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hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mundlichen Verhandlung vom 27. Juni 2017 durch die Prasidentin Schmidt, die

Richterin

Grote-Bittner, den Richter Dr.-Ing. Kriiger, sowie die Richter

Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder und Dipl.-Ing. Wiegele

fur Recht erkannt:

1K

Das europaische Patent 0887 159 wird mit Wirkung fir das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise fir

nichtig erklart, dass seine Patentanspriiche folgende Fassung erhalten:

Vorrichtung zum Schneiden einer Rolle in einer Richtung, die zu der Achse der
Rolle im Wesentlichen rechtwinklig ist, mit:
a. einem Gehause (12),
b. einer Einrichtung (26), die an dem Gehause befestigt ist, um die Rolle zu
empfangen; und
c. einer Einrichtung (48), die an dem Geh&use befestigt ist, zum Schneiden der
Rolle, |
wobei die Rolle durch die Einrichtung empfangen wird, um sie in einer Position mit
dem Ende voran und im Wesentlichen aufrecht zu empfangen,
wobei die Einrichtung, die an dem Geh&use befestigt ist, um die Rolle zu
empfangen, einen Stander aufweist, der an dem Gehause befestigt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Stander aufweist:
a. eine Saule, die an dem Gehause befestigt ist;
b. eine drehbare Plattform, die an der Saule befestigt ist;
c. Arme, die an der Plattform befestigt sind, und
d. Stltzen, die an den Armen befestigt sind.

Vorrichtung zum Schneiden einer Rolle in einer Richtung, die zu der Achse der

Rolle im Wesentlichen rechtwinklig ist, mit:



a. einem Gehdause (12),
b. einer Einrichtung (26), die an dem Gehause befestigt ist, um die Rolle zu
empfangen; und _
c. einer Einrichtung (48), die an dem Gehéuse befestigt ist, zum Schneiden der
Rolle,
wobei die Rolle durch die Einrichtung empfangen wird, um sie in einer Position mit
dem Ende voran und im Wesentlichen aufrecht zu empfangen, -
wobei die an dem Gehause befestigte Einrichtung zum Schneiden der Rolle eine

Querschneiderbaugruppe aufweist,
wobei die Querschneiderbaugruppe aufweist:
a. einen Querschneiderturm, der sich von dem Geh&use aus erstreckt;
b. einen Querschneiderarm, der an dem Querschneiderturm befestigt ist;
c. ein drehbares Sageblatt, das an dem Querschneiderarm befestigt ist; und
d. eine Einrichtung, die erméglicht, das Sageblatt einwarts zu dem Zentrum
einer zu schneidenden Rolle zu bewegen,
dadurch gekennzeichnet, dass der Querschneiderturm teleskopisch ausfahrbar ist.

3. / Vorrichtung zum Schneiden einer Rolle in einer Richtung, die zu der Achse der
Rolle im Wesentlichen rechtwinklig ist, mit:
a. einem Gehause (12),
b. einer Einrichtung (26), die an dem Gehause befestigt ist, um die Rolle zu

empfangen; und
c. einer Einrichtung (48), die an dem Gehéause befestigt ist, zum Schneiden der

Rolle,

wobei die Rolle durch die Einrichtung empfangen wird, um sie in einer Position mit
dem Ende voran und im Wesentlichen aufrecht zu empfangen, '
wobei die an dem Geh&use befestigte Einrichtung zum Schneiden der Rolle eine
Querschneiderbaugruppe aufweist,
wobei die Querschneiderbaugruppe aufweist:

a. einen Querschneiderturm, der sich von dem Gehéause aus erstreckt;

b. einen Querschneiderarm, der an dem Querschneiderturm befestigt ist;

c. ein drehbares Sageblatt, das an dem Querschneiderarm befestigt ist; und

d. eine Einrichtung, die erméglicht, das Sageblatt einwarts zu dem Zentrum
einer zu schneidenden Rolle zu bewegen,
dadurch gekennzeichnet, dass der Querschneiderturm aufweist:



a. einen unteren Teil, der an dem Gehause befestigt ist;
b. einen oberen Teil, der an dem unteren Teil teleskopisch befestigt ist; und
c. eine Einrichtung, die an dem unteren Teil befestigt ist, zum Anheben und

Absenken des oberen Teils.

(( / Vorrichtung nach Anspruch / \.Nobei die Einrichtung, die an dem unteren Teil
befestigt ist, um den oberen Teil anzuheben und abzusenken, eine Kolben-

Zylindervorrichtung aufweist.

S— ﬁ/ Vorrichfung zum Schnejden einer Rolle in einer Richtung, die zu der Achse der
Rolle im Wesentlichen rechtwinklig ist, mit:
a. einem Gehause (12),
b. einer Einrichtung (26), die an dem Gehé&use befestigt ist, um die Rolle zu
empfangen; und
c. einer Einrichtung (48), die an dem Gehause befestigt ist, zum Schneiden der
Rolle, o
wobei die Rolle durch die Einrichtung empfangen wird, um sie in einer Position mit
dem Ende voran und im Wesentlichen aufrecht zu empfangen,
wobei die an dem Gehause befestigte Einrichtung zum Schneiden der Rolle eine
Querschneiderbaugruppe aufweist,
wobei die Querschneiderbaugruppe aufweist:
a. einen Querschneiderturm, der sich von dem Gehause aus erstreckt;
b. einen Querschneiderarm, der an dem Querschneiderturm befestigt ist;
c. ein drehbares S&geblatt, das an dem Querschneiderarm befestigt ist; und
d. eine Einrichtung, die erméglicht, das Sageblatt einwérts zu dem Zentrum
einer zu schneidenden Rolle zu bewegen,
dadurch gekennzeichnet, dass der Querschneiderarm an dem Querschneiderturm

drehbar befestigt ist.



6 /7/ Vorrichtung zum Schneiden einer Rolle in einer Richtung, die zu der Achse der

PadoN

Rolle im Wesentlichen rechtwinklig ist, mit:
a. einem Gehause (12),
b. einer Einrichtung (26), die an dem Gehé&use befestigt ist, um die Rolle zu

empfangen; und
c. einer Einrichtung (48), die an dem Gehé&use befestigt ist, zum Schneiden der

Rolle,
wobei die Rolle durch die Einrichtung empfangen wird, um sie in einer Position mit
dem Ende voran und im Wesentlichen aufrecht zu empfangen,
wobei die an dem Gehause befestigte Einrichtung zum Schneiden der Rolle eine
Querschneiderbaugruppe aufweist,
wobei die Querschneiderbaugruppe aufweist:
a. einen Querschneiderturm, der sich von dem Gehé&use aus erstreckt;
b. einen Querschneiderarm, der an dem Querschneiderturm befestigt ist;
c. ein drehbares Ségeblatt, das an dem QUerschneiderarm befestigt ist; und
d. eine Einrichtung, die erméglicht, das Sageblatt einwarts zu dem Zentrum
einer zu schneidenden Rolle zu bewegen,
dadurch gekennzeichnet, dass das Sageblatt an dem Querschneiderarm

verschiebbar befestigt ist.

Vorrichtung zum Schneiden einer Rolle in einer Richtung, die zu der Achse der
Rolle im Wesentlichen rechtwinklig ist, mit:
a. einem Gehause (12), _ _
b. einer Einrichtung (26), die an dem Gehause befestigt ist, um die Rolle zu
empfangen; und |
c. einer Einrichtung (48), die an dem Geh&use befestigt ist, zum Schneiden der
Rolle,
wobei die Rolle durch die Einrichtung empfangen wird, um sie in einer Position mit
dem Ende voran und im Wesentlichen aufrecht zu empfangen,
wobei die an dem Gehause befestigte Einrichtung zum Schneiden der Rolle eine
Querschneiderbaugruppe aufweist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Querschneiderturm eine obere Sagehalterung
und eine untere Sagehalterung hat, an welchen der Querschneiderarm wahlweise

befestigt werden kann.



}/Vorrichtung zum Schneiden einer Rolle in einer Richtung, die zu der Achse der
g _ Rolle im Wesentlichen rechtwinklig ist, mit:
a. einem Gehause (12),
b. einer Einrichtung (26), die an dem Gehé&use befestigt ist, um die Rolle zu
empfangen; und
c. einer Einrichtung (48), die an dem Gehé&use befestigt ist, zum Schneiden der
Rolle,
dadurch gekennzeichnet, dass die Rolle durch die Einrichtung empfangen wird,
um sie in einer Position mit dem Ende voran und im Wesentlichen aufrecht zu

empfangen, weiter mit einer Einrichtung zum Schmirgeln einer Endfiache der

Rolle.
g

}8./ Vorrichtung nach Anspruch /12/ wobei die Einrichtung zum Schmirgein der
<3 Endflache der Rolle ein Blatt aufweist, das einen Schmirgelrand hat.

)A./ Vorrichtung zum Schneiden einer Rolle in einer Richtung, die zu der Achse der
10 . Rolle im Wesentlichen rechtwinkelig ist, mit:

a. einem Gehdause; _

b. einer Einrichtung, die an dem Gehéuse befestigt ist, zum Empfangen der
Rolle; '

c. einer Einrichtung, die an dem Gehause befestigt ist, zum Schneiden der
Rolle;

d. gekennzeichnet durch eine Einrichtung, die an dem Gehéuse befestigt ist,
zum Schmirgeln eines Randes der Rolle; und dadurch, dass die Rolle durch
die Einrichtung empfangen wird, um sie in einer Position mit dem Ende voran
und im Wesentlichen aufrecht zu empfangen.

-- 19,
)6( Vorrichtung nach Anspruch }/ weiter mit einer Einrichtung zum Bewegen der

/]1. Rolle.



Il. Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

[ll. Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klagerin 60 % und die
Beklagte 40 %.

IV. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in H6he von 120 % des zu

vollstreckenden Betrags vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Mit der Klage begehrt die Klagerin die Nichtigerklarung des europaischen Pa-
tents 0 887 159 mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland. Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des beim Deutschen Patent-
und Markenamt unter dem Aktenzeichen DE 698 02 339.0 registrierten europai-
schen Patents 0 887 159, dessen Erteilung am 7. November 2001 u. a. mit dem
Bestimmungsland Bundesrepublik Deutschland veréffentlicht worden ist. Das
Streitpatent, das am 4. Juni 1998 unter Inanspruchnahme der Prioritat der US-Pa-
tentanmeldung US 896504 vom 25. Juni 1997 angemeldet worden ist, tragt die
Bezeichnung ,A device for cutting a roll“ (,Vorrichtung zum Sagen von Papierrol-
len®). Das Streitpatent umfasst in seiner erteilten Fassung 19 Anspriiche mit einem
Hauptanspruch (Anspruch 1) sowie mit unmittelbar oder mittelbar auf diesen ruck-
bezogenen Anspriichen 2 bis 17 und einem Nebenanspruch (Anspruch 18) sowie
einen unmittelbar auf diesen riickbezogenen Anspruch 19. Die Klagerin greift mit

der Nichtigkeitsklage alle Anspriche an.

Der unabhangige Patentanspruch 1 hat in der erteilten, mafl3geblichen englischen

Fassung folgenden Wortlaut:



1. Adevice for cutting a roll in a direction substantially
perpendicular to the axis of the roll, comprising:

a housing (12)

b. means (26) attached to said housing for re-
ceiving said roll;

and

¢. means (48) attached to said housing for cut-
ting said roll, characterised in that the roll is
received by said means for receiving it in an
end-on and substantially upright position.

Der Unteranspruch 6 lautet:

6. A device according to Claim 5, wherein said cutter
assembly comprises:

a. a cutter tower extending from said housing;
b. a cutter arm attached to said cutter tower;
c. a rotatable saw blade attached to said cutter
arm,

and

d. means to enable the saw blade to move in-
wardly towards the centre of a roll to be cut.

Der nebengeordnete Anspruch 18 hat den Wortlaut:

18. A device for cutting a roll in a direction substantially
perpendicular to the axis of the rell, comprising:

a. a housing

b. means attached to said housing for receiving
said roll;

¢. means attached to said housing for cutting
said roll;

d. characterised by means attached to said
housing for sanding an edge of said roll; and in
that the roll is received by said means for re-
ceiving,itin an end-on and substantially upright
position.

Wegen des Wortlauts der abhangigen Patentanspriiche 2 bis 5, 7 bis 17 und 19
wird auf die Streitpatentschrift EP 0 887 159 B1 (im Folgenden: PS) Bezug ge-

nommen.



Die gegenuber der erteilten Fassung geanderten Patentanspriiche nach dem in
der mundlichen Verhandlung vom 27. Juni 2017 zuletzt gestellten Hilfsantrag 1

lauten wie erkannt.

Wegen des Wortlauts der Anspruchsfassung nach Hilfsantrag 2 wird auf das Sit-
zungsprotokoll vom 27. Juni 2017 und wegen der Anspruchsfassungen nach den
Hilfsantragen 3 bis 6 auf den Schriftsatz der Beklagten vom 25. September 2016

verwiesen.

Die Klagerin macht im Rahmen ihrer Nichtigkeitsklage geltend, dass der Gegen-
stand des Streitpatents in Anspruch 1, Unteranspruch 6 und Nebenanspruch 18
unzulassig erweitert sei (Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 3 IntPatUbkG), und dass das Streit-
patent die Erfindung in den Gegenstanden der Anspriche 1 und 18 nicht so deut-
lich und vollstandig offenbare, dass sie von einem Fachmann ausgefuhrt werden
konnen (Art. 11 8 6 Abs. 1 Nr. 2 IntPatUbkG). Ferner sei der Gegenstand des
Streitpatents nicht neu und genige nicht den Anforderungen an die erfinderische
Tatigkeit (Art. 11 § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUbkG).

Die Klagerin sttitzt ihr Vorbringen auf folgende Entgegenhaltungen:

NK7 DE 44 39 605 C1
NK8 JP 08155948 A
NK9 US 4,962,748
NK14 US 3,019,506
NK15 GB 914,725
NK16 US 3,515,190
NK17 US 1,100,033
NK18 US 4,579,025
NK19 US 1,831,085
NKZ20 US 3,667,632
NK21 US 3,057,654

NK23 EP 0335181 Al
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NK24 US 5,016,429
NK25 US 5,924,346
NK26 US 3,752,024.

Der Senat hat den Parteien zur Vorbereitung auf die mundliche Verhandlung nach
§ 83 Abs. 1 PatG einen Hinweis vom 20. Juli 2016, auf den Bezug genommen
wird, mit einer Stellungsnahmefrist von zwei Monaten Ubermittelt. Der Hinweis ist
den Parteien am 22./25. Juli 2016 zugestellt worden. Die Klagerin hat mit am sel-
ben Tag bei Gericht per Telefax eingegangenem Schriftsatz vom 22. Septem-
ber 2016 mit den Dokumenten NK23 bis NK26 weitere Entgegenhaltungen ein-

gereicht.

Die Klagerin vertritt die Auffassung, dass das Streitpatent in der erteilten Fassung
durch zusatzliche Aufnahme der Merkmale 1b und 1f im Anspruch 1, der Merk-
male 18b und 18f im Anspruch 18 sowie des Merkmals d in Unteranspruch 6 ge-
genuber der europaischen Patentanmeldung unzulassig erweitert worden und be-
reits deshalb fur nichtig zu erklaren sei. Des Weiteren sei die Erfindung des erteil-
ten Streitpatents nicht so deutlich und vollstandig offenbart, dass ein Fachmann
sie ausfuhren kdnne. Zum einen biete die gesamte Patentschrift nicht eine flr den
Fachmann nacharbeitbare Angabe, in welchem Bereich eine streitpatentgemale
Schneidrichtung im Wesentlichen rechtwinklig zur Achse der Rolle gegeben sei.
Zum anderen finde der Fachmann auch keine Bereichsangabe, wann eine Rolle
nach der Lehre der Anspriiche 1 und 18 im Wesentlichen aufrecht stehe. Zudem
gebe das Streitpatent in Anspruch 18 nicht an, welcher Teil der Rolle eine Kante
bilde.

Schliel3lich sei der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents mangels Pa-
tentfahigkeit wegen fehlender Neuheit gegentber den Entgegenhaltungen NK8
und NK14 bis NK17, jedenfalls aber wegen fehlender erfinderischer Tatigkeit fur
nichtig zu erklaren. Denn aus der Zusammenschau der Entgegenhaltungen NK14
bzw. NK15 i. V. m. NK18 sei der Gegenstand des Anspruchs 1 nahegelegt. Die in
den Entgegenhaltungen NK14 und NK15 nicht beschriebene Verwendung der je-

weiligen Schneidvorrichtung fir Papierrollen wirde der Fachmann bei seiner
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Suche nach weiteren Anwendungsmoglichkeiten in dem Dokument NK18 finden.
Der Gegenstand des Nebenanspruchs 18 sei aus der Zusammenschau der Ent-
gegenhaltungen NK15 mit NK19 nahegelegt und beruhe daher ebenfalls nicht auf
erfinderischer Tatigkeit. SchlieBlich fehle den Gegenstanden der abhangigen
Unteranspriche 2 bis 17 gegentuber den Entgegenhaltungen NK14 bis NK17 und
NK 19 die Neuheit, jedenfalls seien auch sie nicht erfinderisch.

Die Klagerin rugt Verspatung des in der mindlichen Verhandlung eingereichten
Hilfsantrags 2 der Beklagten. Sie halt die Hilfsantrage, mit denen die Beklagte eine
Vielzahl von Unteranspriichen nunmehr als unabhangige Anspriche verteidigt,
zudem mangels Rechtsschutzbedurfnisses der Beklagten fur unzulassig, zumin-
dest seien die Hilfsantrage unbegriindet, da die Gegenstande dieser Anspriiche
nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhten. Zur Begrindung fiuhrt die Klagerin
neben den vorgenannten Entgegenhaltungen zudem hinsichtlich des Gegen-
stands des Anspruchs 10, der auf die Ansprtiche 1, 5 und 6 riickbezogen ist, aus-
gehend von der Entgegenhaltung NK8 die Dokumente NK23 bis NK26 an.

Die Klagerin beantragt,
das europdische Patent 0 887 159 mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang fir nichtig
zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,
die Klage abzuweisen,
hilfsweise die Klage mit der Mal3gabe abzuweisen, dass das
Streitpatent die Fassung nach einem der Hilfsantrage 1, 2, einge-

reicht in der muandlichen Verhandlung, und der Hilfsantrage 3

bis 6, eingereicht mit Schriftsatz vom 25. September 2016, erhalt.
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Die Beklagte, die die verspatete Vorlage der von der Klagerin eingereichten Ent-
gegenhaltungen NK23 bis NK26 rugt, tritt der Auffassung der Klagerin in allen
Punkten entgegen. Ihrer Meinung nach enthélt das Streitpatent keine unzulassige
Erweiterung und die Erfindung sei auch so deutlich und vollstandig offenbart, dass
ein Fachmann sie ausfuhren kénne. Der Gegenstand des Streitpatents sei aul3er-
dem neu — so wirde in den Entgegenhaltungen NK8 und NK17 das Merkmal le
des Patentanspruchs 1 fehlen — und beruhe auf erfinderische Tatigkeit. Insbeson-
dere erhalte der Fachmann entgegen der klagerischen Auffassung selbst bei einer
Zusammenschau der Entgegenhaltungen nicht alle Hinweise auf die Merkmale
des Anspruchs 1. Dies gelte gleichermal3en fir den Gegenstand des An-
spruchs 18, da der Fachmann aus dem Stand der Technik keine Anregung in Be-
zug auf das Merkmal 18f bekomme. Das Streitpatent sei jedenfalls in den Fassun-
gen gemal den zulassigen Hilfsantragen 1 bis 6 patentfahig, insbesondere beruh-
ten sie auf erfinderischer Téatigkeit.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwi-
schen den Parteien gewechselten Schriftsatze nebst Anlagen sowie auf das Proto-
koll der mindlichen Verhandlung vom 27. Juni 2017 Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde

Die Nichtigkeitsklage, mit der die Nichtigkeitsgriinde der unzulassigen Erweiterung
sowie der fehlenden Ausfiihrbarkeit gemaR Art. 138 Abs. 1 Buchstaben b), c) EPU
i.V.m. Art. Il § 6 Abs. 1 Nr. 2, 3 IntPatUbkG und der fehlenden Patentfahigkeit
nach Art. 138 Abs. 1 Buchstabe a) i. V. m. Art. 54 und 56 EPU i. V. m. Art. Il § 6
Abs. 1 Nr. 1 IntPatUbkG geltend gemacht werden, ist zulassig.

Sie ist insoweit begriindet, als das Streitpatent fur nichtig zu erklaren ist, soweit es
Uber die von der Beklagten beschrankt verteidigte Fassung nach Hilfsantrag 1
hinausgeht. Das Streitpatent erweist sich in der erteilten Fassung, die mit dem
Hauptantrag verteidigt wird, als nicht patentfahig. Die mit dem Hilfsantrag 1 vertei-
digte Fassung der Patentanspriiche ist dagegen zulassig und wird dem Fachmann
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durch den Stand der Technik weder offenbart noch nahegelegt. In dieser Fassung
ist das Streitpatent, das keine unzuldssige Erweiterung enthélt und dem maf3geb-
lichen Fachmann auch ausfuhrbar offenbart ist, damit patentfahig. Die Klage ist
daher insoweit unbegriindet. Auf die weiteren von der Beklagten gestellten Hilfs-

antrage kommt es daher nicht mehr an.

I.1) Gegenstand des Streitpatents ist eine Vorrichtung zum Schneiden einer Rolle.

Die Anspriche gehen allgemein von Rollen aus. Das Ausfuhrungsbeispiel zeigt
eine Papierrolle. Nach der zugehérigen Beschreibung sind solche Papierrollen in
der Regel sehr groR3, schwer und sperrig (PS, Abs. [0002]). AulRerdem werden
solche Rollen bei der Handhabung oft an ihren Enden beschadigt. Sie weisen
etwa eine Breite von 1 m auf und sollen auf eine Breite von 800 mm gekuirzt wer-
den (PS, Abs. [0003]). Zum Zeitpunkt der Anmeldung wurden solche Rollen der
Lange nach auf eine Bandsdge gelegt. Da diese S&age sich langsam durch die
Rolle hindurchsagt, liegt die Rolle langere Zeit auf einer Seite. Dies fuhrt nach
Angaben in der Beschreibung dazu, dass sich die Rolle im Querschnitt verformt
[PS, Abs. [0004]).

Die Erfindung soll Rollen effizient und leicht schneiden, sperrige und schwere Pa-
pierrollen aufnehmen kdénnen und dabei nicht nur breite in schmale Rollen verar-
beiten (,converting“), sondern auch die Endseite der Rolle schleifen (,sanding®)
oder endbearbeiten (,finishing“) kdnnen (PS, Abs. [0006]).

Die Erfindung zeigt eine Schneidevorrichtung (,cutter®), die ein Gestell (,stand®)
aufweist, das wiederum leicht eine Rolle aufnehmen kann (PS, Abs. [0008]).
DarlUber hinaus soll das System die Rolle bewegen und handhaben kénnen (PS,
Abs. [0009]) sowie auf die gewlnschte Breite der Rolle angepasst werden kénnen
(PS, Abs. [0010]) und dabei wirtschaftlich sein, leicht zu benutzen und herzustel-
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len sein (PS, Abs. [0011]). Damit soll auch die Endflache der Rolle geschliffen
oder endbehandelt werden kdnnen (PS, Abs. [0012]).

[.2) Zum Fachmann: Seinem sachlichen Inhalt nach wendet sich das Streitpatent

an einen Maschinenbauingenieur (FH) mit mehrjahriger Erfahrung auf dem Gebiet
der Konstruktion von Schnittvorrichtungen fur rollenartiges Material.

[.3) Zum Hauptantrag

[.3.1) Merkmalsgliederung: Der erteilte Patentanspruch 1 (Hauptanspruch), der in

der hier maRRgeblichen Verfahrenssprache Englisch gehalten ist, lasst sich wie

folgt gliedern:

la) A device for cutting a roll Vorrichtung zum Schneiden einer
Rolle
1b) in a direction substantially perpen- in einer Richtung, die zu der Achse
dicular to the axis of the roll, com- der Rolle im Wesentlichen rechtwink-
prising: lig ist, mit:
1c) a.ahousing (12) a. einem Gehause (12)
1d) b.means (26) attached to said b. einer Einrichtung (26), die an dem
housing for receiving said roll; and  Gehause befestigt ist, um die Rolle zu
empfangen; und
le) c.means (48) attached to said c. einer Einrichtung (48), die an dem

1)

housing for cutting said roll,

characterized in that the roll is
received by said means for re-
ceiving it in an end-on and sub-

stantially upright position.

Gehause befestigt ist, zum Schneiden

der Rolle,

dadurch gekennzeichnet, dass die
Rolle durch die Einrichtung empfan-
gen wird, um sie in einer Position mit
dem Ende voraus und im Wesent-

lichen aufrecht zu empfangen.
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1.3.2) Merkmalsauslegung: Wesentlich fir das Verstandnis des Gegenstands nach

Anspruch 1 ist die Auslegung der Merkmale 1a, 1c/d, und 1f.

Das Merkmal 1a (,A device for cutting a roll“) fihrt eine Vorrichtung auf, die auf-
grund der Zweckangabe (,for cutting a roll“) geeignet sein muss, eine Rolle zu
schneiden (siehe BGH — X ZR 105/04 — Luftabscheider fur Milchsammelanlagen).

Da eine Vorrichtung wie die dem Patentgegenstand am nachsten kommende Ent-
gegenhaltung NK8, die einen massiven Rundblock aus Silizium schneiden kann,
auch eine andere Rolle — zumindest aus weicherem Material — schneiden kann, ist
es unerheblich und kann folglich dahinstehen, ob unter dem anspruchsgemafen
,roll“ ausschliel3lich gerolltes Material oder auch der Kern eines solchen Materials

oder sogar jegliches zylindrische Material zu verstehen ist.

Der Begriff ,cutting® umfasst sowohl spanloses (wie z. B. mit einem Messer oder
einem glatten Draht) wie auch spanabhebendes Trennen (wie z. B. mit einer
Sage). Ublicherweise versteht der Fachmann unter dem Begriff ,cutting” vor allem
spanloses Trennen. Das Patent fihrt zum ,cutting“ einer Rolle (,roll) ausdricklich
ein spanabhebendes Verfahren auf, namlich mittels einer Sage (,saw®). So kann
laut Patent das ,cutting“ erfolgen mit einer Bandsage (,band saw®; PS,
Abs. [0004]) wie auch mit einer Kreissage (,circular saw*; PS, Abs. [0005] zum
Stand der Technik) oder allgemein mit einer Sage (,saw®; s. PS, Abs. [0007], insb.
Sp. 1, Z. 44-46; Anspriche 6, 11).

Der Ausdruck im Merkmal 1a ,a direction substantially perpendicular to the axis of
the roll* wird vom Fachmann so ausgelegt, dass sich die Vorrichtung dazu eignen
muss, die in Merkmal 1a aufgefiihrte Rolle im Wesentlichen rechtwinklig zu ihrer
Achse zu schneiden. Das unbestimmte Merkmal ,substantially® bezieht sich hier
auf eine konkrete geometrische Angabe, namlich rechtwinklig zur Rollenachse.
Das vorangestellte Attribut ,substantially” teilt dem Fachmann lediglich mit, dass
das im Merkmal angegebene Mal} oder die angegebene Form nur mit einer gewis-
sen Ungenauigkeit im Rahmen von technisch bedingten Toleranzen gegeniber
der geometrisch exakten Definition hergestellt oder auch gemessen werden kann
(vgl. Schulte, Patentgesetz, 10. Auflage, § 34 Rdn. 136).
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Das im Merkmal 1c/d aufgefihrte ,housing 12 bezeichnet im Ausfuhrungsbeispiel
eine Grundplattform/einen Grundrahmen, an der bzw. an dem weitere Mittel (wie
,base, a cutter assembly and possibly a hoist assembly“) angebracht (,attached")
sind (s. PS, Abs. [0007])/Sp. 1, Z. 34-37). Nach der PS, Abs. [0015]/Sp. 2,

Z. 37-39, ist dieses ,housing 12" bevorzugt am Boden befestigt oder platziert.

Nach dem Merkmal 1f (,characterized in that the roll is received by said means for
receiving it in an end-on and substantially upright position.“) nimmt das an das
,housing“ angebaute Mittel zum Aufnehmen der Rolle (,roll) diese in einer ,end-on
and substantially upright position® auf. Im Zusammenhang mit der PS,
Abs. [0007]/Sp. 1, Z. 37-45, versteht der Fachmann ,end-on“ und ,substantially
upright* so, dass die Rolle auf einer ihrer End-, d. h. Deckflachen steht (nicht

hangt) und zwar ,im Wesentlichen® aufrecht, d. h. also moéglichst rechtwinklig.

1.3.3) Zur Patentféhigkeit des Anspruchs 1 nach Hauptantrag

Der Gegenstand nach Anspruch 1 ist nicht neu und damit nicht patentfahig. Daher
kann dahinstehen, ob weitere Nichtigkeitsgrinde gegeben sind.

So zeigt bereits die NK8 einen Gegenstand mit samtlichen Merkmalen des An-

spruchs 1 nach Hauptantrag auf:
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Entgegenhaltung NK8: Figur 1

Denn auch die NK8 offenbart in ihrer einzigen Figur (Fig. 1) mit deren ,base 9°

eine Grundplattform (anspruchsgemafes ,housing®) wie nach Merkmal 1c.

Ebenso wie nach Merkmal 1d ist bei der Vorrichtung nach NK8 auch eine Einrich-
tung (,means®; NK8: ,holding table 1%) vorhanden, die an der Grundplattform 9
befestigt ist (,attached to said housing“; NK8: ,base 9%), um die Rolle zu empfan-

gen (,for receiving that roll“).

Mit dem in der NK8, Fig. 1, gezeigten ,position indexing means 10“ samt ,rotary
blade 12“ an der ,base 9“ ist offensichtlich auch wie nach Merkmal 1e eine Einrich-
tung an dem ,housing“ befestigt, die dazu geeignet ist, die Rolle zu schneiden
(Merkmal 1e: ,means attached to said housing for cutting said roll).
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Mangels anderweitiger Hinweise, muss der Fachmann — anders als von der Be-
klagten behauptet — auch nicht annehmen, dass die ,base 9“ lediglich an das ,po-
sition indexing means 10“ herangebracht und lose abgestellt wird, um dann die
Fuhrungsrillen in den Siliziumblock einzubringen, und die ,base 9“ anschliel3end
weiterverfahren wird. Zwar ist in NK8, Abs. [0011] nur angegeben, dass das ,posi-
tion indexing means [10] is set up by the side part of the aforementioned base 9°.
Wegen der in der NK8 fur dortige Fuhrungsrillen geforderten Prazision geht der
Fachmann hier aber davon aus, dass das ,position indexing means 10“ und die
,base 9“ exakt zueinander ausgerichtet sind, was bei einer mobilen Anordnung der
,base 9“ nur mit erheblichem Aufwand oder eben mit einer voriibergehenden Be-

festigung aneinander erreichbar ware.

Dass wie nach Merkmal 1f die Rolle durch die Einrichtung empfangen wird, um sie
in einer Position mit dem Ende voraus und im Wesentlichen aufrecht zu positionie-
ren (,the roll is received by said means for receiving it in an end-on and substan-
tially upright position“), geht ebenfalls mit dem in der NK8, Fig. 1, ersichtlich recht-

winklig auf dem ,base 9“ stehenden Siliziumblock hervor.

Weiter ist die Vorrichtung nach NK8 dazu geeignet, eine Rolle zu schneiden
(Merkmal 1a: ,A device for cutting a roll*). Zwar dient in der NK8, Fig. 1, das
Jrotary blade 12“ am Ende des ,groove formation means 11 nur zum Einritzen
einer Fuhrungsrille in den Siliziumblock 2. Allerdings kann dahinstehen, ob zum
Erflllen des Ausdrucks ,cutting a roll“ ein ledigliches Anschneiden einer Rolle ge-
nugt oder ob der Ausdruck zwingend ein Durchschneiden der Rolle fordert. Denn
das Merkmal 1a wie auch der Anspruch umfasst insgesamt Rollen von jeglichem
Durchmesser. Damit steht dem Merkmal 1a entgegen, dass die Vorrichtung nach
NK8 geeignet ist, zumindest Rollen mit einem Radius durchzuschneiden (und
nicht nur anzuritzen oder anzuschneiden), der kleiner ist als der Radius des ,rotary

blade 12" abzliglich des Radius von dessen Spindel (,spindle 11c").

Das weitere Merkmal 1b fordert lediglich eine Vorrichtung zum Schneiden einer
Rolle in einer Richtung, die zu der Achse der Rolle im Wesentlichen rechtwinklig
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ist (,in a direction substantially perpendicular to the axis of the roll“,). Dieses Merk-
mal ist ebenfalls erfullt mit dem in der NK8 aufgezeigten Vortrieb der ,spindle
unit 11b“ samt der ,rotary blade 12“ in dortiger x-Richtung und dem entsprechen-

den Eindringen in den Siliziumblock 2.

Damit weist die Vorrichtung nach NK8 samtliche Merkmale des Gegenstands nach

Anspruch 1 gemal Hauptantrag auf und steht ihm neuheitsschadlich entgegen.

[.4) Zum Hilfsantrag 1

1.4.1) Merkmalsgliederung

Der unabhéngige Anspruch 1 des in deutscher Sprache am 27. Juni 2017 einge-
reichten Hilfsantrags 1 wird wie folgt gegliedert:

la) Vorrichtung zum Schneiden einer Rolle
1b) in einer Richtung, die zu der Achse der Rolle im Wesentlichen recht-
winklig ist, mit:
1c) a. einem Gehause (12)
1d) b. einer Einrichtung (26), die an dem Gehause befestigt ist, um die Rolle
zu empfangen; und
le) c. einer Einrichtung (48), die an dem Gehause befestigt ist, zum Schnei-
den der Rolle,
1f) wobei die Rolle durch die Einrichtung empfangen wird, um sie in einer
Position mit dem Ende voran und im Wesentlichen aufrecht zu empfan-

gen,
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wobei die Einrichtung, die an dem Gehause befestigt ist, um die Rolle zu
empfangen, einen Stander aufweist, der an dem Gehause befestigt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass der Stander aufweist:

a. eine Saule, die an dem Gehause befestigt ist;

b. eine drehbare Plattform, die an der S&ule befestigt ist;

c. Arme, die an der Plattform befestigt sind, und

d. Stltzen, die an den Armen befestigt sind.

Der unabhéngige Nebenanspruch 2 des Hilfsantrags 1 vom 27. Juni 2017 enthalt

neben den Merkmalen 1a bis 1f die folgenden zusétzlichen Merkmale:

29)

2h)

wobei die an dem Gehause befestigte Einrichtung zum Schneiden der
Rolle eine Querschneiderbaugruppe aufweist, wobei die Querschneider-
baugruppe aufweist:

a. einen Querschneiderturm, der sich von dem Gehause aus erstreckt;

b. einen Querschneiderarm, der an dem Querschneiderturm befestigt ist;
c. ein drehbares Sageblatt, das an dem Querschneiderarm befestigt ist;
und

d. eine Einrichtung, die ermdglicht, das Sageblatt einwarts zu dem
Zentrum einer zu schneidenden Rolle zu bewegen,

dadurch gekennzeichnet, dass der Querschneiderturm teleskopisch aus-

fahrbar ist.

Der unabhéngige Nebenanspruch 3 des Hilfsantrags 1 vom 27. Juni 2017 enthalt

neben den Merkmalen 1a bis 1f und 2g folgende zusatzliche Merkmale:



=21 -

3h) dadurch gekennzeichnet, dass der Querschneiderturm aufweist:
a. einen unteren Teil, der an dem Gehéause befestigt ist;
b. einen oberen Teil, der an dem unteren Teil teleskopisch befestigt ist;
und
c. eine Einrichtung, die an dem unteren Teil befestigt ist, zum Anheben

und Absenken des oberen Teils.

Der unabhéngige Nebenanspruch 5 des Hilfsantrags 1 vom 27. Juni 2017 enthélt

neben den Merkmalen 1a bis 1f und 2g die folgenden zuséatzlichen Merkmale:

5h) dadurch gekennzeichnet, dass der Querschneiderarm an dem Quer-

schneiderturm drehbar befestigt ist.

Der unabhéngige Nebenanspruch 6 des Hilfsantrags 1 vom 27. Juni 2017 enthélt

neben den Merkmalen 1a bis 1f und 2g das folgende zuséatzliche Merkmal:

6h) dadurch gekennzeichnet, dass-das Sageblatt an dem Querschneiderarm

verschiebbar befestigt ist.

Der unabhéngige Nebenanspruch 7 des Hilfsantrags 1 vom 27. Juni 2017 enthalt

neben den Merkmalen 1a bis 1f folgenden zusétzlichen Merkmals:

7g9) wobei die an dem Gehéause befestigte Einrichtung zum Schneiden der
Rolle eine Querschneiderbaugruppe aufweist, dadurch gekennzeichnet,
dass der Querschneiderturm eine obere S&agehalterung und eine untere
Séagehalterung hat, an welchen der Querschneiderarm wahlweise befes-

tigt werden kann.
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Der unabhéngige Nebenanspruch 8 des Hilfsantrags 1 vom 27. Juni 2017 enthélt
neben den Merkmalen 1a bis 1f folgendes zusatzliche Merkmal:

8g) weiter mit einer Einrichtung zum Schmirgeln einer Endflache der Rolle.

Der unabhangige Nebenanspruch 10 des Hilfsantrags 1 vom 27. Juni 2017 enthalt

neben den Merkmalen 1a bis 1e die folgenden zusatzlichen Merkmale:

10f) d. gekennzeichnet durch eine Einrichtung, die an dem Geh&use befestigt
ist, zum Schmirgeln eines Randes der Rolle;

10g) und dadurch, dass die Rolle durch die Einrichtung empfangen wird, um
sie in einer Position mit dem Ende voran und im Wesentlichen aufrecht

zu empfangen.

1.4.2) Zur_Zulassigkeit des Hilfsantrags 1: Die Zulassigkeit des Hilfsantrags 1 ist

gegeben.

Der Zulassigkeit des Hilfsantrags 1 steht nichts entgegen, dass mit diesem eine
Fassung des Streitpatents eingeschrankt in deutscher Sprache verteidigt wird, ob-
wohl fur das Erteilungsverfahren des Streitpatents die englische Verfahrensspra-
che mal3geblich war. Nach standiger Rechtsprechung des BGH (vgl. u. a. GRUR
1992, 839, Rdn. 25 - Linsenschneidemaschine; GRUR 2009, 1039, Rdn. 29
— Fischbissanzeiger) kann ein europdisches Patent im Patentnichtigkeitsverfahren

mit Patentanspruiichen in deutscher Sprache verteidigt werden.

Entgegen der Auffassung der Klagerin fehlt der Beklagten fir die Verteidigung des
Streitpatents gemal} Hilfsantrag 1 auch nicht das Rechtsschutzbedurfnis. Die Pa-
tentinhaberin kann im Nichtigkeitsverfahren gemaR Art. Il § 6 Abs. 3 IntPatUbkG
ihr Patent beschrankt verteidigen, ohne vorher ein Beschréankungsverfahren nach
8§ 64 PatG durchfihren zu muissen (vgl. BGH, Urteil vom 22. Februar 2000
— X ZR 111/98 — Positionierungsverfahren). Mit dem Hilfsantrag 1 verteidigt die
Patentinhaberin den erfinderischen Gehalt einzelner Unteranspriche des erteilten
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Streitpatents mit unabhangigen Ansprichen, die die Merkmale dieser Unteran-
spruche jeweils enthalten. Eine unzuldssige Umgestaltung enthalt die geanderte
Fassung der Patentanspriiche damit nicht. Da das Patent in vollem Umfang ange-
griffen ist, kann die Patentinhaberin es auch nach Belieben beschranken, solange
diese Selbstbeschrankung den urspuinglich offenbarten und erteilten Gegenstand
und den Schutzbereich des Patents nicht erweitert oder zu einem aliud macht (vgl.
Schulte, PatG, 10. Auflage, 8 81 Rdn. 114 in Verbindung mit Rdn. 117, 120a).

Mit ihrem Hilfsantrag halt sich die Beklagte auch in dem Umfang, in dem das
Streitpatent von der Klagerin — namlich vollstandig — angegriffen worden ist. Die
Entscheidung des BGH, abgedruckt in GRUR 2017, 604 — Ankopplungssystem,
die die beschrankte Verteidigung durch Kombination eines Patentanspruchs mit
durch die Nichtigkeitsklage nicht angegriffenen Unteranspriichen mangels Rechts-
schutzbedurfnis der Beklagten als unzulassig angesehen hat, ist vorliegend nicht

einschlagig.

Entgegen der Auffassung der Beklagten sind samtliche von der Klagerin einge-
reichten Entgegenhaltungen bei der Entscheidung zu beriicksichtigen. Die Doku-
mente NK23 bis NK26 sind von der Klagerin auf den qualifizierten Hinweis des
Senats vom 20. Juli 2016 innerhalb der gesetzten Frist nach § 83 Abs. 2 PatG und
damit rechtzeitig eingereicht worden.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 beruht auf dem erteilten Anspruch 1 (Merk-
male 1la-f) in Verbindung mit den Merkmalen der erteilten Anspriche 3 und 4
(Merkmal 1g), die jeweils aufeinander riickbezogen sind. Die Merkmale 1a bis 1e
sind ursprunglich offenbart mit Anspruch 1 der Anmeldung (siehe hierzu die Offen-
legungsschrift OS, als NK4 im Verfahren), Merkmal 1f geht hervor aus der OS,
Sp. 1, Z. 36 f., das Merkmal 1g (mit 1g-1 und 1g-2) aus den Unteranspriichen 3
und 4.

Die Nebenanspriche 2, 3, 5 und 6 beruhen auf dem erteilten Anspruch 1 (s. Merk-
mal 1a-f) in Verbindung mit den Merkmalen der erteilten Anspriche 5 und 6
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(Merkmal 2g) sowie 7 (Merkmal 2h) bzw. 8 (Merkmal 3h) bzw. 10 (Merkmal 5h)
bzw. 11 (Merkmal 6h), die jeweils aufeinander rickbezogen sind.

Urspriunglich offenbart ist der Gegenstand des Nebenanspruchs 2 in den zum An-
spruch 1 nach Hilfsantrag 1 angegebenen Stellen der OS (Merkmale la-f, s. 0.) in
Verbindung mit den dortigen Unteransprichen 5 und 6 (Merkmal 2g) sowie Sp. 3,
Z. 35-38 (Merkmal 2g, dortiger Pkt. d.) und Unteranspruch 7 (Merkmal 2h).

Der jeweilige Oberbegriff der Nebenanspriche 3, 5 und 6 ist identisch mit dem
Oberbegriff des Nebenanspruchs 2 (Merkmale 1a-f, 2g). Zu dessen urspriinglicher
Offenbarung wird auf die obigen Ausfuhrungen verwiesen. Der kennzeichnende
Teil nach Nebenanspruch 3 (Merkmal 3h) geht hervor aus der OS, dortigem Unter-
anspruch 8. Der kennzeichnende Teil des Nebenanspruchs 5 beruht urspriinglich
auf dem Unteranspruch 10. Entsprechend beruht der kennzeichnende Teil des

Nebenanspruchs 6 auf dem urspringlichen Unteranspruch 11.

Der Nebenanspruch 7 nach Hilfsantrag 1 beruht auf dem erteilten Anspruch 1
(Merkmale 1l1a-f) in Verbindung mit den Merkmalen der erteilten Anspriche 5
(Merkmal 1g-1) und 12 (Merkmal 7g). Neben den urspunglich offenbarten Merk-
malen la-f (s.0.) geht der kennzeichnende Teil (Merkmal 7g) ursprtinglich hervor

aus der OS, Unteranspruch 5 und 12.

Der Nebenanspruch 8 nach Hilfsantrag 1 beruht auf dem erteilten Anspruch 1
(Merkmale 1a-f) in Verbindung mit den Merkmalen des erteilten Anspruchs 16
(Merkmal 8g), der auf Anspruch 1 riickbezogen ist. Zur urspringlichen Offenba-
rung der Merkmale la-f siehe obige Ausfiihrungen zum Hauptanspruch nach Hilfs-
antrag. Das Merkmal 8g ist ursprunglich offenbart mit dem Unteranspruch 16
(0S).

Der Nebenanspruch 10 nach Hilfsantrag 1 ist unverandert und damit inhaltsgleich

zum erteilten Anspruch 18 (Merkmale la-e und 10f,g). Dabei sind die Merkmale
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la bis 1e zusammen mit dem Merkmal 10f in der OS, Nebenanspruch 18, offen-
bart. Das Merkmal 10g ist ebenfalls urspriinglich offenbart, s. OS, Sp. 1, Z. 36 1.

Die Unteransprtiche 4, 9 und 11 beinhalten jeweils die Merkmale der erteilten Un-
teranspriche 9, 17 und 19 (s. PS). Diese sind ursprunglich offenbart in der OS mit
dortigen Unteransprichen 9, 17 und 19. Diese Unteranspriche sind jeweils rtck-
bezogen auf diejenigen Unteranspriche (8, 16) bzw. den Nebenanspruch 18
(s. PS wie auch OS), deren Merkmale auch die nach Hilfsantrag 1 geltenden

Nebenanspriche 3, 8 und 10 (s. 0.) bilden. Sie sind damit ebenfalls zul&ssig.

Die Klagerin fuhrt bereits zum erteilten Anspruch 1 an, dass das Merkmal 1b mit
der Angabe von ,[cutting a roll] in a direction substantially perpendicular to the axis
of the roll“ urspringlich nicht offenbart sei. Im Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 lautet
dieses Merkmal entsprechend seiner deutschen Bedeutung ,[Schneiden einer
Rolle] in einer Richtung, die zu der Achse der Rolle im Wesentlichen rechtwinklig
ist [...]°

Dass im Merkmal 1b die Rolle (,roll“) im Wesentlichen in einer Richtung rechtwink-
lig zu ihrer Achse geschnitten wird, geht eindeutig aus den Figuren 2, 4 und 5 der

OS hervor, die eine zur Langsachse der Rolle rechtwinklige Schnittflache zeigen.

Die Klagerin fuhrt — zur erteilten Fassung — weiterhin an, dass im Merkmal 1f die
Angabe ,that the roll is received by said means for receiving it in an end-on and
substantially upright position®, also die Anordnung mit dem Ende voran (,end-on®)
und ebenso die aufrechte Anordnung (,upright position“), nur zusammen mit einer
Schneideinrichtung mit einem Schneidturm, einem Schneidarm und einer Sage
urspringlich offenbart sei. Da diese Merkmale aber im Anspruch nicht angegeben
sind, sei der Gegenstand des Anspruchs unzulassig erweitert, da er in dieser All-
gemeinheit eben nicht urspringlich offenbart gewesen sei.

In den unabhé&ngigen Ansprichen nach Hilfsantrag 1 lautet dieses Merkmal je-
weils ,dass die Rolle durch die Einrichtung empfangen wird, um sie in einer Posi-

tion mit dem Ende voraus und im Wesentlichen aufrecht zu empfangen®.
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Wie bereits oben zur Zuléssigkeit der unabhéangigen Anspriche ausgefihrt, geht
dieses Merkmal aus der OS, Sp. 1, Z. 36 f. hervor und im Ubrigen auch aus samt-
lichen Figuren der OS. Dieses Merkmal ist nicht vom Vorhandensein einer
Schneideinrichtung mit einem Schneidturm, einem Schneidarm und einer Sage
abhangig. Es handelt sich dabei erkennbar um ein Merkmal, das auch fur sich den
durch die Erfindung erreichten Erfolg fordert, so dass die Patentinhaberin es in der
Hand hat, das Patent auch durch dieses Merkmal allein zu beschranken (vgl.
BGH, Beschluss vom 23. Januar 1990 — X ZB 9/89 — SpleiBkammer), d. h. vorlie-
gend ohne die Schneideinrichtung mit Schneidturm, Schneidarm und Sége.

Die zudem von der Klagerin in den obigen Merkmalen 1b und 1f als urspringlich
nicht offenbart gesehene Angabe ,substantially® (im Wesentlichen) fiur die recht-
winklige Schnittrichtung und die aufrechte Position der Rolle relativiert jeweils als
Merkmalsangabe lediglich die in der Anmeldung noch ohne Mal3toleranzen ange-
gebenen Attribute ,perpendicular® und ,upright®. Mit dem Zusatz ,substantially“/,im
Wesentlichen“ werden damit die ansonsten geometrisch exakten Definitionen von
zperpendicular® (rechtwinklig) und ,upright” (aufrecht) auf einen gegeniber den
mathematisch exakten Definitionen sinnvollen Bereich technisch einhaltbarer Tole-
ranzen relativiert. Da dem Fachmann stets bewusst ist, dass die reale Umsetzung
solcher mathematisch exakt definierten Vorgaben nur mit Toleranzen mdglich ist,
wird diese hinzugefligte Relativierung von der urspriinglichen Offenbarung getra-

gen.

Die in den Ansprichen 2, 3, 5 und 6 des Hilfsantrags 1 mit ,Querschneider-
baugruppe“ Ubersetzte ,cutter assembly“ der erteilten Fassung beschrankt den
Gegenstand des Anspruchs 1 und ist auch offenbart durch die Figuren und die
Beschreibung, aus denen eindeutig hervorgeht, dass bei der Vorrichtung nach
dem Streitpatent die dortige Rolle quer zur Rollenachse (und nicht z. B. in Langs-

richtung) geschnitten wird.

Zum erteilten Anspruch 6, dessen einzelne Merkmale nun als Merkmal 2g in den
Nebenansprichen 2, 3, 5 und 6 nach Hilfsantrag 1 enthalten sind, wendet die Kla-
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gerin ein, dass der Gegenstand dieses erteilten Anspruchs 6 unzulassig erweitert
sei, da in der ursprunglichen Fassung der OS, Sp. 3, Z. 33-38, lediglich ,ein Sage-

blatt offenbart [sei], welches

- in Kombination mit einem Hebezeug (,hoist’) als Teil der Vorrichtung vor-
gesehen,
- rotierbar montiert an einem unteren Abschnitt

- relativ dazu verfahrbar,

ausgebildet ist.”

Es mag zwar zutreffen, dass die von der Klagerin hierzu zitierte Passage der OS
die Vorrichtung zum Bewegen des Sageblatts einwarts zu dem Zentrum einer zu
schneidenden Rolle speziell in einem auf einem unteren Bereich rotierbaren Quer-
schneideturm sieht und nicht so allgemein formuliert ist, wie im erteilten An-
spruch 6 (Merkmal 2g), dortiger Punkt d. Dieser Anspruch gibt jedoch lediglich die
Funktion der beiden urspriinglich offenbarten Ausfuhrungsformen wieder, das
Sageblatt einwérts zu dem Zentrum einer zu schneidenden Rolle zu bewegen,
namlich zum einen durch die in der OS, Sp. 3, Z. 35-38, angegebene mdgliche
Drehbewegung des Querschneideturms (,cutter tower 30“) gegenuber seinem
unteren Teil (,lower portion 36“) und zum anderen durch die im urspringlichen
Unteranspruch 10 (rickbezogen auf Unteranspruch 6) angegebene Mdglichkeit,
wonach der Querschneiderarm (,cutter arm®) drehbar am Querschneideturm be-
festigt ist.

Im Ubrigen war der Anspruch 6 (ohne die einschrankende Erganzung d.) ur-
springlich noch weiter gefasst, womit die Erganzung (d.) im erteilten Anspruch
den urspringlich offenbarten Gegenstand beschrankt.

1.4.3) Zur_Ausfuhrbarkeit: Auch die Ausfihrbarkeit des jeweiligen Gegenstands

nach den Ansprichen des Hilfsantrags 1 ist gegeben.

Die Klagerin behauptet zwar, dass der Fachmann wegen der unbestimmten An-
gaben ,[Schneideinrichtung] im Wesentlichen rechtwinklig [zur Achse der Rolle]”
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sowie ,[Rolle wird durch Einrichtung] im Wesentlichen aufrecht [empfangen]® im
erteilten Anspruch 1 und 18 nicht bestimmen konne, ,wann er im beanspruchten

Bereich arbeitet und wann nicht®.

Bei den Relativierungen ,im Wesentlichen® handelt es sich aber weder um ein
unklares noch in Folge unzulassiges Merkmal, sondern lediglich um eine Angabe,
die dem Fachmann mitteilt, dass das Merkmal nur mit einer gewissen Ungenauig-
keit verifiziert werden kann, die zulassig ist, und es im Grunde sogar nur so aus-
fuhrbar ist, da genaugenommen die geometrisch exakte Definition eben nicht aus-
fuhrbar ware (s. auch zur Zulassigkeit; vgl. Schulte, PatG, 10. Auflage, 8§ 34
Rdn. 136).

Die Klagerin fuhrt zudem mangelnde Ausfuhrbarkeit des erteilten Anspruchs 18,
identisch mit dem Anspruch 10 nach Hilfsantrag 1, an. Sie gibt dazu an, dass der
Fachmann nicht in der Lage sei, die Erfindung, hier das Merkmal 10f, nachzuar-
beiten und er insbesondere nicht bestimmen kdonne, wann er die streitpatentge-
mafe Lehre gemal erteiltem Anspruch 18 bzw. Anspruch 10 nach Hilfsantrag 1,

nicht verletze.

Allerdings liest der Fachmann aus den Angaben im erteilten Anspruch 18 wie auch
gleichlautend im Anspruch 10 nach Hilfsantrag 1, dass ein ,means” vorhanden ist,
mit dem die ,edge of said roll“, also der Rand und damit die Schnittlinie zwischen
Mantel und Deckflache der Rolle geschliffen werden kann. Wie eine solche Kante
geschliffen werden kann, ist dem Fachmann bekannt. Auch wie das Schleifwerk-
zeug dazu beschaffen sein kann, ist in der PS, Sp. 3, Z. 23-27, angegeben. Damit
ist ein Gegenstand wie nach erteiltem Anspruch 18 bzw. Anspruch 10 nach Hilfs-

antrag 1 auch ausfuhrbar.
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1.4.4) Zur Patentfahigkeit (Hilfsantrag 1)

1.4.4.1) Patentanspruch 1 (Hauptanspruch) nach Hilfsantrag 1

Die Klagerin fuhrt zum Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1, der dem
erteilten Anspruch 4 entspricht, die Entgegenhaltung NK15 als neuheitsschadlich

an.

Der von der Klagerin gezeigte Bildausschnitt mit den hinzugefugten Erganzungen,
welche Bauteile der Vorrichtung nach NK15 den Merkmalen des erteilten An-

spruchs 4 entsprechen sollen, vermag nicht zu Uberzeugen.

Denn der in der NK15 aufgezeigten Vorrichtung (s. u.) fehlen die Merkmale 1g-2,
Pkt. ¢ und d, wonach der Stander der an dem Geh&use befestigten Einrichtung
zum Empfang der Rolle u. a. auch Arme, die an der Plattform befestigt sind (Merk-
mal 1g-2, Pkt. ¢) und Stitzen, die an den Armen befestigt sind, aufweist (Merk-
mal 1g-2, Pkt d).

Ausschnitt der Figur aus der Entgegenhaltung NK 15 im Klageschriftsatz der
Klagerin vom 16. April 2015, S. 46 (mit erganzender Beschriftung seitens der
Klagerin)
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So sieht der Fachmann weder in dem ,bevel gear 4 der NK15 eine anspruchsge-
malde ,platform“/Plattform, noch in der diese Plattform (eigtl. ,bevel gear 4) tra-
genden Welle (NK15: ,shaft 2) anspruchsgemafe Arme (siehe in obiger Figur die
hinzugefligte Bezeichnung ,arms®; vgl. Merkmal 1g-2, Pkt. c¢), noch in dem in der
Figur ganz unten dargestellten Wellenlager (s. in obiger Fig. die von der Klagerin
hinzugefugte Bezeichnung ,supports®) dem Anspruch entsprechende Stiutzen, die
an den Armen befestigt sind (vgl. Merkmal 1g-2, Pkt d).

Weitere Ausfuihrungen zum Gegenstand nach Anspruch 1 gemaf Hilfsantrag 1
(bzw. nach erteiltem Anspruch 4) hat die Klagerin nicht gemacht.

Im Ubrigen zeigt auch die den Gegenstand nach dem Oberbegriff (1a bis 1g-1)
des Anspruchs 1 aufzeigende NK8 weder die Merkmale des kennzeichnenden
Teils auf, noch sind sie dem Fachmann in Kombination mit seinem Fachwissen

nahegelegt.

1.4.4.2) Patentanspruch 2 (Nebenanspruch) nach Hilfsantrag 1

Der Gegenstand nach Anspruch 2 gemaf Hilfsantrag 1 ist ebenfalls neu und erfin-

derisch.

Zwar halt die Klagerin diesen Gegenstand, der sich aus den Merkmalen der erteil-
ten Anspriiche 1, 5, 6 und 7 ergibt (s. o. unter 1.4.2), mit der Begriindung fur nicht
erfinderisch, dass sich ein Gegenstand mit diesen Merkmalen zumindest in nahe-
liegender Weise aus einer Kombination der Entgegenhaltungen NK16 mit NK14

ergabe.

Jedoch ist die von der Klagerin zum vorliegend beanspruchten Gegenstand ange-
gebene Kombination aus der NK16 und NK14 nicht naheliegend, da sich die bei-
den dort gezeigten Vorrichtungen so grundsatzlich voneinander unterscheiden,
dass der Fachmann sie nicht wechselseitig beriicksichtigen wirde. So zeigt die
NK14 eine Schnittvorrichtung fir mehrere hohle Gegenstande (NK14, Sp. 1,
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Z.9-15: ,elongated hollow objects®), insb. Keramikgrunlinge (,objects formed of
green clay®), die NK16 dagegen eine Scheibenschneidmaschine (siehe NK16,
Anspruch 1: ,slicer”), z. B. fur Schinken (NK16, Sp. 5, Z. 14). Neben den unter-
schiedlichen Schnittgitern bestehen weitere Unterschiede bei den Schneidwerk-
zeugen (NK14: ,cutting wire“; NK16: ,rotary blade”) und auch dem voneinander
abweichenden Umgang mit dem abgeschnittenen Gut (NK14: abgeschnittener
Korper bleibt oben auf dem Schnittgut liegen; NK16: Scheibe fallt herab auf
sreceiving plate®). Diese mafigeblichen Unterschiede fuhren dazu, dass es fur den
Fachmann nicht naheliegend ist, bei der Weiterbildung der Vorrichtung der einen
Druckschrift die Vorrichtung der jeweils anderen Druckschrift zu bertcksichtigen.

Zudem zeigt die NK16, anders als von der Klagerin angefuhrt, mit den aufge-
fuhrten Bezugszeichen 30’ (,slide tube®), 30 (,rod®), 31 (,coupler sleeve member®)
auch keinen teleskopisch ausfahrbaren Querschneiderturm wie im Merkmal 2h ge-
fordert, sondern — wenn tUberhaupt — lediglich einen entsprechenden Querschnei-

derarm.

Was unter einem ,teleskopisch® am unteren Teil befestigten oberen Teil eines
Turms im Sinne des Patents zu verstehen ist, zeigt die PS sowohl in der Be-
schreibung, Abs. [0007]/ Sp. 1, Z. 37-39, wie auch in Abs. [0017]/ Sp. 2, Z. 52- 54
und in den Figuren fur den dortigen ,hoist tower 60“ mit den teleskopisch verbun-
denen ,lower section 62 und ,upper section 64, bei dem sich der gesamte obere
Teil des Turms hebt, wenn der obere Teil gegentiber dem unteren Teil angehoben
wird. In den Figuren der PS ist dies fur den Querschneiderturm (,cutter tower 30%)
mit der dortigen anhebbaren oberen Sagehalterung (,upper saw mount 44%) als

Spitze des Querschneiderturms ersichtlich.

Einen solchen teleskopischen oberen Teil eines Querschneiderturms weist aber
weder die NK14 noch die NK16 auf, noch fuhren sie dazu hin (s. obige Argumen-
tation zu Anspruch 2 nach Hilfsantrag 1). Eine Begriindung, wie sich hieraus die
Anregung fur einen teleskopierbaren Turm ergeben konnte, fehlt im Vortrag der
Klagerin.
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Denn die NK14 mit dortigen ,cylinders 21 und ,piston rods 22“ zeigt keinen te-
leskopisch ausfahrbaren Querschneiderturm, sondern lediglich Hydraulikzylinder,
die das dortige ,clamping board 11“ also den Spannrahmen flur die zu schnei-
dende ,pipe P“ heben und senken (s. NK14, Sp. 2, Z. 23-45). Ein teleskopisch
ausfahrbarer Querschneiderturm, an dem ein Querschneiderarm befestigt ist
(Merkmal 2g, Pkt. b. in Verbindung mit 2h), ist also nicht aufgezeigt und auch nicht

nahegelegt.

Weitere Argumente zu diesem Anspruchsgegenstand wurden seitens der Klagerin
nicht vorgebracht.

Im Ubrigen zeigt auch die nachstkommende NK8 keinen teleskopartig ausfahrba-

ren Schneiderturm.

1.4.4.3) Patentanspruch 3 (Nebenanspruch) nach Hilfsantrag 1

Der Gegenstand nach Anspruch 3 gemald Hilfsantrag 1, der dem Gegenstand
nach dem erteilten Anspruch 8 entspricht (s. 1.4.2), ist ebenfalls neu und erfinde-

risch.

Zum Gegenstand nach Anspruch 3 gemaf} Hilfsantrag 1 fuhrt die Klagerin lediglich
aus, dass der Gegenstand nicht erfinderisch sei, da er dem Fachmann durch die

Entgegenhaltungen NK16 mit NK14 nahegelegt sei.

Dies trifft fir den Gegenstand nach Anspruch 3 gemal3 Hilfsantrag 1 aus den glei-
chen Grinden, wie oben zu Anspruch 2 gemaf} Hilfsantrag 1 ausgefuhrt, nicht zu.

Weder die NK14 noch die NK16 enthalten einen teleskopisch am unteren Tell
eines Querschneiderturms befestigten oberen Teil (dieses Querschneiderturms)
(fehlendes Merkmal 3h, Pkt. b), so dass ein entsprechendes Merkmal weder durch

die NK14 noch durch die NK16 aufgezeigt oder nahegelegt werden kann.
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Andere Entgegenhaltungen hat die Klagerin zum Anspruch 3 gemal Hilfsantrag 1
nicht vorgebracht. Der weitere im Verfahren befindliche Stand der Technik liegt er-

sichtlich auch weiter ab.

1.4.4.4) Patentanspruch 5 (Nebenanspruch) nach Hilfsantrag 1

Auch der Gegenstand nach Anspruch 5 geméalR Hilfsantrag 1, der dem Gegen-

stand nach dem erteilten Anspruch 10 entspricht (s. 1.4.2), ist neu und erfinderisch.

Der von der Klagerin als neuheitsschadlich angegebenen NK16 mangelt es bereits
am Merkmal 1f, wonach die Rolle durch die Einrichtung empfangen wird, um sie in
einer Position mit dem Ende voraus und im Wesentlichen aufrecht — also ste-
hend — zu empfangen. Stattdessen hangt bei der NK16 zu schneidendes Gut an
den ,claws 37 (NK16: Sp. 5, Z. 11-16, in Verbindung mit Fig. 8). Damit ist der Ge-

genstand nach Anspruch 5 gemal Hilfsantrag 1 neu gegentber der NK16.

Auch ausgehend von der NK8 ist der Gegenstand nach Anspruch 5 gemalf} Hilfs-
antrag 1 weder durch Fachwissen noch durch eine der Entgegenhaltungen NK23
bis NK26 nahegelegt.

Die NK8 zeigt zwar eine Vorrichtung mit den Merkmalen la-f sowie 2g, jedoch
fehlt inr das Merkmal 5h, wonach der Querschneiderarm an dem Querschneider-
turm drehbar befestigt ist. Denn unabhangig davon, ob das ,Z shaft movement
object 11a“ oder die ,spindle unit 11b* als Querschneiderarm angesehen wird, der
an dem Querschneiderturm befestigt ist, erfolgt die Bewegung des an dem Quer-
schneiderturm (NK8: ,position indexing means 10%) befestigten Querschneider-
arms bei der Vorrichtung nach NK8 ausschlief3lich linear Gber den Vorschub der
,spindle unit 11b* in X-Richtung und nicht wie anspruchsgemaf ,drehbar®. Die Kla-
gerin selbst hat keinen Anlass angeben, warum der Fachmann die Vorrichtung
nach NK8 statt mit dortigem linear verfahrbaren Arm drehbar am Turm befestigen
sollte. Nach ihrer Ansicht stellt diese Losung lediglich eine ,denklogisch zweite,

[dem Fachmann] in seinem allgemeinen Fachwissen verfugbare Alternative® dar.
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Da die NK8 aber bereits eine offensichtlich funktionsfahige und konkrete Losung
fur dortiges Problem anbot, stellte sich dem Fachmann gar nicht erst die Frage,
wie er das Sageblatt alternativ zur Losung nach NK8 zum Zentrum der dortigen
Rolle bewegen sollte. Auch dass, wie von der Klagerin angefihrt, lineare und
drehbare Werkzeugzustellungen vorliegend gegenseitig als Austauschmittel fur
Schneidevorrichtungen anzusehen seien, wenn deren Schnittgut senkrecht steht,
ist nicht belegt.

Die weiteren im Verfahren befindlichen und hierzu angefuhrten Entgegenhaltun-
gen NK23 bis NK26 kénnen den Fachmann nicht dazu anregen, den linearen Vor-
schub des Querschneiderarms (11b) alternativ oder zusatzlich durch eine entspre-
chend drehbare Befestigung am Turm zu ersetzen. Ausgehend von der NK8 mit
deren funktionierenden Losung fur das dortige Schnittgut bestand auch dafur we-
der eine Notwendigkeit noch ein Anlass. Denn bei der NK8 handelt es sich um
eine Einschneidevorrichtung fur einen Siliziumblock. Die Berlcksichtigung eines
Standes der Technik, bei dem Vorrichtungen wie nach NK23 bis NK26 ausschliel3-
lich gerolltes, weicheres Material schneiden sollen, liegt fir den Fachmann bei der
Weiterbildung einer solchen Vorrichtung wie nach NK8, bei der mit dem Werkstoff
Silizium ein massiver, harter Halbmetall-Block mittels eines ,rotary blade® angeritzt
wird, nicht nahe (vgl. NK23, Anspruch 1: ,band- oder folienformige Ware, vorzugs-
weise Papier’; NK24, Sp. 1, Z. 7 f.: ,a wrapped cylindrical roll of paper®; NK25,
Sp.1, Z. 9-17: ,multi-ply web material®/,’logs’ of bathroom tissue®/ kitchen
toweling“/,other multi-ply products, such as bolts or continuous superposed plies
of facial tissue, interfolded or otherwise“; NK26, Sp. 1, Z. 8-14: ,roll of material
wound on a core [...] mechanisms for cutting relatively dense rolls of material, such
as relatively thin polyethylene and like thin films of plastic [...]“). Hinzu kommt,
dass bei diesen Vorrichtungen die zu schneidenden Rollen in der Horizontalen
lagern, wahrend die Vorrichtung nach NK8 von einer aufrecht stehenden Rolle

ausgeht und damit eine Ubertragung ebenfalls nicht naheliegend ist.

Eine umgekehrte Ubertragung der senkrechten Aufstellung nach NK8 auf z. B.
eine der nach NK23-26 vorgeschlagenen Vorrichtungen mag zwar einen Gegen-
stand wie nach Anspruch 5 gemdaR Hilfsantrag 1 ergeben. Allerdings ist eine
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solche Ubertragung bereits aufgrund des unterschiedlichen Schnittguts in NK8
und NK23-26 (s. 0.) nicht naheliegend.

Zudem ist eine solche senkrechte Position wie nach NK8 bei den in den Entge-
genhaltungen NK23-26 verwendeten Materialen nicht vorteilhaft. Bei dem ge-
wickelten Material nach NK23-26 soll das Material jeweils so beschaffen sein und
so geschnitten werden, dass der abgetrennte Telil als Ring fortbesteht.

Gleiches Ergebnis vorausgesetzt, wirde — bei einem horizontalen Schnitt in die
nun vertikal angeordneten Rolle bei gewickeltem Material wie nach NK23-26 — das
jeweils oben liegende Material auf den Schnittspalt und damit auf das Ségeblatt
driicken. Dies bewirkt nachteilig — neben erhdhten Schnittkraften — auch ein evtl.
Klemmen des Sageblatts. Somit ist fir den Fachmann eine vertikale Anordnung
fur solches Material wie in der NK23-26 nicht naheliegend, da hierin kein Vorteil
erkennbar ist. Auch der angefiihrte Stand der Technik liefert hierfir keine Hin-

weise.

Andere Entgegenhaltungen hat die Klagerin zum Anspruch 5 gemanR Hilfsantrag 1
nicht vorgebracht. Der weitere im Verfahren befindliche Stand der Technik liegt
ersichtlich auch weiter ab.

1.4.4.5) Patentanspruch 6 (Nebenanspruch) nach Hilfsantrag 1

Auch der Gegenstand nach Anspruch 6 gemaf} Hilfsantrag 1 ist patentfahig.

So zeigt die von der Klagerin zu diesem Gegenstand — der dem Gegenstand nach
dem erteilten Anspruch 11 entspricht — vorgebrachte NK16 keine aufrecht durch
eine Einrichtung empfangene Rolle auf (fehlendes Merkmal 1f), da die dortige
Rolle hangt (NK16, Sp. 5, Z. 11-15). Daher kann die NK16 dem Gegenstand nach

Anspruch 6 gemalf? Hilfsantrag 1 auch nicht neuheitsschadlich entgegenstehen.

Andere Entgegenhaltungen als die NK16 hat die Klagerin zu diesem Gegenstand
nach Anspruch 6 gemaf Hilfsantrag 1 nicht angefihrt. Der weitere im Verfahren
befindliche Stand der Technik liegt ersichtlich auch weiter ab.
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1.4.4.6) Patentanspruch 7 (Nebenanspruch) nach Hilfsantrag 1

Auch der Gegenstand nach Anspruch 7 gemalf Hilfsantrag 1 ist patentfahig.

Die Klagerin verweist auch zu dem Gegenstand dieses Anspruchs, der dem Geg-
enstand des erteilten Anspruchs 12 entspricht, auf die NK16, die ihm neuheits-

schadlich entgegenstehen soll.

Abgesehen davon, dass auch hier das Merkmal 1f bei der Vorrichtung nach NK16
fehlt (siehe oben zu Anspruch 6), entspricht die von der Klagerin mit der NK16,
Sp. 3, Z. 11-15, angefuhrte Rotation des Schraubstabs 18 und die daraus folgen-
de Bewegung des Sageblatts 15 in vertikaler Richtung keiner wahlweisen Befes-
tigung des Querschneidearms an einer oberen oder unteren Sagehalterung des
Querschneideturms, wie im Merkmal 7g gefordert.

Andere Entgegenhaltungen als die NK16 hat die Klagerin zu diesem Gegenstand
nach Anspruch 7 gemaf Hilfsantrag 1 nicht angefiihrt. Der weitere im Verfahren
befindliche Stand der Technik liegt ersichtlich auch weiter ab.

1.4.4.7) Patentanspruch 8 (Nebenanspruch) nach Hilfsantrag 1

Auch der Gegenstand nach Anspruch 8 gemalf} Hilfsantrag 1 ist patentfahig.

Die Klagerin verweist bei dem fur sie auf nicht erfinderischer Téatigkeit beruhenden
Gegenstand nach Anspruch 8 gemalf Hilfsantrag 1, der dem Gegenstand des er-
teilten Anspruchs 16 entspricht, auf eine fir den Fachmann als naheliegend be-
zeichnete Verbindung von NK15 mit NK19.

Dem steht jedoch entgegen, dass die NK15 das Schneiden von Rohrabschnitten
zum anschlieRenden Verschweil3en zu Formsticken betrifft, die NK19 dagegen
das Schleifen von (Aul3en-)Mantelflachen von Walzen und nicht das Nachbe-

arbeiten von Schnitt- oder SchweilRkanten, so dass eine Ubertragung fiir den
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Fachmann nicht naheliegend ist. Abgesehen von den unterschiedlichen Aufgaben-
stellungen in den beiden Druckschriften sieht der Fachmann keine Vorteile in der
Ubertragung einer Vorrichtung gemaR NK19 auf eine Maschine gemal NK15, da
mit einer Vorrichtung wie nach NK19 die schragen und gekrimmten Schnittkanten
des geschnittenen Rohres nach NK15 nicht sinnvoll nachbearbeitet werden kénn-

ten.

Zudem zeigt die NK19 keine Einrichtung zum Schmirgeln (oder Schleifen) von
Endflachen von Rollen auf (fehlendes Merkmal 8g), sondern lediglich von zylindri-
schen AulZenflachen, womit selbst die Kombination von NK15 mit NK19 keinen

Gegenstand wie nach Anspruch 8 ergabe.

Andere Entgegenhaltungen hat die Klagerin zu diesem Gegenstand nach An-
spruch 8 gemaf Hilfsantrag 1 nicht angefihrt. Der weitere im Verfahren befind-

liche Stand der Technik liegt ersichtlich auch weiter ab.

1.4.4.8) Patentanspruch 10 (Nebenanspruch) nach Hilfsantrag 1

Auch der Gegenstand nach Anspruch 10 gemaf3 Hilfsantrag 1 ist patentfahig.

Die Klagerin verweist bei dem fir sie auf nicht erfinderischer Tatigkeit beruhenden
Gegenstand nach Anspruch 10 gemalR Hilfsantrag 1, der dem Gegenstand des
erteilten Anspruchs 18 entspricht, auf eine aus ihrer Sicht fir den Fachmann nahe-

liegende Verbindung der Entgegenhaltungen NK15 mit NK19.

Wie bereits oben zum Anspruch 8 ausgefihrt, liegt es fur den Fachmann aber
nicht nahe, die Schleifvorrichtung nach NK19 auf die Schneidmaschine nach
NK15 zu Ubertragen. Dartber hinaus ergabe sich dabei auch kein Gegenstand wie
nach Anspruch 10, da mit einer Vorrichtung nach NK19 kein Schmirgeln eines
Randes der Rolle moéglich ware (fehlendes Merkmal 10f), sondern lediglich das

Beschleifen einer Mantelflache.
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Auch eine Ubertragung des aus der NK19 Bekannten auf den Stand der Technik
nach NK14, NK16 oder NK17, wie die Klagerin ebenfalls, allerdings ohne weitere
Begriindung, zum beanspruchten Gegenstand vortragt, ist weder naheliegend,
noch ergibt er sich daraus.

Denn eine Vorrichtung zum Schneiden von ungebranntem Ton mittels Schnittdraht
(NK14, NK17) erfordert fur die Mantelflache der dortigen Rohre keine Prazisions-
schleifvorrichtung wie nach NK19. Zudem wére die Ubertragung nur mit hohem
konstruktivem Aufwand mdoglich, da sich die Tonrohre bei der Vorrichtung nach
der NK14 und NK17 auf der Palette nicht drehen, was zum Beschleifen mit der
Vorrichtung nach NK19 aber erforderlich wére. Eine Ubertragung ist somit insge-
samt nicht naheliegend.

Bei einer Vorrichtung wie nach NK16, die offensichtlich weiche SchnittglUter
schneidet, ist ebenfalls keine Beschleifvorrichtung insbesondere fir deren zylindri-
sche Mantelflachen erforderlich. Eine Ubertragung der Vorrichtung nach NK19 auf
die Vorrichtung wie nach NK16 ist damit ebenfalls nicht naheliegend.

Bei keiner der angefiihrten Kombinationen mit der NK19 ergdbe sich dartber
hinaus eine Vorrichtung wie nach Anspruch 10. Denn mit einer Vorrichtung wie
nach NK19 ware kein Schmirgeln eines Randes der Rolle mdglich (fehlendes

Merkmal 10f), sondern lediglich das Beschleifen einer Mantelflache (s. o.).

Andere Entgegenhaltungen hat die Klagerin zu diesem Gegenstand nach An-
spruch 10 gemalf Hilfsantrag 1 nicht angefiihrt. Der weitere im Verfahren befind-

liche Stand der Technik liegt ersichtlich auch weiter ab.

[.4.4.9) Unteranspriiche 4, 9,11 nach Hilfsantrag 1

Die geltenden Unteranspriiche 4 (riickbezogen auf Nebenanspruch 3), 9 (rickbe-
zogen auf Nebenanspruch 8) und 11 (rickbezogen auf Nebenanspruch 10) sind
jeweils zweckméaRige Ausgestaltungen des Gegenstands nach dem Anspruch, auf
den sie riickbezogen sind, und werden von diesem mitgetragen. Daher sind die

Unteranspriiche ebenfalls patentfahig.
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Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 92
Abs. 1 ZPO. Dabei hat der Senat beriicksichtigt, dass der nach Hilfsantrag 1 als
schutzfahig verbleibende Patentgegenstand gegenuber demjenigen der erteilten
Fassung in einem nicht unerheblichen Mal3e eingeschrankt ist.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf § 99 Abs. 1
PatG in Verbindung mit § 709 ZPO.
Il

Rechtsmittelbelehrung
Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.
Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollstandiger Form
abgefassten Urteils, spatestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von flnf
Monaten nach Verkindung des Urteils, durch einen beim Bundesgerichtshof
zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollm&chtigten schriftlich
oder in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a,
76133 Karlsruhe, einzulegen.
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