 30 17 437 Al (advotec. 8, K8)
D9 DE 39 38 725 A 1 (advotec. 9, K9)

D11 - D13 Anlagenkonvolut zum Beleg einer offenkundigen Vorbenutzung
(advotec 11 — advotec 13)

Soweit die Beklagte das Streitpatent mit dem in der mundlichen Verhandlung vom
5. Mai 2015 eingereichten Antrag verteidigt, vertritt die Klagerin die Auffassung,
dass Patentanspruch 1 gegen Art. 84 EPU verstoRe.

Den urspriinglichen Neuheitsangriff aus der D4 halt die Klagerin nicht mehr auf-
recht, nachdem die Beklagte das Streitpatent ausschlie3lich in eingeschrankter
Fassung verteidigt. Ausgehend von der D4 werde der Fachmann jedoch in der D6
die patentgeméale Losung finden. Dort werde das Aufloten als eine mogliche Ver-
bundlésung beschrieben sowie eine Panzerung durch Auftragsschweif3en mit
Rohrchendraht gezeigt. Damit sei der Verbund nach dem Merkmal 1.8 des An-
spruchs 1 des Streitpatents hergestellt. Patentanspruch 1 sei auch nicht auf einen
speziell gefigten Verbund beschrankt. Die D6 zeige das Herstellen und Auf-
schweil3en von Panzerplatten, wobei der Begriff der Panzerplatte demjenigen des
Stahlblechs entspreche, weshalb auch hier ein Verbund von Stahlblechen herge-

stellt werde.

Auch die Unteranspriiche seien aus D4, D5 und D6 bekannt und kénnten dem

Patentanspruch 1 nichts Neues oder Erfinderisches hinzuftigen.



Die Klagerin beantragt,

das Patent EP 0 735 922 mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang fur nichtig zu erkla-

ren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, soweit das Streitpatent mit dem in der
mundlichen Verhandlung am 5. Mai 2015 eingereichten Patentan-
spruch 1 (vgl. Bl. 434 d. A.) und den weiteren Patentanspriichen 2
bis 11 gemalR Patentschrift EP 0 735 922 B1 verteidigt wird.

Die Beklagte vertritt die Auffassung, die Nichtigkeitsklage sei nicht begriindet. Die
Ausfuhrbarkeit des Patentanspruchs 1 sei zu bejahen. Patentanspruch 1 sei auch
nicht unzulassig erweitert (vgl. Tabelle Bl. 109 d. A.). Der von der Klagerin geltend
gemachte Stand der Technik vermdge die Erfindung gemaf Streitpatent weder

neuheitsschadlich vorwegzunehmen noch nahezulegen.

Ausgehend vom Stand der Technik, der in Bezug auf die Verschleil3schutzplatten
(inaktive Schleildteile) jeweils gegossene Schutzkappen offenbare, zeichne sich
die erfindungsgemane Lehre vor allem durch das Merkmal 1.8 aus. Dadurch, dass
die inaktiven Schleil3teile in einem gefiigten Verbund besttinden, ergaben sich ge-
genuber den bekannten gegossenen inaktiven Schleildteilen genau die aufgaben-
gemal erlangten Vorteile, namlich die Verlangerung der Lebensdauer der Schutz-
kappen. Die in der D6 aufgezeigten Lésungen seien nicht geeignet, die Zielset-
zung des Hinausschiebens der Reparaturintervalle zu erfiillen. Die D6 lehre nicht
das Aufeinanderschweil3en von verschiedenen Stahlblechen zu einem Verbund,
es wirden nur im Hinblick auf den Abrieb Schutzschichten auf das Stahlblech auf-
gebracht. Bei der D6 gehe es im Unterschied zum Streitpatent um ein Beschich-

ten.



Der Senat hat den Parteien einen frihen qualifizierten Hinweis vom
20. August 2014 nach 8§83 Abs.1 PatG zugeleitet, auf dessen Inhalt Bezug
genommen wird (Bl. 325 ff. d. A.).

Im Ubrigen wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsatze samt
allen Anlagen sowie auf das Protokoll der mindlichen Verhandlung vom

5. Mai 2015 Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige, auf die Nichtigkeitsgrinde mangelnder Patentfahigkeit (Art. 1l § 6
Abs. 1 Nr.1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m. Art. 54 Abs. 1, 2
und Art. 56 EPU), fehlender Ausfiihrbarkeit und der unzulassigen Erweiterung des
Inhalts der Anmeldung (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 2, 3 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1
Buchst. b und c) EPU gestitzte Klage, erweist sich als nur teilweise begriindet.
Das Streitpatent ist ohne Sachprtfung insoweit flr nichtig zu erklaren, als es Uber
die von der Beklagten nur noch beschrankt verteidigte Fassung hinausgeht (st.
Rspr. vgl. BGHZ 170, 215 — Carvedilol Il; GRUR 1996, 857 — Rauchgasklappe).

Im Ubrigen ist die Klage abzuweisen.

1. Das Streitpatent betrifft eine Zerkleinerungsmaschine mit Rotor (Abs. [0001]).
Derartige Zerkleinerungsmaschinen sind in verschiedenen Bauweisen und fir ver-
schiedene Aufgaben bekannt. Die genannten Zerkleinerungsmaschinen dienen
dem Zerkleinern von metallischem und nichtmetallischem Material oder einem
Gemisch aus diesen beiden Materialarten (Abs. [0003]). Eine besonders vorteil-
hafte Bauart wird als Hammerbrecher bezeichnet (Abs. [0002]), da nach Vortrag
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der Klagerin zwischen den Scheiben drehbare Schlagwerkzeuge oder Hammer
gelagert seien, mittels derer eine Zerkleinerung von beispielweise Metallschrott
erfolgen kénne. Da Aul3enflachen der Scheiben durch einen Aufprall von Material
beim Zerkleinern erhebliche Verschleil3schdden erleiden kénnten, wirden die
Scheiben mit einem Schutzmittel versehen, die sich Uber die Lange des Rotors er-
strecke und so eine verschleil3feste Hulle fur die Scheiben des Rotors ausbilden
konne. Da die Schutzmittel bzw. inaktiven Schleif3teile zu unterschiedlichen Zeiten
verschleiRen wirden, ergaben sich haufig Stillstandzeiten in Folge von War-

tungsarbeiten fur die Zerkleinerungsmaschine.

2.  Ausgehend hiervon hat sich das Streitpatent daher zur Aufgabe gestellt, eine
Optimierung der Ristzeiten zu erreichen, insbesondere unterschiedliche Intervalle

fur den Austausch zu vermeiden (Abs. [0012] der Streitpatentschrift).

3. Gelost werden soll diese Aufgabe durch die Lehre nach dem verteidigten Pa-

tentanspruch 1 gemaf Hauptantrag (Merkmalsgliederung hinzugefigt):

1.1 Zerkleinerungsmaschine mit aus Scheiben (4) bestehen-
dem Rotor (2),

1.2 der aktive und inaktive Schleil3teile (7, 8) aufweist

1.3 und einen im Wesentlichen walzenférmigen, den Rotor (2)
schitzenden Mantel

1.4 mit Durchbrichen bzw. Freiraumen (9) zum Durchschwin-
gen der aktiven Schleil3teile (7),

15 wobei der Mantel aus einer Vielzahl von inaktiven Schleif3-
teilen (8) gebildet ist,

1.6 die jeweils aus einer Deckflache (8.1) und einer Halte-
rung (8.2, 8.3) bestehen und mit den Scheiben (4) l6sbar
gefugt sind,

1.7 und die Durchbriiche bzw. Freirdume sich zwischen den
Deckflachen benachbarter inaktiver Schleilteile (8) befin-
den,
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dadurch gekennzeichnet, dass

1.8 die inaktiven Schleif3teile (8) zumindest teilweise aus La-
gen, Schichten und/oder Zonen (8.3, 8.4) unterschiedli-
cher Materialeigenschaften, wie Gute, Harte, Zahigkeit
und/oder Dicke in einem gefiigten Verbund verschiedener
Stahlbleche bestehen,

1.9 der Mantel durch die Deckflachen (8.1) radial und axial
derart aufgeteilt ist, dass

1.10 diese Anordnung ein zu einem abgestimmten

VerschleiRverhalten fihrendes Schleil3teilsystem bildet.

Diese angegebenen Merkmale und MaflRnahmen sollen zu einer Erhéhung der
Standzeit durch weniger unterschiedliche Wechselphasen der aktiven und inakti-
ven Schleil3teile fihren (Abs. [0012] und [0014]).

4.  Als zur objektiven Problemlésung berufenen Fachmann berufen sieht der Se-
nat einen Fachhochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau, der umfang-
reiche Kenntnisse im Bereich der Entwicklung von Maschinen der Aufbereitungs-
technik besitzt, hier speziell von Zerkleinerungsmaschinen wie Hammerbrechern
oder ahnlichem, und bereits Erfahrungen in der verschlei3optimierten Gestaltung

einzelner Komponenten derartiger Maschinen aufweist.

1. Den Grundsatzen zu Art. 69 Abs. 1 EPU folgend, ist bei der Auslegung eines
europaischen Patents der Patentanspruch seinem technischen Sinn nach aufzu-
fassen. Das heil3t, dass der Erfindungsgedanke unter Ermittlung von Aufgabe und
Losung, wie sie sich aus dem Patent ergeben, zu bestimmen und malRgebend ist,
wie der angesprochene Fachmann die Angaben versteht und welche Schlussfol-
gerungen er hieraus fur die erfindungsgemal3e Beschaffenheit zieht. Nach dessen

maf3geblichem Verstandnis und einer am Gesamtzusammenhang orientierten Be-



-12 -

trachtung (st. Rspr., vgl. BGH GRUR 2011, 129 — Fentanyl-TTS; GRUR 2004, 845
— Drehzahlermittlung, m. w. N.)) ist zu beurteilen, welche technische Lehre Gegen-
stand des jeweiligen Patentanspruchs ist und welchen technischen Sinngehalt den
Merkmalen des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit zukommt
(BGH GRUR 2002, 515, 517 - Schneidmesser I, m. w. N.). Dabei kénnen in der
Beschreibung enthaltene Angaben zur Aufgabe der Erfindung einen Hinweis auf
das richtige Verstandnis des Patentanspruchs enthalten; sie sind ein Hilfsmittel bei
der Ermittlung des objektiven technischen Problems (BGH GRUR 2012, 803 —
Calcipotriol-Monohydrat). Ausgehend hiervon legt der Senat dem erteilten Pa-
tentanspruch 1 folgendes Verstandnis zu Grunde:

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 betrifft eine Zerkleinerungs-

maschine mit aus Scheiben 4 bestehendem Rotor 2.

Fig. 1

2.1. Hierbei weist der Rotor aktive und inaktive Schlei3teile 7, 8 auf (Merk-
male 1.1 und 1.2). Entsprechend den Ausfihrungen des Streitpatents im Ab-

schnitt [0013] soll unter den Begriffen "aktive" und "inaktive" Schleildteile zu verste-
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hen sein, dass Zerkleinerungswerkzeuge - wie Hammer - durch ihre aktive Zer-
kleinerungsarbeit einem anderen, aktiven Verschleild unterliegen als die dem Ver-
schleiRschutz anderer Maschinenteile dienenden Abdeckungen, die zwar nicht ak-
tiv am Zerkleinerungsprozess teilnehmen, jedoch durch das herumwirbelnde Auf-
gabegut, durch Abrieb und aufprallende Materialstiicke verschleil3en und damit als

inaktive Bauteile nur einem sekundaren Verschleil3 unterliegen.

2.2 Entsprechend den Merkmalen 1.3 bis 1.5 weist der Rotor 2 einen im Wesent-

lichen walzenférmigen, den
Rotor 2 schitzenden Mantel
auf, der aus einer Vielzahl
von inaktiven Schleil3teilen 8
gebildet ist und Durchbriiche
bzw. Freirdume 9 zum
Durchschwingen der aktiven
Schleil3teile 7 aufweist. Un-
ter Beriucksichtigung der Be-
schreibung des Streitpa-
tents, Abschnitt [0037] und
der Figuren 4 bis 7, ist da-

runter zu verstehen, dass der Mantel aus den inaktiven unbeweglichen Schleil3-
teilen somit durch die inaktiven Schleil3teile begrenzten Freiraumen versehen ist,
dass die innerhalb des Rotors gelagerten, drehbeweglichen und aktiven Schleif3-
teile (Hammer) bei dem sich drehenden Rotor unter Fliehkrafteinwirkung in ihre
Arbeitsstellung au3erhalb des Rotormantels durchschwingen kénnen und mit dem

zu zerkleinernden Gut in Beriihrung zu kommen.
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2.3 Die inaktiven Schleil3teile bestehen entsprechend dem Merkmal 1.6 aus
einer Deckflache und einer Halterung und sind mit den den Rotor bildenden

Scheiben ldsbar

Fig. 13

gefugt (vgl. Fi-
gur 13).
Dabei bilden ent-

(]

sprechend der Fi-
gurenl, 2, 7
" und13 wund der
Beschreibung im
Abschnitt  [0036]

die Deckflachen

der inaktiven
Schleif3teile die AufRenflache des Rotormantels, wodurch sich die Durchbriiche
bzw. Freiraume 9 zum Durchschwingen der aktiven Schleil3teile 7 (Merkmal 1.4)
zwingend zwischen den Deckflachen benachbarter inaktiver Schleif3teile 8
befinden (Merkmal 1.7).

2.4 Entsprechend dem Merkmal 1.8 bestehen die inaktiven Schleil3teile 8 zumin-
dest teilweise aus Lagen, Schichten und/oder Zonen 8.3, 8.4 unterschiedlicher
Materialeigenschaften, wie Gute, Harte, Zahigkeit und/oder Dicke in einem gefiig-

ten Verbund verschiedener Stahlbleche.

Im Merkmal 1.8 wurden die Merkmale der urspriinglichen Anspriiche 3 (beide
Schleif3teilarten sind in Verbundbauweise gefiigt) und 4 (die inaktiven Schleil3-
teile 8 bestehen zumindest teilweise aus Lagen, Schichten und/oder Zonen 8.3,
8.4 unterschiedlicher Materialeigenschaften, wie Gute, Harte, Zahigkeit und/oder
Dicke) sowie der ursprunglichen Beschreibung, Seite 5, Absatz 2 (der gefluigte Ver-
bund besteht aus verschiedenen Stahlblechen) in den Anspruch 1 aufgenommen.
Die ursprunglichen Anspriiche 3 und 4 kennzeichneten jedoch urspringlich zwei
alternative Ausgestaltungen des Anmeldegegenstandes. Unter dem Begriff ,ge-
fugter Verbund® soll entsprechend der Absatze [0015] und [0016] des Streitpatents
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der Aufbau eines inaktiven Schleif3teils aus verschiedenen Einzelteilen zu verste-
hen sein, zum Beispiel in gefugter Verbundbauweise aus verschiedenen Stahlble-
chen. Urspringlich alternativ zu diesem Verbundaufbau sollte entsprechend Ab-
schnitt [0017] mindestens eine der beiden Schleil3teilarten aus Zonen
unterschiedlicher Materialeigenschaften, wie Gite, Harte, Zahigkeit und/oder Di-
cke bestehen, wobei die unterschiedlichen Eigenschaften durch gezielte Wéarme-

behandlung erreicht werden sollten.

Da entsprechend der Formulierung des Merkmals 1.8 die inaktiven Schleil3teile
unabhangig von ihrer Beschaffenheit aus Lagen, Schichten oder Zonen in einem
geflgten Verbund verschiedener Stahlbleche (also aus Einzelteilen) bestehen,
fallen unter den Anspruch 1 mit dem Teilmerkmal 1.8 keine inaktiven Schleil3teile
mehr, im Gegensatz zum urspringlichen Anspruch 4 der D1 oder der Beschrei-
bung des Streitpatents, Absatz [0015], letzter Satz ,oder umgekehrt und Ab-
satz [0017], die einstlickig aus Blech oder durch Guss gefertigt wurden und an-
schlieBend einer Warmebehandlung unterzogen wurden, da diese keinen geflig-
ten Verbund aufweisen. Damit sind, unabhangig von der Ausfihrung der aktiven
Schleif3teile, die inaktiven Schleil3teile gemal Anspruch 1 in jedem Fall mehrteilig
aus verschiedenen Stahlblechen ausgefiihrt, wobei die Art und Weise des Ver-
bunds der Einzelteile zu einem inaktiven Schleif3teil nicht eingeschrankt ist. Das
heil3t, alle dem Fachmann bekannten Verbindungsarten (Schrauben, Nieten,
Klebe, Schweil3en etc.) kdnnen zu einem gefugten Verbund verschiedener Stahl-
bleche fuhren (vgl. Seite 6, Absatz 1 der D1).

Durch die Formulierung ,zumindest teilweise® fallt jedes inaktive Schleif3teil unter
den Anspruch 1, das aus mindestens zwei beliebig groRen bzw. beliebig angeord-
neten und beliebig verbundenen Stahlblechen mit unterschiedlichen Materialei-
genschaften besteht. Da die Begrifflichkeit des Streitpatents ihr eigenes Lexikon
bilden kann (BGH GRUR 1999, 909 - Spannschraube; Mitt. 2000, 105, -
Extrusionskopf), ist entgegen dem ublichen fachlichen Verstandnis nach der For-
mulierung des Patentanspruchs ,unterschiedlicher Materialeigenschaften, wie
Gute, Harte, Zahigkeit und/oder Dicke® unter einer unterschiedlichen Dicke als ei-
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gentlich konstruktive Grof3e auch eine unterschiedliche Materialeigenschaft zu

verstehen.

2.5 Die Merkmale 1.9 und 1.10, wonach ,der Mantel durch die Deckflachen 8.1
radial und axial derart aufgeteilt ist, dass diese Anordnung ein zu einem abge-
stimmten VerschleiR3verhalten fuhrendes Schleif3teilsystem bildet.“ missen im Zu-

sammenhang der Gesamtoffenbarung betrachtet werden.

Die Formulierung des Merkmals 1.9 wonach ,der Mantel durch die Deckfla-
chen 8.1 radial und axial ..... aufgeteilt ist, ....“ ist zwar der ursprunglichen Anmel-
dung und der Beschreibung des Streitpatents nicht wortlich zu entnehmen, da dort
nur ausgefuhrt wird, dass die inaktiven Schleifdteile 8 mit ihren Deckflachen 8.1
einen im Wesentlichen zylindrischen Mantel bilden (Absatz [0036]), wobei diese
Deckflachen beispielsweise versetzt bzw. ausgeklinkt, d. h. z. B. L-férmig gestaltet
werden, so dass sich im montierten Zustand ein der Maanderform &hnliches, zu-
sammenhangendes Raster bildet (Absatze [0026] und [0046]; Figuren 5 bis 7).

Allerdings offenbaren die Figuren 5 - 7 eine entsprechende Anordnung.

Fig. 6
| I I W | VIl 1% ® X 4]
v
l_,‘ N
. T} v
Tl
ol T‘;@?‘ S
ofo R|_ -8 £
+ _'_[_l A4 :
A

AN
=
Lr_q".n'
E
]
1

_1__5-
1
i L
T
I
|
h
o
—=ill

CIINI)
]

J_
~=
<
L




-17 -

Diese Aufteilung des Mantels durch die Deckflachen soll entsprechend dem
Merkmal 1.10 derart erfolgen, dass ,diese Anordnung (der Deckflachen) ein zu ei-

nem abgestimmten Verschleil3verhalten fuhrendes Schleif3teilsystem bildet".

Entsprechend der Beschreibung des Streitpatents ist unter dem ein abgestimmtes
Verschleil3verhalten aufweisenden Schleil3system immer die Kombination der ak-
tiven und inaktiven Schleil3teile, deren Verschlei3verhalten aufeinander abge-
stimmt wird, zu verstehen (vgl. Absétze [0013], [0015], [0023], [0039], [0046]
und[0048]). Damit soll eine Erhéhung der Standzeit durch weniger unterschiedli-
che Wechselphasen der aktiven und inaktiven Schleif3teile erreicht (Absatz [0014])
bzw. der unterschiedliche Verschlei3 der aktiven und inaktiven Schlei3teile auf
abgestimmte, nur vorzugsweise mdglichst Gbereinstimmende Intervalle ausgelegt
werden (Absatz [0038]). Entsprechend dem Absatz [0015] ist es dafir schon
ausreichend, wenn mindestens die inaktiven Schleil3teile in Verbundbauweise
gefugt sind. Dadurch ergébe sich schon die Mdglichkeit, fir die Einzelteile des
Verbundes Form und Material sowie die Anordnung im Mantel so zu wéhlen, dass
der Verbund in seinem VerschleiRverhalten dem der jeweils anderen Bauteile (ak-
tive Schleildteile) angepasst werden kdnne. Dementsprechend ist es nicht erfor-
derlich, dass fir die Bildung des ein abgestimmtes VerschleiRverhalten aufwei-
senden Schlei3teilsystems neben den inaktiven Schlei3teilen auch die aktiven

Schleiliteile eines der unter 1.8 genannten Merkmale aufweisen.

Dabei lehrt das Streitpatent nicht, dass das Verschleil3verhalten der aktiven und
der inaktiven Schleil3teile derart angepasst wird, dass ein gleichzeitiger Austausch
der aktiven und inaktiven Verschleil3teile erfolgen muss. Wie der Senat bereits im
qualifizierten Hinweis ausgefiihrt hat und wie es auch von der Patentinhaberin
selbst in der mundlichen Verhandlung bestatigt worden ist, erschopft sich Aufgabe
und Lésung der Erfindung bereits dahingehend, eine Optimierung der Ristzeiten
durch eine Erhéhung der Standzeit des Rotors zu erreichen, indem die Standzeit
der inaktiven Schleil3teile verlangert wird, wobei vorzugsweise die Verlangerung
bis zum nachsten Austauschintervall der aktiven Schleif3teile erfolgt, dieser mogli-
che Vorteil der befolgten technischen Lehre aber nicht notwendiger Bestandteil
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der Lehre ist (vgl. hierzu auch unter IV 1.3. zur Abgrenzung der Ausfihrbarkeit).
Insoweit hat der Beklagtenvertreter in der mundlichen Verhandlung zutreffend
bestétigt, dass die Lehre des Streitpatents so zu verstehen ist, dass bereits dann
ein ,zu einem abgestimmten VerschleiBverhalten fihrendes Schleif3teilsystem*
vorliegt, wenn eine Verringerung der Wechselphasen und der Austauschrate der
inaktiven SchleiRteile erzielt wird, d. h. deren Standzeit verlangert wird. Im Ubrigen
darf auch nicht etwa deshalb eine einengende Auslegung zu Grunde gelegt
werden, weil mit dieser die Schutzfahigkeit eher bejaht werden kann
(BGH GRUR 2004, 47, 49 — blasenfreie Gummibahn 1).

Entsprechend dieser gebotenen Auslegung des Streitpatents (vgl. Absatze [0012],
[0014], [0015] und [0038]), bei der die Standzeit der inaktiven Schleil3teile unab-
hangig von und nur vorzugsweise abgestimmt auf die Standzeit der aktiven
Schleil3teile verlangert wird, erfullt ein Rotor einer Zerkleinerungsmaschine gemaf
den Merkmalen 1.8 und 1.9 schon dann das Merkmal 1.10, wenn er aus einer
Vielzahl beliebig angeordneter, einen Mantel bildenden inaktiver Schleif3teile be-
steht, deren Standzeit gegeniiber entsprechend homogen aufgebauten Schutz-

platten irgendwie verlangert ist.

1. Die dem Streitpatent zugrunde liegende Fassung des ausschlie3lich be-
schréankt verteidigten Patentanspruchs ist zulassig. Insbesondere erweist sich die
danach verteidigte Lehre auch hinsichtlich der insoweit von der Klagerin weiterhin
geltend gemachten Nichtigkeitsangriffe einer unzulassigen Erweiterung des Inhalts
der Anmeldung, der fehlenden Ausfihrbarkeit, aber auch der im Rahmen der er-
weiterten Zulassigkeitspriifung gebotenen Priifung der von Art 84 EPU geforder-

ten Klarheit des Patentanspruchs als zulassig.
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1.1 Die danach verteidigte Lehre geht nicht Gber den Inhalt der Anmeldung in der
urspriinglich eingereichten Fassung hinaus ((Art. 1l § 6 Abs.1 Nr.3 IntPatUG
i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. c) EPU.

Die Klagerin macht geltend, dass gemal3 den Merkmalen 1.9 und 1.10 des
Patentanspruchs 1 der Mantel des Rotors durch die Deckflachen der inaktiven
Schleifteile radial und axial derart aufgeteilt ist, dass diese Anordnung der
Deckflachen der inaktiven Schleifdteile zu einem abgestimmten Verschleildverhal-
ten fuhrt und ein Schleil3teilsystem ausbildet, wodurch nach dem Wortlaut des
Patentanspruchs 1 das Schleil3teilsystem alleine von inaktiven Schleif3teilen gebil-
det wird. Den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen (D2), welche eine Anordnung
der Schlei3teile offenbare, die das Schleif3teilsystem bilde, welches immer aktive
und inaktive Schleil3teile umfasse, sei ein derartiges Schleil3teilsystem nicht zu
entnehmen. Somit beanspruche der Patentanspruch 1 einen Gegenstand, der in
den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen nicht offenbart sei. Der Sichtweise der
Klagerin kann bereits deshalb nicht zugestimmt werden, weil auch nach dem Ge-
genstand des Patentanspruchs 1 das Schleil3teilsystem nicht alleine von inaktiven
Schleif3teilen ausgebildet wird, sondern Patentanspruch 1 eine Zerkleinerungsma-
schine mit aus Scheiben bestehendem Rotor mit einem Schleif3teilsystem aus ak-
tiven und inaktiven Schleif3teilen beansprucht. Insoweit kann auf die Ausfiihrungen
zur Auslegung der Lehre des Streitpatents verwiesen werden. Soweit das
Schleil3teilsystem aus aktiven und inaktiven Schleif3teilen ausgebildet ist, missen
entsprechend der Auslegung des Anspruchs 1 nur die inaktiven Schleil3teile eines
der unter 1.8 genannten Merkmale aufweisen. Dies ist auch durch die urspringli-
che Offenbarung entsprechend dem Absatz [0015] des Streitpatents bzw. Seite 5,
Absatz 2 der WO 95/17255 Al gedeckt, wonach ,die eine Schleil3teilart, beispiels-
weise die Himmer, nach wie vor aus Guss gefertigt werden, wahrend die andere
Schleif3teilart, beispielsweise die Schutzschilde oder Abdeckkappen aus einem

Verbund verschiedener Stahlbleche bestehen, .. .“.

1.2 Die Lehre gemald dem Anspruch 1 ist fur den Fachmann auch als ausfihrbar
anzusehen ((Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. )
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EPU. Ausfiihrbar ist eine Lehre nach standiger Rechtsprechung, wenn es dem
Fachmann ohne erfinderisches Zutun und ohne unzumutbare Schwierigkeiten
madglich ist, die Erfindung anhand der Offenbarung praktisch zu verwirklichen. Die
Erfindung muss als eine Lehre zum technischen Handeln offenbart sein; sie muss
zugleich die Angaben enthalten, die der fachkundige Leser bendtigt, um die Lehre
auszufuhren (BGH GRUR 2010, 903 - Polymerisierbare Zementmischung;
Busse/Keukenschrijver, PatG, 7. Aufl., 8 34 Rn. 273).

Die Klagerin macht insoweit geltend, dass das Streitpatent keinerlei Angaben dazu
mache, wie die Schleil3teile hinsichtlich ihrer Materialeigenschaften, wie beispiels-
weise Harte der Deckflachen, auszubilden und relativ zueinander zur Ausbildung
des Mantels anzuordnen waren, damit ein abgestimmtes Verschleil3verhalten er-
zielt werden kann. Der Fachmann, der die Lehre des Streitpatents nacharbeiten
mdochte, misse vielmehr selbst erfinderisch tatig werden, um die Zerkleinerungs-
maschine nach dem Patentanspruch 1 Uberhaupt herstellen zu kénnen. Weiter
handele es sich bei dem Merkmal 1.10 um ein zu erreichendes Ergebnis bzw.
funktionales Merkmal, das auf ein abgestimmtes Verschlei3verhalten abzielt.
Funktionale Merkmale seien nicht ausreichend offenbart, wenn dem Fachmann

keine Anweisung gegeben werde, wie er dies in die Tat umsetzen kénne.

Dieser Auffassung der Klagerin kann nicht zugestimmt werden. Unter Bertcksich-
tigung der mal3geblichen Auslegung des insbesondere nicht auf ein abgestimmtes
Schlei3verhalten der Schleif3teile im engeren Sinne gerichteten Gegenstands des
Anspruchs 1 ist es fur die Erfullung der Merkmale 1.8 bis 1.10 schon ausreichend,
den Rotor einer Zerkleinerungsmaschine aus einer Vielzahl beliebig angeordneter,
einen Mantel bildender inaktiver Schleil3teile derart mehrteilig auszubilden, dass
ihre Verschleil3bestandigkeit verbessert ist, um so ein ,zu einem abgestimmten
VerschleiBverhalten fuhrendes Schleil’teilsystem® zu erhalten. Fir die Anordnung
und die Gestaltung derartiger Schleil3teile erhalt der Fachmann ausreichend In-
formationen aus der Patentschrift. Die Figuren 4 bis 7 offenbaren, wenn auch
ohne Malangaben, moégliche Anordnungen der aktiven und inaktiven Schleil3teile.
Zur Gestaltung der aktiven und inaktiven Schleil3teile mit Lagen, Schichten

und/oder Zonen unterschiedlicher Materialeigenschaften erhalt der Fachmann den
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Hinweis auf die Mdglichkeit, die Einzelteile der aktiven und inaktiven Schleil3teile
aus verschiedenen Stahlblechen zu fertigen und I6sbar oder unlésbar zu einem
Verbund zu flgen. Die Patentschrift enthalt zwar keine konkreten Angaben zum
Material fur die Lagen oder Schichten. Diese kann der Fachmann aber unter Ein-
beziehung seines Fachwissens und unter Bericksichtigung des im jeweiligen An-
wendungsfall zu zerkleinernden Produkts durch Versuche ermitteln. Derartige
Versuche sind durch die mdglicherweise unterschiedlichen Eigenschaften des zu
zerkleinernden Produkts fir den Fachmann auf dem Gebiet der Zerkleinerungs-
maschinen ohnehin ublich bzw. erforderlich. Daher bestehen keine Bedenken ge-
gen die Ausfuhrbarkeit der Lehre anhand der Gesamtoffenbarung des Streitpa-

tents.

1.3 Der geltende Anspruch 1 genuigt auch dem in Art. 84 Satz 2 EPU geforderten
und von der Klagerin in der mindlichen Verhandlung geriigten Gebot der Klarheit,
welches auch im Nichtigkeitsverfahren bei Beschrankung des Patentanspruchs zu
beachten ist (BGH GRUR 2010, 709 — Proxyserversystem).

Entsprechend der Auslegung des Patentanspruchs 1 ist fir den Fachmann der be-
anspruchte Gegenstand der technischen Lehre klar erkennbar. Dies gilt auch un-
ter Bertcksichtigung dessen, dass die weitergehende Lehre eines ,abgestimmten®
VerschleiRverhaltens nach Merkmal 1.10 nicht tatsachlich im engeren Sinn gelost
ist und das Merkmal 1.10 deshalb als aufgabenhaft anzusehen ist, da der Fach-
mann dies erkennt und unter Berucksichtigung der Beschreibung die verbleibende
Lehre des Anspruchs 1 einer bloRen Verbesserung der VerschleiRbestandigkeit
nacharbeiten kann. Denn die Ausfiuihrbarkeit der in einem Patentanspruch um-
schriebenen technischen Lehre darf nicht mit der Erreichbarkeit derjenigen Vor-
teile gleichgesetzt werden, die der Erfindung in der Beschreibung zugeschrieben
werden, diese aber nicht oder nur teilweise 16st. Ausfiihrbarkeit besteht vielmehr
grundsatzlich bereits dann, wenn der Fachmann mit Hilfe seines Fachwissens in
der Lage ist, den in den Sachansprichen beschriebenen Gegenstand herzustellen
und diejenigen Verfahrensschritte auszufuhren, die in den Verfahrensansprichen
bezeichnet sind (BGH GRUR 2015, 472 —Stabilisierung der Wasserqualitat). Nur
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wenn sich aus der Auslegung des Patentanspruchs ergibt, dass eine bestimmte
Wirkung nicht nur als ein Vorteil der befolgten technischen Lehre der Erfindung
zugeschrieben werden kann, sondern notwendiger Bestandteil dieser Lehre ist,
kann deshalb die Frage der Ausfiihrbarkeit angesprochen sein. Dies ist aber vor-
liegend nicht der Fall, so dass es insoweit auch keiner Erdrterung der vom Bun-
desgerichtshof getroffenen Grenzziehung (hierzu BGH GRUR 2015, 472 — Sta-

bilisierung der Wasserqualitat) bedarf.

2. Der Gegenstand des Patentanspruch 1 erweist sich auch als patentfahig, da
die beanspruchte Lehre neu ist (Art. 54 EPU) und fiir den angesprochenen Fach-
mann im Zeitpunkt der Anmeldung des Streitpatents durch den Stand der Technik
nicht nahegelegt war (Art. 56 EPU). Deshalb erweist sich der auf fehlende Pa-
tentfahigkeit gerichtete Nichtigkeitsangriff nach Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG
i. V. m. Art. 138 Abs. 1 lit. a EPU als unbegriindet.

2.1. Die Klagerin hat in der mindlichen Verhandlung einerseits auf ihre schriftli-
chen Ausfuhrungen beziiglich der Neuheit verwiesen, andererseits ihren Neu-
heitsangriff bezlglich der D4 in der Verhandlung aufgegeben. Auch der Senat
geht nicht davon aus, dass die streitpatentgeméafe Zerkleinerungsmaschine nach
dem Patentanspruch 1 durch den im Verfahren befindlichen Stand der Technik,

insbesondere durch die D4 oder die D5, neuheitsschadlich vorweggenommen ist.

2.2. Die D4 zeigt einen aus Scheiben 6 bestehenden Rotor 1 eines Ham-
merbrechers (Merkmal 1.1), der mit Hammern 11 aktive und mit Kkreis-
segmentformigen Schilden 14 inaktive Schlei3teile aufweist (Merkmal 1.2).
Weiterhin weist der Rotor einen im Wesentlichen walzenférmigen, den Rotor
schutzenden Mantel (Seite 5, Z.19 - 24; Merkmal 1.3) mit Schlitzen 17 zum
Durchschwingen der Hammer auf (Seite 5, Z. 13 - 16; Merkmal 1.4), wobei der
Mantel aus einer Vielzahl kreissegmentformiger Schilde 14 gebildet ist
(Merkmal 1.5), die jeweils aus einem Flansch 16 als Deckflache und einer
Nabe 15 als Halterung bestehen und mit den Scheiben (4) I6sbar gefugt sind,
(Seite 5, Z. 3 - 10 Merkmal 1.6), und wobei die Schlitze 17 sich zwischen den
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Deckflachen bzw. Flanschen 16 benachbarter Schilde 14 befinden (Seite 5,
Z.13-16; Merkmal 1.4). Der Mantel wird dabei durch die Flansche 16 der
Schilde 14 radial und axial aufgeteilt (vgl. Figuren 1 bis 3; Merkmal 1.9). Zu den
Schilden wird nur ausgefiihrt, dass sie aus einem besonders verschleil3festen
Material hergestellt werden (S. 3, Z. 2 - 4). Die D4 enthalt aber keinen Hinweis auf
Schilde bzw. inaktive Schleil3teile, die aus einem in irgendeiner Form geflgten
Verbund verschiedener Stahlbleche bestehen, so dass zumindest das

Merkmal 1.8 aus ihr nicht bekannt ist.
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2.3. Die D5 zeigt einen aus Scheiben 11, 17 bestehenden Rotor 1 einer
Hammermuhle (Merkmal 1.1), der mit Hammern 3 aktive und mit zwei Halb-
schalen 4, 5 inaktive Schleil3teile aufweist (Merkmal 1.2). Der Rotor weist einen im
Wesentlichen walzenféormigen, den Rotor schitzenden Mantel5 (Figur 1;
Merkmal 1.3) mit Aussparungen 2 zum Durchschwingen der Hammer auf
(Spalte 3, Z. 33 - 36; Merkmal 1.4). Der Mantel des Rotors besteht nach Figur 1
aus einer aus nur zwei Halbschalen 5 gebildeten Hulse 4 als inaktive Schleil3teile,
die jeweils aus einer Deckflache (hochverschlei3feste Hilse 4) und einer
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Halterung (Hinterfassungen 13) bestehen und mit den &ufReren Scheiben 11
|6sbar gefiigt sind (Merkmal 1.6.). Die Aussparungen 2 zum Durchschwingen der
Hammer befinden sich aber sich nicht zwischen den Deckflachen der zwei
benachbarten Hilsen, sondern innerhalb der Mantelflachen der Hulsen bzw.
Halbschalen, so dass zumindest die Merkmale 1.5 (eine Vielzahl von Schleil3-
teilen) und 1.7 des Streitpatents nicht gezeigt werden.
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Nach den Ausfiuihrungsbeispielen und insbesondere Figur 1 wird der Mantel durch
die Halbschalen 5 auch nur axial aufgeteilt (Merkmal 1.9). Zu den Halbschalen
bzw. Hulsen wird ausgefuhrt, dass sie aus einem besonders hochverschleil3festen
Material als Gussteile hergestellt werden (S. 2, Z. 44 - 45). Allerdings enthalt die
D5 in Spalte 2 Zeilen 64 ff. auch einen Hinweis auf die Gestaltung der ,Hulse aus
mehreren Teilen®. Im Rahmen der fir die Neuheit zu fordernden Unmittelbar- und
Eindeutigkeit der Offenbarung fullt diese Offenbarung jedoch im Ergebnis den

Merkmalskomplex 1.8 und 1.9 nicht aus.

3. Die Klagerin vermochte den Senat auch nicht davon zu Uberzeugen, dass

sich die Lehre nach Patentanspruch 1 fur den Fachmann in naheliegender Weise
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aus dem im Verfahren befindlichen Stand der Technik ergab, unabhangig davon,
welche der mdglichen Kombinationen, ndmlich D4 mit D6 oder D5 mit D6, heran-

gezogen wird.

Berucksichtigt man, dass das technische Problem aus dem zu entwickeln ist, was
die Erfindung gegeniber dem Stand der Technik tatsachlich leistet (st. Rspr., vgl.
BGH GRUR 2010, 602 — Gelenkanordnung; GRUR 1981, 186 — Spinnturbine II),
so ist diese Aufgabe an die von Patentanspruch 1 beanspruchte Lehre anzu-
passen. Da die Abstimmung des Verschlei3verhaltens im engeren Sinne ungeldst
bleibt und insoweit die Lehre des Streitpatents Uber die Formulierung der
Aufgabenstellung nicht hinauskommt, verbleibt als objektiv zu formulierenden
objektiven Aufgabe die Zielsetzung einer Optimierung der Stand- und Ristzeiten
in diesem eingeschréankten Sinne, namlich einer Verringerung der Wechselphasen
nach bleibt als objektiv zu formulierenden objektiven Aufgabe und Verlangerung

der Standzeit der inaktiven Schleif3teile.

3.1 Die aus der D4 bekannte Zerkleinerungsmaschine kommt dem Gegenstand
des Streitpatents am nachsten, da diese die Merkmale 1.1 bis 1.7 sowie das Merk-
mal 1.9 zeigt, sowie auch die im Streitpatent genannten Nachteile der gegosse-
nen, inaktiven Schleil3teile bzw. Schutzkappen aufweist. Die D4 bildet daher fur

die Beurteilung der erfinderischen Téatigkeit den geeigneten Ausgangspunk.

Bei der aus der D4 bekannten Zerkleinerungsmaschine erkannte der Fachmann
als nachteilig, dass durch die hochverschleil3feste Ausfliihrung der gegossenen
Schutzkappen zwar der Oberflachenverschleild an den Schutzkappen reduziert
wird, die mangelnde Z&ahigkeit der Schutzkappen an den Lagerstellen jedoch zu
Sprodbrichen fuhrt, was sich wiederum negativ auf die Standzeiten der Schutz-
kappen auswirkt. Daher war der Fachmann veranlasst, im bekannten Stand der
Technik nach Mdglichkeiten zu suchen, die Schutzkappen derart auszufihren,
dass das Material der Lagerstellen die erforderliche Elastizitat und das Material
der Deckflachen die notwendige Verschleil3festigkeit aufweist.
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Aus der D6 erhielt der Fachmann den ausdriicklichen Hinweis, inaktive Schleil3-
teile in einem gefugten Verbund, aus einem Grundkorper aus zéhem Material, der
einen vorzeitigen Bruch verhindert, und einer Oberseite aus verschlei3festem

Material, das auf dem Grundkorper befestigt wird, herzustellen.

Der Fachmann erhalt jedoch keinen Hinweis auf einen gefugten Verbund ver-

schiedener Stahlbleche nach Merkmal 1.8.

Der Zeitschriftenartikel der D6 zur ,VerschleiRkostensenkung durch Einsatz von
Verbundlésungen“ diskutiert verschiedene Madglichkeiten zur Verschlei3redu-
zierung bei Anlagen der Aufbereitungstechnik bei Prozessen, wie Brechen,
Mahlen und andere MalRnahmen. Dabei werden neben konstruktiven und be-
trieblichen Madoglichkeiten auch werkstoffliche Alternativen der Verschleil3redu-
zierung dargelegt. Als wesentliche werkstoffliche Mdglichkeit zur Verschleil3-
reduzierung werden dabei Verbundldsungen dargestellt (S.561) und auf die
Moglichkeit hingewiesen, auf einen zédhen Grundkorper, der einen vorzeitigen
Bruch verhindert, in geeigneter Weise Hartstoffe aufzubringen. Ziel dieser
werkstofflichen MalRnhahmen sei es, das Beanspruchungsprofil des Maschinenteils
mit dem Eigenschaftsprofii des ausgewahlten Werkstoffes bestmoglich in
Ubereinstimmung zu bringen. Zur Realisierung derartiger Verbundlosungen
werden verschiedene technologische Mdglichkeiten dargelegt, wie Verbunds-
gussverfahren, die Verwendung von Stahlarmierungen in Hartgussteilen, das
grol3flachige Aufléten von Hartmetall sowie verschiedene Formen des
Auftragsschweil3ens. Unter anderem wird in der D6 die Moglichkeit offenbart, die
Scheiben eines Rotors einer Hammermihle mittels Auftragsschweil3en mit
Rohrchendraht zu panzern (S. 564, Bild 14). Dadurch wird an der Oberflache der
Scheiben ein hochwertiger chromkarbidreicher Auftrag erzeugt, der als Panzer die
Scheiben gegen Verschleild schitzt. Weiterhin wird als moégliches Anwendungs-

gebiet ein Hammermuhlenschlager (S. 565, Z. 16) genannt.

Als spezielle Form des Auftragsschweil3ens wird weiterhin die Madglichkeit
offenbart, anstelle von Rohrchendraht vorgefertigte vollautomatisch auftragsge-

schweil3te Panzerplatten als VerschleiRschutz auf hochbelastete Maschinenteile
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aufzuschweil3en (S. 565 letzter Absatz und Seite 566 erster Absatz) oder
hochbelastete Maschinenteile ganz aus diesen vorgefertigten Panzerplatten zu
fertigen (S. 566, Abschnitt f), zweiter Absatz). Die D 6 lasst dabei aber offen, ob
das aufgepanzerte Material nur in Form von Rippen vorliegt oder eine
durchgehende Schicht ausbildet. Da nach der D6 eine derartige Werkstoff-
kombination zu einer Verlangerung der Lebensdauer und damit der Standzeit der
Bauteile fuhrt, kdnnte der Fachmann veranlasst gewesen sein, eine derartige
Losung auf die Gestaltung der aus der D4 bekannten Schutzkappen zu

Ubertragen.

Diese Uberlegungen und eine Kombination der Merkmale der D4 und der D6 hétte
den Fachmann jedoch nicht naheliegend zum Gegenstand des Patentanspruchs 1
gefuhrt: Beim Versuch, die aus der D6 bekannte LOsung der vorgefertigten
Panzerplatten bei den aus der D4 bekannten Schutzschilden anzuwenden, sah
sich der Fachmann, wenn er diese Anregung aufgegriffen héatte, vor mdgliche
verschiedene technologische Probleme gestellt, die ihn mangels hinreichender
Erfolgserwartung (BGH GRUR 2012, 803 - Calcipotriol-Monohydrat; BGH, Urt. v.
6.3.2012 — X ZR 50/09; GRUR 2010, 123 - Escitalopram). letztlich davon
abgehalten héatten, die vorgefertigten Panzerplatten einzusetzen. Denn die Ober-
flache der Schutzschilde ist radial gekrimmt. Um darauf vorgefertigte Pan-
zerplatten aufzubringen, missten entweder vorgefertigte Panzerplatten durch
Biegen in die gleiche gekrimmte Form gebracht werden oder vorgefertigte, schon
entsprechend gekrimmte Bleche mit einer Auftragsschweil3ung versehen werden.
Beides bringt groRere Probleme mit sich. Beim Biegen schon gepanzerter Bleche
missen aufgrund des hochfesten Materials groRere Krafte aufgebracht werden.
Dartber hinaus ist die hochfeste Schicht sprode, so dass es beim Biegen zu
Abplatzungen kommen durfte. Das Auftragsschweil3en auf gekrimmte Bleche
wirde wiederum zu einem starken Verzug der vorgefertigten Bleche flihren,

welcher das weitere Aufschweif3en auf die Schutzschilde erschweren wirde.

Daher hatte der Fachmann in Kenntnis der D4 auf Grund dieser technologischen
Probleme allenfalls Veranlassung, die Losung des direkten Auftragsschweil3ens
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auf die zu schutzenden Schutzschilde aus der D6 aufgreifen. Diese LOsung
entspricht aber nicht dem Gegenstand des Anspruchs 1, da die so gefertigten
Schutzschilde, die aus einem gegossenen Grundkérper und einer aufge-
schweildten, hochfesten Stahlschicht bestehen, zwar demnach Schichten unter-
schiedlicher Materialeigenschaften, wie Harte und Zahigkeit aufweisen, aber
keinen geflgten Verbund verschiedener Stahlbleche nach Merkmal 1.8 darstellen
wirden. Dartber hinaus fehlen der D6 jegliche Anregungen dazu, das Prinzip der

gegossenen Schutzschilde aufzugeben und diese aus Stahlblech herzustellen.

3.2 Auch gelangte der Fachmann ausgehend von der D5 in Kenntnis der D6

nicht zum Gegenstand des Anspruchs 1.

So offenbart die D5 bereits nur eine Zerkleinerungsmaschine, deren Mantel aus
nur zwei Halbschalen gebildet wird und somit keine radiale und axiale Aufteilung
des Mantels durch die Deckflachen der zwei Hilsen zeigt. Die Verzahnungen 15
an den Teilungsebenen 14 der Hilsen 4 flihren nicht zu einer radialen Aufteilung
des Mantels. Daruber hinaus erhalt der Fachmann aus der D6 auch keinen Hin-
weis darauf, entsprechend dem Merkmal 1.8 die inaktiven Schleif3teile als einen

gefugten Verbund aus verschiedenen Stahlblechen auszufuhren.

3.3 Auch die weiteren im Verfahren befindlichen Dokumente konnten dem Fach-
mann keine Anregungen geben, ausgehend von der D4 oder der D5 zum Gegen-
stand des Anspruchs 1 zu gelangen, da keine der Entgegenhaltungen einen Hin-
weis oder eine Anregung betreffend das Merkmal 1.8 der erfindungsgemafen Lo6-

sung enthalt.

Die D7 zeigt einen Hammerbrecher mit einem aus Scheiben bestehenden Rotor
(Merkmal 1.1), der Hammer 17 als aktive und Fullsticke 17, 19, 23, u.a. als
inaktive Schleil3teile aufweist (Merkmal 1.2). Dabei werden die Umfangsflachen
der Scheiben durch die Fullstiicke nicht abgedeckt, und die Fullsticke nur in die
Zwischenraume der Scheiben eingesetzt, wodurch der Mantel des Rotors durch
die Fullstiicke und die Umfangsflachen der Scheiben gebildet wird. Daher zeigt die



-29 -

D7 keinen durch die Deckflachen der inaktiven Schleil3teile gebildeten Mantel und
enthalt auch keine Hinweise auf mehrteilige, gefuigte inaktive Schleif3teile. Daher
zeigt die D7 nicht die Merkmale 1.3, 1.5 und 1.8 bis 1.10 und gibt auch keine

Anregung zu einer entsprechenden Ausbildung.

Die D8 zeigt einen SchleiReinsatz fur Zerkleinerungsmaschinen fur Metallschrott.
Mit den hochabriebfesten, einteiligen SchleiBeinsatzen bzw. Schlei3platten als
inaktive Schleildteile werden die Gehauseinnenwande der Zerkleinerungs-
maschinen ausgekleidet, um die Maschine vor Beschadigung durch das zer-
kleinernde Material zu schiitzen. Die D8 enthalt keinen Hinweis auf mehrteilige,

geflgte inaktive Schleilteile.

Die D9 entspricht im Wesentlichen der Offenbarung der D4.

3.4 Mit ihrem Schriftsatz vom 24. Februar 2014 hat die Klagerin noch die Doku-
mente D11 bis D13 eingereicht, um eine angebliche offenkundige Vorbenutzung
einer Zerkleinerungsmaschine mit einem Rotor zu belegen, die nach Angaben der
Klagerin alle Merkmale des Gegenstands des verteidigten Anspruchs 1 bis auf das
Merkmal 1.8 (vgl. Seite 12, 1. Absatz) aufweisen. Damit wirde die Offenbarung
der angeblichen offenkundigen Vorbenutzung nach D11 bis D13 jedoch nicht tber
die Offenbarung der D4 hinausgehen, womit die offenkundige Vorbenutzung da-
hingestellt bleiben konnte. Der beschrankt verteidigte Patentanspruch 1 ist somit

bestandsfahig und die Klage deshalb insoweit abzuweisen.

3.5 Die ebenfalls angegriffenen Unteranspriiche 2 bis 11, die Ausgestaltungen
der Erfindung nach Patentanspruch 1 beinhalten, werden vom bestandsfahigen

Hauptanspruch getragen, ohne dass es hierzu weiterer Feststellungen bedurfte.
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Soweit die Klagerin mit nicht nachgelassenem Schriftsatz vom 15. Mai 2015
erganzend zur mangelnden Klarheit des Merkmals 1.10 sowie zur fehlenden
erfinderischen Tatigkeit vortragt, ist dieses Vorbringen nach Schluss der miind-
lichen Verhandlung und damit nach § 296a ZPO verspatet und nicht bertck-
sichtigungsfahig. Insbesondere bietet dieser Schriftsatz auch keinen Anlass zu
einer Wiedereroffnung der mindlichen Verhandlung gemaf 8 156 Abs. 1, Abs. 2
ZPO. Der Senat hat bereits in der mindlichen Verhandlung darauf hingewiesen,
dass er eine mangelnde Klarheit gemaR Art. 84 EPU nicht als gegeben sieht.
Zudem hatte die Klagerin in der mundlichen Verhandlung ausreichend Gele-
genheit, zur erfinderischen Tatigkeit, insbesondere auch hinsichtlich der Kom-
bination der D4 mit D6 und der D4 mit D5 Stellung zu nehmen. Sie hat hiervon
ausweislich des Protokolls der mindlichen Verhandlung auch eingehend Ge-
brauch gemacht. Anlass, eine Erganzung dieses Vorbringens zuzulassen, besteht
deshalb auch unter Bericksichtigung des insoweit dem Senat eingerdaumten

Ermessens nicht.

VI.

Die Kostenentscheidung beruht unter Berlicksichtigung des anteiligen Obsiegens

und Unterliegens auf 88 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 ZPO. Die Entschei-

dung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf 88 99 Abs. 1 PatG, 709 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-

senen Rechtsanwaéltin oder Patentanwaéltin oder von einem in der Bundesrepublik
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Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und
innerhalb  eines Monats beim  Bundesgerichtshof,  HerrenstralRe 45a,
76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung
des in vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von
funf Monaten nach der Verkiundung. Die Berufungsfrist kann nicht verlangert
werden.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung
eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte
Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Engels Richter Rippel Richterin Kopacek Dr. Dorfschmidt Brunn
ist urlaubsbe- ist urlaubsbedingt
dingt gehindert gehindert zu

zu unterschreiben  unterschreiben

Engels Engels

Pr/Me



