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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die miind-
liche Verhandlung vom 18. Marz 1986 durch den Vorsitzenden

Richter Dr. Bruchhausen und die Richter Ochmann, von Albert,

Rogge und Dr. Jestaedt

fiir Recht erkannt:

Auf die Berufung der Kladgerin wird das
Urteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats I)
des Bundespatentgerichts vom 9. Februar 1983

abgeédndert.

Das Patent 2 257 048 wird fiir nichtig

erklért.

Die Kosten des Verfahrens werden dem

Beklagten auferlegt,

Von Rechts wegen

Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 21. Novem-
ber 1972 angemeldeten Patents 2 257 048 (Streitpatents) mit der

Bezeichnung "Sageblatt fiir Gattersigen".
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Matthias Prinz

Rechtsanwalt www.prinz.law J

Der Patentanspruch lautet:

"Sigeblatt fiir Gattersdgen, ein- oder beidseitig
gezahnt, zur Verwendung mit Einschubangeln, deren
Kasten unter Zugrundelegung einer bestimmten Schlitz-
breite als Lehren ausgebildet sind, wobei die dem
Sigeblatt zugewendeten Kastenleisten am Sdgeblatt
anliegen, dadurch gekennzeichnet, daB das Sageblatt
(5°, 5°°) zumindest im Bereich, in welchem es in
eingehingtem Zustand unter Registerdruck sowie beim
Einschieben von den Wandungen (8, 9; 10, 11; 12, 13
bzw. 8° ...) des Angelkastenschlitzes (A, B ...)
beriihrt wird, durch spanabhebende Bearbeitung, vor-
zugsweise Planschliff, unter Toleranz von + (plus- 4
minus) 0,2 mm auf die Stidrke des Angelkastenschlitzes
gebracht ist, widhrend dieser Starke gegeniiber die
Sdgeblattdicke, gegebenenfalls ohne Beriicksichtigung
einer sich nur im mittleren Blattldngenbereich er-
streckenden Beschichtungsstdrke, beispielsweise von
Hartchrom, zumindest im (bzw. in den) mittleren
Zihne tragenden Randzonen-Lingenbereich(en) groBer

ist."

Die Kldgerin hat die Neuheit - auch auf Grund von Vorbe-
nutzungshandlungen - und die Erfindungshéhe der Lehre des

Streitpatents in Abrede gestellt; sie hat beantragt,

JLaw — Gesetze und Urteile Avonoo APt on Available on the
Egstegtl)%se t (mobile AQQ) ' » Google play D App Store
er eselze JLaw — firr Android JLaw — furi®S

Uber 100.000 Urteile

SR s SUNMIIPSSIIN JOD 210 1 UoNyY STOMUTET

!

NIIPQIIN DT



https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de

FEE

das Patent 2 257 048 fiir nichtig zu erkldaren.

Der Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen,
und eine Hilfsanregung gegeben.

Er ist dem Klagevorbringen entgegengetreten.

Das Bundespatentgericht hat Zeugenbeweis iiber die von der
Kliagerin behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen erhoben. Es

hat die Klage abgewiesen.

Gegen dieses Urteil richtet sich die Berufung der Klédgerin,
mit der sie ihren Klageantrag weiterverfolgt. Sie tritt weiteren

Zeugenbeweis zur Frage der offenkundigen Vorbenutzung an.

Der Beklagte strebt die Zurilickweisung der Berufung mit der
Masgabe an, daB er das Streitpatent nur noch mit dem folgenden

Patentanspruch verteidigt:

"Sigeblatt fiir Gattersdgen, ein- oder beidseitig
gezahnt, zur Verwendung mit Einschubangeln, deren
Kasten unter Zugrundelegung einer einzigen bestimmten
Schlitzbreite als Lehren ausgebildet sind, wobei die
dem Sigeblatt zugewendeten Kastenleisten am S3dgeblatt

anliegen, dadurch gekennzeichnet, daB das S&dgeblatt



(5, 5°°) zum Zwecke der Anpassung an eine einheit-
liche Schlitzbreite fiir mehrere Sdgeblattstarken
zumindest im Bereich, in welchem es in eingehidngtem
Zustand unter Registerdruck sowie beim Einschieben
von den Wandungen (8, 9; 10, 11; 12, 13 bzw. 8° ...)
des Angelkastenschlitzes (A, B ...) beriihrt wird,
durch spanabhebende Bearbeitung, vorzugsweise Plan-
schliff, unter Toleranz von %+ (plus-minus) 0,2 mm
auf die Stiarke des Angelkastenschlitzes gebracht ist,
widhrend dieser Stdrke gegeniiber die Sageblattdicke,
gegebenenfalls ohne Beriicksichtigung einer sich nur
im mittleren Blattlidngenbereich erstreckenden Be-
schichtungsstirke, beispielsweise von Hartchrom,
zumindest im (bzw. in den) mittleren Zihne tragen-

den Randzonen-Lidngenbereich(en) groBer ist."

Professor Dr.Ing. Salf}, Direktor des Instituts fiir
Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik der Technischen Univer-
sitdt Brllp, hat als gerichtlicher Sachverstdndiger ein
schriftliches Gutachten erstattet, das er in der miindlichen

Verhandlung ergédnzt und erlautert hat.

Der Senat hat die Zeugen willlis, OcUlllER, Sew und

RoUEEENEE® uneidlich zu den Behauptungen der Kligerin vernommen.
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Entscheidungsgriinde

Die Berufung hat Erfolg. Das Streitpatent ist filir nichtig

zu erklaren.

I. 1. Nach der Beschreibungseinleitung der Streitpatent-
schrift betrifft die geschiitzte Erfindung ein ein- oder beid-
seitig gezahntes Sdgeblatt fiir Gattersdgen zur Verwendung mit
Einschubangeln, deren Kasten unter Zugrundelegung einer bestimm-
ten Schlitzbreite als Lehren ausgebildet ist, wobei die dem
Sdgeblatt zugewandten Kastenleisten am S&geblatt anliegen. In
der Streitpatentschrift ist ausgefiihrt, bei der Verwendung von
Gattersigeblédttern dieser Art sei jeweils die Breite des
Einfiihrungsschlitzes der Einschubangel auf eine bestimmte
Ségeblattdické, beispielsweise 1,8 mm, abgestimmt. Um ein
Sigegatter immer mit denjenigen Sidgeblédttern auszustatten, die
sich fiir die gerade anfallende Arbeit am besten eigneten, sei es
erforderlich, Sidgeblatter gegeneinander auszutauschen. Zwar
konne in eine Einschubangel ein S&geblatt eingefiigt werden, das
geringfiigig (bis 0,2 mm) dicker als das Sidgeblatt sei, fiir das
diese Einschubangel eigentlich bestimmt sei. In den anderen
Fdllen sei jedoch ein Austausch nur unter gleichzeitigem Aus-
wechseln der zu den Sdgebléttern gehdrenden Einschubangeln még-
lich, weil das Einbringen eines Sdgeblattes in eine Einschub-
angel, deren Schlitzbreite mehr als 0,2 mm schmaler als das

einzusetzende Sdgeblatt dick sei, zu einer Verformung des Angel-



kastens fiihre; dadurch verliere dieser seinen Wert als Lehre

(Abstandhalter zwischen den einzelnen Sidgeblattern). Das Aus-

wechseln der Einschubangeln sei jedoch relativ umstdndlich und
zeitaufwendig. Es kénne dazu fiihren, daB Einschubangeln ver-
schiedener Schlitzbreiten miteinander verwechselt wiirden und

setze eine Vorratshaltung von Einschubangeln voraus.

2. Die Streitpatentschrift bezeichnet als Aufgabe der
Erfindung, Sdgeblatter von einer die Breite des Angelkasten-
schlitzes iibersteigenden Dicke auch fiir Angelkasten-~Lehren mit
geringerer Schlitzbreite verwendbar auszubilden (Sp. 1
Z. 63 - 66). Da hierin bereits Losungsmerkmale enthalten sind,
kann von dieser Angabe nicht als Aufgabe ausgegangen werden.
Vielmehr ist diese den Angaben in Spalte 2, Zeilen 6 bis 16 der
Streitpatentschrift zu entnehmen. Danach liegt der Erfinduhg
nach dem Streitpatent die Aufgabe zugrunde, bei einem Wechsel
von dicken auf diinne S&gebldtter und umgekehrt sowie beim
gleichzeitigen Einhang von Sdgeblattern von untereinander unter-
schiedlicher Dicke Irrtiimer zu vermeiden, Arbeitszeit einzu-

sparen und die Vorratshaltung von Angeln zu verringern.

Nach dem Patentanspruch in der nur noch verteidigten Fas-
sung soll dieses Ziel durch ein Gattersdgeblatt erreicht werden,

das die folgenden Merkmale aufweist:




(1)

(2)

(3)

(4)

(3)

(6)

(7)

(8)

(9)

eéa

Das Sdgeblatt fiir Gattersdgen ist ein- oder beidseitig

gezahnt.
Es wird mit Einschubangeln verwendet.

Die zu den Einschubangeln gehdrenden Angelkdsten haben

eine einzige bestimmte Schlitzbreite.
Die Angelkdsten sind als Gatterlehren ausgebildet.

Die dem Sigeblatt zugewendeten Angelkastenleisten

liegen am SAgeblatt an.

Das Sdgeblatt ist zumindest im Bereich, in welchem
es im eingehdngten Zustand unter Registerdruck und
beim Einschieben von den Wandungen des Angelkasten-

schlitzes beriihrt wird, spanabhebend bearbeitet.

Die spanabhebende Bearbeitung ist vorzugsweise

Planschleifen.

Die spanabhebende Bearbeitung erfolgt zu dem Zwecke
der Anpassung an eine einzige bestimmte Schlitzbreite

fiir mehrere Sdgeblattstédrken.

Das Sdgeblatt ist in dem vorgenannten Bereich an




beiden Sigeblattenden auf die Angelkastenschlitzbreite

gebracht.

(10) Die Toleranz des plangeschliffenen Sdgeblattendes

betrdgt + 0,2 mm.

(11) Die Sdgeblattdicke ist zumindest im mittleren z&dhne-
tragenden Randzonen-Lidngenbereich, gegebenenfalls
ohne Beriicksichtigung einer sich nur im mittleren
Blattldngenbereich erstreckenden Beschichtungsstirke,

groBer als in der Einspann- oder Einschubzone.

Die verteidigte Fassung des Patentanspruchs stellt eine

zulidssige Beschridnkung dar.

II.
1. Die Lehre des Streitpatents in derlverteidigten Fas~
sung war am Anmeldetag neu und hat die Technik bereichert. Das

bestreitet die Klagerin nicht mehr.

2., Die Lehre des Streitpatents in der verteidigten Fassung
hat fiir den Fachmann auf Grund des Standes der Technik, insbe-~
sondere nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme nahegelegen. Sie

beruhte somit nicht auf einer erfinderischen Leistung.
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Nach den iiberzeugenden Ausfiihrungen des gerichtlichen Sach-
verstidndigen sieht der Senat als Durchschnittsfachmann einen
Techniker des Werkzeugmaschinenbaus an, der praktische Erfahrun-
gen im Bau von Gattersidgen besitzt. Der vom gerichtlichen Sach-
verstidndigen zunidchst vertretenen Ansicht, als Fachmann komme
bereits ein Meister in Betracht, kann nicht gefolgt werden, da
bei der im Streitpatent vorgeschlagenen Lisung der Gedanke der
Normierung der Angelkastenschlitze im Vordergrund stand, der
nicht in das Tdtigkeitsfeld eines Meisters fadllt, der im Betrieb
in der Regel eine praktische, handwerkliche Tatigkeit ausiibt.
Vielmehr kommt als Fachmann nur in Betracht, wer iliber die hand-
werkliche Tadtigkeit hinaus auch mit Fragen der Rationalisierung
und der Normierung in einem Betrieb befaft ist. Das ist min-

destens ein auf einer Fachschule ausgebildeter Techniker.

Wie sich nunmehr aus dem Patentanspruch in der Verteidig-
ten Fassung in Verbindung mit den Angaben in der Streitpatent-
schrift ergibt, liegt der Kern der Erfindung in der zweckbe-
stimmten spanabhebenden Bearbeitung von S&geblédttern zu dem
Zweck, fiir Sdgeblidtter verschiedener Dicke ein und dieselbe
Garnitur von Angeln mit Angelkastenlehren zu verwenden, so daB
eine Vorratshaltung von derartigen Angeln mit Kdsten unter-
schied;icher Schlitzbreite entfidllt. Das bedeutet, daB8 eine
Gattersidge mit Angelkdsten von gleicher Schlitzbreite auskommt,
weil die Enden der verschieden dicken Sigeblédtter so abgeschlif-

fen werden, daB diese in die Angelkﬁsteq mit einheitliéher

~



Schlitzbreite eingehdngt werden kénnen. Das fiihrt zur Norﬁie-
rung der Angelkdsten durch Anpassung der Sadgeblattdicke in dem
Bereich, der zum Einh&ngen bestimmt ist. Durch diese Normierung
bedarf es keiner Vorratshaltung von Angelkdsten mit verschie-
dener Schlitzbreite; es werden Schwierigkeiten beim Einhdngen
von verschieden dicken Sdgebladttern in die Angelkésten ver-

mieden, wodurch wiederum der Arbeits- und Zeitaufwand herabge-

setzt wird.

Diese zweckbestimmte spanabhebende Bearbeitung der Enden
von Sdgebldttern war im vorbeschriebenen Stand der Technik nicht
bekannt. Es war in Druckschriften auch keine Anregung gegeben,

den Weg nach der Lehre des Streitpatents zu beschreiten.

Es war aber in der Werkzeugindustrie, inbesondere bei
Bohr-, Feil- und Schleifmaschinen bekannt, den Schaft von Ein-
zelwerkzeugen (z.B. Bohrer, Schleifscheiben) einheitlich 2zu
bemessen, um Werkzeuge verschiedener Stdrke und Art in ein und
dieselbe Halterung eines Gerdtes (z.B. Bohr- oder Feilma-
schine) einsetzen zu kénnen (vgl. die Prospekte Draper, Januar
1966; Otto von der  Vecht Nachf., 1964; Stahlgruber, 1969). Hier
war bereits die Normierungsidee verwirklicht und im Anmeldezeit-
punkt des Streitpatents in der Technik allgemein bekannt. Das
war eine Anregung, auch auf anderen Gebieten des Werkzeug- und

Maschinenbaus dem Normierungsgedanken Aufmerksamkeit zuzuwenden.
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In den Betrieben mit Gatters&dgen wurden im Anmeldezeit-
punkt Angeln mit verschiedener Schlitzbreite verwendet. Man nahm
Farbkennzeichnungen vor, um Verwechslungen zu begegnen. Man
muSte einen Vorrat von Angeln mit verschiedenen Schlitzbreiten
haben und es kostete Zeit und zusdtzliche Arbeit, die Angeln je
nach Dicke des Sdgeblattes und je nach Bedarf auszuwechseln.
Diese Schwierigkeiten waren in den Betrieben bekannt. Damit aber
waren sie auch dem Durchschnittsfachmann bekannt, denn er war
in den Betrieben titig, die die Sigebetriebe mit Sdagen und
Angeln belieferten. Diese Schwierigkeiten regten den Durch-
schnittsfachmann an, auch im Sigebetrieb nach Wegen der Normie-
rung zu suchen. Es gab nur zwei Mﬁglichkeiﬁen: entweder eine
Normierung der Sagebldtter, was wegen der ﬁotwendigkeit der
Verwendung verschieden dicker Sadgeblidtter schwierig war, oder

eine Normierung des Angelkastenschlitzes.

Hierfiir bekam der Durchschnittsfachmann eine weitere An-

regung, wie die Zeugenvernehmung ergeben hat:

Sédmtliche Zeugen haben glaubhaft bekundet, daB etwa in
dem Jahrzehnt vor der Anmeldung des Streitpatents in den S&dge-
betrieben eine Umstellung von bis dahin vofwiegend verwendeten
zwei Stirken auf eine Palette von Sdgeblattstérken erfolgt war.
Die Betriebe gingen dazu iiber, mit S&geblattdicken von 1,8 mm,
2,0 mm, 2,2 mm, 2,4 mm und 2,6 mnm, teilweise-auch 2,8 mm zu

arbeiten. Das fiihrte dazu, daB die Sdgeblatthersteller in dieser



Zeit verschiedentlich irrtiimlich zu dicke Sﬁgeblétter lieferten,
die fiir die vorhandenen Angeln zu dick waren. Auf entsprechende
Reklamationen der Sdgewerke stellten die Sdgeblatthersteller
daraufhin nicﬁt neue S&dgeblitter her, sondern pafBten die gelie-
ferten zu dicken an die in dem betreffenden Betrieb vorhandenen
Angelkastenschlitzbreiten an, indem sie von sich aus die Enden
der Sdgebldtter entsprechend soweit abschliffen, daB diese in
die beim Besteller vorhandenen Angelkdsten paBten. Zwar handelte
es sich um Einzelfdlle. Dennoch trat hierin bereits der Gedanke
der Lehre des Streitpatents zutage: Anpassung an den Angel-
kastenschlitz durch Abschleifen der Enden des S&geblatts. Zwar
kam der Normierungsgedanke noch nicht in seiner Vollendung zum
Ausdruck. Fiir den Fachmann aber war das in Verbindung mit der in
der Werkzeugindustrie bekannten Normierung erkennbar bereits der
Ansatz fiir die allgemeine Anpassung der Dicke der Sdgeblattenden
an eine einheitliche Breite der Angelkastenschlitze, also fiir

die Normierung der Angelkédsten.

Auf Grund dieser Sachlage muB festgestellt werden, daB
die im Patentanspruch vorgeschlagene Losung fiir den Fachmann
am Anmeldetag nahegelegen hat. Der Schritt von der festge-.
stellten Anpassung der Sdgeblattenden an vorhandene Angelkdsten
in Einzelfillen bis zur Lehre des Streitpatents, die eine
systematische Normierung zum Ziele hat, war nicht so grof3, daB
der Fachmann ihn nicht ohne erfinderische Tadtigkeit hatte

gehen kénnen. Diese Feststellung wird durch die Angabe des
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gerichtlichen Sachverstidndigen unterstiitzt, daB der Fachmann,
wenn er die Schwierigkeiten im Betrieb (Vorfatshaltung, Ver-
wechslung, zusdtzlicher Arbeits- und Zeifaufwand) gekannt héitte
oder diese ihm mitgeteilt worden wiren, auf den Gedanken der

Normierung der Angelkdsten kommen konnte.

Das Streitpatent fdllt daher seiner Nichtigerkldrung
anheim, weil die Leistung, die zu der vorgeschlagenen Ldsung der

gestellten Aufgabe gefithrt hat, keine erfinderische war.



I1T.
Als Folge der Nichtigerkldrung sind dem Beklagten die
Rosten des Verfahrens beider Instanzen aufzuerlegen, § 110

Abs. 3 PatG, § 91 Abs, 1 ZPO.

Vorsitzender Richter
am Bundesgerichtshof
Dr. Bruchhausen ist wegen
Urlaubs an der Leistung
der Unterschrift verhindert.
Ochmann Ochmann von Albert

Rogge Jestaedt
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