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betreffend das europaische Patent 1 223 302
(DE 501 01 470)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mundlichen Verhandlung vom 16. Dezember 2014 durch die Préasidentin Schmidt
sowie die Richter Prof. Dr. Kortbein, Dipl.-Ing. Sandkamper, Dipl.-Ing. Schlenk und
Dr.-Ing. Kriger

fur Recht erkannt:

Urteil

l. Das Patent EP 1 223 302 wird mit Wirkung fir das Hoheitsgebiet
der Bundesrepublik Deutschland dadurch teilweise fir nichtig er-

klart, dass es folgende Fassung gemaR Hilfsantrag 6 erhalt:

1. Schneidzahnanordnung fir ein Erdbearbeitungsgerat mit einem
Schneidzahn (10), welcher einen Zahnkopf (12) und einen Zahn-
schaft (14) aufweist, und einer Halterung (30) mit Einsteckoff-
nung (32), in welche der Zahnschaft (14) in einer Einsteckrichtung
einsteckbar ist, wobei in einer eingesteckten Position der Zahn-
schaft (14) in der Halterung (30) mittels einem quer zur Einsteck-
richtung angeordneten Befestigungsstift (5) I6sbar gehaltert ist,
dadurch gekennzeichnet,

- dass die Halterung (30) gabelférmig mit zwei Haltearmen (34)
ausgebildet ist,

- dass im Bereich der Einsteck6ffnung (32) die Haltearme (34) in
ihrem Abstand zueinander erweitert sind,

- dass die Haltearme (34) jeweils eine Anlageseite (36) aufwei-
sen, welche an Schmalseiten (16) des Zahnschaftes (14) anlie-

gena



- dass die Anlageseiten (36) und die Schmalseiten (16) zur Bil-
dung eines Formschlusses quer zur Einsteckrichtung mit einem
Profil versehen sind,

- dass an der Anlageseite (36) zumindest eines Haltearmes (34)
und an der zugehdrenden Schmalseite (16) des Zahnschaf-
tes (14) jeweils eine Ausnehmung (18, 38) vorgesehen ist, wel-
che in der eingesteckten Position gemeinsam einen Durch-
gang (3) fur den Befestigungsstift (5) bilden,

- dass an einer dem Boden zugewandten Breitseite (22) des
Zahnschaftes (14) eine pfeilférmige Erhebung (24) angeordnet
ist, welche gegenuber der Halterung (30) vorsteht, und

- dass von einer oberen Flachseite der pfeilféormigen Erhe-

bung (24) verschleimindernde Elemente (25) vorstehen.

Schneidzahnanordnung nach Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

dass an beiden Anlageseiten (36) und an beiden Schmalsei-
ten (16) jeweils eine Ausnehmung (38; 18) vorgesehen ist, und
dass der Zahnschaft (14) beidseitig mit zwei Befestigungsstif-

ten (5) gehaltert ist.

Schneidzahnanordnung nach Anspruch 1 oder 2,
dadurch gekennzeichnet,
dass der Formschluss zwischen der Anlagenseite (36) und der

Schmalseite (16) durch eine Hintergriffleiste gebildet ist.

Schneidzahnanordnung nach einem der Anspriche 1 bis 3,
dadurch gekennzeichnet,

dass entlang der Anlageseite (36) eine vorspringende Leiste (40)
ausgebildet ist, welche in eine entsprechend ausgebildete Nut (20)

an der Schmalseite (16) des Zahnschaftes (14) eingreift.



Schneidzahnanordnung nach einem der Ansprtichel bis 4,
dadurch gekennzeichnet,

dass die Haltearme (34) in ihrem von der Ansteckoffnung (32) ab-
gewandten Ful3bereich Uber ein Querjoch (42) miteinander ver-

bunden sind.

Schneidzahnanordnung nach Anspruch 5,

dadurch gekennzeichnet,

dass das Querjoch (42) und die daran zur Anlage kommende Sei-
tenflache des Zahnschaftes (14) ebenfalls profiliert ausgebildet

sind.

Schneidzahnanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 6,
dadurch gekennzeichnet,
dass durch die profilierte Anlageseite (36) und die profilierte

Schmalseite (16) eine Rechteckfiihrung gebildet ist.

Schneidzahnanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 7,
dadurch gekennzeichnet,

dass eine Breitseite (22) des Zahnschaftes (14), welche in der
eingesteckten Position vom Erdbearbeitungsgerat abgewandt und
dem Boden zugewandt ist, gegenuiiber der Halterung (30) vorsteht.

Schneidzahnanordnung nach einem der Anspriche 1 bis 8,
dadurch gekennzeichnet,

dass an der dem Erdbohrgerat abgewandten Breitseite (22) des
Schneidzahnes (10) die Erhebung (24) mit drei verschleimindern-

den Elementen (25) versehen ist.



10. Schneidzahnanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 9,
dadurch gekennzeichnet,
dass im Bereich der Einsteck6ffnung (32) die Haltearme (34) an-

gefast sind.

Il.  Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

lll. Die Kosten des Rechtsstreits tragen die Klagerin zu 70% und die
Beklagte zu 30%.

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

vollstreckenden Betrags vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des u.a. fir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 1 223 302 (Streitpatent), das die
Prioritat der deutschen Gebrauchsmusteranmeldung 201 00 550 vom 12. Ja-
nuar 2001 in Anspruch nimmt. Das am 11. Februar 2004 verdoffentlichte Streitpa-
tent mit der Bezeichnung ,Schneidzahnanordnung® ist in deutscher Sprache verof-
fentlicht und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzei-
chen DE 501 01 470.5 geftihrt. Es umfasst 10 Anspriche, die alle von der Nichtig-

keitsklage angegriffen sind.

Der Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung lautet wie folgt:

Schneidzahnanordnung fir ein Erdbearbeitungsgerat mit einem
Schneidzahn (10), welcher einen Zahnkopf (12) und einen Zahn-
schaft (14) aufweist, und einer Halterung (30) mit Einsteckdffnung
(32), in welche der Zahnschaft (14) in einer Einsteckrichtung ein-
steckbar ist, wobei in einer eingesteckten Position der Zahnschaft



(14) in der Halterung (30) mittels einem quer zur Einsteckrichtung
angeordneten Befestigungsstift (5) I6sbar gehaltert ist, dadurch

gekennzeichnet,

- dass die Halterung (30) gabelférmig mit zwei Haltearmen (34)
ausgebildet ist,

- dass die Haltearme (34) jeweils eine Anlageseite (36) aufwei-
sen, welche an Schmalseiten (16) des Zahnschaftes (14) anlie-
gen,

- dass die Anlageseiten (36) und die Schmalseiten (16) zur Bil-
dung eines Formschlusses quer zur Einsteckrichtung mit einem
Profil versehen sind, und

- dass an der Anlageseite (36) zumindest eines Haltearmes (34)
und an der zugehdrenden Schmalseite (16) des Zahnschaftes
(14) jeweils eine Ausnehmung (18, 38) vorgesehen ist, welche
in der eingesteckten Position gemeinsam einen Durchgang (3)

fur den Befestigungsstift (5) bilden.

Bezlglich des Wortlauts der auf diesen Anspruch rickbezogenen weiteren ange-

griffenen Anspriche 2 bis 10 wird auf die Patentschrift Bezug genommen.
Die Klagerin tragt vor, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht neu und beruhe
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit (Art. 1l § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUbkG i. V. m.

Art. 138 Abs. 1 lit. ai. V. m. Art. 54 und 56 EPU).

Hierzu beruft sie sich auf folgende Druckschriften:

K2 DE 87 15 141 U1
K3 EP 0439 821 B1
K4 DE 93 10 691 U1

K5 DE 297 20 261 U1



K7 und K8 JP 08-86181A mit englischer Maschineniubersetzung
K9 bis K12 JP05-157109A mit englischer Maschinenlubersetzung und deutscher

Maschineniubersetzung der Zusammenfassung.

Dem ist die Beklagte mit der Begriindung, die Erfindung habe vor dem fir den
Zeitrang der Anmeldung maf3geblichen Tag nicht zum Stand der Technik gehort

und sei durch diesen auch nicht nahegelegt, entgegengetreten.

Die Beklagte hat mit Schriftsatz vom 10. September 2013 die Hilfsantrage 1 bis 4
mit neuen Ansprichen und mit Schriftsatz vom 22. September 2014 die Hilfsantra-
ge la sowie 5 bis 7 mit geanderter Beschreibung bzw. neuen Anspriichen einge-

reicht.

Die Vorsitzende hat gemaR § 139 ZPO in der miundlichen Verhandlung darauf hin-
gewiesen, dass der Hilfsantrag 1a unzuldssig sein kénne, da mit ihm lediglich der
Begriff ,gabel- oder U-féormige Halterung“ in Abs. [0008] der Patentschrift in ,gabel-
formige Halterung“ geédndert werden solle. Nach Art. Il § 6 Abs. 3 IntPatUbkG
konne das Patent im Nichtigkeitsverfahren jedoch nur durch Anderung der Patent-

anspruche beschrankt werden.

Die Klagerin beantragt,

1. das européaische Patent 1 223 302 mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang fur nichtig
zu erklaren und

2. der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.



Die Beklagte beantragt,

1. die Klage vollumfanglich abzuweisen,

2. hilfsweise das Patent mit geanderten Ansprichen gemalf Hilfsan-
tragen 1 bis 7 aufrechtzuerhalten und die dariber hinausgehende
Klage abzuweisen und

3. der Klagerin die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.

Anspruch 1 gemaR den Hilfsantragen 1 bis 6 hat folgende Fassung (Anderungen

gegenuber der erteilten Fassung hervorgehoben):

Hilfsantrag 1

1. Schneidzahnanordnung fiir ein Erdbearbeitungsgerdt mit einem Schneid-
zahn (10), welcher einen Zahnkopf (12) und einen Zahnschaft (14) aufweist, und
einer Halterung (30) mit Einsteck6ffnung (32), in welche der Zahnschaft (14) in ei-
ner Einsteckrichtung einsteckbar ist, wobei in einer eingesteckten Position der
Zahnschaft (14) in der Halterung (30) mittels einem quer zur Einsteckrichtung
angeordneten Befestigungsstift (5) I6sbar gehaltert ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Halterung (30) gabelférmig mit zwei Haltearmen (34) ausgebildet ist,

dass die gabelférmige Halterung (30) an ihrer Innenseite und ihrer AulRenseite

eine U-Form aufweist, dass die Haltearme (34) jeweils eine Anlageseite (36) auf-

weisen, welche an Schmalseiten (16) des Zahnschaftes (14) anliegen, dass die
Anlageseiten (36) und die Schmalseiten (16) zur Bildung eines Formschlusses
quer zur Einsteckrichtung mit einem Profil versehen sind, und dass an der An-
lageseite (36) zumindest eines Haltearmes (34) und an der zugehdrenden
Schmalseite (16) des Zahnschaftes (14) jeweils eine Ausnehmung (18, 38) vorge-
sehen ist, welche in der eingesteckten Position gemeinsam einen Durchgang (3)

fur den Befestigungsstift (5) bilden.



Hilfsantrag 2

1. Schneidzahnanordnung fir ein Erdbearbeitungsgerat mit einem Schneid-
zahn (10), welcher einen Zahnkopf (12) und einen Zahnschaft (14) aufweist, und
einer Halterung (30) mit Einsteck6ffnung (32), in welche der Zahnschaft (14) in ei-
ner Einsteckrichtung einsteckbar ist, wobei in einer eingesteckten Position der
Zahnschaft (14) in der Halterung (30) mittels einem quer zur Einsteckrichtung an-
geordneten Befestigungsstift (5) losbar gehaltert ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Halterung (30) gabelférmig mit zwei Haltearmen (34) ausgebildet ist,
dass die zwei Haltearme (34) etwa parallel verlaufen, dass die zwei Haltearme

(34) in ihrem FuBbereich mit einem halbkreisringférmigen Querjoch (42) miteinan-

der verbunden und einstiickig ausgebildet sind, dass die Haltearme (34) jeweils

eine Anlageseite (36) aufweisen, welche an Schmalseiten (16) des Zahnschaf-
tes (14) anliegen, dass die Anlageseiten (36) und die Schmalseiten (16) zur Bil-
dung eines Formschlusses quer zur Einsteckrichtung mit einem Profil versehen
sind, und dass an der Anlageseite (36) zumindest eines Haltearmes (34) und an
der zugehtérenden Schmalseite (16) des Zahnschaftes (14) jeweils eine Ausneh-
mung (18, 38) vorgesehen ist, welche in der eingesteckten Position gemeinsam ei-

nen Durchgang (3) fur den Befestigungsstift (5) bilden.

Hilfsantrag 3

1. Schneidzahnanordnung fur ein Erdbearbeitungsgerat mit einem Schneid-
zahn (10), welcher einen Zahnkopf (12) und einen Zahnschaft (14) aufweist, und
einer Halterung (30) mit Einsteckoffnung (32), in welche der Zahnschatft (14) in ei-
ner Einsteckrichtung einsteckbar ist, wobei in einer eingesteckten Position der
Zahnschaft (14) in der Halterung (30) mittels einem quer zur Einsteckrichtung an-
geordneten Befestigungsstift (5) losbar gehaltert ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Halterung (30) gabelférmig mit zwei Haltearmen (34) ausgebildet ist,

dass die zwei Haltearme (34) etwa parallel verlaufen, dass die zwei Halte-

arme (34) in ihrem FuBbereich mit einem halbkreisringférmigen Querjoch (42)

miteinander verbunden und einstiickig ausgebildet sind, dass die Halterung (30)
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eine U-Form aufweist, wobei entlang einer u-formigen Aul3enseite der Halte-

rung (30) eine schraq verlaufende Seitenflache (43) angeordnet ist, welche zur

Anbringung an einem Grundkorper des Erdbearbeitungsgerates mittels Schweil3-

naht ausgebildet ist, dass die Haltearme (34) jeweils eine Anlageseite (36) aufwei-

sen, welche an Schmalseiten (16) des Zahnschaftes (14) anliegen, dass die An-
lageseiten (36) und die Schmalseiten (16) zur Bildung eines Formschlusses quer
zur Einsteckrichtung mit einem Profil versehen sind, und dass an der Anlage-
seite (36) zumindest eines Haltearmes (34) und an der zugehérenden Schmal-
seite (16) des Zahnschaftes (14) jeweils eine Ausnehmung (18, 38) vorgesehen
ist, welche in der eingesteckten Position gemeinsam einen Durchgang (3) fur den

Befestigungsstift (5) bilden.

Hilfsantrag 4

1. Schneidzahnanordnung fir ein Erdbearbeitungsgerat mit einem Schneid-
zahn (10), welcher einen Zahnkopf (12) und einen Zahnschaft (14) aufweist, und
einer Halterung (30) mit Einsteckoffnung (32), in welche der Zahnschatft (14) in ei-
ner Einsteckrichtung einsteckbar ist, wobei in einer eingesteckten Position der
Zahnschaft (14) in der Halterung (30) mittels einem quer zur Einsteckrichtung an-
geordneten Befestigungsstift (5) losbar gehaltert ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Halterung (30) gabelférmig mit zwei Haltearmen (34) ausgebildet ist,

dass die zwei Haltearme (34) etwa parallel verlaufen und spiegelsymmetrisch

zueinander ausgebildet sind, dass die zwei Haltearme (34) in ihrem FulB3bereich

mit einem halbkreisringférmigen Querjoch (42) miteinander verbunden und ein-

stickig ausgebildet sind, dass die Halterung (30) eine U-Form aufweist, wobei ent-

lang einer u-formigen AuRenseite der Halterung (30) eine schrag verlaufende Sei-

tenflache (43) angeordnet ist, welche zur Anbrinqung an einem Grundkdrper des

Erdbearbeitungsgerdtes mittels Schweilnaht ausgebildet ist, dass die Halte-

arme (34) jeweils eine Anlageseite (36) aufweisen, welche an Schmalseiten (16)
des Zahnschaftes (14) anliegen, dass die Anlageseiten (36) und die Schmalsei-
ten (16) zur Bildung eines Formschlusses quer zur Einsteckrichtung mit einem

Profil versehen sind, dass an der Anlageseite (36) zumindest eines Halte-
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armes (34) und an der zugehérenden Schmalseite (16) des Zahnschaftes (14) je-
weils eine Ausnehmung (18, 38) vorgesehen ist, welche in der eingesteckten Posi-
tion gemeinsam einen Durchgang (3) fur den Befestigungsstift (5) bilden, und dass

eine Breitseite (22) des Zahnschaftes (14), welche in der eingesteckten Position

vom Erdbearbeitungsgeréit abgewandt und dem Boden zugewandt ist, gegeniber

der gabelformigen Halterung (30) vorsteht.

Hilfsantrag 5

1. Schneidzahnanordnung fiir ein Erdbearbeitungsgerat mit einem Schneid-
zahn (10), welcher einen Zahnkopf (12) und einen Zahnschaft (14) aufweist, und
einer Halterung (30) mit Einsteckoffnung (32), in welche der Zahnschaft (14) in
einer Einsteckrichtung einsteckbar ist, wobei in einer eingesteckten Position der
Zahnschatft (14) in der Halterung (30) mittels einem quer zur Einsteckrichtung an-
geordneten Befestigungsstift (5) lésbar gehaltert ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Halterung (30) gabelférmig mit zwei Haltearmen (34) ausgebildet ist,

dass im Bereich der Einsteckdffnung (32) die Haltearme (34) in ihrem Abstand

zueinander _erweitert sind, dass die Haltearme (34) jeweils eine Anlageseite (36)

aufweisen, welche an Schmalseiten (16) des Zahnschaftes (14) anliegen, dass die
Anlageseiten (36) und die Schmalseiten (16) zur Bildung eines Formschlusses
quer zur Einsteckrichtung mit einem Profil versehen sind, und dass an der Anlage-
seite (36) zumindest eines Haltearmes (34) und an der zugehdrenden Schmalseite
(16) des Zahnschaftes (14) jeweils eine Ausnehmung (18, 38) vorgesehen ist,
welche in der eingesteckten Position gemeinsam einen Durchgang (3) fur den Be-

festigungsstift (5) bilden.

Hilfsantrag 6

1. Schneidzahnanordnung fir ein Erdbearbeitungsgerat mit einem Schneid-
zahn (10), welcher einen Zahnkopf (12) und einen Zahnschaft (14) aufweist, und
einer Halterung (30) mit Einsteckoffnung (32), in welche der Zahnschaft (14) in
einer Einsteckrichtung einsteckbar ist, wobei in einer eingesteckten Position der
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Zahnschaft (14) in der Halterung (30) mittels einem quer zur Einsteckrichtung an-
geordneten Befestigungsstift (5) losbar gehaltert ist, dadurch gekennzeichnet,
dass die Halterung (30) gabelférmig mit zwei Haltearmen (34) ausgebildet ist,

dass im Bereich der Einsteckdffnung (32) die Haltearme (34) in ihrem Abstand

zueinander erweitert sind, dass die Haltearme (34) jeweils eine Anlageseite (36)

aufweisen, welche an Schmalseiten (16) des Zahnschaftes (14) anliegen, dass die
Anlageseiten (36) und die Schmalseiten (16) zur Bildung eines Formschlusses
quer zur Einsteckrichtung mit einem Profil versehen sind, dass an der Anlageseite
(36) zumindest eines Haltearmes (34) und an der zugehérenden Schmalseite (16)
des Zahnschaftes (14) jeweils eine Ausnehmung (18, 38) vorgesehen ist, welche
in der eingesteckten Position gemeinsam einen Durchgang (3) fir den Befesti-

gungsstift (5) bilden, dass an einer dem Boden zugewandten Breitseite (22) des

Zahnschaftes (14) eine pfeilformige Erhebung (24) angeordnet ist, welche gegen-

uber der Halterung (30) vorsteht, und dass von einer oberen Flachseite der pfeil-

formigen Erhebunq (24) verschleimindernde Elemente (25) vorstehen.

Hinsichtlich der jeweiligen Unteranspriche und der Fassung des Hilfsantrags 7
sowie wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Akteninhalt Bezug genom-

men.

Entscheidungsgrinde

Die Klage ist zulassig.

Die Klage ist auch hinsichtlich der Anspriiche 1 nach Hauptantrag und den Hilfs-
antragen 1 bis 5 begriundet, da der Gegenstand des Streitpatents in diesen Fas-
sungen fur den hier einschlagigen Fachmann nicht auf einer erfinderischen Tatig-
keit beruht (Art. 1l § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUbkG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a,
Art. 52, 56 EPU).

Unbegrindet ist die Klage aber, soweit Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsan-
trags 6 betroffen ist.
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a) Gegenstande der Anspriche gemal Hauptantrag und Hilfsantragen

Die streitpatentgemalie Erfindung betrifft eine Schneidzahnanordnung fir ein Erd-
bearbeitungsgerat mit einem Schneidzahn, der einen Zahnkopf und einen Zahn-
schaft aufweist, und eine Halterung mit Einsteck6ffnung, in die der Zahnschaft in
eine Einsteckrichtung einsteckbar ist, wobei in einer eingesteckten Position der
Zahnschaft in der Halterung mittels eines quer zur Einsteckrichtung angeordneten
Befestigungsstiftes lIosbar gehaltert ist (Patentschrift, Abs. 0001).

Als nachteilig bei bekannten Schneidzahnanordnungen, bei denen der Zahnschaft
in einem taschenformigen Aufnahmeraum an einer Bohrkrone eingesteckt ist, wird
in der Patentschrift bezeichnet, dass die Aufnahmetasche zum Haltern des Zah-
nes erheblichem Verschlei3 ausgesetzt ist (Patentschrift, Absatze 0002 und
0003).

Als Aufgabe der Erfindung ist daher angegeben, eine Schneidzahnanordnung fir
ein Erdbearbeitungsgerét zu schaffen, bei der ein Verschlei’ bei der Erdbearbei-
tung und der damit verbundene Aufwand zur Instandhaltung des Erdbearbeitungs-

gerates weiter reduziert ist (Patentschrift, Absatz 0005).

Diese Aufgabe soll durch eine Schneidzahnanordnung fir ein Erdbearbeitungsge-
rat gemald dem Anspruch 1 geldst werden, der in der erteilten und gemald Haupt-

antrag geltenden Fassung die folgenden Merkmale aufweist:

1. Schneidzahnanordnung fir ein Erdbearbeitungsgerat mit

1.1 einem Schneidzahn (10), welcher einen Zahnkopf (12) und einen Zahn-
schaft (14) aufweist, und

1.2  mit einer Halterung (30) mit Einsteckodffnung (32), in welche der Zahnschaft

(14) in einer Einsteckrichtung einsteckbar ist.



-14 -

2. In einer eingesteckten Position ist der Zahnschaft (14) in der Halterung (30)
I6sbar gehalten;

2.1 dies erfolgt mittels eines quer zur Einsteckrichtung angeordneten Befesti-
gungsstiftes (5).

Die Halterung (30) ist gabelférmig mit zwei Haltearmen (34) ausgebildet.
Die Haltearme (34) weisen jeweils eine Anlagenseite (36) auf;

4.1 die Anlageseiten (36) liegen an Schmalseiten (16) des Zahnschafts (14) an.
Die Anlageseiten (36) der Haltearme (34) und die Schmalseiten (16) des
Zahnschaftes (14) sind zur Bildung eines Formschlusses quer zur Einsteck-
richtung mit einem Profil versehen.

6. An der Anlageseite (36) zumindest eines Haltearmes (34) und an der zuge-
horenden Schmalseite (16) des Zahnschafts (14) ist jeweils eine Ausneh-
mung (18, 38) vorgesehen;

6.1 die Ausnehmungen (18, 38) bilden in der eingesteckten Position einen

Durchgang (3) fur den Befestigungsstift (5).

Im Fall des Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 1 kommen zu den Merkmalen des

Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag noch folgende Merkmale hinzu:

3.1 Die gabelférmige Halterung (30) weist an ihrer Innenseite und an ihrer
AuRenseite eine U-Form auf.

Im Fall des Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 2 kommen zu den Merkmalen des

Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag noch folgende Merkmale hinzu:

3.2 Die zwei Haltearme (34) verlaufen etwa parallel.
3.3 Die zwei Haltearme (34) sind in ihrem Ful3bereich mit einem halbkreisring-

formigen Querjoch (42) miteinander verbunden und einstiickig ausgebildet.

Im Fall des Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 3 kommt zu den Merkmalen des

Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 noch folgendes Merkmal hinzu:
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3.4 Die Halterung (30) weist eine U-Form auf, wobei entlang einer U-férmigen
AulRenseite der Halterung (30) eine schrag verlaufende Seitenflache (43)
angeordnet ist, welche zur Anbringung an einem Grundkorper des Erdbe-

arbeitungsgerates mittels Schweil3naht ausgebildet ist.

Im Fall des Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 4 kommen zu den Merkmalen des

Anspruchs 1 nach dem Hilfsantrag 3 noch folgende Merkmale hinzu:

3.2a Die zwei Haltearme (34) sind spiegelsymmetrisch zueinander ausgebildet.
7. Eine Breitseite (22) des Zahnschaftes (14), welche in der eingesteckten Po-
sition vom Erdbearbeitungsgerat abgewandt und dem Boden zugewandt ist,

steht gegenliber der gabelférmigen Halterung (30) vor.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 5 unterscheidet sich von dem Anspruch 1 nach

Hauptantrag durch das zusatzliche Merkmal 3.5:

3.5 Im Bereich der Einsteck6ffnung (32) sind die Haltearme (34) in ihrem Ab-

stand zueinander erweitert.

Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag 6 unterscheidet sich von dem Anspruch 1 nach

Hilfsantrag 5 durch folgende zuséatzliche Merkmale:

8. An einer dem Boden zugewandten Breitseite (22) des Zahnschaftes (14) ist
eine pfeilférmige Erhebung (24) angeordnet, welche gegenlber der Halte-
rung (30) vorsteht, und

8.1 von einer oberen Flachseite der pfeilférmigen Erhebung (24) stehen ver-

schleimindernde Elemente (25) vor.

Als Fachmann beschaftigte sich mit dem Gebiet des Streitpatents ein Ingenieur
des Maschinenbaus mit Fachhochschulabschluss und mehrjahriger Berufserfah-
rung, der mit der Konstruktion und Wartung von Erdbearbeitungsgeraten vertraut

war.
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b) Zum Verstandnis der Gegenstdnde der Anspriche gemald Hauptantrag und

Hilfsantragen
Die nachfolgend wiedergegebenen Abbildungen der Klagepatentschrift zeigen ein

bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel der Erfindung jeweils in verschiedenen Ansich-
ten, wobei Figur 1 eine erfindungsgemalie - gabelférmige - Halterung,

,’7\»3“ Aa ﬁéj* 4 A-A

Gy 43

und Figur 3 die erfindungsgeméafie montierte Schneidzahnanordnung mit gabelfor-

miger Halterung (vgl. Figur 1) und Schneidzahn (vgl. Figur 2) zeigt.
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Anspruch 1 betrifft gemall Merkmal 1 eine Schneidzahnanordnung fir ein Erdbe-
arbeitungsgerat. Hierbei kann es sich beispielsweise um eine Bohrvorrichtung, ein
Frasrad oder eine Fraskette handeln, die im Tiefbau beim Erstellen von Bohrun-
gen bzw. bei der Herstellung von Schlitzwé&nden eingesetzt werden (Patentschrift,
Abs. 0004). Unter Schutz gestellt ist eine zweiteilige Schneidzahnanordnung, die
aus einer Schneidzahnhalterung und einem darin verankerten Schneidzahn be-
steht (Merkmale 1.1 und 1.2). Der Schneidzahn soll - wie schon bisher - leicht aus
der Halterung herausgeldst und ausgewechselt werden kdnnen (vgl. Patentschrift,
Abs. 0003), was durch die gabelférmigen Arme der Halterung gelingt (Merkmal 3),
zwischen denen der Schneidzahn eingesteckt (und bei Bedarf wieder entfernt)
werden kann (Merkmal 2). Eine Gabel ist ein Bauteil mit mehreren langen, meist
spitzen Fortsatzen, den Zinken. Dieses ist eine Ausbildung im Sinne der Fig. l1a
und 1c. Ob die in der Beschreibung genannte U-férmige Ausbildung der Halterung
(Patentschrift, Abs. 0008) beispielsweise auch breitere Haltearme umfasst, kann
dahingestellt bleiben. Denn im Patentnichtigkeitsverfahren bedarf es dabei der
Feststellung des Gegenstands eines angegriffenen Patentanspruchs nur in dem
Umfang, wie dies zur Prifung der Bestandsfahigkeit des Patents gegeniiber dem
geltend gemachten Nichtigkeitsgrund erforderlich ist (BGH X ZR 7/00 — Blasen-

freie Gummibahn 1).

Durch die gabelférmige Halterung mit zwei Haltearmen liegen die Haltearme nur
an den Schmalseiten des Zahnschaftes an (Merkmale 4 und 4.1). Zur Verbesse-

rung des Zusammenhalts sieht das Patent au3erdem eine Profilierung an den An-



-18 -

lageseiten der Halterung sowie an den Schmalseiten des Zahnschaftes vor (Merk-
mal 5). Hierdurch wird ein Formschluss quer zur Einsteckrichtung gebildet. Die
Fixierung des Schneidzahns in der Halterung erfolgt durch mindestens einen Be-
festigungsstift (Merkmal 2.1). Dabei ist an der Anlageseite des Haltearmes und der
zugehdrigen Schmalseite des Schneidzahns jeweils eine Ausnehmung vorgese-
hen, wobei diese Ausnehmung einen Durchgang fur den einzusteckenden Befesti-
gungsstift bildet (Merkmale 6 und 6.1), vgl. Patentschrift, Abs. 0007.

In den Anspruch 1 nach Hilfsantrag 1 ist aufgenommen, dass die Halterung

innen- und aul3enseitig U-férmig ausgebildet ist.

Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2 konkretisiert die Ausbildung der Halterung derart,
dass die beiden Haltearme parallel verlaufen und in ihrem FulR3bereich mit einem
halbkreisringférmigen Querjoch miteinander verbunden sind, vgl. Patentschrift,
Abs. 0012.

In Hilfsantrag 3 ist die Halterung gemaf Hilfsantrag 2 U-formig ausgebildet und
aulen mit einer schrag verlaufenden Seitenflache versehen. Diese Ausbildung soll
das Einschweil3en der Halterung an einem Grundkérper des Erdbearbeitungsgera-

tes ermdglichen.

In Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4 sind zusatzlich zum Anspruch 1 nach Hilfsan-
trag 3 die Haltearme spiegelsymmetrisch zueinander ausgebildet. AuRerdem steht

eine Breitseite des Zahnschaftes gegenuber der gabelférmigen Halterung vor.

Eine GroRRenangabe der Erweiterung in Anspruch 1 nach Hilfsantrag 5 ist nicht
angegeben, auch die Patentschrift schweigt hierzu. Angegeben ist lediglich, dass
das Wechseln der Schneidzahne verbessert wird, vgl. Patentschrift, Abs. 0017.
Auch eine kleine Erweiterung ist daher vom Wortlaut des Anspruchs 1 nach Hilfs-

antrag 5 umfasst.
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In Anspruch 1 nach Hilfsantrag 6 ist zusatzlich zum Anspruch 1 nach Hilfsan-
trag 5 die Ausbildung der Breitseite des Zahnschaftes mit einer pfeilfdrmigen Erhe-
bung beschrieben, die gegenlber der Halterung vorsteht. Zusatzlich sind ver-
schleiBmindernde Elemente (25) vorgesehen, die von einer oberen Flachseite der

pfeilférmigen Erhebung (24) vorstehen.

Der Hilfsantrag 1a ist — wie bereits von der Vorsitzenden in ihrem Hinweis in der
mundlichen Verhandlung dargelegt — unzul&ssig, da mit ihm lediglich der Begriff
,gabel- oder U-férmige Halterung“ in Abs. 0008 der Patentschrift in ,gabelférmige
Halterung“ geandert werden sollte. Eine Anderung der Beschreibung gentigt je-
doch nicht den an eine Beschrankung des Schutzumfangs zu stellenden Anforde-
rungen. Danach miissen gemaf Art. Il § 6 Abs. 3 IntPatUbkG die Patentansprii-
che geandert werden. Eine solche Anderung ist jedoch nicht Gegenstand des

Hilfsantrags 1a.

Die Fassungen des jeweiligen Anspruchs 1 nach den Hilfsantrdgen 1 bis 6 sind

zulassig.

Ihre Gegenstande sind gegeniber der erteilten Fassung beschrankt und sowohl
durch den Inhalt des Patents als auch durch den der urspringlichen Anmeldung

gedeckt, siehe

zum Merkmal 3.1 des Hilfsantrags 1
in der Patentschrift und in der Offenlegungsschrift die Fig. 1 und 3,
zu den Merkmalen 3.1 und 3.2 des Hilfsantrags 2
in der Patentschrift und in der Offenlegungsschrift den Absatz 0018,
zum Merkmal 3.4 des Hilfsantrags 3
in der Patentschrift und in der Offenlegungsschrift den Absatz 0021 i. V. m.
den Fig. 1 und 3,
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zu dem Merkmal 3.2a des Hilfsantrags 4 in der Patentschrift und der
Offenlegungsschrift den Abs. 0018,
zu dem Merkmal 7 des Hilfsantrags 4 Anspruch 8 in der Patentschrift und der
Offenlegungsschrift,
zu dem Merkmal 3.5 des Hilfsantrags 5
in der Patentschrift und in der Offenlegungsschrift jeweils den Anspruch 10
und zu den Merkmalen 8 und 8.1 des Hilfsantrags 6

in der Patentschrift und in der Offenlegungsschrift den Absatz 0025.

Die Patentinhaberin hat es nach standiger Rechtsprechung in der Hand, ihr Patent
durch die Aufnahme einzelner oder samtlicher Merkmale zu beschranken (BGH -
X ZB 9/89 - Spleilfkammer).

Der Gegenstand des erteilten und nach Hauptantrag geltenden Anspruchs 1 be-

ruht nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit.

Nachstkommender Stand der Technik ist die EP 0 439 821 Bl (K3), die eine
Schneidkrone fur Bohrrohre mit einfach auswechselbaren Zahnen beschreibt, vgl.
Bezeichnung. Die Bohrrohre werden zum Niederbringen einer verrohrten Bohrung,
zum Beispiel fur Pfahlgriindungs- oder Brunnenbohrungen, verwendet, vgl. Sei-
te 2, Zeilen 3 bis 4. Es handelt sich damit um ein Erdbearbeitungsgerat im Sinne
des Streitpatents. Die K3 offenbart eine zweiteilige Schneidzahnanordnung (Merk-
mal 1), die aus einer Schneidzahnhalterung (Hilse 1 in der K3) und einem darin
verankerten Schneidzahn (Zahn 4) besteht. Der Schneidzahn (1) weist einen
Zahnkopf (7) und einen Zahnschaft (Zahnful3 5) auf, vgl. Seite 3, Zeilen 21 bis 23.
Merkmal 1.1 ist daher verwirklicht. Ferner ist eine Halterung (Hulse 1) mit Ein-
steckoffnung (Ausnehmung 2) vorgesehen, in die der Zahnschaft (5) in einer Ein-
steckrichtung einsteckbar ist, vgl. Seite 3, Zeilen 9 bis 13. In einer eingesteckten
Position ist der Zahnschaft (14) in der Halterung (1) lI6sbar gehalten, und zwar mit-
tels eines quer zur Einsteckrichtung angeordneten Befestigungsstiftes (Spannhtil-
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se 9), vgl. Seite 3, Zeilen 37 bis 40. Auch die Merkmale 1.1 bis 2.1 sind daher in
der K3 verwirklicht, nicht hingegen die Merkmale 3 bis 6.1.

Patentanspriiche, Beschreibung und Zeichnungen der Anmeldeunterlagen sind
gleichwertige Offenbarungsmittel (BGH - Xa ZR 52/08 - Formteil). Bei der Prifung,
ob der Stand der Technik ausgehend von einer Entgegenhaltung dem Fachmann
die erfindungsgeméfRe Losung nahe gelegt hat, ist nicht nur zu berlcksichtigen,
was sich fur den Fachmann unmittelbar und eindeutig aus dieser Entgegenhaltung
ergibt, sondern gleichermal3en, was der Fachmann kraft seines Fachwissens aus
ihr ableiten kann (BGH - X ZR 134/11 - Polymerzusammensetzung). Fir den
Fachmann ist anhand der Zeichnungen der K3 ohne weiteres ersichtlich, dass
eine separate Halterung fur die Schneidzahne gegenuber einer Halterung der
Schneidzahne direkt in der Bohrkrone Vorteile hat, da die Herstellung deutlich ver-
einfacht wird. Bekannte Bohrkronen weisen einen grof3en Durchmesser (bis
1500 mm gemafl K4, vgl. Seite 1) und damit ein hohes Gewicht auf, was Trans-
port und Handhabbarkeit erschwert. Insbesondere ist die Herstellung der Ausneh-
mungen fur die Schneidzdhne aufwandig, wenn die Bohrkronen einen grof3en
Durchmesser aufweisen. Ferner ist auch die Halterung selbst durch die Schweil3-
verbindung austauschbar. Bei Verschleil3 kann die Halterung gegen eine neue
Halterung ausgetauscht werden. Bei einer Befestigung der Zahne direkt in der
Wand des Bohrrohres musste dieses aufgearbeitet werden, wenn Verschleil3 an
den Verbindungsstellen zwischen Schneidzahn und der Wandung des Bohrrohres
auftritt, was wegen der oben beschriebenen Grol3e der Bohrrohre mit einem ho-
hen Aufwand verbunden ist. Bei den vorstehenden Ausfiihrungen handelt es sich
um fertigungstechnische Grundkenntnisse, die dem Fachmann, der mit der Kon-

struktion und Wartung von Erdbearbeitungsgeréten vertraut ist, zuzurechnen sind.

Nachteilig an der Halterung der K3 ist hingegen erkennbar die pyramidenstumpf-
férmige Vertiefung. Derartige Ausnehmungen sind fertigungstechnisch aufwéandig,

weshalb hier Bedarf an einer einfacheren, kostenguinstigeren Losung besteht.
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Die DE 93 10 691 U1 (K4) beschreibt einen Bohrring zur Anbringung an das bohr-
lochseitige Ende eines Bohrrohres, vgl. Bezeichnung. Die Schneidzahne (dort
Schneidelemente 1) weisen jeweils Zahnschafte (Halteabschnitte 3) auf, die an
ihrer vorderen und hinteren Stirnseite - und damit an den Schmalseiten des Zahn-
schaftes im Sinne des Merkmals 5 - jeweils mit einer Nut (4) ausgestaltet sind, vgl.
Seite 5, vorletzter Abs., Zeilen 6 bis 8. Die Nut (4) bildet in Verbindung mit einer
Federwand (14) eine formschlissige Verbindung quer zur Einsteckrichtung des
Schneidzahnes (weiterer Teil des Merkmals 5). An der Schmalseite des Zahn-
schaftes ist eine Ausnehmung (Querbohrung 9) vorgesehen, in der ein Querstift
fixiert werden kann (Teil der Merkmale 6 und 6.1), vgl. Seite 6, vorletzter Abs., Zei-
len 6 bis 8.

Im Gegensatz zu einer pyramidenstumpfformigen Vertiefung ist eine Nut-Feder-
Verbindung deutlich einfacher herzustellen, so dass fir den Fachmann eine Ver-
anlassung bestand, anstelle der in der K3 beschriebenen Verbindung zwischen
Schneidzahn und Halterung eine Nut-Feder-Verbindung gemaf K4 zu verwenden.
Da andererseits eine zusatzliche, separate Halterung fur den Schneidzahn - wie
vorstehend dargelegt - erkennbar eine deutliche Vereinfachung sowohl bei der
Herstellung als auch bei einer spateren Reparatur der Schneidzahnanordnung er-
maoglicht, war der Fachmann gehalten, die Halterung fur den Schneidzahn, wie sie
die K3 vorsieht, beizubehalten und lediglich die Formschlussverbindung der K4
auf die K3 zu ubertragen. Diese Ubertragung fihrt auch zu den restlichen Merk-
malen des Anspruchs 1. Die Halterung der K3 ist auf3en bereits U-férmig ausgebil-
det, nach Einbringung einer Nut-Feder-Verbindung wird die Halterung gabelférmig
mit zwei Haltearmen (Merkmal 3). Diese weisen dann jeweils eine Anlageseite auf,
die an den Schmalseiten des Zahnschafts zum Anliegen kommen. Auch die Merk-

male 4 bis 6.1 ergeben sich damit zwangslaufig.

Der Fachmann gelangte daher ausgehend von der K3 i. V. m. der K4 in nahe

liegender Weise zum Gegenstand des erteilten Anspruchs 1.
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Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist ebenfalls nicht patentfa-
hig. Eine U-Form der Halterung ergibt sich, wenn die bereits an der Aul3enseite
U-férmige Halterung der K3 innenseitig mit einer Kontur versehen wird, die durch

die Zahnform der K4 vorgegeben ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 2 ist ebenfalls nahe gelegt.
Auch die Merkmale 3.2 und 3.3 ergeben sich, wenn die Halterung nach K3 mit

einer Innenkontur versehen wird, die an die Zahnform der K4 angepasst ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 3 ergibt sich fiir den Fach-
mann in naheliegender Weise aus einer Zusammenschau der Entgegenhaltungen
K3 und K4. In der K3 weist die Halterung entlang der U-férmigen Aul3enseite eine
schrég verlaufende Seitenflache auf, was sich aus der Fig. 5b eindeutig ergibt, in
der die Schweif3naht 11 im Schnitt dargestellt ist.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 ergibt sich fir den Fach-
mann ebenfalls in naheliegender Weise aus einer Zusammenschau der Entgegen-
haltungen K3 und K4. Die Haltearme werden zwangslaufig spiegelsymmetrisch
zueinander, wenn die Halterung der K3 an die Zahnform der K4 angepasst wird.
Weiterhin stehen gemaR K4 beide Breitseiten des Zahnschaftes gegentber der

Halterung vor, siehe insb. Fig. 3. Damit ist auch das Merkmal 7 nahe gelegt.

Hilfsantrag 5 lasst die GroR3e der Erweiterung offen, schon konstruktions- und fer-
tigungsbedingte Erweiterungen fallen in den Schutzbereich. Hierdurch wird der Zu-
sammenbau erleichtert und Beschadigungen, wie sie bei scharfkantiger Ausbil-
dung auftreten kdnnen, werden vermieden. Merkmal 3.5 beinhaltet daher eine

naheliegende handwerkliche Mal3nahme.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 6 ist jedoch neu und ergibt

sich fur den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik:
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Zusatzlich zum Merkmal 3.5 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 5 sehen die wei-
teren Merkmalen 8 und 8.1 des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 6 an der Breitseite
des Zahnschaftes eine pfeilféormige Erhebung zur Verschleilminderung vor. Die
obere Flachseite der Erhebung ist zuséatzlich durch verschleiBmindernde Elemente
geschutzt. Dadurch, dass der Zahn Uber die Halterung vorsteht, wird ein seitlicher
Schutz der Halterung ermdglicht.

In der K4 ist zwar an der Breitseite ebenfalls eine Erhebung (Hartmetallaufpan-
zerung 7) vorgesehen, die Gber die AuRenmantelflache (8) des Bohrrings (5) radial
auswarts vorsteht, vgl. Seite 5, letzter Abs., bis Seite 6, Abs. 1. Es ist aber keine
Pfeilform offenbart und es sind auch keine zusatzlichen verschlei@mindernden
Elemente vorgesehen. Die K4 kann demgemal keine Anregung zur Ausbildung

gemal’ den Merkmalen 8 und 8.1 geben.

Die K3 offenbart zwar eine pfeilférmige Erhebung (Schneidflache 12), die aller-
dings am Zahnkopf ausgebildet ist und als Schneidflache dient. Eingel6tete
Widiastifte (= Verschleil3elemente) sind aul3erdem alternativ zur Schneidflache 12
genannt (Seite 3, Zeilen 33 bis 36), nicht als zusatzliche verschleimindernde Ele-
mente zum Schutz der oberen Flachseite der Erhebung. Auch dieser Stand der
Technik kann daher die Ausbildung nach Anspruch 1 gemafR Hilfsantrag 6 nicht
nahelegen.

Der tbrige Stand der Technik sieht keinen Verschleil3schutz an der Breitseite der

ZahnfulRe vor und liegt daher weiter ab.

Die angegriffenen abhéngigen Anspriiche 2 bis 10 werden vom Anspruch 1 nach

Hilfsantrag 6 getragen.



-25 -

V.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. 8§ 92 Abs. 1 ZPO, die
Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1 PatG i. V. m.
8 709 ZPO.

Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urtell ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwaéltin oder Patentanwaéltin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und
innerhalb  eines  Monats beim  Bundesgerichtshof,  Herrenstral3e 45a,
76133 Karlsruhe, eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustel-
lung des in vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem Ab-
lauf von funf Monaten nach der Verkiindung. Die Berufungsfrist kann nicht ver-

langert werden.
Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung
gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung

eingelegt werde. Mit der Berufungsschrift soll eine Ausfertigung oder beglaubigte

Abschrift des angefochtenen Urteils vorgelegt werden.

Schmidt Sandkamper Kortbein Schlenk Dr. Kruger
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