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BESCHLUSS

In der Einspruchssache

betreffend das Patent 199 03 612

BPatG 154
08.05



hat der 8. Senat (Techn. Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf die
mindliche Verhandlung vom 19. Juni 2008 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dipl.-Ing. Dehne sowie des Richters Dipl.-Ing. agr. Dr. Huber, der
Richterin Pagenberg LL.M. Harv. und des Richters Dipl.-Ing. Rippel

beschlossen:

1. Der Antrag auf Schriftsatznachlass wird zurtickgewiesen.

2. Das Patent 199 03 612 wird widerrrufen.

Grinde

Die Patentinhaberin hat das Patent 199 03 612, welches die japanische Prioritat
10-17454 vom 29. Januar 1998 in Anspruch nimmt, am 29. Januar 1999 beim Pa-
tentamt angemeldet. Die Erteilung des Patents mit der Bezeichnung

»Zustellvorrichtung*

wurde am 23. September 2004 vero6ffentlicht.



Dagegen hat am 23. Dezember 2004 die Firma

B... GmbH,
E...-StralRe in
S...

Einspruch erhoben, weil der Gegenstand des Patents nicht patentfahig sei.

Sie stitzt ihren Einspruch unter Anderem auf eine offenkundige Vorbenutzung
durch eine Zustellvorrichtung mit der Bezeichnung ,Compact Modul“ der Firma
D... GmbH, welche an die Firma R... GmbH & Co. KG Werk

zeugfabrik in M..., geliefert worden sei, wozu die Einsprechende Auftrags- und
Bestellunterlagen (Anlagen D8b bis D8d) und einen Prospekt der Firma D...
GmbH (Anlage D8a) einreicht und Zeugenbeweis anbietet, sowie auf die

JP 63-193637 U.

In der mundlichen Verhandlung hat die Einsprechende vorgetragen, dass der
Streitpatentgegenstand durch den Stand der Technik neuheitsschadlich vorweg-
genommen sei, so wie er durch eine Zustellvorrichtung mit der Bezeichnung
,Compact Modul“ der Firma D... GmbH der Offentlichkeit bekannt

geworden sei. Der Aufbau dieser angeblich vorbenutzten Zustellvorrichtung
ergebe sich zum einen aus dem Katalog ,,Compact Module* der Firma D...

GmbH (Anlage D8a). Zum anderen seien einzelne, nicht aus dem Katalog
ersichtliche Merkmale durch den vorbehaltlosen Verkauf derartiger Module an die
Firma R... der Offentlichkeit bekannt geworden. Zumindest beruhe der
Streitpatentgegenstand nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, da die gegentber
der behaupteten Vorbenutzung allenfalls verbleibenden Merkmale hinsichtlich der

Geometrie der Fihrungsschiene bereits aus der JP 63-193637 U bekannt seien.



Die Einsprechende beantragt das Patent 199 03 612 in vollem Umfang zu wider-
rufen, und den Antrag gemald Punkt 2 des Antrags der Patentinhaberin (s. u.) zu-

riuckzuweisen.

Die Patentinhaberin beantragt:

1. Das Patent mit folgenden Unterlagen beschrankt aufrecht zu

erhalten:

Patentanspriiche gemdalR Hauptantrag, Uberreicht in der
mindlichen Verhandlung;

hilfsweise

Patentanspriiche gemal des ersten Hilfsantrags, weiter hilfs-

weise

Patentanspriiche gemald des zweiten Hilfsantrags, jeweils
Uberreicht in der mundlichen Verhandlung, Beschreibung

und Zeichnungen gemal Patentschrift.

2. eine Frist zum Nachlass eines Schriftsatzes zu gewéhren.

Die Patentinhaberin tritt dem Vorbringen der Einsprechenden in allen Punkten
entgegen und macht im Wesentlichen geltend, dass der nunmehr beanspruchte
Gegenstand gegeniber der behaupteten offenkundigen Vorbenutzung, als Stand
der Technik unterstellt, neu sei und auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe, weil
bereits die Flihrungsschiene mit ihrem U-formigen Querschnitt unterschiedlich auf-
gebaut sei, und die angeblich vorbenutzte Zustellvorrichtung kein Gleitkontaktbau-

teil aufweise, das in gleitendem Kontakt mit der Spindel ist. Die Frist zum Nach-



lass eines Schriftsatzes sei notwendig, um gemeinsam mit der Patentinhaberin die

Zeugenaussagen auszuwerten.

Der Patentanspruch 1 gemal Hauptantrag lautet:

Zustellvorrichtung mit:

einer mit einem Gewinde (35a) versehenen Zustellspindel (35), die

sich in Axialrichtung erstreckt;

einer Fuhrungsschiene (31, 31a), die sich parallel zur Zustellspin-
del (35) erstreckt und einen im Wesentlichen U-férmigen Quer-
schnitt mit zwei in gegenuberliegenden inneren Oberflachen ein-

geformten Kugelrollnuten (31a) aufweist;

einem beweglichen Korper (33), der direkt an den Kugelrollnuten
der Fuhrungsschiene (31) verschieblich gelagert und durch die

Zustellspindel (35) in Axialrichtung bewegbar ist;

einem beweglichen Hilfskorper (34), welcher zur Unterstitzung
eines Maschinentisches in Axialrichtung vom beweglichen Koérper
(33) beabstandet und direkt an den Kugelrollnuten der Fihrungs-

schiene (31) in Axialrichtung verschieblich gelagert ist;

wobei der Maschinentisch auf dem beweglichen Kérper (33) und
dem Hilfskorper (34) zu deren Verbindung angebracht ist, und wo-
bei der bewegliche Hilfskorper (34) durch diese Verbindung mittels
des Maschinentisches zusammen mit dem beweglichen Korper
(33) bewegbar ist und einen Innenbohrungsabschnitt (37) auf-
weist, durch welchen die Zustellspindel hindurchgefihrt ist, und

welcher in gleitenden Kontakt mit der Zustellspindel bringbar ist.



Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 lautet:

Zustellvorrichtung mit:

einer mit einem Gewinde (35a) versehenen Zustellspindel (35), die

sich in Axialrichtung erstreckt;

einer Fuhrungsschiene (31, 31a), die sich parallel zur Zustellspin-
del (35) erstreckt und einen im Wesentlichen U-férmigen Quer-
schnitt mit zwei in gegenuberliegenden inneren Oberflachen ein-

geformten Kugelrollnuten (31a) aufweist;

einem beweglichen Korper (33), der direkt an den Kugelrollnuten
der FUhrungsschiene (31) verschieblich gelagert und durch die Zu-
stellspindel (35) in Axialrichtung bewegbar ist;

einem beweglichen Hilfskorper (34), welcher zur Unterstitzung
eines Maschinentisches in Axialrichtung vom beweglichen Koérper
(33) beabstandet und direkt an den Kugelrollnuten der Fihrungs-
schiene (31) in Axialrichtung verschieblich gelagert ist;

der Maschinentisch auf dem beweglichen Kdrper (33) und dem
Hilfskorper (34) zu deren Verbindung angebracht ist, wobei der
bewegliche Hilfskdrper (34) durch diese Verbindung mittels des
Maschinentisches zusammen mit dem beweglichen Kérper (33)

bewegbar ist;

wobei der bewegliche Hilfskorper (34) einen Innenbohrungsab-
schnitt (37) aufweist, durch welchen die Zustellspindel (35) hin-

durchgefthrt ist, und wobei ein Gleitkontaktbauteil (38) in dem In-



nenbohrungsabschnitt (37) angeordnet und mit der Zustellspindel

(35) in gleitendem Kontakt ist.

Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 lautet:

Zustellvorrichtung mit:

einer mit einem Gewinde (35a) versehenen Zustellspindel (35), die

sich in Axialrichtung erstreckt;

einer Fuhrungsschiene (31, 31a), die sich parallel zur Zustellspin-
del (35) erstreckt und einen im Wesentlichen U-férmigen Quer-
schnitt mit zwei in gegenuberliegenden inneren Oberflachen ein-

geformten Kugelrollnuten (31a) aufweist;

einem beweglichen Korper (33), der direkt an den Kugelrollnuten
der Fuhrungsschiene (31) verschieblich gelagert und durch die

Zustellspindel (35) in Axialrichtung bewegbar ist;

einem beweglichen Hilfskorper (34), welcher zur Unterstitzung
eines Maschinentisches in Axialrichtung vom beweglichen Koérper
(33) beabstandet und direkt an den Kugelrollnuten der Fihrungs-

schiene (31) in Axialrichtung verschieblich gelagert ist;

der Maschinentisch auf dem beweglichen Kdrper (33) und dem
Hilfskorper (34) zu deren Verbindung angebracht ist, wobei der
bewegliche Hilfskorper (34) durch diese Verbindung mittels des
Maschinentisches zusammen mit dem beweglichen Kérper (33)

bewegbar ist;



wobei der bewegliche Hilfskorper (34) einen Innenbohrungsab-
schnitt (37) aufweist, durch welchen die Zustellspindel (35) hin-
durchgefuhrt ist, und wobei ein zylinderférmiges Gleitkontaktbau-
teil (38) in dem Innenbohrungsabschnitt (37) angeordnet und mit
der Zustellspindel (35) in gleitendem Kontakt ist; wobei der be-
wegliche Hilfskorper (34) einen Hauptkorperabschnitt (34a) auf-
weist, der verschieblich direkt an der Fihrungsschiene (31) ge-
lagert ist, welcher Hauptkdrperabschnitt (34a) mit dem Gleitkon-
taktbauteil (38) durch Befestigungsbauteile (34b) gekoppelt ist,
welche Befestigungsbauteile (34b) als an Endabschnitten des
Hauptkorpers (34a) angebrachte Endkappen (34b) das Gleitkon-
taktbauteil (38) in Axialrichtung begrenzen.

Die Aufgabe der Erfindung besteht gemald der Beschreibung Absatz [0013] der
Streitpatentschrift darin, eine Maschinentisch-Zustellvorrichtung des Einspindel-
typs bereitzustellen, die in der Lage ist, die kritische Geschwindigkeit der Zustell-
spindel zu erhéhen und dadurch einen Hochgeschwindigkeits-Zustellbetrieb bei

niedrigen Kosten und einer kompakten Struktur zu realisieren.

Hinsichtlich der jeweiligen Unteranspriche gemald Haupt- bzw. Hilfsantragen 1

und 2 sowie weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.

1. Uber den Einspruch ist gemaR § 147 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 PatG in der bis zum
30. Juni 2006 geltenden Fassung (vgl. BIPMZ 2005, 3 und 2006, 225) durch den
zustandigen Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts zu entscheiden. Die mit
der Einlegung des Einspruchs vom 23. Dezember 2004 beim Deutschen Patent-
und Markenamt gemalR § 147 Abs. 3 PatG begrindete Entscheidungsbefugnis
des technischen Beschwerdesenats fur das vorliegende Verfahren ist durch das



Inkrafttreten des Gesetzes zur Anderung des patentrechtlichen Einspruchsverfah-
rens und des Patentkostengesetzes vom 21. Juni 2006 und die Aufhebung des
§ 147 Abs. 2 und 3 PatG zum 1. Juli 2006 nicht entfallen (s. a. BGH, Beschl. v.
17. April 2007 X ZB 9/06 und v. 27. Juni 2007 X ZB 6/05).

2. Der Einspruch ist frist- und formgerecht erhoben und auch im Ubrigen zu-
l&ssig. Der Einspruch ist auch begriindet, denn er fuhrt zum Widerruf des ange-

griffenen Patents.

3. Gegen die Zulassigkeit der Anspruchsfassungen gemald Hauptanspruch bzw.
Hilfsantrage 1 und 2 bestehen keine Bedenken, da sich deren Merkmale aus den

ursprunglichen Anspriichen ergeben, wie der Senat Uberprift hat.

4. Der Patentgegenstand betrifft nach Absatz [0001] der Streitpatentschrift eine
Zustellvorrichtung, die einen beweglichen Korper und einen beweglichen Hilfskor-
per aufweist und insbesondere eine Maschinentisch-Zustellvorrichtung vom Ein-
spindeltyps, in welcher der Hilfskérper die Rolle einer Zwischenabstitzung Uber-
nehmen kann, um dadurch die kritische Geschwindigkeit einer Zustellspindel zu

erhdhen.

Der Patentanspruch 1 gemal Hauptantrag lasst sich wie folgt gliedern:

1.  Zustellvorrichtung mit
1.1. einer mit einem Gewinde versehenen Zustellspindel, die sich

in Axialrichtung erstreckt;

2. einer Fuhrungsschiene, die sich parallel zur Zustellspindel
erstreckt;

2.1 wobei die Fuhrungsschiene einen im Wesentlichen U-férmi-
gen Querschnitt mit zwei in gegendberliegenden inneren

Oberflachen eingeformten Kugelrollnuten aufweist;
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einem beweglichen Korper,
3.1 der direkt an den Kugelrolinuten der Fuhrungsschiene
verschieblich gelagert ist, und

3.2 der durch die Zustellspindel in Axialrichtung bewegbar ist;

4. einem beweglichen Hilfskorper;

5. einem Maschinentisch, wobei

6. der bewegliche Hilfskorper zur Unterstlitzung des Maschi-
nentisches in Axialrichtung vom beweglichen Korper beab-
standet ist,

6.1 der bewegliche Hilfskérper direkt an den Kugelrolinuten der

Fuhrungsschiene in Axialrichtung verschieblich gelagert ist;

7. der Maschinentisch auf dem beweglichen Kdrper und dem
Hilfskorper zu deren Verbindung angebracht ist,

7.1 der bewegliche Hilfskdrper durch diese Verbindung mittels
des Maschinentisches zusammen mit dem beweglichen Kor-

per bewegbar ist,

8. der bewegliche Hilfskorper einen Innenbohrungsabschnitt
aufweist, durch welchen die Zustellspindel hindurchgefuhrt
ist,

8.1 der Innenbohrungsabschnitt in gleitenden Kontakt mit der

Zustellspindel bringbar ist.

Der Patentanspruch 1 gemafd Hilfsantrag 1 ist mit Ausnahme des Merkmals 8.1
gleich lautend zum Patentanspruch 1 gemafR Hauptantrag. Anstelle des Merk-

mals 8.1 weist der Patentanspruch 1 gemaf Hilfsantrag 1 folgende Merkmale auf:
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8.2 ein Gleitkontaktbauteil (38) ist in dem Innenbohrungsab-
schnitt (37) angeordnet
8.3 das Gleitkontaktbauteil (38) ist mit der Zustellspindel (35) in

gleitendem Kontakt.

Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 enthalt gegeniber dem Patentan-
spruch 1 gemaR Hilfsantrag 1 zuséatzlich noch folgende weitere Merkmale:

8.4. das Gleitkontaktbauteil ist ein zylinderférmiges Gleitkontakt-
bauteil
8.5 der bewegliche Hilfskérper (34) weist einen Hauptkor-
perabschnitt (34a) auf;
8.6 der Hauptkorperabschnitt ist verschieblich direkt an der
Fuhrungsschiene gelagert
8.6.1 der Hauptkérperabschnitt (34a) ist mit dem Gleitkon-
taktbauteil (38) durch Befestigungsbauteile (34b) ge-
koppelt,
8.7 die Befestigungsbauteile (34b) begrenzen als an Endab-
schnitten des Hauptkorpers (34a) angebrachte Endkappen
(34b) das Gleitkontaktbauteil (38) in Axialrichtung.

5. Mit dem Einspruchsschriftsatz hat die Einsprechende den Katalog ,Compact
Module” der Firma D... GmbH (Anlage D8a) eingereicht, der den Da
tumsaufdruck 11. 1996 tragt. Da derartige Druckschriften nach der allgemeinen
Lebenserfahrung in unmittelbarem Anschluss nach der Herstellung auch verteilt zu
werden pflegen, ist der Senat davon Uberzeugt, dass diese Druckschrift vor dem
Prioritatstag der vorliegenden Anmeldung der Offentlichkeit bekannt geworden ist.
Die Vorveroffentlichung wurde von der Patentinhaberin auch nicht bestritten. Wei-
terhin hat die Einsprechende insbesondere hinsichtlich der behaupteten offenkun-
digen Vorbenutzung der Firma D... GmbH entsprechend den Anlagen

D8b bis D8e im Einzelnen dargelegt, was (mehrere Zustellvorrichtungen vom Typ
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~compact-Modul*), wann (Ende Oktober/ November 1997 belegt durch die Bestel-
lung gemald Anlage D8c, die Auftragsbestatigung gemal Anlage D8d sowie durch
die Zeugenaussage des Herrn B...), wo (Firma R... GmbH &

Co. KG Werkzeugfabrik in M...), wie (Verkauf und Auslieferung) und durch wen
(Verkauf an die Firma R... GmbH & Co. KG Werkzeugfabrik in M...)

vorbenutzt worden ist.

Die Offenkundigkeit ergibt sich ohne weiteres schon aus dem stattgefundenen
bedingungslosen Verkauf und der damit verbundenen Auslieferung der verschie-
denen Zustellvorrichtungen vom ,,Compact-Modul“, beispielsweise den zwei C-Mo-
dulen CKK 20-145 Nr. 84638 mit den Zeichnungsnummern 0360-500-00 gemal}
Auftragsnummer 629995/0 von der Firma D... GmbH an einen Dritten,

die Firma R... GmbH & Co. KG Werkzeugfabrik in M.... Nach standi

ger Rechtsprechung ist bereits bei einer einzigen vorbehaltlosen Lieferung eines
Gegenstandes an eine andere Firma von einer Offenkundigkeit des vorbenutzten
Gegenstandes auszugehen (Schulte, PatG, 7. Auflage, 8 59, Rn. 109 bis 111). Es
liegt im hier zu entscheidenden Fall auch kein Interesse an einer Geheimhaltung
der ausgelieferten Zustellvorrichtungen vom Typ ,Compact-Modul“ vor, da es sich
bei den gelieferten Zustellvorrichtungen, wie der eingereichte Katalog gemaf An-
lage D8a eindeutig beweist, um ein Serienprodukt handelt, das in industriell tbli-
cher Gepflogenheit gegebenenfalls an die Bedurfnisse des Kunden angepasst

werden kann.

Einzelheiten Uber die gegenstandliche Ausgestaltung dieser Zustellvorrichtung
vom Typ ,Compact-Modul* der Firma D... sowie deren Verkauf und

Auslieferung waren Gegenstand der gemald Beweisbeschluss vom 19. Juni 2008
durchgefuhrten Befragung des Zeugen B..., wozu im Einzelnen auf

das Protokoll vom 19. Juni 2008 verwiesen wird.

Wie der Zeuge B... ausgesagt hat, sei er als Prokurist/Bereichsleiter

bei der Firma D... GmbH (Einsprechende) Ende Oktober/November

1997 als Vertriebsleiter personlich fur den Auftrag der Firma R... verant

wortlich gewesen und habe ihn in jeder Hinsicht personlich begleitet und betreut.
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Bei diesen an die Firma R... gelieferten Zustellvorrichtungen vom Typ
~Compact-Modul“ habe es sich jeweils um ein Standardprodukt der Firma D...
GmbH gehandelt, wie sie dem eingereichten Prospekt nach Anlage D8a
entsprachen. Derartige Zustellvorrichtungen vom Typ ,,Compact-Modul“ seien ubli-
cherweise je nach den Bedurfnissen des Kunden in unterschiedlichen GroRRen,
Langen und Ausstattung angepasst worden, wozu beispielsweise auch ein ver-
groRerter Mittenabstand gehorte.

Das Standardprogramm der Firma D... sehe bei einer Ausfihrung mit

zwei Tischteilen vor, ein Tischteil mit einer Kugelmutter auszustatten. Das zweite
Tischteil werde standardmé&li(ig anstelle der Kugelmutter mit einem Adapterring
ausgestattet, wie er beispielsweise der Zeichnung gemalf3 Anlage D8b links unten
mit der Nr. 110 entnehmbar sei. Der Adapterring sei hilsenférmig aufgebaut, sein
Aulendurchmesser passe in die Innenbohrung des Tischteils und der Innendurch-
messer der Hulse sei auf den AulRendurchmesser der Spindel abgestimmt Der
Innendurchmesser des Adapterrings komme mit dem AufRendurchmesser der
Spindel in Normalbetrieb nicht in Berihrung; nur wenn die Spindel in Schwingung
gerat, finde ein Berlihrungskontakt statt. Zur Aufnahme des Adapterrings in der
Bohrung des Tischteils liege dieser auf einer Seite an einem Absatz in der Boh-
rung des Tischteils an. Auf der anderen Seite sei der Adapterring, wie in der
Zeichnung 0373-300-10 gezeigt, durch einen Gewindering fixiert, der in das Tisch-
teil eingeschraubt werde.

Der Adapterring diene einerseits dazu, im Betrieb die Schmierbohrungen gegen
den Austritt von Schmierfett zu verschliel3en. Andererseits sei in Versuchen fest-
gestellt worden, dass der Adapterring im kritischen Drehzahlbereich der Kugel-

spindel auch eine stitzende Funktion der Spindel tibernehme.

Zu Zweifeln an der Glaubhaftigkeit der Aussagen des Zeugen oder an seiner
Glaubwiirdigkeit besteht nach der Uberzeugung des Senats kein Anlass. Der
Vortrag des Zeugen B... war sachlich und ansonsten widerspruchs

frei und schlussig.
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Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist nach der Uberzeugung des Senats
davon auszugehen, dass diese als ,Compact-Module* bezeichneten Zustellvor-
richtungen Ende des Jahres 1997 an die Firma R... geliefert worden sind.

6. Es kann dahingestellt bleiben, ob der ohne Zweifel gewerblich anwendbare
Gegenstand nach dem Patentanspruch 1 gemalRl Hauptantrag gegentber dem
aufgezeigten Stand der Technik neu ist. Denn er beruht aus den nachfolgend dar-

gelegten Grinden nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Bereits aus dem Katalog ,,Compact-Module” der Firma D... ist gemaf3

Seite 6 in Verbindung mit der Zeichnung auf Seite 29 eine Zustellvorrichtung be-
kannt geworden (Merkmal 1), die einen Kugelgewindetrieb (KGT) umfasst und so-
mit eine mit einem Gewinde versehene Zustellspindel aufweist (Merkmal 1.1), die
sich in Axialrichtung erstreckt. Ein Aluminiumprofil mit zwei integrierten Kugel-Fuh-
rungsschienen, welche eingeformte Kugelrolinuten aufweisen, erstreckt sich paral-
lel zur Zustellspindel (Merkmal 2). Gemal3 Seite 28 in Verbindung mit der zeich-
nerischen Darstellung auf Seite 29 ist deutlich ersichtlich, dass der als ,Antriebs-
wagen“ bezeichnete (erste) Tischteil einen beweglichen Korper im Sinne des
Streitpatents bildet (Merkmal 3), der direkt an den Kugelrollnuten der Fihrungs-
schiene verschieblich gelagert (Merkmal 3.1) und durch die Zustellspindel in Axial-
richtung bewegbar ist (Merkmal 3.2). Dieses dargestellte Compakt-Modul kann in
einer Ausfuhrungsform auch mit einem zweiten Tischteil versehen sein, wobei
dann gemald Seite 39 eine Verbindungsplatte zur Verbindung des ersten und
zweiten Tischteils vorgesehen ist, die zur Befestigung von Aufbauten dient. Somit
bildet das zweite Tischteil einen beweglichen Hilfskérper (Merkmal 4) und die Ver-
bindungsplatte einen Maschinentisch (Merkmal 5) im Sinne des Streitpatents. Der
bewegliche Hilfskorper (zweites Tischteil) ist entsprechend der Darstellung auf
Seite 28 zur Unterstltzung des Maschinentisches in Axialrichtung vom beweg-
lichen Korper (erstes Tischteil) beabstandet (Merkmal 6) und direkt an den Kugel-
rolinuten der FUhrungsschiene in Axialrichtung verschieblich gelagert (Merkmal
6.1).
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Wie bereits die Benennung als ,Antriebswagen” auf Seite 28 in Verbindung mit der
Seite 39 eindeutig erkennen lasst, ist die Verbindungsplatte, die dem Maschinen-
tisch des Streitpatents entspricht, auf dem Antriebswagen und dem zweiten Tisch-
teil zu deren Verbindung angebracht (Merkmal 7), wobei das zweite Tischteil
durch diese Verbindung mittels der Verbindungsplatte zusammen mit dem An-

triebswagen bewegbar ist (Merkmal 7.1).

Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme (vergl. Punkt 5) weisen diese als ,,Com-
pact-Module* bezeichneten Zustellvorrichtungen auch noch folgende Merkmale
auf:

Das zweite Tischteil, das dem beweglichen Hilfskdrper gemald Streitpatent ent-
spricht, weist einen Innenbohrungsabschnitt im Sinne des Streitpatentgegen-
standes [vgl. Absatz 0020] der Streitpatentschrift auf, durch welchen die Zustell-
spindel hindurchgefiihrt ist (Merkmal 8). Ein hulsenférmiger und somit zylinder-
formiger Adapterring ist im Innenbohrungsabschnitt angeordnet und kann bei ent-
sprechenden Drehzahlen mit der Zustellspindel in gleitenden Kontakt gelangen
(Merkmal 8.1). Weil dieser Adapterring im kritischen Drehzahlbereich der Kugel-
spindel auch eine stitzende Funktion der Spindel tbernimmt, kommt er mit der
Spindel in Gleitkontakt und bildet somit ein Gleitkontaktbauteil im Sinne des
Streitpatents.

Somit unterscheidet sich der Streitpatentgegenstand gemafl Hauptantrag vom
Stand der Technik nach dem vorbenutzten ,Compact-Modul“ nur dadurch, dass
die Fuhrungsschiene einen im Wesentlichen U-férmigen Querschnitt mit zwei in
gegenuberliegenden inneren Oberflachen eingeformten Kugelrollnuten aufweist
(Merkmal 2.1).

Fir diese MalBnahme erhalt der Fachmann, ein Diplom-Ingenieur (FH) der Fach-
richtung Maschinenbau mit vertieften Kenntnissen in der Konstruktion von Zustell-

vorrichtungen, aus dem bekannten Stand der Technik ausreichend Anregungen.



-16 -

Denn dem Fachmann sind verschiedene Fiuhrungsschienen fur Zustellvorrichtun-
gen bekannt. Nur beispielsweise wird auf die Zustellvorrichtung nach der
JP 63-193 637 U (Anlage D4) hingewiesen. Diese Druckschrift zeigt gemafd Fi-
gur 7 in Verbindung mit Figur 4 eine Ubliche Zustellvorrichtung, welche eine Fuh-
rungsschiene (8) mit einem im Wesentlichen U-formigen Querschnitt mit zwei in
gegenuberliegenden inneren Oberflachen eingeformten Kugelrollnuten (10) auf-
weist. Sollte dem Fachmann daher an einer Vereinfachung der Fiihrungsschiene
gelegen sein, findet er beispielsweise in der JP 63-193 637 U (Anlage D4) den
direkten Hinweis, Fuhrungsschienen mit im Wesentlichen U-férmigen Querschnit-
ten und zwei in gegenuberliegenden inneren Oberflachen eingeformten Kugelroll-
nuten zu verwenden. Diese Ubertragung liegt auch im Belieben eines Fachmanns,
denn deutlich ersichtlich spielt die Form der zu verwendenden Fuhrungsschiene
bei der Losung des vorliegenden Problems keinerlei Rolle.

Nach alledem bedurfte es fir den einschlagigen Fachmann keiner erfinderischen
Tatigkeit, um ausgehend von der durch den Verkauf an die Firma R... of
fenkundig gewordenen Zustellvorrichtung des ,Compact-Moduls” zu dem im Pa-

tentanspruch 1 angegebenen Gegenstand zu gelangen.

7. Auch der ohne Zweifel gewerblich anwendbare Gegenstand nach dem Patent-
anspruch 1 gemanR Hilfsantrag 1 mag gegentber dem Stand der Technik neu sein;

er beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.

Der Patentanspruch 1 gemafd Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Patentan-
spruch 1 gemald Hauptantrag nur durch die Merkmale 8.2 und 8.3. Daher ist das
mangelnde Vorliegen der Patentfahigkeit hinsichtlich der Merkmale 1 bis 8 Uber-
einstimmend zu beurteilen. Auf die entsprechenden Ausflihrungen zum Hauptan-

trag wird verwiesen.

Auch das Merkmal 8.2 ist —wie zum Hauptantrag bereits ausgefuhrt - aus der

Vorbenutzung bekannt, da der hilsenférmige Adapterring gemalR Zeugenaussage



-17 -

in einer Innenbohrung des Tischteils angeordnet ist und somit ein Gleitkontaktbau-

teil im Sinne des Streitpatents bildet.

Das Merkmal 8.3 legt im Gegensatz zum Merkmal 8.1 des Hauptantrags fest, dass
das Gleitkontaktbauteil mit der Zustellspindel (stéandig) in gleitendem Kontakt ist,
wahrenddessen in der Ausgestaltung nach Hauptantrag sowie bei der vorbenutz-
ten Zustellvorrichtung ein gleitender Kontakt dann erfolgt, wenn beispielsweise die
kritische Geschwindigkeit der Zustellspindel tberschritten wird (vgl. Absatz [0005]
der Streitpatentschrift).

Der Fachmann, der die vorbenutzte Zustellvorrichtung vom Typ ,Compact-Modul*
fur einen bestimmten Belastungsfall gegebenenfalls neu auslegen muss, steht
dann vor der Aufgabe, das Spiel des hilsenformigen Adapterrings gegeniber der
Zustellspindel je nach Belastungs- und Anwendungsfall neu festzulegen zu mus-
sen, wobei der Spielraum von einem sehr grof3en Spiel bis zu einem sehr kleinem
Spiel reicht, und letzteres einem (standigem) Gleitkontakt entspricht. Somit er-
schlieRt sich das verbleibende Merkmal 8.3 nach Uberzeugung des Senats durch
eine einfache Anpassung an den jeweiligen Anwendungsfall dem Fachmann auf-
grund seiner Vorkenntnisse von selbst, ohne dabei erfinderisch tatig werden zu

mussen.

Der Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 1 beruht daher nicht auf erfinderischer
Tatigkeit.

8. Auch der ohne Zweifel gewerblich anwendbare Gegenstand nach dem Patent-
anspruch 1 gemalR Hilfsantrag 2 mag gegentber dem Stand der Technik neu sein;

auch er beruht jedoch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Da auch der Patentanspruch 1 gemal3 Hilfsantrag 2 alle diejenigen Merkmale auf-

weist, die im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 aufgefiihrt sind, ist das man-
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gelnde Vorliegen der Patentfahigkeit diesbeziglich Ubereinstimmend zu beurtei-

len. Auf die entsprechenden Ausfuihrungen zum Hilfsantrag 1 wird verwiesen.

Das Ergebnis der Beweisaufnahme hat weiterhin ergeben (vergl. Punkt 5), dass
bei der vorbenutzten Zustellvorrichtung ,,Compact-Modul“ das zweite Tischteil ge-
mal3 der Zeichnung 0373-500-100 einen Hauptkdrperabschnitt (BG-Tischteil) auf-
weist, der verschieblich direkt an den beiden Fuhrungsschienen gelagert ist. Die-
ser Hauptkorperabschnitt (BG-Tischteil) ist mit dem eingesetzten zylinderférmigen
Adapterring, der entsprechend den Ausfihrungen zum Patentanspruch 1 gemaR
Hilfsantrag 1 ein Gleitkontaktbauteil bildet, auf der einen Seite durch einen Ge-
windering als Befestigungsbauteil und auf der anderen Seite durch einen Bund
oder Absatz in der BG-Tischteil befestigt. Dieser Gewindering ist an einem End-
abschnitt des Hauptkdrpers (BG-Tischteil) eingesetzt und bildet so eine Endkappe,
die den Adapterring in Axialrichtung begrenzt.

Somit sind auch die Merkmale 8.4 bis 8.7 weitgehend durch die vorbenutzte Zu-
stellvorrichtung vom Typ ,Compact-Modul* bekannt. Das allenfalls noch verblei-
bende Merkmal, dass nicht nur eine, sondern mehrere (also beispielsweise zwei)
Endkappen als Befestigungsbauteile fur das Gleitkontaktbauteil vorgesehen sind,
ist nach Uberzeugung des Senats eine einfache Verdoppelung der auf der ersten
Seite an der vorbenutzten Zustellvorrichtung vorgesehenen einen Endkappe.
Denn es ist vollig naheliegend, dass der Fachmann im Bedarfsfall auch fur die
zweite Seite auf die bewahrte Losung einer Endkappe entsprechend dem Vorbild
auf der ersten Seite zurlckgreifen wird, wenn er den festen Anschlag in Form
eines Bundes oder Absatzes in der BG-Tischteil &ndern will.

Der Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 2 beruht daher nicht auf erfinderischer
Tatigkeit.

9. Gemeinsam mit dem Patentanspruch 1 gemald Haupt- oder Hilfsantragen 1
bzw. 2 haben auch die auf diese rickbezogenen Anspriche keinen Bestand (vgl.
BGH GRUR 1997, 120 — elektrisches Speicherheizgerat).
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Das Patent hat somit insgesamt keinen Bestand.

10. Die von der Patentinhaberin beantragte Frist nach § 283 ZPO i. V. m. § 99
Abs. 1 PatG fir eine Stellungnahme zur Zeugenvernehmung in einem nachzubrin-
genden Schriftsatz war nach pflichtgemalRem Ermessen vom Senat nicht einzu-
raumen.

Denn Voraussetzung fur die Gewahrung einer Frist ist, dass die Einsprechende
durch die Zeugeneinvernahme voéllig Uberrascht worden ware und sich auf das
Vorbringen der Gegenseite nicht hatte erklaren kénnen. Dies war aber nicht der
Fall, da die Patentinhaberin bereits seit der Zustellung des Einspruchsschriftsatzes
und insbesondere auch seit der Ladung mit dem Zusatz ,Der Einsprechenden wird
anheim gestellt, die angebotenen Zeugen zur Verhandlung mitzubringen“ damit
rechnen musste, dass gegebenenfalls eine Zeugeneinvernahme zu dem Beweis-
angebot und Thema stattfinden konnte, und die Aussage des Zeugen auch nicht
uber das der Patentinhaberin bereits mit dem Einspruchsschriftsatz vom

23. Dezember 2004 bekannt gewordene Vorbringen der Einsprechenden hinaus-

ging.

Dehne Dr. Huber Pagenberg Rippel

Hu



