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betreffend das européische Patent 1 315 585
(DE 601 15 061)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 14. Marz 2017 durch den Vorsitzenden Richter Voit,
den Richter Dr. agr. Huber, die Richterin Martens sowie die Richter

Dipl.-Ing. Univ. Rippel und Dr.-Ing. Dorfschmidt

fur Recht erkannt:

Das europdische Patent 1 315 585 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig er-
klart.

II.  Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

Die Nebenintervenientin tragt inre Kosten selbst.

lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hoéhe von 120 %
des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreck-

bar.

Tatbestand

Die Beklagte war bei Klageerhebung am 1. Marz 2016 eingetragene Inhaberin des
auch mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten
europaischen Patents 1 315 585 (Streitpatent), das auf die PCT-Anmeldung
US 2001/041707 vom 14. August 2001 zuruickgeht und die Prioritaten zweier US-



Anmeldungen vom 8. September 2000 (US 231108 P) und vom 10. August 2001
(US 927660) in Anspruch nimmt. Das Streitpatent tragt in der deutschen Uberset-
zung die Bezeichnung: ,Verfahren zum Verringern und MaRwalzen von Eisen-
warmwalzprodukten® und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem
Aktenzeichen 601 15 061.9 gefihrt.

Anspruch 1 nach der Streitpatentschrift EP 1 315 585 B1 lautet in der englischen

Verfahrenssprache wie folgt:

1. A method of finish rolling a ferrous workpiece con-
finuously inta a finished round, comprising;

rolling said workpiece (10) in successive first
and second roll passes (P1, P2) at an elevated
temperalure of between about 650 to 1000 °C,
said first and second roll passes (F1, P2) each
being defined by two work rolls (12, 16) and be-
ing dimensioned to effect a combined heavy re-
duction in the cross sectional area of said work-
piece of at least about 20 - 55 %, with an ac-
companying effective strain pattern dominated
by a concentration of maximum effective strain
al a central region of said cross sectional area,

while said effective strain patiern remains dom-
inated by a concentration of maximum effective
strain at a central region of said cross section,
continuing to roll said workpiece in at least third
an fourth consecutive roll passes (F3, P4),

wherein said workpiece has a round cross section,
said first and second roll passes (F1, P2) are con-
figured respectively to impari progressively re-
duced oval and round cross sections to said work-
piece, and wherein said third an fourth roll passes
(P3, P4) are configured to impart further progres-
sively reduced round cross section to said work-
piece,

characterized by

each of said third an fourth moll passes (F3, P4) be-
ing defined by at lzast three rolls (20, 24) and being
sized to effect a further combined reduction in the
cross sectional area of said workpiece that is rela-
tively light in comparison to said heavy reduction
and of not more than about 4 - 25 %,



In deutscher Ubersetzung nach der Streitpatentschrift lautet Anspruch 1 wie folgt:

1. Verfahren zum kontinuierlichen Fertigwalzen eines
Eisenwerksticks zu einem Fertigrundelement, urm-
fassend.

Walzen des Werksticks (10) in aufeinanderfol-
genden ersten und zweiten Walzdurchgéngen
(P1, P2) bei erhohter Temperatur zwischen 650
und 1000°C, wobei die ersten und zweilen
Walzdurchgange (P1, P2) jeweils von zwei Ar-
beitswalzen (12, 16) begranzt werden und so
dimensioniert sind, dass sie eine kombinierte
grofte Verringerung in der Querschnitiflache
des Werksticks von mindestens etwa 20 - 55%
bewirken, mil einer begleitenden effekliven
Spannunasfigur, die durch eine Konzentration
der maximalen effekliven Spannung in ginem
mittleren Bereich der (Querschnittflache ge-

kennzeichnet ist, wahrend die effekiive Spari-
nungsfigur durch eine Konzentration der maxi-
malen effektiven Spannung in einem mittleran
Bereich der Querschnitiflache bestimmt bleibt,
das fortgesetzte Walzen des Werksticks in
mindestens drillen und vieren aufeinanderfol-
genden Walzdurchgangen (P3, P4);

wobeai das Werkstick einen runden Querschnitt hat,
der erste und zweite Walzdurchgang (P1, P2) =0
konfiguriert sind, dass sie dem Woerkstick zuneh-
mend wverringerte ovale und runde Cuerschnitte
wvermitteln, und wobei die dritten wund vierten Walz-
durchgange (P3, P4) so konfiguriert sind, dass sie
dem Werkstuck einen weiteran zunehmend verrin-
gerten runden Querschnitt mitteilen,

dadurch gekennzeichnet, dass

der dritte und der viere Walzdurchgang (P3, P4)
durch mindestens drei Walzen (20, 24) definiert und
50 dimensioniert sind, dass eine weitere kombinier-
te Reduzierung der Querschnittflache des Werk-
sticks bewirkt wird, die im Viergleich mit der grofen
Verringerung relativ klein ist und nicht mehr als 4 -
25% belragl.

Die ebenfalls mit der Nichtigkeitsklage angegriffenen Unteranspriiche 2 bis 4 sind
unmittelbar bzw. mittelbar auf Anspruch 1 rickbezogen. Wegen deren Wortlauts

wird auf die Streitpatentschrift Bezug genommen.



Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klagerin geltend, die im Streitpatent bean-
spruchte Erfindung sei nicht nacharbeitbar. Somit liege der Nichtigkeitsgrund feh-
lender Ausfuihrbarkeit nach Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1
lit. b EPU vor. Zudem beruhe der Gegenstand des Streitpatents nicht auf einer er-
finderischer Téatigkeit, da er dem Fachmann zum Prioritatszeitpunkt aufgrund des
Standes der Technik nahegelegen habe (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m.
Art. 138 Abs. 1 lit. a EPU, Art. 56 EPU.

Zur fehlenden Patentfahigkeit beruft sich die Klagerin auf folgenden Unterlagen:

Anlage LS-IP 4:
Anlage LS-IP 4a:
Anlage LS-IP 5:
Anlage LS-IP 5a:
Anlage LS-IP 6:

Anlage LS-IP 8:

Anlage LS-IP 9:

Anlage LS-IP 9a:
Anlage LS-IP 10:

Anlage LS-IP 11:

Anlage LS-IP 11a:

Anlage LS-IP 12:
Anlage LS-IP 13:
Anlage LS-IP 14:

US 6 085 565 A (D1)

DE 696 18 910 T2

US 5 325 697 A (D2)

DE 696 01 993 T2 (D2A)

Hein/Fabris - Precision Rolling System (PRS) — A new
dimension in sizing systems (D3)

Hein/Fabris -
Produkts (D4)
US 6 216 517 B1 (D5)

WO 99/25499 Al

Artikel KAWASAKI STEEL TECHNICAL REPORT

No. 74 ,Development of High Dimensional Accuracy

Precision Rolling System for Long

Smaller Diameter Wire Rods and Square Coils Manu-
factured by 4-Roll Mill (D6)

Bericht der Firma KAWASAKI mit
“‘Development of High Dimensional Accuracy Smaller
Diameter Wire Rods and Bars” (D7)
Bericht der KAWASAKI  mit

dem Titel

Firma englischen
Ubersetzungen in roter Schrift

US 5 363 682 A (D8)

US 6 405 573 B1 (D9)

JP 05038501 A (D10)



Anlage LS-IP 15: JP 09225502 A (D11)
Anlage LS-IP 16: DE 199 19 778 Al (D12)
Anlage LS-IP 16a: US 6 205 835 B1
Anlage LS-IP 17: DE 43 35 218 Al (D13)
Anlage LS-IP 17a: CA 2118 295 Al
Anlage LS-IP 18: DE 34 45 219 Al (D14)

Die Klagerin beantragt,

das europdische Patent 1 315 585 mit Wirkung fur das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit das Streitpatent mit den
Hilfsantragen 1 bis 4, eingereicht mit Schriftsatz vom
9. Marz 2017, verteidigt wird.

Die Klagerin beantragt auch insoweit die Nichtigerklarung; hilfsweise beantragt sie
die Vertagung des Rechtsstreits und weiter hilfsweise die Gewahrung einer
Schriftsatzfrist zur Erwiderung auf den Schriftsatz der Beklagten vom
9. Méarz 2017.

Im Laufe der mindlichen Verhandlung hat die Beklagte einen weiteren Hilfsantrag
Uberreicht (Hilfsantrag 5), mit dem sie das Streitpatent verteidigt. Die Klagerin rigt

diesen als verspatet.

Der jeweilige Patentanspruch 1 nach den Hilfsantragen 1 bis 5 lautet ergdnzt um

eine Merkmalsgliederung wie folgt:



Hilfsantrag 1

Method of finish rolling a ferrous workpiece continuously into a finished round
1.1 wherein said workpiece has a round cross section, comprising:

rolling said workpiece
2.1 in successive first and second roll passes,
2.2 atan elevated temperature of between about 650 to 1000 °C,

said first and second roll passes
3.1 each being defined by two work rolls and

3.2 being dimensioned to effect a combined heavy reduction in the cross sectional
area of said workpiece of at least about 20 - 55 %,

3.2.1 with an accompanying effective strain pattern dominated by a
concentration of maximum effective strain at a central region of said cross
sectional area

3.2.2 whereas 11 - 28% of said combined heavy reduction in the cross
sectional area of said workpiece occurs in said first roll pass;

3.3 [wherein) said first and second roll passes are configured respectively to impart
progressively reduced oval and round cross sections to said workpiece, and
continuing to roll said workpiece in at least third and fourth consecutive roll passes,

4.1 while said effective strain pattern remains dominated by a concentration of
maximum effective strain at a central region of said cross section,

4.2 wherein said third and fourth roll passes are configured to impart further
progressively reduced round cross section to said workpiece,

characterized by

5.

each of said third and fourth roll passes
5.1 being defined by at least three rolls, and

5.2 sized to effect a further combined reduction in the cross sectional area of said
workpiece that is relatively light in comparison to said heavy reduction and of not
more than about 4 — 25 %



Hilfsantrag 2

1. Method of finish rolling a ferrous workpiece continuously into a finished round
1.1 wherein said workpiece has a round cross section, comprising:

2.  rolling said workpiece

21
22

in successive first and second roll passes,
at an elevated temperature of between about 650 to 1000 °C,

3.  said first and second roll passes

31
3.2

3.3

each being defined by two work rolls and

being dimensioned to effect a combined heavy reduction in the cross sectional
area of said workpiece of at least about 20 - 55 %,

3.2.1 with an accompanying effective strain pattern dominated by a concentra-
tion of maximum effective strain at a central region of said cross sectional
area

[wherein] said first and second roll passes are configured respectively to impart
progressively reduced oval and round cross sections to said workplece, and

4. continuing to roll said workpiece in at least third and fourth consecutive roll passes,

4.1

42

while said effective strain pattern remains dominated by a concentration of max-
imum effective strain at a central region of said cross section,

4.1.1 and having its smallest grain size located in the innermost region a4, with
progressively larger grains being located in the surrounding regions b4-f4
[0034];

wherein said third and fourth roll passes are configured to impart further progres-

sively reduced round cross section to said workpiece;

characterized by

5.  each of said third and fourth roll passes

5.1
52

being defined by at least three rolls, and

sized to effect a further combined reduction in the cross sectional area of said

workpiece that is relatively light in comparison to said heavy reduction and of not
more than about 4 - 25 %



Hilfsantrag 3

1. Method of finish rolling a ferrous workpiece continuously into a finished round
1.1 wherein said workpiece has a round cross section, comprising:

2.  rolling said workpiece

21
22

in successive first and second roll passes,
at an elevated temperature of between about 650 to 1000 °C,

3.  said first and second roll passes

31
32

33

each being defined by two work rolls and

being dimensioned to effect a combined heavy reduction in the cross sectional
area of said workpiece of at least about 20 - 55 %,

3.2.1 with an accompanying effective strain pattern dominated by a concentra-
tion of maximum effective strain at a central region of said cross sectional
area

[wherein] said first and second roll passes are configured respectively to impart
progressively reduced oval and round cross sections to said workpiece, and

4.  continuing to roll said workpiece in at least third and fourth consecutive roll passes,

41

42

43

while said effective strain pattern remains dominated by a concentration of max-
imum effective strain at a central region of said cross section,

4.1.1 and having its smallest grain size located in the innermost region a4, with
progressively larger grains being located in the surrounding regions bd-f4
[0034];

wherein said third and fourth roll passes are configured to impart further

progressively reduced round cross section to said workpiece;

wherein in said at least third and fourth roll passes (P3, P4) the product is
rolled prior to the occurrence of microstructural changes due to
recrystallization and recovery;

characterized by

5.  each of said third and fourth roll passes

5.1
5.2

being defined by at least three rolls, and

sized to effect a further combined reduction In the cross sectional area of said
workpiece that is relatively light in comparison to said heavy reduction and of not
more than about 4 - 25 %
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Hilfsantrag 4

Method of finish rolling a ferrous workpiece continuously into a finished round
1.1 wherein said workpiece has a round cross section, comprising:

rolling said workpiece
2.1 In successive first and second roll passes,
2.2 at an elevated temperature of between about 650 to 1000 °C,

said first and second roll passes
3.1 each being defined by two work roils and

3.2 being dimensioned to effect a combined heavy reduction in the cross sectional
area of said workpiece of at least about 20 ~ 55 %,

3.2.1 with an accompanying effective strain pattern dominated by a concentra-

tion of maximum effective strain at a central region of said cross sectional
area

3.3 [wherein] said first and second roll passes are configured respectively to impart
progressively reduced oval and round cross sections to said workpiece, and

continuing to roll said workpiece in at least third and fourth consecutive roll passes,

4.1 while said effective strain pattern remains dominated by a concentration of max-
imum effective strain at a central region of said cross section,

4.1.1 and having its smallest grain size located in the innermost region ad, with
progressively larger grains being located in the surrounding regions b4-f4
[0034];
4.2 wherein said third and fourth roll passes are configured to impart further progres-
sively reduced round cross section to said workpiece;

4.3 wherein in said at least third and fourth roll passes (P3, P4) the product is
rolled prior to the occurrence of microstructural changes due to

recrystallization and recovery,;

characterized by

5.

each of said third and fourth roll passes
5.1 Dbeing defined by at least three rolls, and

5.2 sized to effect a further combined reduction in the cross sectional area of said
workpiece that is relatively light in comparison to said heavy reduction and of not
more than about 4 - 25 %

5.3 after cooling to a state of thermal equilibrium, said workpiece has a grain size
variation across its cross section of not more than about 2 ASTM grain size
numbers,
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Anspruch 1 nach Hilfsantrag 5 entspricht der Fassung nach Hilfsantrag 4, wobei
jedoch das Merkmal 4.1.1 gestrichen und ein neues Merkmal 5.2.1 nach Merk-
mal 5.2 eingeflugt ist.

Merkmal 5.2.1 lautet wie folgt

,D.2.1 with from about 1.8 — 17% occuring in roll pass P3 and from about

1.2 — 10% occuring in roll pass P4”

Die Beklagte und die Nebenintervenientin treten den Ausfiuhrungen der Klagerin in
allen Punkten entgegen. Die Lehre des Streitpatents sei fur den Fachmann aus-
fuhrbar. Jedenfalls in einer der verteidigten Fassungen sei der Gegenstand des

Streitpatents auch patentfahig.

Zur Stutzung ihres Vortrags verweist die Beklagte auf folgende Unterlagen

NiB 2 Figuren 6-9 aus dem Fachbuch ,Hot Rolling Steel” von
William L. Roberts
NiB 9 Auszug aus Klaus Lochmann, Formelsammlung

Fertigungstechnik (3. Aufl.)

NiB 10 Auszug aus Leo Altig, Manufacturing Engineering Processes
(2. Aufl.)
NiB 11 ISO- Norm 16124

Der Senat hat den Parteien mit einem Hinweis nach § 83 Abs. 1 PatG vom
24. November 2016 die Gesichtspunkte mitgeteilt, die fur die Entscheidung

voraussichtlich von besonderer Bedeutung sind.
Entscheidungsgriinde
Die zulassige Klage ist in der Sache begrindet, denn der mit ihr geltend gemachte

Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit geman Artikel Il § 6 Absatz 1
Nr. 1 IntPatUG, Art. 138 Abs. 1 Buchst. a) EPU i. V. m. Art. 56 EPU ist gegeben,



-12 -

weil sowohl die erteilte Fassung des Streitpatents als auch die Fassungen nach
den Hilfsantragen 1 bis 5 sich als nicht patentfahig erweisen. Das Streitpatent ist

daher insgesamt fur nichtig zu erklaren.

I. Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum kontinuierlichen Fertigwalzen eines
Eisenwerkstiicks mit einem runden Querschnitt zu einem Fertigrundelement, wie
es in den Figuren 1 bis 3 gezeigt und im Streitpatent beschrieben ist. Ein derarti-
ges Verfahren wird gemaR den Ausfuhrungen in Absatz [0002] der deutschen
Ubersetzung DE 601 15 061 T2 der Streitpatentschrift auch beim sog. MaRwalzen

oder freien MalRwalzen angewendet.

Nach den Ausfiihrungen in Absatz [0003] wurden bislang unterschiedliche Techni-
ken zum MaRwalzen entwickelt. Jedoch wiirden bei den bekannten Verfahren zum
Fertigwalzen eines Eisenwerkstiicks mit einem runden Querschnitt zu einem Fer-
tigrundelement nach den Ausfuhrungen in den Absatzen [0005] bis [0010] dop-
pelte Mikrostrukturen auftreten, wobei die Kérnungen im Querschnitt des Produkts
um mehr als etwa 2 ASTM Kérnungsnummern variieren wirden, was zum Aufrei-
Ben und zu Oberflacheneinrissen bei nachfolgenden Biege- und Kaltziehvorgén-
gen fuhren kénne. Andere Maliwalzverfahren, die drei und vier Walzdurchgange
durchfiuihrten, seien im Vergleich zu zwei Walzdurchgangen wesentlich weniger
effizient, wenn es darum gehe, eine ausreichende Durchdringung der Verformung
in der Mitte des Produkts und somit eine gleichférmige Kornungsstruktur von der
Mitte zur Oberflache des Produkts zu erreichen.

Die Aufgabe der vorliegenden Erfindung besteht gemaR den Ausfihrungen in Ab-
satz [0015] darin, ein verbessertes Verfahren zum Warmwalzen von Langerzeug-
nissen zu schaffen, das in der Lage ist, Mal3walztoleranzen und im Wesentlichen
gleichférmige Mitte-Oberflache-Kornungsstrukturen zu erreichen und das auch

eine groRere Bandbreite fur freies MalRwalzen ermdglicht.
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2. Das Streitpatent wendet sich an einen Diplom-Ingenieur auf dem Gebiet des
Maschinen- und Anlagenbaus mit Spezialkenntnissen im Huttenwesen und mehr-

jahriger einschlagiger Berufserfahrung.

3. Das Verfahren nach Anspruch 1 gemal} erteilter Fassung (Hauptantrag) lasst
sich in deutscher Ubersetzung in folgende Merkmale gliedern:

1 Verfahren zum kontinuierlichen Fertigwalzen eines Eisenwerkstiicks zu
einem Fertigrundelement,

1.1 wobei das Werksttck einen runden Querschnitt hat, umfassend:

2 Walzen des Werkstlicks (10)

2.1 in aufeinanderfolgenden ersten und zweiten Walzdurchgéan-
gen (P1, P2)

2.2 bei erhdhter Temperatur zwischen 650 und 1000°C,

3 wobei die ersten und zweiten Walzdurchgange (P1, P2)

3.1 jeweils von zwei Arbeitswalzen (12, 16) begrenzt werden

3.2 und so dimensioniert sind, dass sie eine kombinierte grol3e
Verringerung in der Querschnittflache des Werkstiicks von
mindestens etwa 20 - 55% bewirken,

3.2.1 mit einer begleitenden effektiven Spannungsfigur, die durch
eine Konzentration der maximalen effektiven Spannung in
einem mittleren Bereich der Querschnittfliche gekennzeichnet
ist;

3.3 und der erste und zweite Walzdurchgang (P1, P2) so konfiguriert
sind, dass sie dem Werkstick zunehmend verringerte ovale und
runde Querschnitte vermitteln, und

4 das fortgesetzte Walzen des Werkstlcks in mindestens dritten und
vierten aufeinanderfolgenden Walzdurchgangen (P3, P4);

4.1 wahrend die effektive Spannungsfigur durch eine Konzentration
der maximalen effektiven Spannung in einem mittleren Bereich der

Querschnittflache bestimmt bleibt
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4.2 wobei die dritten und vierten Walzdurchgéange (P3, P4) so
konfiguriert sind, dass sie dem Werkstlick einen weiteren
zunehmend verringerten runden Querschnitt [mitteilen] vermitteln;
dadurch gekennzeichnet, dass

5 der dritte und der vierte Walzdurchgang (P3, P4)

5.1 durch mindestens drei Walzen (20, 24) definiert sind, und

5.2 so dimensioniert sind, dass eine weitere kombinierte Reduzierung
der Querschnittflache des Werksticks bewirkt wird, die im
Vergleich mit der grof3en Verringerung relativ klein ist und nicht
mehr als 3 - 25% betragt.

Nach dem mit Hilfsantrag 1 verteidigten Patentanspruch 1 ist gegentuber der Fas-

sung nach Hauptantrag das Merkmal 3.2.2 erganzt:

3.2.2 wobei etwa 11 bis 28% der kombinierten groRen Verringe-
rung in der Querschnittsflache des Werkstlcks in dem ersten

Walzdurchgang stattfindet;

Nach dem mit Hilfsantrag 2 verteidigten Patentanspruch 1 ist gegentuber der Fas-

sung nach Hauptantrag das Merkmal 4.1.1 erganzt:

4.1.1 wobei die kleinsten Korngréf3en im innersten Bereich a4 des
Querschnittes des Walzgutes und zunehmend gréf3ere Kor-
nern in den umgebenden Bereichen des Querschnittes b4-f4

auftreten;

Nach dem mit Hilfsantrag 3 verteidigten Patentanspruch 1 ist gegentber der Fas-

sung nach Hilfsantrag 2 das Merkmal 4.3 erganzt:

4.3 wobei das Walzen in den dritten und vierten Walzdurchgan-

gen (P3, P4) vor dem Auftreten mikrostruktureller Verande-
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rungen infolge von Rekristallisation und Erholung fortgesetzt

wird;

Nach dem mit Hilfsantrag 4 verteidigten Patentanspruch 1 ist gegentuber der Fas-

sung nach Hilfsantrag 3 das Merkmal 5.3 erganzt:

5.3 wobei nach dem Abkuihlen zu einem Zustand des thermi-
schen Gleichgewichts das Werkstuck eine KorngroRenvaria-
tion Uber seinen Querschnitt von nicht mehr als etwa 2
ASTM Korngré3ennummern aufweist.

Nach dem mit Hilfsantrag 5 verteidigten Patentanspruch 1 ist gegentuber der Fas-
sung nach Hilfsantrag 4 das Merkmal 5.3 erganzt, jedoch das Merkmal 4.1.1 ge-

strichen:

5.2.1 wobei 1,8 — 17% im Walzdurchgang P3 und etwa 1,2% bis
10% im Walzdurchgang P4 stattfinden.

4. Der Fachmann geht bei der Auslegung des Anspruchs 1 gemald Hauptantrag
von folgendem Verstandnis aus: Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zum konti-
nuierlichen Fertigwalzen eines Eisenwerkstticks zu einem Fertigrundelement.

Bei dem streitpatentgemafRen Verfahren hat das (Eisen-)Werkstick (10a) im Aus-
gangszustand zun&chst einen runden Querschnitt, wie auch in Figur 1 gezeigt.
Dementsprechend ist dieses auch in der Beschreibung im Absatz [0024] als
Rundbearbeitungsabschnitt (10a) mit gleichem Bezugszeichen bezeichnet. Auch
in Patentanspruch 1 ist es als Merkmal festgelegt, jedoch dort zwar abweichend
von der vom Senat vorgenommenen Gliederung nicht gleich als Merkmal 1.1,
sondern erst unmittelbar vor dem Kennzeichen. Weil jedoch bei allen Walzdurch-
gangen die jeweiligen Querschnittsformen gesondert durch eigens darauf gerich-
tete Merkmale festgelegt sind, kann sich dieses Merkmal somit nur auf das (Eisen-
)Werkstick (10a) im Ausgangszustand beziehen. Dieses zunachst runde Werk-
stuck wird nach den Merkmalen 2, 2.1 und 2.2 bei erhOhter Temperatur zwischen
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650 und 1000°C in aufeinanderfolgenden ersten und zweiten Walzdurchgangen
und anschlieBend entsprechend Merkmal 4 durch fortgesetztes Walzen in min-
destens dritten und vierten aufeinanderfolgenden Walzdurchgédngen gewalzt. Dar-
aus erkennt der Fachmann, dass es sich vorliegend um ein Warmwalzen oberhalb
der Rekristallisationstemperatur des Metallwerksticks handelt, bei der innerhalb
eines Kristalls Gefligeveranderungen infolge von Kornneubildungen stattfinden.
Die Rekristallisierung findet im Geflige statt, wenn eine Umformung, hier in Form

des Walzdurchgangs, aufgebracht wird, die Uber dem kritischen Umformgrad liegt.

Hierbei werden nach Merkmal 3.1 die ersten und zweiten Walzdurch-
gange (P1, P2), wie in den Figuren 1 und 2 ersichtlich, jeweils von zwei Arbeits-
walzen (12, 16) begrenzt. Die ersten und zweiten Walzdurchgange (P1, P2) sind
so dimensioniert, dass sie nach Merkmal 3.2 eine kombinierte Verringerung in der
Querschnittflache des Werkstiicks von mindestens etwa 20%-55% bewirken und
sind nach Merkmal 3.3 so konfiguriert, dass sie dem Werkstiick zunehmend ver-
ringerte ovale und runde Querschnitte vermitteln. Dies legt fest, dass das anfangs
mit rundem Querschnitt vorliegende Werkstiick (10a) nach dem ersten und dem
zweiten Walzdurchgang jeweils immer nur entweder einen ovalen oder einen run-
den Querschnitt aufweist. Speziell Merkmal 3.2 bewirkt eine plastische Verfor-
mung des Werkstiicks derart, dass die Querschnittflache — unabhangig davon, ob
oval oder rund — um die angegebene Prozentzahl verringert wird. Dies bedeutet
nichts anderes als die Austibung eines entsprechenden Drucks auf das zu wal-
zende Material, so dass das restliche Material des Werkstiicks (zwangslaufig) in

Langsrichtung flief3t und folglich zu einer Verlangerung des Werksticks fihrt.

Nach Merkmal 3.2.1 sollen die ersten und zweiten Walzdurchgénge (P1, P2) so
durchgefuhrt werden, dass jeweils eine sogenannte ,Spannungsfigur® im Quer-
schnitt des gewalzten Eisenwerkstiicks entsteht, bei der — gemaR der Uberset-
zung der Streitpatentschrift — eine Konzentration der ,maximalen effektiven Span-
nung“ in einem mittleren Bereich der Querschnittflache auftritt (u. a. [0031] der
DE 601 15 061 T2).
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Diese ,Spannungsfigur (in der engl. Originalfassung ,strain pattern“ bezeichnet)
beschreibt eine Figur und somit ein Muster oder eine Verteilung der sogenannten
.effektiven Spannungen® bzw. ,effektive plasic strain®, wie in den Figuren 2a bis 2d
der Streitpatentschrift gezeigt, wobei der Fachmann nach dem Vortrag der Be-
klagten (s. a. Seiten 2 bis 4 des Schriftsatzes vom 9.3.2017 der Beklagten) unter
Verweis auf die Anlage NiB 10 unter dem verwendeten Begriff der ,effektiven
Spannung® bzw. ,effektive plasic strain“ die Vergleichsforménderung versteht, de-
ren Werte aus einer auf der Finite-Elemente-Methode (FEM) basierenden Simula-

tion des Walzvorgangs numerisch berechnet werden kdnnen.

Die Finite-Elemente-Methode ist ein weitverbreitetes numerisches Simulations-
verfahren, bei dem ein zu untersuchendes Bauteil, zunachst in ein Modell mit einer
endlichen (finiten) Anzahl von Subbereichen (Elementen) unterteilt wird und tber
Ansatzfunktionen und Randbedingungen die kontinuumsmechanischen Zusam-
menhange innerhalb der Subbereiche Uber Differentialgleichungen beschrieben
werden. Durch entsprechende Algorithmen lasst sich das Gesamtverhalten der
Struktur aus dem Verhalten der Subbereiche berechnen.

Demnach ist das erzeugte Muster oder die erzeugte Verteilung von den aus einer
Simulation ermittelten Werten der Vergleichsformanderung (im Streitpatent ,effek-
tive Spannung“ bzw. ,effektive plasic strain“ genannt) derart, dass die maximalen
Werte in einem mittleren Bereich der Querschnittflache konzentriert sind, wie sie
durch die Linien ,a“ in den Figuren 2 und 3 gezeigt sind, wahrend sie zu den
Randbereichen der Werkstlckquerschnittflache hin abnehmen, wie auch in Ab-
satz [0030] beschrieben.

Der im Merkmal 4 verwendete Begriff ,fortgesetztes Walzen“ vermittelt dem
Fachmann, dass die (mindestens) dritten und vierten Walzdurchgadnge unmittelbar
anschlielend an die ersten und zweiten Walzdurchgéange stattfinden — also auch
bei den erhéhten Temperaturen zwischen ca. 650 und 1000°C, wie dies auch im
Absatz [0029] des Streitpatents beschrieben ist. Nach Merkmal 4.2 sind bei dem
fortgesetzten Walzen des Werksticks die dritten und vierten Walzdurch-
gange (P3, P4) so konfiguriert, dass sie dem Werkstlck einen weiteren zuneh-
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mend verringerten runden Querschnitt vermitteln. Nach Merkmal 4.1, das in der
Anspruchsfassung unmittelbar nach Merkmal 3.2.1 folgt, soll nach den ersten und
zweiten Walzdurchgéngen (P1, P2) im Folgenden (was sich somit nur auf die
dritten und vierten Walzdurchgange beziehen kann) ,die effektive Spannungsfigur
durch eine Konzentration der maximalen effektiven Spannung in einem mittleren
Bereich der Querschnittflache® bestimmt bleiben, so dass sich somit die ,effektive
Spannungsfigur‘ gegentber der im Merkmal 3.2.1 beschriebenen Anordnung

durch die dritten und vierten Walzdurchgange nicht (qualitativ) verandert.

Nach den kennzeichnenden Merkmalen 5.1 und 5.2 sind der dritte und der vierte
Walzdurchgang (P3, P4) jeweils durch mindestens drei Walzen (20, 24) definiert,
und diese sind nach Merkmal 5.2 so dimensioniert, dass eine weitere kombinierte
Reduzierung der Querschnittflache des Werkstiicks bewirkt wird, die im Vergleich
mit der grof3en Verringerung relativ klein ist (d. h. mit geringerem Druck arbeitet)

und nicht mehr als 3 - 25% betragt.

Nach der Lehre des Streitpatents treten doppelte Mikrostrukturen dann auf, wenn
die Kérnungen im Querschnitt des Produkts um mehr als etwa 2 ASTM Kérnungs-
nummern variieren. Nach den Ausfihrungen im Absatz [0017] der Streitpatent-
schrift ist es eine wesentliche Erkenntnis des Streitpatents, dass zur Vermeidung
dieser KorngroRenvariation um mehr als 2 ASTM Kérnungsnummer zunachst in
aufeinanderfolgenden ersten und zweiten Walzdurchgangen sog. ,Starkverringe-
rungen®, also hohe Umformgrade stattfinden sollen, mit denen beim Warmwalzen
bekanntermal3en ein feinkdrniges Geflige erzeugt werden kann, wahrend evtl.
weitere Malwalzdurchgdnge mit geringen Umformgraden sofort anschlieRend
stattfinden, ,..bevor es zu mikrostrukturellen Anderungen im Geflge infolge von

Rekristallisation und Erholung kommt®.

II. Zum Nichtigkeitsgrund fehlender Patentfahigkeit

1. Die erteilte Fassung von Anspruch 1 war dem Fachmann am Prioritatstag

nahegelegt.
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Die in der Streitpatentschrift als Ausgangspunkt genannte Druckschrift
US 5 325 697 A (im Folgenden als D2 gemal3 Anlage LS-IP 5 bezeichnet) bildet —
soweit auch zwischen den beiden Parteien unstrittig — den nachstliegender Stand
der Technik, weil sie bereits auch schon nach Spalte 1, Zeilen 12 bis 16 ein Ver-
fahren zum kontinuierlichen Warmwalzen (hot rolling) und insbesondere nach
Spalte 3, Zeilen 53 bis 65 ein Verfahren zum (freien) Mal3walzen von Eisenstan-
gen und —stdben und daher ein Verfahren zum kontinuierlichen Fertigwalzen eines
Eisenwerkstiicks zu einem Fertigrundelement gemaf Merkmal 1 betrifft und dabei

— ahnlich wie das Streitpatent — ebenfalls doppelte Mikrostrukturen vermeiden will.

Zu diesem Zweck sieht die Druckschrift D2 gemal Anlage LS-IP 5, entsprechend
der Darstellung in Figur 4, eine Anordnung von mehreren Walzgeristen vor, die
auch einen sog. ,Post-Finishing Block® (20) umfasst. Dieser ,Post-Finishing
Block® (20) weist zwei Reduktions-Gerlste (heavy reduction roll stands S28, S29)
gefolgt von zwei MalRwalzgeristen (lighter reduction sizing roll stands S30, S31)
auf und ermdoglicht daher auch entsprechend den Merkmalen 2, 2.1 und 4 das
Walzen in ersten und zweiten, sowie unmittelbar anschliel3end ein fortgesetztes
Walzen in dritten und vierten Walzdurchgdngen, wobei das Werkstiick entspre-
chend der Darstellung in Figur 3 nach Verlassen des vorgeschalteten Walzge-
rasts (27) und somit unmittelbar vor dem Eingang in den ,Post-Finishing
Block® (20) einen runden Querschnitt aufweist, so dass auch Merkmal 1.1 i. S. des
Streitpatents verwirklicht ist.

Die Reduktions-Geruste (S28, S29) und somit die ersten und zweiten Walzdurch-
gange werden von jeweils zwei Arbeitswalzen begrenzt (Figur 4) und sind nach
den Ausfuhrungen auf Spalte 4, Zeilen 46 bis 48 so dimensioniert, dass sie eine
grof3e kombinierte Gesamtquerschnittsreduktion des Werkstiicks von etwa 20%
bis 50% bewirken (Merkmale 3.1 und 3.2). Weiterhin haben die ersten und zweiten
Walzdurchgdnge nach den Ausfiihrungen in Spalte 4, Zeilen 18 bis 22 vorteilhaf-
terweise eine oval-runde Kalibersequenz, so dass die ersten und zweiten
Walzdurchgange entsprechend Merkmal 3.3 so konfiguriert sind, dass sie dem

Werkstlck zunehmend verringerte ovale und runde Querschnitte vermitteln.
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Wie die Figur 4 mit Block 20 der D2 gemal3 Anlage LS-IP 5 zeigt, findet nach den
ersten und zweiten Walzdurchgangen (S28, S29) unmittelbar anschliel3end das
fortgesetzte Walzen des Werkstlcks in dritten und vierten aufeinanderfolgenden
Walzdurchgangen (S30, S31) in einem Temperaturbereich von ca. 800°C statt,
der vollstandig in dem vom Streitpatent beanspruchten Bereich von 650° bis
1000°C liegt, so dass auch das Merkmal 2.2 bei dem bekannten Verfahren nach

der D2 verwirklicht ist.

Die beiden Malwalzgeriuste (S30, S31) und somit die dritten und vierten
Walzdurchgange haben nach den Ausfihrungen auf Spalte 4, Zeilen 46 bis 48
eine rund-runde Kalibersequenz und sind deshalb so konfiguriert, dass sie dem
Werkstick entsprechend Merkmal 4.2 einen weiteren zunehmend verringerten
runden Querschnitt mitteilen. Dabei sind nach den Ausfiihrungen in Spalte 4, Zei-
len 46 bis 51 die dritten und vierten Walzdurchgéange bereits so dimensioniert,
dass eine weitere kombinierte Reduzierung der Querschnittsflache des Werk-
stlicks bewirkt wird, die ,etwa 2 bis 15%"“ betragt und deshalb im Vergleich mit der
grof3en Verringerung (der ersten und zweiten Walzdurchgéange) relativ klein ist, so
dass auch die Merkmale 5 und 5.2 bei dem bekannten Verfahren verwirklicht sind.

Es kann letztlich dahingestellt bleiben, ob die Merkmale 3.2.1 und 4.1 gemaf dem
Vortrag der Klagerin schon deshalb unbericksichtigt bleiben muissen, weil sie
keine Verfahrensmerkmale, sondern lediglich Ergebnisse einer im Streitpatent
nicht naher beschriebenen Simulation zum Inhalt haben, da sich diese Merkmale

auch bei dem Verfahren nach der D2 einstellen.

Ahnlich wie das Streitpatent hat bereits die D2 nach den Ausfiihrungen Spalte 3,
Zeilen 1 bis 36 erkannt, dass beim Warmwalzen oberhalb der Rekristallisations-
temperatur eine feinkornige Geflgestruktur im Werkstick durch hohe Umfor-
mungsgrade erreicht werden kann, wie sie beispielsweise mit den ersten und
zweiten Walzdurchgéangen bei dem Verfahren nach der D2 stattfinden, bei denen
im Werkstlck ein derart angestiegenes Energieniveau (increased energy level)

erreicht wird, das ausreicht, eine gleichmaRige Verteilung feinen Korns zu errei-
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chen (,to create a substantially uniform distribution of fine grains®), wahrend ab-
normer Korngréenwuchs dann auftritt, sofern nachfolgende Mal3walzvorgangen
mit nur geringen Umformgraden nicht genlgend rasch nach dem letzten
Walzdurchgang mit hohem Umformungsgrad stattfinden (Spalte 3, Zeilen 30 bis
36).

Diese mit den ersten und zweiten Walzdurchgdngen beim Warmwalzen erzeugten
hohen Umformgrade bewirken — wie auch bereits das Streitpatent (Anlage LS-
IP 2) in den Absétzen [0008] und [0009] dem Verfahren nach der D2 ausdrucklich
zugesteht — ,ein Verformungsmuster, das mit hohen Spannungen in die Mitte des
Produkts vordringt...“, so dass sich gemal diesen Ausfihrungen im Streitpatent
auch bei dem Verfahren nach der D2 der im Merkmal 3.2.1 beschriebene Effekt
bei einer Simulation auf Basis der ,Finiten-Elemente-Methode“ einstellt bzw. auch
einstellen muss, weil die vorausgehenden Verfahrensschritte 1 bis 3.2 beim Ver-
fahren nach der D2 identisch zum streitpatentgemaf3en Verfahren ausgebildet

sind.

Die dritten und vierten Walzdurchgange (S30, S31) sind nach der Lehre der D2
sog. Leichtverringerungs-Walzen-Durchgange (,lighter reduction sizing roll
stands®). Derartige ,Leichtverringerungs-Walzen-Durchgange“ verursachen be-
kanntlich keine ausreichende Deformation Gber den gesamten Produktquerschnitt
und kdénnen daher die in den ersten und zweiten Walzdurchgangen (sog. ,Starkre-
duktion-Walzen-Durchgange®) erzeugte ,Spannungsfigur® bzw. ,Verformungs-
muster‘ mit hohen ,Spannungen® in der Mitte des Produkts nicht verandern. Die
zwangslaufige Folge daraus ist, dass auch bei dem bekannten Verfahren der D2
die Auswirkung der dritten und vierten Walzdurchgéange derart ist, dass ,die effek-
tive Spannungsfigur durch eine Konzentration der maximalen effektiven Spannung
in einem mittleren Bereich der Querschnittflache bestimmt bleibt* und sich somit
der im Merkmal 4.1.1 beschriebene Effekt bei einer Simulation auf Basis der Fini-

ten-Elemente-Methode” auch bei dem Verfahren nach der D2 einstellt.
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Abweichend von der Lehre des streitpatentgemal3en Verfahrens nach Merk-
mal 5.1 werden beim Verfahren nach der D2 der dritte und der vierte Walzdurch-
gang (S30, S31) gemalR Figur 4 nicht durch mindestens drei Walzen definiert,

sondern von lediglich jeweils zwei Arbeitswalzen.

Der Fachmann strebt stets nach der Verbesserung seiner Produkte und daher
auch nach der Verbesserung der Herstellverfahren fur seine Produkte, vorliegend
eines Verfahrens zum kontinuierlichen Fertigwalzen eines Eisenwerkstiicks zu ei-
nem Fertigrundelement. Insbesondere ist es bei dem bekannten Verfahren nach
der D2 moglicherweise nachteilig, dass die Mal3haltigkeit nach dem vierten

Walzdurchgang nicht ausreichend ist.

Aus seinem Fachwissen oder auch aus der als Anlage LS 11a eingereichten D7,
insbesondere auf Seite 55 oder auf Seite 58, linke Spalte, in der ausfuhrlich die
Vorteile von Vierwalzengeristen gegeniber Zweiwalzengerlsten beschrieben
werden, ist es dem Fachmann bekannt, dass mit Mehrwalzengeristen, insbeson-
dere Vierwalzengerusten, bei denen ein Walzdurchgang durch vier Walzen defi-
niert ist, in einem Mal3- oder Fertigwalzgeriist deutlich bessere Rundheits- und
Maflhaltigkeitstoleranzen erreicht werden konnen, als mit Zweiwalzengerusten.
Aus diesem Grund sind bei Walzstral3en haufig die letzten beiden MaR3walzenge-
ruste als 4-Walzengeruste ausgebildet, wie beispielsweise in der D7, in Figur 12b
gezeigt. Auch in anderen Druckschriften, wie beispielsweise die als Anlage LS 8
eingereichte D4 (insbesondere auf Seite 188, Spalte 3) werden ausftuhrlich die
vielfaltigen Vorteile beschrieben, wenn beim Mallwalzen die letzten zwei
Walzdurchgange mit vier Walzen anstelle von nur zwei Walzen erfolgen.

Mit der aus der D2 gewonnenen Erkenntnis, dass es zur Vermeidung von doppel-
ten Mikrostrukturen und abnormem Korngréf3enwuchs nicht darauf ankommt, mit
den MalRwalzgertsten im dritten und vierten Walzdurchgang eine hohe Durchdrin-
gung bzw. einen hohen Umformgrad zu erzeugen, sondern dass es nur entschei-
dend ist, dass die dritten und vierten Walzdurchgange, ( die wie in der D2 gelehrt
nur geringe Umformgrade erzeugen sollen), genigend rasch nach den ersten und

zweiten Walzdurchgdngen mit hohen Umformungsgraden durchgeftihrt werden,
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drangt es sich fur den Fachmann geradezu auf, die dritten und vierten Walzdurch-
gange mit Walzgerusten auszustatten, die vier Walzen aufweisen, um entspre-

chende hohe Rundheits- und MaRRhaltigkeitstoleranzen einhalten zu kénnen.

Der Fachmann war deshalb in naheliegender Weise veranlasst, bei dem aus der
D2 bekannten Verfahren zum kontinuierlichen Fertigwalzen eines Eisenwerk-
stiicks zu einem Fertigrundelement mit den Merkmalen 1 bis 5 und 5.2 entspre-
chend dem Vorbild der D7 die dritten und vierten Walzdurchgange mit vier Walzen
auszubilden, um im Bedarfsfall die Rundheits- und Malhaltigkeitstoleranzen zu

verbessern.

Der Vortrag der Beklagten, wonach beim streitpatentgemaf3en Verfahren der Ver-
zicht auf eine Temperaturerniedrigung ein wesentlicher Unterschied zur Lehre der
D2 sei, bei der in der Figur 4 mit Bezugszeichen 19 eine Kuhlvorrichtung vorgese-
hen sei, kann schon deshalb nicht tGberzeugen, weil diese Kiuhlvorrichtung 19 er-
sichtlich vor dem ersten Walzdurchgang angeordnet ist und deshalb auf3erhalb
des beanspruchten Verfahrens liegt. Vielmehr ist entscheidend, dass auch bei
dem bekannten Verfahren nach der D2 ausweislich der Figur 4 samtliche
Walzdurchgange eins bis vier bei ca. 800°C und somit vollstandig in dem bean-

spruchten Temperaturbereich zwischen 650 und 1000°C durchgefihrt werden.

Der Patentanspruch 1 gemal Hauptantrag hat daher keinen Bestand.

2. Auch in der Fassung nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 kann der Gegen-

stand des Streitpatent keinen Bestand haben.

Wie bereits bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit des Verfahrens nach
dem Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag ausgefuihrt ist, beruht das Verfahren
zum kontinuierlichen Fertigwalzen eines Eisenwerkstiicks zu einem Fertigrundele-
ment mit dem im Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag aufgefihrten Merkmalen

nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.
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Da der Patentanspruch 1 gemalR Hilfsantrag 1 auch alle Merkmale aufweist, die in
dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag aufgefuhrt sind, ist das mangelnde Vor-
liegen der erfinderischen Tatigkeit diesbeztglich tbereinstimmend zu beurteilen.

Auf die entsprechenden Ausflihrungen wird verwiesen.

Aber auch das im Anspruch 1 gemafd Hilfsantrag 1 ergdnzte Merkmal 3.2.2, wo-
nach etwa 11 bis 28% der kombinierten grof3en Verringerung in der Querschnitts-
flache des Werkstlicks in dem ersten Walzdurchgang stattfindet, kann eine erfin-
derische Tatigkeit nicht begrinden, weil dieses Merkmal auch nahezu im gesam-
ten Bereich bereits aus der D2 bekannt ist.

Denn wie aus der Tabelle Il der D2 zu entnehmen ist, findet auch bei dem be-
kannten Verfahren nach der D2 im Walzdurchgang S28, der dem ersten
Walzdurchgang beim streitpatentgemafien Verfahren entspricht, eine Verringe-
rung der Querschnittsflache des Werkstlicks statt, die je nach Durchmesser des
Zufuhrabschnitts zwischen 12,3% und 25,3% liegt und somit in allen aufgefthrten
Ausfuhrungsbeispielen innerhalb des vom Streitpatent nach Merkmal 3.2.2 bean-

spruchten Bereichs von 11 bis 28% liegt.

Somit beruht das Verfahren des Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag 1 auch
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Der Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag

hat daher auch keinen Bestand.

3. Auch in der Fassung nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 2 kann der Gegen-

stand des Streitpatent keinen Bestand haben.

Wie bereits bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit des Verfahrens nach
dem Patentanspruch 1 gemald Hauptantrag ausgefuihrt ist, beruht das Verfahren
zum kontinuierlichen Fertigwalzen eines Eisenwerkstiicks zu einem Fertigrunde-
lement mit den im Patentanspruch 1 gemalfd Hauptantrag aufgefiihrten Merkmalen
nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.

Da der Patentanspruch 1 gemalR Hilfsantrag 2 auch alle Merkmale aufweist, die in
dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag aufgefihrt sind, ist das mangelnde Vor-
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liegen der erfinderischen Tatigkeit diesbeztglich tbereinstimmend zu beurteilen.
Auf die entsprechenden Ausfiihrungen wird verwiesen.

Aber auch das im Anspruch 1 gemald Hilfsantrag 2 gegeniber dem Hauptantrag
erganzte Merkmal 4.1.1, wonach die kleinsten KorngréRen im innersten Be-
reich a4 des Querschnittes des Walzgutes und zunehmend grof3ere Korner in den
umgebenden Bereichen des Querschnittes b4-f4 auftreten, kann eine erfinderi-
sche Tatigkeit nicht begriinden, weil dieses Merkmal eine physikalische Auswir-
kung beschreibt, wie sie zwangslaufig bei jedem Walzverfahren mit hohem Um-
formgrad oberhalb der Rekristallisationstemperatur und somit auch bei dem Ver-
fahren nach der D2 stattfindet. Denn auch das bekannte Warmwalzverfahren (,hot
rolling“) nach der D2 findet definitionsgemaR sowie nach den Ausfihrungen auf
Spalte 3, Zeilen 5 bis 21 oberhalb der Rekristallisationstemperatur statt und er-
moglicht daher, wie die D2 sogar wortlich in Spalte 3, Zeilen 18 bis 21 beschreibt,
eine im wesentlichen gleichméfiige Verteilung feinen Korns (,...it retains a sub-
stantially uniform fine grained microstructure.“). Wenngleich der Vorgang der Re-
kristallisation sowie der begleitenden Umstande beispielsweise Keimbildung,
Kornwachstum, etc. moéglicherweise in der D2 (aber auch im Streitpatent) nicht
vollstdndig und ausflihrlich beschrieben sind, so sind dem Fachmann diese Vor-
gange jedoch bekannt. Insbesondere weil3 der Fachmann, dass nach einer Re-
kristallisation und dem zugrunde gelegten ausreichend hohen Verformungsgrad
aufgrund thermodynamischer GesetzmalRigkeiten beim Erwarmen und Abkihlen
von Werkstiicken selbst bei einer ,im Wesentlichen gleichmafligen Verteilung fei-
nen Korns“ die Kérner am Rand tendenziell gréRer sind, wahrend sie im Zentrum

eines Werkstiicks tendenziell kleiner sind.

Somit beruht das Verfahren des Patentanspruchs 1 gemald Hilfsantrag 2 auch
nicht auf einer erfinderischen Tétigkeit. Der Patentanspruch 1 geman Hilfsantrag 2

hat daher auch keinen Bestand.
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4. Fassung nach Hilfsantrag 3

Wie bereits bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit des Verfahrens nach
dem Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 ausgefuhrt ist, beruht das Verfahren
zum kontinuierlichen Fertigwalzen eines Eisenwerksticks zu einem Fertigrunde-
lement mit den im Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 2 aufgefuhrten Merkmalen
nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.

Da der Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 3 auch alle Merkmale aufweist, die in
dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 aufgeftihrt sind, ist das mangelnde Vor-
liegen der erfinderischen Téatigkeit diesbezuglich Ubereinstimmend zu beurteilen.

Auf die entsprechenden Ausflihrungen wird verwiesen.

Aber auch das im Anspruch 1 gemal Hilfsantrag 3 gegenliber dem Hilfsantrag 2
erganzte Merkmal 4.3, wonach das Walzen in den dritten und vierten Walzdurch-
gangen (P3, P4) vor dem Auftreten mikrostruktureller Veranderungen infolge von
Rekristallisation und Erholung fortgesetzt wird, ist bereits aus der D2 bekannt und

kann daher eine erfinderische Tatigkeit nicht begriinden.

Wie bereits zum Hauptantrag begrindet, hat bereits die D2 nach den Ausfihrun-
gen in Spalte 3, Zeilen 1 bis 36 erkannt, dass abnormer Korngrof3enwuchs dann
auftritt, wenn nachfolgende MaRwalzvorgdnge mit nur geringen Umformgraden
nicht geniigend rasch nach dem letzten Walzdurchgang mit hohem Umformungs-
grad stattfinden. Aus diesem Grund lehrt die D2 nach den Ausfliihrungen Spalte 4,
Zeilen 51 bis 57, dass die Zeitspanne zwischen den ersten und zweiten
Walzdurchgangen mit hoheren Reduktionen und den folgenden Mal3walzdurch-
gangen (= dritte und vierte Walzdurchgange) derart (klein) ist, dass die auf
Spalte 3 a. a. O.. beschriebenen mikrostrukturellen Verédnderungen, wie bei-

spielsweise Rekristallisation und Kornwuchs, noch nicht maf3geblich auftreten.

Auch an anderer Stelle weist die D2 darauf hin, dass das Zeitintervall zwischen
den Walzen bei starker Reduktion in den Walzgeristen S28 und S29 und dem

Mafldwalzen bei geringerer Reduktion in den Walzgeristen S30, S31 extrem klein
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sein soll (,the time intervall...is extremely short®, Spalte 9, Zeilen 35 bis 37). Das
Walzen durch die drei letzten drei Walzgertste S29 bis S31 wird dabei mit einem
Zeitintervall von lediglich 10,4 bis 16,0 Millisekunden abgeschatzt (Spalte 9, Zei-
len 37 bis 43).

Somit ist auch das Merkmal4.3 aus der D2 bekannt.

Somit beruht das Verfahren des Patentanspruchs 1 gemal Hilfsantrag 3 auch
nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit. Der Patentanspruch 1 gemalf Hilfsantrag 3

hat daher auch keinen Bestand.

5. Fassung nach Hilfsantrag 4

Wie bereits bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit des Verfahrens nach
dem Patentanspruch 1 gemald Hilfsantrag 3 ausgefuhrt ist, beruht das Verfahren
zum kontinuierlichen Fertigwalzen eines Eisenwerkstiicks zu einem Fertigrund-
element mit den im Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 3 aufgefiihrten Merkma-
len nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Da der Patentanspruch 1 gemafR Hilfsantrag 4 auch alle Merkmale aufweist, die in
dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 aufgeftihrt sind, ist das mangelnde Vor-
liegen der erfinderischen Tatigkeit diesbezlglich tbereinstimmend zu beurteilen.
Auf die entsprechenden Ausfiihrungen wird verwiesen.

Aber auch das im Anspruch 1 gemalR3 Hilfsantrag 4 gegeniber dem Hilfsantrag 3
erganzte Merkmal 5.3, wonach nach dem Abkuhlen zu einem Zustand des thermi-
schen Gleichgewichts das Werkstuck eine Korngré3envariation tiber seinen Quer-
schnitt von nicht mehr als etwa 2 ASTM KorngréRennummern aufweist, ist bereits
wortlich aus der D2, Spalte 4, Zeilen 51 bis 57 vorbekannt.

Somit beruht das Verfahren des Patentanspruchs 1 gemaéaf Hilfsantrag 4 auch
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit. Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 4

hat daher auch keinen Bestand.
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6. Fassung nach Hilfsantrag 5

Der Senat hat diese hilfsweise Verteidigung der Beklagten zugelassen, da es sich
bei Merkmal 5.2.1 lediglich um eine weitere Beschrankung des aus den bisherigen

Hilfsantragen bekannten Merkmals 5.2. handelt.

Wie bereits bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit des Verfahrens nach
dem Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 4 ausgefiihrt ist, beruht das Verfahren
zum kontinuierlichen Fertigwalzen eines Eisenwerkstiicks zu einem Fertigrund-
element mit den im Patentanspruch 1 gemaf? Hilfsantrag 4 aufgefiihrten Merkma-
len nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Da der Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 5 auch alle Merkmale aufweist, die in
dem Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 aufgeftihrt sind, ist das mangelnde Vor-
liegen der erfinderischen Téatigkeit diesbezuglich Ubereinstimmend zu beurteilen.
Auf die entsprechenden Ausfiihrungen wird verwiesen.

Aber auch das im Anspruch 1 gemaR Hilfsantrag 5 gegentber dem Hilfsantrag 4
erganzte Merkmal 5.2.1, wonach 1,8 — 17% im Walzdurchgang P3 und etwa 1,2%
bis 10% im Walzdurchgang P4 stattfinden, ist in weiten Bereichen bereits aus der
D2 vorbekannt.

Denn wie aus der Tabelle Ill der D2 zu entnehmen ist, findet auch bei dem be-
kannten Verfahren nach der D2 im Walzdurchgang S30, der dem dritten
Walzdurchgang P3 beim streitpatentgemalen Verfahren entspricht, eine Verringe-
rung der Querschnittsflache des Werkstlicks statt, die zwischen 2,1% und 8,2%
liegt und im Walzdurchgang S31, der dem dritten Walzdurchgang P4 beim streit-
patentgeméafRen Verfahren entspricht, eine Verringerung der Querschnittsflache
des Werkstlicks statt, die zwischen 0,5% und 4% liegt und somit in vielen aufge-
fuhrten Ausfuhrungsbeispielen innerhalb der beiden vom Streitpatent nach Merk-

mal 5.2.1 beanspruchten Bereiche liegt.

Somit beruht das Verfahren des Patentanspruchs 1 gemald Hilfsantrag 5 auch
nicht auf einer erfinderischen Tétigkeit. Der Patentanspruch 1 gemanR Hilfsantrag 5
hat daher auch keinen Bestand.
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7. Da Patentanspruch 1 somit weder in der erteilten Fassung noch in einer mit
den Hilfsantragen verteidigten Fassung patentfahig ist und ein eigenstandig erfin-
derischer Gehalt der Unteranspriiche von der Beklagten und der Nebeninterveni-
entin ausdricklich nicht geltend gemacht wird, war das Streitpatent insgesamt fur

nichtig zu erklaren.

Vor diesem Hintergrund kann eine Entscheidung tber den von der Klagerin dar-
Uber hinaus geltend gemachten Nichtigkeitsgrund fehlender Ausfuhrbarkeit dahin-

gestellt bleiben.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 91 Abs. 1 Satz 1
ZPO. Soweit die Kosten der Nebenintervention betroffen sind, findet 8 101 Abs. 1
ZPO Anwendung (val. BGH, Urtell vom 29. September 2011,
X ZR 109/08 - Sensoranordnung, veroffentlicht in GRUR 2012, 149ff.). Die Ent-
scheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs.1 PatG
i. V.m. 8 709 ZPO.
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V.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.
Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des Urteils, spatestens
aber mit Ablauf von finf Monaten nach der Verkiindung, durch einen Rechts- oder
Patentanwalt als Bevollmachtigten schriftich beim  Bundesgerichtshof,
Herrenstr. 45a, 76133 Karlsruhe, einzulegen.

Voit Dr. Huber Martens Rippel Dr. Dorfschmidt
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