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betreffend das europaische Patent 1 046 476
(DE 500 10 076)

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 14. Oktober 2009 und 27. Januar 2010 durch die
Vorsitzende Richterin Schuster sowie die Richter Dipl.-Ing. Bork, Gutermuth,

Dipl.-Ing. Bulskamper und Dr.-Ing. H6chst

fur Recht erkannt:

|. Das europaische Patent 1 046 476 wird mit Wirkung fur das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise
fur nichtig erklart, dass die Patentanspriiche folgende Fassung

erhalten:

1. Aufschneidemaschine, zum Aufschneiden von Lebens-
mittel, insbesondere von Wurst-, Fleisch- oder Kaserie-
geln, wobei das Lebensmittel auf einer Produktauflage
aufliegt und ein rotierend angetriebenes Schneidmesser
am vorderen Ende des Lebensmittels, Lebensmittel-
scheiben abtrennt, wobei sich das Schneidmesser wah-
rend des Abtrennens der Lebensmittelscheibe in einer
Schneidebene befindet, das Schneidmesser (4) gegen-
Uber der Produktauflage (3) und parallel zur Rotations-
achse des Schneidmessers beweglich gelagert ist, und
eine Vorrichtung vorgesehen ist, die bewirkt, dass zum
Durchfiihren eines oder mehrerer Leerschnitte der Ab-
stand zwischen dem Schneidmesser und dem vorderen
Ende des Lebensmittels veranderbar ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Vorrichtung eine Bewegung des
Schneidmessers aus der Schneidebene von dem Le-

bensmittel weg bewirkt und dass das Schneidmesser (4)



und die Vorrichtung (5, 54) jeweils einen eignen Antrieb
aufweisen und die Vorrichtung einen ersten Teil, namlich
ein Schneidmessergeh&use, und eine relativ zum ersten
Teil und parallel zur Rotationsachse verschiebliche Mes-

seraufnahme (44) umfasst.

Aufschneidemaschine nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Schneidmesser (4) planetenartig

umlaufend ausgebildet ist.

Aufschneidemaschine nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Schneidmesser (4) als rotationssymmetrische

Messerscheibe ausgebildet ist.

Aufschneidemaschine nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Schneidmesser (4) als Spiralmesser (43) oder

Sichelmesser ausgebildet ist.

Aufschneidemaschine nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Anspruche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung (5) als Umschaltvorrichtung (54)
ausgebildet ist, die einen axialen Versatz (55) des Mes-
sers (4) zwischen zwei kraft-beaufschlagbaren Endstel-

lungen bewirkt.

Aufschneidemaschine nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Anspriche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Vorrichtung (5) bzw. Umschaltvorrichtung (54)
in dem Zeitsegment angesteuert wird, in dem das Mes-

ser (4) nicht in das Lebensmittel (2) eingreift.



7. Aufschneidemaschine nach einem der voranstehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass der erste
Teil (40) feststehend ist.

8. Aufschneidemaschine nach einem der voranstehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrich-

tung einen Linearantrieb aufweist.

9. Aufschneidemaschine nach einem der voranstehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, dass der Antrieb
ein hydraulisch oder pneumatisch beaufschlagbarer Ar-
beitszylinder oder ein elektrischer oder elektromagneti-

scher Antrieb ist.

10. Aufschneidemaschine nach einem der voranstehenden
Anspriche, dadurch gekennzeichnet, Vorrichtung (5, 54)
in der Aktivzeit des Schneidmessers durch ein Schaltele-
ment (6) vorschaltbar ist und wéahrend der Passivzeit (W)
des Schneidmessers (4) zwischen den Endstellungen
umschaltet.

Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

II. Die Kosten des Rechtsstreits werden gegeneinander aufgeho-

ben.

[ll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von 120 %
des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreck-

bar.



Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 11. April 2000 unter Inanspruch-
nahme der Prioritat der deutschen Patentanmeldung DE 19917536 vom
19. April 1999 angemeldeten, mit Wirkung auch fur die Bundesrepublik Deutsch-
land erteilten européischen Patents 1 046 476 (Streitpatent), das eine Aufschnei-
demaschine zum Aufschneiden von Lebensmittelriegeln betrifft und vom Deut-
schen Patent- und Markenamt unter der Nummer 500 10 076 gefuhrt wird.

Das Patent umfasst 10 Patentanspriche, von denen Patentanspruch 1 in der Ver-

fahrenssprache Deutsch folgenden Wortlaut hat:

1. Aufschneidemaschine, zum Aufschneiden von Lebensmittel,
insbesondere von Wurst-, Fleisch- oder Kaseriegeln, wobei das
Lebensmittel auf einer Produktauflage aufliegt und ein rotierend
angetriebenes Schneidmesser am vorderen Ende des Lebens-
mittels, Lebensmittelscheiben abtrennt, wobei sich das
Schneidmesser wahrend des Abtrennens der Lebensmittel-
scheibe in einer Schneidebene befindet, das Schneidmes-
ser (4) gegeniber der Produktauflage (3) und parallel zur Rota-
tionsachse des Schneidmessers beweglich gelagert ist, und ei-
ne Vorrichtung vorgesehen ist, die bewirkt, dass der Abstand
zwischen dem Schneidmesser und dem vorderen Ende des Le-
bensmittels veranderbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass das
Schneidmesser (4) und die Vorrichtung (5, 54) jeweils einen
eignen Antrieb aufweisen und die Vorrichtung einen ersten
Teil (40, 45) und eine relativ zum ersten Teil und parallel zur

Rotationsachse verschiebliche Messeraufnahme (44) umfasst.

Wegen der riickbezogenen Patentanspriche 2 bis 10 wird auf die Streitpatent-
schrift EP 1 046 476 B1 Bezug genommen.



Die Klagerin macht geltend, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gehe Uber
den Inhalt der urspringlich eingereichten Anmeldung zum Streitpatent hinaus. In
der Offenlegungsschrift (EP 1 046 476 A2 - Anlage NK1a) werde die konkrete
Ausgestaltung der Bewegbarkeit des Schneidmessers bzw. des Schneidmesser-

gehauses nicht so allgemein offenbart wie im erteilten Anspruch 1 enthalten.

Weiter macht die Klagerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei gegen-
Uber dem Stand der Technik nicht patentfahig. Er sei nicht neu, beruhe aber je-

denfalls nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Sie beruft sich auf folgende Druckschriften:

NK 1b: DE 199 17 536 A1 (Prioritatsanmeldung zum Streitpa-
tent)

NK3: EP 0289 765Al

NK 4: DE 42 14 264 Al

NK 6: DE 154 952

NK8: EP 1010501 A2 (Anmeldetag 29.11.1999 - Prioritat
14.12.1998 der NK 8a in Anspruch genommen)

NK 8a: DE 298 22 282 Ul (Anmeldetag 14.12.1998)

NK9: DE 3617 336 Al (lUberreicht im T. 14.10.09)

NK 10: DE 195 18 595 C2 (Uberreicht im T. 14.10.09)

NK 13: DE4113435A1

NK 16: DE 44 02 923 Al

NK 17: DE 44 06 868 Al

NK 18: DE 197 39 788 Al.

Zur nachveroffentlichten NK 8 tragt die Klagerin vor, dass sie den Gegenstand
nach Patentanspruch 1 des Streitpatents neuheitsschadlich vorwegnehme. Zwar
sei keine Benennungsgebihr fur den Vertragsstaat Deutschland entrichtet wor-

den. Dies sei jedoch nicht erforderlich. Denn wegen der Streichung der alten Re-



gel 23a EPU 1973 komme es auch ohne Bezahlung der Benennungsgebiihren al-

lein auf die Benennung der Vertragsstaaten an.

Der Gegenstand nach Anspruch 1 sei unabhéangig davon, ob NK 8 zum Stand der
Technik zahle, durch die Anmeldung zum Streitpatent neuheitsschadlich vorweg-
genommen, da nicht NK l1a, sondern die mit NK 8 inhaltsgleiche NK 8a erste An-
meldung des Art. 87 Abs. 1 EPU sei, so dass dem Streitpatent als Zeitrang nur

sein Anmeldetag zukomme.

Zur Stitzung ihres Vorbringens legt sie weiter als Anlage NK 12 ein Privatgutach-

ten von Prof. Dr.-Ing. B. Corves vom 21.12.2009 vor.

Die Klagerin beantragt,

das europdische Patent 1 046 476 mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen das von ihr be-

schrankt verteidigte Streitpatent richtet.

In der (unbedingt) beschrankt verteidigten Fassung hat Patentanspruch 1 folgen-
den Wortlaut (Anlage NB 1):

1. Aufschneidemaschine, zum Aufschneiden von Lebensmittel,
insbesondere von Wurst-, Fleisch- oder Kaseriegeln, wobei das
Lebensmittel auf einer Produktauflage aufliegt und ein rotierend
angetriebenes Schneidmesser am vorderen Ende des Lebens-
mittels, Lebensmittelscheiben abtrennt, wobei sich das
Schneidmesser wéahrend des Abtrennens der Lebensmittel-

scheibe in einer Schneidebene befindet, das Schneidmes-



ser (4) gegenuber der Produktauflage (3) und parallel zur Rota-
tionsachse des Schneidmessers beweglich gelagert ist, und ei-
ne Vorrichtung vorgesehen ist, die bewirkt, dass zum Durchflh-
ren eines oder mehrerer Leerschnitte der Abstand zwischen
dem Schneidmesser und dem vorderen Ende des Lebensmit-
tels veranderbar ist, dadurch gekennzeichnet, dass die Vorrich-
tung eine Bewegung des Schneidmessers aus der Schneidebe-
ne von dem Lebensmittel weg bewirkt und dass das Schneid-
messer (4) und die Vorrichtung (5, 54) jeweils einen eignen An-
trieb aufweisen und die Vorrichtung einen ersten Teil (40, 45)
und eine relativ zum ersten Teil und parallel zur Rotationsachse
verschiebliche Messeraufnahme (44) umfasst.

(Anderungen ggu. erteiltem Anspruch kursiv)

Bezuglich der abhangigen Unteranspriche 2 bis 10 wird auf Anlage NB 1 verwie-

sen.

Die Beklagte verteidigt das Patent weiterhin nach Mal3gabe der von ihr eingereich-

ten Hilfsantrage, und zwar in nachfolgender Reihenfolge:

Hilfsantrag "0" -  Uberreicht am 27.1.2010
Hilfsantrag "0a" - Uberreicht am 27.1.2010

Hilfsantrag "1 neu" gemal Anlage zum Schriftsatz vom
30.12.2009

Hilfsantrag "1a" gemal} Anlage zum Schriftsatz vom 19.1.2010

Hilfsantrag "2 neu"” gemdafll Anlage zum Schriftsatz vom
30.12.2009

Hilfsantrag "2a" gemal Anlage zum Schriftsatz vom 19.1.2010
Hilfsantrag "2b" Uberreicht am 27.1.2010

Hilfsantrag "2c"  Uberreicht am 27.1.2010

Hilfsantrag "3" gemal Anlage zum Schriftsatz vom 30.12.2009
Hilfsantrag "3a" gemal Anlage zum Schriftsatz vom 19.1.2010



Hilfsantrag "4" gemal Anlage zum Schriftsatz vom 30.12.2009
Hilfsantrag "4a" gemal} Anlage zum Schriftsatz vom 19.1.2010
Hilfsantrag "5" gemald Anlage zum Schriftsatz vom 30.12.2009
Hilfsantrag "5a" gemald Anlage zum Schriftsatz vom 19.1.2010
Hilfsantrag "5b" gemal} Anlage zum Schriftsatz vom 30.12.2009
(dort Hilfsantrag 8)
Hilfsantrag "5¢" gemald Anlage zum Schriftsatz vom 19.1.2010
(dort Hilfsantrag 8a)
Hilfsantrag "6" gemal Anlage zum Schriftsatz vom 30.12.2009
Hilfsantrag "6a" gemal Anlage zum Schriftsatz vom 19.1.2010
Hilfsantrag "7" gemal Anlage zum Schriftsatz vom 30.12.2009
Hilfsantrag "7a" gemald Anlage zum Schriftsatz vom 19.1.2010.

Der Wortlaut der Anspriiche 1 bis 10 gemalR Hilfsantrag "0" ist dem Tenor zu ent-

nehmen. Im Ubrigen wird auf die genannten Anlagen verwiesen.

Die Beklagte tritt den Ausfuhrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und
halt das Streitpatent in seiner beschrankten Fassung fur patentfahig, zumindest in
einer der hilfsweise verteidigten Fassungen. Alle Hilfsantrage stellten zulassige
Beschrankungen dar. Soweit in Hilfsantrdgen ein Disclaimer aufgenommen sei,
sei dies zulassig. Die Beklagte kdonne nicht auf den Weg weitergehender Be-

schrankungen verwiesen werden.

Zur Stutzung ihres Vorbringens legt sie die Anlagen NB 1 bis NB 36 vor, auf deren

Inhalt Bezug genommen wird.

Entscheidungsgrinde

Die Klage, mit der die in Artikel Il § 6 Absatz 1 Nr. 1 und 3 IntPatUG, Artikel 138
Absatz 1 lit. a und ¢ EPU i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPU vorge-
sehenen Nichtigkeitsgriinde geltend gemacht werden, ist zuldssig und teilweise

begrindet.
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Das Streitpatent ist ohne Sachprufung insoweit fur nichtig zu erklaren, als es tber
die vom Beklagten nur noch beschrankt verteidigte Fassung hinausgeht (St. Rspr.
vgl. BGHZ 170, 215 - Carvedilol Il; GRUR 1996, 857 - Rauchgasklappe). Der Ge-
genstand der unbedingt verteidigten Fassung geht Uber den Inhalt der Anmeldung
hinaus und kann daher nicht aufrecht erhalten bleiben (Art. 138 Abs. 1 lit. ¢ EPU).
Dagegen stellt der Gegenstand nach Anspruch 1 des Hilfsantrages "0" eine zulas-
sige Beschrankung dar, dem weder die urspringliche Offenbarung in der Anmel-

dung noch Neuheit oder erfinderische Qualitat abgesprochen werden kann.

1. Das Streitpatent betrifft eine Aufschneidemaschine zum Aufschneiden von Le-
bensmitteln, wobei das Lebensmittel auf einer Produktauflage aufliegt und ein
Schneidmesser am vorderen Ende des Lebensmittels Lebensmittelscheiben ab-
trennt, wobei sich das Schneidmesser wahrend des Abtrennens der Lebensmittel-
scheibe in einer Schneidebene befindet und eine Vorrichtung vorgesehen ist, die
bewirkt, dass der Abstand zwischen Schneidmesser und vorderem Ende des Le-

bensmittels veranderbar ist.

In der Beschreibung des Streitpatents (vgl. Abs. 0002 bis 0006) ist ausgefihrt,
dass beim Aufschneiden von Lebensmitteln mit hohen Taktfrequenzen die Not-
wendigkeit bestehe, Leerschnitte durchzufihren, damit das aufgeschnittene Gut
wie gewilnscht angeordnet (portioniert) werde. Die Leerschnitte wirden Uber die
Verénderung des Abstands durch einen Ruckzugshub einer Produktauflage fur
Lebensmittel erzielt. Dabei entstiinden ungewollte Scheibenschnitzel infolge der
im Lebensmittel angeregten Langsschwingungen, die auf die wéahrend der Bewe-

gungen auftretenden Beschleunigungen zurtickzufihren sind.

Diese Gefahr einer Schnitzelbildung durch Verbesserung bekannter Aufschneide-

maschinen zuverlassig zu vermeiden, sei Aufgabe der Erfindung.
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2. Zum Hauptantrag (unbedingt verteidigte Fassung)

2.1 Patentanspruch 1 hat eine Aufschneidemaschine zum Gegenstand, bei der
u. a. eine Vorrichtung vorgesehen ist, die bewirkt, dass der Abstand zwischen dem
Schneidmesser der Maschine und dem vorderen Ende des aufzuschneidenden
Lebensmittels veranderbar ist. Diese Vorrichtung umfasst (nebst weiteren Kompo-
nenten) einen ersten Teil und eine relativ zum ersten Teil und parallel zur Rota-

tionsachse des Schneidmessers verschiebliche Messeraufnahme.

Zur Losung dieser Aufgabe wird eine Aufschneidemaschine gemafld Patentan-
spruch 1 nach Hauptantrag vorgeschlagen, die in Form einer Merkmalsgliederung

wie folgt lautet:

Aufschneidemaschine, zum Aufschneiden von Lebensmittel, ins-

besondere von Wurst-, Fleisch- oder Kaseriegeln;

a) Das Lebensmittel liegt auf einer Produktauflage auf und ein ro-
tierend angetriebenes Schneidmesser trennt am vorderen Ende
des Lebensmittels, Lebensmittelscheiben ab.

b) Das Schneidmesser befindet sich wahrend des Abtrennens der
Lebensmittelscheibe in einer Schneidebene.

c) Das Schneidmesser ist gegeniber der Produktauflage und pa-
rallel zur Rotationsachse des Schneidmessers beweglich gela-
gert.

d) Es ist eine Vorrichtung vorgesehen, die bewirkt, dass zum
Durchfihren eines oder mehrerer Leerschnitte der Abstand zwi-
schen dem Schneidmesser und dem vorderen Ende des Le-
bensmittels veranderbar ist.

e) Die Vorrichtung bewirkt eine Bewegung des Schneidmessers
aus der Schneidebene von dem Lebensmittel weg.

f) Das Schneidmesser und die Vorrichtung weisen jeweils einen

eigenen Antrieb auf.
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g) Die Vorrichtung umfasst einen ersten Teil und eine Messerauf-
nahme.
h) Die Messeraufnahme ist relativ zum ersten Teil und parallel zur

Rotationsachse verschieblich.

2.2 Ein durchschnittlicher Fachmann - hier ein Maschinenbauingenieur, der bei ei-
nem Hersteller mit der Entwicklung und Konstruktion von Aufschnitt-Schneidevor-
richtungen von Lebensmittelprodukten befasst ist und am Anmeldetag des Streit-
patents Uber mehrere Jahre Berufserfahrung verfugt - versteht Patentanspruch 1

unter Beriicksichtigung der Beschreibung und der Figuren folgendermal3en:

Die patentrechtlich geschitzte Aufschneidemaschine umfasst ein rotierend ange-
triebenes Schneidmesser, das von dem ihm zugewandten Ende eines Lebensmit-
tellaibes Scheiben abtrennt. Die Ebene, in der sich das Schneidmesser wahrend
des Abtrennens einer Lebensmittelscheibe befindet, ist die Schneidebene
(Abs. 0001 Streitpatentschrift). Die bewegliche Lagerung gegenuber der Produkt-
auflage und parallel zur Rotationsachse des Schneidmessers (Merkmal c)) bedeu-
tet eine axiale Langsbewegung des Schneidmessers (z. B. Abs. 0011 und 0018).
Die Rotationsachse bleibt dabei zu sich selbst parallel, d. h. sie verandert ihre
Richtung im Raum nicht. Ublicherweise ist bei Aufschneidemaschinen eine Vor-
richtung vorhanden, die wahrend des Zerteilens des Produktlaibes intermittierend
einen Vorschub des Produktlaibes um die jeweilige Scheibendicke in Richtung der
Schneidebene bewirkt. Die streitpatentgemal3e Aufschneidemaschine umfasst zu-
satzlich eine Vorrichtung, die in der Lage ist, eine Abstandsveranderung zwischen
Schneidmesser und Lebensmittel vorzunehmen, so dass das Schneidmesser mit
dem Lebensmittel nicht in Eingriff kommt. Dadurch, dass das Schneidmesser und
die Vorrichtung jeweils einen eigenen Antrieb aufweisen (Merkmal f)), ist neben
dem zwingend erforderlichen Antrieb des Kreismessers (Hauptantriebsmotor, z. B.
Abs. 0034) noch (wenigstens) ein weiterer Antrieb in der durch die Merkmale d)
und e) definierten Vorrichtung vorhanden (z. B. Abs. 0012, 0013). Die ndhere Ge-
staltung und Funktion dieses Antriebs wird offen gelassen. Der Begriff "erster Teil"

in den Merkmalen g) und h) bedeutet ein nicht konkret definiertes Bauteil der
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durch die Merkmale d) und e) definierten Vorrichtung, zu dem sich die Messerauf-
nahme relativ verschieben kann. Die Messeraufnahme selbst ist ein Bauteil, an

dem das Schneidmesser starr befestigt ist und sich gemeinsam mit diesem dreht.

2.3 Die nach Verstandnis des Fachmanns so beschaffene Aufschneidemaschine
nach Patentanspruch 1 ist in den urspringlich eingereichten Anmeldungsunterla-

gen nicht enthalten.

Ein "erster Teil" einer Vorrichtung, die bewirkt, dass der Abstand zwischen dem
Schneidmesser der Maschine und dem vorderen Ende des aufzuschneidenden
Lebensmittels veranderbar ist, und zu dem eine Messeraufnahme relativ ver-
schieblich ist (Merkmale g) und h)), ist in den urspringlichen Anmeldungsunterla-

gen nicht offenbart.

Der Begriff "erster Teil" kommt in den Anmeldungsunterlagen (die folgenden An-
gaben beziehen sich auf die veroffentlichte Patentanmeldung
EP 1 046 476 A2 (NK1a)) nicht vor. Dies ist unstreitig. Eine verschiebbare Messer-
aufnahme 44 wird in der Beschreibung nur in Zusammenhang mit den Ausfih-
rungsbeispielen nach Fig. 4 und 5 erwdhnt. Nach Fig. 5 und Abs. 0034 der Streit-
patentschrift ist eindeutig beschrieben, dass diese Messeraufnahme gegenuber
dem Schneidmessergehause 40 als Widerlager der Vorrichtung oder gegentiber
der Messernabe 45 - auch als Nabe 45 bezeichnet - als Aufnahme der Vorrichtung
fur die nicht naher bezeichneten, die axiale (parallele) Langsverschiebung der
Messeraufnahme ermoglichenden Gleitlagerbuchsen verschieblich ist. Eine Ver-

schieblichkeit gegentber einem beliebigen "ersten Teil" ist somit nicht offenbart.

Nach Auffassung der Beklagten, ist der "erste Teil" ganz allgemein als ein (beliebi-
ger) Bezugspunkt aufzufassen, der nicht nur gegenstandlich, sondern auch funk-
tionell zu sehen sei, und der beispielsweise durch eine gemeinsame Anordnung
von Teilen gebildet werden kénne. So kénne dies die unbestimmte Vorrichtung
sein (Abs. 0007), es kdnne der Antrieb sein (Abs. 0012, 0013), aber auch die Pro-
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duktauflage, die Schneidebene oder das Gestell der Aufschneidemaschine
(Abs. 0027).

Es mag zutreffen, dass diesen Passagen eine Beweglichkeit des Schneidmessers
oder des das Schneidmesser aufnehmenden Schneidmessergehauses gegeniber
der Produktauflage oder der Schneidebene zu entnehmen ist. Es ist diesen Pas-
sagen jedoch nicht zu entnehmen, dass die Produktauflage, die Schneidebene,
das Gestell oder sonstigen Bauteile oder Baugruppen Bestandteil der Vorrichtung
sind, die bewirkt, dass zum Durchfiihren eines oder mehrerer Leerschnitte der Ab-
stand zwischen dem Schneidmesser und dem vorderen Ende des Lebensmittels
veranderbar ist. Es kann diesen Passagen auch nicht entnommen werden, dass
gegenuber der Vorrichtung oder darin enthaltenen, funktionelle Baugruppen bil-
denden Antrieben eine Relativverschiebung einer Messeraufnahme erfolgt. Fir die
Funktion ist es unabdingbar, dass bestimmte Teile des Antriebs oder der Vorrich-
tung die Relativbewegung (axiale Verschiebung) mit der Messeraufnahme mitvoll-
fuhren. Eine Relativbewegung zur funktionellen Baugruppe als Ganzes findet da-

her nicht statt. Der Auffassung der Beklagten kann daher nicht gefolgt werden.

3. Zum Hilfsantrag O

3.1 Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 0 unterscheidet sich dadurch von Patentan-
spruch 1 nach Hauptantrag, dass der Begriff "erster Teil" fur die Merkmale g) und

h) als Schneidmessergehause prazisiert wird.

3.2 Die Aufschneidemaschine nach Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag O ist in
den urspringlich eingereichten Anmeldungsunterlagen und im Streitpatent enthal-
ten. Ein VerstoRR gegen Art. 138, Abs. lit. ¢ EPU liegt nicht vor.

a) Der Senat halt die gegenuber dem Hauptantrag vorgenommene Prazisierung
des "ersten Teils" fiir zulassig, da der "erste Teil" auf den urspringlich offenbarten
Begriff "Schneidmessergehéuse" beschrankt wurde. Zur Offenbarung des Teils

Schneidmessergehéduse wird auf die Ausfiihrungen in Abschnitt 2.3 verwiesen.
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b) Nach Meinung der Klagerin ist den Anmeldungsunterlagen ein "eigener Antrieb"
der Vorrichtung in Zusammenhang mit Fig. 5 nicht zu entnehmen. Der in den An-
meldungsunterlagen nicht verwendete Begriff "eigener Antrieb" sei dahingehend
auszulegen, dass der Antrieb eigenstandig wirksam, also unabhangig von anderen
Antrieben betrieben werden kénne, so wie etwa die in Fig. 2 dargestellten Linear-
antriebe 51. Abgeleitete Antriebe (Abs. 0014 und 0034) stellten keinen eigenen
Antrieb dar.

Ein "eigener Antrieb" der Vorrichtung ist explizit in Abs. 0012 offenbart. Dort ist an-
gegeben, dass die Vorrichtung "einen Linearantrieb” zur langsbeweglichen Bewe-
gung des Schneidmessers aufweist. Aber auch ein von der Rotationsbewegung
des Schneidmessers abgeleiteter Antrieb ist als "eigener Antrieb" der Vorrichtung

anzusehen.

Ein Antrieb beinhaltet nach fachmannischem Verstandnis verschiedene Baugrup-
pen wie Motoren, Energiewandler, Getriebe, Ubertragungselemente. Als Beispiel
wird in Abs. 0013 ein pneumatisch oder hydraulisch beaufschlagter Arbeitszylinder
oder aber ein elektrischer oder elektromagnetischer Antrieb genannt. Sinngemaf
ist Abs. 0014 i. V. m. Abs. 0019 so zu verstehen, dass die Energie fur die axiale
Bewegung des Schneidmessers auch von dem Antrieb fur die Rotationsbewegung
des Schneidmessers abgeleitet werden kann. Damit dies geschehen kann, weist
die Vorrichtung nicht naher bezeichnete Mittel auf. Dazu geh6ért ein ansteuerbares
Schaltelement, das geringer Schaltkrafte bedarf, die beispielsweise von einem
Elektromagneten abgeleitet werden kénnen. In einem Ausfihrungsbeispiel dazu
nach Fig. 5 werden die Schaltkrafte flr ein die axiale Bewegung des Kreismessers
auslosendes Schaltelement 6 von einem als Antrieb 62 bezeichneten Elektromag-
neten bereitgestellt (vgl. auch Abs. 0039). Demnach ist fur die Vorrichtung ein ei-
gener Antrieb offenbart. Das Schneidmesser kann in der Ausfihrung mit abgelei-
tetem Antrieb zwar nicht unabhangig vom Rotationsantrieb axial verschoben wer-
den, ein der Vorrichtung eigener Antrieb ist jedoch vorhanden und zwar durch Be-

tatigung des ansteuerbaren Schaltelementes 6.
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c) Die Klagerin macht mit Verweis auf Abs. 0034 einerseits geltend, dass in Pa-
tentanspruch 1 nur die Relativbewegung der Messeraufnahme gegeniber dem
Schneidmessergehause beansprucht sei. Im Abs. 0034 sei jedoch lediglich eine in
einer Messernabe verschiebbar gelagerte Messeraufnahme offenbart und keine

relativ verschiebliche Messeraufnahme.

Es liegt nicht schon deswegen eine unzuléassige Erweiterung vor, weil nicht samtli-
che Merkmale des Ausfuhrungsbeispiels in den Patentanspruch aufgenommen
worden sind (BGH GRUR 2008, 60 - Sammelhefter II; GRUR 1990, 432 - Spleil3-
kammer), zumal hier die technische Wirkung der Bewegung des Schneidmessers
weg vom Ende des Lebensmittels allein schon durch die axiale Verschiebung er-
zielt wird. Die Verschiebung der Messeraufnahme 44 in der Messernabe 45 ist da-
zu nicht zwingend erforderlich. Das kommt auch schon in der Anmeldung (vgl. Pa-
tentanspriche 1 i. V. m. 7) zum Ausdruck. Eine Relativbewegung ist zwar nur fur
die Bewegung der Messeraufnahme 44 gegentber der Messernabe erwéahnt. Aber
dadurch, dass die Messernabe 45 in dem Schneidmessergehause 40 drehbar, je-
doch axial feststehend gelagert ist, ergibt sich auch die axiale Relativbewegung
der Messeraufnahme gegeniiber dem Schneidmessergehduse. Das Schneidmes-

sergehause 40 bildet dabei das Widerlager der Vorrichtung.

d) Weiterhin wendet die Klagerin ein, dass in dem Patentanspruch 1 zwei Varian-
ten der Aufschneidemaschine mit zum Schneidmessergehduse relativ bewegli-
chem Schneidmesser geschutzt seien, eine mit feststehendem und eine mit be-
weglichem Schneidmessergehause. In Abs. 0009 sei jedoch angegeben, dass nur
das Schneidmesser oder aber das gesamte Schneidaggregat samt Schneidmes-

sergehause bewegt werden.

Es muss von dem Grundsatz ausgegangen werden, dass Anderungen zulassig
sind, die das Patent gegenuber der erteilten Fassung beschranken und die in der
erteilten Fassung (sowie der Anmeldung) offenbart sind. Die Beschrankung darf
nicht zu einem Aliud oder zu einer unzuldssigen Erweiterung fihren. Diesen Anfor-

derungen geniigt die angegriffene Anderung. Die Bezeichnung des ersten Teils
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als Schneidmessergehéause ist durch die Offenbarung gedeckt (vgl. Punkt a) und
Abschnitt 2.3). Die Bezeichnung des ersten Teils als Schneidmessergehéause stellt
auch eine Beschréankung dar, da nunmehr eine relative Verschiebung der Messer-
aufnahme konkret gegen das Messergehéause und nicht mehr gegen ein beliebi-

ges Teil der durch die Merkmale d) und e) definierten Vorrichtung gefordert wird.

3.3 Die Aufschneidemaschine zum Aufschneiden von Lebensmittel gemal3 Patent-
anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag O ist neu, denn eine Aufschneidema-
schine mit samtlichen beanspruchten Merkmalen zeigt der Stand der Technik

nicht.

a) Das Gebrauchsmuster DE 298 22 282 U1 (NK8a) stellt keinen Stand der Tech-
nik dar, da seine Bekanntmachung im Patentblatt am 25. Mai 2000 erfolgt ist, also
nach dem Prioritatstag des Streitpatents, dem 19. April 1999. Dies ist unabhangig
vom Anmeldetag des Gebrauchsmusters, da dieses nicht unter den in Artikel 54
Abs. 3 EPU abschlieRend genannten Stand der Technik fallt.

b) Gleiches gilt flr die das Gebrauchsmuster DE 298 22 282 U1 als Prioritat in An-
spruch nehmende europdaische Patentanmeldung 99123675.3, veroffentlicht nach
dem Prioritatstag des Streitpatents am 21. Juni 2000 als EP 1 010 501 A2 (NKS8).
Fur diese Anmeldung wurden keine Benennungsgebihren nach Artikel 79 Abs. 2
EPU wirksam entrichtet, so dass auch diese Anmeldung nach Regel 23a
EPU 1973 keinen Stand der Technik im Sinne von Artikel 54 Abs. 3 EPU darstellt.
Regel 23a EPU 1973 gilt fir die vor dem Inkrafttreten (13. Dezember 2007) des
EPU 2000 eingereichten bzw. erteilten Anmeldungen unverandert fort (Amtsblatt
EPA 10/2007, S. 505).
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c) Dem Vorbringen der Klagerin, dass in der DE 298 22 282 U1 (NK8a) mit Anmel-
detag 14. Dezember 1998 die beanspruchte Aufschneidemaschine erstmals be-
schrieben worden sei und daher die Prioritat der deutschen Voranmeldung
199 17 536 (NK1b) vom 19. April 1999 durch das Streitpatent zu Unrecht in An-
spruch genommen worden sei (VerstoR gegen Artikel 87 Abs. 1 EPU), kann nicht

gefolgt werden.

Die Prioritdt der deutschen Voranmeldung 199 17 536 ist formal wirksam in An-
spruch genommen worden. Die erforderliche Identitdt zwischen dem Anmelder der
Voranmeldung, deren Prioritat in Anspruch genommen werden soll, und dem An-
melder des Streitpatents (vgl. Schulte/Moufang, Patentgesetz, 8. Aufl., 8§41
Rn. 27) ist gegeben. In beiden Fallen ist Anmelderin die Rechtsvorgangerin der
Beklagten - die D... GmbH & Co. KG. Bei der deutschen Voranmeldung

199 17 536 handelt es sich auch um die erste Anmeldung i. S. d. Art. 87 Abs. 1
EPU. Es kann dahinstehen, ob das von der Klagerin als "wahrhaft erste Anmel-
dung" angesehene Gebrauchsmuster DE 298 22 282 U1 (NK8a), das ebenfalls
von der Rechtsvorgangerin der Beklagten stammt, bei der Prioritatserklarung an-
stelle der DE 199 17 536 Al hatte angefuhrt werden missen. Denn jedenfalls of-
fenbart dieses Gebrauchsmuster - wie nachfolgend dargestellt - die im Streitpatent
geschutzte Erfindung nicht vollstandig.

Aus der Schrift DE 298 22 282 Ul (NK8a) ist eine Schneidmaschine zum Auf-
schneiden von Lebensmitteln bekannt. Im Vordergrund dieser Druckschrift steht
die Gestaltung einer Halterung, die das Schneidgut fixiert und formt (vgl. Anspruch
und Fig. 1 bis 4). Dies gilt auch bei Leerhiben zur Vermeidung von Schnitzelbil-
dung, bei denen die Schneidgutfiihrung vom Messer zuriickziehbar ist. In der Be-
schreibung ist ausgefuhrt (vgl. S. 4, vorletzter Abs. und S. 7, 2. Abs.), dass es
auch mdglich sei, das Schneidmesser vom Schneidgut wegzubewegen. Auf eine
solche Anordnung werde aber nicht eingegangen. Anhand der Figur 5 ist die
Schneidmaschine nur produktzufiihrseitig beschrieben. Abwandlungen und Wei-
terentwicklungen dieser Information sowie Schlussfolgerungen, die der Fachmann

aufgrund seines Fachwissens aus den erhaltenen Informationen zieht, gehoéren
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nicht zum Offenbarten (vgl. den von der Klagerin zitierten Aufsatz "Zur Rechtspre-
chung des BGH zum Patent- und Gebrauchsmusterrecht 2008", GRUR 2009,
895). Es kann anhand der Angaben in der Gebrauchsmusterschrift
DE 298 22 282 U1 (NK8a) nicht festgestellt werden, ob das Schneidmesser beim
Wegbewegen von dem Schneidgut parallel zu seiner Rotationsachse beweglich
gelagert ist (Merkmal c)), ob das Schneidmesser und die Vorrichtung, die eine Be-
wegung des Schneidmessers aus der Schneidebene von dem Lebensmittel weg
bewirkt, jeweils einen eigenen Antrieb aufweisen (Merkmal f)) oder ob die Messer-
aufnahme relativ zu einem Schneidmessergehéuse verschieblich ist (Merkmal h)).
Zu diesen Ausgestaltungen der Schneidmaschine gibt es jeweils mindestens eine
Alternative: Wegschwenken des Schneidmessers, gemeinsamer Antrieb, Ver-
schieben des Schneidmessers mit dem Schneidmessergehause ohne gegenseiti-
ge Relativbewegung. Unter diesen Voraussetzungen ist im Streitpatent ein ande-
rer Gegenstand beschrieben, der aus DE 298 22 282 U1 (NK8a) nicht mitgelesen

werden kann.

Zu keiner anderen Bewertung kann das vorgelegte Gutachten (NK12) fihren.
Denn auch dort (vgl. S. 14, vorletzter Abs.) kommt unmissverstandlich zum Aus-
druck, dass die technische bzw. konstruktive Umsetzung der Wegbewegung bzw.
des Zuriuickziehens des Messers nicht beschrieben ist. Im Weiteren ist ausgefihrt,
welche Uberlegungen der Fachmann anstellt und welche Maglichkeiten sich ihm
eroffnen. Z. B. ist auf S. 16 in Zusammenhang mit Merkmal h) hervorgehoben,
dass der Fachmann grundsatzlich auch eine andere Mdglichkeit erwéagt, namlich
die, das Messer mit dem Gehause wegzuziehen. Die Schlussfolgerungen und
Weiterentwicklungen, die der Fachmann aufgrund seiner Uberlegungen zieht und

vornimmt, berthren die Neuheit eines Gegenstandes jedoch nicht.

d) In der EP 0289 765 Al (NK3) ist eine Circularschneidemaschine zum Auf-
schneiden von Lebensmittelprodukten, insbesondere von Wurst-, Fleisch- oder
Kase, beschrieben (vgl. Sp. 1, Z. 1 bis 4). Das Lebensmittel ist in einer Produktzu-
fuhreinheit mit Schneidgutfiihrung 4 (entspricht der Produktauflage) gehalten und

ein rotierend angetriebenes Kreismesser 9 (entspricht dem Schneidmesser) trennt
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am vorderen Ende des Lebensmittels Lebensmittelscheiben ab. Das Kreismes-
ser 9 befindet sich wahrend des Abtrennens der Lebensmittelscheibe in einer
Schneidebene (Anspruch 1, Sp. 1, Z. 35 bis 41, auch Figur, Sp.5, Z.2 bis 8,
Sp. 1; Z. 14; Merkmale a), b)). Mit dieser Schneidemaschine sollen zwei Probleme
geldst werden. Es soll das Aufschneiden des Lebensmittels auch dann ermdglicht
werden, wenn dies eine eher unglnstige Konsistenz aufweist, und es soll Schnit-
zelbildung verhindert werden (vgl. Sp. 1, Z. 26 bis 34). Zur L6sung des ersten Pro-
blems wird vorgeschlagen, das Produkt stets bis unmittelbar angrenzend an die
Schneidebene zu fihren und abzustitzen. Dazu wird entweder die Schneidebene
relativ zur Produktfihrung oder die Produktfiihrung relativ zur Schneidebene durch
eine Hubbewegung verlagert (vgl. Sp. 1, Z. 35 bis 49). Weil die Schneidebene als
die Ebene definiert ist, in der sich das Schneidmesser wahrend des Abtrennens ei-
ner Scheibe befindet, und die Schneidebene durch eine Hubbewegung verlagert
wird, muss das Schneidmesser wahrend der Hubbewegung gegentuber der Pro-
duktauflage und parallel zu seiner Rotationsachse beweglich gelagert sein, ggfls.
mitsamt Messergehause (Merkmal c)). Zur Lésung des zweiten Problems wird
wahrend der Durchfiihrung von Leerschnitten Gber ein Stellorgan 12 der Schlit-
ten 3 mit der Schneidgutfiihrung 4 und damit auch das aufzuschneidende Produkt
zurickgezogen. Das Stellorgan 12 stellt eine Vorrichtung dar, die bewirkt, dass
der Abstand zwischen dem Kreismesser und dem vorderen Ende des Lebensmit-
tels veranderbar ist (vgl. Sp. 1, Z. 53 bis Sp. 3, Z. 41; Merkmal d)). Mit einer Zylin-
der-Kolben-Anordnung versehen, umfasst das Stellorgan 12 auch einen Antrieb.

Das Kreismesser 9 wird von einem Antriebsmotor 8 angetrieben (Merkmal f)).

Abweichend zur beanspruchten Schneidemaschine bewirkt das Stellorgan 12 kei-
ne Bewegung des Kreismessers 9 aus der Schneidebene von dem Lebensmittel
weg (Merkmal e)) und es umfasst weder ein Messergeh&use noch eine Messer-
aufnahme (Merkmal g)). Zu dem ersten Problemkreis der Fuhrung und Abstltzung
ist in der EP 0289 765 Al (NK3) nicht angegeben, wie die Verlagerung der
Schneidebene im Detail technisch realisiert werden kdnnte. Auch wenn das Vor-
handensein einer wie auch immer gestalteten Messeraufnahme - und sei es eine

Welle zum Halten des Kreismessers 9 - unterstellt wird, lasst sich nicht feststellen,
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ob diese Messeraufnahme relativ zu einem Messergehause verschieblich gestaltet
ist (Teilmerkmal h)).

Nicht gefolgt werden kann der Sicht der Klagerin, dass die Textpassage Sp. 1,
Z. 42 bis Sp. 2, Z. 4 im Zusammenhang mit der Vermeidung von Schnitzelbildung
durch Leerschnitte zu sehen ist. Nach Auffassung der Klagerin bedeutet die relati-
ve Verlagerung von Schneidebene und Produktfihrung eine Bewegung von
Schneidebene oder Produktfihrung so, dass Kreismesser und Lebensmittel sich
voneinander wegbewegen. Dazu bietet die zitierte Textpassage jedoch keine An-
haltspunkte, zumal durch die beschriebene Bewegung gerade der Abstand verrin-
gert werden soll. Ziel ist ndmlich eine unmittelbar angrenzende Lage des aufzu-
schneidenden Produkts an die Schneidebene. Hinzu kommt, dass auch die weite-
re in dieser Textpassage beschriebene MalRnahme dazu dient, eine zusammen-
hangende Produktfiihrung zu schaffen. Insbesondere geht daraus hervor, dass
sich die Produktfihrung in Richtung Kreismesser bewegt und nicht davon weg.
Dieses Verstandnis wird auch durch Sp. 5, Z. 37 bis 50 gestitzt, da danach die
Schneidgutfiihrung das Schneidgut "bis in die unmittelbarste Nahe des Messers"
fahrt. Diese Vorrichtung wird somit nicht zur Vermeidung der Schnitzelbildung he-

rangezogen.

e) Bekannt ist aus der DE 42 14 264 Al (NK4) eine Schneidevorrichtung zum Auf-
schneiden von Lebensmittelprodukten, insbesondere von Wurst, Fleisch oder Ka-
se (vgl. Titel), bei der Ein- und Verstellungen einfach und kostengtinstig durchfuhr-
bar sind (vgl. Sp. 1, Z. 34 bis 38). Das Lebensmittelprodukt 12 muss zwingend ir-
gendwo aufliegen und ein rotierend angetriebenes Kreismesser 1 trennt am vorde-
ren Ende des Lebensmittels Lebensmittelscheiben ab. Das Kreismesser befindet
sich wahrend des Abtrennens der Lebensmittelscheibe in einer Schnittebene 11
(vgl. Fig. 1, Sp. 1, Z. 3 bis 14; Merkmale a), b)). Das Kreismesser 1 ist gegenuber
der nicht dargestellten Produktauflage und parallel zur Rotationsachse des
Schneidmessers beweglich gelagert, da es um ein geradliniges Wegstlck aus der
Schnittebene 11 verschoben wird, wenn der Vorschub des Produktes abgeschaltet
wird (vgl. Sp. 2, Z. 59 bis Sp. 3, Z. 12, Sp. 4, Z. 21 bis 26, Fig. 1, Merkmal c)). Bei
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Aul3erbetriebsetzung des Vorschubs kann sich das angeschnittene Produkt ver-
wolben, wodurch Schnitzel herausgeschnitten werden. Um dies zu vermeiden, ist
ein Verstellmechanismus vorgesehen, der in eine Ho6heneinstellung integrierbar
ist. Der Verstellmechanismus bringt das Kreismesser 1 auf3er Eingriff mit der
Schnittebene durch seitliches Wegfuhren, wobei in einer Ausfiihrungsform die ge-
radlinige Verschiebung des Kreismessers 1 erfolgt (vgl. Sp. 3, Z. 59 bis Sp. 4,
Z.5, Z.21 bis 31). Demnach erfolgt eine Abstandsverdnderung zwischen dem
Kreismesser 1 und dem vorderen Ende des Produktes durch eine Bewegung des
Kreismessers 1 weg vom Lebensmittelprodukt (Merkmal e), Teilmerkmal d)). Das
Kreismesser 1 wird Uber Riemenscheiben 7, 8 angetrieben (vgl. Fig. 1) und der
Verstellmechanismus umfasst einen Hebelmechanismus sowie einen Stellzylinder.
Kreismesser 1 und Verstellmechanismus weisen demnach jeweils einen eigenen
Antrieb auf (vgl. Sp. 2, Z. 62 bis 64; Merkmal f)). Beim Verstellen bzw. Einstellen
der Schneidevorrichtung wird das Kreismesser 1 gemeinsam mit der Messerwel-
le 4 und dem Getriebegehause 5 sowie der ggfls. vorhandenen verschiebbaren
Platte 22 verlagert (vgl. Sp. 3, 37 bis 44, Sp. 4, Z. 32 bis 54). Man kann die Mes-
serwelle 4 als Messeraufnahme und das Getriebegehause 5 mit der Platte 22 als
(Teil eines) Messergehause auffassen, die zum Verstellmechanismus gehéren
(Merkmal g)). Durch das geradlinige Verschieben aus der Schnittebene 11 ist die
Messerwelle parallel zur Rotationsachse verschieblich (Teilmerkmal h)).

Nach Auffassung der Klagerin ist das Vermeiden von Schnitzelbildung zwingend
gleichbedeutend mit Durchfiihren von Leerschnitten beim Zerteilen des Produktlai-
bes. Hierbei bezieht sich die Klagerin auf Fachwissen, das anhand der
DE 36 17 336 A1 (NK9, vgl. Sp. 4, Z. 28 bis 41), der DE 195 18 595 C2 (NK10,
vgl. Sp. 3, Z. 30 bis 43) und der DE 41 13 435 A1 (NK13, vgl. Sp. 1, Z. 11 bis 40)
belegt werde. Auch wenn man dieser Auffassung folgt, wird die beanspruchte Auf-
schneidemaschine nicht vorweggenommen. In der DE 42 14 264 A1 (NK4) ist zu
einer zweiten Ausfihrungsform eines Verstellmechanismus lediglich ausgefthrt,
dass das Kreismesser um ein geradliniges Wegstlick aus der Schnittebene ver-
schoben wird (vgl. Sp. 4, Z. 21 bis 29). Selbst unter Hinzuziehen der Angaben in
Sp. 2, Z.59 bis Sp. 3, Z. 12 bleibt die koérperliche Ausgestaltung des Verstellme-
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chanismus vollstandig offen. Insbesondere ergibt sich nicht, dass das Schneid-
messer gegentuber dem definierten Messergehause verschieblich ist. Die ortsfeste
Grundplatte 19 ist nicht als Messergehduse aufzufassen; sie ist Teil des Rahmens
der Aufschneidemaschine, von dem das Messergehduse getragen wird (vgl.
Fig. 1, Sp. 4, Z. 35). Demnach ist schon unter dieser Voraussetzung Teilmerk-

mal h) nicht erflllt und Neuheit gegeben.

Die Vermeidung der Schnitzelbildung beim Abschalten des Produktvorschubs
kommt nicht dem Durchfiihren eines oder mehrerer Leerschnitte im Sinne des
Streitpatents gleich. Laut Sp. 3, Z. 65 bis Sp. 4, Z. 5 ist ein Verstellmechanismus
vorgesehen, der in die HOhenverstellung integriert ist. Die Hohenverstellung ist die
Verédnderung der Hohenlage des Kreismessers bezogen auf ein ortsfestes Gegen-
messer (vgl. Sp. 2, Z. 2 bis 8). Beide Ausfuhrungsformen des Verstellmechanis-
mus zur Schnitzelvermeidung mussen aufgrund ihrer Integration in die Hohenver-
stellung in Einklang mit dieser sein. Die HOhenverstellung ist im Einzelnen ab
Sp. 4, Z.27 beschrieben. Nach dieser Verstellung ist eine Verlagerung des
Schneidmessers nur wahrend eines Justagevorganges maoglich. Das Getriebege-
hause 5 umfasst die verschiebbare Platte 22, die in der linear verschiebbaren Aus-
fuhrungsform (ohne Scharnier) Uber Schrauben direkt mit dem an der Grundplat-
te 19 durch Schrauben 21 gehaltenen Teil 14 verbunden ist (vgl. Sp. 4, Z. 43 bis
54). Auch fur die gekippte Lage gibt es Schraubverbindungen zwischen der Plat-
te 22 und dem Teil 14 bzw. der Grundplatte 19 (vgl. Sp. 5, Z. 19 bis 35). Diese An-
ordnungen mit Schraubverbindungen schlie3en aus, dass ein lineares Verstellen
oder Kippen des das Kreismesser 1 mittelbar lagernden Getriebegehduses 5 im
laufenden Betrieb erfolgen kann. Soweit eine Verstellung stattfindet, wird stets
auch das gesamte Getriebegehause mit dem Messer bewegt (vgl. Sp. 2, Z. 24 bis
28). Es ist der DE 42 14 264 A1 (NK4) nicht zu entnehmen, dass das Kreismes-
ser 1 gegeniber dem Getriebegehause 5 bzw. dem Messergehause irgendwie
axial verschieblich gelagert ware. Demnach ist der aus DE 42 14 264 A1 (NK4)
bekannte Verstellmechanismus nicht einer Vorrichtung gleichzusetzen, die be-

wirkt, dass zum Durchfiihren eines oder mehrerer Leerschnitte der Abstand zwi-
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schen dem Schneidmesser und dem vorderen Ende des Lebensmittels verander-
bar ist (Merkmal d)).

f) Aus der DE 154 952 (NKG6) ist eine Maschine zum Schneiden von Fleisch,
Fleischwaren, Speck u. dgl., also Lebensmittel, bekannt (vgl. Titel). Das Lebens-
mittel liegt auf einem Schneidguttréager 8 (entspricht der Produktauflage) auf und
ein drehendes Kreismesser 1 (vgl. S. 1, Z. 5; entspricht dem rotierend angetriebe-
nen Schneidmesser) trennt am vorderen Ende des Lebensmittels Scheiben ab
(vgl. Titel, Figuren; Merkmal a)). Das Kreismesser 1 bewegt sich zwischen einer
vorgeschobenen Position wahrend des Abtrennens der Lebensmittelscheibe, die
dann die Schneidebene bildet (Fig. 2; Merkmal b)) und einer seitlich zuriickgezo-
genen Position nach dem Beenden des Schneidens (Fig. 3). Das Kreismesser 1
ist gegentber dem Schneidguttrager und parallel zu seiner Rotationsachse axial
beweglich gelagert (vgl. Anspruch; Merkmal c)). Dazu ist eine Vorrichtung (beste-
hend aus Zahnradern 15, 14, der Erh6hung 16, Stiutze 11; Hebel 10, Feder 12,
Welle 9) vorgesehen, die bewirkt, dass der Abstand zwischen dem Kreismesser
und dem vorderen Ende des Lebensmittels veranderbar ist (vgl. Anspruch sowie
Figuren 2 mit 3; Teile des Merkmals d), Merkmal e)). Die Vorrichtung umfasst als
Lager fur die Welle 9 ein Schutzgehause 2, 3 und die Welle kann als Messerauf-
nahme aufgefasst werden (vgl. Figuren; Merkmal g). Die Welle 9 (Messeraufnah-
me) ist relativ zum Schutzgehduse in Richtung der Rotationsachse verschieblich

angeordnet (vgl. Fig. 2 und 3; Merkmal h)).

Nicht realisiert ist jeweils ein eigener Antrieb fur das Kreismesser 1 und die Vor-
richtung (Merkmal f)). Von einer einzigen Antriebswelle 7 wird sowohl die Drehung
des Kreismessers 1 uber einen Kettentrieb 6, 5, 4 als auch die Verschiebung der
Welle 9 (Hub weg von Lebensmittel) abgeleitet. Ein weiterer Antrieb - und sei es
nur einer zum Auslésen der Hubbewegung - liegt nicht vor. AuRerdem werden
Leerschnitte durch die Hubbewegung nicht durchgefihrt. Die Hubbewegung er-
leichtert lediglich die seitliche Rickbewegung des Schneidguttragers (vgl. Sp. 1,
Z. 8 bis 15; Teile des Merkmals d)).
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g) Auch der sonstige Stand der Technik kann die beanspruchte Aufschneidevor-
richtung nicht vorwegnehmen. Insbesondere ist nirgends eine Vorrichtung offen-
bart, die bewirkt, dass zum Durchfuhren eines oder mehrerer Leerschnitte der Ab-
stand zwischen dem Schneidmesser und dem vorderen Ende des Lebensmittels
durch eine Bewegung des Schneidmessers aus der Schneidebene von dem Le-

bensmittel weg veranderbar ist (Merkmalskombination d) mit e)).

3.4 Die Aufschneidemaschine zum Aufschneiden von Lebensmittel gemal3 Patent-
anspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 0 beruht auch auf erfinderischer Tatig-
keit.

In der EP 0 289 765 A1l (NK3) wird im Ausfluhrungsbeispiel zur Vermeidung von
Schnitzelbildung wahrend des Portionierens ein Rickhub des Schlittens mit dem
Produktlaib vorgeschlagen, um die in der dortigen Beschreibungseinleitung ge-
nannten Nachteile zu vermeiden. Nach Meinung der Klagerin stelle der Rickhub
eine der in Sp. 1, Z. 35 bis 49 genannten Alternativen dar und die nicht beschrie-
bene zweite Alternative beinhalte die axiale Verlagerung des Scheidmessers (weg
vom Produktlaib). Es liege auf der Hand, nach einer verbesserten Lésung zu su-
chen, da die zu zerteilenden Stiicke gréRer und die Schnittgeschwindigkeiten
schneller werden. Die grofRen Sticke stellten eine schwere Masse dar (vgl.
DE 39 12 446 Al (NB30, Sp. 1, Z. 38, 39), deren Bewegung es zu vermeiden gel-
te. Auch aus DE 42 14 264 A1 (NK4) kame die Anregung, das Messer und nicht
das Produkt zu verlagern. Schlie@3lich erhalte der Fachmann aus der
DE 154 952 (NK®6) die Anregung, das Messer geradlinig zu verschieben.

Diesem  Vorbringen kann nicht gefolgt werden, da weder die
EP 0289 765 A1 (NK3) noch die DE 42 14 264 A1 (NK4) eine Bewegung des
Schneidmessers beim Zerteilen des Produktlaibes aus der Schneidebene von
dem Lebensmittel weg zeigen (vgl. Abschnitt3.3 d) und e)). Auch aus
DE 39 12 446 Al (NB30, vgl. Anspruch 1) ist nur die Bewegung des Schneidgutes
bekannt. Der einzige Beleg aus dem Stand der Technik, der einen Ruckhub des

Schneidmessers beim Zerteilen eines Produktlaibes zeigt, stammt aus der
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DE 154 952 (NK®6). Allerdings geht es dort nicht um Leerschnitte. Es ist auch nicht
ersichtlich (und auch nicht vorgetragen worden), wie die dortige einfache Kon-
struktion mit den anderen bekannten, mit elektronischen Steuereinrichtungen ver-
sehenen Schneidemaschinen vereinbart werden soll. Nur den Gedanken eines
Messerriickhubs zu tbertragen, reicht namlich nicht. Es fehlt noch an der Realisie-
rung. Allen bekannten Maschinen (vgl. NK3, NK9, NK10, NK13, NB30) ist gemein,
dass Leerschnitte eines schnell rotierenden Schneidmessers dadurch erreicht
werden, dass das Schneidgut vom Schneidmesser zuriickgezogen wird. Es mag
in der Fachwelt den Wunsch gegeben haben - wozu allerdings ein Nachweis
fehlt -, zum Realisieren von Leerschnitten bei hohen Zerteilungsgeschwindigkeiten
anstatt des Produktes das Messer zu verlagern, eine konkrete Losung dafir findet
sich jedoch erst in dem Streitpatent.

Die weiteren im Verfahren befindlichen Druckschriften geben ebenfalls keine Anre-

gung zum beanspruchten Gegenstand.

Die Kostenfolge ergibt sich aus 8§84 Abs.2 S. 1 PatG i.V.m. 892 Abs.1 S. 1
ZPO, da beide Parteien in etwa zu gleichen Teilen obsiegt haben bzw. unterlegen
sind. Durch die unbedingte Beschréankung zum Einen und insbesondere die erfolg-
te Festlegung der Patentinhaberin auf einen konkreten "ersten Teil" zum Anderen
wurde der Schutzbereich erheblich eingeschrankt, sodass nach Einschétzung des
Senats eine Verminderung des gemeinen Werts des Streitpatents gegentiber der

erteilten Fassung um etwa 50 % gegeben ist.
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Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit, die sich nur noch auf den
Kostenerstattungsanspruch der Klagerin hinsichtlich der Gerichtskosten bezieht,
beruht auf 8 99 Abs. PatG i. V. m. 88 708 Nr. 11, 711 ZPO.

Schuster Richter Bork Gutermuth Bilskamper Dr. Hochst
ist wegen Krank-
heit an der Unter-
schrift verhindert.
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