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URTEIL

Verkiindet am
22. Februar 2022

5 Ni 26/20

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

betreffend das deutsche Patent 10 2009 057 239

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der miind-
lichen Verhandlung am 22. Februar 2022 durch den Vorsitzenden Richter Voit, die
Richterin Werner M. A. und die Richter Dipl.-Ing. Rippel, Dr.-Ing. Dorfschmidt und
Dipl.-Ing. Brunn

fur Recht erkannt:
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l. Das deutsche Patent 10 2009 057 239 wird in vollem Umfang
fur nichtig erklart.

Il. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

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

jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 10 2009 057 239
(Streitpatent), das am 8. Dezember 2009 angemeldet worden ist. Der Hinweis auf
die Erteilung des Streitpatents ist am 14. Juni 2012 ver6ffentlicht. Das mit ,Hohlfra-
ser und Verfahren zur Herstellung eines Hohlfrésers* bezeichnete Patent umfasst

in der erteilten Fassung zehn Anspriche.

Der die Vorrichtung betreffende erteilte Patentanspruch 1 lautet:

,1. Hohlfraser (1) mit einem Spannschaft (2) und ei-
nem am Spannschaft (2) angeordneten Fraskopf (3),
wobei der Fraskopf (3) eine runde napfformige Aus-
nehmung (4) und zumindest eine in der napfférmigen
Ausnehmung (4) angeordnete Schneide (5) aufweist,
deren zumindest eine Spanflache (15) zumindest ei-
nes Schneidenabschnittes in Rotationsrichtung aus-
gerichtet ist, wobei die napfférmige Ausnehmung (4)
eine Innenflache (4.2) bildet, von der die Schneide (5)
absteht, wobei die Schneide (5) sich entlang der In-

nenflache (4.2) nach Aul3en zum Umfang des Fras-



kopfes (3) erstreckt und zumindest einen spanabfih-
renden Durchbruch aus der napfférmigen Ausneh-

mung (4) nach Aul3en aufweist.”

Die Patentanspriiche 2 bis 8 sind unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1

rickbezogen; wegen ihres Wortlauts wird auf die Akte verwiesen.

Der nebengeordnete Verfahrensanspruch 9 lautet:

,9. Verfahren zur Herstellung eines Hohlfrasers (1)
mit einem Spannschaft (2) und einem am Spann-
schaft (2) angeordneten Fraskopf (3), wobei
e genau eine napfformige Ausnehmung (4) in den
Fraskopf (3) eingebracht wird, deren Zentrum der Ro-
tationsachse (9) des Hohlfrasers (1) entspricht
* und die napfférmige Ausnehmung (4) spanend be-
arbeitet wird, sodass zumindest eine von einer Innen-
flache der napfformigen Ausnehmung (4) abstehen-
de Schneide (5) herausgearbeitet wird, die sich ent-
lang einer Innenflache (4.2) der napfformigen Aus-
nehmung (4) zu einem Umfang des Fraskopfes (3)

nach aulRen hin erstreckt.”

Patentanspruch 10 ist unmittelbar auf den Patentanspruch 9 riickbezogen; wegen
des Wortlauts wird auf die Akte verwiesen.

Die Klagerin ist der Ansicht, das Streitpatent sei wegen des Nichtigkeitsgrunds der
mangelnden Patentfahigkeit, insbesondere wegen fehlender Neuheit und auch
mangelnder erfinderischer Tatigkeit, fur nichtig zu erklaren. Dies stiitzt sie unter an-

derem auf folgende Druckschriften:

El DE 101 04 580 A1
E2 EP 1371437 Al
ES WO 2009/063261 Al



Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent 10 2009 057 239 in vollem Umfang flr nichtig

zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich auch gegen eine
der Fassungen des Streitpatents nach dem Hilfsantrag 1 aus dem
Schriftsatz vom 18. November 2021 und dem Hilfsantrag 2 aus

der mundlichen Verhandlung vom 2. Februar 2022 richtet,

wobei Hilfsantrag 2 nach Hilfsantrag 1 gepruft werden soll und alle

Antrage als geschlossene Anspruchsatze gestellt sind.

Patentanspriiche 1 und 8 (vormals 9) nach Hilfsantrag 1 aus dem Schriftsatz vom

18. November 2021 lauten (Anderungsfassung):

1. Hohlfraser (1) mit einem Spannschaft (2) und einem am Spannschaft (2) angeord-
neten Fraskopf (3), wobei der Fraskopf (3) eine runde napfférmige Ausnehmung
(4) und zumindest eine in der napfformigen Ausnehmung (4) angeordnete Schnei-
de (5) aufweist, deren zumindest eine Spannflache (15) zumindest eines Schnei-
denabschnittes in Rotationsrichtung ausgerichtet ist, wobei die napfférmige Aus-
nehmung (4) eine Innenflache (4.2) bildet, von der die Schneide (5) absteht, wobei
die Schneide (5) sich entlang der Innenflache (4.2) nach AuRen zum Umfang des
Fraskopfes (3) erstreckt und zumindest einen spanabfuhrenden Durchbruch aus

der napfformigen Ausnehmung (4) nach Aullen aufweist,-

2—HohHraser{(H-rach-Ansprueh—3; dadurch gekennzeichnet, dass zumindest die-eine
Freiflache (13) der Schneide (5) kantig von der Innenflache (4.2) der napfférmigen

Ausnehmung (4) abgesetzt ist, so dass zwischen der Freiflache (13) der Schneide
(5) und der Innenflache (4.2) ein Winkel besteht.




98. Verfahren zur Herstellung eines Hohlfrasers (1) mit einem Spannschaft (2) und ei-
nem am Spannschaft (2) angeordneten Fraskopf (3), wobei
genau eine napfférmige Ausnehmung (4) in den Fraskopf (3) eingebracht wird, de-
ren Zentrum der Rotationsachse (9) des Hohlfrasers (1) entspricht
und die napfférmige Ausnehmung (4) spanend bearbeitet wird, sodass zumindest
eine von einer Innenflache der napfférmigen Ausnehmung (4) abstehende Schnei-
de (5) herausgearbeitet wird, die sich entlang einer Innenflache (4.2) der napffor-

migen Ausnehmung (4) zu einem Umfang des Fraskopfes (3) nach aufen hin er-
streckt, wobei zumindest eine Freiflache (13) der Schneide (5) kantig von der In-

nenflache (4.2) der napfformigen Ausnehmung (4) abgesetzt ist, so dass zwischen
der Freiflache (13) der Schneide (5) und der Innenflache (4.2) ein Winkel besteht.

Patentanspriche 1 und 8 (vormals 9) nach Hilfsantrag 2 aus der mindlichen Ver-

handlung vom 22. Februar 2022 lauten (Anderungsfassung):

1. Honhlfraser (1) mit einem Spannschaft (2) und einem am Spannschaft (2) angeord-
neten Fraskopf (3), wobei der Fraskopf (3) eine runde napfférmige Ausnehmung
(4) und zumindest eine in der napfférmigen Ausnehmung (4) angeordnete Schnei-

de (5) aufweist, deren zumindest eine Spannflache (15) zumindest eines Schnei-
denabschnittes in Rotationsrichtung ausgerichtet ist, wobei die napfférmige Aus-

nehmung (4) eine Innenflache (4.2) bildet, von der die Schneide (5) absteht, wobei
die Schneide (5) sich entlang der Innenflache (4.2) nach Auien zum Umfang des

Fraskopfes (3) erstreckt und zumindest einen spanabfiihnrenden Durchbruch aus
der napfférmigen Ausnehmung (4) nach AufRen aufweist,-

dadurch gekennzeichnet, dass

die Schneide (5) sich von einer AuRenkante (4.1) der napfférmigen Ausnehmung

(4) des Fraskopfes (3) in der Ausnehmung (4) entlang eines Durchmessers des

Fraskopfes (3) Uber eine Rotationsachse (9) des Hohlfrdsers (1) hinaus erstreckt,

wobei die Schneide (5) zumindest zwei Schneidenabschnitte aufweist, wobei die

Schneidenabschnitte jeweils eine Schneidflache (15) umfassen, die jeweils in Ro-

tationsrichtung ausgerichtet sind.




98. Verfahren zur Herstellung eines Hohlfrasers (1) mit einem Spannschaft (2) und ei-
nem am Spannschaft (2) angeordneten Fraskopf (3), wobei
genau eine napfformige Ausnehmung (4) in den Fraskopf (3) eingebracht wird, de-
ren Zentrum der Rotationsachse (9) des Hohlfrasers (1) entspricht
und die napfférmige Ausnehmung (4) spanend bearbeitet wird, sodass zumindest
eine von einer Innenflache der napfférmigen Ausnehmung (4) abstehende Schnei-
de (5) herausgearbeitet wird, die sich entlang einer Innenflache (4.2) der napffor-

migen Ausnehmung (4) zu einem Umfang des Fraskopfes (3) nach aufen hin er-
streckt, wobei die Schneide (5) sich von einer Auftenkante (4.1) der napfférmigen

Ausnehmung (4) des Fraskopfes (3) in der Ausnehmung (4) entlang eines Durch-

messers des Fraskopfes (3) (iber eine Rotationsachse (9) des Hohlfrdsers (1) hin-

aus erstreckt, wobei die Schneide (5) zumindest zwei Schneidenabschnitte auf-

weist, wobei die Schneidenabschnitte jeweils eine Schneidflache (15) umfassen,

die jeweils in Rota-tionsrichtung ausgerichtet sind.

Die Beklagte tritt der Argumentation der Klagerin entgegen und hélt den Gegen-
stand des Streitpatents in der erteilten Fassung, wenigstens aber in einer der ver-

teidigten Fassungen gemal Hilfsantrag 1 oder 2, fir schutzfahig.

Der Senat hat den Parteien einen Hinweis vom 13. Oktober 2021 zugeleitet und
hierin Fristen gesetzt von jeweils einem Monat und zwar zur Stellungnahme auf den
Hinweis ab Zustellung des Hinweises und auf etwaiges Vorbringen der jeweiligen
Gegenpartei ab Zugang der jeweiligen Stellungnahme der Gegenseite. Der Hinweis
ist den Parteivertretern jeweils am 18. Oktober 2021 zugestellt worden. Der Schrift-
satz der Klagervertreter vom 18. November 2021 ist den Beklagtenvertretern am

24. November 2021 zugestellt worden.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstands wird auf die zwischen
den Parteien gewechselten Schriftsatze nebst Anlagen, auf das Protokoll der miind-
lichen Verhandlung vom 22. Februar 2022 sowie den weiteren Akteninhalt Bezug

genommen.



Entscheidungsgrinde

A.

Auf die zulassige Klage ist das Streitpatent fur nichtig zu erklaren, weil den Gegen-
standen der Patentanspriche in erteilter Fassung und nach Hilfsantrag 1 der Nich-
tigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit entgegensteht (8 22 Abs. 1 PatG
i.V.m. 8 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG, 88 1-5 PatG). Hilfsantrag 2 war gemal 8§ 83 Abs. 4

PatG als verspatet zurtickzuweisen.

Zum Gegenstand des Streitpatents

1. Das Streitpatent betrifft einen Hohlfrdser mit einem Spannschaft und einem
am Spannschaft angeordneten Fraskopf sowie ein Verfahren zur Herstellung eines
Hohlfrasers (vgl. Streitpatentschrift Absatz [0001]).

Derartige Hohlfraser werden insbesondere bei der Schmuckherstellung eingesetzt.
Aus dem Stand der Technik sind verschiedene Arten von Hohlfrdsern bekannt, die
auch als Napffraser bezeichnet werden (vgl. Streitpatentschrift Absatz [0002]).
Hohlfraser werden insbesondere zum Bearbeiten von Metallen, beispielsweise von
Edelmetallen, verwendet. In der Regel weisen die Hohlfr&ser einen Spannschaft
und einen an dessen Ende angeordneten napfformigen Fraskopf auf, dessen koa-

xiale Ausnehmung vom Spannschaft wegweist.

2. Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, einen Hohlfraser zu verbessern
(vgl. Streitpatentschrift Absatz [0003]).

3. Als zustandigen Fachmann sieht der Senat ein Diplom-Ingenieur (FH) der
Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjahriger Berufserfahrung auf dem Gebiet der
Entwicklung oder Konstruktion von Zerspanungswerkzeugen, insbesondere Fras-

werkzeugen.



4.

Die genannte Aufgabe |0st das Streitpatent mittels eines Hohlfrasers nach

Patentanspruch 1 sowie eines Verfahrens nach Patentanspruch 9.

4.1

Die angegriffenen Patentanspriche 1 und 9 in der erteilten Fassung des

Streitpatents lassen sich wie folgt gliedern:

Patentanspruch 1

11

1.2
1.3

1.4

15
1.6
1.7

1.8

Hohlfraser (1) mit einem Spannschaft (2) und einem am Spannschaft (2)

angeordneten Fraskopf (3);
der Fraskopf (3) weist eine runde napfférmige Ausnehmung (4) auf;

der Fraskopf (3) weist zumindest eine in der napfférmigen Ausnehmung
(4) angeordnete Schneide (5) auf;

zumindest eine Spanflache (15) zumindest eines Schneidenabschnittes

der Schneide ist in Rotationsrichtung ausgerichtet;
die napfformige Ausnehmung (4) bildet eine Innenflache (4.2);
von der Innenflache (4.2) steht die Schneide (5) ab;

die Schneide (5) erstreckt sich entlang der Innenflache (4.2) nach Aul3en

zum Umfang des Fraskopfes (3);

die Schneide (5) weist zumindest einen spanabfiihrenden Durchbruch aus

der napfformigen Ausnehmung (4) nach AulR3en auf.

Patentanspruch 9

9.1

9.2

9.3
9.4

Verfahren zur Herstellung eines Hohlfrasers (1) mit einem Spannschatft (2)

und einem am Spannschatft (2) angeordneten Fraskopf (3),

wobei genau eine napfféormige Ausnehmung (4) in den Fraskopf (3)

eingebracht wird,
deren Zentrum der Rotationsachse (9) des Hohlfrasers (1) entspricht

und die napfférmige Ausnehmung (4) spanend bearbeitet wird,



9.5 sodass zumindest eine von einer Innenflaiche der napfférmigen

Ausnehmung (4) abstehende Schneide (5) herausgearbeitet wird,

9.6 die sich entlang einer Innenflache (4.2) der napfférmigen Ausnehmung (4)

zu einem Umfang des Fraskopfes (3) nach auf3en hin erstreckt.

4.2 In den Patentanspriichen 1 und 8 nach Hilfsantrag 1 sind gegentber den

Patentanspriichen nach Hauptantrag folgende Merkmale erganzt:

Patentanspruch 1

1.9 wobei zumindest eine Freiflache (13) der Schneide (5) kantig von der
Innenflache (4.2) der napfformigen Ausnehmung (4) abgesetzt ist, so dass
zwischen der Freiflache (13) der Schneide (5) und der Innenflache (4.2)
ein Winkel besteht.

Patentanspruch 8

9.7 wobei zumindest eine Freiflache (13) der Schneide (5) kantig von der
Innenflache (4.2) der napfféormigen Ausnehmung (4) abgesetzt ist, so dass
zwischen der Freiflache (13) der Schneide (5) und der Innenflache (4.2)
ein Winkel besteht.

4.3 In den Patentanspriichen 1 und 8, nach Hilfsantrag 2 lauten die gegentiber
den Patentanspriichen nach Hauptantrag durch Hinzunahme des Unteranspruchs

3 ergénzten Merkmale:

Patentanspruch 1

1.10 wobei die Schneide (5) sich von einer Aul3enkante (4.1) der napfférmigen
Ausnehmung (4) des Fraskopfes (3) in der Ausnehmung (4) entlang eines
Durchmessers des Fraskopfes (3) Uber eine Rotationsachse (9) des
Hohlfrasers (1) hinaus erstreckt, wobei die Schneide (5) zumindest zwel

Schneidenabschnitte aufweist, wobei die Schneidenabschnitte jeweils
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eine Schneidflache (15) umfassen, die jeweils in Rotationsrichtung

ausgerichtet sind.

Patentanspruch 9

9.8 wobei die Schneide (5) sich von einer Aul3enkante (4.1) der napfférmigen
Ausnehmung (4) des Fraskopfes (3) in der Ausnehmung (4) entlang eines
Durchmessers des Fraskopfes (3) Uber eine Rotationsachse (9) des
Hohlfrasers (1) hinaus erstreckt, wobei die Schneide (5) zumindest zwei
Schneidenabschnitte aufweist, wobei die Schneidenabschnitte jeweils
eine Schneidflache (15) umfassen, die jeweils in Rotationsrichtung

ausgerichtet sind.

5. Der zustandige Fachmann versteht die Merkmale des Patentanspruchs 1 in

der erteilten Fassung wie folgt:

Das Streitpatent beschreibt mit Merkmal 1.1 gemal3 Patentanspruch 1 einen soweit
herkdbmmlichen Hohlfrdser mit einem Spannschaft und einem am Spannschaft an-
geordneten Fraskopf. Dieser Fraskopf des Hohlfrasers weist nach Merkmal 1.2 eine
runde napfformige Ausnehmung auf, die — wie die Figur 1 des Streitpatents belegt
— als ein stirnseitig offener Hohlraum im Fraskopf ausgebildet ist.

Die napfférmige Ausnehmung bildet nach Merkmal 1.5 eine Innenflache, in der -
nach Merkmal 1.3 - zumindest eine Schneide angeordnet ist, die — wie bei Hohlfra-
sern tblich und mit Merkmal 1.6 auch beschrieben — bezlglich der Innenflache nach
innen absteht. Eine Schneide bzw. im vorliegenden Fall eine Werkzeugschneide ist
derjenige Teil eines Zerspanungswerkzeuges, der bei der Bearbeitung wirksam ist
und an dem sich der bzw. die durch Spanflache und Freiflache gebildete Schneid-
kanten befinden, wie auch im Absatz [0022] der Streitpatentschrift beschrieben. Die
Spanflache ist dem Fachmann bekannt als diejenige Flache des Schneidkeils, tiber

die der Span bei der Bearbeitung ablauft.

Der Begriff runde, napfformige Ausnehmung ist in der Streitpatentschrift nicht im

Einzelnen erlautert, sondern ergibt sich aus dem Zusammenhang in Verbindung
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von Merkmal 1.5 und 1.6 sowie den Ausfihrungen in Absatz [0012] der
Streitpatentschrift. Demnach soll die napfformige Ausnehmung eine Innenflache
bilden, von der die Schneiden, die bekanntlich durch Rotation des Hohlfrasers um
seine Rotationsachse die Schneidhtlle bilden und die Frasgeometrie bestimmen,
vorzugsweise in einem gleichbleibenden Abstand abstehen. Nach den
Ausfuhrungen in Absatz [0012] der Streitpatentschrift kann diese Schneidhille
neben einer Kugelkalotte, wie sie auch in Figur 1 der Streitpatentschrift gezeigt ist,
aber auch einem Kegel, einem Kegelstumpf oder sogar einer Linse entsprechen, so
dass die runde, napfformige Ausnehmung zumindest weitgehend auch die Form
eines Kegels, eines Kegelstumpfs oder sogar einer Linse aufweisen muss. Der
Begriff ,runde Ausnehmung*“ kann daher nur auf den Querschnitt bezogen sein, weil
kegel- oder kegelstumpfférmige Ausnehmungen, die gemalR Absatz [0012] der
Streitpatentschrift mogliche Ausfihrungsformen des Gegenstandes nach Anspruch

1 beschreiben, nur im Querschnitt rund sind.

Demgegeniber ist der Begriff ,napfformige Ausnehmung® offensichtlich auf die
dreidimensionale Form der Ausnehmung bezogen, wobei die ,napfférmige“, also die
.einem Napf ahnelnde" Form der Ausnehmung nach dem Verstandnis des
Streitpatents derart weit aufzufassen ist, als auch kegel-, kegelstumpfférmige oder

sogar linsenférmige Ausnehmung zu verstehen sein sollen.

Bestimmte Mal3e oder Winkel der Schneide sind nicht Bestandteil des Anspruchs
1, wenngleich Merkmal 1.4 festlegt, dass die Spanflache des zumindest einen
Schneidenabschnitts der Schneide in Rotationsrichtung ausgerichtet ist, worunter
der Fachmann aus seinem Fachwissen unmittelbar versteht, dass die Spanflache

in Rotationsrichtung gesehen vor der Freiflache angeordnet sein soll.

Die Schneide erstreckt sich nach Merkmal 1.7 entlang der Innenflache des Napfes
nach auflen zum Umfang des Fraskopfes. Dabei kann die Schneidkante entweder
einen gleichbleibenden Abstand (vgl. Streitpatentschrift Absatz [0012]) oder aber
nach Absatz [0022] einen variablen Abstand zur Innenflache der napfférmigen Aus-
nehmung aufweisen, beispielsweise zur Rotationsachse hin abnehmen. So be-

schreibt das Streitpatent weiter in Absatz [0012], dass der Verlauf der Schneidkante
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die Frasgeometrie des Hohlfrasers, die beispielsweise kugelkalottenférmig, aber

auch kegel- oder kegelstumpfformig sein kann, bestimmit.

Nach Merkmal 1.8 weist die Schneide einen spanabfiihrenden Durchbruch aus der

napfformigen Ausnehmung nach auf3en auf.

Das Streitpatent weist nach Merkmal 1.3 ,zumindest eine Schneide® auf, was auch
mehrere Schneiden umfassen kann. In den Merkmalen 1.4, 1.6, 1.7 und 1.8 wird —
sprachlich unprazise - ,die Schneide” weiter ausgebildet. Den Gesamtunterlagen ist
jedoch zu entnehmen, dass im Falle von mehreren Schneiden, jede dieser mehre-

ren Schneiden die Merkmale 1.4, 1.6, 1.7 und 1.8 aufweisen soll.

Il. Zum Hauptantrag

Das Streitpatent in der erteilten Fassung ist insgesamt fur nichtig zu erklaren, da die
Gegenstande insbesondere der nebengeordneten Patentanspriiche 1 und 9 nicht
patentfahig sind (8 22 Abs. 1 PatG i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG, 88 1-5 PatG).
Unabhangig davon, dass die Unteranspriche 2 bis 8 und 10 das Schicksal der Pa-
tentanspriche 1 und 9 teilen, enthalten sie keine zusatzlichen Merkmale, die zu

einer abweichenden Beurteilung der Patentfahigkeit fuhren.

1. Die Druckschrift WO 2009/063261 Al (E5) offenbart bereits einen Hohlfraser

mit allen Merkmalen des Patentanspruchs 1 des Hauptantrags.

Insbesondere zeigt die Druckschrift E5 ein Schneidinstrument (instrument de coupe
10; 110), das einerseits gemalf} den Figuren 1 bis 13 als Vollfraser (de type ,fraise
pleine”) oder andererseits gemal den Figuren 14 bis 23 und den Ausfihrungen auf
Seite 15, Zeilen 1 und 2 als Hohlfraser (de type ,fraise creuse) ausgebildet sein
kann, wobei jeweils ein in Figur 1 gezeigter Antriebs- bzw. Spannschaft (une tige
d'entrainement 3) vorhanden ist, an dem jeweils ein als ,le fOt* 12 bzw. 112
bezeichneter Endabschnitt mit Schneiden (une aréte radiale de coupe 20; 120)

angeordnet ist, der somit im Wesentlichen einen Fraskopf 12 bzw. 112 bildet.
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Nach den Ausfuhrungen auf Seite 1, Zeilen 18 bis 21 der Druckschrift E5 kann das
als Hohlfraser (fraise creuse) ausgebildete Schneidinstrument besonders im

Schmuckbereich eingesetzt werden.

Bereits aus der Schnittdarstellung gemal3 den Figuren 14 und 15 ist klar und
eindeutig ersichtlich, dass der Fraskopf des bekannten Hohlfrasers stirnseitig am
Endabschnitt eine koaxiale Ausnehmung aufweist. Diese Ausnehmung ist auch
rund und napfférmig im Sinne des Streitpatents, weil sie zum einen gemal der
zugehorigen Beschreibung auf Seite 15, Zeilen 3 bis 9 der Druckschrift E5 in einer
halbkugelférmigen Kalotte (calotte hémisphérique 111) endet und zudem auch im
Querschnitt geman Figur 15 rund bzw. sogar kreisrund ausgebildet ist, wozu auf
das Bezugszeichen Rp zu verweisen ist (Merkmal 1.2). Anders als es die Beklagte
sieht, bildet somit nicht nur ein Teilbereich der Ausnehmung in Form der
halbkugelférmigen Kalotte (calotte hémisphérique 111) die streitpatentgemalie
runde, napfférmige Ausnehmung des Fraskopfes, sondern vielmehr erstreckt sich
die runde, napfformige Ausnehmung des Fraskopfes von der halbkugelférmigen

Kalotte bis zum stirnseitigen (offenen) Ende des Fraskopfs 112 des Hohlfrasers.

Der Fraskopf 112 des bekannten Hohlfrasers weist gemal3 Figur 15 zumindest eine
Schneide in Form einer der beiden Schneidkanten 120 (une aréte radiale de coupe
120) auf, die entsprechend Merkmal 1.3 zweifelsfrei jeweils in der napfformigen

Ausnehmung angeordnet sind.

Jede dieser Schneidkanten 120 wird — wie bei Schneiden allgemein Ublich — durch
die Schnittlinie von Spanflache (1162) und Freiflache (130) ausgebildet.

Ersichtlich ist gemald Figur 15 die zumindest eine Spanflache 1162 des zumindest
einen Schneidenabschnitts der Schneide bzw. Schneidkante 120 in
Rotationsrichtung 100 ausgerichtet, weil sie in Rotationsrichtung 100 gesehen vor

der zugeordneten Freiflache 130 angeordnet ist (Merkmal 1.4).

Die napfférmige Ausnehmung bildet ersichtlich eine Innenflache (une face de
contrble 140), von der entsprechend den Merkmalen 1.5 und 1.6 die beiden

Schneiden 120 um den Betrag Ap radial nach innen abstehen.



-14 -

Jede der beiden Schneiden 120 des bekannten Fraskopfes 111 weist geman Figur
15 jeweils zumindest einen zugeordneten Durchbruch in Form der Spannut (la
goujure 116) aus der napfférmigen Ausnehmung nach auf3en auf, so dass auch
Merkmal 1.8 verwirklicht ist.

Nach den Ausfuhrungen auf Seite 15, Zeilen 18 — 21 der Druckschrift E5 definieren
die Schneidkanten 120 des bekannten Hohlfrasers eine Schneidhille 122, die
zylindrisch oder konisch sein kann oder auch eine abgerundete Form aufweisen
kann (cylindrique ou conique ou de forme arrondie). Diese in dem Querschnitt nach
Figur 14 und 15 punktformig dargestellten Schneidkanten sind somit linienférmige
Schneiden, die kreisférmig um die Mittelachse rotierend, sich in Langsrichtung des
Hohlfrasers an der Innenflache 140 der napfformigen Ausnehmung des Fraskopfes
erstrecken, um auf diese Weise die Schneidhtille 122 zu definieren. Die Form dieser
Schneidhiille 122 ist - entgegen der Auffassung der Beklagten — nach der Lehre der
Druckschrift E5 nicht nur ausschlie3lich zylindrisch, sondern kann ausweislich den
Ausfuihrungen auf Seite 15, Zeilen 18 — 21 auch konisch sein oder auch eine
abgerundete Form aufweisen. FiUr den Fall einer konischen oder abgerundeten
Form der Schneidhille 122 erstreckt sich somit jede der beiden Schneiden
(Schneidkanten 120) entlang der Innenflache nach auf3en zum Umfang des
Fraskopfes, der nach den Ausfiihrungen auf Seite 15, Zeilen 3 bis 6 ebenfalls eine

konische oder abrundete Form aufweisen kann.

Die Ansicht der Beklagte Uberzeugt nicht, dass die Merkmale 1.3, 1.5, 1.7 und 1.8
durch die Druckschrift E5 schon deshalb nicht gezeigt werden, weil als napfformige
Ausnehmung bei der Druckschrift E5 lediglich der Teilbereich der
halbkugelférmigen Kalotte (calotte hémisphérique 111) und nicht der daran
anschlielende zylindrische Hohlraum innerhalb der zylindrischen Hiillse anzusehen
sei und Schneiden ausweislich der Figuren 14 und 15 ausschlief3lich an der
zylindrischen Hulse 112 und nicht an der Kalotte angeordnet seien. Hierzu verweist
sie als Beleg auf die Kalotte in den Figuren 14 und 15, in der keine Sichtkanten von
Schneiden eingezeichnet seien und weil die Schneiden ausschlie3lich an der
zylindrischen Hulse 112 angeordnet seien, kdnnten sie sich auch nicht nach aul3en

zum Umfang des Fraskopfes erstrecken.
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Denn wie vorstehend zur Auslegung des Streitpatentgegenstandes nach
Patentanspruch 1 aufgeflhrt, ist als Ausnehmung im streitpatentgemafen Sinn der
gesamte Hohlraum innerhalb des Fraskopfes anzusehen und nicht nur ein
Teilbereich eines Hohlraumes. Demzufolge wird auch bei dem bekannten
Hohlfraser nach der Druckschrift E5 die Ausnehmung durch den gesamten
Hohlraum innerhalb des Fraskopfes gebildet, so dass in Folge die Merkmale 1.3,
1.5 und 1.8 unmittelbar auch bei dem bekannten Hohlfrdser nach der Druckschrift
E5 verwirklicht sind, wie vorstehend begrindet.

So ist es nach Auffassung des Senats unerheblich, ob das Ausfuhrungsbeispiel
nach den Figuren 14 und 15 tatsachlich nur Schneiden an einer zylindrischen Hulse
112 und nicht an der Kalotte aufweist oder ob diese — entsprechend dem Vortrag
der Klagerin - nur nicht eingezeichnet worden seien, weil die Figuren 14 und 15 der
Druckschrift E5 lediglich ein mégliches Ausfiihrungsbeispiel eines Hohlfrasers
zeigen und die Textstellen auf Seite 15, Zeilen 3 bis 6 sowie 18 — 21 der Druckschrift
E5 eindeutig belegen, dass bei anderen Ausfuhrungsformen die Ausnehmung
sowie die Schneidenhille bzw. der Schneidenverlauf auch konisch sein oder auch
eine abgerundete Form aufweisen koénnen, so dass sich deren Schneiden
(Schneidkanten 120) entsprechend Merkmal 1.7 entlang der Innenflache nach
aullen zum Umfang des Fraskopfes erstrecken.

Somit sind alle Merkmale des Patentanspruchs 1 gemafR Hauptantrag aus der
Druckschrift ES bekannt.

2.  Die Druckschrift WO 2009/063261 Al (E5) offenbart dem Fachmann aufgrund
seines Fachwissens auch ein Verfahren zur Herstellung eines Hohlfrasers mit den

Merkmalen des Patentanspruchs 9.

Bereits aus der reinen Existenz des bekannten Hohlfrasers nach der Druckschrift
E5 erschliel3t sich dem Fachmann aufgrund seines Fachwissens auch ein Verfah-
ren — entsprechend Patentanspruch 9 des Streitpatents - zur Herstellung eines der-
artigen Hohlfrasers. Denn auch der bekannte Hohlfrédser nach der Druckschrift ES

weist — wie zum Patentanspruch 1 begrindet - einen Spannschaft und einen am
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Spannschaft angeordneten Fraskopf auf, der genau eine in den Fraskopf 111 ein-
gebrachte napfférmige Ausnehmung aufweist, deren Zentrum der Rotationsachse
114 des Hohlfrasers 110 entspricht.

In selbstverstandlicher und fachiblicher Weise wird diese napfformige Ausnehmung
spanend bearbeitet oder zumindest spanend nachbearbeitet, sodass zumindest
eine von einer Innenflache der napfférmigen Ausnehmung abstehende Schneide
120 herausgearbeitet wird, die sich — fuir den Fall einer konischen oder abgerundete
Form der Ausnehmung - entlang einer Innenflache 140 der napfférmigen Ausneh-
mung zu einem Umfang des Fraskopfes 111 nach auf3en hin erstreckt. Eine derar-
tige Herausarbeitung der Schneiden aus der napfférmigen Ausnehmung ist im Ub-

rigen auch aus den entsprechenden Figuren durchweg nahegelegt.

3. Die Merkmale der Anspriche 2 und 6 sind unmittelbar der Figur 15 der Druck-
schrift E5 zu entnehmen, weil auch dort eine Freiflache 130 der Schneide tber einen
V-férmigen Einstich kantig von der Innenflache 140 der napfformigen Ausnehmung
abgesetzt ist. Zudem umfasst die Spanabfuhr bei dem bekannten Hohlfraser nach
der Druckschrift E5 eine sich parallel zum Schaft durch den Fraskopf erstreckende
spanabfihrende Ausnehmung 116, wobei die Schneide an der spanabfiihrenden

Ausnehmung 116 angrenzt.

Die Merkmale der Anspriiche 8 und 10 sind ebenfalls vollstandig aus der Druck-
schrift E5 bekannt, wozu auf deren Anspruch 13 hinzuweisen ist, wonach eine
Schneidkante der Schneide eine Entfernung Ap von der Innenflache der napfformi-
gen Ausnehmung aufweist, die zwischen 0,03 mm und 0,3 mm liegen soll und somit

innerhalb des beanspruchten Bereichs liegt.

Auch die Merkmale des Anspruchs 5 sind weitgehend der Figur 15 der Druckschrift
E5 zu entnehmen, weil auch dort die napfformige Ausnehmung und die Schneide
ausweislich der einheitlichen Schraffur ersichtlich einstiickig verbunden sind. Das
weitere Merkmal, wonach die Schneide aus dem Vollmaterial des Fraskopfes aus-
gefrast ist, ist bei der Herstellung von Hohlfrasern eine fachibliche Mal3nhahme.
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Die Merkmale des Anspruchs 7 sind ebenfalls aus der Druckschrift E5 bekannt, weil
bei dem Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 15 die der Schneidkante abgewandte Fl&-
che eine Freiflache der Schneide bildet, die ebenfalls zwei Teilflachen umfasst, die
in einem Winkel ungleich 0° zueinander angeordnet sind, namlich einerseits die
Freiflache 130 und andererseits die den zweiten Schenkel des V-férmigen Einstichs

bildende Flache 150, die in einem Winkel ungleich 0° zueinander angeordnet sind.

Die Merkmale der Anspriiche 3 und 4 sind bei Hohlfrasern allgemein tblich, wozu
beispielsweise auf die Druckschriften E1 und E2 verwiesen wird. Beispielsweise
zeigt die Figur 2 der Druckschrift E2 gegenuberliegende Schneidenabschnitte 5, die
gemal den Ausfuhrungen in Absatz [0005] im gedachten Scheitelpunkt 8 zusam-
menlaufen und sich die Schneiden somit von einer Aul3enkante einer napfférmigen
Ausnehmung des Fraskopfes in der Ausnehmung entlang eines Durchmessers des
Fraskopfes Uber eine Rotationsachse (Scheitelpunkt 8) des Hohlfrésers hinaus er-
streckt. Jede dieser Schneiden weist somit zumindest zwei Schneidenabschnitte
auf den entgegengesetzten Seiten des Scheitelpunktes 8 auf. Wie die Figur 2 der
Druckschrift E2 belegt treffen sich die Schneidenabschnitte in der Rotationsachse 7

des Hohlfrasers.

Il. Zu den Hilfsantragen

Die Beklagte kann das Streitpatent auch in der Fassung der Hilfsantrage nicht er-
folgreich verteidigen, weil sowohl die beanspruchte Vorrichtung als auch das bean-
spruchte Verfahren nach den Patentanspriichen 1 und 9 gemal Hilfsantrag 1 ge-
genuiber dem Stand der Technik nicht patentfahig sind (8 22 Abs. 1 PatG i.V.m. 8
21 Abs. 1 Nr. 1 PatG, 88 1-5 PatG) und Hilfsantrag 2 gemal § 83, Abs. 4 PatG als

verspatet zuriickzuweisen war.

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemaf Hilfsantrags 1 beruht nicht
auf erfinderischer Tatigkeit gegentber dem Stand der Technik gemalf3 der Druck-
schrift E5 (WO 2009/063261 Al).
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1.1  Wie bereits bei der Beurteilung der mangelnden Neuheit des Gegenstandes
nach dem Patentanspruch 1 gemal Hauptantrag ausgefihrt ist, ist der streitpatent-
gemalie Hohlfraser mit den im Patentanspruch 1 gemaf Hauptantrag aufgefiihrten
Merkmalen nicht neu gegeniber dem Stand der Technik nach der Druckschrift E5.

Da der Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 1 auch die Merkmale 1.1 bis 1.8
aufweist, die in dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag aufgefiihrt sind, ist das
mangelnde Vorliegen von Neuheit beziglich dieser Merkmale tbereinstimmend zu

beurteilen. Auf die entsprechenden Ausfihrungen zum Hauptantrag wird verwiesen.

Aber auch das im Patentanspruch 1 gemalf Hilfsantrag 1 gegentber dem Hauptan-
trag erganzte Merkmal 1.9, wonach zumindest eine Freiflache der Schneide kantig
von der Innenflache der napfférmigen Ausnehmung abgesetzt ist, so dass zwischen
der Freiflache der Schneide und der Innenflache ein Winkel besteht, kann eine Pa-

tentfahigkeit nicht begrinden.

Denn auch bei dem bekannten Hohlfraser nach der Druckschrift E5 ist ausweislich
der Figur 15 zumindest eine Freiflache 130 der Schneide ersichtlich Uber einen V-
férmigen Einstich kantig von der Innenflache (une face de contréle 140) der napf-
férmigen Ausnehmung abgesetzt, wodurch auch zwischen der Freiflache 130 der
Schneide und der Innenflache (une face de contrbéle 140) ersichtlich ein abgewin-
kelter Ubergang in Form von zwei Winkeln entsteht und somit — entsprechend dem
Wortlaut des Merkmals 1.9 — zwischen der Freiflache der Schneide und der Innen-

flache ein Winkel besteht.

Somit ist auch der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemalf} Hilfsantrag 1 nicht
neu gegenuber dem bekannten HohlfrAser nach der Druckschrift E5.

Patentanspruch 1 gemal? Hilfsantrag 1 hat daher auch keinen Bestand.

1.2  Die Druckschrift WO 2009/063261 Al (E5) offenbart dem Fachmann auf-
grund seines Fachwissens auch ein Verfahren zur Herstellung eines Hohlfréasers mit

den Merkmalen des Patentanspruchs 8 gemaf Hilfsantrag 1.
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Wie bereits bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit des Gegenstandes nach
dem Patentanspruch 9 gemaR Hauptantrag ausgefihrt ist, beruht das Verfahren zur
Herstellung eines Hohlfrasers mit den im Patentanspruch 9 gemald Hauptantrag
aufgefuhrten Merkmalen nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

Da der Patentanspruch 8 gemal} Hilfsantrag 1 auch samtliche Merkmale aufweist,
die in dem Patentanspruch 9 nach Hauptantrag aufgefihrt sind, ist das mangelnde
Vorliegen der erfinderischen Téatigkeit bezuglich dieser Merkmale Ubereinstimmend
zu beurteilen. Auf die entsprechenden Ausfiihrungen zum Hauptantrag wird

verwiesen.

Da auch das im Patentanspruch 8 gemal3 Hilfsantrag 1 gegeniber dem Hauptan-
trag erganzte Merkmal 9.7, welches wortgleich dem Merkmal 1.9 des Patentan-
spruchs 1 gemald Hilfsantrag 1 entspricht, aus der Druckschrift E5 bekannt ist —
wozu zur Begrundung auf die vorstehenden Ausfiihrungen verwiesen wird - hat Pa-

tentanspruch 8 gemal Hilfsantrag 1 daher auch keinen Bestand.

Dasselbe gilt fiir die jeweils abhangigen Anspriiche, die den abhangigen Anspri-
chen des Hauptantrags entsprechen.

2. Der in der mindlichen Verhandlung am 22. Februar 2022 erstmals formu-
lierte und eingereichte Hilfsantrag 2, der u. A. den Gegenstand des Patentan-
spruchs 1 gemald Hauptantrag um die Merkmale des erteilten Unteranspruchs 3
erganzt, war als verspéatet zurtickzuweisen (8 83 Abs. 4 PatG) und bleibt deshalb
unbericksichtigt.

2.1. 8§ 83 PatG mit den in das Nichtigkeitsverfahren eingefiihrten Préklusionsre-
geln sieht grundsatzlich die Mdglichkeit vor, verspatetes Vorbringen zuriickzuwei-
sen und bei der Entscheidung unberucksichtigt zu lassen. Voraussetzung hierfur ist
nach 8§ 83 Abs. 4 PatG, dass das Vorbringen unter Versaumung der nach § 83 Abs.
2 PatG gesetzten Frist erfolgt, die betroffene Partei die Verspatung nicht gentigend
entschuldigt und die Bertcksichtigung des neuen Vortrags eine Vertagung des Ter-

mins zur mindlichen Verhandlung erfordert hatte.
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2.2. Diese Voraussetzungen fir eine Zuriickweisung sind vorliegend gegeben.

Der erstmals in der mundlichen Verhandlung 22. Februar 2022 eingereichte geén-
derte Hilfsantrag 2 ist erst nach Ablauf der mit dem Hinweis des Senats vom 13. Ok-
tober 2021 gesetzten letzten Frist (bis zum 24. Dezember 2021), tber deren Ver-
saumnisfolgen die Parteien belehrt worden waren (8 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 PatG),

von der Beklagten eingereicht worden.

Die Zulassung des Hilfsantrags 2 héatte eine Mdglichkeit zur Stellungnahme fur die
Klagerin und damit eine Vertagung der mindlichen Verhandlung erforderlich ge-
macht (8 83 Abs. 4 Satz 1 Nr. 1 PatG). Denn bei der gegentber dem erteilten Patent
und dem mit Schriftsatz vom 18. Oktober 2021 eingereichten Hilfsantrag 1 vorge-
nommenen Anderung handelt es sich — entgegen der Behauptung der Beklagten —
schon um keine durch den Verlauf der mundlichen Verhandlung bedingte Ergan-
zung der Hilfsantrage, sondern um wesentlich geanderte, bis dato nicht so formu-

lierten Antrage.

Im Patentanspruch 1 gemalf Hilfsantrag 2 ist gegeniber der Fassung des Patentan-
spruchs 1 gemafl} Hauptantrag der Unteranspruch 3 der erteilten Fassung hinzuge-

fugt:

.[Hohlfraser (1) nach einem der vorhergehenden Anspriche,] dadurch
gekennzeichnet, dass die Schneide (5 ) sich von einer AuBenkante (4.1)
der napfférmigen Ausnehmung (4) des Fraskopfes (3) in der Ausneh-
mung (4) entlang eines Durchmessers des Fraskopfes (3) Uber eine Ro-
tationsachse (9) des Hohlfrasers (1) hinaus erstreckt, wobei die Schneide
(5) zumindest zwei Schneidenabschnitte aufweist, wobei die Schneiden-
abschnitte jeweils eine Schneidflache (15) umfassen, die jeweils in Ro-

tationsrichtung ausgerichtet sind.”

Die Beklagten hat damit nun erstmals Patentanspruch 1 dahingehend einge-
schréankt, dass sich die Schneide ,entlang eines Durchmessers” erstrecken soll,

gleichzeitig aber auch ,iber eine Rotationsachse des Frasers hinaus".
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Die Neuformulierung in Hilfsantrag 2 schréankt den Gegenstand des Anspruchs
durch die Anforderung wesentlich ein, dass sich die Schneide nun entlang eines
Durchmessers des Fraskopfes Uber eine Rotationsachse des Hohlfrasers hinaus
erstreckt und zumindest zwei Schneidenabschnitte aufweist, die jeweils eine
Schneidflache umfassen, die jeweils in Rotationsrichtung ausgerichtet sind, und
ergibt sich nicht aus der bisherigen Erdrterung der Patentfahigkeit des Streitpatents
oder dem bis dahin ins Verfahren eingefuhrten Hilfsantrags 1. Es handelt sich inso-
weit auch nicht um eine geringfiigige Anderung eines verteidigten Patentanspruchs.
Die erstmals in der mindlichen Verhandlung formulierte und gestellte Ergénzung,
mit der sich die Beklagte vom bisher in das Verfahren eingeflihrten und bereits im
gerichtlichen Hinweis diskutierten Stand der Technik abgrenzen will, stellt vielmehr
eine neue Verteidigungslinie dar und konfrontiert die Klagerin mit neuen Tatsachen.

Die Klagerin hat in der Klageschrift zum Unteranspruch 3 auch sinngemanR Zweifel
an der Ausfihrbarkeit der Lehre des Unteranspruchs 3 angedeutet, indem sie aus-
gefuihrt, dass nicht nachzuvollziehen sei, was genau eine Schneide zu ,einer"
Schneide (Singular) macht und wann genau von ,zwei" Schneidenabschnitten (Plu-
ral) von ,einer" Schneide (Singular) auszugehen ist und nicht von ,zwei" Schneiden
(Plural) mit jeweils ,einem" Schneidenabschnitt (Singular). Auf dieses Vorbringen
hat die Beklagte inhaltlich nicht Stellung genommen, sondern sinngeman lediglich
pauschal darauf verwiesen, dass aufgrund der Patentfahigkeit des Gegenstands
nach Patentanspruch 1 auch der Unteranspruch 3 patentfahig sei. Dass der Gegen-
stand von Patentanspruch 3 Merkmale aufweist, die unabhéngig von Patentan-
spruch 1 dessen Patentfahigkeit begriinden konnten, hat die Beklagte weder be-

hauptet noch Ausfiihrungen dazu gemacht.

Nachdem die Beklagte sich weder mit den Bedenken der Klagerin aus der Klage-
schrift zur Frage der fehlenden Ausflihrbarkeit des Gegenstands von Unteranspruch
3 beschaftigt hat, noch weitergehende Ausfiihrungen zu den gesonderten Merkma-
len von Unteranspruch 3 gemacht hat, hatte die Klagerin keine Veranlassung sich
weiter inhaltlich dem Gegenstand von Unteranspruch 3 zu widmen und weiter im

Hinblick auf dessen ggf. fehlende Patentfahigkeit zu recherchieren.
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Auch wenn die Klagerin bereits in der Klageschrift eingeschréankt zum Unteran-
spruch 3 Stellung genommen hat, war es ihr demnach dennoch nicht zuzumuten,
sich im Hinblick auf die Frage der Patentfahigkeit mit der konkreten Kombination in
Hilfsantrag 2 kurzfristig ohne sachgemafe und erschopfende Klarung aller Tatsa-
chen auseinanderzusetzen und ohne nach einschlagigem Stand der Technik be-
zuglich der gednderten Antragstellung zu recherchieren. Denn es ist auch fir den
Senat nicht ohne weitere eingehend Prufung nachzuvollziehen, inwieweit sich die
nun in Hilfsantrag 2 beanspruchte Kombination vom Stand der Technik unterschei-
den konnte. Zur Gewahrung des rechtlichen Gehors der Klagerin und eines insoweit
prozessordnungsgemafen Verfahrens hatte die mundliche Verhandlung vertagt
werden mussen, was zu einer Verzogerung des Rechtsstreits gefuhrt hatte (8 83
Abs. 4 Nr. 1 PatG).

Bei der mit der Anderung angestrebten Anspruchsfassung handelt es sich um ein
neues Verteidigungsmittel der Beklagten i. S. d. 8 83 Abs. 4 Satz 1 PatG. Die damit
nunmehr beanspruchte Merkmalskombination — nun erstmals ,die Schneide, die
sich entlang eines Durchmessers und Uber eine Rotationsachse des Frasers hinaus
erstreckt und zumindest zwei Schneidenabschnitte aufweist, die jeweils eine
Schneidflache umfassen, die jeweils in Rotationsrichtung ausgerichtet sind“ — war
zuvor in dieser Formulierung zu keinem Zeitpunkt streitgegenstandlich. Daher
musste sich die Klagerin, die in der mindlichen Verhandlung dementsprechend die
Verspatung dieser Hilfsantrage gerlgt hat, auf diese und den damit nunmehr ver-
langten Patentschutz mit einer solchen Merkmalskombination nicht einstellen. Da
es gerade das Bestreben der Beklagten ist, sich mit den Hilfsantragen von dem
bereits im Verfahren befindlichen Stand der Technik abzusetzen, kann auch nicht
erwartet werden, dass die Klagerin allein anhand des verfahrensgegenstandlichen
Standes der Technik noch in der mindlichen Verhandlung eine abschlieende Be-
wertung der Schutzfahigkeit der neuen Anspruchsfassung vornimmt. Vielmehr wére
der Klagerin insbesondere dazu Gelegenheit zu geben gewesen, hinsichtlich der
Frage der Patentfahigkeit der neuen Anspruchsfassung eine erganzende Recher-
che durchfihren zu kdnnen, zu der sie bislang wie bereits ausgefuhrt mangels
Streitgegenstandlichkeit dieser neuen Anspruchsfassung keine Veranlassung hatte.
Mit einem blof3en Schriftsatznachlass (8 99 Abs. 1 PatG i. V. m. § 283 ZPO) konnte
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diesem berechtigten Begehren der Klagerin nicht Rechnung getragen werden, denn
zu einem (zu unterstellenden) neuen Vorbringen der Klagerin zu 1 auf die geander-
ten Hilfsantrage hin in einem nachgelassenen Schriftsatz hatte dann wiederum der
Beklagten rechtliches Gehor gewahrt werden missen, was nur mittels einer neu
anzusetzenden mundlichen Verhandlung méglich wére. Die Zulassung der neuen
Hilfsantrage hatte daher eine Vertagung der mindlichen Verhandlung unumgang-
lich gemacht, was das Gesetz mit der Regelung nach 8§ 83 Abs. 4 PatG gerade
ausdricklich ausschlief3t.

Die Beklagte, die im Hinweis Uber die Folgen einer Fristversaumung belehrt worden
war, hat die Verspatung zudem nicht — genigend - entschuldigt
(8 83 Abs. 4 Nr. 2 PatG). Entgegen der Behauptung der Beklagten ist nicht ersicht-
lich, weshalb sie Antrdge mit diesem Inhalt nicht bereits in ihrem Schriftsatz vom
18. Oktober 2021 zusammen mit Hilfsantrag 1 gestellt hat. Dies gilt umso mehr, so-
fern die Beklagte aufgrund einer ungenauen Formulierung im gerichtlichen Hinweis
Zweifel gehabt haben sollte, ob ihr bisheriges Vorbringen vom Senat umfassen ge-
wuirdigt worden sei. Dann hatte sich die Beklagte aus prozessualer Vorsorge erst
Recht innerhalb der gesetzten Fristen umfassend erklaren missen und hatte Ver-
anlassung gehabt, auch den spater formulierten Hilfsantrag 2 fristgerecht einzu-

reichen.

Insoweit war die Erg&nzung im Hilfsantrag 2 auch nicht durch die Erdrterung in der
mundlichen Verhandlung veranlasst. Vielmehr hat sich, worauf die Klagerin und der
Senat in der mundlichen Verhandlung hingewiesen haben, die Auffassung des Se-
nats gegenuber dem qualifizierten Hinweis im Laufe der mundlichen Verhandlung

nicht geéndert.

Nachdem Hilfsantrag 2 wegen Verspatung zurickzuweisen war, war tber dessen

Patentfahigkeit nicht zu entscheiden.
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B.

Nebenentscheidungen

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatGi. V. m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1 PatG
. V. m. 8§ 709 ZPO.

C.
Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift, die auch als elektronisches Dokument nach Mal3gabe der Ver-
ordnung Uber den elektronischen Rechtsverkehr beim Bundesgerichtshof und Bun-
despatentgericht (BGH/BPatGERVV) vom 24. August 2007 (BGBI. | S. 2130) ein-
gereicht werden kann, muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwaltin oder Patentanwaltin oder von einem in der Bundesrepub-
lik Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet o-
der im Fall der elektronischen Einreichung mit einer qualifizierten elektronischen
Signatur nach dem Signaturgesetz oder mit einer fortgeschrittenen elektronischen
Signatur versehen sein, die von einer internationalen Organisation auf dem Gebiet
des gewerblichen Rechtsschutzes herausgegeben wird und sich zur Bearbeitung
durch das jeweilige Gericht eignet. 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 wer-

den.

Die Berufungsschrift muss innerhalb eines Monats schriftlich beim Bundesge-

richtshof, HerrenstralRe 45a, 76133 Karlsruhe eingereicht oder als elektronisches
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Dokument in die elektronische Poststelle des Bundesgerichtshofes (www.bundes-
gerichtshof.de/erv.html) tGbertragen werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zu-
stellung des in vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem
Ablauf von funf Monaten nach der Verkiundung. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die

Berufung vor Fristablauf beim Bundesgerichtshof eingeht.

Voit Rippel Werner Dr. Dorfschmidt Brunn



