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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 12. April 2022 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter
Hoffmann und Dr. Deichful3, die Richterin Dr. Marx und den Richter

Dr. Crummenerl
fur Recht erkannt:

Die Berufungen gegen das Urteil des 7. Senats (Nichtigkeitssenats)

des Bundespatentgerichts vom 13. Juli 2020 werden zurlickgewie-

sen.

Die Kosten des Berufungsverfahrens werden gegeneinander auf-

gehoben.

Von Rechts wegen



Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 10 2006 045 275 (Streit-
patents), das am 22. September 2006 angemeldet wurde und ein Verfahren und
ein Werkzeug zur Herstellung eines beschichteten Produkts sowie ein solches
Produkt betrifft. Die Patentanspriche 1 und 18, auf die elf bzw. sechs weitere

Tatbestand:

Anspriche zurickbezogen sind, lauten:

18.

Die Klagerin hat das Streitpatent wegen fehlender Patentfahigkeit ange-
griffen. Die Beklagte hat das Schutzrecht in erster Linie in der erteilten Fassung

ohne die auf den Schutz eines Produkts gerichteten Patentansprtiche 13 bis 17

Verfahren zur Herstellung eines beschichteten Produktes mit einem Grund-
korper (20), dessen zu beschichtende Oberflache mit einem Schneidwerk-
zeug spanabhebend unter Ausbildung eines Hinterschnittes (21) bearbeitet
und anschlieBend beschichtet wird, dadurch gekennzeichnet, dass vor der
Beschichtung des Produktes mit einem zweiten, spanabhebenden Schneid-
werkzeug ein zweiter Hinterschnitt (22) in die Oberflache eingebracht wird,
der zu dem ersten Hinterschnitt (21) entgegengesetzt orientiert ausgerichtet
ist.

Werkzeug zur Durchfiihrung des Verfahrens nach einem der Anspriiche 1
bis 13, mit einem Werkzeugtrager, gekennzeichnet durch zwei zueinander
versetzt angeordnete Schneiden (11, 12), die Werkzeugschneidflachen auf-
weisen, die in entgegengesetzt zueinander orientierten Winkeln zu der
Werkstlckoberflache ausgerichtet sind und in einer Oberflache eines
Grundkdrpers eines Produktes jeweils einen Hinterschnitt (21, 22) bilden.

und hilfsweise in drei zusatzlich geanderten Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent unter Abweisung der weitergehen-
den Klage fur nichtig erklart, soweit sein Gegenstand Uber die Fassung nach

Hilfsantrag 1 hinausgeht. Dagegen wenden sich die Berufungen beider Parteien,

die ihre erstinstanzlichen Antrage weiterverfolgen.
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Entscheidungsgriinde:

Beide Berufungen sind zulassig, aber unbegrindet.

l. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und ein Werkzeug, mit dem

die Beschichtung einer Produktoberflache vorbereitet werden kann.

1. Nach der Beschreibung des Streitpatents werden reibungstech-
nisch hoch beanspruchte Oberflachen wie etwa die Laufflachen fur Lager und
Kolben in Verbrennungsmotoren durch thermisches Spritzen beschichtet, um

Verschleil3 entgegenzuwirken.

Um die Haftung des Beschichtungsmaterials zu verbessern, wirden die
Oberflachen vorbehandelt (Abs. 3). Hierzu wirden unter anderem Strahlpro-
zesse und chemische Behandlungen eingesetzt. Diese seien teuer bzw. umwelt-

schadlich (Abs. 4). Ferner sei es bekannt, die Oberflache zu zerspanen (Abs. 5).

Bei einem dieser Verfahren werde mit einem herkdmmlichen Drehmeil3el
in eine zylindrische Oberflache ein Gewinde geschnitten und zugleich ein Gratteil
geschabt, so dass eine aufgebrochene Oberflache an dem verbleibenden Be-

reich des gebrochenen Gratteils erzeugt werde (Abs. 5).

Bei dem in der internationalen Patentanmeldung WO 2006/061710 (D2)
offenbarten Verfahren werde eine zylindrische Innenoberflache tber ein Aus-
bohrwerkzeug aufgeraut. Das Ausbohrwerkzeug sei mit einer Wendeschneid-
platte mit einer spitz zulaufenden Hauptschneide ausgestattet, auf deren Ober-
und Unterseite Vorspringe ausgebildet seien. Diese erzeugten in dem Grund-
korper bzw. Werkstiick eine Kontur, die einen Hinterschnitt aufweise. Auch hier

wurden Gratspitzen abgerissen (Abs. 6).

Durch das Abreil3en einzelner Gratspitzen entstehe eine stochastisch zer-
kliftete Oberflache, deren Hafteigenschaften Schwankungen unterworfen seien
(Abs. 7).
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2.

Dem Streitpatent liegt das technische Problem zugrunde, eine

Oberflache mit verbesserten und definierten Hafteigenschaften zur Verfigung zu

stellen.

3.

Zur LOsung schlagt das Streitpatent in Anspruch 1 ein Verfahren

und in Anspruch 18 (nunmehr: Anspruch 13) ein Werkzeug vor, deren Eigen-

schaften sich wie folgt gliedern lassen:

a)

b)

Patentanspruch 1:

V1 Das Verfahren dient der Herstellung eines beschichteten
Produktes mit einem Grundkorper (20).

V2 Die zu beschichtende Oberflache wird mit einem Schneidwerk-
zeug spanabhebend unter Ausbildung eines Hinterschnittes
(21) bearbeitet.

V4 Mit einem zweiten, spanabhebenden Schneidwerkzeug wird
ein zweiter Hinterschnitt (22) in die Oberflache eingebracht.

V5 Der zweite Hinterschnitt (22) ist zu dem ersten Hinterschnitt
(21) entgegengesetzt orientiert ausgerichtet.

V3 Die Oberflache wird anschliel3end beschichtet.

Patentanspruch 13 (friher Patentanspruch 18):
W1 Das Werkzeug dient zur Durchfihrung des Verfahrens nach
einem der Anspriche 1 bis 12 und weist auf:
W2 - einen Werkzeugtrager;
W3 - zwei zueinander versetzt angeordnete Schneiden (11, 12).
W4 Die Schneiden (11, 12) weisen Werkzeugschneidflachen auf,
die
- in entgegengesetzt zueinander orientierten Winkeln zu der
Werkstlickoberflache ausgerichtet sind und
WS5 - in einer Oberflache eines Grundkorpers eines Produktes je-
weils einen Hinterschnitt (21, 22) bilden.
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4. Einige Merkmale bedurfen néherer Erlauterung.

a) Die Form des zu bearbeitenden Grundkérpers ist in den Patent-

anspruchen 1 und 13 nicht naher festgelegt.

Der Grundkdrper muss folglich nicht zwingend die Form eines Zylinders
haben. Er kann auch eine ebene oder in beliebiger Weise gekrimmte Oberflache

aufweisen.

b) Als Mittel, um verbesserte und definierte Hafteigenschaften zu er-
reichen, sehen beide Patentanspriche die Ausbildung von zwei entgegengesetzt
zueinander ausgerichteten Hinterschnitten mit Hilfe von spanabhebenden

Schneidwerkzeugen vor.

aa) Die gegensinnige Ausrichtung im Sinne der Merkmale V5 und W4
fuhrt nach der Beschreibung des Streitpatents zu einer verbesserten Haftzug-
fahigkeit der aufgebrachten Beschichtung (Abs. 10).

Durch eine gegensinnige Ausrichtung im Sinne der genannten Merkmale
kann zum Beispiel eine schwalbenschwanz-ahnliche Struktur erzeugt werden,

wie sie in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 6 dargestellt ist.
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Diese Ausgestaltung ermdoglicht eine formschlissige Verbindung zwi-
schen der Beschichtung (30) und dem Grundkorper (20) (Abs. 39).

bb) Der Einsatz von spanabhebenden Schneidwerkzeugen ermdéglicht
eine eindeutig beschreibbare und reproduzierbare Oberflachenstrukturierung,
weil solche Werkzeuge eine definierte Kontur erzeugen (Abs. 9, S. 3 oben).

Damit grenzt sich das Streitpatent ab von im Stand der Technik bekannten
Spritzverfahren, bei denen die Oberflachenstruktur aufgrund der amorphen Be-

schaffenheit des eingesetzten Materials nicht eindeutig reproduzierbar ist.

cc)  Mit der Vorgabe, dass die Werkzeuge zum Einbringen von Hinter-
schnitten eingesetzt werden, grenzt sich das Streitpatent zudem von der eben-
falls aus dem Stand der Technik bekannten Vorgehensweise ab, bei der zwar
geometrisch definierte Werkzeuge zum Einsatz kommen, damit aber auch Grate
abgerissen werden, wodurch Bruchkanten mit nicht reproduzierbarer Gestalt ent-

stehen.

C) Die Beschreibung des Streitpatents schildert drei Varianten von
Werkzeugen, die fur die Aufbringung der in den Merkmalen V2 und V4 bzw. W4
und W5 definierten Struktur geeignet sind.

aa) Bei dem ersten Ausfuhrungsbeispiel kommt ein Werkzeugtrager
(10) mit zwei Schneidwerkzeugen (11, 12) in Gestalt von Wendeschneidplatten
zum Einsatz, wie dies in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1 schematisch

dargestellt ist.
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Fig 71

Die beiden Wendeschneidplatten (11, 12) sind zueinander in unterschied-
lichen Einstellwinkeln ausgerichtet, so dass sie in der Lage sind, entgegengesetzt
zueinander ausgerichtete Hinterschnitte in dem Grundkorper des Werkstuicks zu
erzeugen. Zu Beginn der Bearbeitung kommt zuerst die Schneide (11) in Eingriff
mit dem Werkstoff. Bei fortschreitendem Vorschub, der durch den Pfeil dargestellt
ist, kommt die zweite Schneide (12) in Eingriff (Abs. 30).

bb)  Als Variante der Erfindung wird eine Ausgestaltung gezeigt, bei der
die beiden Schneidwerkzeuge (11, 12) verschieblich oder verstellbar an dem
Werkzeugtrager (10) gelagert sind, wie dies in den nachfolgend wiedergegebe-

nen Figuren 2a und 2b schematisch dargestellt ist.
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Bei diesem Beispiel ragt wahrend des ersten Bearbeitungsvorgangs nur
die erste Schneideplatte (11) Uber den Werkzeugtrager (10) hinaus, so dass sie
in Eingriff mit dem Grundkoérper treten kann. Dadurch kann zum Beispiel bei
einem Ausbohrvorgang beim Einfihren des Ausbohrwerkzeugs ein erster Hinter-
schnitt eingebracht werden. Nach Beendigung dieser Bewegung wird die erste
Schneideplatte (11) auRer Eingriff und die zweite Schneide (12) in eine Arbeits-
stellung gebracht, in der ein Eingriff mit dem Werkstoff mdglich ist. Danach wird
die riickziehende Bewegung eingeleitet, gegebenenfalls unter Beibehaltung der
Drehrichtung des Ausbohrwerkzeugs (Abs. 31).

cc) Als Variante wird ferner eine Ausgestaltung gezeigt, bei der nur ein
Schneidwerkzeug (11) an dem Werkzeugtrager (10) befestigt ist, wie dies in den

nachfolgend wiedergegebenen Figuren 3a und 3b dargestellt ist.

Nach Beendigung des ersten Arbeitsvorgangs wird die Schneide (11) ver-
schwenkt und anschliel3end in umgekehrter Vorschubrichtung in Eingriff mit dem
Grundkdrper gebracht. Hierbei treten zwei Schneiden in Eingriff mit dem Grund-
korper, die durch ein und dasselbe Schneidwerkzeug realisiert werden (Abs. 32).

Diese Ausgestaltung ist Gegenstand von Patentanspruch 7, der als zu-

satzliches Verfahrensmerkmal vorsieht, dass ein Schneidwerkzeug mit einer
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ersten Orientierung und nach Anderung der Orientierung dieses Schneidwerk-
zeugs in einem zweiten Schneidvorgang der zweite Hinterschnitt mit entgegen-

gesetzter Orientierung in den Grundkérper eingebracht wird.

d) Ein zweites Schneidwerkzeug im Sinne von Merkmal V4 ist vor die-
sem Hintergrund als ein Werkzeug anzusehen, das eine andere Konfiguration
aufweist als das erste Schneidwerkzeug im Sinne von Merkmal V2 und das des-
halb geeignet ist, einen Hinterschnitt mit entgegengesetzter Orientierung im

Sinne von Merkmal V5 zu erzeugen.

aa) Wie die Beklagte im Ansatz zu Recht geltend macht, verwendet die
Patentschrift die Begriffe "Schneide" und "Schneidwerkzeug" im Zusammenhang

mit den Patentansprtichen 1 und 13 als Synonyme.

(1) Bereits in den einleitenden Darlegungen zur Erfindung wird ausge-
fuhrt, als zweites Schneidwerkzeug werde eine zweite Schneide verstanden, die
getrennt von der ersten Schneide in den Grundkdrper eindringe (Abs. 9). Bei der
Schilderung der drei unterschiedlichen Ausgestaltungen werden die Bezugszei-
chen 11 und 12, wie sich bereits aus der oben zusammengefassten Darstellung
ergibt, abwechselnd und ohne erkennbare Differenzierung sowohl dem Begriff
"Schneidwerkzeug" (Abs. 30, 31, 32, 36, 38) als auch dem Begriff "Schneide”
(Abs. 30, 31, 32) zugeordnet. An manchen Stellen werden diese Bezugszeichen
auch dem Begriff "Wendeschneidplatte" (Abs. 30, 35, 38) bzw. "Schneideplatte"
(Abs. 31) zugeordnet, der das eingesetzte Schneidwerkzeug néher bezeichnet
(Abs. 30).

Hieraus und aus der Gegenuberstellung zu dem Begriff "Werkzeugtrager"
ist zu entnehmen, dass als Schneide oder Schneidwerkzeug ein Werkzeug an-
zusehen ist, das zur Ausbildung eines Hinterschnitts im Sinne der Merkmale V2

und V4 geeignet ist.

(2)  Nicht volistandig widerspruchsfrei in diese Systematik einordnen
lassen sich die Ausfihrungen zur dritten Ausgestaltung, wonach dort zwei
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Schneiden in Eingriff mit dem Grundkorper traten, die durch ein und dasselbe

Schneidwerkzeug realisiert wirden (Abs. 32 aE).

Im gleichen Zusammenhang ist aber sowohl von einem (einzigen)
Schneidwerkzeug (11) als auch von einer Schneide (11) die Rede, die nach Be-
endigung des ersten Bearbeitungsvorgangs verschwenkt und anschlieRend in
umgekehrter Vorschubrichtung in Eingriff mit dem Grundkérper gebracht werde
(Abs. 32 Satz 2).

Dies belegt, dass auch in diesem Zusammenhang nicht streng zwischen
Schneidwerkzeug und Schneide unterschieden wird.

bb) Wie die Beklagte ebenfalls zu Recht geltend macht und wie auch
das Patentgericht zutreffend entschieden hat, ist bei der in den Figuren 3a und

3b dargestellten Ausgestaltung das Merkmal V4 verwirklicht.

(1) Fur dieses Verstandnis spricht der Grundsatz, dass ein Patentan-
spruch - soweit moglich - so auszulegen ist, dass die in der Beschreibung ge-

schilderten Ausfiihrungsbeispiele von ihm erfasst werden.

Anders als die Ausgestaltung nach den Figuren 2a und 2b wird die in den
Figuren 3a und 3b dargestellte Ausgestaltung in der Beschreibung zwar nicht als
Variante der Erfindung bezeichnet, sondern als Variante des Werkzeugs und des
Bearbeitungsverfahrens. Aus dem Zusammenhang der beiden Abséatze und der
Verwendung des bestimmten Artikels ("des") ergibt sich aber, dass es um eine

weitere Variante der in Figur 1 dargestellten Erfindung geht.

Hierflr spricht zusatzlich, dass die Anordnung und Wirkungsweise in den
Figuren 2a und 3a sowie in den Figuren 2b und 3b jeweils gleich sind. In diesem
Zusammenhang kann offenbleiben, ob ein Verschwenken der Schneide, wie in
den Figuren 3a und 3b dargestellt, mit grof3eren Schwierigkeiten verbunden ist
als ein Verschieben der beiden Schneiden entsprechend den Figuren 2a und 2b.

Selbst wenn dies zu bejahen ware, kdnnte daraus nur entnommen werden, dass
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beide Mdglichkeiten ihre eigenen Vor- und Nachteile haben, nicht aber, dass die
Vorgehensweise entsprechend den Figuren 3a und 3b zur Erreichung des vom

Streitpatent angestrebten Ziels ungeeignet wére.

(2)  Fur dieses Verstandnis spricht auch, dass Patentanspruch 7, der
die Ausgestaltung gemalf den Figuren 3a und 3b aufgreift, auf Patentanspruch 1

zurlckbezogen ist.

Dieser Riuckbezug wirde zu einem Widerspruch fuhren, wenn diese Aus-
gestaltung das Merkmal V4 nicht verwirklicht. Ob dieser Widerspruch auch dahin
aufgeldst werden kdnnte, dass Patentanspruch 7 entgegen seinem Wortlaut als
nebengeordneter Anspruch qualifiziert wird (dazu BGH, Urteil vom 30. November
1967 - la ZR 54/64, BGHZ 49, 227 = GRUR 1968, 305, juris Rn. 36 - Halteorgan),
bedarf keiner abschlielienden Entscheidung. Diese Frage stellte sich nur dann,
wenn eine Auflosung des Widerspruchs durch eine allen Ausfihrungsbeispielen

Rechnung tragende Auslegung von Patentanspruch 1 nicht méglich ware.

(3) Die bereits erwahnten Ausfiihrungen in der Beschreibung, wonach
bei der in den Figuren 3a und 3b dargestellten Ausgestaltung nur ein Schneid-

werkzeug zum Einsatz gelangt, fihren nicht zu einer abweichenden Beurteilung.

Diese Ausfuhrungen erméglichen schon deshalb keine sicheren Schluss-
folgerungen, weil im gleichen Zusammenhang ausgefuhrt wird, es kdmen zwei
Schneiden zum Einsatz, und das Streitpatent die Begriffe "Schneide" und
"Schneidwerkzeug", wie ebenfalls bereits oben dargelegt wurde, als Synonyme

verwendet.

cc) Entgegen der Auffassung der Beklagten ist Patentanspruch 1 je-
doch nicht zu entnehmen, dass beim zweiten Schneidwerkzeug zwingend eine

andere Schneidflache zum Einsatz gelangen muss als beim ersten.

(1) Der Begriff "Schneidflache" hat in Patentanspruch 1 keinen Nieder-
schlag gefunden.
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(2) In der Beschreibung wird der Begriff in Zusammenhang mit der all-
gemeinen Darlegung verwendet, ein geeigneter Werkzeugtrager konne zwei
oder mehr zueinander versetzte Schneiden halten, die Werkzeugschneidflachen
aufwiesen, die in entgegengesetzt zueinander orientierten Winkeln zu der Werk-

stoffoberflache ausgerichtet seien (Abs. 19).

Diese Ausfuihrungen mdgen bei isolierter Betrachtung darauf hindeuten,
dass zwei unterschiedliche Schneiden mit zwei unterschiedlich ausgerichteten
Werkzeugflachen vorhanden sein missen. Sie sind aber in Zusammenhang mit
den oben aufgezeigten Darlegungen zu betrachten, die gerade nicht scharf zwi-
schen Schneidwerkzeug und Schneide unterscheiden und von mehreren Schnei-
den auch dann sprechen, wenn ein einzelnes Schneidwerkzeug verschwenkt

worden ist.

Vor diesem Hintergrund ergibt sich auch aus diesen Ausfihrungen nicht,
dass zwingend mehrere unterschiedliche Schneiden vorhanden sein mussen.
Folgerichtig kann eine entsprechende Schlussfolgerung auch nicht in Bezug auf
die Schneidflachen gezogen werden. Vielmehr reicht es auch insoweit aus, wenn
eine Schneidflache durch Verschwenken oder andere geeignete MalRnahmen in

zwei unterschiedliche Ausrichtungen gebracht werden kann.

e) Die Merkmale W3 und W4 in Patentanspruch 13 sind nicht anders

auszulegen als die Merkmale V2 und V4 in Patentanspruch 1.

Merkmal W4 greift zwar die bereits erwdhnten Ausfuihrungen in der Be-
schreibung auf, wonach die Schneiden Werkzeugschneidflachen aufweisen mus-
sen, die in entgegengesetzt zueinander orientierten Winkeln ausgerichtet sind.
Wie bereits oben dargelegt wurde, ist aber auch dieser Formulierung vor dem
Hintergrund der Beschreibung in ihrer Gesamtheit nicht zu entnehmen, dass zwei
voneinander unterschiedliche Schneiden vorhanden sein missen. Vielmehr ge-
nugt auch in diesem Zusammenhang, wenn eine Schneide in zwei unterschiedli-

chen Konfigurationen angeordnet werden kann. Folgerichtig kbnnen aus diesen
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Ausfiuihrungen auch fur die Schneidflache der Schneide keine weitergehenden

Erfordernisse abgeleitet werden.

Dass die Ausbildung von zwei unterschiedlichen Schneidflachen bei den
Ausfuhrungsbeispielen gemal3 den Figuren 3a und 3b erforderlich sein mag, um
bei der Bearbeitung einer zylinderformigen Oberflache einen gleichzeitigen
Wechsel von Vorschub- und Drehrichtung zu ermdglichen, fuhrt schon deshalb
nicht zu einer abweichenden Beurteilung, weil Patentanspruch 13 nicht auf Werk-

zeuge zur Bearbeitung von zylinderformigen Oberflachen beschrankt ist.

Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie

folgt begrindet:

Der Gegenstand der erteilten Fassung der Patentanspriche 1 und 17
(jetzt: 13) sei nicht neu. Die US-amerikanische Patentanmeldung 2005/0221057
(D1) offenbare ein Verfahren mit sdmtlichen Merkmalen dieser beiden Anspri-
che. Jedenfalls aber sei der genannte Gegenstand dem Fachmann, einem
Diplomingenieur des Maschinenbauwesens mit Fachhochschulabschluss und
mehrjahriger Berufserfahrung in der konstruktiven Ausgestaltung und Fertigung
von beschichteten Oberflachen an tribologisch hoch beanspruchten Bauteilen,
ausgehend von D1 und dem allgemeinen Fachwissen nahegelegt gewesen. Zur
Vereinfachung des in D1 gezeigten Verfahrens sei es naheliegend, ein zweites
nachgeordnetes Sageblatt vorzusehen, welches zum ersten entgegengesetzt ori-
entiert sei. Damit liel3en sich die zwei Hinterschnitte in einem einzigen Durchlauf

einbringen.

Die Verteidigung mit Hilfsantrag 1 sei zulédssig. Der damit verteidigte Ge-
genstand sei insbesondere auch hinsichtlich eines Drehverfahrens und eines
Drehmeil3els ausfiihrbar offenbart, denn ein Drehmeifl3el kénne wendelartig um

ein feststehendes Werkstiick herum rotieren.



59

60

61

62

63

64

- 15 -

Der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand sei neu. D1 offenbare kein
Ausbohr- und Drehverfahren, kein zweites Schneidwerkzeug auf einem gemein-
samen Werkzeugtrager und keine wendelartige Bewegung. Ob die Zeichnungen,
die einer der Erfinder des Streitpatents an ein mit der Herstellung von Werkzeu-
gen befasstes Unternehmen tbermittelt habe (D7), zum Stand der Technik ge-
horten, kbnne dahingestellt bleiben. D7 zeige weder ein zweites Schneidwerk-
zeug noch eine wendelartige Bewegung. D2 offenbare keinen zweiten Hinter-
schnitt, denn es fehle an einem zweiten Schnitt mit einem Winkel von weniger als
90°; ferner offenbare D2 kein zweites Schneidwerkzeug und kein Schwalben-

schwanzprofil. Entsprechendes gelte fir die Neuheit des Patentanspruchs 9.

Der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand beruhe auch auf erfinderi-
scher Tatigkeit. Das in D1 offenbarte Verfahren sei nicht fir Ausbohr- und Dreh-
verfahren anpassbar. Soweit D1 auch Bohrverfahren erwéahne, fuhrten diese
nicht zu einem Schwalbenschwanzprofil. Aus einer Kombination von D7 mit der
europaischen Patentanmeldung 1 225 324 (D4) sei allenfalls ein Verfahren na-
hegelegt, bei dem die Hinterschnitte gleichzeitig und nicht nacheinander erzeugt

wirden.
II. Dies halt den Angriffen beider Berufungen stand.

1. Zutreffend hat das Patentgericht den mit dem Hauptantrag vertei-

digten Gegenstand als nicht patentfahig angesehen.

a) Der Gegenstand von Patentanspruch 1 ist durch D1 vollstandig vor-

weggenommen.

aa) D1 befasst sich mit dem Vorbereiten von Oberflachen fur das Auf-
bringen von Schutzschichten mit dem Ziel, Spannungen abzubauen und eine me-
chanische Verankerung zu erzielen. Letzteres kénne durch bekannte Vorgehens-

weisen wie Sandstrahlen, Atzen oder Strahlen nicht erreicht werden (Abs. 5, 17).
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Zur Verbesserung schlagt D1 vor, in die zu beschichtende Oberflache
hinterschnittene Rillen einzubringen (Abs. 18). Beispiele hierfur sind in den nach-

folgend wiedergegebenen Figuren 3 bis 5 dargestellt.

FIG. 5

Als Bearbeitungstechnik zum Erzeugen von hinterschnittenen Rillen fiihrt
D1 beispielhaft das Bohren an. Die in den Figuren 3 und 4 dargestellten Formen
konnten durch zwei Bearbeitungsgange mit einem asymmetrischen Halbwinkel-
Rundschneidmesser erzeugt werden, das Ublicherweise als Schlitzsdge bezeich-
net werde. Das in Figur 4 dargestellte Muster konne auch durch ein schwalben-
schwanzférmiges Fraswerkzeug hergestellt werden. Die in Figur 5 dargestellte
Ausfihrungsform beruhe auf demselben Frasmuster wie die Ausflihrungsformen
in Figuren 3 und 4, sei aber mit einer symmetrischen kreisformigen Schneidklinge
hergestellt (Abs. 24).

Die Anfertigung des in Figur 4 dargestellten Musters in zwei Durchgangen
ist in der nachfolgend wiedergegebenen, von der Beklagten eingereichten Zeich-

nung dargestellt.
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bb)  Damit sind, wie auch die Beklagte nicht in Zweifel zieht, die Merk-
male V1, V2, V3 und V5 offenbart.

cc)  Zur Recht hat das Patentgericht entschieden, dass auch Merkmal
V4 offenbart ist.

Wie bereits oben dargelegt wurde, liegt ein zweites Schneidwerkzeug im
Sinne dieses Merkmals bereits dann vor, wenn das Werkzeug, das den zweiten
Hinterschnitt erzeugt, eine andere Konfiguration aufweist als das Werkzeug fur
den ersten Hinterschnitt. Dies ist bei dem oben dargestellten Beispiel schon des-
halb erftillt, weil die Schlitzsage im zweiten Durchlauf anders ausgerichtet ist als
im ersten. Dass in beiden Durchlaufen dieselben Schneidkanten zum Einsatz ge-

langen, ist aus den ebenfalls bereits dargelegten Griinden unerheblich.
b) Entsprechendes gilt flir Patentanspruch 13.

Wie ebenfalls bereits aufgezeigt wurde, geniigt es auch zur Verwirklichung
der Merkmale W3 und W4, wenn eine Schneide in zwei unterschiedlichen Kon-
figurationen angeordnet werden kann. Diese Voraussetzung ist bei dem oben

dargestellten Beispiel nach D1 erfullt.
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Ebenfalls zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass das

Streitpatent in der Fassung des Hilfsantrags 1 rechtsbestandig ist.

a)

Nach Hilfsantrag 1 sollen die Patentanspriche 1 und 9 folgende

Merkmale umfassen:

aa)

bb)

Patentanspruch 1:

HV1

HV2

HV3
HV4
HV5

HV6
HV7

HV8

HV9
HV10

HV12

HV11

Das Verfahren dient der Herstellung eines beschichteten
Produktes mit einem Grundkdrper (20)

mit einer zu beschichtenden zylindrischen Oberflache zum
Aufrauen derselben in einem Ausbohr- oder Drehverfahren.

Zum Einsatz kommen hierfur ein erstes Schneidwerkzeug

und ein zweites Schneidwerkzeug, die

auf einem gemeinsamen Werkzeugtrager (10) angeordnet

sind,

geometrisch bestimmte Schneiden (11, 12) aufweisen,

eine wendelartige Bewegung ausfiihren.

Nacheinander werden spanabhebend ein erster Hinter-
schnitt (21)
und ein zweiter Hinterschnitt (22) eingebracht.

Der zweite ist zu dem ersten Hinterschnitt (21) entgegenge-
setzt orientiert ausgerichtet.

Der erste Hinterschnitt (21) und der zweite Hinterschnitt (22)

bilden gemeinsam ein Schwalbenschwanzprofil aus.

Die Oberflache wird anschliefRend beschichtet.

Patentanspruch 9:

HW1

Das Werkzeug dient zur Durchfiihrung des Verfahrens nach
einem der Anspriche 1 bis 8, ist als Drehmeif3el, Bohr-

stange, Fein- oder Ausbohrwerkzeuq ausgebildet und weist

auf:
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HW2 einen Werkzeugtrager;

HW3 zwei in Vorschubrichtung zueinander versetzt angeordnete
Schneiden (11, 12).

HW4 Die Schneiden (11, 12) weisen Werkzeugschneidflachen
auf, die

- in entgegengesetzt zueinander orientierten Winkeln zu

einer zylindrischen Oberflache eines Grundkdrpers eines

Produktes ausgerichtet sind und
HW5 - in der Oberflache jeweils einen Hinterschnitt (21, 22)
bilden.

b) Einige der modifizierten bzw. neu hinzugekommenen Merkmale be-

darfen ndherer Erlauterung.

aa) Wie das Patentgericht zutreffend entschieden hat, ergibt sich aus
der in Merkmal HV5 definierten Anforderung, wonach ein gemeinsamer Werk-
zeugtrager vorhanden sein muss, dass es nicht ausreicht, wenn sich die beiden

Schneidwerkzeuge nur durch ihre Konfiguration voneinander unterscheiden.

Dem Wortlaut nach setzt ein gemeinsamer Trager voraus, dass zwei
Schneidwerkzeuge vorhanden sein mussen, die je fur sich einen Trager benoti-
gen und die beide auf demselben Trager angeordnet sind. Die Beschreibung er-
l&autert anhand dieses Merkmals das Erfordernis einer besonderen Einstellung
der Vorschubgeschwindigkeit im Verhéltnis zur Rotationsgeschwindigkeit, um
einen zweiten Hinterschnitt entsprechend den Merkmalen HV8, HV9 und HV12
zu erzielen (Abs. 11). Die Variante, dasselbe Schneidwerkzeug mit einer anderen
Orientierung, also mit einer anderen Konfiguration entsprechend den Figuren 3a
und 3b fir den zweiten Hinterschnitt einzusetzen, bezeichnet die Beschreibung
als eine Alternative (Abs. 12) und folglich als eine andere Vorgehensweise im

Vergleich zum Einsatz eines gemeinsamen Werkzeugtragers.



80

81

82

83

84

85

-20 -

Weiterhin verwendet die Beschreibung den Begriff "gemeinsamer Werk-
zeugtrager" in Bezug auf das in Figur 1 dargestellte Ausflihrungsbeispiel
(Abs. 38).

Das Merkmal korrespondiert folglich mit der in den Figuren 2a und 2b dar-
gestellten Variante, nicht aber mit der Variante nach den Figuren 3a und 3b. Kon-
sequenterweise sieht Hilfsantrag 1 einen dem erteilten Anspruch 7 entsprechen-
den Unteranspruch, der die Ausgestaltung nach den zuletzt genannten Figuren

aufgreift, nicht mehr vor.

bb) Die Frage, ob Merkmal HV5 auch eine Ausgestaltung umfasst, bei
der beide Werkzeuge und der Werkzeugtrager Bestandteile einer insgesamt ein-
stiickig ausgebildeten Vorrichtung sind oder ob diese Werkzeuge aus separaten
Einheiten bestehen missen, ist, wie sich aus den nachfolgenden Darlegungen
ergibt, fir die Entscheidung tUber den Rechtsbestand des Patents nicht von Be-

deutung.

cc) Eine wendelférmige Bewegung im Sinne von Merkmal HV7 setzt
voraus, dass sich die Werkzeuge relativ zur zylindrischen Oberflache wahrend
des Bearbeitungsvorgangs sowohl in Dreh- als auch in Vorschubrichtung bewe-
gen, so dass der Hinterschnitt in Form einer Wendel aufgebracht wird.

Wie die Beklagte zu Recht geltend macht, ist in diesem Zusammenhang
lediglich die Relativbewegung von Werkzeug und Werkstiick zueinander maf3-
geblich. Eine wendelartige Bewegung des Werkzeugs liegt also auch dann vor,
wenn das Werkstick eine Drehbewegung ausfuhrt und das Werkzeug aus-
schlief3lich linear bewegt wird, wie dies etwa beim Drehen eines Gewindes ge-

schieht.

Die Beschreibung verwendet den Ausdruck "wendelartige Bewegung" nur
an einer Stelle, an der Moglichkeiten zum Einbringen der Hinterschnitte in eine

zylindrische Oberflache erlautert werden. Sie flhrt hierbei sowohl Ausbohr- als
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auch Drehverfahren an und verweist zur Verdeutlichung auf einen Gewinde-
schnitt (Abs. 11).

Diesen Ausfuhrungen ist abweichend von der Auffassung des Patentge-
richts nicht zu entnehmen, dass eine Drehmaschine nur so eingesetzt werden
darf, dass das Werkzeug um das feststehende Werkzeug herum rotiert. Im Fokus
steht vielmehr das angestrebte Ergebnis, ndmlich ein wendelférmig ausgestalte-

ter Hinterschnitt, der Ahnlichkeit zu einem Gewindeschnitt aufweist.

dd) Die in Merkmal HV8 definierte Anforderung, dass die beiden Hinter-
schnitte nacheinander eingebracht werden, erfordert einen zeitlichen Abstand
zwischen der Einbringung der beiden Teilstrukturen, die gemeinsam das in Merk-
mal HV12 vorgesehene Schwalbenschwanzprofil bilden. Die GroR3e dieses zeitli-

chen Abstands ist in Merkmal HV8 nicht vorgegeben.

(1) Entgegen der Auffassung der Beklagten ist nicht erforderlich, dass
die beiden Teilprofile in getrennten Arbeitsgangen eingebracht werden. Nach-
einander eingebracht werden die beiden Hinterschnitte vielmehr auch dann,
wenn sie mit zeitlichem Versatz innerhalb eines einheitlichen Arbeitsgangs ent-
stehen.

Die Ausfuihrungen in der Beschreibung, wonach die beiden spanabheben-
den Schnitte nacheinander ausgefuhrt werden (Abs. 10), stehen in Zusammen-
hang mit dem als entscheidender Vorteil hervorgehobenen Einsatz von zwei
Schneidwerkzeugen, die getrennt voneinander in den Grundkdrper eindringen
(Abs. 9). Damit sind getrennte Schneidvorgange gemeint, mit denen nacheinan-
der spanabhebende Schnitte ausgefiihrt werden (Abs. 10), um damit jeweils de-
finierte Schnittkonturen zu erhalten (Abs. 9). Diese Ausgestaltung wird als Mittel
bezeichnet, um das im Stand der Technik, insbesondere auch bei dem in D2
offenbarten Verfahren als nachteilhaft bewertete Abreil3en von Gratspitzen

(Abs. 6) zu vermeiden.
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Diesen und den weiteren Ausfuihrungen ist zu entnehmen, dass ein gewis-
ser zeitlicher Abstand zwischen dem Einbringen der beiden Hinterschnitte beste-
hen muss (Abs. 11, 20), nicht aber, dass dies in getrennten Arbeitsschritten er-
folgen muss. Demgemal differenziert die Beschreibung in diesem Zusammen-
hang nicht zwischen den einzelnen Ausfihrungsbeispielen, bei denen die Hinter-
schnitte teils in einem einheitlichen, teils in zwei aufeinanderfolgenden Bearbei-

tungsschritten gebildet werden.

(2)  Merkmal HV8 kann auch dadurch verwirklicht werden, dass beide
Schneidwerkzeuge gleichzeitig in Eingriff mit der Oberflache stehen. Erforderlich
ist lediglich, dass die beiden Werkzeuge in Vorschubrichtung einen linearen Ver-
satz aufweisen, so dass sie nicht zu demselben Zeitpunkt an derselben Stelle in

die Oberflache eingreifen.

Entgegen der Auffassung der Klagerin fuhrt der Umstand, dass in der Be-
schreibung an zwei Stellen von der gleichzeitigen Einbringung die Rede ist, nicht
zu einer abweichenden Beurteilung. Die Begriffe "nacheinander” und "gleichzei-

tig" schliel3en sich in diesem Kontext nicht gegenseitig aus.

Die gleichzeitige Einbringung mehrerer Hinterschnitte wird in der Beschrei-
bung fur mehrere voneinander beabstandete Schneidbahnen gleicher Orientie-
rung erwahnt, die eine Struktur ahnlich einem mehrgangigen Gewinde bilden
(Abs. 15, 21). In diesem Zusammenhang steht der Begriff "gleichzeitig" als Sy-

nonym fur "in einem Arbeitsgang".

Den Begriff "nacheinander” verwendet die Beschreibung hingegen fir die
Einbringung von Schneidbahnen entgegengesetzter Orientierung. Wie bereits
oben dargelegt wurde, differenziert sie in diesem Zusammenhang nicht zwischen
einzelnen Ausfiihrungsbeispielen. Diese Ausfilhrungen beziehen sich mithin
auch auf das in Figur 1 dargestellte Beispiel, bei dem nach der Beschreibung ab
einer bestimmten Vorschubtiefe beide Schneidwerkzeuge in Eingriff mit dem
Grundkdrper stehen (Abs. 31 Satz 1). In diesem Fall entstehen die beiden entge-

gengesetzt zueinander orientierten Schneidbahnen zwar in einem Arbeitsgang,
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aber dennoch nacheinander, weil an jeder betroffenen Stelle zuerst das erste und
erst mit gewissem zeitlichem Abstand das zweite Schneidwerkzeug in die Ober-

flache eingreift.

C) Die mit Hilfsantrag 1 beanspruchte Erfindung ist ausfuhrbar offen-
bart.

Entgegen der Auffassung der Klagerin ist eine wendelartige Bewegung im
Sinne von Merkmal HV7 auch bei einem Drehverfahren und bei Einsatz eines

Drehmeif3els moglich.

Wie bereits oben dargelegt wurde, erfordert Merkmal HV7 lediglich eine
bestimmte Relativbewegung zwischen Werkzeug und Werkstiick. Eine solche
Bewegung kann bei einem Drehverfahren jedenfalls dadurch erzielt werden, dass
das Werkstuck rotiert und das angestellte Werkzeug linear verschoben wird. Ob
zum Fachwissen auch Drehverfahren gehorten, bei denen das Werkstlick fest-
steht und der Drehmeif3el sowohl eine Rotations- als auch eine Vorschubbewe-

gung vollzieht, bedarf deshalb keiner Entscheidung.
d) Der mit Hilfsantrag 1 verteidigte Gegenstand ist neu.

aa) D1 offenbart nicht alle Merkmale von Patentanspruch 1 in der Fas-
sung von Hilfsantrag 1.

Q) Entgegen der Auffassung des Patentgerichts sind allerdings die
Merkmale HV2 und HV7 offenbart.

Die in D1 néher geschilderten Ausfihrungsbeispiele beziehen sich zwar
nur auf den Einsatz einer S&ge oder eines Frasers und deuten auf die Bearbei-
tung einer ebenen Oberflache hin. Wie bereits oben aufgezeigt wurde, fihrt D1

als Bearbeitungstechnik aber auch das Bohren an (Abs. 24).

Daraus ergibt sich hinreichend deutlich, dass vergleichbare Strukturen

auch mittels eines Bohrers erzeugt werden kénnen.
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Beim ublichen Einsatz eines Bohrers fihrt das daran angebrachte
Schneidwerkzeug auch eine wendelartige Bewegung im Sinne von Merkmal HV7

aus und bearbeitet eine zylindrische Oberflache im Sinne von Merkmal HV2.

(2) Nicht offenbart ist hingegen die Kombination der Merkmale HV5,
HV8 und HV9.

Dabei kann dahingestellt bleiben, ob ein schwalbenschwanzférmiges
Fraswerkzeug, wie es in D1 als geeignetes Werkzeug bezeichnet wird, das Merk-
mal HV5 erflllt. Bei einem solchen Werkzeug werden die beiden Teilprofile, die
zusammen das Schwalbenschwanzprofil im Sinne von Merkmal HV12 bilden, je-
denfalls nicht nacheinander erzeugt. Vielmehr greifen beide Schneiden des Fréas-
werkzeugs jeweils an derselben Stelle in die Oberflache ein. Damit fehlt es an

dem nach Merkmal HVS8 erforderlichen zeitlichen Versatz.

bb) Die Merkmale von Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsan-

trag 1 sind auch in D2 nicht vollstandig offenbart.

(1) D2 befasst sich mit dem Aufrauen von Oberflachen, damit eine auf-
zutragende Beschichtung gut haften kann. Als Nachteil bekannter Verfahren wie
Sandstrahlen, Hochdruckwasserbestrahlung oder mechanischer Bearbeitungs-
verfahren kritisiert D2, diese fuhrten nicht immer zu einer gleichmafligen Aufrau-
ung und erforderten haufig mehrere Bearbeitungsschritte, die zeitintensiv und

teuer seien.

Zur Verbesserung schlagt D2 den Einsatz von Schneidwerkzeugen vor,
insbesondere auch fir zylindrische Metalloberflachen (Abs. 6). Ein Ausfiihrungs-

beispiel ist in den nachfolgend wiedergegebenen Figuren 5 und 6 dargestellt.
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Der Schneidkopf (7) weist drei Schneidklingen (7a) auf, von denen jeweils
nur eine zum Einsatz kommt und nach entsprechender Abnutzung gewechselt
wird (Abs. 51). An den Enden jeder Schneidklinge befinden sich zwei Vorspriinge
(7h, 7f). Diese verfuigen ihrerseits Uber Schneidkanten (7e, 7k) (Abs. 52).

Das damit erzeugte Muster ist in der nachfolgend wiedergegebenen Fi-

gur 7 dargestellt.
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(2) Das Patentgericht hat darin zutreffend die Merkmale HV1, HV2,
HV3, HV6, HV7 und HV11 offenbart gesehen.

(3) Nicht offenbart ist hingegen die Kombination der Merkmale HV5,
HV8 und HV9.

Auch in diesem Zusammenhang kann offenbleiben, ob Merkmal HV5 fur
sich gesehen offenbart ist. Jedenfalls greifen die drei am Schneidkopf (7) ange-
ordneten Schneidkanten (7a, 7e, 7k) jeweils an derselben Stelle in die Oberflache
ein. Damit fehlt es wie in D1 an dem nach Merkmal HV8 erforderlichen zeitlichen
Versatz.

Ob es an einer Offenbarung von Merkmal HV8 dartber hinaus auch des-
halb fehlt, weil ein Hinterschnitt einen Winkel von weniger als 90° zur Oberflache
haben muss, bedarf vor diesem Hintergrund keiner abschlieRenden Entschei-
dung.

cc) Eine neuheitsschadliche Offenbarung ergibt sich auch nicht aus D7.
Dieses Dokument war vor dem Prioritatszeitpunkt der Offentlichkeit nicht zugang-
lich.

(1) D7 enthalt technische Zeichnungen zu einem als Mehrschneider
bezeichneten Werkzeug. Eine dieser Zeichnungen ist nachfolgend wiedergege-

ben.
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(2)  Nach dem Vorbringen der Klagerin hat einer der Erfinder des Streit-
patents diese Zeichnungen vor dem Prioritatstag an eine mit der Herstellung von
Werkzeugen befasste Tochtergesellschaft der Klagerin ibersandt. Nach dem in-
soweit unwidersprochenen Vortrag der Beklagten erfolgte dies im Rahmen eines

Forschungsprojekts, an dem der Erfinder beteiligt war.

(3) Aus diesem Vorbringen ergibt sich nicht, dass D7 vor dem Priori-

tatstag der Offentlichkeit zuganglich war.

(@) Nach der Rechtsprechung des Senats ist eine Vorbenutzung offen-
kundig, wenn die nicht nur theoretische und nicht nur entfernt liegende Mdglich-
keit er6ffnet ist, dass beliebige Dritte, und damit auch Fachkundige, zuverlassige
und ausreichende Kenntnis von der Erfindung erlangen (BGH, Urteil vom
21. April 2020 - X ZR 75/18, GRUR 2020, 833 Rn. 28 - Konditionierverfahren;
Urteil vom 9. Dezember 2014 - X ZR 6/13, GRUR 2015, 463 Rn. 39 - Press-

zange).

Bei gewerblicher Entwicklungs- oder Erprobungstatigkeit, bei der ein be-
triebliches Interesse daran besteht, die dabei entstehenden Kenntnisse nicht
nach auf3en dringen zu lassen, ist im Regelfall und ohne Hinzutreten besonderer
Umstande die 6ffentliche Zuganglichkeit der gewonnenen Kenntnisse zu vernei-
nen. Dies gilt jedenfalls so lange, wie die Kenntnisse nur solchen Personen zu-
ganglich sind, die an dieser Entwicklungs- und Erprobungstétigkeit beteiligt sind
(BGH, Urteil vom 14. Mai 2019 - X ZR 93/17, Rn. 34). Bei solcher Tatigkeit be-
steht im Hinblick auf beabsichtigte oder durchgefiihrte nachfolgende Schutz-
rechtsanmeldungen, aber gegebenenfalls auch schon im Hinblick auf die Ent-
wicklung von betriebsgeheimem Know-how, ein typischerweise allen Beteiligten
ohne weiteres einsichtiges und von ihnen respektiertes Interesse daran, die ent-
stehenden Kenntnisse nicht nach auf3en dringen zu lassen. Dies gilt auch dann,
wenn die Herstellung oder einzelne Herstellungsschritte auf Dritte tGbertragen
werden (BGH, Urteil vom 10. November 1998 - X ZR 137/94, Mitt. 1999, 362,

juris Rn. 35 - Herzklappenprothese). In einer solchen Situation kommt es nicht
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darauf an, ob eine besondere Abrede zur Verschwiegenheit getroffen wird, ob
der Dritte selbst kein eigenes Interesse an einer Geheimhaltung hat und ob sein
Beitrag zu der Entwicklungstétigkeit eine eigene Mitberechtigung an in Frage
kommenden Schutzrechten nicht erwarten lasst (BGH, Urteil vom 21. April
2020 - X ZR 75/18, GRUR 2020, 833 Rn. 33 f. - Konditionierverfahren).

(b)  Eine Modifikation dieser Grundsatze ist entgegen der Ansicht der
Klagerin nicht aufgrund des Gesetzes zum Schutz von Geschaftsgeheimnissen

(GeschGehG) veranlasst.

Im vorliegenden Zusammenhang kommt diesem Gesetz in Bezug auf Vor-
gange vor dem Prioritatstag schon deshalb keine Bedeutung zu, weil es erst im

Jahr 2019 und damit nach dem Prioritatstag in Kraft getreten ist.

Unabhangig davon ist dem Gesetz nicht zu entnehmen, dass Informatio-
nen, die nicht unter den Begriff des Geschaftsgeheimnisses im Sinne von § 2
Nr. 1 GeschGehG fallen, ohne weiteres als der Offentlichkeit zuganglich im Sinne
von 8 3 Abs. 1 Satz 2 PatG anzusehen sind.

Der Schutz als Geschaftsgeheimnis setzt nach § 2 Nr. 1 Buchst. b und ¢
GeschGehG voraus, dass angemessene Geheimhaltungsmafl3nahmen getroffen
wurden und dass ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung besteht. Das
Fehlen dieser Voraussetzungen fuihrt aber nicht ohne weiteres dazu, dass eine
Information der Offentlichkeit zuganglich im Sinne von § 3 Abs. 1 Satz 2 PatG ist.
Solange der Zugang zu einer bestimmten Information auf einen engen Personen-
kreis beschrankt bleibt und keine Anhaltspunkte flr eine Weitergabe an eine un-
bestimmte Vielzahl Dritter bestehen, ist diese Information der Offentlichkeit auch
dann nicht zuganglich, wenn keine Maflinahmen getroffen wurden, um einer Wei-
terverbreitung entgegenzuwirken, oder wenn kein berechtigtes Interesse an einer

Geheimhaltung besteht.

(©) Nach diesen Grundsatzen war D7 aufgrund der Ubersendung an
die Tochtergesellschaft der Klagerin der Offentlichkeit nicht zuganglich.
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D7 enthalt eine Zeichnung eines Werkzeugs und zwei handschriftliche
Fragen zur genauen Ausgestaltung in Bezug auf anzubringende Freiwinkel und
die Lage der Schneidspitzen. Die Kopfzeile des per Telefax Gbermittelten Doku-
ments weist als Absender ein Institut der Universitat B.

aus.

Hieraus ergaben sich Anhaltspunkte dafir, dass es um die Entwicklung
eines individuell herzustellenden Werkzeugs ging, welches nicht fur die Offent-
lichkeit bestimmt war und bezlglich derer auch ein nicht am Projekt beteiligtes
Unternehmen, das mit der Herstellung einzelner Teile betraut wird, nicht berech-
tigt sein soll, Informationen an beliebige Dritte weiterzugeben. Vor diesem Hin-
tergrund war vielmehr aufgrund der zu respektierenden Interessen des Auftrag-
gebers zu erwarten, dass die Zeichnung oder daraus ersichtliche Informationen
nicht an einen beliebigen Personenkreis weitergegeben wird. Besondere Um-
stande, die eine abweichende Beurteilung nahelegen kdnnten, sind weder vor-

getragen noch sonst ersichtlich.

e) Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der Gegenstand
von Patentanspruch 1 in der Fassung von Hilfsantrag 1 auf erfinderischer Tatig-
keit beruht.

aa) Entgegen der Auffassung der Klagerin war dieser Gegenstand aus-

gehend von D1 nicht durch das allgemeine Fachwissen nahegelegt.

Wie bereits oben dargelegt wurde, weist D1 allerdings darauf hin, dass die
dort offenbarten Strukturen auch mit einem Bohrer erzeugt werden konnen. Dar-
aus und aus den Erlauterungen in D1 zum S&gen und Frasen ergab sich aber
keine Anregung, hierzu zwei auf einem Werkzeugtrager angeordnete Schneid-
werkzeuge einzusetzen, die die beiden entgegengesetzt zueinander orientierten

Hinterschnitte nacheinander einbringen.

Wie ebenfalls bereits aufgezeigt wurde, offenbart D1 fir ebene Ober-

flachen die Bearbeitung in zwei aufeinanderfolgenden Arbeitsgdngen und den
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Einsatz eines schwalbenschwanzformigen Fraswerkzeugs. Eine Anregung, die
Hinterschnitte stattdessen mit zwei nacheinander in die Oberflache eingreifenden
Werkzeugen anzufertigen, die so angeordnet sind, dass sie dennoch das Her-
stellen der Zielstruktur in einem einzigen Arbeitsgang ermoéglichen, ergab sich
daraus nicht.

bb) Entsprechendes gilt fir D2.

D2 zeigt das Einbringen der beiden einander entgegengesetzten Hinter-
schnitte ohne zeitlichen Versatz. Hieraus ergab sich keine Veranlassung, statt-
dessen die in den Merkmalen HV5, HV8 und HV9 festgelegte Verfahrensweise

zu wéahlen.

cc) Aus der deutschen Patentschrift 851 295 (D14) ergaben sich keine

weitergehenden Anregungen.

(1) D14 offenbart einen Gewindeschneider, bei dem die Zahnriicken in
dem Gewindegang radial zunehmend anwachsen (S. 2 Z. 4-6). Ein Ausfuhrungs-

beispiel ist in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 3 dargestellt.
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(2) Damit ist zwar die abstrakte Lehre offenbart, unterschiedlich aus-
gestaltete Schneidwerkzeuge so auf einem gemeinsamen Tréger anzuordnen,
dass sie nacheinander in das Werkstick eingreifen, und damit mehrere Bearbei-

tungsschritte zu einem einheitlichen Arbeitsgang zusammenzufassen.

Eine Anregung, diese Lehre auf das Ausbilden von entgegengesetzt
zueinander angeordneten Hinterschnitten zu Ubertragen, ergab sich daraus je-
doch nicht.

Anhaltspunkte dafur, dass die Anordnung mehrerer Schneidwerkzeuge in
der genannten Weise als allgemeines und fur eine Vielzahl von Anwendungsfal-
len in Betracht kommendes Losungsmittel bekannt war, so dass eine Anregung
moglicherweise entbehrlich gewesen sein konnte, sind weder aufgezeigt noch

sonst ersichtlich.

f) Aus denselben Grinden war auch der Gegenstand von Patent-

anspruch 9 nicht nahegeleqgt.
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140 IV.  Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 PatG sowie § 92
Abs. 1 und 8 97 Abs. 1 ZPO.

Bacher Hoffmann Deichful?

Marx Crummenerl

Vorinstanz:
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