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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Verhandlung
vom 24. August 2021 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bacher, die Richter

Hoffmann und Dr. Deichful? sowie die Richterinnen Dr. Kober-Dehm und

Dr. Marx
fur Recht erkannt:

Die Berufung der Klager zu 2 bis 4 gegen das Urteil des 3. Senats
(Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts vom 26. Februar

2019 wird zurliickgewiesen.

Von den Gerichtskosten und den aul3ergerichtlichen Kosten der Be-
klagten in zweiter Instanz tragen die Klager zu 2 bis 4 jeweils ein

Viertel.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des mit Wirkung fir die Bundesrepublik
Deutschland erteilten europaischen Patents 2 208 576 (Streitpatents), das einen
Oszillationsantrieb betrifft. Das Streitpatent ist durch Teilung aus einer Anmel-
dung vom 23. April 2007 hervorgegangen und nimmt die Prioritéat einer deutschen

Anmeldung vom 4. Mai 2006 in Anspruch.

Patentanspruch 1, auf den achtzehn weitere Patentanspriiche zurtickbe-

zogen sind, hat im Einspruchsverfahren folgende Fassung erhalten:

Oszillationsantrieb (10) mit einem Werkzeug (22), wobei der Oszillationsantrieb

aufweist:

- eine Antriebswelle (12), die um ihre Langsachse (14) drehoszillierend antreib-
bar ist und ein freies Ende (16) aufweist,

- eine Aufnahme (18) am freien Ende (16) der Antriebswelle (12), die eine
Anlageflache (20) zur Anlage des Werkzeugs (22) aufweist,

- einen Befestigungsabschnitt (24) an der Aufnahme (18), der gegentber der
Anlageflache (20) erhaben in Richtung der Langsachse (14) nach aul3en her-
vorsteht und eine Mehrzahl von Vorspriingen aufweist, die bezogen auf die
Léngsachse radial nach auf3en hervorstehen, welche zur formschlissigen
Verbindung mit einer Befestigungséffnung (26) des an der Anlageflache (20)
anliegenden Werkzeugs (22) ausgebildet sind,

- mit einem Befestigungsmittel (28) zur Befestigung des Werkzeugs (22) mit
seiner Befestigungsoffnung (26) an der Aufnahme (18),

wobei jeder Vorsprung (36) ausgehend von der Anlageflache (20) mindestens

eine Flanke (38) ausbildet, deren Grundlinie (40) auf der Anlageflache (20) eine

im Wesentlichen gerade Strecke ist, und

wobei das Werkzeug aufweist:

- eine Befestigungsoffnung (26) die so ausgebildet ist, dass ein Formschluss
zwischen dem Befestigungsabschnitt (24) und der Befestigungsodffnung (26)
entsteht, wenn das Werkzeug (22) an der Anlageflache (20) anliegt,

dadurch gekennzeichnet, dass

sich der Befestigungsabschnitt (24) in einer Richtung von der Anlageflache weg

in zumindest einem Bereich verjiingt; und

die Flanke (38) zur Langsachse (14) einen Winkel (a) zwischen 5° und 40°, vor-

zugsweise zwischen 10° und 25°, insbesondere zwischen 13° und 17° bildet.



Die Klager haben geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei
nicht patentfahig und die Erfindung sei nicht so deutlich und vollstandig offenbart,
dass ein Fachmann sie ausfilhren konne. Die Beklagte hat das Streitpatent in der

geltenden Fassung verteidigt.

Das Patentgericht hat die Klage abgewiesen. Dagegen wendet sich die
Berufung der Klager, die weiterhin die Nichtigerklarung des Streitpatents anstre-
ben. Die Beklagte tritt dem Rechtsmittel mit ihrem erstinstanzlichen Antrag ent-

gegen und verteidigt das Streitpatent hilfsweise in gednderter Fassung.

Uber das Vermogen der Klagerin zu 1 ist im Laufe des Berufungsverfah-

rens das Insolvenzverfahren eréffnet worden. Eine Aufnahme ist nicht erfolgt.
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Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung der Klager zu 2 bis 4 bleibt ohne Erfolg.

A. Uber die Berufung der Klager zu 2 bis 4 ist durch Teilurteil zu ent-
scheiden.
1. Uber die Berufung der Klagerin zu 1 kann derzeit keine Entschei-

dung ergehen, weil das Verfahren insoweit durch die Eréffnung des Insolvenz-
verfahrens unterbrochen ist (§ 240 ZPO).

2. Ein Teilurteil Gber die Berufung der tbrigen Klager ist trotz der not-
wendigen Streitgenossenschaft zulassig.

Im Patentnichtigkeitsverfahren besteht zwischen mehreren Klagern eine
notwendige Streitgenossenschaft im Sinne von § 62 ZPO, weil die Entscheidung
gegenuber jedem Klager grundsatzlich einheitlich ergehen muss (BGH, Urteil
vom 27. Oktober 2015 - X ZR 11/13, GRUR 2016, 361 Rn. 48 f. - Fugenband).

8§ 62 ZPO steht einem Teilurteil nach Ero6ffnung des Insolvenzverfahrens
Uber das Vermdgen eines von mehreren Klagern eines Patentnichtigkeitsverfah-
rens jedoch nicht entgegen, weil es trotz des inhaltlichen Zusammenhangs der
Klagen im Ermessen des Gerichts steht, einzelne Verfahren miteinander zu ver-
binden oder voneinander zu trennen, und ein Teilurteil ohne Abtrennung keine
anderen Wirkungen hat als ein Schlussurteil in einem abgetrennten Verfahren
(BGH, Urteil vom 2. Februar 2016 - X ZR 146/13 Rn. 6 f.; ebenso fur Klagen auf
Nichtigerklarung einer Marke BGH, Urteil vom 3. November 2016 - | ZR 101/15;
GRUR 2017, 520 Rn. 20 - MICRO COTTON).

B. Die zulassige Berufung ist nicht begrindet.

l. Das Streitpatent betrifft einen Oszillationsantrieb mit einem Werk-

zeug.
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1. Nach den Ausfihrungen in der Streitpatentschrift soll als Oszillati-
onsantrieb ein Antrieb verstanden werden, dessen Abtriebswelle im Betrieb eine
oszillierende Drehbewegung ausfiihrt. Ein an einer solchen Welle befestigtes
Werkzeug konne in vielfaltiger Weise verwendet werden, etwa zum Sagen,
Schneiden oder Schleifen (Abs. 3).

Die Verbindung zwischen Werkzeug und Abtriebswelle kdnne entweder
reibschlissig ausgestaltet sein, etwa mittels einer Spannschraube, die das Werk-
zeug gegen eine Aufnahme am freien Ende der Abtriebswelle presse, oder form-
schlussig, mit einem Befestigungsabschnitt an der Aufnahme oder am Werkzeug,
der in eine entsprechend geformte Befestigungstffnung am jeweils anderen Teil
eingreife. Eine formschlissige Verbindung biete gegentber einer reibschlissigen
den Vorteil, dass auch sehr hohe Drehmomente tUbertragen werden konnten. Im
Dauerbetrieb kbnne es aber zu einer Aufweitung der Befestigungsoffnungen und

zu einer Erwarmung der Werkzeuge kommen (Abs. 4-6).

2. Das Streitpatent betrifft vor diesem Hintergrund das technische
Problem, einen Oszillationsantrieb zur Verfiigung zu stellen, der die Ubertragung
hoher Drehmomente ermdglicht und die Gefahr von Schaden an Werkzeug und

Aufnahme maoglichst gering halt.

Den unterschiedlichen Auffassungen der Parteien hinsichtlich der Frage,
ob die in Patentanspruch 1 vorgesehenen Mittel zur Losung dieses Problems

ausreichen, kommt in diesem Zusammenhang keine Bedeutung zu.

Im Patentnichtigkeitsverfahren dient die Bestimmung des technischen
Problems dazu, den Ausgangspunkt der fachlichen Bemihungen um eine Berei-
cherung des Stands der Technik ohne Kenntnis der Erfindung zu lokalisieren.
Welche Anregungen dem Fachmann durch den Stand der Technik gegeben wur-
den, und ob der Gegenstand des Streitpatents geeignet ist, das der Erfindung
zugrundeliegende technische Problem zu l6sen, ist erst bei der anschliel3enden
und davon zu trennenden Prifung der Patentfahigkeit zu bewerten (BGH, Urtell
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vom 11. November 2014 - X ZR 128/09, GRUR 2015, 356 Rn. 9 - Repaglinid;
Urteil vom 13. Januar 2015 - X ZR 41/13, GRUR 2015, 352 Rn. 16 f. - Quetiapin).

3. Zur Losung dieses Problems schlagt das Streitpatent in Patentan-
spruch 1 einen Oszillationsantrieb mit einem Werkzeug vor, dessen Merkmale

sich wie folgt gliedern lassen:

1. Oszillationsantrieb (10) mit einem Werkzeug (22).

2. Der Oszillationsantrieb weist auf

2.1 eine Antriebswelle (12), die um ihre Langsachse (14) dreh-
oszillierend antreibbar ist und ein freies Ende (16) aufweist;

2.2 eine Aufnahme (18) am freien Ende (16) der Antriebswelle
(12), die eine Anlageflache (20) zur Anlage des Werkzeugs
(22) aufweist;

2.3 einen Befestigungsabschnitt (24) an der Aufnahme (18);

2.4 ein Befestigungsmittel (28) zur Befestigung des Werkzeugs
(22) mit seiner Befestigungsoffnung (26) an der Aufnahme
(18).

3. Der Befestigungsabschnitt (24)
3.1 steht gegentber der Anlageflache (20) erhaben in Richtung
der Langsachse (14) nach au3en hervor;
3.2 verjungt sich in einer Richtung von der Anlageflache (20)
weg in zumindest einem Bereich;
3.3 weist eine Mehrzahl von Vorspriingen (36) auf,
3.3.1die bezogen auf die Langsachse radial nach auf3en
hervorstehen;
3.3.2die zur formschlussigen Verbindung mit der Befesti-
gungs6ffnung (26) des an der Anlageflache (20) an-
liegenden Werkzeugs (22) ausgebildet sind;
3.3.3von denen jeder ausgehend von der Anlageflache
(20) mindestens eine Flanke (38) ausbildet,
3.3.3aderen Grundlinie (40) auf der Anlageflache (20)
eine im Wesentlichen gerade Strecke ist;
3.3.4die zur Langsachse (14) einen Winkel (a) zwischen 5°
und 40°, vorzugsweise zwischen 10° und 25°, insbe-
sondere zwischen 13° und 17° bildet.
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4. Das Werkzeug (22) weist eine Befestigungsoffnung (26) auf,
4.1 die so ausgebildet ist, dass ein Formschluss zwischen dem
Befestigungsabschnitt (24) und der Befestigungsoffnung
(26) entsteht, wenn das Werkzeug (22) an der Anlageflache
(20) anliegt.

4, Einige Merkmale bedurfen naherer Erérterung.

a) Die um ihre Langsachse drehoszillierend antreibbare Welle ist im
Patentanspruch als Antriebswelle (12) bezeichnet. Die Beschreibung bezeichnet
dieses Element als Abtriebswelle (12) (vgl. etwa Abs. 39). In der Sache begrin-

det dies keinen Unterschied.

b) Besondere Bedeutung kommt der Ausgestaltung des Befestigungs-

abschnitts gemald Merkmalsgruppe 3 zu.

aa) Nach den Ausfiihrungen in der Streitpatentschrift ermdglicht die in
Merkmalsgruppe 3 vorgesehene formschliissige Verbindung die Ubertragung
hoher Drehmomente (Abs. 16).

bb)  Uberlastungen werden nach diesen Ausfilhrungen vermieden, weil
der erfindungsgemalfe Antrieb bei zunehmender Belastung ein gewisses axiales
Ausweichen des Werkzeugs in Bezug auf die Langsachse der Abtriebswelle er-
laube. Dadurch bewege sich das Werkzeug in einen Bereich des Befestigungs-
abschnitts, der eine Verdrehung um einen gewissen Winkel erlaube (Abs. 17).
So ergebe sich bei hoher Belastung eine gewisse Nachgiebigkeit, die eine ge-
wisse Relativbewegung des Werkzeugs gegenuber der Abtriebswelle ermégli-
che. Dadurch wirden Drehmomentspitzen und die Gefahr von Warmeentwick-
lung reduziert (Abs. 18).



25 Das axiale Ausweichen des Werkzeugs ist schematisch in den nachfol-
gend wiedergegebenen Figuren 4 und 5a dargestellt, die das Werkzeug in den

Zustanden geringer bzw. hoher Belastung zeigen.
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26 Die Mdoglichkeit, dass das Werkzeug axial gegentber der Anlageflache

nachgeben und sich um einen gewissen Verdrehwinkel drehen kénne, fihre zu
einer Aufteilung der in der Oszillationsebene gegen den Befestigungsabschnitt
wirkenden Kraft in eine axial und eine in der Oszillationsebene wirkende Kompo-
nente (Abs. 19). Diese Kraftkomponenten sind in der nachfolgend wiedergege-

benen Figur 5b schematisch dargestellt.
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[ Fig.5b
cc) Als Mittel, um die axiale Nachgiebigkeit des Werkzeugs zu ermdg-
lichen und dieses bei abnehmender Belastung wieder in seine formschlissige
Ausgangslage zurtickzubewegen, fihrt die Beschreibung die Ausbildung oder

Anbringung eines elastischen oder federnden Teils am Befestigungselement an
(Abs. 20).

Im Ruhezustand presse das Befestigungsmittel elastisch oder federnd ge-
gen das Werkzeug und halte es im formschlissigen Sitz. Bei hoher Belastung
dricke das Werkzeug gegen die vom Befestigungsmittel ausgetbte Kraft, so
dass gewissermalRen ein Teil der auf den Befestigungsabschnitt wirkenden Kraft

gegen das Befestigungsmittel geleitet werde (Abs. 21).

Als Beispiel fir ein solches Element wird in der Beschreibung eine Spann-
schraube angefihrt, deren Kopf eine gewisse Elastizitat aufweist oder gegentiber
dem Schraubenschaft elastisch verlagerbar ist und so ein axiales Ausweichen
des Werkzeugs erlaubt (Abs. 31).

Bei dem in der Streitpatentschrift geschilderten Ausfiihrungsbeispiel, das
unter anderem in der nachfolgend wiedergegebenen Figur 1a dargestellt ist, wird
die Federwirkung durch eine Schnellspanneinrichtung (29) erzielt, die ein Feder-

element (32) aufweist.
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Fig.1a

Als Zugelement dient bei diesem Ausfuihrungsbeispiel ein Stift (34) mit
einem Kopf (35). In der Arbeitsstellung wird das Zugelement durch die Wirkung
des Federelements (32) gespannt. Das Befestigungsmittel und damit auch das
Werkzeug werden dadurch gegen die Anlageflache (20) der Aufnahme (18) vor-
gespannt (Abs. 41-43).

Bei einem Oszillationsantrieb ohne Schnellspanneinrichtung und damit
ohne Federelement kann diese Wirkung dadurch erzielt werden, dass der Kopf

(35) des Stifts (34) am Rand nachgiebig ausgebildet wird (Abs. 44).
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dd) Als Mittel, um eine gewisse Verdrehbarkeit zu ermdglichen, sieht
die Beschreibung vor, dass sich die zur Herstellung einer formschliissigen Ver-
bindung ausgebildeten Vorspringe (36) in radialer Richtung von der Langsachse

(14) nach aul3en hin verjingen (Abs. 50).

Ein Ausfiihrungsbeispiel ist in den nachfolgend wiedergegebenen Figu-
ren 1b, 2a und 2b dargestellit.
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Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel sind die Vorspringe (36) symmetrisch
radial zur Langsachse (14) angeordnet und weisen je zwei Flanken (38) auf, die
Uber einen von der Langsachse abgewandten, gemeinsamen, gekrimmten Be-
reich (42) miteinander verbunden sind. Die Grundlinie (40) der Flanken (38) auf

der Anlageflache (20) ist gerade ausgebildet.
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In der in Figur 1b gezeigten Seitenansicht bilden die Flanken (38) ein sym-
metrisches Trapez, bei dem der von der Flanke (38) zur Langsachse gebildete

Winkel a etwa 15° betragt.

ee) Patentanspruch 1 sieht eine solche Ausgestaltung nur in einzelnen
Aspekten zwingend vor.

(1) Die Moglichkeit einer formschlissigen Verbindung ist fur das Werk-
zeug in Merkmal 4.1 und fur den Befestigungsabschnitt in Merkmal 3.3.2 zwin-

gend vorgesehen.

Wie das Patentgericht zutreffend ausgefiihrt hat, erfordert ein Form-
schluss im Sinne dieser Merkmale nicht zwingend eine hochprazise, passgenaue
Ausgestaltung der beiden ineinandergreifenden Elemente. Erforderlich, aber
auch ausreichend ist, dass die Form der beiden Elemente so aufeinander abge-
stimmt ist, dass die angestrebte Kraftiibertragung erfolgen kann. Damit ist nicht
ausgeschlossen, dass ein gewisses Spiel verbleibt, sofern dieses die ange-

strebte Kraftlibertragung nicht in ausschlaggebender Weise beeintrachtigt.

(2)  Die Mdoglichkeit, dass das Werkzeug gegentber dem Befestigungs-
abschnitt in gewissem Umfang verdreht werden kann, wenn es sich axial von der
Anlageflache entfernt hat, ist in Patentanspruch 1 demgegeniber nicht zwingend
vorgesehen. Eine diesbezlgliche Festlegung enthalten nur die Patentanspriiche
9 und 10.

(@) Die in den Merkmalen 3.2 und 3.3.4 vorgesehene Ausgestaltung
des Befestigungsabschnitts mit mindestens einer Verjingung und jedes Vor-
sprungs mit mindestens einer Flanke, die zur LAngsachse einen Winkel bildet, ist

allerdings ein Mittel, mit dem diese Wirkung erzielt werden kann.

Zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass die Merkmale 3.2 und

3.3.4 nicht beziehungslos nebeneinanderstehen, sondern dass die Ausbildung
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der Flanken nach den Merkmalen 3.3.3 bis 3.3.4 ein Mittel darstellt, um die in

Merkmal 3.2 vorgegebene Verjliingung des Befestigungsabschnitts zu bewirken.

Wie das Patentgericht zutreffend ausgefiihrt hat, fuhrt der Umstand, dass
Merkmal 3.2 eine Verjungung in zumindest einem Bereich vorsieht, nicht zu einer
abweichenden Beurteilung. Diese Vorgabe lasst zwar die Moglichkeit offen, dass
es andere Bereiche gibt, die keine Verjingung aufweisen. Sie enthalt jedoch
keine zwingende Festlegung auf eine solche Ausfihrungsform und schliel3t des-
halb nicht aus, dass sich der Befestigungsabschnitt Uber seine gesamte Hohe
hinweg verjingt, wie dies bei dem in Figur 1b dargestellten Ausfiihrungsbeispiel
der Fall ist.

(b)  Eine Ausgestaltung nach den Merkmalen 3.2 bis 3.3.4 reicht jedoch
nicht ohne weiteres aus, um ein Verdrehen des axial von der Anlageflache ent-

fernten Werkzeugs zu ermdglichen.

Zwar muss nach Merkmal 3.3.3 jeder der zur formschlissigen Verbindung
vorgesehenen Vorspringe mindestens eine Flanke aufweisen, die den in Merk-
mal 3.3.4 definierten Winkel bildet. Diese Ausgestaltung schafft aber nur dann
ausreichend Spiel fur eine Drehbewegung des Werkzeugs, wenn sie zugleich zu
einer Verjungung im Sinne von Merkmal 3.2 fuhrt. Merkmal 3.2 sieht eine solche
Verjingung nur fir einen Bereich und damit nur fir einen der Vorspringe zwin-
gend vor. Dies lasst die Moglichkeit offen, andere Vorspriinge so auszugestalten,
dass sich ihr Querschnitt trotz einer den Anforderungen von Merkmal 3.3.4 ge-
nigenden Flanke nicht verjingt.

3) Nicht ausdrucklich vorgesehen sind in Patentanspruch 1 ferner die
Mdglichkeit, dass das Werkzeug bei hoher Belastung axial ausweichen kann, so-
wie elastische oder federnde Elemente, die eine solche Bewegung und eine
Ruckstellung bei abnehmender Belastung erméglichen. Diesbeziigliche Vorga-

ben enthalten lediglich die Patentanspriiche 8 bzw. 14.
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Il. Das Patentgericht hat seine Entscheidung im Wesentlichen wie

folgt begrindet:

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 sei so offenbart, dass ein Fach-
mann, ein Fachhochschulabsolvent der Fachrichtung Maschinenbau mit mehr-
jahriger Berufserfahrung in der Konstruktion von motorischen Handwerkzeugen
und den zugehérigen Werkzeugen, ihn ausfihren kénne. Entgegen der Auffas-
sung der Klager werde die Lage des zumindest einen Bereichs, in dem sich der
Befestigungsabschnitt nach Merkmal 3.2 in Richtung von der Anlageflache weg
verjunge, durch die Merkmalsgruppe 3.3.3 definiert. Danach bilde die Flanke des
Vorsprungs den sich verjingenden Bereich des Befestigungsabschnitts. Mit dem
in Figur 1b gezeigten Ausfihrungsbeispiel, bei dem die Flanke tber ihre kom-
plette Hohe abgewinkelt verlaufe, sei die Lage des verjingten Bereichs hinrei-
chend offenbart. Der Einwand der Klager, die Erfindung sei nicht ausfihrbar, weil
das Werkzeug aufgrund von Fertigungstoleranzen nicht zugleich an der Anlage-
flache und an den geneigten Flanken der Vorspringe des Befestigungsab-
schnitts anliegen kénne, greife ebenfalls nicht durch. Der Fachmann werde die
Befestigungsoffnung des Werkzeugs aufgrund seines Wissens und Kénnens so
dimensionieren, dass das Werkzeug auf der Auflageflache aufliege und sich ein
Spiel zwischen den Formschlusspartnern (Befestigungsoffnung und Vorsprung)
einstelle. Eine passgenaue Verbindung zwischen den Bauteilen sei beim Gegen-
stand der Erfindung nicht notwendig. Auch die tibrigen Merkmale von Patentan-
spruch 1 vermittelten dem Fachmann in Verbindung mit der Beschreibung ein-
deutige und nachvollziehbare Anweisungen, mit denen er den beanspruchten

Oszillationsantrieb verwirklichen kdnne.

Der Gegenstand der Patentanspriiche 8 und 9 sei ebenfalls hinreichend
offenbart. Der Aufbau und die Wirkungsweise eines Oszillationsantriebs nach
diesen Anspriichen sei in der Beschreibung des Streitpatents nachvollziehbar
beschrieben. Der Fachmann sei ausgehend von diesen Ausfihrungen aufgrund
seines Fachwissens in der Lage, die bei Anliegen eines Drehmoments auftreten-

den Krafte zu bestimmen und das Federelement so zu dimensionieren, dass die
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axial wirkende Kraft grof3er sei als die Federkraft. Dadurch verschiebe sich das
Werkzeug von der Anlageflache weg und sei somit unter der Wirkung eines Dreh-
moments auch axial aufgenommen. Die axiale Nachgiebigkeit fihre dazu, dass
das Werkzeug am Befestigungsabschnitt axial ausweiche. Aufgrund der offen-
barten Geometrie der Flanken bewirke die quer zur Langsachse auf das Werk-
zeug wirkende Kraft, dass dieses entlang der Flanke aufgleite. Die Vorspringe
verjingten sich sowohl in Langsrichtung entsprechend dem Winkel a und in ra-
dialer Richtung von der Langsachse nach auf3en hin entsprechend dem aus der
Figur 2b der Streitpatentschrift ersichtlichen Winkel y. In Richtung von der Anla-
geflache weg erhdhe sich so das Spiel zwischen dem Vorsprung und der ent-
sprechenden Teil6ffnung im Werkzeug. Dadurch werde ermdéglicht, dass sich das

Werkzeug um einen gewissen Verdrehwinkel drehen kénne.

Der Gegenstand von Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung sei auch

patentfahig.

Die US-amerikanische Patentanmeldung 2005/0095966 (D1) und die
europaische Patentanmeldung 1 213 107 (D2), die dieselbe technische Lehre of-
fenbarten, seien als geeigneter Ausgangspunkt zur Beurteilung der erfinderi-
schen Tatigkeit anzusehen. Sie offenbarten einen Oszillationsantrieb mit den
Merkmalen 1 bis 3.1 und den Merkmalen 3.3 bis 3.3.3a. Die US-amerikanische
Patentschrift 5 496 316 (D5), die als einzige der weiteren im Verfahren befindli-
chen Entgegenhaltungen einen Oszillationsantrieb mit einem Werkzeug betreffe,
offenbare zwar einen Befestigungsabschnitt, der sich in einem Bereich verjiinge,
sowie Vorspriinge mit mindestens einer Flanke, die einen Winkel zur L&Angsachse
der Aufnahme zwischen 5° und 40° bilde. Dennoch gelange der Fachmann mit
einer Kombination der D5 mit D1 oder D2 nicht zum Gegenstand von Patentan-
spruch 1 in der geltenden Fassung. Die Lehre der D5 bestehe darin, das Werk-
zeug im montierten Zustand an den Kanten der Vorspriinge so zu verkeilen, dass
es mit einem Abstand zur Grundflache der Aufnahme positioniert sei. Dadurch

solle entsprechend der der D5 zugrundeliegenden Aufgabe eine Relativbewe-
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gung zwischen Werkzeug und Oszillationsantrieb weitestgehend verhindert wer-
den. D5 weise damit in eine andere Richtung als das Streitpatent, das insoweit

eine gewisse Nachgiebigkeit bewirken wolle.

Die in der US-amerikanischen Patentschrift 1 947 662 (D4) vorgeschlage-
nen Losungen zur Befestigung eines Werkzeugs an einer Drehspindel in der
richtigen Position sorgten zwar daflir, dass das Werkzeug formschlissig an den
zur Positionierung vorgesehenen Vorspringen bzw. Pins auf der Auflageflache
der Spindel anliege. Nicht offenbart werde indessen Merkmal 3.3.4. Aus D4 er-
gebe sich auch keine Anregung, die Vorspriinge entsprechend diesem Merkmal
auszugestalten. Entsprechendes gelte fir die deutsche Offenlegungsschrift
103 52 501 (D3), die eine Schleiftelleraufnahme fur ein handgefihrtes Elektro-

werkzeug betreffe.

[I. Diese Beurteilung halt der Uberpriifung im Berufungsverfahren

stand.

1. Zutreffend und insoweit unangegriffen hat das Patentgericht ent-

schieden, dass der Gegenstand von Patentanspruch 1 neu ist.

D1 und D2, deren Offenbarungsgehalt, soweit fir den Streitfall von Bedeu-
tung, ubereinstimmt, nehmen nicht samtliche Merkmale von Patentanspruch 1

vorweg.

a) D1 offenbart eine Aufnahme zur Befestigung eines Werkzeugs an
einer Antriebswelle, bei der die Ubertragung eines Drenmoments zwischen An-

triebswelle und Werkzeug tber eine formschlissige Verbindung erfolgt.

Ein Ausfuhrungsbeispiel ist in den nachfolgend wiedergegebenen Figu-

ren 1 und 2 dargestellt.
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Am &aul3eren Ende der Antriebswelle (16) ist auf der Stirnflache eines Hal-
teflanschs (22) ein nach auR3en hervorstehender Befestigungsabschnitt (24) an-
geordnet. Der Befestigungsabschnitt umfasst einen zylindrischen Abschnitt (30),
der sich axial vom Halteflansch (22) aus erstreckt und einen kleineren Durchmes-
ser als der Halteflansch (22) aufweist. An dem zylindrischen Abschnitt (30) sind
vier abgerundete Spitzen (26) in gleichmaRigen Winkelabstédnden von jeweils 90°
radial um die Mittelachse (18) der Antriebswelle (16) angeordnet. Vom Scheitel-
punkt der abgerundeten Spitzen (26) aus erstrecken sich annahernd radial ver-
laufende Seitenflanken (28) zur Mittelachse hin.

In einer bevorzugten Ausfuhrungsform ist die Befestigungsoffnung (38)
des Werkzeugs (34) in ihrer Gestaltung so auf den zylindrischen Abschnitt (30)
des Befestigungsabschnitts (24) der Antriebswelle (16) abgestimmt, dass eine
formschlissige Verbindung zwischen Werkzeug und Antriebswelle in verschie-
denen Winkellagen méglich ist und die Winkellagen in Abstédnden von 45° ver-
stellt werden konnen (Abs. 19). Das Werkzeug (34) wird mit seiner Befestigungs-
offnung (38) auf den zylindrischen Abschnitt (30) aufgesetzt und in die ge-
winschte Winkellage gedreht, bis die Spitzen (40) des Werkzeugs mit den Spit-
zen (26) des Befestigungsabschnitts Ubereinstimmen und das Werkzeug axial
Uber die Spitzen (26) gleiten kann, bis es am Halteflansch (22) anliegt und tber
die mittige Gewindebohrung (33) mit einer Schraube am Befestigungsabschnitt
(24) befestigt werden kann (Abs. 50).

Mit der in D1 vorgeschlagenen Form der Befestigungsoffnung sollen durch
das Auftreten von Drehmomentspitzen bedingte punktartige Belastungen, wie sie
bei den herkdmmlichen, mit scharfkantigen Spitzen von regelméafigen Vielecken
ausgestatteten Oszillationsantrieben auftraten, vermieden werden, indem das
Drehmoment Uberwiegend Uber die Seitenflanken Ubertragen wird. Dadurch
kénnten auch sehr hohe Drehmomente Ubertragen werden, ohne dass die Ge-
fahr eines Ausschlagens von Befestigungs6ffnung oder Befestigungsabschnitt
bestehe (Abs. 15-18).
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b) Damit sind die Merkmale 1 bis 3.1 sowie die Merkmale 3.3 und
3.3.3a offenbart, nicht aber die Merkmale 3.2 und 3.3.4.

2. Im Ergebnis zu Recht hat das Patentgericht entschieden, dass der

Gegenstand von Patentanspruch 1 auf erfinderischer Tatigkeit beruht.

a) Der geschitzte Gegenstand war ausgehend von D1 oder D2 nicht

durch D5 nahegelegt.

aa) D5 offenbart ein chirurgisches Sageblatt mit einer Klemmeinrich-

tung fur eine elektrische oszillierende Knochensage.

In der Beschreibung von D5 wird ausgefihrt, bei orthopadischen Eingriffen
wirden haufig oszillierende Ségen eingesetzt, die mit hohen Geschwindigkeiten

arbeiteten und hohen Belastungen ausgesetzt seien.

D5 setzt sich zum Ziel, eine Klemmeinrichtung zur Verfigung zu stellen,
mit der das Sageblatt bewegungsfrei mit der Sage gekoppelt werden kann, um
Relativbewegungen zwischen S&geblatt und Sage, die zu Vibrationen, Ver-
schleil3, Erwarmung und Leistungseinbuf3en fiihren, weitgehend zu vermeiden.
Zugleich soll die Klemmeinrichtung erméglichen, dass das Sageblatt einfach ein-
gefuihrt und auch wieder abmontiert werden kann (Sp. 1 Z. 10-24).

Als Lésung schlagt D5 eine Klemmbaugruppe mit zwei Klemmflachen vor,

die in einem Gehause parallel zueinander angebracht sind.

Ein Ausfuhrungsbeispiel fir eine zweite Klemmflache ist in der nachfol-

gend wiedergegebenen Figur 2 dargestellt.
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Die zweite Klemmflache (4) weist mehrere um eine Mittelachse radial an-

geordnete Vorspringe (lugs (20)) auf, die in Richtung der parallel dartiber ange-
ordneten ersten Klemmflache ragen. Jeder Vorsprung besteht aus einem lang-
lichen, rechteckig geformten Basisabschnitt (21), von dem aus sich die Stirnwan-
de (22) und die Seitenwande (23) von der zweiten Klemmflache weg erstrecken.

Die Seitenwande (23) laufen keilstumpfformig zusammen.

Die nachfolgend wiedergegebene Figur 4 zeigt ein Ausfiihrungsbeispiel
des zum Eingriff in die Klemmvorrichtung vorgesehenen Endabschnitts (32) des
Sageblatts.
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Fig. 4

Der Endabschnitt (32) weist neben einem durch die Kante (31) des Sage-
blatts (30) durchgehenden Einschnitt (33) mehrere innerhalb der Kante (31) um
eine Achse (25) senkrecht zur ersten und zweiten Klemmflache radial angeord-

nete, durch das Séageblatt durchgehende, U-férmige Aussparungen (35) auf.

Fur die Inbetriebnahme der Sage wird das Sageblatt so auf der zweiten
Klemmflache (4) positioniert, dass die Vorspringe (20) in die radialen Ausspa-
rungen (35) im Séageblatt eingreifen. Die nachfolgend wiedergegebenen Figuren
zeigen das Aufliegen des Sageblatts der Figur 3 auf der zweiten Klemmflache

der Figur 2 in einer Draufsicht (Figur 6) und in einer Schnittdarstellung (Figur 7).
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Mittels des Verschlussmechanismus der Sage wird eine der beiden sich
gegenuberliegenden Klemmflachen bewegt. Im gezeigten Ausfuhrungsbeispiel
drickt die erste Klemmflache (3) gegen die Oberflache (41) des Sageblatts.
Dadurch greifen die Vorspriinge auf der zweiten Klemmflache (4) immer weiter
in die Aussparungen (35) im Sageblatt ein, wobei das Sageblatt sich an den Aus-
sparungen so lange an den geneigten Seitenflanken (23) der Vorspriinge entlang
nach unten bewegt, bis es mit den geneigten Seitenflanken (23) der Vorspriinge
(20) in Anschlag kommt und dort aufsitzt (Sp.1 Z.47-52; Sp.3 Z.14-19).

Dadurch werden auf das Sageblatt wirkende Zug- und Druckbelastungen sowie
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seitliche Belastungen aufgefangen und ausgeglichen, so dass Relativbewegun-
gen zwischen Sageblatt und Klemmeinrichtung vermieden werden. Die konische
Form und die radiale Anordnung der Vorspriinge sorgen auch dafir, dass Belas-
tungen des Sageblatts gleichméaRig auf die Vorspringe verteilt werden (Sp. 3
Z. 34-38).

bb) Daraus ergab sich keine hinreichende Anregung, die in D1 und D2

offenbarten Vorrichtungen in Richtung auf das Streitpatent weiterzuentwickeln.

(1) Entgegen der Auffassung der Berufungserwiderung hatte der Fach-
mann, der nach Moglichkeiten suchte, um die auftretenden Belastungen bei Vor-
richtungen nach dem Vorbild von D1 oder D2 weiter zu reduzieren, allerdings

Anlass, D5 erganzend heranzuziehen.

D5 befasst sich ebenfalls mit dem Aspekt, auftretende Belastungen aufzu-
fangen und auszugleichen. Von den beiden hierfiir im Vordergrund stehenden
Mitteln - einer konischen Form und einer radialen Anordnung der Vorspriinge -
ist in D1 und D2 das zuletzt genannte bereits verwirklicht. Angesichts dessen
bestand Anlass zu der Prufung, ob bei den Vorrichtungen aus D1 und D2 auch
das zweite Mittel - die konische Form - genutzt werden kann.

(2)  Wie das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, hatten diesbezugli-
che Uberlegungen jedoch allenfalls zu einer Ausgestaltung nach den Merkmalen

3.2 und 3.3.4 gefuhrt, nicht aber zu einer Ausgestaltung nach Merkmal 4.1.

(@) Die Ausbildung des Werkzeugs in der Weise, dass ein Formschluss
entsteht, wenn es an der Anlageflache anliegt, ist zwar in D1 und D2 offenbart.
Zu dem in D5 vorgeschlagenen alternativen Konzept gehért es hingegen, dass
das Werkzeug auf den geneigten Seitenflanken aufsitzt (Sp. 1 Z.52; Sp. 3
Z.171.). Dieser in D5 als vorteilhaft dargestellte Ansatz wirde konterkariert,
wenn ein Formschluss erst in der Position erreicht wirde, in der das Werkzeug

an der Anlageflache der zweiten Klemmflache (4) aufliegt.



79

80

81

82

83

84

85

-25 -

(b)  Zusatzliche Gesichtspunkte, die Veranlassung geben konnten, das
in D5 offenbarte Befestigungskonzept nur teilweise zu tbernehmen und ein Auf-
liegen des Werkzeugs auf der Anlageflache zu ermdglichen, sind weder aufge-

zeigt noch sonst ersichtlich.

Entgegen der Auffassung der Berufung geht es nicht um das bloR3e Aus-
tauschen einer virtuellen mit einer realen Ebene oder einen sonstigen Routine-
vorgang. Eine Ausgestaltung, bei der das Werkzeug so weit aufgeschoben wer-
den kann, dass es auf der Anlageflache liegt, stiinde vielmehr der in D5 als we-
sentliches Element hervorgehobenen Wirkung entgegen, dass das Werkzeug auf
den geneigten Seitenflanken aufsitzt und auf diese Weise vor tbermafiger Be-

lastung bewahrt wird.

(c) Der ergdnzende Hinweis in D5, dass Werkzeuge mit unterschiedli-
chen Abmessungen der Schlitze (35) eingesetzt werden kdnnen, fuhrt nicht zu

einer abweichenden Beurteilung.

In diesem Zusammenhang fuhrt D5 aus, die radialen Schlitze (35) wirden
so auf die Vorspringe (20) aufgesetzt, dass die Schlitze (35) ausgefullt seien
(Sp. 3 Abs. 18 1.).

Vor dem oben aufgezeigten Hintergrund ist dem zu entnehmen, dass das
Werkzeug auch in dieser Position auf den geneigten Seitenflanken aufsitzt und

nicht bis zur Anlageflache durchgeschoben werden kann.

cc) Angesichts dessen ist unerheblich, dass Patentanspruch 1 weder
die Moglichkeit eines Ausweichens des Werkzeugs noch die Mdoglichkeit eines

Verdrehens in dieser Position zwingend vorsieht.

Dieser Umstand hat zwar zur Folge, dass Anlass zu einer Kombination
zwischen D1/D2 und D5 bestand, obwohl D5 einer axialen Nachgiebigkeit des

Werkzeugs eher entgegenwirken will. Dies konnte aber nur dann zur Verneinung
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der erfinderischen Tatigkeit fihren, wenn eine solche Kombination zu einer Vor-
richtung mit allen Merkmalen von Patentanspruch 1 fihren wirde. Diese Voraus-

setzung ist aus den oben dargelegten Grunden nicht erfullt.
b) Aus D4 ergaben sich keine weitergehenden Anregungen.

aa) D4 offenbart eine Vorrichtung zur Befestigung eines Werkzeugs an

einer Drehspindel.

Um eine zuverlassige Positionierung des Werkzeugs sicherzustellen,
schlagt D4 vor, die Anlageflache mit Vorspringen oder Stiften zu versehen, die
asymmetrisch angeordnet sind, und im Werkzeug entsprechende Aussparungen
anzuordnen, so dass dieses nur in einer bestimmten Position angebracht werden
kann (S. 2 Z. 41-74).

Um das Aufsetzen des Werkzeugs zu erleichtern, sind die Vorspringe
oder Stifte in den von der Anlageflache abgewandten Bereichen vorzugsweise
konisch (tapered) ausgestaltet. Ebenso bevorzugt verlaufen sie Gber eine Lange,
die der Dicke des Werkzeugs entspricht, geradlinig, um eine rechtwinklige Lage-

rung zu ermdglichen (S. 3 Z. 36-46).

bb) Damitist, wie das Patentgericht zutreffend dargelegt hat, eine Aus-
gestaltung entsprechend den Vorgaben von Merkmalsgruppe 3.3.3 weder offen-

bart noch nahegelegt.

Q) D4 Uberlasst es zwar dem Ermessen des Fachmanns, in welchen
Bereichen er die Vorspriinge oder Stifte konisch oder gerade ausgestaltet. Aus
den Erlauterungen, wonach ein konischer Verlauf fir das Aufbringen und ein ge-
rader Verlauf fir die Lagerung von Vorteil sind, ergibt sich aber weder ein Hinweis
noch eine Anregung, den konischen Bereich an der Anlageflache beginnen zu

lassen, wie dies Merkmal 3.3.3 vorgibt.

(2)  Die von der Berufung als zum allgemeinen Fachwissen gehérend

bezeichnete Uberlegung, das Werkzeug lasse sich umso leichter einfiihren, je
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gro3er die Lange des konisch verlaufenden Abschnitts sei, fihrt nicht zu einer

abweichenden Beurteilung.

Die Mdoglichkeit zur leichten Einflihrung ist nur einer von zwei in D4 ange-
sprochenen Aspekten. Ihm wird der Aspekt einer mdglichst guten Lagerung ent-
gegengesetzt, fur den ein konischer Verlauf als unginstig dargestellt wird.

Vor diesem Hintergrund bestand kein Anlass, nur den einen Aspekt zu
berticksichtigen und den anderen vollstandig auszublenden. Erst recht ergab sich
aus D4 kein Hinweis, dass eine konische Ausbildung im Bereich der Auflagefla-
che auch fur die Lagerungseigenschaften von Vorteil sein kann.

cc) Auch in diesem Zusammenhang kommt dem Umstand, dass
Patentanspruch 1 die Mdglichkeit eines Ausweichens des Werkzeugs und die
Moglichkeit eines Verdrehens in dieser Position nicht zwingend vorsieht, keine
ausschlaggebende Bedeutung zu.

Dieser Umstand fuhrt zwar dazu, dass eine Kombination von D1/D2 mit
D4 schon dann nahelag, wenn der Fachmann lediglich das Einfuhren des Werk-
zeugs erleichtern wollte. Auch eine Kombination dieser Entgegenhaltungen fuhrt
aus den oben aufgezeigten Grinden aber nicht zu einer Vorrichtung mit allen

Merkmalen von Patentanspruch 1.

3. Ebenfalls zutreffend hat das Patentgericht entschieden, dass die

Erfindung so offenbart ist, dass der Fachmann sie ausfihren kann.

a) Wie das Patentgericht im Einzelnen zutreffend dargelegt hat, zeigt
die Beschreibung des Streitpatents hinreichend deutlich auf, wie die Merkmale

3.2 und 3.3.4 sowie das Merkmal 4.1 verwirklicht werden kénnen.

Die hiergegen im Zusammenhang mit den Patentanspriichen 8 und 9 er-
hobenen Einwande der Berufung beruhen auf der Pramisse, dass die Verjingung

sich zwingend auf einen Teilbereich des Befestigungsabschnitts beschranken
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musse. Diese Pramisse ist aus den im Zusammenhang mit der Auslegung von

Merkmal 3.2 dargelegten Griinden unzutreffend.

b) Entgegen der Auffassung der Berufung ist der Gegenstand der
Patentansprtiche 8 und 9, die eine axial nachgiebige Aufnahme bzw. eine Ver-
drehbarkeit des Werkzeugs bei axialem Ausweichen vorsehen, ebenfalls aus-

fuhrbar offenbart.

Eine ausfuhrbare Offenbarung erfordert nicht, dass fir jede denkbare,
theoretisch unter den Patentanspruch subsumierbare Ausfiihrungsform ein gang-
barer Weg zu deren Verwirklichung aufgezeigt wird (BGH, Beschluss vom
11. September 2013 - X ZB 8/12, BGHZ 198, 205 = GRUR 2013, 1210 Rn. 20
- Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren; Urteil vom 17. Januar 2017 - X ZR 11/15,
GRUR 2017, 493 Rn. 36 - Borrelioseassay; Urteil vom 12. Marz 2019
- X ZR 32/17, GRUR 2019, 713 Rn. 42 - Cer-Zirkonium-Mischoxid I).

Angesichts dessen reicht es im Streitfall aus, dass die in den Patentan-
spruchen 8 und 9 vorgesehenen Wirkungen bei einer Ausgestaltung nach dem

im Streitpatent geschilderten Ausfiihrungsbeispiel erreichbar sind.
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V. Die Entscheidung Uber die Gerichtskosten und die aul3ergerichtli-
chen Kosten der Beklagten in zweiter Instanz beruht auf § 121 Abs. 2 PatG, § 97
Abs. 1 ZPO. Im Ubrigen ist die Kostenentscheidung dem Schlussurteil vorbehal-

ten.

Bacher Hoffmann Deichfuld

Kober-Dehm Marx

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 26.02.2019 - 3 Ni 29/17 (EP) -



