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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mündliche Verhandlung 

vom 28. November 2019 durch die Richter Dr. Bacher, Dr. Grabinski, Hoffmann 

und Dr. Deichfuß sowie die Richterin Dr. Marx  

für Recht erkannt: 

Auf die Berufung der Klägerin wird das Urteil des 1. Senats (Nich-

tigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 27. Juni 2017 ab-

geändert. 

Das europäische Patent 887 159 wird für nichtig erklärt, soweit 

sein Gegenstand über folgende Fassung der Patentansprüche 

hinausgeht: 

1. Vorrichtung zum Schneiden einer Rolle in einer Richtung, 

die zur Achse der Rolle im Wesentlichen rechtwinklig ist, 

mit: 

a. einem Gehäuse (12), 

b. einer Einrichtung (26), die an dem Gehäuse befestigt ist, 

um die Rolle zu empfangen, und  

c. einer Einrichtung (48), die an dem Gehäuse befestigt ist, 

zum Schneiden der Rolle, 

wobei die Rolle durch die Einrichtung empfangen wird, um 

sie in einer Position mit dem Ende voran und im Wesentli-

chen aufrecht zu empfangen, 

wobei die Einrichtung, die an dem Gehäuse befestigt ist, 

um die Rolle zu empfangen, einen Ständer aufweist, der an 

dem Gehäuse befestigt ist, dadurch gekennzeichnet, dass 

der Ständer aufweist: 
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a. eine Säule, die an dem Gehäuse befestigt ist, 

b. eine drehbare Plattform, die an der Säule befestigt ist, 

c. Arme, die an der Plattform befestigt sind, und 

d. Stützen, die an den Armen befestigt sind. 

2. Vorrichtung zum Schneiden einer Rolle in einer Richtung, 

die zur Achse der Rolle im Wesentlichen rechtwinklig ist, 

mit: 

a. einem Gehäuse (12), 

b. einer Einrichtung (26), die an dem Gehäuse befestigt ist, 

um die Rolle zu empfangen, und  

c. einer Einrichtung (48), die an dem Gehäuse befestigt ist, 

zum Schneiden der Rolle, 

wobei die Rolle durch die Einrichtung empfangen wird, um 

sie in einer Position mit dem Ende voran und im Wesentli-

chen aufrecht zu empfangen, 

wobei die an dem Gehäuse befestigte Einrichtung zum 

Schneiden der Rolle eine Querschneiderbaugruppe auf-

weist,  

wobei die Querschneiderbaugruppe aufweist: 

a. einen Querschneiderturm, der sich von dem Gehäuse 

aus erstreckt,  

b. einen Querschneiderarm, der an dem Querschneider-

turm befestigt ist, 

c. ein drehbares Sägeblatt, das an dem Querschneiderarm 

befestigt ist, und  

d. eine Einrichtung, die ermöglicht, das Sägeblatt einwärts 

zu dem Zentrum einer zu schneidenden Rolle zu bewe-

gen, 
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dadurch gekennzeichnet, dass der Querschneiderturm tele-

skopisch ausfahrbar ist. 

3. Vorrichtung zum Schneiden einer Rolle in einer Richtung, 

die zur Achse der Rolle im Wesentlichen rechtwinklig ist, 

mit: 

a. einem Gehäuse (12), 

b. einer Einrichtung (26), die an dem Gehäuse befestigt ist, 

um die Rolle zu empfangen, und  

c. einer Einrichtung (48), die an dem Gehäuse befestigt ist, 

zum Schneiden der Rolle, 

wobei die Rolle durch die Einrichtung empfangen wird, um 

sie in einer Position mit dem Ende voran und im Wesentli-

chen aufrecht zu empfangen, 

wobei die an dem Gehäuse befestigte Einrichtung zum 

Schneiden der Rolle eine Querschneiderbaugruppe auf-

weist,  

wobei die Querschneiderbaugruppe aufweist: 

a. einen Querschneiderturm, der sich von dem Gehäuse 

aus erstreckt,  

b. einen Querschneiderarm, der an dem Querschneider-

turm befestigt ist, 

c. ein drehbares Sägeblatt, das an dem Querschneiderarm 

befestigt ist, und  

d. eine Einrichtung, die ermöglicht, das Sägeblatt einwärts 

zu dem Zentrum einer zu schneidenden Rolle zu bewe-

gen, 

dadurch gekennzeichnet, dass der Querschneiderturm auf-

weist: 
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a. einen unteren Teil, der an dem Gehäuse befestigt ist, 

b. einen oberen Teil, der an dem unteren Teil teleskopisch 

befestigt ist, und  

c. eine Einrichtung, die an dem unteren Teil befestigt ist, 

zum Anheben und Absenken des oberen Teils. 

4. Vorrichtung nach Anspruch 3, wobei die Einrichtung, die an 

dem unteren Teil befestigt ist, um den oberen Teil anzuhe-

ben und abzusenken, eine Kolben-Zylindervorrichtung auf-

weist. 

5. Vorrichtung zum Schneiden einer Rolle in einer Richtung, 

die zur Achse der Rolle im Wesentlichen rechtwinklig ist, 

mit: 

a. einem Gehäuse (12), 

b. einer Einrichtung (26), die an dem Gehäuse befestigt ist, 

um die Rolle zu empfangen, und  

c. einer Einrichtung (48), die an dem Gehäuse befestigt ist, 

zum Schneiden der Rolle, 

wobei die Rolle durch die Einrichtung empfangen wird, um 

sie in einer Position mit dem Ende voran und im Wesentli-

chen aufrecht zu empfangen, 

wobei die an dem Gehäuse befestigte Einrichtung zum 

Schneiden der Rolle eine Querschneiderbaugruppe auf-

weist,  

wobei die Querschneiderbaugruppe aufweist: 

a. einen Querschneiderturm, der sich von dem Gehäuse 

aus erstreckt,  
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b. einen Querschneiderarm, der an dem Querschneider-

turm befestigt ist, 

c. ein drehbares Sägeblatt, das an dem Querschneiderarm 

befestigt ist, und  

d. eine Einrichtung, die ermöglicht, das Sägeblatt einwärts 

zu dem Zentrum einer zu schneidenden Rolle zu bewe-

gen, 

dadurch gekennzeichnet, dass der Querschneiderarm an 

dem Querschneiderturm drehbar befestigt ist. 

6. Vorrichtung zum Schneiden einer Rolle in einer Richtung, 

die zur Achse der Rolle im Wesentlichen rechtwinklig ist, 

mit: 

a. einem Gehäuse (12), 

b. einer Einrichtung (26), die an dem Gehäuse befestigt ist, 

um die Rolle zu empfangen, und  

c. einer Einrichtung (48), die an dem Gehäuse befestigt ist, 

zum Schneiden der Rolle, 

wobei die Rolle durch die Einrichtung empfangen wird, um 

sie in einer Position mit dem Ende voran und im Wesentli-

chen aufrecht zu empfangen, 

wobei die an dem Gehäuse befestigte Einrichtung zum 

Schneiden der Rolle eine Querschneiderbaugruppe auf-

weist,  

dadurch gekennzeichnet, dass der Querschneiderturm eine 

obere Sägehalterung und eine untere Sägehalterung hat, 

an welchen der Querschneiderarm wahlweise befestigt 

werden kann. 
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7. Vorrichtung zum Schneiden einer Rolle in einer Richtung, 

die zur Achse der Rolle im Wesentlichen rechtwinklig ist, 

mit: 

a. einem Gehäuse (12), 

b. einer Einrichtung (26), die an dem Gehäuse befestigt ist, 

um die Rolle zu empfangen, und  

c. einer Einrichtung (48), die an dem Gehäuse befestigt ist, 

zum Schneiden der Rolle, 

dadurch gekennzeichnet, dass die Rolle durch die Einrich-

tung empfangen wird, um sie in einer Position mit dem En-

de voran und im Wesentlichen aufrecht zu empfangen, wei-

ter mit einer Einrichtung zum Schmirgeln einer Endfläche 

der Rolle. 

8. Vorrichtung nach Anspruch 7, wobei die Einrichtung zum 

Schmirgeln der Endfläche der Rolle ein Blatt aufweist, das 

einen Schmirgelrand hat. 

9. Vorrichtung zum Schneiden einer Rolle in einer Richtung, 

die zur Achse der Rolle im Wesentlichen rechtwinklig ist, 

mit: 

a. einem Gehäuse (12), 

b. einer Einrichtung (26), die an dem Gehäuse befestigt ist, 

um die Rolle zu empfangen, und  

c. einer Einrichtung (48), die an dem Gehäuse befestigt ist, 

zum Schneiden der Rolle, 

d. gekennzeichnet durch eine Einrichtung, die an dem Ge-

häuse befestigt ist, zum Schmirgeln eines Randes der 

Rolle, und dadurch, dass die Rolle durch die Einrichtung 
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empfangen wird, um sie in einer Position mit dem Ende 

voran und im Wesentlichen aufrecht zu empfangen. 

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, weiter mit einer Einrichtung 

zum Bewegen der Rolle. 

Die weitergehende Berufung wird zurückgewiesen. 

Von den Kosten des erstinstanzlichen Rechtsstreits tragen die 

Klägerin 55% und die Beklagte 45%. 

Von den Kosten des Berufungsverfahrens tragen die Klägerin 90% 

und die Beklagte 10%. 

Von Rechts wegen 



- 9 - 

Tatbestand: 

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung für die Bundesrepublik 

Deutschland erteilten europäischen Patents 887 159 (Streitpatents), das am 

4. Juni 1998 unter Inanspruchnahme einer US-amerikanischen Priorität vom 

25. Juni 1997 angemeldet wurde und nach Erlass des angefochtenen Urteils 

durch Zeitablauf erloschen ist. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum 

Sägen von Papierrollen. Es umfasst 19 Patentansprüche. Patentanspruch 1 

und 18, auf die die weiteren Ansprüche unmittelbar oder mittelbar zurückbezo-

gen sind, lauten in der Verfahrenssprache: 

"1. A device for cutting a roll in a direction substantially 

perpendicular to the axis of the roll, comprising: 

a. a housing (12) 

b. means (26) attached to said housing for receiving said roll; 

and 

c. means (48) attached to said housing for cutting said roll, 

characterised in that the roll is received by said means for 

receiving it in an end-on and substantially upright position. 

18. A device for cutting a roll in a direction substantially perpen-

dicular to the axis of the roll, comprising: 

a. a housing (12) 

b. means (26) attached to said housing for receiving said roll; 

c. means (48) attached to said housing for cutting said roll,  

d. characterised by means attached to said housing for sand-

ing an edge of said roll; and in that the roll is received by 

said means for receiving it in an end-on and substantially 

upright position." 

Die Klägerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Schutzrechts ge-

he über den Inhalt der ursprünglich eingereichten Unterlagen hinaus und sei 

nicht patentfähig. Zudem offenbare das Streitpatent die Erfindung nicht so deut-

1 

2 
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lich und vollständig, dass ein Fachmann sie ausführen könne. Die Beklagte hat 

das Streitpatent in der erteilten Fassung und mit mehreren Hilfsanträgen in ge-

änderten Fassungen verteidigt. 

Das Patentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der Klage im 

Übrigen für nichtig erklärt, soweit dessen Gegenstand über die mit dem erstin-

stanzlichen Hilfsantrag 1 verteidigte Fassung hinausgeht. Dagegen richtet sich 

die Berufung der Klägerin, die ihren erstinstanzlichen Antrag auf vollständige 

Nichtigerklärung des Streitpatents weiterverfolgt. Die Beklagte tritt dem 

Rechtsmittel entgegen und verteidigt das Streitpatent mit zuletzt drei Hilfsanträ-

gen. 

Entscheidungsgründe: 

Die zulässige Berufung ist begründet, soweit sich die Klägerin gegen 

Patentanspruch 6 in der in erster Instanz mit Hilfsantrag 1 verteidigten Fassung 

des Streitpatents wendet. Im Übrigen hat das Streitpatent in der mit diesem An-

trag verteidigten Fassung Bestand. 

I. Das Streitpatent betrifft eine Maschine zum Sägen von Rollen. 

1. Nach den Ausführungen in der Streitpatentschrift können Papier-

rollen aufgrund ihrer Größe und Breite sowie ihres Gewichts nicht mühelos in 

eine Presse eingeführt werden. Zudem bestehe die Gefahr, dass die Rolle an 

ihren Enden beschädigt werde. Bei den im Stand der Technik bekannten Vor-

richtungen sei vorgesehen, die Rollen für einen Zuschnitt über einen langen 

Zeitraum hinweg auf ihrer Seite zu lagern. Dies sei von Nachteil, weil die Rollen 

hierdurch deformiert werden könnten.  

3 

4 

5 

6 
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2. Das Streitpatent betrifft das technische Problem, eine Vorrichtung 

zum Sägen von Rollen zur Verfügung zu stellen, die eine einfache und effizien-

te Handhabung beim Zuschneiden ermöglicht und einer Beschädigung der End-

flächen entgegenwirkt.  

3. Zur Lösung dieses Problems schlägt das Streitpatent in der erteil-

ten Fassung eine Vorrichtung vor, deren Merkmale sich wie folgt gliedern las-

sen (die abweichende Gliederung des Patentgerichts ist in eckigen Klammern 

wiedergegeben): 

1. Die Vorrichtung dient zum Schneiden einer Rolle [1a] in einer 

Richtung, die zur Achse der Rolle im Wesentlichen rechtwinklig 

ist [1b], und weist folgende Bestandteile auf: 

1.1 ein Gehäuse (12) [1c]; 

1.2 eine Einrichtung (26) zur Aufnahme der Rolle, die  

1.2.1 an dem Gehäuse befestigt ist [1d],  

1.2.2 die Rolle in einer Position mit dem Ende voraus und 

im Wesentlichen aufrecht aufnimmt [1f]; 

1.3 eine Einrichtung (48) zum Schneiden der Rolle, die an 

dem Gehäuse befestigt ist [1e]. 

Die mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 1 verteidigte Fassung sieht 

acht nebengeordnete Ansprüche vor, die in unterschiedlicher Kombination wei-

tere Merkmale aufweisen. 

4. Einige Merkmale bedürfen näherer Betrachtung. 

7 

8 

9 

10 
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a) Als Rolle im Sinne von Merkmal 1 kommt, wie das Patentgericht 

zutreffend und von den Parteien unbeanstandet entschieden hat, nicht nur eine 

Rolle mit aufgewickeltem Papier in Betracht, sondern grundsätzlich jegliches 

zylinderförmige Material. 

b) Nach Merkmal 1.2.2 weist die Vorrichtung eine Einrichtung auf, die 

die Rolle in einer Position mit dem Ende voran aufnimmt. Dies ist dahin zu ver-

stehen, dass die Rolle mit demjenigen Ende in die Einrichtung aufgenommen 

wird, an dem kein Schneidevorgang stattfindet. 

Diese Auslegung entspricht dem Wortlaut von Merkmal 1.2.2 in der in-

soweit maßgeblichen Verfahrenssprache (in an end-on … position). Sie steht 

zudem in Einklang mit den in der Beschreibung des Streitpatents geschilderten 

Ausführungsbeispielen.  

c) Mit den Anforderungen, dass die Schneidrichtung "im Wesentli-

chen" (substantially) rechtwinklig zur Achse der Rolle verläuft (Merkmal 1) und 

die Aufnahmeeinrichtung die Rolle "im Wesentlichen" aufrecht aufnimmt 

(Merkmal 1.2.2), bringt das Streitpatent lediglich zum Ausdruck, dass Abwei-

chungen von der angegebenen Richtung unschädlich sind, sofern sie sich im 

einem Rahmen bewegen, in dem die angestrebte Wirkung nicht in wesentli-

chem Ausmaß beeinträchtigt wird.  

Der Beschreibung des Streitpatents ist zu entnehmen, dass sich dieses 

von aus dem Stand der Technik bekannten Lösungen abgrenzen will, bei denen 

die Rolle liegend gelagert wurde. Eine aufrechte Aufnahme im Sinne von 

Merkmal 1.2.2 ist danach schon dann gegeben, wenn die Lagerung so erfolgt, 

dass ihre Mittelachse im Wesentlichen vertikal verläuft.  

11 

12 

13 

14 

15 
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In entsprechender Weise ist eine im Wesentlichen senkrechte Schnitt-

richtung auch dann gegeben, wenn der Winkel in einem geringfügigen Ausmaß 

von dem idealen Wert von 90° abweicht, das für die Zwecke der Weiterverarbei-

tung vernachlässigbar ist. 

Entgegen der Auffassung der Berufung sind diese Merkmale nicht des-

halb in weiterem Sinne auszulegen, weil der Fachmann eine Abweichung im 

Rahmen von üblichen Toleranzwerten ohnehin als selbstverständlich ansieht. 

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob die von der Berufung unterstellte Prämisse 

in ihrer Allgemeinheit zutrifft. Im Streitfall ist eine Abweichung von dem idealen 

Wert von 90° nicht nur dann unwesentlich, wenn sie innerhalb der Toleranz-

grenzen liegt, die im Maschinenbau bei Schneidvorrichtungen dieser Art übli-

cherweise eingehalten werden können. Die Grenze des noch Tolerierbaren wird 

vielmehr dadurch bestimmt, welche Abweichungen für die bestimmungsgemä-

ße Weiterverarbeitung des Papiers noch hinnehmbar sind.  

II. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie 

folgt begründet: 

Der mit der erteilten Fassung geschützte Gegenstand von Patentan-

spruch 1 sei in der japanischen Patentschrift Hei 8-155948 (NK8) vollständig 

offenbart. Der mit dem erstinstanzlichen Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand 

sei hingegen patentfähig.  

Die hinzugefügten Merkmale seien ursprungsoffenbart. Soweit sie nicht 

bereits aus der Offenlegungsschrift hervorgingen, ergäben sie sich aus den 

Unteransprüchen. Die von der Klägerin als ursprünglich nicht offenbart bean-

standete Angabe "im Wesentlichen" (substantially) relativiere lediglich die in der 

Anmeldung angegebenen Attribute perpendicular und upright auf einen Bereich 

16 

17 
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19 

20 
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technisch einhaltbarer Toleranzen. Diese Formulierung stehe der Ausführbar-

keit nicht entgegen. Im Gegenteil sei eine geometrisch exakte Ausführung ge-

rade nicht möglich.  

Die Erfindung sei auch im Übrigen so offenbart, dass ein Fachmann sie 

ausführen könne. Dem Fachmann sei insbesondere bekannt, wie er die 

Schnittkante zwischen Mantel und Deckfläche schneiden könne und welche 

Beschaffenheit das Schleifwerkzeug aufzuweisen habe.  

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der Fassung des Hilfsan-

trags 1 sei durch die britische Patentschrift 914 725 (NK15) nicht vorwegge-

nommen. Es fehle an einer Offenbarung der Merkmale 1.2.1 bis 1.2.2.4, wo-

nach der Ständer zum Empfang der Rolle Arme und Stützen aufweise. Gleiches 

gelte für die in NK8 offenbarte Vorrichtung.  

Der Gegenstand der Patentansprüche 2 und 3 beruhe ebenfalls auf er-

finderischer Tätigkeit. Die US-Patentschriften 3 019 506 (NK14) und 3 515 190 

(NK16) legten nicht nahe, eine Querschneidergruppe vorzusehen. Sie offenbar-

ten unterschiedliche Schnittgüter, nämlich hohle Gegenstände bzw. Scheiben. 

Ferner bestünden Unterschiede hinsichtlich der Schneidwerkzeuge und des 

Umgangs mit dem abgeschnittenen Material. Dies führe den Fachmann von 

einer Kombination beider Druckschriften weg. Zudem ergebe sich aus keiner 

der beiden Entgegenhaltungen eine Anregung zur Ausbildung eines telesko-

pisch ausfahrbaren Querschneiderturms im Sinne von Merkmal 2.3.2. 

Der Gegenstand von Patentanspruch 5 sei ebenfalls patentfähig. NK16 

offenbare das Merkmal 1.4 nicht. Auch ausgehend von der NK8 sei der genann-

te Gegenstand weder durch Fachwissen noch durch eine Kombination mit der 

europäischen Patentschrift 335 181 (NK23) und den US-Patentschriften 

21 
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5 016 429 (NK24), 5 924 346 (NK25) und 3 752 024 (NK26) nahegelegt. Die in 

NK8 gezeigte Vorrichtung weise keinen Querschneiderarm auf, der an einem 

Querschneiderturm drehbar befestigt sei. Die Bewegung des an dem Quer-

schneiderturm befestigten Querschneiderarms erfolge ausschließlich linear 

über den Vorschub der Spindel in X-Richtung. Eine Anregung, diese Richtung 

zu verändern, werde nicht vermittelt. Die übrigen genannten Entgegenhaltun-

gen könnten den Fachmann ebenfalls nicht dazu anregen, den Vorschub durch 

eine drehbare Befestigung zu ersetzen. Mit der Vorrichtung der NK8 werde 

massives Silizium geschnitten, in den Entgegenhaltungen hingegen werde wei-

ches Material bearbeitet, welches im Schneidvorgang horizontal gelagert wer-

de. Eine Übertragung der senkrechten Aufstellung nach NK8 auf eine der nach 

NK23-26 vorgeschlagenen Vorrichtungen sei aufgrund des unterschiedlichen 

Schnittguts nicht naheliegend, da bereits kein Vorteil erkennbar sei.  

Der Gegenstand der Patentansprüche 6 und 7 sei ebenfalls patentfähig. 

NK16 zeige bereits keine aufrecht durch eine Einrichtung empfangene Rolle im 

Sinne von Merkmal 1.4.  

Auch der Gegenstand von Patentanspruch 8 beruhe auf erfinderischer 

Tätigkeit. Eine Kombination von NK15 mit der US-Patentschrift 1 831 085 

(NK19) führe nicht zum Gegenstand der Erfindung. NK15 zeige das Schneiden 

von Rohrabschnitten zum anschließenden Verschweißen zu Formstücken, 

NK19 hingegen eine Schleifmaschine zum Schleifen von Walzen ohne Nach-

bearbeiten von Schnitt- oder Schweißkanten. Der Fachmann sehe keine Vortei-

le in der Übertragung der Vorrichtung gemäß NK19 auf eine Maschine gemäß 

NK15. Zudem zeige NK19 keine Vorrichtung zum Schmirgeln oder Schleifen. 

Der Gegenstand von Patentanspruch 10 sei aus den zu Patentan-

spruch 8 angeführten Gründen ebenfalls patentfähig. Auch eine Übertragung 

25 
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des aus der NK19 Bekannten auf den Stand der Technik nach NK14, NK16 o-

der NK17 sei nicht naheliegend. Eine Vorrichtung zum Schneiden von Ton 

(NK14, NK17) erfordere für die Mantelfläche schon keine Präzisionsvorrichtung 

wie nach NK19. Eine Übertragung wäre zudem mit hohem konstruktivem Auf-

wand verbunden, da sich die Tonrohre auf der Palette nicht drehten. Dies wäre 

jedoch zum Beschleifen mit der Vorrichtung nach NK19 erforderlich.  

III. Diese Beurteilung hält der Überprüfung im Berufungsverfahren mit 

Ausnahme eines Punktes stand.  

1. Entgegen der Auffassung der Berufung geht der mit Hilfsantrag 1 

verteidigte Gegenstand nicht deshalb über den Inhalt der ursprünglich einge-

reichten Unterlagen hinaus, weil die Richtungsangaben in den Merkmalen 1 

und 1.2.1 mit dem Zusatz "im Wesentlichen" (substantially) versehen sind.  

In den ursprünglich eingereichten Unterlagen ist zwar nicht ausdrücklich 

klargestellt, dass die Vorgaben "rechtwinklig" (Merkmal 1) und "aufrecht" 

(Merkmal 1.2.2) auch dann eingehalten sind, wenn das ideale Winkelmaß von 

90° nicht vollständig eingehalten wird. Aus dem Zusammenhang der Ausfüh-

rungen in der Anmeldung ergibt sich jedoch hinreichend deutlich, dass es inso-

weit lediglich auf ein für die praktische Anwendung brauchbares Maß an Präzi-

sion ankommt, um der Funktion der Vorgabe gerecht werdend die Schnittrich-

tung im Wesentlichen rechtwinklig zur Achse der Rolle vornehmen zu können. 

Dieses Verständnis deckt sich mit dem, was in den verteidigten Patentansprü-

chen insoweit beansprucht wird. 

2. Bei diesem Verständnis ist der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Ge-

genstand so offenbart, dass ein Fachmann die Erfindung ausführen kann. 

28 
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Der Einwand der Berufung, der Zusatz "im Wesentlichen" lasse Ausfüh-

rungsformen zu, mit denen die Rolle nicht auf eine exakte Breite geschnitten 

werden könne, ist unbegründet. Wie bereits oben ausgeführt wurde, umfasst 

der Gegenstand des Streitpatents nur solche Ausführungsformen, mit denen ein 

für praktische Zwecke ausreichendes Maß an Präzision erreichbar ist.  

3. Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist patentfähig.  

a) Patentanspruch 1 sieht zusätzlich zu den Merkmalen 1 bis 1.3 fol-

gende Merkmalsgruppe vor: 

1.4 einen Ständer, der an dem Gehäuse befestigt ist [1g-1] 

und folgende Bestandteile aufweist [1g-2]: 

1.4.1 eine Säule, die an dem Gehäuse befestigt ist, 

1.4.2 eine drehbare Plattform, die an der Säule befestigt 

ist, 

1.4.3 Arme, die an der Plattform befestigt sind, und 

1.4.4 Stützen, die an den Armen befestigt sind. 

b) Der genannte Gegenstand ist in NK8 weder vollständig offenbart 

noch nahegelegt.  

aa) NK8 offenbart eine Vorrichtung zum Ausbilden von Rillen in einem 

Silizium-Barren (Ingot), wie sie exemplarisch in der nachfolgend wiedergegebe-

nen Figur 1 dargestellt ist:  
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Auf einem Haltetisch (8) wird ein zylinderförmiger Ingot im Wesentlichen 

vertikal positioniert. Zur Befestigung wird Wachs oder dergleichen eingesetzt 

(Abs. 6, 13, 16). An dem Ingot werden mit einem rotierenden Werkzeug (12) 

Führungsrillen (13) angebracht. Das Werkzeug (12) ist so ausgerichtet, dass 

der Schneidvorgang und die damit erzeugten Führungsrillen (13) im Wesentli-

chen rechtwinklig zur Achse des Materials verlaufen.  

bb) Damit sind, wie das Patentgericht zutreffend und insoweit unan-

gegriffen angenommen hat, mit Ausnahme der Merkmale 1.4.3 und 1.4.4 alle 

übrigen Merkmale von Patentanspruch 1 offenbart.  

cc) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass NK8 keine An-

regung gibt, den Ingot nicht mit Wachs oder einem in vergleichbarer Weise wir-

kenden Mittel zu befestigen, sondern durch einen Haltetisch mit Armen und 

Stützen. 

Eine solche Art der Befestigung mag konstruktiv einfach sein. Eine Anre-

gung, sie anstelle der in NK8 vorgesehenen Befestigungsart einzusetzen, hätte 

sich für den Fachmann aber allenfalls dann ergeben, wenn er Anlass gehabt 

hätte, die in NK8 offenbarte Vorrichtung nicht nur zur Bearbeitung von Metall-

barren einzusetzen, sondern auch zum Schneiden von anderen Gegenständen 

wie Papierrollen, für die ein Haltetisch mit Armen und Stützen ausreicht. Eine 

Veranlassung, solche Überlegungen anzustellen, liegt ausgehend von NK8 

schon deshalb eher fern, weil die dort offenbarte Vorrichtung nur zur Anbrin-

gung einer Führungsrille dient, die in einem weiteren, von NK8 nicht umfassten 

(NK8 Abs. 18) Schritt das Durchtrennen mit einer Drahtsäge ermöglichen soll 

(NK8 Abs. 3, 5). Zum Durchtrennen einer Rolle aus aufgewickeltem Papier ist 

die vorherige Anbringung einer Führungsrille weder erforderlich noch sinnvoll. 
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Angesichts dessen ergab sich für den Fachmann keine Anregung, die Vorrich-

tung aus NK8 für diesen Zweck in Erwägung zu ziehen. 

c) Aus NK15 ergeben sich keine weitergehenden Anregungen. 

NK15 offenbart ein Verfahren und eine Vorrichtung zum Schneiden oder 

Anreißen von zylindrischem Rohrmaterial. Wie auch die Berufung nicht in Zwei-

fel zieht, sind die Merkmale 1.4.3 und 1.4.4 nicht verwirklicht. Anregungen, den 

Ständer in dieser Weise auszubilden, ergeben sich aus NK15 nicht. 

d) Entgegen der Auffassung der Berufung hatte der Fachmann nicht 

deshalb ohne weiteres Anlass, Merkmale von Schneidvorrichtungen für unter-

schiedliche Materialien zu kombinieren, weil der Bearbeitungsvorgang des 

Schneidens unabhängig vom jeweiligen Werkstück stets bestimmte Funktionali-

täten erfordert und deshalb alle Schneideeinrichtungen eine Vielzahl von Ge-

meinsamkeiten aufweisen.  

Die für den Streitfall relevanten Entgegenhaltungen belegen, dass unter-

schiedliche Schneidvorrichtungen ungeachtet von zahlreichen Gemeinsamkei-

ten einen auf den jeweiligen Einsatzzweck abgestimmten Aufbau aufweisen. 

Dies schließt nicht aus, dass der Fachmann einzelne Details einer für bestimm-

te Zwecke vorgesehenen Vorrichtung auch für andere Einsatzzwecke in Be-

tracht zieht. Voraussetzung hierfür ist aber, dass die in Rede stehenden Ein-

satzzwecke eine zumindest vergleichbare Funktionalität erfordern und dass 

dies für den Fachmann aufgrund seines Fachwissens erkennbar ist. 

Diese Voraussetzungen sind im Streitfall weder hinsichtlich NK8 noch 

hinsichtlich NK15 erfüllt. Beide Entgegenhaltungen offenbaren Einsatzzwecke, 

die es für sich gesehen nicht nahelegen, die Vorrichtung mit den Merkmalen 

1.4.3 und 1.4.4 zu versehen. Ihnen lässt sich auch keine Anregung entnehmen, 
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die offenbarte Vorrichtung zum Schneiden von Papierrollen oder eines sonsti-

gen Materials einzusetzen, für das diese Merkmale zweckmäßig sind. 

4. Der Gegenstand von Patentanspruch 2 ist ebenfalls patentfähig.  

a) Patentanspruch 2 sieht zusätzlich zu den Merkmalen 1 bis 1.3 fol-

gende Merkmale vor: 

1.5 Die Einrichtung (48) umfasst eine Querschneiderbau-

gruppe [2g], die folgende Bestandteile aufweist: 

1.5.1 ein Querschneiderturm, der sich von dem Gehäu-

se aus erstreckt,  

1.5.2 ein Querschneiderarm, der an dem Querschnei-

derturm befestigt ist, 

1.5.3 ein drehbares Sägeblatt, das an dem Querschnei-

derarm befestigt ist, und  

1.5.4 eine Einrichtung, die eine Bewegung des Säge-

blatts einwärts zu dem Zentrum einer zu schnei-

denden Rolle ermöglicht. 

1.6 Der Querschneiderturm ist teleskopisch ausfahrbar [2h]. 

b) Zutreffend und insoweit unbeanstandet hat das Patentgericht ent-

schieden, dass dieser Gegenstand in NK8 nicht vollständig offenbart ist.  

Bei der in Figur 1 von NK8 offenbarten Vorrichtung lässt sich der Arm 

(11) zwar in Richtung der mit Z bezeichneten Achse verstellen (NK8 Abs. 11, 

12). Diese Verstellbarkeit betrifft aber lediglich den Querschneiderarm im Sinne 

von Merkmal 1.5.2, nicht den gesamten Querschneiderturm im Sinne von 

Merkmal 1.5.1. Darüber hinaus erfolgt die Verstellung in NK8 nicht teleskopisch. 

46 

47 

48 

49 

50 



- 22 - 

c) Zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass die Ausbildung 

eines teleskopisch verstellbaren Querschneiderarms weder durch NK8 noch 

durch NK14 oder NK16 nahegelegt war.  

aa) Entgegen der Auffassung der Berufung lag es ausgehend von 

NK8 für den Fachmann aufgrund seines allgemeinen Fachwissens nicht nahe, 

die Höhenverstellbarkeit durch eine teleskopische Ausbildung des Querschnei-

derturms insgesamt herbeizuführen.  

In NK8 wird ausgeführt, die Bewegung entlang der Z-Achse werde durch 

eine zum Positionsfestlegungsmittel (10) gehörende Kugelumlaufspindel oder 

dergleichen ermöglicht (NK8de Abs. 12). Daraus ist zwar zu entnehmen, dass 

alternativ auch andere Mittel zur Höhenverstellung in Betracht kommen, sofern 

diese im Wesentlichen die gleiche Wirkung zeigen. Im Zusammenhang mit dem 

in NK8 offenbarten Einsatzzweck ergab hieraus für den Fachmann aber kein 

Anlass, eine teleskopische Höhenverstellung vorzusehen. 

In NK8 wird ausgeführt, beim Schneiden von Silizium-Ingots führe eine 

Positionsabweichung der Drahtsäge zu einer Verschiebung der Kristallorientie-

rung des Silizium-Ingots und damit zu einer Qualitätsminderung (NK8de 

Abs. 3). Das Anbringen einer Rille mit der erfindungsgemäßen Vorrichtung ge-

währleiste hingegen das Schneiden von Wafern hoher Qualität (NK8de Abs. 5). 

Dem ist zu entnehmen, dass die Vorrichtung ein hohes Maß an Präzision auf-

weisen muss. Eine Kugelumlaufspindel ermöglicht die Einhaltung dieser Vorga-

be. Als Alternative dazu kommen vor diesem Hintergrund nur Mittel in Betracht, 

die eine Höhenverstellung mit einem vergleichbaren Maß an Präzision ermögli-

chen. Dies ist, wie die Beklagte unwidersprochen vorgetragen hat, bei einer 

teleskopischen Höhenverstellung nicht ohne weiteres gewährleistet. Vor diesem 
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Hintergrund hatte der Fachmann keinen Anlass, ein solches Mittel für die in 

NK8 offenbarte Vorrichtung in Betracht zu ziehen.  
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Ob sich aus NK8 eine weitergehende Anregung ergeben hätte, wenn der 

Fachmann Anlass gehabt hätte, die dort offenbarte Vorrichtung zum Bearbeiten 

von anderen Materialien als Ingots in Betracht zu ziehen, kann dahingestellt 

bleiben. Ein diesbezüglicher Anlass bestand aus den im Zusammenhang mit 

Patentanspruch 1 angeführten Gründen nicht. 

bb) Aus NK14 ergaben sich keine weitergehenden Anregungen.  

NK14 offenbart eine Schneidvorrichtung zum Schneiden länglicher, hoh-

ler Objekte wie grünem Ton in eine Vielzahl von Abschnitten. Ein Ausführungs-

beispiel ist in Figur 1 dargestellt: 
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Als Schneidmittel dient ein Schneidedraht (75), der das Material in einer 

Pendelbewegung durchtrennt (NK14 Sp. 4 Abs. 6 bis Sp. 5 Abs. 3, Sp. 6 

Abs. 2). Das Material wird dabei zwischen einer Basis und einem Klemmbrett 

aufrechtstehend eingeklemmt, wobei ein oberes Klemmbrett über Hydraulikzy-

linder vertikal auf und ab bewegbar ist (NK14 Sp. 26).  

Selbst wenn die Kombination aus Klemmbrett und Schneidedraht als 

Querschneiderturm im Sinne des Streitpatents angesehen werden könnte, 

ergäbe sich daraus keine Anregung, dieses Bauteil bei einer Vorrichtung mit 

den übrigen Merkmalen des Streitpatents einzusetzen. 

Wie bereits oben dargelegt wurde und wie auch das Patentgericht zutref-

fend ausgeführt hat, hatte der Fachmann angesichts der Vielzahl der im Stand 

der Technik offenbarten Lösungen keinen Anlass, Merkmale aus Vorrichtungen, 

die für unterschiedliche Einsatzzwecke vorgesehen sind, ohne weiteres zu 

kombinieren. Anregungen, eine Vorrichtung mit allen in Patentanspruch 2 vor-

gesehenen Merkmalen zu versehen, hätten sich allenfalls ergeben, wenn sich 

Veranlassung ergeben hätte, die in NK14 offenbarte Vorrichtung für andere Ma-

terialien in Betracht zu ziehen. Dies ist aus den bereits im Zusammenhang mit 

NK8 angeführten Gründen zu verneinen. 

cc) Aus NK16 ergeben sich ebenfalls keine weitergehenden Anregun-

gen.  

NK16 offenbart eine Schneidemaschine für Schinken oder dergleichen. 

Ein Ausführungsbeispiel ist in Figur 8 dargestellt:  
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Das zu schneidende Material (34) hängt vertikal. Mit einem Drehmesser 

(15) werden Scheiben in vorbestimmter Dicke geschnitten, die nach unten auf 

eine Aufnahmeplatte (40) fallen (NK16 Sp. 1 Abs. 1, Sp. 4 Abs. 6 und 7). Halte-

platte (38) und Drehmesser (15) bewegen sich nach jedem Schneidvorgang 

automatisch nach oben und der Schneidvorgang wird automatisch wiederholt 

(NK16 Sp. 6 Abs. 5). Das Drehmesser (15) ist an einem teleskopisch ausfahr-

baren Arm (3) befestigt. 

Ob der Arm (3), wie die Berufung geltend macht, als teleskopierbarer 

Querschneiderturm im Sinne des Streitpatents anzusehen ist, kann dahinge-

stellt bleiben. Selbst wenn dies zu bejahen wäre, ergäbe sich auch daraus kei-

ne Anregung, ein solches Bauteil bei einer Vorrichtung einzusetzen, die zum 

Schneiden von anderen Materialien dient. 

Im Mittelpunkt von NK8 steht das automatische Schneiden von Wurst, 

Schinken oder ähnlichem Material in gleichmäßige relativ dünne Scheiben. Zu 

diesem Zweck ist das zu schneidende Material an seinem oberen, nicht dem 

Schneidevorgang unterworfenen Ende befestigt, so dass die am unteren Ende 

abgeschnittenen Scheiben der Schwerkraft folgend auf die Aufnahmeplatte fal-

len können. Hieraus ergab sich nicht die Anregung, einen teleskopisch ausfahr-

baren Arm, der das automatische Schneiden in zahlreiche Scheiben ermöglicht, 

auch für eine Vorrichtung in Betracht zu ziehen, bei der die zu schneidende Rol-

le mit dem Ende voraus (end-on) aufrecht aufgenommen wird.  

5. Ebenfalls zu Recht hat das Patentgericht den Gegenstand von 

Patentanspruch 3 für patentfähig erachtet.  

a) Patentanspruch 3 sieht zusätzlich zu den Merkmalen 1 bis 1.3 und 

zu Merkmalsgruppe 1.5 folgende Merkmale vor: 
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1.7 Der Querschneiderturm weist auf:  

1.7.1 einen unteren Teil, der an dem Gehäuse befestigt 

ist, 

1.7.2 einen oberen Teil, der an dem unteren Teil tele-

skopisch befestigt ist, und  

1.7.3 eine Einrichtung zum Anheben und Absenken des 

oberen Teils, die an dem unteren Teil befestigt ist.  

b) Diese Merkmalskombination, mit der der teleskopisch ausfahrbare 

Querschneiderturm näher charakterisiert wird, war dem Fachmann aus densel-

ben Gründen wie der Gegenstand von Patentanspruch 2 nicht nahegelegt. 

6. Der Gegenstand von Patentanspruch 5 ist ebenfalls patentfähig.  

a) Patentanspruch 5 sieht zusätzlich zu den Merkmalen 1 bis 1.3 und 

zu Merkmalsgruppe 1.5 folgendes Merkmal vor:  

1.8 Der Querschneiderarm ist an dem Querschneiderturm 

drehbar befestigt. 

b) Eine solche Ausgestaltung ist in NK8 weder offenbart noch nahe-

gelegt.  

Der in Figur 1 dargestellte Arm (11b) ist nicht drehbar ausgestaltet. Die 

Rille (13) wird dadurch ausgebildet, dass sich der Ingot zusammen mit der Hal-

terung (8) dreht. Aus den vorbeschriebenen Gründen der Präzision weist NK8 

demgemäß ein Rillenbildungsmittel auf, welches eine Klinge linear über den 

Vorschub der Spindel 11b vor- und zurückschiebt (NK8de Abs. 4). 

Eine Anregung, stattdessen den Arm (11b) drehbar zu befestigen, hätte 

sich allenfalls dann ergeben, wenn die in NK8 offenbarte Vorrichtung nicht nur 
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zur Anbringung von Rillen, sondern auch zum Schneiden des Ingots insgesamt 

eingesetzt werden sollte. Zum Schneiden ist in NK8 jedoch ausdrücklich eine 

andere Vorrichtung vorgesehen. Eine Anregung, beide Bearbeitungsschritte mit 

derselben Maschine auszuführen, ergab sich daraus nicht. 

Entgegen der Auffassung der Berufung ergab sich eine Anregung zur 

drehbaren Befestigung des Arms nicht schon daraus, dass dies in vergleichba-

rer Weise wie die in NK8 offenbarte lineare Verschiebung eine Bewegung des 

Werkzeugs hin zum Werkstück ermöglicht. Ähnlich wie im Zusammenhang mit 

Patentanspruch 2 ergab sich für den Fachmann aus NK8 auch insoweit, dass 

der dort offenbarte Einsatzzweck ein hohes Maß an Präzision erfordert. An-

haltspunkte dafür, dass dieses auch mit einem drehbar befestigten Schneid-

werkzeug zu erreichen ist, waren weder der NK8 noch sonstigen Entgegenhal-

tungen zu entnehmen. 

c) Entgegen der Auffassung der Berufung ergab sich für den Fach-

mann auch aus NK16 keine Anregung für eine solche Ausgestaltung.  

Angesichts des besonderen Einsatzzwecks der in NK16 offenbarten Vor-

richtung und der darauf abgestimmten Halterung des zu schneidenden Materi-

als mit der Schnittfläche nach unten hatte der Fachmann keine Veranlassung, 

die für diesen Zweck vorgesehene Befestigung des Schneidwerkzeugs auf eine 

Vorrichtung zu übertragen, die das zu schneidende Material mit dem Ende vo-

raus aufrecht aufnimmt.  

d) Wie das Patentgericht zutreffend ausgeführt hat, ergab sich für 

den Fachmann aus den Entgegenhaltungen NK23 bis NK26 keine weiterge-

hende Anregung.  
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Diese Entgegenhaltungen offenbaren zwar eine drehbar gelagerte 

Schneideeinrichtung für band- oder folienförmige Ware, vorzugsweise Papier. 

Daraus ergab sich aber keine Anregung, dieses Merkmal für die in NK8 offen-

barte Vorrichtung in Betracht zu ziehen, die einem anderen Einsatzzweck dient.  

Umgekehrt ergab sich für den Fachmann ausgehend von NK23 bis NK26 

keine Veranlassung, die dort offenbarten Vorrichtungen derart umzugestalten, 

dass die zu schneidende Papierrolle für den Bearbeitungsvorgang vertikal gela-

gert wird. Auch dieser Schritt hätte die Erkenntnis erfordert, dass die Merkmale 

von Vorrichtungen, die zum Schneiden unterschiedlicher Materialien eingesetzt 

werden, grundsätzlich miteinander kombiniert werden können. Eine solche An-

regung ergab sich auch nicht aus NK23 bis NK26. Diese bestätigen vielmehr, 

dass der Fachmann bei Papierrollen eine horizontale Lagerung vorgesehen hat, 

obwohl zum Schneiden anderer Gegenstände eine vertikale Lagerung offenbart 

war. 

e) Vor diesem Hintergrund können eine drehbare Befestigung des 

Querschneiderarms oder eine vertikale Lagerung auch nicht als allgemeine Lö-

sungsmittel angesehen werden, zu deren Einsatz der Fachmann schon auf-

grund seines allgemeinen Fachwissens Veranlassung hatte. 

Eine drehbare Befestigung und eine vertikale Lagerung sind zwar allge-

mein verfügbare Lösungsmittel. Aus dem aufgezeigten Stand der Technik ergab 

sich aber nicht, dass diese gerade in der vom Streitpatent geschützten Weise 

eingesetzt werden können. 

f) Entgegen der Auffassung der Berufung sind die Erwägungen, die 

das Patentgericht zu Patentanspruch 5 angestellt hat, nicht widersprüchlich. 
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Dass das Patentgericht die Beschaffenheit des zu bearbeitenden Materi-

als im Zusammenhang mit der Auslegung von Merkmal 1 in der erteilten Fas-

sung als grundsätzlich unerheblich, im Zusammenhang mit Patentanspruch 5 in 

der Fassung von Hilfsantrag 1 hingegen als erheblich angesehen hat, beruht 

darauf, dass es im einen Zusammenhang um den Gegenstand des Patents 

geht und im anderen Zusammenhang um die davon zu unterscheidende Frage, 

ob der Fachmann ausgehend von einer bestimmten Entgegenhaltung Anlass 

hatte, die dort offenbarte Vorrichtung so abzuwandeln, dass sie auch zur Bear-

beitung anderer Materialien geeignet ist.  

7. Der Gegenstand von Patentanspruch 6 in der Fassung des erstin-

stanzlichen Hilfsantrags 1 ist hingegen nicht patentfähig.  

a) Patentanspruch 6 sieht zusätzlich zu den Merkmalen 1 bis 1.3 und 

zu Merkmalsgruppe 1.5 folgendes Merkmal vor:  

1.9 Das Sägeblatt ist an dem Querschneiderarm verschiebbar be-

festigt. 

b) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts ist diese Kombinati-

on ausgehend von NK8 durch allgemeines Fachwissen nahegelegt. 

aa) Wie bereits oben dargelegt wurde, sind die Merkmale 1 bis 1.3 

und 1.5 in NK8 offenbart. Die in Figur 1 von NK8 mit dem Bezugszeichen 10 

gekennzeichnete, in der Beschreibung als Positionsfestlegungsmittel bezeich-

nete säulenförmige Halterung stellt einen Querschneiderturm dar, an dem das 

als Rillenbildungsmittel (11) bezeichnete Element als Querschneiderarm befes-

tigt ist. Die daran angebrachte Drehklinge (12) stellt ein drehbares Sägeblatt 

dar, das einwärts in Richtung auf das Zentrum der zu schneidenden Rolle be-

wegt werden kann.  
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bb) Nicht offenbart ist hingegen Merkmal 1.9.  

Wie bereits ausgeführt wird in NK8 das Sägeblatt (12) in X-Richtung 

zwar durch Verschieben bewegt. Die Schiebebewegung erfolgt aber nicht rela-

tiv zum Rillenbildungsmittel bzw. Querschneiderarm (11), sondern nur relativ zu 

der als Z-Achsen-Bewegungskörper (11a) bezeichneten Halterung.  

cc) Eine Verschiebbarkeit des Sägeblatts relativ zum Querschneider-

arm hat aber als zum allgemeinen Fachwissen gehörende und technisch in al-

len wesentlichen Belangen gleichwirkende Alternative nahegelegen.  

Für die in NK8 offenbarte Funktion, das Schneidewerkzeug in Richtung 

auf das Werkstück zu bewegen, ist es gleichgültig, ob das Werkzeug alleine 

verschoben wird oder zusammen mit dem Arm, an dem es befestigt ist. Auch 

unter dem in NK8 im Mittelpunkt stehenden Gesichtspunkt der Präzision ist 

nicht erkennbar, weshalb eine Verschiebung des gesamten Arms günstiger sein 

soll. Angesichts dessen lag es auch ohne konkrete Anregung nahe, die in NK8 

offenbarte Ausführung durch die in jeder Hinsicht vergleichbare Ausführung 

nach Merkmal 1.9 zu ersetzen. 

8. Zu Recht hat das Patentgericht den Gegenstand von Patentan-

spruch 7 für patentfähig erachtet.  

a) Patentanspruch 7 sieht zusätzlich zu den Merkmalen 1 bis 1.3 fol-

gendes Merkmal vor:  

1.10 Die Einrichtung (48) weist eine Querschneiderbaugruppe 

auf, deren Querschneiderturm eine obere und eine unte-

re Sägehalterung hat, an welchen der Querschneiderarm 

wahlweise befestigt werden kann. 
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b) Auch insoweit hat das Patentgericht zu Recht entschieden, dass 

der Fachmann keine Veranlassung hatte, Merkmale aus NK8 und NK16 zu 

kombinieren. 

9. Der Gegenstand von Patentanspruch 8 ist ebenfalls patentfähig.  

a) Patentanspruch 8 sieht zusätzlich zu den Merkmalen 1 bis 1.3 fol-

gende Merkmale vor:  

1.11 Die Vorrichtung umfasst eine Einrichtung zum Schmir-

geln einer Endfläche der Rolle. 

b) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der so definier-

te Gegenstand nicht durch NK15 und NK19 nahegelegt ist.  

Die dort offenbarten Vorrichtungen betreffen unterschiedliche Einsatz-

zwecke. Deshalb ergab sich für den Fachmann nicht ohne weiteres Anlass, ein-

zelne Merkmale daraus zu kombinieren. 

10. Aus denselben Gründen ist der Gegenstand von Patentan-

spruch 10 nicht nahegelegt, der zusätzlich zu den Merkmalen 1 bis 1.2.1 sowie 

Merkmal 1.3 folgende Merkmale vorsieht: 

1.12 Die Vorrichtung umfasst eine Einrichtung, die an dem 

Gehäuse befestigt ist, zum Schmirgeln eines Randes der 

Rolle. 

1.13 Die Rolle wird durch die Einrichtung empfangen, um sie 

in einer Position mit dem Ende voran und im Wesentli-

chen aufrecht zu empfangen. 
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IV. Die in der Berufungsinstanz gestellten Hilfsanträge der Beklagten 

bedürfen keiner Betrachtung.  

Die Beklagte hat auf Nachfrage des Senats klargestellt, dass diese Hilfs-

anträge nur für den Fall gestellt sind, dass sich keiner der mit dem erstinstanzli-

chen Hilfsantrag verteidigten Nebenansprüche als rechtsbeständig erweist. 

Diese Bedingung ist nicht eingetreten.  

 
V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG in 

Verbindung mit § 92 Abs. 1 ZPO. 

Bacher Grabinski Hoffmann 

 Deichfuß Marx 

Vorinstanz: 

Bundespatentgericht, Entscheidung vom 27.06.2017 - 1 Ni 5/15 (EP) -  
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