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betreffend das deutsche Patent 103 08 538

hat der 5. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mundlichen  Verhandlung vom 25. Méarz 2010 durch die Vorsitzende
Richterin Schuster sowie die Richter Gutermuth, Dipl.-Ing. Schneider,

Dipl.-Ing. Hildebrandt und Dipl.-Ing. Kuest

fur Recht erkannt:

I. Das deutsche Patent 103 08 538 wird fur nichtig erklart.

[I. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

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

bar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 103 08 538 (Streit-
patent), das am 27. Februar 2003 angemeldet worden ist und ein Verfahren zum
Herstellen einer Schlitzwand im Boden, eine Schlitzwandfrdse und eine Schlitz-
wandfrasvorrichtung betrifft. Das Streitpatent umfasst 9 Patentanspriche, von de-

nen die unabhangigen Anspriche 1, 4 und 6 folgenden Wortlaut haben:

1. Verfahren zum Herstellen einer Schlitzwand im Boden, bei dem
- mindestens ein an einem Rahmen (20) einer Schlitzwandfré-
se (10) angeordnetes Frasrad (12, 12") durch einen Antrieb (15,
15" in eine Drehbewegung versetzt wird,
- die Schlitzwandfrase (10) mit dem Rahmen (20) in den Boden

abgesenkt wird, wobei unterhalb des Frasrades (12, 12") befind-



liches Bodenmaterial abgeraumt und ein Frasschlitz (3) herge-
stellt wird, und

der Frasschlitz (3) mit einer abbindbaren Flissigkeit aufgefillt
wird,

dadurch gekennzeichnet,

dass die abbindbare Flussigkeit am Rahmen (20) in den Fras-
schlitz (3) eingeleitet wird,

dass das abgerdaumte Bodenmaterial von dem Frasrad (12, 12")
gezielt in einen ruckwartigen Bereich (4) des Frasschlitzes (3)
gefordert wird,

dass das abgerdumte Bodenmaterial im Frasschlitz (3) mit der
abbindbaren Flussigkeit durchmischt wird, und

dass das abgeraumte Bodenmaterial zumindest teilweise im

Frasschlitz (3) zum Bilden der Schlitzwand belassen wird.

Schlitzwandfrdse (10) zum Herstellen eines Frasschlitzes, mit ei-

nem Rahmen (20) und mindestens einem am Rahmen (20) ange-

ordneten Frasrad (12, 12'), wobei der Querschnitt des Rah-

mens (20) kleiner als der Querschnitt des Frasschlitzes (3) unter

Bildung eines Freiraumes (6) ausgebildet ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass durch den Freiraum (6) abgeraumtes Bodenmaterial von
dem mindestens einen Frasrad (12, 12') gezielt an dem Rah-
men (20) vorbei in einen rickwartigen Bereich (4) des Fréas-
schlitzes (3) férderbar ist, und

dass am Rahmen (20) eine Zufuhreinrichtung (41) zum Zufuh-

ren einer Flussigkeit in den Frasschlitz (3) angeordnet ist.

Schlitzwandfrasvorrichtung (1) zum Herstellen einer Schlitzwand,

insbesondere mit einem Verfahren nach einem der Anspriche 1
bis 3, mit

einem Tragergerat (30) und



- einer Schlitzwandfrase (10) nach einem der Anspriiche 4 oder

5, welche im Wesentlichen vertikal verstellbar am Tragerge-

rat (30) angeordnet ist, wobei

- die Schlitzwandfrase (10) an dem Tragergerat (30) mittels einer

Linearfihrungseinrichtung verschiebbar gefuhrt ist.

Wegen der jeweils riickbezogenen Unteranspriche 2, 3, 5 und 7 bis 9 wird auf die

Patentschrift verwiesen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klagerin geltend, der Gegenstand des Streit-

patents sei gegentber dem Stand der Technik nicht patentfahig. Er sei nicht neu,

beruhe aber jedenfalls nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.

Weiter macht sie geltend, der Gegenstand des Patents gehe Uber den Inhalt der
Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie urspriinglich angemeldet wurde.

Ebenso werde die Erfindung im Patent nicht so deutlich offenbart, dass ein Fach-

mann sie ausfuhren kénne.

Die Klagerin sttitzt ihre Klagebegrindung auf folgende Druckschriften:

(NK 4-1)

(NK 4-2)
(NK 4-3)

(NK 4-4)

(NK 4-5)

(NK 4-6)
(NK 4-7)

JP 7-54334 - im Original (NK 4-1a) und in beglaubigter
deutscher Ubersetzung (NK 4-1b)

US 53 68 083 A

JP 9-273150 - im Original (NK 4-3a) und in englischer
(Maschinen-)Ubersetzung (NK 4-3Db)

JP 11-200404 - im Original (NK 4-4a) und in englischer
(Maschinen-)Ubersetzung (NK 4-4Db)

JP 8-302670 - im Original (NK 4-5a) und in englischer
(Maschinen-)Ubersetzung (NK 5-2b)

DE 40 08 207 Al

JP 2000-160592 - im Original (NK 4-7a) und in engli-
scher (Maschinen-)Ubersetzung (NK 4-7b)



(NK 4-8) JP 7-216934- im Original (NK 4-8a) und in englischer
(Maschinen-)Ubersetzung (NK 4-8Db)

(NK 4-9) JP 8-177078 im Original (NK 4-9a) und in englischer
(Maschinen-)Ubersetzung (NK 4-9b).

Weiter hat die Klagerin in der Verhandlung die Prospekte "BG 9H - BG 18H -
Heavy-Duty Rotary Drilling Rings" von 2000 (NK 4-10) und ,Gerateprogramm?® von
April 1996 vorgelegt, die das Firmenemblem der Beklagten tragen. Die Beklagte
hat innerhalb der eingeraumten Schriftsatzfrist zugestanden, dass es sich um von
ihrem Konzern stammende Prospekte handelt und nicht bestritten, dass diese der

Offentlichkeit vor dem Anmeldetag des Streitpatents zuganglich waren.

Die Klagerin stellt den Antrag,

das deutsche Patent 103 08 538 im vollen Umfang flr nichtig zu

erklaren.
Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.
Hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit den Patentanspriichen gemal Hilfs-
antragen 1 und 2 vom 12. Marz 2010 sowie weiter hilfsweise mit den in der Ver-
handlung Ubergebenen Hilfsantragen 3 und 4, letzterem nach MalRgabe der im

Verhandlungsprotokoll vermerkten Anderungen.

Die Ansprtiche 1 bis 9 des Hilfsantrags 1 lauten:

1. Verfahren zum Herstellen einer Schlitzwand im Boden, bei dem
- zwei Paare von Frasradern (12, 12" an einer Unterseite eines

Rahmens (20) einer Schlitzwandfrase (10) angeordnet sind und



durch einen Antrieb (15, 15') in eine Drehbewegung versetzt
werden,

- an einer von den Frasradern (12, 12') abgewandten Oberseite
des Rahmens (20) eine Fuhrungsstange (33) befestigt ist, mit
welcher die Schlitzwandfrase (10) mit dem Rahmen (20) in den
Boden abgesenkt wird, wobei unterhalb der Frasrader (12, 12"
befindliches Bodenmaterial abgeraumt und ein Frasschlitz (3)
hergestellt wird, und

- der Frasschlitz (3) mit einer abbindbaren Flussigkeit aufgefullt
wird,
wobei

- die abbindbare Flussigkeit am Rahmen (20) in den Fras-
schlitz (3) eingeleitet wird,

- der Querschnitt des Rahmens (20) kleiner als der Querschnitt
des Frasschlitzes (3) unter Bildung eines Freiraumes (6) ausge-
bildet ist, durch welchen das abgerdumte Bodenmaterial von
den zwei Paaren von Frasradern (12, 12') gezielt in einen rick-
wartigen Bereich (4) des Frasschlitzes (3) oberhalb des Rah-
mens (20) gefordert wird,

- das abgeraumte Bodenmaterial im Frasschlitz (3) mit der ab-
bindbaren Flissigkeit durchmischt wird,

- das abgerdumte Bodenmaterial zumindest teilweise im Fras-
schlitz (3) zum Bilden der Schlitzwand belassen wird, und

- der Rahmen (20) von der Unterseite, an der die zwei Paare von
Frasradern (12, 12') angeordnet sind, zu seiner Oberseite, an
der die Fuhrungsstange (33) befestigt ist, hin verjingend aus-
gebildet ist.

Verfahren zum Herstellen einer Schlitzwand nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass die zwei Paare von Frasradern (12,

12" reversierend angetrieben werden.



Verfahren zum Herstellen einer Schlitzwand nach einem der An-
spruche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Schlitzwand-
frase (10) bei der Herstellung des Frasschlitzes (3) zumindest zeit-
weise in eine alternierende Aufwarts-/Abwartsbewegung versetzt

wird.

Schlitzwandfrase (10) zum Herstellen eines Frasschlitzes, mit ei-
nem Rahmen (20) und zwei Paaren von Frasradern (12, 12, wel-
che an einer Unterseite des Rahmens (20) angeordnet sind, wobei
der Querschnitt des Rahmens (20) kleiner als der Querschnitt des
Frasschlitzes (3) unter Bildung eines Freiraumes (6) ausgebildet
ist, durch den abgeraumtes Bodenmaterial von den zwei Paaren
von Frasradern (12, 12" gezielt an dem Rahmen (20) vorbei in ei-
nen rickwartigen Bereich (4) des Frasschlitzes (3) oberhalb des
Rahmens (20) forderbar ist, am Rahmen (20) eine Zuflhreinrich-
tung (41) zum Zufuhren einer Flussigkeit in den Frasschlitz (3) an-
geordnet ist,
wobei
- an einer von den Frasradern (12, 12') abgewandten Oberseite
des Rahmens (20) eine Fuhrungsstange (33) befestigt ist, und
- der Rahmen (20) von der Unterseite, an der die zwei Paare von
Frasradern (12, 12') angeordnet sind, zu seiner Oberseite, an
der die Fuhrungsstange (33) befestigt ist, hin verjingend aus-
gebildet ist.

Schlitzwandfrase (10) nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
dass die zwei Paare von Frasradern (12, 12') eine fUr eine rever-
sierende Drehbewegung geeignete Fraszahnanordnung aufwei-

sen.



6. Schlitzwandfrasvorrichtung (1) zum Herstellung einer Schlitzwand,
insbesondere mit einem Verfahren nach einem der Anspriche 1
bis 3, mit
- einem Tragergerat (30) und
- einer Schlitzwandfrase (10) nach einem der Anspriiche 4 oder

5, welche im Wesentlichen vertikal verstellbar am Tragerge-
rat (30) angeordnet ist, wobei
- die Schlitzwandfrase (10) an dem Tragergerat (30) mittels einer

Linearfihrungseinrichtung verschiebbar gefuhrt ist.

7. Schlitzwandfrasvorrichtung (1) nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Linearfuhrungseinrichtung als Fuhrungsstan-
ge (33) eine Teleskopstange aufweist, an welcher die Schlitz-

wandfréase (10) gelagert ist.

8. Schlitzwandfrasvorrichtung (1) nach einem der Anspriche 6 oder
7, dadurch gekennzeichnet, dass die Linearfihrungseinrichtung
eine am Tragergerat (30) angeordnete Fuhrungshilse (34) auf-

weist, durch welche die Fuhrungsstange (33) hindurchgefuhrt ist.

9. Schlitzwandfrasvorrichtung (1) nach einem der Anspriche 6 bis 8,
dadurch gekennzeichnet, dass am Tragergerat (30) ein Stellan-
trieb, insbesondere ein Seilzug-Mechanismus (37), zum vertikalen
Verfahren der Fihrungsstange (33) vorgesehen ist.

Die Anspriiche 1 bis 8 des Hilfsantrags 2 lauten:

1. Verfahren zum Herstellen einer Schlitzwand im Boden, bei dem
- mindestens ein an einem Rahmen (20) einer Schlitzwandfra-
se (10) angeordnetes Frasrad (12, 12") durch einen Antrieb (15,

15" in eine Drehbewegung versetzt wird,



- die Schlitzwandfrase (10) mit dem Rahmen (20) in den Boden
abgesenkt wird, wobei unterhalb des Frasrades (12, 12") befind-
liches Bodenmaterial abgerdumt und ein Frasschild (3) herge-
stellt wird, wobei der Querschnitt des Rahmens (20) kleiner als
der Querschnitt des Frasschlitzes (3) unter Bildung eines Frei-
raumes (6) ausgebildet ist, und

- der Frasschlitz (3) mit einer abbindbaren Flussigkeit aufgefullt
wird,

- die abbindbare Flussigkeit am Rahmen (20) in den Fras-
schild (3) eingeleitet wird,

- durch den Freiraum (6) das abgerdumte Bodenmaterial von
dem Frasrad (12, 12') gezielt in einen ruckwartigen Bereich (4)
des Frasschlitzes (3) oberhalb des Rahmens (20) gefordert
wird,

- das abgeraumte Bodenmaterial im Frasschlitz (3) mit der ab-
bindbaren Flissigkeit durchmischt wird,

- das abgerdumte Bodenmaterial zumindest teilweise im Fras-
schlitz (3) zum Bilden der Schlitzwand belassen wird,

- wobei die Schlitzwandfrase (10) an einem Tragergerat (30) mit-
tels einer Linearfihrungseinrichtung mit einer Fihrungsstan-
ge (33) verschiebbar gefuhrt wird und

- die Fuhrungsstange (33) mit einem Stellantrieb am Tragerge-
rat (30) vertikal verfahren wird,

- wobei zum Vortrieb der Schlitzwandfrase (10) eine in Vortriebs-
vorrichtung gerichtete Axialkraft vom Tragergerat (30) auf die

Schlitzwandfrase (10) Gbertragen wird.

Verfahren zum Herstellen einer Schlitzwand nach Anspruch 1 da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Frasrad (12,

12" reversierend angetrieben wird.
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Verfahren zum Herstellen einer Schlitzwand nach einem der An-

spruche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Schlitzwand-

frase (10) bei der Herstellung des Frasschlitzes (3) zumindest zeit-

weise in eine alternierende Aufwarts-/Abwartsbewegung versetzt

wird.

Schlitzwandfrasvorrichtung (1) zum Herstellen einer Schlitzwand,

insbesondere mit einem Verfahren nach einem der Anspriiche 1
bis 3, mit

einem Tragergerat (30) und

einer Schlitzwandfrase (10) zum Herstellen eines Frasschlit-
zes (3),

mit einem Rahmen (20) und

mindestens einem am Rahmen (20) angeordneten Frasrad (12,
127),

wobei der Querschnitt des Rahmens (20) kleiner als der Quer-
schnitt des Frasschlitzes (3) unter Bildung eines Freiraumes (6)
ausgebildet ist,

wobei

durch den Freiraum (6) abgeraumtes Bodenmaterial von dem
mindestens einen Frasrad (12, 12') gezielt an dem Rah-
men (20) vorbei in einen ruckwartigen Bereich (4) des Fras-
schlitzes (3) oberhalb des Rahmens (20) férderbar ist, und

am Rahmen (20) eine Zufuhreinrichtung (41) zum Zufihren ei-
ner Flussigkeit in den Frasschlitz (3) angeordnet ist,

wobei die Schlitzwandfrase (10) im Wesentlichen vertikal ver-
stellbar am Tragergerét (30) angeordnet ist, und

die Schlitzwandfrase (10) an dem Tragergerat (30) mittels einer
Linearfihrungseinrichtung mit Fuhrungsstange (33) verschieb-
bar gefuhrt ist, an welcher die Schlitzwandfrase (10) gelagert

ist, und
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- einem Stellantrieb am Tragergerat (30) zum vertikalen Verfah-
ren der FUhrungsstange (33),

- wobei der Stellantrieb dazu ausgelegt ist, zum Vortrieb der
Schlitzwandfrase (10) eine in Vortriebsrichtung gerichtete Axial-
kraft der Schlitzwandfrase (10) vom Tragergerat (30) auf die

Schlitzwandfrase (10) zu Ubertragen.

5. Schlitzwandfrasvorrichtung (1) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mindestens eine Frasrad (12, 12') eine flr eine
reversierende Drehbewegung geeignete Fraszahnanordnung auf-

weist.

6. Schlitzwandfrasvorrichtung (1) nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Fihrungsstange (33) eine Teleskop-

stange ist, an welcher die Schlitzwandfrase (10) gelagert ist.

7. Schlitzwandfrasvorrichtung (1) nach einem der Anspriche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass die Linearfihrungseinrichtung eine
am Tréagergerat (30) angeordnete Fuhrungshilse (34) aufweist,
durch welche die Fuhrungsstange (33) hindurchgefuhrt ist.

8. Schlitzwandfrasvorrichtung (1) nach einem der Anspriche 4 bis 7,
dadurch gekennzeichnet, dass als Stellantrieb ein Seilzug-Mecha-
nismus (37) zum vertikalen Verfahren der Fuhrungsstange (33)

vorgesehen ist.

Die Anspriiche 1 bis 7 des Hilfsantrags 3 lauten:

1. Verfahren zum Herstellen einer Schlitzwand im Boden, bei dem
- mindestens ein an einem Rahmen (20) einer Schlitzwandfra-
se (10) angeordnetes Frasrad (12, 12') durch einen Antrieb (15,

15" in eine Drehbewegung versetzt wird,
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- die Schlitzwandfrase (10) mit dem Rahmen (20) in den Boden
abgesenkt wird wobei unterhalb des Frasrades (12, 12") befind-
liches Bodenmaterial abgeraumt und ein Frasschlitz (3) herge-
stelltes wird, wobei der Querschnitt des Rahmens (20) kleiner
als der Querschnitt des Frasschlitzes (3) unter Bildung eines
Freiraumes (6) ausgebildet ist, und

- der Frasschlitz (3) mit einer abbindbaren Flussigkeit aufgefullt
wird,

- die abbindbare Flussigkeit am Rahmen (20) in den Fras-
schlitz (3) eingeleitet wird,

- durch den Freiraum (6) das abgerdumte Bodenmaterial von
dem Frasrad (12, 12') gezielt in einen ruckwartigen Bereich (4)
des Frasschlitzes (3) oberhalb des Rahmens (20) gefordert
wird,

- das abgeraumte Bodenmaterial im Frasschlitz (3) mit der ab-
bindbaren Flissigkeit durchmischt wird,

- das abgerdumte Bodenmaterial zumindest teilweise im Fras-
schlitz 3) zum Bilden der Schlitzwand belassen wird,

- wobei die Schlitzwandfrase (10) an einem Tragergerat (30) mit-
tels einer Linearfihrungseinrichtung mit einer Fihrungsstan-
ge (33), welche durch eine am Tragergerat (30) angeordnete
Fuhrungshilse (34) hindurchgefuhrt ist, verschiebbar gefihrt
wird, und

- die FUhrungsstange (33) mit einem Stellantrieb am Tragerge-
rat (30) vertikal verfahren wird,

- wobei zum Vortrieb der Schlitzwandfrase (10) eine in Vortriebs-
vorrichtung gerichtete Axialkraft vom Tragergerat (30) auf die

Schlitzwandfrase (10) Gbertragen wird.

. Verfahren zum Herstellen einer Schlitzwand nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Frasrad (12,

12" reversierend angetrieben wird.
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. Verfahren zum Herstellen einer Schlitzwand nach einem der An-

spruche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Schlitzwand-

frase (10) bei der Herstellung des Frasschlitzes (3) zumindest zeit-

weise in eine alternierende Aufwarts-/Abwartsbewegung versetzt

wird.

. Schlitzwandfrasvorrichtung (1) zum Herstellen einer Schlitzwand,

insbesondere mit einem Verfahren nach einem der Anspriiche 1
bis 3, mit

einem Tragergerat (30) und

einer Schlitzwandfrase (10) zum Herstellen eines Frasschlit-
zes (3),

mit einem Rahmen (20) und

mindestens einem am Rahmen (20) angeordneten Frasrad (12,
127),

wobei der Querschnitt des Rahmens (20) kleiner als der Quer-
schnitt des Frasschlitzes (3) unter Bildung eines Freiraumes (6)
ausgebildet ist,

wobei

durch den Freiraum (6) abgeraumtes Bodenmaterial von dem
mindestens einen Frasrad (12, 12') gezielt an dem Rah-
men (20) vorbei in einen rickwartigen Bereich (4) des Fras-
schlitzes (3) oberhalb des Rahmens (20) férderbar ist, und

am Rahmen (20) eine Zufuhreinrichtung (41) zum Zufihren ei-
ner Flussigkeit in den Frasschlitz (3) angeordnet ist,

wobei die Schlitzwandfrase (10) im Wesentlichen vertikal ver-
stellbar am Tragergerat (30) angeordnet ist,

die Schlitzwandfrase (10) an dem Tragergerat (30) mittels einer
Linearfihrungseinrichtung mit Fuhrungsstange (33) verschieb-
bar gefuhrt ist, an welcher die Schlitzwandfrase (10) gelagert

ist, und
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- die Linearfuhrungseinrichtung eine am Tragergerat (30) ange-
ordnete Fuhrungshulse (34) aufweist, durch welche die Fuh-
rungsstange (33) hindurchgefuhrt ist, und

- einem Stellantrieb am Tragergerat (30) zum vertikalen Verfah-
ren der FUhrungsstange (33),

- wobei der Stellantrieb dazu ausgelegt ist, zum Vortrieb der
Schlitzwandfrase (10) eine in Vortriebsrichtung gerichtete Axial-
kraft der Schlitzwandfrdse (10) vom Trégergerat (30) auf die

Schlitzwandfrase (10) zu Ubertragen.

5. Schlitzwandfrasvorrichtung (1) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mindestens eine Frasrad (12, 12') eine fir eine
reversierende Drehbewegung geeignete Fraszahnanordnung auf-

weist.

6. Schlitzwandfrasvorrichtung (1) nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Fihrungsstange (33) eine Teleskop-

stange ist, an welcher die Schlitzwandfrase (10) gelagert ist.

7. Schlitzwandfrasvorrichtung (1) nach einem der Anspriiche 4 bis 6,
dadurch gekennzeichnet, dass als Stellantrieb ein Seilzug-Mecha-
nismus (37) zum vertikalen Verfahren der Fuhrungsstange (33)

vorgesehen ist.

Die Ansprliche 1 bis 7 des Hilfsantrags 4 lauten:

1. Verfahren zum Herstellen einer Schlitzwand im Boden, bei dem
- mindestens ein an einem Rahmen (20) einer Schlitzwandfra-
se (10) angeordnetes Frasrad (12, 12") durch einen Antrieb (15,
15" in eine Drehbewegung versetzt wird,
- die Schlitzwandfrase (10) mit dem Rahmen (20) in den Boden

abgesenkt wird, wobei unterhalb des Frasrades (12, 12") befind-
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liches Bodenmaterial abgerdumt und ein Frasschlitz (12, 12"
befindliches Bodenmaterial abgeraumt und ein Frasschlitz (3)
hergestellt wird, wobei der Querschnitt des Rahmens (20) klei-
ner als der Querschnitt des Frasschlitzes (3) unter Bildung ei-
nes Freiraumes (6) ausgebildet ist, und

der Frasschlitz (3) mit einer abbindbaren Flussigkeit aufgefullt
wird,

die abbindbare Flussigkeit am Rahmen (20) in den Frés-
schlitz (3) eingeleitet wird,

durch den Freiraum (6) das abgeraumte Bodenmaterial von
dem Frasrad (12, 12') gezielt in einen rickwartigen Bereich (4)
des Frasschlitzes (3) oberhalb des Rahmens (20) gefdrdert
wird,

das abgeraumte Bodenmaterial im Frasschlitz (3) mit der ab-
bindbaren Flissigkeit durchmischt wird,

das abgerdumte Bodenmaterial zumindest teilweise im Fréas-
schlitz (3) zum Bilden der Schlitzwand belassen wird,

wobei die Schlitzwandfrase (10) an einem Tragergerat (30) mit-
tels einer Linearfihrungseinrichtung mit einer Fidhrungsstan-
ge (33), welche durch eine am Trégergerat (30) angeordnete
Fuhrungshilse (34) hindurchgefihrt ist, verschiebbar gefihrt
wird, und

die FUhrungsstange (33) mit einem Stellantrieb am Tragerge-
rat (30) vertikal verfahren wird,

wobei der Stellantrieb dazu ausgelegt ist, zum Vortrieb der
Schlitzwandfrase (10) eine in Vortriebsrichtung gerichtete Axial-
kraft vom Tragergerat (30) auf die Schlitzwandfrase (10) zu
Ubertragen und als Stellantrieb ein Seilzug-Mechanismus (37)
zum vertikalen Verfahren der Fuhrungsstange (33) vorgesehen

ist.
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2. Verfahren zum Herstellen einer Schlitzwand nach Anspruch 1, da-

durch gekennzeichnet, dass das mindestens eine Frasrad (12,

12') reversierend angetrieben wird.

3. Verfahren zum Herstellen einer Schlitzwand nach einem der An-

spruche 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die Schlitzwand-

frse (10) bei der Herstellung des Frasschlitzes (3) zumindest zeit-

weise in eine alternierende Aufwarts-/Abwartsbewegung versetzt

wird.

4. Schlitzwandfrasvorrichtung (1) zum Herstellen einer Schlitzwand,

insbesondere mit einem Verfahren nach einem der Anspriiche 1
bis 3, mit

einem Tragergerat (30) und

einer Schlitzwandfrase (10) zum Herstellen eines Frasschlit-
zes (3),

mit einem Rahmen (20) und

mindestens einem am Rahmen (20) angeordneten Frasrad (12,
127),

wobei der Querschnitt des Rahmens (20) kleiner als der Quer-
schnitt des Frasschlitzes (3) unter Bildung eines Freiraumes (6)
ausgebildet ist,

wobei

durch den Freiraum (6) abgeraumtes Bodenmaterial von dem
mindestens einen Frasrad (12, 12') gezielt an dem Rah-
men (20) vorbei in einen ruckwartigen Bereich (4) des Fras-
schlitzes (3) oberhalb des Rahmens (20) férderbar ist, und

am Rahmen (20) eine Zufuhreinrichtung (41) zum Zufuhren ei-
ner Flussigkeit in den Frasschlitz (3) angeordnet ist,

wobei die Schlitzwandfrase (10) im Wesentlichen vertikal ver-

stellbar am Tragergerat (30) angeordnet ist,
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- die Schlitzwandfrase (10) an dem Tragergerat (30) mittels einer
Linearfuihrungseinrichtung mit Flhrungsstange (33) verschieb-
bar gefuhrt ist, an welcher die Schlitzwandfrase (10) gelagert
ist, und

- die Linearfihrungseinrichtung eine am Tragergerat (30) ange-
ordnete Fuhrungshulse (34) aufweist, durch welche die Fuh-
rungsstange (33) hindurchgefuhrt ist, und

- einem Stellantrieb am Trégergerat (30) zum vertikalen Verfah-
ren der FUhrungsstange (33),

- wobei der Stellantrieb dazu ausgelegt ist, zum Vortrieb der
Schlitzwandfrase (10) eine in Vortriebsrichtung gerichtete Axial-
kraft vom Tragergerét (30) auf die Schlitzwandfrase (10) zu
Ubertragen und als Stellantrieb ein Seilzug-Mechanismus (37)
zum vertikalen Verfahren der Fihrungsstange (33) vorgesehen

ist.

5. Schlitzwandfrasvorrichtung (1) nach Anspruch 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das mindestens eine Frasrad (12, 12') eine flr eine
reversierende Drehbewegung geeignete Fraszahnanordnung auf-
weist.

6. Schlitzwandfrasvorrichtung (1) nach Anspruch 4 oder 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die FiUhrungsstange (33) eine Teleskop-

stange ist, an welcher die Schlitzwandfrase (10) gelagert ist.

Die Beklagte tritt den Ausfuhrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und
halt den Gegenstand des Streitpatents fur patentfahig, zumindest in einer der hilfs-
weise verteidigten Fassungen. Im nachgelassenen Schriftsatz vertieft die Beklagte
nochmals ihren Standpunkt, die in der Verhandlung vorgelegten Prospekte seien

nicht patenthindernd.

Im Verletzungsverfahren vor dem Landgericht Miinchen |, Az. 21 O 10125/07, er-
folgte am 28. Mai 2008 Aussetzung (Anlage NK 7).
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Entscheidungsgrinde

Die Klage, mit der die in 8 22 Abs. 2i. V. m § 21 Abs. 1 Nr. 1, 2 und 4 PatG vorge-
sehenen Nichtigkeitsgrinde der mangelnden Patentfahigkeit, der unzureichenden
Offenbarung der Ausfiihrbarkeit und des Hinausgehens des Patentgegenstandes
Uber die urspringliche Offenbarung geltend gemacht werden, ist zuldssig und be-

grundet.

Die in der Verhandlung vorgelegten Prospekte waren bei der Entscheidung zu be-
ricksichtigen, nachdem die Beklagte zugestanden hat, sie stammten aus ihrem
Konzern. Wenn im Schriftsatz der Beklagten vom 22. April 2010 von verspatet vor-
gelegten Prospekten die Rede ist (S. 4 unten), trifft dies nach derzeitiger Rechtsla-
ge schon grundsatzlich nicht zu, weil die Praklusionsvorschriften der ZPO im Pa-
tentnichtigkeitsverfahren keine Anwendung finden (vgl. Schulte, PatG 8. Aufl., Ein-
leitung Rz. 186). Im Ubrigen erfolgte die Vorlage als Reaktion auf eine geanderte
bzw. zusatzliche hilfsweise Verteidigung der Beklagten. Fraglich erscheint daher
allenfalls, nachdem inhaltlich die Prospekte in der Verhandlung diskutiert waren
und die Schriftsatzfrist ausdricklich nur zur Prifung ihrer Identitat eingeraumt war,
ob das im nachgelassenen Schriftsatz enthaltene inhaltliche Vorbringen der Be-
klagten berticksichtigt werden durfte. Auch bei dessen Bericksichtigung sieht der
Senat aber keinen Grund zur Anderung seiner Auffassung zur fehlenden Patentfa-
higkeit, so dass von einer sonst erforderlichen Wiederert6ffnung der mundlichen
Verhandlung zur Gewahrung rechtlichen Gehoérs fur die Gegenseite abgesehen

werden konnte.

1. Das Streitpatent befasst sich mit der Herstellung von Schlitzwénden im Boden
(Verfahren) sowie den hierzu eingesetzten Vorrichtungen. Schlitzwénde dienen
insbesondere zur Abschottung von Bodenbereichen gegeneinander und/oder zur
Sicherung einer nachtraglich auszuhebenden Baugrube gegen nachdriickende

Boden- oder Wassermassen, beispielsweise im Tunnelbau. Zur Herstellung einer
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Schlitzwand wird mit geeigneten Baumaschinen ein der spateren Wandbreite ent-
sprechender Schlitz ausgehoben oder ausgefrast, wobei die entstehenden Seiten-
wande gegen Nachrutschen gesichert werden mussen. Schlief3lich wird in den fer-
tigen Schlitz ein aushéartendes Material (i. d. R. eine Zementsuspension mit Zu-
schlagstoffen) eingebracht, welches nach Aushéarten die fertige Schlitzwand bildet.
Dem angegriffenen Patent liegt nun die Aufgabe zugrunde, ein solches Herstel-
lungsverfahren sowie die hierzu geeigneten Vorrichtungen hinsichtlich Material-
und Zeitaufwand zu verbessern.

Zur Losung dieser Aufgabe gibt der Patentanspruch 1 des Streitpatents die Lehre,
mittels an einem Rahmen angeordneter Frasréder, welche zusammen eine sog.
Schlitzwandfrase bilden, den Boden im Schlitz abzutragen und in einem Arbeits-
gang aus dem abgetragenen Bodenmaterial und einer Gber eine Zufiihrung einge-
leitete abbindende Flussigkeit, beispielsweise eine Zement-Wasser-Suspension,
in situ die spatere Wand auszubilden, wobei das Gemisch aus Bodenmaterial und
Suspension zugleich die Stutzfunktion fir die Wande des Schlitzes wahrend der
Herstellung Ubernimmt. Damit braucht das abgefraste Bodenmaterial nicht, wie
bisher Uberwiegend Ublich, erst an die Oberflache transportiert, dort gemischt und
sodann wieder in den Schlitz eingebracht werden. Auch entféllt bei dem streitpa-
tentlichen Verfahren das zwischenzeitliche Abstitzen der Schachtwande mittels
einer separaten Stutzflussigkeit.

In den nebengeordneten Patentanspriichen 4 und 6 werden eine fur dieses Ver-
fahren geeignete Schlitzwandfrase und eine Schlitzwandfrasvorrichtung bean-

sprucht, wobei letztere fakultativ auf vorangehende Anspriche riickbezogen ist.

Nach Merkmalen gegliedert lauten die nebengeordneten Patentanspriche 1, 4
und 6 in der erteilten Fassung (der Nummerierung durch die Klagerin gem. Anlage
NK 3, Bl. 11 bis 13 GA, folgend):

1.0 Verfahren zum Herstellen einer Schlitzwand im Boden,
bei dem
1.1.1 mindestens ein an einem Rahmen (20) einer Schlitzwand-

frase (10) angeordnetes Frasrad (12, 12"



1.1.2

1.2.1

1.2.2

1.3

1.4

151

1.5.2
153

1.6

1.7

4.1

4.1

4.2

43.1

4.3.2

44.1
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durch einen Antrieb (15, 15" in eine Drehbewegung ver-
setzt wird,

die Schlitzwandfrase (10) mit dem Rahmen (20) in den
Boden abgesenkt wird,

wobei unterhalb des Frasrades (12, 12") befindliches Bo-
denmaterial abgerdumt und ein Frasschlitz (3) hergestellt
wird, und

der Frasschlitz (3) mit einer abbindbaren Flissigkeit aufge-
fullt wird,

dadurch gekennzeichnet,

dass die abbindbare Flissigkeit am Rahmen (20) in den
Frasschlitz (3) eingeleitet wird,

dass das abgerdumte Bodenmaterial von dem Frasrad (12,
12"

gezielt

in einen ruckwartigen Bereich (4) des Frasschlitzes (3) ge-
fordert wird,

dass das abgeraumte Bodenmaterial im Frasschlitz (3) mit
der abbindbaren Flissigkeit durchmischt wird, und

dass das abgerdumte Bodenmaterial zumindest teilweise
im Frasschlitz (3) zum Bilden der Schlitzwand belassen

wird.

Schlitzwandfrase (10) zum Herstellen eines Frasschlitzes,

mit einem Rahmen (20) und

mindestens einem am Rahmen (20) angeordneten Fras-
rad (12, 12'),

wobei der Querschnitt des Rahmens (20) kleiner als der
Querschnitt des Frasschlitzes (3)

unter Bildung eines Freiraumes (6) ausgebildet ist,

dadurch gekennzeichnet,

dass durch den Freiraum (6) abgerdumtes Bodenmaterial
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4.4.2 von dem mindestens einen Frasrad (12, 12"

4.4.3 gezielt

4.4.4 an dem Rahmen (20) vorbei

4.4.5 in einen ruckwartigen Bereich (4) des Frasschlitzes (3) for-
derbar ist, und

4.5.1 dass am Rahmen (20)

4.5.2 eine Zufuhreinrichtung (41) zum Zufuhren einer Flussigkeit
in den Frasschlitz (3) angeordnet ist.

6.0  Schlitzwandfrasvorrichtung (1) zum Herstellen einer Schlitz-

wand, insbesondere mit einem Verfahren nach einem der
Anspriche 1 bis 3, mit

6.1 einem Tragergerat (30) und

6.2.1 einer Schlitzwandfrase (10) nach einem der Anspriche 4
oder 5,

6.2.2 welche im Wesentlichen vertikal verstellbar

6.2.3 am Tragergerat (30) angeordnet ist,

6.3 wobei die Schlitzwandfrase (10) an dem Tragergerat (30)
mittels einer Linearfihrungseinrichtung verschiebbar ge-
fuhrt ist.

2. Als mal3geblichen Durchschnittsfachmann sieht der Senat einen Maschinen-
bau-Ingenieur mit besonderen Kenntnissen in Konstruktion und Einsatz von Bau-

maschinen fur den Tiefbau an.

3. Nach dem Verstandnis dieses Fachmanns geht der Gegenstand des Patents
nicht tiber den Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinaus, in der sie urspringlich
angemeldet wurde.

Gegen den diesbeziglichen Vorhalt der Klagerin, die im Erteilungsverfahren er-
folgte Hinzunahme des Adverbs ,gezielt* (Merkmal 1.5.2) bezlglich des Forderns
von abgeraumtem Bodenmaterial in einen rickwartigen Bereich des Frasschlitzes

(Merkmale 1.5.1 und 1.5.3) finde nirgendwo in den urspringlichen Anmeldungsun-
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terlagen eine Stitze und stelle damit eine unzulassige Erweiterung des Anmel-
dungsgegenstandes dar, fuhrt die Beklagte die Zeilen 9 bis 11 in Absatz [0011]
der die urspringlichen Anmeldungsunterlagen reprasentierenden Offenlegungs-
schrift an. Mit der dortigen Angabe,

,Das abgeraumte Bodenmaterial wird erfindungsgemafld von dem

Frasrad in einen rickwartigen Bereich des Frasschlitzes gefordert"

sei implizit ausgesagt, zumindest ein Schwerpunkt der Erfindung liege gerade in
dieser so und nicht anders gewollten Forderrichtung; die Erganzung ,gezielt* stelle

damit lediglich eine (insoweit zulassige) Klarstellung dar.

Der Senat schlief3t sich dieser Argumentation an und verneint eine unzulassige Er-
weiterung i. S. § 21 (1). 4 PatG. Im Gegensatz zu Anderungen in einem bereits er-
teilten Patent konnen namlich im Erteilungsverfahren Klarstellungen in den Patent-
anspruch aufgenommen werden, solange sie durch die Ursprungsoffenbarung ge-
deckt sind.

4. Das Patent offenbart die Erfindung so deutlich und vollstédndig, dass ein Fach-
mann sie ausfuhren kann.
Die Klagerin bezweifelt die Ausfihrbarkeit der Lehre nach dem auf den unabh&n-

gigen Patentanspruch 4 riickbezogenen Anspruch 5 beziiglich des Merkmals 5.1,

,dass das mindestens eine Frasrad eine fir eine reversierende

Drehbewegung geeignete Fraszahnanordnung aufweist".

Diese Angabe sei lediglich aufgabenhaft, ohne dem Fachmann im Rahmen der
Patentschrift hinreichend Mittel zu offenbaren, wie diese Aufgabe zu I6sen sei.

Dieser Auffassung kann sich der Senat nicht anschlie3en. Denn es ist ohne Weite-
res in das Fachwissen des hier zustdndigen Fachmanns zu stellen, wie er Fras-
zéahne auszubilden und anzuordnen hat, damit sie in beiden Drehrichtungen des
Frasrades wirksam sind. So kdnnen etwa alle Z&hne am Umfang mit doppelseiti-
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gen Schneiden versehen oder Zéahne mit einseitigen Schneiden jeweils um 180°

versetzt abwechselnd am Umfang angeordnet sein.

5. Der Gegenstand des Streitpatents ist jedoch nicht patentfahig.

5.1 Zum Hauptantrag

5.1.1 Das Verfahren nach dem erteilten Patentanspruch 1 ist gegentber dem In-
halt der JP 7-54334 (NK 4-1) nicht neu.

Im Folgenden wird unter Anwendung der oben aufgefiihrten Merkmalsgliederung
zu Einzelheiten aus den Figuren auf die Originaldruckschrift selbst (NK4-1a) und
hinsichtlich Fundstellen im Text auf die unbestritten authentische deutsche Uber-

setzung (NK 4-1b) Bezug genommen.

Die eine Schlitzwandfrase betreffende JP 7-54334 offenbart neben der hierfir vor-
gesehenen Vorrichtung auch explizit ein Verfahren zum Herstellen einer Schlitz-
wand im Boden gem. Merkmal 1.0 des erteilten Patentanspruchs 1 (s. dort insbe-
sondere Abs. 0008 bis 0015 der deutschen Ubersetzung: ,Anwendung* und ,Pra-

xisbeispiel®).

Im Einzelnen umfasst dieses bekannte Verfahren in Ubereinstimmung mit den ent-

sprechenden Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1:

- Merkmale 1.1.1, 1.1.2: Zwei an einem Rahmen (7) der Schlitzwandfrase ange-

ordnete Frasrader (Frastrommeln 8) werden durch einen Antrieb in eine Drehbe-

wegung versetzt (s. u. a. Abs. 0015);

- Merkmale 1.2.1, 1.2.2: Die Schlitzwandfrase wird mit dem Rahmen in den Bo-

den abgesenkt, wobei unterhalb der Frasrader befindliches Bodenmaterial abge-

raumt und ein Frasschlitz (E1) hergestellt wird (ebd.);
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- Merkmal 1.3: Der Frasschlitz wird mit einer abbindbaren Flussigkeit (,Ver-

bundmasse*) aufgefillt (ebd.);
- Merkmal 1.4: Die abbindbare Flussigkeit wird am Rahmen in den Frasschlitz
eingeleitet (ebd., s. insbhesondere die Angabe ,... aus dem Injektionsventil 7a am

Rahmen 7 gepresst;

- Merkmale 1.5.1 - 1.6: Wohin das abgerdumte Bodenmaterial bei dem Verfah-

ren nach der NK 4-1 von den Frastrommeln geférdert wird, ist dort zwar nicht ex-
plizit angegeben; um gemal dem hierbei vorgesehenen Verfahrensschritt zur
Durchmischung des abgerdumten Materials mit der abbindbaren Flussigkeit Gber
die dortigen Rihrtrommeln (9) in deren Arbeitsbereich zu gelangen, muss jedoch
letztlich das Material zwangslaufig in den entsprechenden riickwartigen Bereich
des Frasschlitzes gelangen, wo nach der Fig. 2 der NK 4-1 eben die Rihrtrom-
meln (9) angeordnet sind. Im Ubrigen verbleibt wahrend der Vorwartsbewegung
der Schlitzwandfrase in Richtung des anstehenden Bodens gar kein anderer Platz,
wo das Material zur Ablage kommen kann, so dass es zwangslaufig von den Fras-
radern (8) Uber die Ruhrtrommeln (9) in einen rickwartigen Bereich des Frasschlit-
zes gefordert wird. Inwieweit diese zwangsweise Forderung als ,gezielt” i. S. des

(zur Klarstellung aufgenommenen) Merkmals 1.5.2 zu verstehen ist, kann deswe-

gen dahinstehen, weil aufgrund derselben Randbedingungen und Wirkmechanis-
men sowohl bei dem streitgegenstandlichen Verfahren als auch bei dem nach der
NK 4-1 jeweils derselbe Effekt auftritt.

- Merkmal 1.7: Das abgeraumte Bodenmaterial wird zumindest teilweise im
Frasschlitz zum Bilden der Schlitzwand belassen. Ein anderes Vorgehen - etwa
ein Herausbefordern des gesamten Bodenmaterials - ergdbe in Hinblick auf die
auch dem Verfahren nach der NK 4-1 zugrunde liegende Aufgabenstellung gar
keinen Sinn; denn es soll ja dort wie auch nach dem Streitpatent die zu erstellende
Schlitzwand ,in situ“, also wéhrend des Herstellung des Schlitzes unter Einbezie-

hung des dabei anfallenden Bodenmaterials entstehen. Lediglich tberschissiges
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Aushubmaterial, welches wegen der beigemischten Verbundflissigkeit anfallt, wird
(wiederum zwangslaufig) nach aufRen entfernt.

Insgesamt erfolgt somit das in der NK 4-1 offenbarte Verfahren mit denselben Ver-
fahrensschritten wie sie im streitgegenstandlichen Patentanspruch 1 beansprucht

sind.

Soweit die Beklagte in diesem Zusammenhang anfuhrt, bei dem Verfahren nach
der NK 4-1 kdmen zuséatzlich zu den Frasradern sog. Ruhrtrommeln zum Einsatz
und schon dies begriinde die Neuheit des Patentgegenstandes gegeniber diesem
Stand der Technik, so geht dies schon deswegen ins Leere, weil der Wortlaut des

angegriffenen Patentanspruchs 1 solche Ruhrtrommeln nicht ausschliel3t.

5.1.2 Auch die Schlitzwandfrase nach dem nebengeordneten Patentanspruch 4 ist
gegenuber dem Inhalt der JP 7-54334 (NK 4-1) nicht neu.

Wie nachfolgend im Einzelnen ausgefuhrt zeigt diese Druckschrift, wiederum unter
Bezugnahme auf die Figuren des Originaldokuments (NK 4-1a) und den Text der
deutschen Ubersetzung (NK 4-1b), eine Schlitzwandfrase mit samtlichen Merkma-

len des angegriffenen Patentanspruchs 4:

- Merkmal 4.0: Abs. 0008 ff. ,Anwendung” und ,Praxisbeispiel”;

- Merkmal 4.1: Rahmen (7) in Fig. 1 und 2;

- Merkmal 4.2: Frastrommeln (8), ebd.;

- Merkmale 4.3.1, 4.3.2: Gemal3 Darstellung in Fig. 2b ist der Querschnitt des

Rahmens (7) deutlich schmaler als die der Schlitzbreite entsprechende
AulR3enkontur der Uberstehenden Frastrommeln (8) und beldsst damit einen
entsprechenden Freiraum,;

- Merkmale 4.4.1 - 4.4.5: Ergibt sich als zwangslaufige Wirkung der Rahmenan-

ordnung (vgl. oben die Ausfiihrungen zu den analogen Merkmalen des Patent-
anspruchs 1);
- Merkmale 4.5.1, 4.5.2: Injektionsventil (7a) in Fig. 2, i. V. m. Abs. 0015.
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5.1.3 Schliel3lich ist auch die Schlitzwandfrasvorrichtung nach dem Patentan-

spruch 6 gegentber dem Inhalt der JP 7-54334 (NK 4-1) nicht neu.

Der Anspruch 6 ist - abgesehen von einer fakultativen Ruckbeziehung auf die An-
spruche 1 bis 3 (s. Merkmal 6.0) - insoweit als Nebenanspruch aufzufassen, als er
bei Ubereinstimmender Kategorie auf eine anders bezeichnete Vorrichtung
(,Schlitzwandfrasvorrichtung”) gerichtet ist als der Patentanspruch 4 (,Schlitz-
wandfrase®). Die in Anspruch 6 beanspruchte Schlitzwandfrasvorrichtung umfasst
gemall dem Merkmal 6.2.1 die von Anspruch 4 umfasste Schlitzwandfrase sowie

ein Tragergerat (Merkmal 6.1), an welchem (Merkmal 6.2.3) die vertikal verstell-

bare (Merkmal 6.2.2) Schlitzwandfrase mittels einer Linearfihrungseinrichtung

verschiebbar gefihrt ist (Merkmal 6.3).

Ein solches Tragergerat mit einer vertikal verstellbaren Linearfihrungseinrichtung
weist jedoch bereits die Schlitzwandfrase nach der hierzu neuheitsschadlichen
JP 7-54334 (NK 4-1) auf. In Fig. 1 dieser Druckschrift ist eine Tragermaschine (1)
dargestellt, an welcher tber eine auf- und abwarts (also vertikal) bewegbare Kelly-
Stange (3) die Schlitzwandfrase (4) angeordnet ist (vgl. auch Beschreibung,
Abs. 0010).

Da die NK 4-1 somit eine Schlitzwandfrasvorrichtung mit sédmtlichen Merkmalen
des Patentanspruchs 6 in seiner nicht auf die Anspruch 1 bis 3 riickbezogenen
Variante offenbart, ist diese ebenfalls nicht neu.

Auch die fakultativ beanspruchte Einbeziehung der Merkmale eines der Patentan-
spruche 1 bis 3 (,insbesondere nach ...*) flhrt nicht zu einem patentfahigen Ge-
genstand. Wie oben zur fehlenden Neuheit des Verfahrens nach dem Patentan-
spruch 1 ausgefuhrt (s. Punkt 5.1.1), weist die Vorrichtung nach der NK 4-1 nam-
lich auch dessen explizit bzw. implizit mit umfassten gegenstandlichen Merkmale
auf, wie Rahmen, Frasrader und Flussigkeitszufihrung (dort Pos. 7, 8 und 7a).

Zu den weiter fakultativ mit einbezogenen Unteranspriichen 2 und 3 sei ebenfalls
auf den Offenbarungsgehalt der NK 4-1 verwiesen, wo insbesondere in Abs. 0011
der Ubersetzung (NK 4-1b) von in allen Richtungen drehbaren Frastrommeln die
Rede ist (Anspruch 2) und in Abs. 0010 die Mdglichkeit einer Auf- und Abbewe-
gung angegeben ist (Anspruch 3).
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5.2 Zum Hilfsantrag 1

Zur Zulassigkeit der geanderten Patentanspriiche nach den Hilfsantragen hinsicht-
lich der Nichtigkeitsgriinde Unzulassige Erweiterung und Unzureichende Lehre
fuhrt die Klagerin tber die bereits zum Hauptantrag geéuf3erten Aspekte hinaus
keine weiteren an. Auch der Senat sieht diesbezuglich keine Hinderungsgriinde zu

den Hilfsantragen.

5.2.1 Das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 gemafR Hilfsantrag 1 ist gegen-
Uber dem Inhalt der JP 7-54334 (NK 4-1) nicht neu.
Es unterscheidet sich von dem in der erteilten Fassung beanspruchten Verfahren

durch die Hinzunahme folgender Merkmale (Nummerierung durch den Senat):

- l.a Die Anordnung von zwei Paaren von Frasradern (12, 12"
an einer Unterseite des Rahmens (20);

- 1.b Eine an einer von den Frasradern (12, 12") abgewandten
Oberseite des Rahmens (20) befestigte Fuhrungsstange (33), mit
welcher die Schlitzwandfrase (10) mit dem Rahmen (20) in den
Boden abgesenkt wird;

- 1.c Der Querschnitt des Rahmens (20) ist kleiner ausgebil-
det als der Querschnitt des Frasschlitzes (3), unter Bildung eines
Freiraumes (6), durch welchen das abgerdumte Bodenmaterial in
einen ruckwartigen Bereich des Frasschlitzes oberhalb des Rah-
mens (20) gefordert wird;

- 1.d Der Rahmen (20) ist von der Unterseite, an der die zwei
Paare von Frasradern (12, 12') angeordnet sind, zu seiner Ober-
seite, an der die Fuhrungsstange (33) befestigt ist, hin verjingend

ausgebildet.

Ausweislich der Fig. 2a der NK 4-1 sind bei der dort offenbarten Schlitzwandfrase
ebenfalls zwei Paare von Frasradern (8) an der Unterseite des Rahmens (7) ange-

ordnet (Merkmal 1.a).
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Auch weist die Schlitzwandfrdse nach der NK 4-1 eine an der von den Frésra-
dern (8) abgewandten Oberseite des Rahmens (7) befestigte Fuhrungsstange (3)
auf (s. Fig. 1 und 2 i. V. m. Abs. 10 der Ubersetzung NK 4-1b) (Merkmal 1.b).
Ferner lasst die Fig. 2 der NK 4-1 eindeutig erkennen, dass der Querschnitt des
Rahmens (7) kleiner ausgebildet ist als die Kontur der Frasrader (8), welche dem
Querschnitt des Frasschlitzes entspricht (Merkmal 1.c).

Schlielilich ist der dortigen Fig. 2 auch zu entnehmen, dass der Rahmen (7) von
der Unterseite, an der die zwei Paare von Frasradern (8') angeordnet sind, zu sei-
ner Oberseite, an der die Fuhrungsstange (3) befestigt ist, hin verjingend ausge-
bildet ist (Merkmal 1.d).

Damit ist der Gegenstand des Patentanspruchs 1 gemaf Hilfsantrag 1 in samtli-
chen seiner Merkmale durch den Inhalt der NK 4-1 neuheitsschadlich vorwegge-

nommen.

5.2.2 Auch die Vorrichtung nach dem Patentanspruch 4 gemaf Hilfsantrag 1 ist
gegenuber dem Inhalt der JP 7-54334 (NK 4-1) nicht neu.

Zu dem Merkmalsumfang des Patentanspruchs 4 sind nach Hilfsantrag 1 diesel-

ben Merkmale hinzugefligt wie zu Patentanspruch 1 aufgefthrt (s. oben Punkt
5.2.1). Analog zu den dort getroffenen Ausfihrungen kann daher fir den Patent-
anspruch 4 nichts anderes gelten.

5.2.3 Die Vorrichtung nach dem Patentanspruch 6 gemafl Hilfsantrag 1 ist gegen-
Uber dem Inhalt der JP 7-54334 (NK 4-1) ebenfalls nicht neu.
Nach Hauptanspruch 1 ist der Patentanspruch 6 in seiner Formulierung gegen-

Uber der erteilten Fassung (Hauptantrag) unverandert geblieben. Soweit er auf-
grund seiner obligaten und fakultativen Bezugnahme auf einen oder mehrere der
Anspriche 1 bis 5 deren gemald Hilfsantrag 1 geanderten Merkmale mit einbe-
zieht, schafft dies ebenfalls keinen gegeniber dem Inhalt der NK 4-1 neuen Ge-
genstand, da hierzu jeweils dieselben Uberlegungen gelten wie zu den einzelnen
vorangegangenen Patentansprichen ausgefuhrt (s. oben Punkte 5.1.3, 5.2.1 und
5.2.2).
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5.3 Zum Hilfsantrag 2

5.3.1 Das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 gemalR3 Hilfsantrag 2 mag neu

sein, es beruht jedoch gegeniber einer Zusammenschau der Druckschriften
JP 7-54334 (NK 4-1) und JP 8-177078 (NK 4-9) nicht auf einer erfinderischen Ta-
tigkeit.
Es unterscheidet sich von dem in der erteilten Fassung (Hauptantrag) bean-
spruchten Verfahren durch die Hinzunahme folgender Merkmale (Nummerierung
gof. in Ubereinstimmung mit den gemaR Hilfsantrag 1 aufgenommenen Merkma-
len):

- 1l.c Der Querschnitt des Rahmens (20) ist kleiner ausgebil-

det als der Querschnitt des Frasschlitzes (3) unter Bildung eines

Freiraumes (6), durch welchen das abgerdumte Bodenmaterial in

einen rickwartigen Bereich des Frasschlitzes oberhalb des Rah-

mens (20) gefordert wird;

- 1l.e Die Schlitzwandfrase (10) ist an einem Tragergerat (30)

mittels einer Linearflihrungseinrichtung mit einer Fuhrungsstan-

ge (33) verschiebbar geflhrt;

- 1f Die Fuhrungsstange (33) wird mit einem Stellantrieb am

Tragergerat (30) vertikal verfahren;

- 1.g Zum Vortrieb der Schlitzwandfrase (10) wird eine in Vor-

triebsrichtung gerichtete Axialkraft vom Tragergerat (30) auf die

Schlitzwandfrase (10) Ubertragen.

Soweit das mit Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 2 beanspruchte Verfahren in
seinen Merkmalen mit dem nach dem Hauptantrag tbereinstimmt, ist es, wie hier-
zu ausgefuhrt, aus der NK 4-1 bekannt (s. oben Punkt 5.1.1).

Dartiber hinaus ist auch das mit der Fassung gemald Hilfsantrag 1 Ubereinstim-
mende Merkmal 1.c bei dieser Schlitzwandfrase realisiert (s. oben Punkt 5.2.1).
Weiterhin weist die Schlitzwandfrase nach der NK 4-1 aber auch die die Befesti-
gung und vertikale Verstellung an einem Trégergeréat mittels einer Linearfihrungs-

einrichtung mit einer Fihrungsstange betreffenden Merkmale 1.e und 1.f auf, wel-
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che nach Hauptantrag und Hilfsantrag 1 Gegenstand des Patentanspruchs 6 sind
(s. oben Punkt 5.1.3 und 5.2.3).

Als hierzu unterschiedlich verbleibt beim Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 so-
mit lediglich das Merkmal 1.g, wonach zum Vortrieb der Schlitzwandfrase eine in
Vortriebsrichtung gerichtete Axialkraft vom Tragergerat auf die Schlitzwandfrase
Ubertragen wird. Wenn der Fachmann beim Herstellen des Bodenschlitzes fur eine
Schlitzwand einen Untergrund vorfindet, welcher aufgrund seiner Beschaffenheit
einen besonders hohen Widerstand gegen das Eindringen der eingesetzten
Schlitzwandfrase bietet, so dass deren Eigengewicht fur ein effektives Arbeiten
nicht mehr ausreicht, wird er selbstverstandlich um eine Erhéhung der Vortriebs-
kraft in Richtung auf den abzutragenden Boden bemiiht sein. Sofern er dabei nicht
bereits im Rahmen seines Fachwissens zu der MaRnahme gelangt, hierzu eine in
Vortriebsrichtung gerichtete Axialkraft vom Tragergerat auf die Schlitzwandfrase
zu Ubertragen, so erfahrt er jedenfalls aus der hier einschlagigen JP 8-177078
(NK 4-9) die entscheidende Anregung in diese Richtung. Bereits im englischspra-
chigen Abstract dieser Druckschrift ist diese Losung bei Ubereinstimmender Auf-
gabenstellung ausdricklich vorgezeichnet (s. dort ,Purpose” und ,Constitution®,
insbesondere Zeilen 8 bis 11).

Zumindest in einer Zusammenschau mit der Lehre der NK 4-9 ergibt sich somit
das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 gemaR Hilfsantrag 2 fur den Fach-

mann in naheliegender Weise aus dem Inhalt der NK 4-1.

5.3.2 Auch die Vorrichtung nach dem Patentanspruch 4 gemald Hilfsantrag 2

beruht nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.

Der Patentanspruch 4 nach Hilfsantrag 2 umfasst eine Kombination der erteilten
Patentanspruche 4 und 6 unter zusatzlicher Aufnahme des Merkmals 1.g, welches
sich identisch bereits im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 2 findet (s. oben Punkt
5.3.1).

Als unterschiedlich zu diesem Stand der Technik verbleibt beim Patentanspruch 4
nach Hilfsantrag 2 somit lediglich das zusatzlich aufgenommene Merkmal 1.g, wo-
nach zum Vortrieb der Schlitzwandfrése eine in Vortriebsrichtung gerichtete Axial-

kraft vom Tragergerat auf die Schlitzwandfrase ubertragen wird. Analog zu dem
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gleichlautenden Merkmal im Verfahrensanspruch nach Hilfsantrag 2 ist dieses
auch in der Kombination mit dem Vorrichtungsanspruch 4 zu beurteilen, da es
- unabhangig von den ubrigen Merkmalen - wiederum lediglich um die Verstarkung
der Kraftkomponente in Vortriebsrichtung durch eine entsprechend gerichtete
Axialkraft vom Tragergerat auf die Schlitzwandfrase geht.

Wie zu diesem Sachverhalt bereits ausgefiihrt (s. oben Punkt5.3.1), wird der
Fachmann auf diese MalRBhahme durch den Inhalt der NK 4-9 hingefiihrt, ohne

hierzu erfinderisch tatig zu werden.

5.4 Zum Hilfsantrag 3

5.4.1 Das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 gemafR Hilfsantrag 3 mag neu

sein, es beruht jedoch gegeniber einer Zusammenschau der Druckschriften
JP 7-54334 (NK 4-1) und JP 8-177078 (NK 4-9) nicht auf einer erfinderischen Ta-
tigkeit.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 3 unterscheidet sich von dem nach Hilfs-

antrag 2 durch Hinzunahme des Merkmals, dass

- 1.h  die Fuhrungsstange (33) durch eine am Tragergerat (30)
angeordnete Fuhrungshtlse (34) hindurchgefiihrt ist.

Dieses Merkmal ist jedoch ebenfalls bei der Schlitzwandfrase nach der NK 4-9
realisiert, wie ganz augenscheinlich bereits das Abstract mit Zeichnung zeigt
(s. dort Hulse 14 am Fuhrungsmast 11). Aus dieser Druckschrift erfahrt der Fach-
mann somit - neben der grundséatzlichen MalRnahme des Aufbringens einer Axial-
kraft - die entscheidende Anregung zu einer vorteilhaften Fihrung der Fiuhrungs-
stange durch eine am Tragergeréat angeordnete Fuhrungshilse, so dass auch die-

se Merkmalskombination eine erfinderische Tatigkeit nicht begriinden kann.

5.4.2 Auch die Vorrichtung nach dem Patentanspruch 4 gemaf} Hilfsantrag 3 be-

ruht nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.
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Analog zu Patentanspruch 4 nach Hilfsantrag 2 beruht auch der nach Hilfsantrag 3
auf einer Zusammenfassung der erteilten Patentanspriche 4 und 6 unter Aufnah-
me des dem Patentanspruch 1 hinzugefiigten Merkmals 1.h, wonach die Fuh-
rungsstange (33) durch eine am Tragergerat (30) angeordnete Fuhrungshilse (34)
hindurchgefihrt ist. Entsprechend ist auch die Patentfahigkeit dieses Anspruchs
zu beurteilen, so dass auch dessen Gegenstand keine erfinderische Tatigkeit zu-

gesprochen werden kann (s. oben Punkt 5.4.1).

5.5 Zum Hilfsantraqg 4

5.5.1 Das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 gemafR Hilfsantrag 4 mag neu

sein, es beruht jedoch gegenlUber einer Zusammenschau der Druckschriften
JP 7-54334 (NK 4-1) und JP 8-177078 (NK 4-9) nicht auf einer erfinderischen Ta-
tigkeit.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 4 unterscheidet sich von dem nach Hilfs-
antrag 3 durch eine Variation des Merkmals 1.h dahingehend, dass nunmehr

- 1.h' der Stellantrieb dazu ausgelegt ist, zum Vortrieb der
Schlitzwandfrase (10) eine in Vortriebsrichtung gerichtete Axial-
kraft vom Tréagergerat (30) auf die Schlitzwandfrase (10) zu tber-

tragen,

sowie durch Hinzunahme des weiteren Merkmals

- 1 dass als Stellantrieb ein Seilzug-Mechanismus (37) zum

vertikalen Verfahren der Fiihrungsstange (33) vorgesehen ist.

Die Unformulierung des Merkmals 1.h zu 1.h’ ist nach Auffassung des Senats fur
die Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit unerheblich, da selbstverstandlich

auch das in der NK 4-9 offenbarte Aufbringen einer in Vortriebsrichtung gerichte-
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ten Axialkraft vom Tréagergerat auf die Schlitzwandfrase impliziert, dass der Stell-
antrieb eben dazu ausgelegt ist.

Die MalRBnahme schliel3lich, gemall Merkmal 1.i als Stellantrieb hierfir einen Seil-
zug-Mechanismus vorzusehen, erfahrt der Fachmann aus dem Prospekt ,BG 9H
- BG 18H - Heavy-Duty Rotary Drilling Rings" (NK 4-10) der Firma Bauer, welchen
die Beklagte innerhalb der eingerdumten Schriftsatzfrist als der Offentlichkeit vor
dem Anmeldetag des Streitpatents zugangliche Unterlage aus ihrer Firma aner-
kannt hat. Dieser Prospekt zeigt insbesondere auf den Seiten 3 bis 5 verschiede-
ne Ausfuhrungsvarianten fur die Kinematik der vertikalen Fihrung und Kraftauf-
bringung an einer einschlagigen Schlitzwandfrasvorrichtung mit Tragergerat und
Linearfihrungseinrichtung, wobei die Krafte mittels Seilzligen in beiden Richtun-

gen, also auch zum vertikalen Verfahren der Fiihrungsstange tbertragen werden.
Durch diesen Stand der Technik wird der Fachmann somit in naheliegender Weise
auf die Verwendung eines Seilzug-Mechanismus als Stellantrieb i. S. des Merk-

mals 1.i hingefuhrt, ohne dass er hierzu erfinderisch tatig zu werden brauchte.

5.5.2 Auch die Vorrichtung nach dem Patentanspruch 4 gemal3 Hilfsantrag 4 be-

ruht nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

Analog zu Patentanspruch 4 nach Hilfsantrag 3 beruht auch der nach Hilfsantrag 4
auf einer Zusammenfassung der erteilten Patentanspriche 4 und 6 unter Aufnah-
me der dem Patentanspruch 1 hinzugefigten Merkmale 1.h’ und 1.i. Entsprechend
ist auch die Patentfahigkeit dieses Anspruchs zu beurteilen, so dass auch dessen
Gegenstand keine erfinderische Tatigkeit zugesprochen werden kann (s. oben
Punkt 5.5.1).

5.6 Zu den erteilten Unteranspriichen

Wie oben im Rahmen der Hilfsantrdge 1 bis 4 ausgefiihrt, sind in deren jeweilige
Patentanspriiche - in unterschiedlichen Merkmalskombinationen - bereits samtli-
che Merkmale mit aufgenommen worden, welche in der erteilten Fassung Gegen-

stand der Unteranspriiche 2, 3, 5 und 7 bis 9 waren.
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Der Senat sieht auch in weiteren denkbaren Kombinationen aus Einzelmerkmalen
hieraus nichts, was ggf. zu einem patentfahigen Gegenstand des Streitpatents

fuhren konnte.

Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemall 88 84

Abs. 2 PatG i. V. m. 8§ 91 Abs. 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung uber die

vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf 88 99 Abs. 1 PatG, 709 ZPO.

Schuster Gutermuth Schneider Hildebrandt Kuest

Ko



