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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mindliche Verhand-
lung vom 23. Mai 2013 durch den Richter Gréning, die Richterin Muhlens und
die Richter Dr. Grabinski, Hoffmann und Dr. Deichful

fur Recht erkannt:
Auf die Berufung der Klagerin wird das am 10. Januar 2012 ver-
kiindete Urteil des 4. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespa-

tentgerichts geandert:

Das europaische Patent 1 234 620 wird mit Wirkung fir das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig erklart.

Die Beklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu tragen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des am 24. Januar 2002 unter Inanspruch-
nahme der Prioritat der deutschen Patentanmeldung 10 108 418 angemeldeten,

mit Wirkung auch fur die Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Patents 1 234 620 (Streitpatents). Es betrifft eine Anordnung der Giber Kuppe-
leinrichtungen mit Medienanschliissen der Stander von Walzgeristen verbind-
baren Medienzuleitungen und Verbindungsleitungen. Das Streitpatent umfasst

sechs Patentanspriiche. Patentanspruch 1 lautet in der Verfahrenssprache:

"Anordnung der, Uber Kuppeleinrichtungen mit Medienanschlis-
sen der Stander von Walzgerusten verbindbaren Medienzuleitun-
gen und Verbindungsleitungen an Walzgeriisten, die Einzelstan-
der (EST1; EST2) aufweisen, von denen der antriebsseitige Ein-
zelstander (EST2) ortsfest und der andere Einzelstadnder (EST1),
von diesem trennbar und in Walzenachsrichtung (S1; S2) verfahr-
bar angeordnet sind,

dadurch gekennzeichnet, dass die Medienzuleitungen eine, dem
Verfahrabstand der beiden Einzelstander (EST1; EST2) entspre-
chende Lange aufweisen und wahrend des Verfahrens mit den
Medienanschlissen der Einzelstander (EST1; EST2) gekuppelt
verbleibend, in einer selbst-freitragenden Traglaschenkette (TLK)
angeordnet sind, deren Enden (E1; E2) jeweils mit einem der Ein-
zelstander (EST1; EST2) bzw. mit einer, diesem zugeordneten,
seitlich von dessen Bewegungsbahn, diese Uberbriickend ange-

ordneten Zwischenbriicke (ZB) verbunden sind."

Mit ihrer Nichtigkeitsklage hat die Klagerin geltend gemacht, der Gegen-
stand des Streitpatents sei nicht patentfahig. Die europaische Patentschrift
857 522 (D1) und die japanische Patentanmeldung 10-286 611 A (D2) ndhmen
seine Lehre vorweg; jedenfalls sei diese dem Fachmann durch diese Druck-

schriften oder ihre Kombination nahegelegt.
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Die Klagerin hat beantragt, das Streitpatent mit Wirkung fur das Hoheits-
gebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig zu erklaren. Die Beklagte hat

die Abweisung der Klage beantragt.

Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Gegen dieses Urteil richtet
sich die Berufung der Klagerin, mit der sie ihr Klageziel weiterverfolgt. Die Be-
klagte tritt dem entgegen und verteidigt das Streitpatent hilfsweise beschrankt
auf eine Anordnung gemaR Patentanspruch 1 in der Ausfihrung mit Zwischenbri-

cke.

Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung ist begrindet.

|. Das Streitpatent betrifft eine Anordnung der Giber Kuppeleinrichtungen
mit Medienanschlissen der Stander von Walzgeriisten verbindbaren Medienzu-
leitungen und Verbindungsleitungen an Walzgeristen, die Einzelstander auf-
weisen, von denen der antriebsseitige ortsfest und der andere von diesem
trennbar und in Walzenachsrichtung verfahrbar angeordnet sind. Die Streitpa-
tentschrift schildert eingangs ein solches, beispielsweise aus der D1 bekanntes
Walzgerist. Bei Walzgeristen, insbesondere bei Mehrwalzgerusten, sei ein
Auswechseln der Walzensatze zusammen mit den verhaltnismafig langen Fuh-
rungsarmaturen nicht oder nur unter groBen Schwierigkeiten mdéglich. Deshalb
bestiinden die Walzgeriiste aus zwei Einzelstandern, die fur den Walzenwech-
sel quer zur Walzrichtung voneinander weg und nach dem Wechsel wieder auf-

einander zu verfahren werden kdnnten. Vor dem Auseinanderfahren der Einzel-



stander oder vor dem Wegfahren eines Einzelstdnders von dem ortsfest ange-
ordneten und mit den Walzenantrieben verbundenen Einzelstdnder mussten die
zahlreichen fur die Steuerung des Walzgerustes erforderlichen Medienzuleitun-
gen und Verbindungsleitungen fir den Betrieb der Hydraulik, der Elektrik, der
Schmierung sowie der Wasser- und Luftversorgung, die mit entsprechenden
Medienanschlissen an den beiden Einzelstdndern gekuppelt seien, entkuppelt
und nach dem Walzenwechsel fur den Walzbetrieb wieder mit diesen Anschlis-

sen gekuppelt werden.

Das Streitpatent will das technische Problem I6sen, den mit dem Kuppeln
und Entkuppeln der Medienzuleitungen verbundenen Bedienungs- und Zeitauf-
wand zu vermindern. Dazu schlagt es eine Anordnung der Medienzuleitungen

und Verbindungsleitungen an Walzgeristen mit folgenden Merkmalen vor:

1. Die Medienzuleitungen und Verbindungsleitungen sind Gber
Kuppeleinrichtungen mit Medienanschlissen der Stander

von Walzgeristen verbindbar.

2. Die Walzgeruste weisen Einzelstander auf,
2.1 von denen der antriebsseitige Einzelstander ortsfest und
2.2 der andere Einzelstdnder von diesem trennbar und in Wal-

zenachsrichtung verfahrbar angeordnet sind.

3. Die Medienzuleitungen weisen eine dem Verfahrabstand

der beiden Einzelstander entsprechende Lange auf.



4. Die Medienzuleitungen verbleiben wahrend des Verfahrens
des verfahrbaren Einzelstidnders mit den Medienanschlis-

sen der Einzelstander gekuppelt.

5. Die Medienzuleitungen verbleiben wahrend des Verfahrens
in einer selbst-freitagenden Traglaschenkette angeordnet.

5.1  Die Enden der Traglaschenkette sind jeweils mit einem der
Einzelstander verbunden

5.2  oder mit einer Zwischenbriicke verbunden, wobei

5.2.1 die Zwischenbriicke diesem verfahrbaren Einzelsténder zu-
geordnet ist,

5.2.2 die Zwischenbriicke seitlich von der Bewegungsbahn des
zugeordneten Einzelsténders angeordnet ist,

5.2.3 die Zwischenbriicke die Bewegungsbahn des zugeordneten

Einzelstanders iberbriickt.

Die nachfolgend wiedergegebene Figur 2 der Streitpatentschrift zeigt den
Verlauf der Traglaschenkette (TLK) im Betriebszustand des Walzgertsts (P1)

und in einer Position (P2) bei auseinandergefahrenem Einzelstander (EST1).
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Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie folgt

begrundet.

Die Lehre des Streitpatents sei neu.

Die D1 zeige zwar eine Walzstral’e, bestehend aus drei Walzgeristen,
wobei jedes der drei Walzgeruste Einzelstander aufweise. Die antriebsseitigen
Einzelstander seien, zumindest beim Wechsel der Walzen, jeweils ortsfest an-
geordnet. Demgegeniiber seien die bedienungsseitigen Walzenstander der drei
Walzgeriiste zum Walzenwechsel der ortsfesten Einzelstdnder trennbar und als
Einheit gemeinsam mit den jeweiligen Walzensatzen aus der Walzlinie heraus-
fahrbar. Medienzuleitungen und Verbindungsleitungen und deren Anordnung
wirden in der D1 jedoch nicht angesprochen. Der Auffassung der Klagerin, die
beiden in der Figur 6 der D1 dargestellten, etwas durchgebogenen gestrichelten

Doppellinien offenbarten Versorgungsleitungen zwischen dem beweglichen
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Stander des Walzgerustes und einem Pfosten, die durch eine Traglaschenkette
gesichert seien, kénne nicht beigetreten werden. Da eine Doppellinie beliebige
Bedeutung haben kdnne, sei ohne Ergdnzung durch Fachwissen und ohne
Kenntnis der Erfindung allein die Darstellung in der Figur 6 nicht geeignet, dem
Fachmann eindeutig und zweifelsfrei eine Versorgungsleitung zu offenbaren. Es
sei nicht ausreichend, dass Medienzuleitungen und Verbindungsleitungen an
Walzgerusten selbstversténdlich seien. Jedenfalls sei es nicht selbstverstand-
lich und der D1 nicht zu entnehmen, dass die Medienzuleitungen und Verbin-
dungsleitungen Uber Kuppeleinrichtungen mit Medienanschliissen der Stander
von Walzgeristen verbindbar seien. Denn dies setze bereits eine besondere
Ausgestaltung des Walzgeriistes mit zumindest zwei Walzenstandern voraus,
die dartber hinaus eigene Medienanschliisse sowie Kuppeleinrichtungen auf-
weisen missten. Dies gelte erst recht fur die weitere Ausgestaltung gemaR den
Merkmalen 3 bis 5.2.3 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents, in denen be-
schrieben werde, auf welche Art und Weise die Medienzuleitungen und Verbin-
dungsleitungen angeordnet und mit den einzelnen Bauteilen des Walzgeriustes
verbunden seien. Es fehle auch an der Offenbarung einer Traglaschenkette.
Vielmehr spreche besonders das Durchbiegen in der Mitte der Doppellinie ge-

gen das Vorhandensein einer Traglaschenkette.

Auch die D2 nehme die Lehre des Streitpatents nicht vorweg. Anders als
die streitpatentgeméfle Anordnung der Medienzuleitungen und Verbindungslei-
tungen sei die aus der D2 bekannte Anordnung nicht bei Walzgeriisten mit zwei
Einzelstandern vorgesehen, sondern bei einem Walzgerist, das ein Gehause
aufweise. Die D2 weise mithin diejenigen Merkmale nicht auf, die die Einzel-

stander und die Bewegungsbahn tiberbriickende Zwischenbriicke betrafen.
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Die Anordnung der Medienzuleitungen und Verbindungsleitungen an
Walzgeristen nach Patentanspruch 1 des Streitpatents beruhe auch auf erfin-

derischer Tatigkeit.

Den Ausgangspunkt, den der Fachmann bei seinem Bemihen um eine
Problemlésung herangezogen habe, bilde die D1. Selbst wenn der Fachmann
aufgrund seines Fachwissens aus der Darstellung in der Figur6 der D1
Schlussfolgerungen auf Versorgungsleitungen ziehen wiirde und angeregt wa-
re, Versorgungsleitungen entsprechend der gezeigten Doppellinie zu einem
offensichtlich neben der Bewegungsbahn des zugeordneten Einzelstanders
stehenden Pfosten zu verlegen, erhielte er keine Hinweise auf eine Tragla-
schenkette entsprechend Merkmal 5 und auch keine Hinweise auf eine techni-

sche Lésung gemal den Merkmalen 5.1 bis 5.2.3.

Auch die D2 fuhre den Fachmann nicht in naheliegender Weise zur Leh-
re des Streitpatents. Die Anordnung der Medienzuleitungen nach der D2 ver-
bleibe wahrend des Verfahrens nicht entsprechend der streitpatentgemafien
Anordnung mit den Medienanschlissen der Einzelstander gekuppelt, sondern
sie bleibe mit dem gesamten Walzgerust bzw. mit dem Stitzpfosten des Trans-
portwagens verbunden. Allenfalls Merkmal 5, wonach die Medienzuleitungen
wahrend des Verfahrens in einer selbst-freitragenden Traglaschenkette ange-
ordnet seien, kénne der Druckschrift D2 entnommen werden. Die Enden der
Traglaschenkette seien bei der Anordnung nach der D2 einerseits mit dem Ge-
hause des Walzgeristes und andererseits mit dem zugeordneten Stitzpfosten
des Transportwagens verbunden. Eine Zwischenbriicke im Sinne von Merk-

mal 5.2 sei in der D2 ebenso wenig vorhanden wie Einzelstdnder und daher
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auch keine Verbindung der Einzelstdnder mit der Traglaschenkette entspre-
chend den Merkmalen 5.1 und 5.2.

Der Fachmann gelange auch nicht durch eine Kombination der Druck-
schriften D1 und D2 in naheliegender Weise zur Lehre des Streitpatents. Er
werde ausgehend von der D1 allenfalls das Konzept der D2 (bernehmen,
Walzgeriste nicht zu trennen, sondern im Ganzen auszutauschen. Ausgehend
von der D2 werde der Fachmann die von der D1 angeregte Trennung des
Walzgeristes als Voraussetzung fir die streitpatentgeméafRe Anordnung von
Medienzuleitungen nicht in Betracht ziehen, weil es dem gesamten Auswech-
selkonzept der D2 widerspreche. Die Lehre der D2 ziele darauf ab, jedes Walz-
gerust vollstandig, also unzerlegt, aus der Walzlinie herauszuziehen und an-
schlielRend ein anderes vollstdndiges Walzgerist wiedereinzuschieben, um auf
diese Weise die Zeit fur das Auswechseln der Walzen weitgehend zu reduzie-
ren. Trennbare Walzenstander nach der D1 waren fur die Lehre der D2 ein

Ruckschritt, den der Fachmann schon deshalb nicht in Betracht ziehen wirde.

lll. Dies halt der Uberpriifung im Berufungsverfahren nicht stand. Die
Lehre von Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung beruht nicht auf erfinderi-

scher Tatigkeit.

1. Die Berufung hat allerdings keinen Erfolg, soweit sich die Klagerin in
der Berufungsinstanz weiterhin auf fehlende Neuheit gegenuber der Lehre der
D1 berufen hat.

Die D1 betrifft eine WalzstralRe, insbesondere eine Tandemgerustgruppe,
die aus drei jeweils Fuhrungsarmaturen aufweisenden Walzgerusten - zwei

Universalgerusten und einem zwischen diesen angeordneten Stauchgerust -
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mit einer bedienungsseitig angeordneten Verschiebeblihne und zum Walzen-
wechsel verfahrbaren Wechselwagen besteht. Bei einer solchen WalzstralRe
soll nach der Lehre der D1 der Wechsel der Austauscheinheiten einfacher, mit
weniger Einzelbewegungen sowie sicherer gestaltet werden. Dazu sollen die
Flhrungsarmaturen mit den Walzensatzen verbunden sein und als Einheit zu-
sammen mit den bedienungsseitigen Walzenstandern der drei WalzgerUste aus
der Walzlinie herausfahrbar sein. Die D1 enthalt weder im Anspruch noch in der
Beschreibung Angaben zu den Medienzuleitungen und Verbindungsleitungen

und zur Anordnung derselben am Walzgerust.

Die Klagerin will dies aus der nachfolgend wiedergegebenen Figur 6 der

D1 enthehmen:
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Die in dieser Figur gestrichelt eingezeichnete Doppellinie beginnend am
oberen Ende des Walzenstanders 2a offenbare eine Traglaschenkette mit Me-
dienzuleitungen. Eine andere Erklarung fur die Doppellinie sei fur den Fach-
mann nicht denkbar, die Linie kénne nichts anderes sein als eine selbst-
freitragende Traglaschenkette, die die Medienzuleitungen und Verbindungslei-

tungen enthalte.
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Dem ist nicht zu folgen. Die Beurteilung, ob der Gegenstand eines Pa-
tents durch eine Vorveréffentlichung neuheitsschadlich getroffen ist, erfordert
die Ermittlung des Gesamtinhalts der Vorveréffentlichung. Maflgeblich ist, wel-
che technische Information dem Fachmann offenbart wird. Zu ermitteln ist nicht,
in welcher Form der Fachmann mit Hilfe seines Fachwissens eine gegebene
allgemeine Lehre ausfuhren kann oder wie er diese Lehre gegebenenfalls ab-
wandeln kann, sondern ausschlieBlich, was der Fachmann der Vorver&ffentli-
chung als den Inhalt der Lehre entnimmt. Entscheidend ist, was der Fachmann
einer Schrift unmittelbar und eindeutig entnehmen kann (BGH, Urteil vom
16. Dezember 2008 - X ZR 89/07, BGHZ 179, 168 Rn. 25, 26 - Olanzapin; Urteil
vom 16. Dezember 2003 - X ZR 206/98, GRUR 2004, 407 Rn. 44 - Fahrzeug-
leitsystem). Offenbart kann auch dasjenige sein, was im Patentanspruch und in
der Beschreibung nicht ausdricklich erwahnt ist, aus der Sicht des Fachmanns
jedoch fur die Ausfiihrung der unter Schutz gestellten Lehre selbstverstandlich
ist und deshalb keiner besonderen Offenbarung bedarf, sondern "mitgelesen”
wird. Die Einbeziehung von Selbstverstandlichem erlaubt jedoch keine Ergan-
zung der Offenbarung durch das Fachwissen, sondern dient nicht anders als
die Ermittlung des Wortsinns eines Patentanspruchs lediglich der vollstandigen
Ermittlung des Sinngehalts, d.h. derjenigen technischen Information, die der
fachkundige Leser der Quelle vor dem Hintergrund seines Fachwissens ent-
nimmt (BGH, Beschluss vom 17. Januar 1995 - X ZB 15/93, BGHZ 128, 270,
276 ff. - Elektrische Steckverbindung; BGH, Urteil vom 16. Dezember 2008
- X ZR 89/07, aaO - Olanzapin).

Unter Beriicksichtigung dieser Grundsatze nimmt die D1 die Lehre des
Streitpatents nicht vorweg. Es mag sein, dass der Fachmann Anlass hat, uber

die Bedeutung der gestrichelten Linien nachzudenken und diese als Leitungen
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interpretiert, weil er weil}, dass solche vorhanden sein missen. Die Linien zei-
gen ihm dann jedoch nur, wo die Leitungen sich nach den Vorstellungen des
Konstrukteurs befinden sollen, nicht jedoch, wie dies bewerkstelligt werden soll.
Er kann unmittelbar und eindeutig nichts Weiteres entnehmen, insbesondere
nicht, dass die Medienzuleitungen wie in den Merkmalen 3 bis 5 beschrieben

ausgestaltet sind.

2. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 war dem Fachmann jedoch
durch den Stand der Technik nahegelegt (Art. 56 EPU).

Die D1, die die Klagerin wie auch das Patentgericht zutreffend als Aus-
gangspunkt fur Uberlegungen des Fachmanns, bei einer WalzstraBe den Wal-
zenwechsel zu vereinfachen, angesehen haben, beschreibt eine Lésung fiir die
Schwierigkeiten, die bei Walzgerusten, insbesondere Mehrwalzgerusten auftre-
ten, wenn die Walzensatze ausgewechselt werden mussen. Die D1 16st diese
Schwierigkeiten dadurch, dass die Walzgeriste aus zwei Einzelstandern beste-
hen, die fur den Walzenwechsel quer zur Walzrichtung voneinander weg und
anschlieBend wieder aufeinander zu verfahren werden kénnen. Die Walzensat-
ze sind mit den Fuhrungsarmaturen verbunden und als Einheit zusammen mit

den bedienungsseitigen Walzenstandern aus der Walzenlinie herausfahrbar.

Bei derartigen Walzgeristen erkennt der Fachmann die Notwendigkeit
des Kuppelns und Entkuppelns der Medienzuleitungen und Verbindungsleitun-
gen als Nachteil, weil dies hohen Bedienungs- und Zeitaufwand erfordert. Als
ungunstig erkennt er zudem, dass unter den Bedingungen, die in der Walzstra-
Re herrschen, die Gefahr von Verschmutzungen besteht, die ihrerseits unter
Umstanden mit grolem Aufwand beseitigt werden miissen. Die Anordnung der

Medienzuleitungen nach Malligabe der Merkmale 3 ff. von Patentanspruch 1
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bietet zwar Abhilfe fur diese Probleme. Entgegen der Ansicht des Patentge-
richts war im Stand der Technik jedoch mit der Lehre der D2 eine Lésung be-
kannt, die eine hinreichend konkrete Anregung bot, den vom Streitpatent einge-
schlagenen Weg zu beschreiten, so dass die Lehre von Patentanspruch 1 nicht

als auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhend gelten kann.

Die D2 problematisiert - wie das Streitpatent (Beschreibung Absatz 3) -
den hohen Aufwand beim Trennen und Wiederanbringen von Medienzuleitun-
gen beim Walzensatzwechsel und den dabei unter Umsténden entstehenden
erheblichen Reinigungsbedarf. Zur Abhilfe wird in dem Dokument, das von in
Gehausen eingebauten Walzensatzen ausgeht, vorgeschlagen, bei einem er-
forderlichen Austausch von Walzensatzen beispielsweise infolge eines abwei-
chenden Walzformats diese Gehause komplett mitsamt den Medienzuleitungen
auszutauschen. Wie aus der nachfolgend eingefiigten Prinzipzeichnung in Fi-

gur 1
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ersichtlich, werden Walzensatzgehause (Bezugszeichen 1, 1A, 2, 2A) auf
Schienen eines Transportwagens (3) gelagert, der seitlich neben der Walzstra-
Re positioniert ist und in deren Richtung verfahren werden kann. Dieser Wagen
ist integraler Bestandteil der Walzstrale. Jedem einzelnen Gehause ist ein
Stutzpfosten (6, 7, 8, 9) zugeordnet. Jedes Gehause ist mit seinem zugehérigen
Pfosten Uber eine Traglaschenkette verbunden, die die bendtigten Medienzulei-
tungen aufnimmt. Diese Zuleitungen werden durch den Pfosten hindurch in ei-
nen Bereich unterhalb der Walzstralle weitergefiihrt. Die einzelnen Gehéause
werden Uber die Schienen des Transportwagens, auf denen sie lagern, in die
WalzstralRe geschoben. Soll eines davon ausgewechselt werden, wird es zu-

nachst zuruck auf den Wagen versetzt. Dann wird der Wagen so bewegt, dass
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das auf ihm lagernde Austauschgehause in die frei gewordene Position in der

Walzstralle geschoben werden kann. Die nachfolgend eingefugte Figur 7

/ ;.1........;....._&.......3‘ cemeed
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zeigt, wie die Traglaschenkette (11) bei auf dem Transportwagen gelagertem

Gehause (gestrichelt gezeichnet) verlauft und wie bei Positionierung des Ge-

hauses in der Walzstral3e. Der Pfosten (6) fungiert als Fixpunkt fir die sich be-
wegende Traglaschenkette.

Mit der D2 fand sich im Stand der Technik somit eine konkrete Lésung,
die es dem Fachmann vor dem Hintergrund der in D1 offenbarten Anordnung
nahegelegt hat, beim Wechseln der Walzenséatze das Entkuppeln und Kuppeln

der Medienleitungen zu vermeiden.
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Die Lésung der D2 beruht auf der Erkenntnis, dass die Medienzuleitun-
gen dann nicht mehr getrennt werden missen, wenn ihre Lange so bemessen
wird, dass sie zusammen mit dem Werkzeug, dessen Versorgung sie dienen,
bewegt werden kénnen. Konstruktiv bewaltigt werden muss dabei das Problem,
die Zuleitungen so unterzubringen, dass sie trotz ihrer dann erforderlichen Lan-
ge bei den Betriebsablaufen kein Hindernis darstellen. Das wird in der D2 in der
Weise gel6st, dass mit den Pfosten ein stationarer Fixpunkt fir die herangefihr-
ten Zuleitungen geschaffen wird, und die Zuleitungen zwischen den Pfosten
und dem Walzengehause in einer Traglaschenkette gefiihrt werden. Dadurch ist
daftr Sorge getragen, dass die Zuleitungen flexibel tGber die gesamte Ver-
fahrstrecke in einer Stellung gefuhrt werden kénnen, in der zum einen der Ein-
satz in der Walzstralle nicht behindert und zum anderen das Versetzen des
Gehauses auf den Transportwagen moglich ist. Aus fachménnischer Sicht
musste lediglich erkannt werden, dass diese Lésung auf den Einsatz in vorbe-
kannten Walzgeristen mit einem stationéren und einem mobilen Einzelstander
deshalb Gbertragbar ist, weil hier die Funktion eines stationaren Pfostens fir die
Heranfuhrung der Zuleitungen genauso gut vom stationdren Stander tlbernom-
men werden kann und es keinen Unterschied macht, ob der Walzensatz in ei-
nem Gehéuse unter- oder an dem verfahrbaren Einzelstander angebracht ist.
Die Ubertragung dieses Lésungsprinzips der D2 auf Walzgeriste mit Einzel-
stéandern erforderte nicht die Entfaltung einer erfinderischen Téatigkeit. Dartiber
kann auch nicht hinwegtauschen, dass die Montage der Walzensatze an dem
verfahrbaren Einzelstander anstatt in einem Gehause méglicherweise ein uber-
legenes Konzept ist, weil der Austausch der Satze noch flexibler und rationeller
vonstattengehen durfte, als im Rahmen der D2. Denn anders als dort erfordert
sogar der Abtransport in eine Werkstatt zu Reparatur- oder Wartungszwecken
kein Lésen der Medienzuleitungen und zudem entfallt die dortige aufwendige

Weiterfuhrung der Medienzuleitungen unterhalb des Transportwagens. Dass



30

31

-18 -

Letzteres aus fachméannischer Sicht als umstandlich und aufwendig erscheinen
kénnte, fuhrt im Ubrigen aber nicht dazu, dass der Fachmann sich auch inso-
weit von der D2 abwendet, als es die vorteilhafte Fuhrung der Leitungen zu den
Gehausen hin betrifft (vgl., BGH, Urteil vom 25. September 2012 - X ZR 10/10,
GRUR 2013, 160 - Kniehebelklemmvorrichtung).

IV. 1. Patentanspruch 1 hat auch in der Fassung des Hilfsantrags keinen
Bestand. In dieser Variante tritt eine Zwischenbriicke als Fixpunkt fur die Trag-
laschenkette an die Stelle des ortsfesten Einzelstanders. Diese Ausgestaltung
mag bei langeren Verfahrstrecken vorteilhaft sein. Das reicht aber nicht aus, um
den Gegenstand von Patentanspruch 1 in dieser beschrankten Fassung als auf
einer erfinderischen Tatigkeit beruhend bewerten zu kdnnen. Diese Ausgestal-
tung liegt vielmehr insoweit noch ndher bei der D2, als sie die dortige Lésung
mit Stutzpfosten und Traglaschenkette noch deutlicher als Vorbild erkennen
lasst. Dass die Bricke dabei konstruktiv weg vom mobilen Transportwagen ver-
lagert ist, ist zwangslaufig dem gesamten Konzept der WalzstralRen mit ortsfes-
ten und mobilen Einzelstandern geschuldet, das als solches aber, wie ausge-

fuhrt, auRerhalb des Gegenstands des Streitpatents liegt.

2. Die Unteranspriche stellen Ausgestaltungen dar, die einen eigenstan-

digen erfinderischen Gehalt nicht erkennen lassen.
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V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG und § 91
Abs. 1 ZPO.

Groning Muhlens Grabinski

RiBGH Hoffmann ist infolge urlaubs-
bedingter Abwesenheit an der Bei-
fugung seiner Unterschrift gehindert.

Gréning Deichfuld

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 10.01.2012 - 4 Ni 6/11 (EP) -



