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betreffend das deutsche Patent 10 2007 011 516

hat der 7. Senat (Juristischer Beschwerdesenat und Nichtigkeitssenat) des Bun-
despatentgerichts auf Grund der muindlichen  Verhandlung  vom
21. November 2013 und vom 4. Februar 2014 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Rauch, der Richterin Puschel sowie der Richter Dipl.-Ing. Sandkamper,

Dipl.-Ing. Schlenk und Dr.-Ing. Krtiger

fur Recht erkannt:

Das deutsche Patent 10 2007 011 516 wird dadurch teil-
weise fur nichtig erklart, dass unter Wegfall der Patentan-
spruche 15 und 16 seine Patentanspriiche 1 bis 14 folgende
Fassung erhalten:

1. Verfahren zur Erzeugung von Haltepunkten bildenden
Einkerbungen (3) in wenigstens einem Stanzmesser
(2), welches in einer Stanzform (1) gelagert wird und
zum Stanzen von flachigen Verpackungselementen
dient, dadurch gekennzeichnet, dass die Einkerbun-
gen in die Stanzmesser (2) eingearbeitet werden be-
vor diese in die Stanzform (1) eingesetzt werden, wo-
bei die als Messerlinie ausgebildeten Stanzmesser (2)
in Form eines bandférmigen Materials einer Vorrich-
tung (4) kontinuierlich zugefiuhrt werden, welche eine
Rechnereinheit umfasst, Uber welche Sollpositionen
vorgegeben werden, in welchen die Einkerbungen



mittels wenigstens eines Fraswerkzeugs in die Mes-
serlinien eingefrast werden, dass jedes Fraswerkzeug
eine motorisch getriebene kreisscheibenférmige Frés-
scheibe (6) ist, und dass die Vorrichtung einen Bear-
beitungskopf (5) mit mehreren Frasscheiben (6) auf-
weist.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
dass das Stanzmesser (2) eine Messerlinie mit einer
durchgehenden Schneidkante bildet, in welche die
Einkerbungen eingefréast werden.

Verfahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
dass die in die Stanzform (1) eingesetzten Messerli-
nien die Berandungsschnittkonturen von Verpa-
ckungselementen vorgeben, wobei hierzu die Messer-
linien nach dem Einfrasen der Einkerbungen gebogen
werden.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 3, dadurch
gekennzeichnet, dass die Tiefen der Einkerbungen
durch die Eindringtiefen des Fraswerkzeugs in die
Messerlinie vorgegeben werden.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 4, dadurch
gekennzeichnet, dass durch Auswahl unterschiedli-
cher Fraswerkzeuge die Breiten der Einkerbungen
vorgegeben werden.

Verfahren nach einem der Anspriche 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dass die Verpackungselemente aus
Kartonage oder Wellpappe bestehen.

Vorrichtung (4) zur Erzeugung von Haltepunkten (3)
bildenden Einkerbungen in wenigstens einem Stanz-
messer (2), welches in einer Stanzform (1) lagerbar ist
und welches zum Stanzen von flachigen Verpa-
ckungselementen dient, dadurch gekennzeichnet,
dass eine Rechnereinheit vorgesehen ist, mittels derer
der Vorschub der in Form eines Bandmaterials vorlie-
genden, als Messerlinien ausgebildeten Stanzmesser
(2) zur Vorrichtung (4) steuerbar ist, so dass die als



10.

11.

12.

13.

Messerlinien ausgebildeten Stanzmesser (2) der Vor-
richtung (4) kontinuierlich zugefiihrt sind, und dass
wenigstens ein Fraswerkzeug vorgesehen ist, mittels
dessen die Einkerbungen in durch die Rechnereinheit
vorgegebenen Sollpositionen in das bandférmige Ma-
terial eingearbeitet werden, bevor diese in die Stanz-
form (1) eingesetzt werden, dass jedes Fraswerkzeug
eine motorisch getriebene kreisscheibenférmige Frés-
scheibe (6) ist, und dass die Vorrichtung einen Bear-
beitungskopf (5) mit mehreren Frasscheiben (6) auf-
weist.

Vorrichtung nach Anspruch 7, dadurch gekennzeich-
net, dass der Rand jeder Frasscheibe (6) eine Zah-
nung (6a) aufweist.

Vorrichtung nach Anspruch 7 oder 8, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Frasscheiben (6) unterschiedliche
Dicken aufweisen.

Vorrichtung nach einem der Anspriiche 7 bis 9,
dadurch gekennzeichnet, dass die Frasscheiben (6)
des Bearbeitungskopfs (5) mittels eines Antriebs an-
getrieben sind.

Vorrichtung nach Anspruch 10, dadurch gekennzeich-
net, dass der Antrieb einen Elektromotor (8) mit einem
Planetengetriebe (9) aufweist.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 7 bis 11,
dadurch gekennzeichnet, dass diese einen Wechsel-
mechanismus aufweist, mittels dessen eine Frass-
cheibe (6) zur Bearbeitung eines Stanzmessers (2)
auswahlbar ist.

Vorrichtung nach einem der Anspriche 7 bis 12,
dadurch gekennzeichnet, dass diese eine Stelleinheit
aufweist, mittels derer eine Zufuhrbewegung einer
Frasscheibe (6) in Richtung des Stanzmessers (2)
durchfuhrbar ist.



14.  Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekennzeich-
net, dass die Zufihrbewegung durch einen einstellba-
ren Anschlag begrenzbar ist.

II.  Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

[lIl.  Von den Kosten des Rechtsstreits tragen die Klagerin 1/3
und die Beklagte 2/3.

IV. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in
Hohe von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig
vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 9. Méarz 2007 angemeldeten deutschen Pa-
tents 10 2007 011 516, das am 26. August 2010 mit der Bezeichnung ,Verfahren
und Vorrichtung zur Erzeugung von Haltepunkten in einem Stanzmesser* verof-
fentlicht worden ist und 16 Patentanspriiche umfasst. Patentanspruch 1 mit Unter-
anspruchen 2 bis 6 schitzen ein Verfahren, Anspruch 7 mit Unteranspriichen 8 bis
16 eine Vorrichtung zur Erzeugung von Haltepunkten bildenden Einkerbungen in

wenigstens einem Stanzmesser.

Die Patentanspriche 1 und 7 lauten wie folgt:

1. Verfahren zur Erzeugung von Haltepunkten bildenden
Einkerbungen (3) in wenigstens einem Stanzmesser (2),
welches in einer Stanzform (1) gelagert wird und zum Stan-
zen von flachigen Verpackungselementen dient, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einkerbungen in die Stanzmesser (2)
eingearbeitet werden bevor diese in die Stanzform (1) einge-
setzt werden, wobei die als Messerlinie ausgebildeten
Stanzmesser (2) in Form eines bandférmigen Materials einer

Vorrichtung (4) kontinuierlich zugefuhrt werden, welche eine



Rechnereinheit umfasst, tiber welche Sollpositionen” vorge-
geben werden, in welchen die Einkerbungen in die Messerli-

nien eingefrast werden.

*bei der Verwendung des Singulars ,Sollposition* im Text des
erteilten Anspruchs 1 handelt es sich um einen offen-
sichtlichen Schreibfehler

7. Vorrichtung (4) zur Erzeugung von Haltepunkten (3) bilden-
den Einkerbungen in wenigstens einem Stanzmesser (2),
welches in einer Stanzform (1) lagerbar ist und welches zum
Stanzen von flachigen Verpackungselementen dient,
dadurch gekennzeichnet, dass eine Rechnereinheit vorgese-
hen ist, mittels derer der Vorschub der in Form eines Band-
materials vorliegenden, als Messerlinien ausgebildeten
Stanzmesser (2) zur Vorrichtung (4) steuerbar ist, so dass
die als Messerlinien ausgebildeten Stanzmesser (2) der Vor-
richtung (4) kontinuierlich zugefiihrt sind, und dass wenigs-
tens ein Fraswerkzeug vorgesehen ist, mittels dessen die
Einkerbungen in durch die Rechnereinheit vorgegebenen
Sollpositionen in das bandférmige Material eingearbeitet

werden, bevor diese in die Stanzform (1) eingesetzt werden.

Wegen des Wortlauts der Unteranspriche 2 bis 6 und 8 bis 16 wird auf die Streit-
patentschrift DE 10 2007 011 516 B4 verwiesen.

Die Klagerin macht den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit (8§ 21
Abs. 1 Nr.1i.V.m. 88 1 bis 5 PatG) geltend und beruft sich hierfur auf folgenden
Stand der Technik:

D1 GB1234703A

D2 WO 99/02352 Al

D3 WO 2005/070630 A1

D4  ESU Magazine vom Méarz 2007



D5

NKS
NK6
D6

D7

D8

D9

D10
D11
D12
D13
D14
D15
D16
D17
D18
D19

D20

D21

D22

D23

Anlagenkonvolut mit Bestell-Bestatigung vom 11. Januar 2006,
Rechnung, Lieferschein und Transportdokument vom 31. Januar
2006,

Fotos Unica-1 bis Unica-9

Video mit Darstellung der Vorrichtung Unica 356 im Betrieb
Betriebsanleitung der Fa. Serviform fir UNICA 356, Ausgabe 1.2,
Druckdatum Oktober 2005

Auszug aus der Zeitschrift ,Converter” von Mai/Juni 2006 (Titelblatt
und Werbeanzeige ,Le Soluzione Serviform per un vantaggio com-
petitivo®)

DE 203 14 293 U1

DE 203 17 993 U1

DE 725 188

DE 7307759 U

DE 42 35095 Al

DE 37 30561 C1

EP 0461 357 A2

EP 0314 824 Al

DE 101 30 446 Al

DE 89 10 280 U1

DE 298 23 496 Ul

Auszige aus Dubbel, Taschenbuch fur den Maschinenbau, 20. Aufl.,
2001 (S39-41,5S47-50, T 35-55, T 82-87)

Auszlige aus dem Tabellenbuch Metall, 41. Aufl., 1999 (S. 282, 283,
315)

Betriebsanleitung der Fa. Serviform fir UNICA 356, Ausgabe 1.3,
Druckdatum November 2006

englischsprachige Betriebsanleitung der Fa. Serviform fir Unica 356,
Ausgabe 1.2, Druckdatum April 2005

Anlagenkonvolut u. a. mit Bestell-Bestatigung vom 27. November
2006 betr. UnicA Top-CNC, Rechnung vom 15. Februar 2007 und
Lieferdokument vom 9. Februar 2007



Die Dokumente D4 bis D6 beziehen sich auf eine behauptete offenkundige Vorbe-
nutzung. Dabei handelt es sich nach Darlegung der Klagerin um eine Maschine
mit der Bezeichnung ,UNICA 356% die auf Seite 10 des ESU Magazins (D4) ab-
gebildet und ausweislich der Rechnung D5 Seite 1 f. durch die Firma S...

B.V. zur Lieferung an die Firma R... B.V. in H..., Belgien, bestellt

worden sei. Die Auslieferung habe — wie sich aus dem Transportdokument D5
Seite 8 ergebe - am 1. Februar 2006 stattgefunden. Das an R... gelieferte

Gerat sei auf den Fotos Unica-1 bis Unica-4 der Anlage NK5 dargestellt; die tbri-
gen Fotos dieser Anlage gaben ein anderes Gerat wieder. Zusammen mit der Ma-
schine sei ein englischsprachiges Handbuch entsprechend D22 mit Druckdatum
April 2005 geliefert worden. Inhaltlich handele es sich bei D22 um eine mit der
deutschsprachigen Betriebsanleitung D6 identische Fassung. Weder hinsichtlich
der ausgelieferten Maschine noch hinsichtlich des Handbuchs sei zwischen den

beteiligten Unternehmen eine Geheimhaltungsvereinbarung geschlossen worden.

Die deutschsprachige Betriebsanleitung D6 sei im Februar 2007 zusammen mit
einer Maschine UNICA 356 ebenfalls ohne Geheimhaltungsvereinbarung an die

Firma H... GmbH in Deutschland ausgeliefert worden.

Mit der vorstehend angegebenen Maschine kdnne — wie aus der Betriebsanleitung
D6 bzw. D22 zu ersehen sei - das Verfahren gemaf Anspruch 1 ausgefuhrt wer-
den. Der einzige Unterschied zum Streitpatent bestehe darin, dass die Einkerbun-

gen in die Messerlinie nicht eingefrast, sondern eingeschliffen wirden.

Auch in der Druckschrift D3 werde die Herstellung von Haltepunkten bei Stanz-
messern beschrieben. Dort sei erwahnt, dass Haltepunkte z. B. durch Schleifen

hergestellt werden kdénnten.

Somit unterscheide sich das Verfahren nach Anspruch 1 vom Stand der Technik
nur durch das Einfrasen statt des Einschleifens der Ausnehmungen. Das Frasen
sei wirtschaftlicher, u. a. kdnne auf eine Kuhlung des Werkzeugs verzichtet wer-



den. Daher bestehe — ausgehend von dem genannten Stand der Technik — die
objektive Aufgabe darin, ein Arbeitsverfahren anzugeben, fir das der konstruktive
Aufwand der verwendeten Vorrichtung insbesondere durch Verzicht auf eine
Kihlung verringert werden kénne. Diese Aufgabe |6se der Fachmann bereits mit
seinem Fachwissen. Auch die Kombination der (behaupteten) Vorbenutzung mit
einer der Druckschriften D1 oder D2 fuhre zum beanspruchten Verfahren.

Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent 10 2007 011 516 in vollem Umfang fir nichtig

zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage insgesamt abzuweisen,

hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit sie sich gegen die Pa-
tentanspriiche in der Fassung der mit Schriftsatzen vom
6. September und 15. November 2013 (BIl. 133 ff. und Bl. 224 ff.
d. A.) eingereichten, in der Reihenfolge ihrer Nummerierung ge-

stellten Hilfsantrage 1 bis 7 richtet.

Patentanspruche 1 und 7 in der Fassung des Hilfsantrags 1 lauten wie folgt (Hin-

zufigungen zum Wortlaut der erteilten Fassung sind durch Unterstreichung kennt-

lich gemacht):

1. Verfahren zur Erzeugung von Haltepunkten bildenden
Einkerbungen (3) in wenigstens einem Stanzmesser (2),
welches in einer Stanzform (1) gelagert wird und zum Stan-
zen von flachigen Verpackungselementen dient, dadurch ge-
kennzeichnet, dass die Einkerbungen in die Stanzmesser (2)
eingearbeitet werden bevor diese in die Stanzform (1) einge-
setzt werden, wobei die als Messerlinie ausgebildeten
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Stanzmesser (2) in Form eines bandférmigen Materials einer
Vorrichtung (4) kontinuierlich zugefihrt werden, welche eine
Rechnereinheit umfasst, Uber welche Sollpositionen vorge-

geben werden, in welchen die Einkerbungen mittels wenigs-

tens eines Fréswerkzeugs in die Messerlinien eingefrast

werden, dass jedes Fraswerkzeug eine motorisch getriebene

kreisscheibenformige Frasscheibe (6) ist, und dass die Vor-

richtung einen Bearbeitungskopf (5) mit mehreren Fras-

scheiben (6) aufweist.

7. Vorrichtung (4) zur Erzeugung von Haltepunkten (3) bilden-
den Einkerbungen in wenigstens einem Stanzmesser (2),
welches in einer Stanzform (1) lagerbar ist und welches zum
Stanzen von flachigen Verpackungselementen dient, dadurch
gekennzeichnet, dass eine Rechnereinheit vorgesehen ist,
mittels derer der Vorschub der in Form eines Bandmaterials
vorliegenden, als Messerlinien ausgebildeten Stanzmesser
(2) zur Vorrichtung (4) steuerbar ist, so dass die als Messerli-
nien ausgebildeten Stanzmesser (2) der Vorrichtung (4) kon-
tinuierlich zugefihrt sind, und dass wenigstens ein Fraswerk-
zeug vorgesehen ist, mittels dessen die Einkerbungen in
durch die Rechnereinheit vorgegebenen Sollpositionen in das
bandférmige Material eingearbeitet werden, bevor diese in die

Stanzform (1) eingesetzt werden, dass jedes Fraswerkzeug

eine motorisch getriebene kreisscheibenférmige Frasscheibe

(6) ist, und dass die Vorrichtung einen Bearbeitungskopf (5)

mit mehreren Frasscheiben (6) aufweist.

Wegen des Wortlauts der Unteransprtiche 2 bis 6 und 8 bis 14 i. d. F. des Hilfsan-
trags 1 wird auf den Urteilstenor, wegen des Wortlauts der Hilfsantréage 2 bis 7
wird auf die Anlage zum Schriftsatz der Beklagten vom 15. November 2013
(Bl. 231 bis 248 d. A.) verwiesen.
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Die Beklagte bestreitet die Offenkundigkeit der geltend gemachten Vorbenutzun-
gen. Aus den vorgelegten Unterlagen sei nicht erkennbar, wann die Lieferung der
UNICA 356 an die H... GmbH erfolgt und wann die Betriebs-

anleitung D6 Ubergeben worden sei. Entsprechendes gelte fur die Lieferung an die
Fa. R... B.V.. Bei den Betriebsanleitungen D6 bzw. D22 handele es sich um
vertrauliche Informationen, was auch der Geschaftsfuhrer der Klagerin, Herr C...

, in der mindlichen Verhandlung bestatigt habe. Dass die Betriebsanleitungen

vor dem Anmeldetag erstellt bzw. verdffentlicht worden seien, bestreitet die Be-
klagte mit Nichtwissen. Sie bestreitet auch, dass es sich bei den Automaten ge-
maf Anlagen D4 bis D7 sowie gemal den Fotos der Anlage NK5 um denselben

Maschinentyp handele.

Im Ubrigen ist die Beklagte der Meinung, dass die Gegenstande der Anspriiche 1
und 7 (zumindest in der Fassung einer der Hilfsantrdge) durch die (bestrittenen)
Vorbenutzungen und die druckschriftichen Entgegenhaltungen weder vorwegge-
nommen noch nahegelegt seien. Insbesondere ist sie der Meinung, dass der
Austausch des im Stand der Technik bekannten Schleifverfahrens durch das

Frasverfahren auf erfinderischer Téatigkeit beruhe.

Der Senat hat den Parteien mit Schreiben vom 19. Juli 2013 einen friihen gericht-
lichen Hinweis gemall 883 Abs.1 PatG sowie mit Schreiben vom

3. Dezember 2013 erganzende Hinweise Ubersandt.

In der miindlichen Verhandlung hat der Senat am 21. November 2013 Herrn C...
(Geschéaftsfuhrer und Mitglied des Verwaltungsrats der Klagerin) angehért und
am 4. Februar 2014 die von der Klagerin benannten und von ihr zum Termin mit-

gebrachten Zeugen T... und R1... vernommen.

Wegen der Einzelheiten wird auf das Protokoll der mundlichen Verhandlung sowie
auf den gesamten Akteninhalt, insbesondere auf die Schriftsatze der Parteien mit

samtlichen Anlagen, Bezug genommen.
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Entscheidungsgrinde

Die Klage ist zulassig, sie hat aber nur teilweise Erfolg. Der geltend gemachte
Nichtigkeitsgrund mangelnder Patentfahigkeit (8 22 Abs. 1, §21 Abs.1 Nr.1
PatG) fuhrt zur Nichtigerklarung des Streitpatents, soweit es die erteilte Fassung
betrifft. Das Streitpatent erweist sich aber in der von der Beklagten hilfsweise ver-

teidigten Fassung nach Hilfsantrag 1 als bestandsfahig.

1. Der Beschreibung des Streitpatents zufolge ist es bekannt, zur Herstellung
von Verpackungen, insbesondere aus Kartonagen oder Wellpappe, Stanzvorrich-
tungen einzusetzen, um aus dem jeweiligen Stanzwerkstoff ein Verpackungsele-
ment auszustanzen. Die Stanzvorrichtung weise hierzu eine Stanzform auf, in
welcher eine linienférmige, der Kontur des auszustanzenden Verpackungsele-
ments entsprechende Stanzmesseranordnung gelagert sei. Die Stanzmesser
seien dabei so in der Stanzform gelagert, dass deren Schneidkanten Uber die
Frontseite der Stanzform hervorstiinden. Werde dann die Frontseite der Stanzform
gegen eine Gegenplatte gefuhrt, so durchtrenne die Stanzmesseranordnung den
dazwischen liegenden Stanzwerkstoff, wodurch aus diesem das Verpackungsele-
ment herausgestanzt werde. Derartige Stanzvorgange liefen automatisiert und mit
einer hohen Taktrate ab. Wenn bei den Stanzvorgangen die Verpackungsele-
mente jeweils vollstdndig aus dem Stanzwerkstoff herausgestanzt wirden, fielen
diese aus dem ubrig bleibenden Stanzwerkstoff unkontrolliert heraus, was die
Weiterverarbeitung der Verpackungselemente erschweren wirde (Streitpatent-
schrift, Beschr. Abs. 2, 3).

Um dies zu vermeiden, sei es bekannt, in die Stanzmesser in den Stanzformen
sogenannte Haltepunkte einzuarbeiten. Derartige Haltepunkte bildeten Einkerbun-
gen in den Schneidkanten der Stanzmesser. Die Einkerbungen (d. h. die Halte-

punkte) wirden an vorgegebenen Sollpositionen in die Stanzmesser eingearbeitet,
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wobei deren Breiten und Hohen so klein gewahlt seien, dass beim Ausstanzen
des jeweiligen Verpackungselements mit derartigen Stanzmessern durch die Hal-
tepunkte nur kleine, kaum sichtbare Stege zwischen dem Verpackungselement
und dem restlichen Stanzwerkstoff verblieben, die ein Herausfallen des Verpa-

ckungselements aus dem Stanzwerkstoff verhinderten (Beschr. Abs. 4).

Typischerweise erfolge die Einarbeitung der Haltepunkte erst dann, wenn die
Stanzmesser bereits in der Stanzform fixiert seien. Dann kdnnten an den ge-
wulnschten Positionen die Haltepunkte in die Stanzmesser eingearbeitet werden.
Das Einarbeiten der Haltepunkte erfolgt der Beschreibung des Streitpatents zu-
folge mittels geeigneter Schleifwerkzeuge. Vorteilhaft hierbei sei, dass bei der
Einbringung der Haltepunkte in dem in der Stanzform gelagerten Stanzmesser die
durch die Stanzmesseranordnung bestimmte Kontur des Verpackungselements
unmittelbar erkennbar sei, so dass der Bearbeiter die Sollpositionen der Halte-
punkte selbst einfach auffinden und dann durch Schleifen der Schneidkanten der
Stanzmesser manuell einarbeiten kdnne. Eine derartige manuelle Einarbeitung
von Haltepunkten sei jedoch auf3erst zeitaufwendig und die Gute der Haltepunkte
hange stark von der Qualifikation der Werker ab (Beschr. Abs. 5).

Zur Rationalisierung der Einarbeitung von Haltepunkten sei daher bereits versucht
worden, die Haltepunkte in die Stanzmesser vor deren Einbau in die Stanzform
maschinell einzuarbeiten. Das die Stanzmesser bildende Grundmaterial in Form
von metallischem Bandmaterial werde dabei kontinuierlich einer Bearbeitungsein-
heit mit einem Schleifwerkzeug zugefihrt. Diese arbeite rechnergesteuert, wobei
die Sollpositionen, in welchen die Haltepunkte eingearbeitet werden mussten, in
der Rechnereinheit bekannt seien. Durch die Rechnereinheit gesteuert, wirden
dann in den bestimmten Positionen die Haltepunkte in die Schneidkanten einge-
schliffen. Dadurch werde zwar die Bearbeitungszeit gegenuber einer manuellen
Bearbeitung verkurzt. Dennoch sei der Schleifprozess selbst zur Einarbeitung der
einzelnen Haltepunkte relativ zeitaufwendig. Nachteilig sei weiterhin, dass derar-

tige maschinelle Schleifwerkzeuge konstruktiv aufwendig seien. Insbesondere
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misse eine Kuhlung fur die Schleifwerkzeuge vorgesehen werden, was den kon-
struktiven Aufwand der Anlage erheblich erhéhe (Beschr. Abs. 6, 7).

Die Beschreibungseinleitung bezieht sich im Weiteren auf verschiedene im Stand
der Technik bekannte Vorrichtungen. So werde in der WO 99/02352 Al (= hiesige
Entgegenhaltung D2) ein Flachmaterial in Endlos- und/oder Bogenform beschrie-
ben, welches mindestens eine Sollbruchlinie aufweise, entlang derer das Material
erleichtert durchtrennt werden kénne. Zur Anbringung der Sollbruchlinie werde das
Flachmaterial ausgestanzt. Hierzu wirden Stanzbleche verwendet, die durch Zwi-
schenrdume getrennte Zéahne aufwiesen. Die Zwischenraume kénnten durch Fra-

sen hergestellt werden (Beschr. Abs. 8).

Davon ausgehend, stellt sich das Streitpatent die Aufgabe, ein Verfahren und eine
Vorrichtung bereitzustellen, die eine reproduzierbare kostengtinstige und rationelle
Einbringung von Haltepunkten in Stanzmesser zum Ausstanzen von Verpa-

ckungselementen ermdglichen (Beschr. Abs. 11).

Zur Losung dieser Aufgabe schlagt das Streitpatent in seiner erteilten Fassung
(entsprechend einer von der Klagerin vorgelegten Gliederung) ein Verfahren nach
Anspruch 1 sowie eine Vorrichtung nach Anspruch 7 mit folgenden Merkmalen

Vvor:

Anspruch 1

1.1 Verfahren zur Erzeugung von Haltepunkten bildenden Einker-
bungen (3) in wenigstens einem Stanzmesser (2), welches in
einer Stanzform (1) gelagert wird und zum Stanzen von flachi-
gen Verpackungselementen dient, dadurch gekennzeichnet,
dass

1.2 die Einkerbungen in die Stanzmesser (2) eingearbeitet werden
bevor diese in die Stanzform (1) eingesetzt werden, wobei

1.3 die als Messerlinie ausgebildeten Stanzmesser (2)

1.4 in Form eines bandférmigen Materials
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1.6

1.7

1.8

Anspruch 7
7.1

7.2
7.3
7.4

7.5

7.6

7.7

7.8

7.9
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einer Vorrichtung (4) kontinuierlich zugefihrt werden,
welche eine Rechnereinheit umfasst,

uber welche Sollpositionen vorgegeben werden, in welchen
die Einkerbungen in die Messerlinien

eingefrast werden.

Vorrichtung (4) zur Erzeugung von Haltepunkten (3) bildenden
Einkerbungen in wenigstens einem Stanzmesser (2), welches
in einer Stanzform (1) lagerbar ist und welches zum Stanzen
von flachigen Verpackungselementen dient, dadurch gekenn-
zeichnet, dass

eine Rechnereinheit vorgesehen ist,

mittels derer der Vorschub

der in Form eines Bandmaterials vorliegenden,

als Messerlinien ausgebildeten Stanzmesser (2) zur Vorrich-
tung (4) steuerbar ist,

so dass die als Messerlinien ausgebildeten Stanzmesser (2)
der Vorrichtung (4) kontinuierlich zugefuhrt sind, und

dass wenigstens ein Fraswerkzeug vorgesehen ist,
mittels dessen die Einkerbungen in durch die Rechnereinheit
vorgegebenen Sollpositionen in das bandférmige Material ein-

gearbeitet werden,

bevor diese in die Stanzform (1) eingesetzt werden.

2. Die Erfindung betrifft sogenannte Spitzen-Biegeautomaten, mit denen Stanz-

messer zum Einsatz in Stanzautomaten fur Kartonagen hergestellt werden. Die

Stanzmesser weisen Einschnitte auf — die sog. Haltepunkte — damit der ausge-

stanzte Kartonzuschnitt nicht vollig von der Kartonbahn abgetrennt wird, sondern

durch kleine Stege vorlaufig noch in der Kartonbahn gehalten wird. Mit der streit-
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patentgeméaflen Erfindung sollen diese Haltepunkte auf kostengtinstige und ratio-

nelle Weise in die Stanzmesser eingebracht werden.

3. Als zusténdiger Fachmann, auf dessen Wissen und Kénnen es insbesondere
fur die Auslegung der Merkmale des Streitpatents und fur die Beurteilung des
Standes der Technik ankommt, ist nach Meinung des Senats ein Diplom-Ingenieur
(Univ.) des Maschinenbaus mit Schwerpunkt Entwicklung und Konstruktion von
Werkzeugmaschinen, insbesondere Stanzwerkzeugen, und mehrjahriger Berufs-

erfahrung auf dem Gebiet der Stanzwerkzeuge fur Verpackungen anzusehen.

4. Das Verfahrensmerkmal 1.1 versteht der Fachmann in der Weise, dass das
Verfahren die Erzeugung von Haltepunkten bildenden Einkerbungen in wenigstens
einem Stanzmesser bezweckt, wobei das in einer Stanzform lagerbare und dem
Stanzen von flachigen Verpackungselementen dienende Stanzmesser selbst kei-
nen Gegenstand des Verfahrens darstellt. Es handelt sich insoweit jedoch um eine
Zweckangabe, durch die das patentgemale Verfahren naher charakterisiert wird.
Es muss demnach geeignet sein, Haltepunkte in einem Stanzmesser der ge-
nannten Art herbeizufiihren (vgl. BGH GRUR 2009, 837 — Bauschalungsstiitze

m. w. N.). Entsprechendes gilt fir das Erzeugnismerkmal 7.1.

Das Merkmal 1.2 wiederum verlangt nicht, dass das Stanzmesser mit den einge-
frasten Einkerbungen schliefilich auch in eine Stanzform eingesetzt wird. Ausrei-
chend ist vielmehr, dass bei Einarbeitung der Einkerbungen das Stanzmesser

nicht in eine Stanzform eingesetzt ist. Entsprechendes gilt fir das Merkmal 7.9.

Unter einem Frasvorgang i. S.d. Merkmals 1.8 versteht der Fachmann ein
spanabhebendes Fertigungsverfahren zum Abtrennen von Werkstoff. Das
Werkzeug (der Fréaser) hat hierbei eine definierte Oberflache und Kontur, die sich
wahrend der Bearbeitung idealerweise nicht andert; man spricht deshalb vom
Zerspanen mit geometrisch bestimmter Schneide. Da das Fraswerkzeug i. d. R.
nur mit Hartmetallen oder keramischen Schneidplatten bestickt ist, werden
weichere Werkstoffe durch Frasen mit hoher Abtragsleistung bearbeitet.
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Beim ,Schleifen handelt es sich ebenfalls um ein spanendes (spanabhebendes)
Fertigungsverfahren, wobei hier der Ort und teilweise auch die Grof3e der vielen,
sich auf der Schleifscheibenoberflache befindlichen Schleifkdrner nicht sicher de-
finierbar ist, sondern nur die Auf3enform und -grof3e der gesamten Schleifschei-
benoberflache. Daher spricht man hier vom Zerspanen mit geometrisch unbe-
stimmter Schneide. Will man mit Hilfe eines Schleifvorgangs eine geometrisch ge-
nau definierte Oberflache erzeugen, muss man die Schleifscheibe immer wieder
,abziehen“ bzw. profilieren, um neue, unverbrauchte und scharfe Kérner an der
Oberflache zu haben und ,stumpfe” bzw. gebrochene oder ausgerissene Korner
zu entfernen. Da dabei die Schleifscheibe an Durchmesser und evtl. auch an
Breite verliert, ist ein standiges ,Nachstellen“ erforderlich, d. h. die Schleifscheibe
wird immer Kkleiner. Durch Einsatz von Schleifmitteln unterschiedlicher Harte (bis
zum Diamanten) und unterschiedlicher Bindungen (in der das hértere Schleifmittel
gehalten ist) sowie unterschiedlicher Korngréf3en ist im Wege des Schleifens eine
Bearbeitung auch sehr harter Werkstoffe mit guter Oberflachenqualitat (Feinbear-

beitung) maoglich.

Der Gegenstand des Anspruchs 1 in der erteilten Fassung erweist sich auf Grund

der von der Klagerin vorgebrachten Angriffe als nicht patentféahig.

1. Der Patentgegenstand ist allerdings neu. Weder die geltend gemachten
Vorbenutzungen noch der vorgelegte druckschriftliche Stand der Technik zeigen

ein Verfahren mit sdmtlichen Merkmalen des Anspruchs 1.

a) In dem von der Klagerin zum Nachweis der von ihr behaupteten offenkundigen
Vorbenutzung vorgelegten Handbuch D22 wird ein Verfahren mit den Merkmalen
1.1 bis 1.7 offenbart. Es handelt sich bei dem Handbuch um eine Bedienungsan-
leitung fur die ,Automatic electronic die steel rule cutter and bending machine
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UNICA 356° d. h. fur eine automatische und elektronische Trenn- und Biegema-
schine fur Stahlbander. Die Maschine soll gemald Abschnitt 1.7 des Handbuchs
Schneide-, Schleif- und Biegevorgange an Stahlb&ndern ermdglichen, u. a. zur
Erzeugung von ,nicks“ (= Haltepunkten). Daraus entnimmt der Fachmann ohne

weiteres, dass es sich um ein Verfahren i. S. d. Merkmals 1.1 handelt.

Ferner entnimmt der Fachmann den Fotos in D22, Seite 10, dass das Bandmate-
rial von der auf der linken Geréteseite befindlichen Rolle in die Maschine hinein
verlauft. Unter der mit AU bezeichneten Klappe (D22, Seite 11, Figur 4) werden
bei WE die Haltepunkte geschliffen (D22, Seite 38, Figur 21 Mitte). Anschliel3end
wird das Band bei VA, UB geschnitten (D22, Seiten 39 und 61, jeweils rechtes
Foto) und dann gebogen (D22, Fotos Seite 41). Schlie3lich verlassen die fertigen
Stanzmesser das Gerat auf dessen rechter Seite. Somit sind in D22 auch die
Merkmale 1.2 bis 1.4 und — wegen des vollautomatischen Ablaufs der genannten

Vorgange — auch die kontinuierliche Zufiihrung i. S. d. Merkmals 1.5 offenbart.

Dies gilt auch fur die Rechnersteuerung entsprechend den Merkmalen 1.6 und
1.7, weil auf Seite 44 unter 6.2.2 ,Automatic cycle start-up“ ausdrtcklich angege-
ben ist, dass eine ,Floppy Disk® in einem speziellen Laufwerk geladen werden soll.
Der Fachmann liest bei dieser Angabe automatisch mit, dass der Rechner im au-
tomatischen Betrieb den Vorschub so steuert, dass die bei WE geschliffenen Hal-

tepunkt-Einkerbungen an den vorgesehenen Stellen eingebracht werden.

Die im Handbuch D22 beschriebene Anlage verwirklicht jedoch nicht das Merkmal

1.8, weil dort die Haltepunkte nicht eingefrast, sondern eingeschliffen werden.

Zwar hat die Klagerin als Anlage D21 eine neuere Version des Handbuchs vorge-
legt, aus der sich auch dieses Merkmal ergeben soll. Jedoch kann in Ermangelung
eines entsprechenden Nachweises nicht angenommen werden, dass diese Ver-
sion, die ausweislich der Angabe auf Seite 1 im November 2006 gedruckt wurde,

vor dem Anmeldetag des Streitpatents offenkundig geworden ist.
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b) Auch die nach Behauptung der Klagerin von ihr bzw. von der Fa. P... an
die Fa. R... gemal3 dem Anlagenkonvolut D5 gelieferte Maschine weist eine
Schleif-, aber keine Fraseinheit zur Herstellung der Haltepunkte auf, so dass auch

diese Vorbenutzung als neuheitsschadlicher Stand der Technik ausscheidet.

c) Die Druckschrift D1 (GB 1 234 703 A) befasst sich ebenfalls mit der Herstel-
lung von Stanzmessern, allerdings geht es dort nicht um die Einbringung von
Haltepunkten. Beschrieben wird vielmehr die Herstellung eines gezahnten Profils
entlang einer langlichen Kante, wodurch sowohl der Stanzdruck als auch die Ver-
letzungsgefahr im Vergleich mit einer ebenen Schneidflache herabgesetzt werden
sollen (D1, Spalte 1, Zeilen 18 bis 26).

d) In der Druckschrift D2 (WO 99/02352) werden u. a. Stanzmesser beschrieben,
die dazu dienen sollen, ein Flachmaterial vollstandig zu durchtrennen und nur ein-
zelne Stege stehen zu lassen (Figuren 15a bis 15e mit Beschreibung Seite 13 f.,
sowie Figuren 13a bis 14). Dies soll dadurch erreicht werden, dass das Material in
den Zwischenraumen 73, die die Haltepunkte bilden, horizontal weggenommen
wird, was nach der Beschreibung Seite 13, zweiter Absatz, ein diffiziler Vorgang
ist, der durch Frasen — etwa mit Hilfe eines Profilscheibenfrasers - bewerkstelligt

werden kann.

Ein streitpatentgeméfes Verfahren ist in D2 allerdings nicht beschrieben. So fehlt

es etwa an einer Rechnereinheit zur Steuerung i. S. d. Merkmale 1.6 und 1.7.

e) Die Druckschrift D3 (WO 2005/070630 A) lehrt u. a. die Einbringung von Ker-
ben in einem Stanzmesser, wobei dies auf verschiedene Art und Weise bewerk-
stelligt werden kann, n&dmlich durch Drahterodieren, Schleifen oder Stanzen (D3,
Beschr. Abs. 23). Hinweise auf ein Verfahren i. S. d. Anspruchs 1 des Streitpa-
tents, insbesondere auf das Einfrdsen der Haltepunkte, sind der Entgegenhaltung

nicht zu entnehmen.
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f) Auch aus keiner der weiteren von der Klagerin zum Stand der Technik
genannten Schriften gehen samtliche Merkmale des erteilten Patentanspruchs 1

hervor, was die Klagerin auch nicht behauptet hat.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 in seiner erteilten Fassung beruht jedoch
nicht auf erfinderischer Téatigkeit.

a) Die von der Klagerin behauptete Vorbenutzung der Maschine Unica 356 samt
zugehorigem Handbuch D22 ist nach Uberzeugung des Senats vor dem Anmel-
detag des Streitpatents offenkundig geworden und gehort daher zum Stand der
Technik, der bei der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit zu bertcksichtigen

ist.

aa) Die Klagerin hat zum Nachweis der Lieferung der Unica 356 als
Anlagenkonvolut D5 die Kopien einer Bestell-Bestatigung 45a/05 vom
11. Januar 2006, einer Rechnung vom 31. Januar 2006 und eines Lieferscheins
vom 31. Januar 2006 vorgelegt sowie Beweis durch Vernehmung der Zeugen
T... und R1... angeboten.

Gegenstand der von der Firma P... (C..., Italien) erstellten Bestell-Be-

statigung war ein Artikel mit der Bezeichnung ,UnicA Top®, ausgestattet u. a. mit
einem Rechner (,Double Integrated PC*), einem Spulenhalter-Wagen (,,Coil holder
trolley“), Modulen zum Ablangen, Schneiden, zum Stanzen von Bricken, zum
Umformen und zur Perforierung (,Lipping and cutting cartridge®, ,Bridge cartridge®,
,Deformation, bending mark cartridge®, ,Perforation cartdrige®). Aulerdem sollte
die Maschine Uber eine integrierte Raumeinheit (,Integrated broaching unit“) und
uber eine Einheit zum Schleifen von Haltepunkten (,Nicking grinding unit with
three heads®) verfugen.

Der Bestell-Bestatigung zufolge ging die Bestellung von der Firma S... (T...
, Niederlande) aus. An diese Firma war auch die von P... S.r.l. erstellte
Rechnung gerichtet, die sich auf den Artikel ,UNICA 356 — CNC UNITA
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OPERATRICE M* bezieht, der die genannten Spezifikationen aufweist. Adressat
des wiederum von der Fa. P... ausgestellten Lieferscheins war ebenfalls die

Fa. S...; allerdings wird als Lieferadresse die Firma R... (H..., Bel-

gien) genannt. Als Lieferdatum ist in dem Lieferschein der 1. Februar 2006 ver-

merkt.

Nach Aussage des Zeugen R1... - heute ebenso wie im Kauf- und Liefer-
zeitpunkt Anfang 2006 Betriebsleiter der Firma R... B.V.- wurde das Gerat

,2Unica 356“ bei der Firma S... gekauft. Diese Firma ist — so der Zeuge — ex-
klusive Vertreterin der Nichtigkeitsklagerin in den Beneluxl&andern. Die Bestellung
wurde im November 2005 vorgenommen. Im Januar 2006 war der Zeuge zur Vor-
bereitung der Lieferung der speziell fur R... konfigurierten Maschine in Ita-

lien. Bei dieser Gelegenheit hat er die Kaufpreissumme in Hohe von ... € bezahilt,
wobei die Zahlung tUber die Amrobank erfolgt ist.

Danach stellt sich der Vorgang so dar, dass die Firma R... mit S... ei-

nen Vertrag Uber den Kauf der Maschine Unica 356 geschlossen hat, worauf dann
S... das Gerat bei P... bestellt hat. Wie der Zeuge T..., der im Kauf-

und Lieferzeitpunkt Anfang 2006 bei der Firma P... fur deren weltweites Ver-
treternetz und die Handelsunterlagen zustandig war (und dies heute noch ist), er-
lautert hat, ist P... Herstellerin der Unica-Maschinen, die aber mit dem Namen
S1... versehen werden. Auch der Geschaftsfuhrer C... der Klagerin hat auf
informelle Frage des Gerichts bekundet, dass die Maschinen von P... gebaut

und verkauft werden. Im vorliegenden Fall hat P... die Maschine direkt an

R... geliefert und sie S... in Rechnung gestellt. Durch die als Anlage

D5 vorgelegten Dokumente werden lediglich die zwischen S... und P... in

Bezug auf den Liefervorgang bestehenden Vertragsbeziehungen dokumentiert,
nicht die Abreden, die R... mit S... getroffen hat. Schon aus diesem

Grund steht der vom Zeugen R1... angegebene Kaufpreis nicht im Wider-

spruch zu der Rechnung D5 Seite 1f., insbesondere ist der von R... an

S... bezahlte Betrag sicher nicht identisch mit dem (in der dem Senat vorlie-
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genden Rechnungskopie geschwarzten) Betrag, den P... gegenulber S...
in Rechnung gestellt hat.

Der Zeuge R1... hat bestatigt, dass die an seinen Betrieb Anfang 2006 ge-

lieferte und immer noch dort vorhandene Maschine die in der Bestell-Bestéatigung
und in der Rechnung gemald Anlage D5 genannten Spezifikationen aufweist. Fur
unterschiedliche Materialdicken (1¥2, 2 und 3 Pt.) seien zwei Biegekopfe vorhan-
den und die normale Materialh6he (23,8 mm) kdnne bis 30 mm variiert werden.
Dies entspricht weitgehend den Angaben in den Dokumenten D5 (mit dem un-
malfigeblichen Unterschied, dass dort Hohen bis 32,0 mm genannt sind).

Ferner hat der Zeuge ausgesagt, dass die gelieferte Maschine die auf einer Spule
aufgerollten Stanzmesser automatisch einziehe und alle Arbeitsgange, insbeson-
dere die Einbringung der Haltepunkte, das Ablangen und das Stanzen der Bri-

cken, vollautomatisch durchfiihre.

Gemal den Unterlagen D5 wurde die Maschine Unica 356 mit einem Handbuch
verkauft und ausgeliefert. Dies entspricht der Aussage des Zeugen R1...,

der bekundet hat, dass die Maschine zusammen mit einem englischsprachigen
Betriebshandbuch geliefert worden sei, das so ausgesehen habe wie das Hand-
buch gemald Anlage D22. Die Schleifeinheiten bei der gelieferten Maschine wiir-
den so aussehen wie auf Seite 38 des Handbuchs.

Danach kann davon ausgegangen werden, dass am 1. Februar 2006, als die Lie-
ferung der Unica 356 an die Firma R... erfolgt ist, ein Betriebshandbuch fur

dieses Gerat mitgeliefert worden ist. Ferner kann angenommen werden, dass es
sich dabei um ein Handbuch entsprechend der Anlage D22 gehandelt hat, denn
dieses wurde (ausweislich seiner Anmerkung 1.2 auf Seite 1) im April 2005 ge-
druckt. Nach der Lebenserfahrung ist davon auszugehen, dass bei einer ca. neun
Monate spater erfolgten Lieferung keine &ltere Version des Betriebshandbuchs

beigefligt worden ist.
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Gegen diese Annahme spricht nicht, dass auf dem Foto Unica-1 der Anlage NK5,
das nach Aussage des Zeugen R1... die an R... gelieferte Maschine

zeigt, ein CE-Zertifikat mit der Bezeichnung ,Unica Top“ aufgebracht ist, wahrend
in dem im Handbuch D22, S. 3, dargestellten CE-Zertifikat von dem Modell UNICA
und dem Typ 356 die Rede ist. Der Zeuge T... hat hierzu ausgesagt, dass

,2Unica Top“ und ,Unica 356" dasselbe Gerat bezeichnen. ,Unica Top“ werde als
Marke verwendet, um damit zum Ausdruck zu bringen, dass es eine Maschine fir
den gehobenen Kundenbedarf ist. Dagegen sei ,Unica 356“ die interne Bezeich-
nung. Auch der Zeuge R1... ist davon ausgegangen, dass sich beide Be-
zeichnungen auf den gleichen Maschinentyp beziehen.

Demnach ist anzunehmen, dass die Anfang 2006 an R... gelieferte Ma-

schine mit den aus dem Handbuch D22 ersichtlichen Merkmalen 1.1 bis 1.7 (s. o.
Il.1.a) ausgestattet war. Dies gilt ungeachtet des Umstands, dass die gelieferte
Maschine nicht in allen Einzelheiten mit dem Handbuch tUbereinstimmt. So hat der
Zeuge T... zwar ausgesagt, dass die nach Belgien gelieferte Maschine dem
Handbuch entspreche. Diese Maschine weist aber nach Angabe des Zeugen R1...
langliche Seitenschienen auf, wie sie auf dem Foto Unica-5 der Anlage

NK5 (das allerdings eine andere als die an R... gelieferte Maschine zeigt)

zu sehen sind. Dabei handelt es sich nach Aussage des Zeugen T... um
Druck-Vorrichtungen zum Fixieren der Schneidelinie beim Schleifen; im Handbuch
wirden Teile mit entsprechender Funktion in der Abbildung auf Seite 22 rechts
unten gezeigt, wahrend das Foto Unica-5 dem mittleren Foto von Seite 38 des
Handbuchs entspreche. Demnach gibt es also einen Unterschied zwischen der an
R... gelieferten und der im Handbuch gezeigten Maschine. Dieser Unter-

schied betrifft aber nicht die erfindungsgemafen Merkmale von Anspruch 1 des

Streitpatents.

bb) Ferner ist anzunehmen, dass sowohl die Maschine als auch das Handbuch
durch Lieferung seitens P... an R... offenkundig geworden sind. An-

haltspunkte dafir, dass beim Verkauf und der Auslieferung der Unica 356 zwi-
schen den beteiligten Firmen eine Geheimhaltungsverpflichtung vereinbart wurde,
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sind nicht ersichtlich. Bei der ausgelieferten Maschine handelt es sich um ein Se-
rienprodukt, bei dessen Verkauf nach der Lebenserfahrung die nicht zu entfernt
liegende Mdoglichkeit besteht, dass beliebige sachkundige Dritte den betreffenden
Gegenstand auf seine Merkmale untersuchen und sich Kenntnis von seinen tech-
nischen Einzelheiten verschaffen konnen (BGH GRUR 1966, 484, 486 — Pfennig-
absatz; Schulte/Moufang, PatG, 9. Aufl., 8 3 Rn. 58, 62).

Der Umstand, dass die Maschine speziell fir R... konfiguriert wurde, fihrt

zu keiner anderen Beurteilung. Von einer engen Zusammenarbeit von R...

und P... bei der Entwicklung des Gerats kann nicht die Rede sein. Vielmehr

sind bei der Unica 356 — wie der Zeuge T... geschildert hat — séamtliche

Funktionen bereits vorhanden und der Kunde kann bei seiner Bestellung lediglich
bestimmte Wunsche angeben, z. B. bzgl. des Winkels bzw. der Starke der

Schneide.

Das Handbuch D22 ist durch die Lieferung an R... ebenso offenkundig ge-
worden. Auch diesbeziglich hat der Zeuge R1... ausgesagt, dass es keine
Geheimhaltungsabrede gegeben habe. Dies wird von der Aussage des Zeugen
T... bestétigt. Danach handelt es sich bei dem Handbuch um eine Bedie-

nungsanleitung, an deren Geheimhaltung die Firma P... kein Interesse habe.

Diese Beurteilung steht nicht im Widerspruch zu dem Copyright-Vermerk auf
Seite 2 der D22, wonach das Handbuch vertrauliche Informationen enthalt und
ohne vorherige schriftiche Einverstandniserklarung des Herstellers weder als
Ganzes noch in Teilen kopiert oder photokopiert werden darf. Der Gebrauch des
Materials ist dem Vermerk zufolge nur dem Kunden gestattet, dem das Handbuch
als Erganzung zur Maschine tberlassen wurde. Das Handbuch darf nur verwendet
werden zum Zwecke des Versendens bzw. des Transports und der Aufstellung,
der Installation, des Gebrauchs, der Wartung und des Verschrottens der Ma-
schine. Wird dem Erwerber einer Vorrichtung ein Handbuch als Begleitunterlage
Uberlassen, steht es der Offenkundigkeit der darin enthaltenen Informationen aber
nicht entgegen, dass diese nach dem Willen des Veraul3erers nur fur einen be-
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stimmten Zweck verwendet werden durfen und eine Vervielfaltigung zu anderen
Zwecken untersagt ist (BGH GRUR 2014, 251 - Bildanzeigegerat).

Auch aus vorliegendem Copyright-Vermerk kann nicht abgeleitet werden, dass
das Handbuch gegentber Dritten geheim zu halten sei. Bereits aus dem Text des
Vermerks ist ersichtlich, dass das Handbuch einem unibersehbaren Personen-
kreis zuganglich gemacht werden darf. Der Vermerk enthalt auch keine Ein-
schrankungen bzgl. einer Aushéndigung des Handbuchs an dritte Personen im
Falle eines Weiterverkaufs. Zwar hat der Geschaftsfuhrer der Klagerin C... bei

seiner Befragung in der mundlichen Verhandlung ausgefuhrt, der Copyright-Ver-
merk diene dem allgemeinen Schutz. Aber auch er hat ausgesagt, dass mit den

Kunden keine Geheimhaltungsabrede geschlossen worden sei.

Aus diesem Grund fihrt auch der Umstand, dass das an R... gelieferte

Handbuch nach Aussage des Zeugen R1... in einem Schrank im Arbeits-

zimmer des Zeugen aufbewahrt und im Bedarfsfall nur einem bestimmten Perso-
nenkreis, zu dem lediglich Mitarbeiter von R... und S... gehdren, zur

Verfigung gestellt wird, zu keiner anderen Beurteilung. Maf3geblich fir die Beur-
teilung der Frage, ob die Weiterverbreitung technischer Informationen an Dritte
nach der Lebenserfahrung nahegelegen hat und die Informationen dadurch offen-
kundig geworden sind, sind namlich die zum Zeitpunkt der Lieferung der techni-
schen Informationen bestehenden Vereinbarungen zwischen den Beteiligten oder
die sonstigen Umstande der Lieferung, nicht jedoch die besonderen Gegebenhei-
ten in dem die Information empfangenden Unternehmen (BGH GRUR 2013, 367

(Gruinde Abs. 20) — Messelektronik fur Coriolisdurchflussmesser).

cc) Der Beweis fir die Offenkundigkeit der Vorbenutzung ist durch die Vorlage
des Handbuchs D22 und die Aussagen der beiden Zeugen erbracht. Die Zeugen
haben bei der Vernehmung einen uneingeschrankt glaubhaften Eindruck gemacht.
Sie haben zu allen Fragen spontan und zusammenhéngend geantwortet und sich

dabei nicht in Widerspriiche verwickelt. Wenn sie eine Frage nicht bzw. nicht mit
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der gebotenen Eindeutigkeit beantworten konnten, haben sie das unumwunden

eingeraumt.

Zwischen den Aussagen der beiden Zeugen gibt es auch keine Widerspriiche,
durch die die Vorbenutzung oder deren Offenkundigkeit in Frage gestellt werden
konnten. Zwar hat der Zeuge T... betont, dass die Maschine Unica 356 im-

mer Uber samtliche Funktionen verfiige und stets sowohl mit einer Raumeinheit
als auch mit einer Haltepunktschleifeinheit geliefert werde. Dagegen hat der
Zeuge R1... ausgesagt, dass er bei der Bestellung bestimmen konnte, ob er

eine Raumeinheit bzw. eine Haltepunkteinheit haben wollte. Aus dieser unter-
schiedlichen Aussage kann aber nicht gefolgert werden, dass es sich bei dem an
R... gelieferten Gerat nicht um das Modell Unica 356 gehandelt hat. Nach
Ubereinstimmender Zeugenaussage wird die Maschine vor der Auslieferung fur
den jeweiligen Kunden konfiguriert, wobei der Kunde in verschiedener Hinsicht
Winsche auf3ern kann (etwa bzgl. der Starke der Schneide). Es ist durchaus
nachvollziehbar, dass der Zeuge R1... acht Jahre nach der Lieferung den

Umfang seiner damaligen individuellen Vorgaben falsch in Erinnerung hat.

dd) Auf den Nachweis der weiteren Vorbenutzungen durch Vorveréffentlichung
des (deutschsprachigen) Handbuchs D6 sowie durch Lieferung einer Maschine
gemald Anlagenkonvolut D23 kommt es nicht an. Es braucht daher auch nicht tiber
den von der Beklagten gestellten Antrag entschieden zu werden, den diesbezugli-
chen, von der Klagerin erstmals mit Schriftsatz vom 25. November 2013 gemach-

ten Vortrag als verspatet zurtickzuweisen.

b) Die vorgenannten Vorbenutzungen in Gestalt des gemald Anlagenkonvolut D5
ausgelieferten Gerats sowie des Handbuchs gemal Anlage D22 weisen zwar die
streitpatentgemal3en Merkmale 1.1 bis 1.7 auf (s. o. Il.1a, 1b). Die Haltepunkte
werden dort aber nicht im Wege des Frasens, sondern des Schleifens einge-
bracht.
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Dem Fachmann ist jedoch — wie etwa die Druckschrift D1 (dort Seite 2, Abs. 2)
zeigt - schon seit langem bekannt, dass zum Stanzen von Papier und Wellpappe
mit Schneidmessern, die aus Bandstahl hergestellt werden, die hierfur
erforderlichen Klingen anstatt im Wege des Schleifens auch mit rotierenden
Fraswerkzeugen bearbeitet werden kdnnen. Dadurch ergibt sich eine einfachere
und wirtschaftlichere (insbesondere schnellere) Fertigung ohne die bekannten
Nachteile des Schleifens, die vor allem in einer geringeren Zerspanungsleistung
und héherem Werkzeugverschleily durch standiges ,Abziehen“ bestehen (vgl. D1,
Seite 2, Zeilen 1 bis 13). Wie geformt und wie grol3 diese "Profilierungen” bzw.
Einschnitte sind, ist fur den Fachmann ohne Belang, da diese
Einstellungsparameter in der Regel den jeweiligen Anforderungen an die
Schneidmesser entsprechen bzw. das Ergebnis einfacher Optimierungsvorgange

darstellen.

Die Schrift D1 wird der Fachmann berlcksichtigen, auch wenn das gemald dieser
Schrift erzeugte Stanzmesser fiur durchgehende Schnitte ohne Haltepunkte ge-
dacht ist; der Fachmann erkennt aber, dass sich ein Frasverfahren, wie es in der
Schrift D1 beschrieben ist, auch zur Erzeugung von Haltepunkten nutzen lasst. Im
Ubrigen wird sich der Fachmann fir alles interessieren, was mit der Bearbeitung
von Stanzmesserklingen zu tun hat, auch wenn es nicht ausdricklich um Halte-

punkte geht.

In der Schrift D2 ist eine Bearbeitung (in diesem Fall des Stanzblechs mit durch-
gehendem Steg 71) durch Frasen zur Erzeugung von Haltepunkten offenbart. Der
Fachmann wird auch durch diese Schrift angeregt, an Stelle des in D6 beschrie-
benen Schleifens eine Bearbeitung der Stanzmesserklingen durch Frasen auszu-
probieren (auch wenn in D2 die Vorteile des Frasens gegentber dem Schleifen

nicht ausdrtcklich erwahnt sind).

Entgegen dem Vorbringen der Beklagten wird der Fachmann nicht auf Grund der
Harte des zu bearbeitenden Materials davon abgehalten, die Haltepunkte
einzufrasen, statt sie — wie bei den Vorbenutzungen gemall D6, D22 -
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einzuschleifen. Bei dem in D22, Seite 5, Abschnitt 1.7, erwdhnten Werkstoff
handelt es sich um ein fur ein Werkzeug relativ weiches Material (32 HRC - 44
HRC), das sich fur den Einsatz eines Frasverfahrens zum Zwecke einer vor allem

schnelleren Zerspanung ohne weiteres eignet.

Auch der Umstand, dass es sich bei dem in den Vorbenutzungen verwendeten
Stahlblech um ein relativ diinnes Material handelt, wird den Fachmann nicht davon
abhalten, dieses Material mit einem Fraswerkzeug zu bearbeiten. Er wird das
Band in fachublicher Weise einspannen, um zu verhindern, dass es bei der Bear-
beitung flattert, und um eine préazisere Zerspanung zu gewahrleisten. Entgegen
der Auffassung der Beklagten (unter Hinweis auf Dubbel, Anlage D19, Seite 47,
linke Spalte, Abschnitt 4.2.4) kann auch nicht gesagt werden, dass nach fachman-
nischem Wissen am Anmeldetag die beim Frasen auftretende dynamische Belas-
tung gegen die Anwendung eines Frasverfahrens bei der in D22 gezeigten Ma-
schine gesprochen hat. Es besteht insoweit kein relevanter Unterschied zu dem in
D1 offenbarten Frasvorgang, bei dem ebenso eine dynamische Belastung auftritt.
Die Dynamik besteht namlich auch bei D22 nicht in einer Horizontalbewegung des
mit der Frase zu bearbeitenden Bandes, weil das Band im Bearbeitungszeitpunkt
still steht.

Somit konnte der Fachmann mit Hilfe des am Anmeldetag bekannten Stands der

Technik zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in dessen er-

teilter Fassung gelangen, weshalb dieser Gegenstand nicht patentfahig ist.

In der Fassung des Hilfsantrags 1 der Beklagten hat der Gegenstand des An-

spruchs 1 dagegen Bestand.

a) Die hilfsweise verteidigte Anspruchsfassung ist zuldssig. Sie enthalt gegen-
Uber der erteilten Anspruchsfassung zuséatzliche Merkmale aus den erteilten Pa-



-29 -

tentansprichen 7 (die Einkerbungen werden mittels wenigstens eines Fraswerk-
zeugs hergestellt), 8 (jedes Fraswerkzeug ist eine motorisch getriebene kreis-
scheibenformige Frasscheibe) und 10 (die Vorrichtung weist einen Bearbeitungs-
kopf mit mehreren Frasscheiben auf). Durch die Aufnahme dieser Merkmale in
den Hauptanspruch wird dieser nunmehr auf einen Gegenstand beschrénkt, den
der Fachmann bereits den urspringlich eingereichten Unterlagen (siehe Offenle-
gungsschrift DE 10 2007 011 516 Al, dort Patentanspriiche 4, 10 und 12) und

dem erteilten Patent entnehmen konnte.

Die Beklagte war nicht verpflichtet, samtliche Merkmale des in der Streitpatent-
schrift (Figuren 3 und 4 mit Beschreibung Abs. 29 bis 38) bzw. in der Offenle-
gungsschrift (Figuren 3 und 4 mit Beschreibung Abs. 26 bis 35) dargestellten, ei-
nen Bearbeitungskopf mit mehreren Fraswerkzeugen umfassenden Ausfuhrungs-
beispiels in die mit Hilfsantrag verteidigte Anspruchsfassung aufzunehmen. Nach
standiger Rechtsprechung steht es dem Patentinhaber frei, sein Patent durch Auf-
nahme einzelner oder samtlicher Merkmale eines in der Beschreibung genannten
Ausfuhrungsbeispiels, die fur sich oder auch zusammen den durch die Erfindung
erreichten Erfolg fordern, zu beschranken, sofern die Merkmalskombination in ih-
rer Gesamtheit eine technische Lehre darstellt, die der Fachmann der Gesamtheit
der Anmeldungsunterlagen als mdgliche Ausgestaltung der Erfindung enthehmen
kann (vgl. BGHZ 110, 123, 126 — Splei3kammer; BGH GRUR 2002, 49 — Drehmo-
mentubertragungseinrichtung; GRUR 2012, 475 — Elektronenstrahltherapiesys-
tem; GRUR 2012, 1133 — UV-unempfindliche Druckplatte). Im vorliegenden Fall
war dem Fachmann bekannt, dass die hinzugekommenen Merkmale schon in den
ursprunglichen Unterlagen als einzelne Unteranspriiche in Verbindung mit Merk-
malen des jeweiligen Bezugsanspruchs bzw. der jeweiligen Bezugsanspriiche
Gegenstand von zweckmaligen und keinesfalls selbstverstandlichen Weiterbil-

dungen des Gegenstands des jeweiligen Anspruchs 1 sind.

b) Der mit dem Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand ist unbestritten neu, da es
am Anmeldetag aus den im Verfahren befindlichen Dokumenten nicht bekannt

war, zur Erzeugung der Ausnehmungen fur die Haltepunkte einen Bearbeitungs-


http://www.juris.de/jportal/portal/t/2u0z/page/jurisw.psml?pid=Dokumentanzeige&showdoccase=1&js_peid=Trefferliste&documentnumber=1&numberofresults=905&fromdoctodoc=yes&doc.id=KORE301469001&doc.part=K&doc.price=0.0#focuspoint
http://www.juris.de/jportal/portal/t/2u0z/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/2u0z/
http://www.juris.de/jportal/portal/t/2u0z/
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kopf mit mehreren motorisch getriebenen kreisscheibenférmigen Frasscheiben zu

verwenden.

c) Der mit dem Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand beruht auch auf erfinderi-
scher Tatigkeit, weil es dem Fachmann am Anmeldetag nicht naheliegend war, fur
das Frasen der Ausnehmungen fir die Haltepunkte einen Bearbeitungskopf mit

mehreren motorisch getriebenen Frasscheiben zu verwenden.

So ist in den Schriften D1 und D2, in denen das Frasen von Einkerbungen in
Stanzmesser eher allgemein beschrieben wird, kein Bearbeitungskopf mit mehre-

ren Frasscheiben vorgesehen.

Aus den nachgewiesenen offenkundigen Vorbenutzungen gemald den Anlagen-
konvoluten D5 und D22 ist zwar jeweils eine Haltepunkt - Schleifmaschine mit drei
Bearbeitungskopfen, die jeweils offensichtlich eine Schleifscheibe enthalten, zum
Schleifen von Kerben in ein Stanzmesser bekannt (vgl. D5, Seite 1 unteres Drittel
"nicking grinding unit with three heads equipped with electric motor discs"; D22
Kap. 6.1.3 "Austausch der Schleifscheiben bzw. grinding wheels replacement”
i. V. m. Bild 21). Diese Vorrichtungen zeigen jedoch nicht einen einzigen Bearbei-
tungskopf mit mehreren Schleifscheiben, sondern drei nebeneinander angeord-
nete Bearbeitungskopfe (WE) mit jeweils nur einer Schleifscheibe. Einen Hinweis
dahingehend, bei der vorbenutzten Maschine Unica 356 an Stelle der drei ge-
trennten Bearbeitungskopfe einen einzigen Bearbeitungskopf einzusetzen, kann
der Fachmann den Unterlagen D5, D22 — auch bei Hinzunahme der Schriften D1
und D2, bei denen ebenso jeglicher Hinweis auf einen Bearbeitungskopf mit meh-
reren Werkzeugen fehlt - nicht entnehmen.

Die Schriften D11 und D12 hingegen zeigen einen Bearbeitungskopf (im Folgen-
den auch Revolverkopf) insbesondere einer Frasmaschine mit mehreren radial,
axial oder schrag zur Revolverachse gelagerten drehbaren Werkzeugspindeln und
Spannmuttern (vgl. insbesondere D11, Fig. 1; D12, Fig. 1 bis 5), an deren freien
Enden Ubliche, nicht ndher beschriebene Fraswerkzeuge befestigt werden kon-
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nen. Hinweise zur Erzeugung von Haltepunkten oder Kerben in einem langge-
streckten schmalen und labilen Bauteil wie einem Stanzmesser mit einer Frass-

cheibe sind diesen Schriften auch deshalb nicht entnehmbar.

Die im Anspruch 1 des Streitpatents nach Hilfsantrag 1 enthaltenen Zweckanga-
ben "zur Erzeugung von Haltepunkten in wenigstens einem Stanzmesser" bzw.
"zum Einfrasen der Haltepunkte" beschranken seinen Gegenstand namlich auf die
raumlich-korperliche Ausbildung der beanspruchten Vorrichtung insoweit, dass sie
in der Lage sein muss, den angegebenen Zweck zu erfillen (s. o. 1.4). Deswegen
muss die beanspruchte Vorrichtung gemald Anspruch 1 des Hilfsantrags so aus-
gebildet sein, dass mit einer Frasscheibe Haltepunkte oder Kerben in Stanzmes-

ser gefrast werden kénnen.

Dies setzt aber zwingend auch eine geeignete Halterung der langgestreckten und
schmalen Stanzmesser voraus, die im Streitpatent als eine Fihrung beschrieben
ist, Uber die das als Bandmaterial vorliegende Stanzmesser in eine Sollposition
gefordert wird, um dann mit einer Frasscheibe bearbeitet zu werden (vgl. Streit-
patentschrift, Abs. 33).

Aus den Druckschriften D1 und D2 ist hierzu zu entnehmen, dass ein Fraswerk-
zeug Nuten oder Kerben in einem Stanzmesser einbringt. Eine spezielle Halterung
13 fir das Stanzmesser 10 ist hierbei aus der D1 bekannt, wobei eine Lageveran-
derung des Stanzmessers (vgl. D1 Seite 2, Zeilen 19 bis 21) entsprechend der

Position der einzufrasenden Kerben vorgenommen wird.

Was die in den Schriften D11 und D12 angegebenen Bearbeitungskopfe fur Werk-
zeugmaschinenspindeln betrifft, so sind diese wegen ihrer Grol3e und Masse fur
den Einsatz bei einer in Rede stehenden Stanzmesserherstell- und Biegema-
schine auf Grund der dort vorhandenen beengten Raumverhaltnisse und der
schnellen, kleinen Vorschubbewegungen beim Einschleifen der Haltepunkte un-

geeignet.
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Die Bearbeitungskopfe der D11 bzw. D12 sind fur den Fachmann offensichtlich
nicht zum ,schnellen® Bearbeiten von langgestreckten schmalen Bauteilen wie
Stanzmessern ausgelegt, sondern zur Bearbeitung von dreidimensionalen Bau-
teilen, die in einem Maschinentisch eingespannt sind und an das Werkzeug, z. B.

einen Walzenstirnfraser, herangefuihrt werden.

Im Streitpatent (vgl. Streitpatentschrift Fig. 3) ist deswegen der Bearbeitungskopf
mit parallel zur Bearbeitungskopfachse ausgerichteten Werkzeugachsen ausge-
stattet, wodurch erreicht wird, dass das Stanzmesser als Bandmaterial in beliebi-
ger Lange kollisionsfrei au3erhalb des Bearbeitungskopfes gelagert und die Bear-
beitung mit schnellen, kleinen Bewegungen vorgenommen werden kann. Hierbei
ist eine unbehinderte Vorwartsbewegung des Stanzmessers in der Fihrung mog-
lich, um die Haltepunkte bzw. Kerben an unterschiedlichen Stellen im Stanzmes-

ser anzubringen.

Da sich mit der D11 oder D12 auch keine spezielle, entlang der Langserstreckung
lageveranderbare Halterung fur das Stanzmesser, wie z. B. in der D1 gezeigt,
technisch realisieren lasst und sie auch nicht auf zu bearbeitende Bauteile und
ihre Einspannung eingeht, hatte der Fachmann keinerlei Veranlassung, die D11
oder D12 mit der D1 oder D2 zu kombinieren, um so zu einer Vorrichtung zur Er-
zeugung von Haltepunkten oder Kerben geméafd Anspruch 1 des Hilfsantrages 1

des Streitpatents zu gelangen.

Die Schrift D3 (vgl. insb. Fig. 1, 2; Abs. 23) geht lediglich auf das Schleifen von
Kerben in Stanzmessern ein, ohne Erwahnung eines Bearbeitungskopfes mit
mehreren Werkzeugen oder ein mdgliches Frasen mit Frasscheiben. Die somit bei
dieser Schrift fehlenden Merkmale des Anspruchs 1 gemaf} Hilfsantrag 1 ergeben
sich fur den Fachmann auch nicht durch eine Zusammenschau mit irgendeiner der

anderen im Verfahren befindlichen Druckschriften.

Die Ubrigen Entgegenhaltungen liegen weiter ab.
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Da sich somit fir den Fachmann aus den Schriften D1 bis 23 keine ausreichenden
Hinweise oder Anregungen entnehmen lassen (weder bei Einzelbetrachtung noch
bei Kombination dieser Schriften), die ihn zu einem Verfahren gemaf} Patentan-
spruch 1 i. d. F. des Hilfsantrags 1 hatten fihren konnen, stellt die dort bean-
spruchte Merkmalskombination eine patentfahige Losung dar. Dies gilt sinngemaf3
ebenso fur den auf eine Vorrichtung gerichteten Anspruch 7.

d) Die Unteranspriche 2 bis 6 und 8 bis 14 werden von der Bestandskraft der

Anspruche 1 und 7 mitgetragen.

e) Auf Grund der Rechtsbestandigkeit der Patentanspriiche nach Hilfsantrag 1

kommen die Hilfsantrage 2 bis 7 nicht zum Tragen.

V.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. § 92 Abs. 1 Satz 1

ZPO, die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf 8§ 99 Abs. 1 PatG
i.V.m. § 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,
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76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung
des in vollstandiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von
funf Monaten nach der Verkindung. Die Berufungsfrist kann nicht verlangert wer-

den.

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.

Rauch Plschel Sandkamper Schlenk Dr. Krlger

pro



