BGH Urteil vom 7.9.2010, X ZR 173/07 — Walzgerust |1 ;‘*‘*;

<
Fundstelle: GRUR 2011, 37 = IPRB 2011, 8 (Mulch)

Der Umstand, dass sich eine komplexe Vorrichtung (hier: Walzgerist) gedanklich in
Komponenten oder Module zerlegen lasst, fur deren Relativbewegung zueinander eine
begrenzte Anzahl von Moglichkeiten zur Verfugung steht, lasst fur sich genommen
grundsatzlich noch nicht den Schluss zu, dass es fur den Fachmann nahegelegen hat, zur
Ldésung von Problemen, die bei der Bewegung einer Komponente auftreten, die Ubrigen
Bewegungsalternativen in Erwagung zu ziehen, wenn hiermit erhebliche Umgestaltungen der

Komponenten verbunden sind.
Amtlicher Leitsatz

Im Namen des Volkes!

Der X. Zivilsenat des BGH hat auf die mindliche Verhandlung vom 7.9.2010 durch den
\orsitzenden Richter Prof. Dr. Meier-Beck, die Ri Groning, Dr. Berger, Hoffmann und die Ri
Schuster fiir Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 25.10.2007 verkiindete Urteil des 10. Senats (Juristischen
Beschwerdesenats und Nichtigkeitssenats) des BPatG wird auf Kosten der Klagerin
zurilickgewiesen.

\on Rechts wegen
Tatbestand:

1 Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des u.a. mit Wirkung fir die Bundesrepublik Deutschland
erteilten europdischen Patents 597 265 (Streitpatents). Das Patent nimmt die Prioritdt einer
deutschen Patentanmeldung vom 15.10.1992 in Anspruch. Patentanspruch 1 lautet:

"Walzgerlst mit zwei zueinander parallelen Walzenstéandern (3, 4), von denen der bedienungsseitige
Walzenstéander (4) von dem anderen Walzenstander (3) wegbewegbar ist, anstellbar gelagerten
Walzen, insb. Universalwalzgerist (1) mit Horizontalwalzen (5, 6) und in Kassetten (17)
angeordneten Vertikalwalzen (7), dadurch gekennzeichnet, dass ein mit dem bedienungsseitigen
Walzensténder (3) wegbewegbarer Wechselrahmen (13) die Walzen (5, 6; 7) aufnimmt."”

2 Die Klagerin macht geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht patentfahig, weil er nicht
neu sei, zumindest aber nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

3 Die Beklagte hat in der ersten Instanz Klageabweisung beantragt und das Streitpatent hilfsweise
nach Maligabe eines Hilfsantrags verteidigt.

4 Das BPatG hat die Klage abgewiesen (Urt. v. 25.10.2007 - 10 Ni 7/07 (EU), juris).

5 Hiergegen richtet sich die Berufung der Klagerin, die ihren Antrag auf Nichtigerklarung des
Streitpatents weiterverfolgt.

6 Die Beklagte beantragt, die Berufung zuriickzuweisen.

7 Im Auftrag des Senats hat Prof. Dr.-Ing. F. ein schriftliches Gutachten erstattet, welches er in der
miindlichen Verhandlung erldutert und erganzt hat.

Entscheidungsgrinde:
8 Die zuldssige Berufung ist nicht begriindet.

9 I. Das Streitpatent betrifft ein Walzgerlst mit zwei zueinander parallelen Walzenstdndern und
dazwischen gelagerten Walzen, die mithilfe eines Wechselrahmens ausgewechselt werden kénnen.



10 1. Es geht aus von dem aus der verdffentlichten internationalen Patentanmeldung 88/06930 (X2)
bekannten Walzgerust. Bei diesem - in der Streitpatentschrift nicht n&her beschriebenen -
Walzgerist sind die Walzen in einem als Abstandhalteranordnung (spacer structure 15)
bezeichneten Wechselrahmen gehaltert, der auf einem Tisch (17) aufsitzt und zwischen zwei
verfahrbaren Walzenstandern (1, 3) angeordnet ist. Zum Walzenwechsel werden die Walzenstéander
auseinander gefahren, so dass die Abstandhalteranordnung und die darin gehaltenen Walzen durch
einen Deckenlaufkran vom Tisch abgehoben und durch eine andere Abstandhalteranordnung ersetzt
werden konnen.

11 Das Streitpatent gibt als der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe an, bei einem
gattungsgemalen Walzgerlst den Walzenwechsel weiter zu vereinfachen und die Stillstandszeiten
der Walzstral3e beim Walzenwechsel zu verringern.

12 Dieses Problem soll durch ein WalzgerUst geldst werden, dessen Merkmale mit dem PatG wie
folgt gegliedert werden koénnen:

1. Das Walzgerist hat zwei zueinander parallele Walzenstander (3, 4); 2. der bedienungsseitige
Walzenstander (4) ist von dem anderen Walzenstander (3) wegbewegbar; 3. in den Walzenstandern
sind Walzen (5, 6, 7) anstellbar gelagert; 4. ein Wechselrahmen (13) 4.1 nimmt die Walzen (5, 6, 7)
auf und 4.2 ist mit dem bedienungsseitigen Walzenstéander (4) wegbewegbar.

13 2. Erfindungsgemal wird somit der die Walzen aufnehmende Wechselrahmen zusammen mit
dem antriebslosen, bedienungsseitigen Walzenstander (4) von dem antriebsseitigen Walzenstander
(3) weg in eine Zwischenposition gefahren, so dass der Wechselrahmen von dem antriebsseitigen
Walzenstéander gelost ist. Danach wird der bedienungsseitige Walzenstander allein in eine
Endposition gefahren, so dass der Wechselrahmen mit den von ihm aufgenommenen Walzen
freiliegt und nach oben weg gehoben werden kann. Das Vereinzeln der Walzen kann an einem
anderen Ort erfolgen, wahrend sogleich ein bereits neu mit Walzen bestiickter, weiterer
Wechselrahmen in umgekehrter Reihenfolge in das Walzgerust montiert wird und der Betrieb damit
fortgesetzt werden kann.

14 Figur 2 zeigt ein Ausflhrungsbeispiel in der Zwischenposition, in der der den Wechselrahmen
aufnehmende bedienungsseitige Walzenstédnder von dem antriebsseitigen Walzenstédnder wegbewegt
worden ist, der Wechselrahmen jedoch noch nicht vom Walzenstéander getrennt ist.

15 Wie die Erorterung mit dem gerichtlichen Sachverstandigen ergeben hat, wird hierdurch der
Walzenwechsel ggu. dem Stand der Technik nach der Entgegenhaltung X2 insofern weiter
vereinfacht, als der Austausch der Wechselrahmen nicht in der Walzstral3e, sondern an einem (in
Grenzen) frei wdahlbaren Ort aulerhalb derselben stattfindet. Die Zugénglichkeit des
Wechselrahmens wird hierdurch verbessert. AufRerdem muss dieser nicht notwendigerweise nach
oben herausgehoben werden, sondern kann auch in anderer Weise abgefoérdert werden.

16 3. Das PatG hat die Merkmale 2 und 4 naher erldutert (zu Il 2 der Entscheidungsgrinde).
Dagegen ist nichts zu erinnern und wird auch von den Parteien nichts vorgebracht.

17 Die Ausfiihrungen des gerichtlichen Sachverstandigen in seinem schriftlichen Gutachten, wenn
der bedienungsseitige Walzenstander mit dem Wechselrahmen wegbewegt werde, musse dieser uber
den Walzenstander ersatzweise gestiitzt werden, und die hieran getibte Kritik der Kldgerin
veranlassen jedoch ergédnzende Ausfuhrungen zu Merkmal 4.2.

18 Es gibt seinem Wortlaut nach nur vor, dass der Wechselrahmen mit dem Walzenstander bewegt
wird. Dies erfordert jedoch, dass der Wechselrahmen, der im Stand der Technik nach der
Entgegenhaltung X2 auf dem ortsfesten Tisch (17) aufliegt, so gehalten werden muss, dass sein
Gewicht und das Gewicht der Walzen sicher aufgenommen wird. Wie dies geschieht, lasst der
Patentanspruch offen. Jedenfalls theoretisch denkbar ist eine auskragende Halterung unmittelbar am
Walzenstander, wie sie in Abb. 4 des Sachverstdndigengutachtens dargestellt ist. In jedem Falle
kann die notwendige Abstltzung dadurch erreicht werden, dass der Tisch als Bestandteil der
verfahrbaren Einheit von Wechselrahmen und bedienungsseitigem Walzenstander gleichfalls
verfahrbar ausgestaltet wird, wie dies fur das Ausfiihrungsbeispiel des Streitpatents in den Figuren 1
bis 3 dargestellt ist.

19 II. Das PatG hat den Gegenstand des Streitpatents fur patentfahig erachtet und zur Begriindung



im Wesentlichen ausgefihrt:

1. Der Gegenstand des Patents sei neu.

20 a) Die Entgegenhaltung X2 enthalte die Merkmale 1 bis 4.1, jedoch nicht das Merkmal 4.2.
Anders als im Streitpatent werde der Wechselrahmen nicht seitlich gemeinsam mit dem
bedienungsseitigen Walzenstander vom anderen Walzenstander weggefahren. Vielmehr bleibe nach
der Entgegenhaltung der Wechselrahmen zunéchst unbewegt, wéahrend beide Walzenstander von
ihm weggefahren wirden.

21 b) Die US-Patentschrift 4 907 437 (Entgegenhaltung X7) betreffe ein Walzgeriist, bei dem die
Horizontalwalzen auf fliegenden Wellen gelagert seien (Cantilever-Bauweise), womit diesem
Walzgerust ein zweiter Walzensténder fehle. Bereits das Merkmal 1 sei damit nicht erftllt.

22 ¢) In der japanischen Offenlegungsschrift Sho 54-139866 (Entgegenhaltung X8) werde ein
Universalwalzwerk beschrieben, bei dem der Abstand zwischen zwei parallelen Walzenstandern
veréndert werden koénne, um Horizontalwalzen der erforderlichen Lénge einsetzen zu kdnnen.
Damit wirden die Merkmale 1 bis 3 erfallt. Auch wenn nach der Beschreibung eine
Horizontalwalzeneinheit und eine Vertikalwalzeneinheit unter Anwendung eines "C-Hakens" oder
dergleichen entfernt werden konne, lasse diese Offenbarung keinen Wechselrahmen im Sinne des
Streitpatents erkennen, von dem die Walzen aufgenommen wuirden. Damit fehle es an den
Merkmalen 4.1 und 4.2.

23 d) In der italienischen Patentschrift 1 220 852 (X9) und der US-Patentschrift 5 497 644 (X10)
werde beschrieben, dass zum Walzenwechsel komplette Walzgeriste auszutauschen seien. Ein
Wechselrahmen entsprechend den Merkmalen 4.1 und 4.2 werde damit nicht offenbart.

24 e) Gegenstand der veroffentlichten européischen Patentanmeldung 163 104 (Entgegenhaltung
X11) sei ein Walzgerust mit zwei parallelen Walzenstandern und darin anstellbar gelagerten Walzen,
bei denen der von den Antriebselementen des Walzgeriistes abgewandte Walzenstander von dem
anderen Walzenstander wegbewegt werden konne. An diesem beweglichen Walzenstidnder seien
Halteelemente fiir die Walzen bzw. Walzringe angeordnet, so dass diese zusammen mit dem
Walzenstéander herausgebracht werden kdnnten. Ein Wechselrahmen entsprechend den Merkmalen
4.1 und 4.2 sei damit nicht offenbart.

25 2. Auch konne nicht festgestellt werden, dass sich der Gegenstand des Streitpatents auf
naheliegende Weise aus dem Stand der Technik ergeben habe.

26 Den ndchstliegenden Stand der Technik représentiere die Entgegenhaltung X2. Darin werde zur
Vereinfachung des Walzenwechsels ein Wechselrahmen verwendet, von dem beide Walzensténder
wegbewegt werden mdissten. Dies bedinge, dass von dem antriebsseitigen Walzenstander die
Antriebsspindeln entfernt werden mussten. Der Fachmann kdnne zwar ohne Weiteres erkennen,
dass der Walzenwechsel vereinfacht werden konne, indem auf ein Verfahren des antriebsseitigen
Walzensténders verzichtet und stattdessen nur der bedienungsseitige Walzenstdnder wegbewegt
werde. Es liege auch auf der Hand, dass der Wechselrahmen mit den Walzen zum Herausheben aus
dem Walzgerist von beiden Walzenstédndern freigestellt werden misse. Daraus resultiere aber noch
keine Anregung, den Wechselrahmen entsprechend dem Merkmal 4.2 des Streitpatents gemeinsam
mit dem bedienungsseitigen Walzenstander vom antriebsseitigen Walzenstédnder wegzubewegen. Da
nach der Entgegenhaltung X2 der Wechselrahmen beim Auseinanderbewegen der Walzenstander an
seinem Platz verbleibe, sei die unmittelbar naheliegende Losung beim Ubergang auf ein Walzgertist,
bei dem nur der bedienungsseitige Walzensténder zu verfahren sei, den Wechselrahmen zunéchst an
seinem Platz am antriebsseitigen Walzenstdnder zu belassen. Dies entspreche dem nattrlichen
\orgehen beim Demontieren von Strukturen, ndmlich Teile nach und nach abzunehmen.

27 Auch in Kombination mit den weiteren Entgegenhaltungen ergebe sich fur den Fachmann keine
Anregung zur Lehre des Streitpatents.

28 I11. Dies halt der Nachprufung im Berufungsverfahren stand. Das PatG hat den Gegenstand des
Streitpatents zu Recht fur patentfahig erachtet.

29 1. Als maRgeblicher Fachmann ist entsprechend den (Uberzeugenden Ausfiihrungen des
gerichtlichen Sachverstdndigen ein Absolvent einer Universitat oder einer Fachhochschule auf dem
Gebiet des allgemeinen Maschinenbaus mit dem Schwerpunkt Konstruktionstechnik oder



Getriebetechnik anzusehen, der mindestens eine finfjdhrige Erfahrung auf dem Gebiet der
Konstruktion von Walzstral3en fiir Stahl besitzt.

30 2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents ist neu. Insoweit ist ggu. den von der
Klagerin nicht weiter beanstandeten Ausfiihrungen des PatG nichts zu erinnern.

31 3. Der Gegenstand des Streitpatents ist durch den Stand der Technik nicht nahegelegt.

32 a) Ausgehend von der Entgegenhaltung X2 mag zwar der Fachmann Anlass gehabt haben, sich
die Frage vorzulegen, ob der Austausch des Wechselrahmens mit den darin aufgenommen Walzen
nicht in einer Weise erfolgen kénne, bei der der antriebsseitige Walzenstander nicht bewegt wird.
Denn dieser Walzenstander ist mit dem Antrieb verbunden, und es muissen daher u.a.
Versorgungsleitungen fir ein Verfahren dieses Standers geldst und schliel3lich wieder hergestellt
werden oder weitere Teile des Walzgeristes mit dem Walzenstéander verfahren werden. Weiterhin
muss, wie der Sachversténdige erlautert hat, nach einem Hin- und Herverfahren des antriebsseitigen
Walzenstanders (auch) dieser wieder so ausgerichtet werden, dass sich das Walzenlager exakt in der
Sollposition befindet und eine Zentrierung der Walzen erfolgen kann. Der damit verbundene
Aufwand konnte, wie auch das PatG angenommen hat, Anlass zu der Uberlegung geben, ob der
Walzenwechsel nicht ohne Bewegung des antriebsseitigen Walzenstanders ausgefiihrt werden
konnte.

33 Der Stand der Technik bietet jedoch keine Anregung fur den Fachmann, dieses Problem
erfindungsgemal dadurch zu lfsen, dass der Wechselrahmen mit dem bedienungsseitigen
Walzenstéander von dem antriebsseitigen wegbewegt wird. Allenfalls hatte der Fachmann, wie das
PatG zutreffend ausgefuhrt hat, erwdgen konnen, im Sinne einer schrittweisen Demontage zunéchst
den bedienungsseitigen Walzenstdnder und sodann den Wechselrahmen von dem antriebsseitigen
Walzenstander abzunehmen.

34 Hingegen bestand keine Veranlassung, den Wechselrahmen, der nach der X2 mit Hilfe eines
Krans aus der Walzstral3e herausgehoben wurde, stattdessen zusammen mit dem bedienungsseitigen
Walzenstdnder vom antriebseitigen Walzenstdnder abzukuppeln und einheitlich (zunéchst)
horizontal zu verfahren. Ebenso wie eine schrittweise Demontage des Walzgerists erforderte
namlich jede andere Losung, bei der der antriebsseitige Walzenstander nicht bewegt wurde,
stattdessen eine Horizontalbewegung des Wechselrahmens. Diese konnte aber dem Fachmann kaum
winschenswerter erscheinen als eine Bewegung des antriebsseitigen Walzenstédnders. Denn der
Walzenwechsel erfordert ohnehin, wie der gerichtliche Sachverstéandige erldutert hat, eine gewisse
vertikale (durch einen entsprechenden hydraulischen Antrieb zu bewerkstelligende) Beweglichkeit
des den Wechselrahmen stiitzenden Tisches, damit die in den Walzenstédndern gelagerten Walzen fur
die Trennung von den Walzenstandern stattdessen durch hierfir im Wechselrahmen vorgesehene
Einrichtungen aufgenommen und gehalten werden konnen. Diese Bewegung mit einer
Horizontalverschiebung zu kombinieren, war - auch dies hat der Sachverstdndige anschaulich
erlautert - zumal unter den in der WalzstraRe herrschenden, durch hohe Temperaturen,
Abfallprodukte des Walzprozesses und beengte Raumverhaltnisse charakterisierten Bedingungen
mit der Gefahr von Querspannungen und weiteren erheblichen und fur den Fachmann nicht ohne
Weiteres zu Uberschauenden Risiken behaftet.

35 Derartige Risiken einzugehen bestand fiir den Fachmann um so weniger Anlass, als er, wie sich
aus den weiteren Ausfiihrungen des Sachverstandigen zur Uberzeugung des Senats ergeben hat, die
praktische Ausfuhrung einer solchen Idee zum Verfahren des Wechselrahmens flr einen
Walzenwechsel nicht erproben konnte. Aufgrund der hohen Investitionskosten und des Umstandes,
dass Walzgeruste nicht "auf Lager”, sondern aufgrund eines konkreten Kundenauftrags produziert
werden, war - jedenfalls im Prioritatszeitpunkt - die Bereitschaft gering, eine bekannte Bauweise
grundsatzlich in Frage zu stellen, und lag es im Allgemeinen nahe, auftretende Probleme nach
Maglichkeit in der Weise zu lésen, dass so weit wie moglich bewahrte Komponenten beibehalten
wurden und sich um deren punktuelle und schrittweise Verbesserung bemiht wurde.
Schwierigkeiten und Aufwand einer Bewegung des antriebsseitigen Walzenstanders mussten daher
eher Anlass geben, an dieser Stelle Uber Verbesserungen wie etwa eine erleichterte Ab- und
Ankopplung von Versorgungsleitungen und dergleichen nachzudenken, als den Ablauf des



Walzenwechsels und die Funktionalitit der einzelnen Komponenten als solche zu verandern.

36 Dies steht auch Erwagungen entgegen, wie sie die Kl&gerin vorgetragen hat, die das Walzgerst
als einen aus drei Komponenten (antriebsseitiger Walzentrager, Wechselrahmen, bedienungsseitiger
Walzentrdger) bestehenden "Baukasten™ begreifen, bei dem es fir die notwendigen
Relativbewegungen der Komponenten zueinander eine sich dem Fachmann aufgrund seiner
Fachkenntnisse ohne Weiteres erschlieRende begrenzte Anzahl von Maglichkeiten gibt. Eine solche
Betrachtungsweise lauft darauf hinaus, die fir ein Naheliegen der erfindungsgemaRen Ldsung
erforderliche Anregung durch die Sachlogik der gefundenen Lésung zu ersetzen (vgl. BGH, Urt. v.
30.4.2009 - Xa ZR 92/05, BGHZ 182, 1 Rz. 20 - Betrieb einer Sicherheitseinrichtung). Wie der
Sachverstandige anschaulich geschildert hat, lernt der Fachmann bei seiner Hochschulausbildung
zwar eine solche abstrahierende, eine komplexe Vorrichtung in Funktionseinheiten zerlegende
Sichtweise. Dies bedeutet jedoch nicht oder jedenfalls nicht ohne Weiteres, dass sie die
Entwicklung eines Fachgebiets prégt, in die vielmehr typischerweise eine Vielzahl praktischer
Erfahrungen und auch Gewohnheiten sowie das Bestreben einflielen, schon im Hinblick auf
Kosten, Aufwand und moglicherweise nicht voll Uberschaubare Risiken einer grundsatzlichen
Neukonstruktion Probleme mdglichst unmittelbar dort zu I6sen, wo sie auftreten. Fir das hier in
Rede stehende Gebiet gilt dies, wie ausgefihrt, in besonderem Mal3e.

37 b) Auch eine Einbeziehung des ubrigen in das Verfahren eingefiihrten Standes der Technik ergibt
nicht, dass der Gegenstand des Streitpatents dem Fachmann nahegelegt war.

38 aa) Wie das PatG zutreffend ausgefihrt hat, tritt bei der aus der Entgegenhaltung X7 bekannten
\orrichtung das Problem, dass ein Wechselrahmen mit den darin aufgenommenen Walzen von zwei
Walzenstéandern freigestellt werden muss, bereits nicht auf. Der Wechselrahmen wird dort mittels
einer Montageeinheit (14) und eines Installationssystems (15) ausgetauscht, die beide nicht naher
erlautert sind. Es ist zwar richtig, dass bei der Entgegenhaltung X7 nur die Horizontalwalzen (12),
nicht aber die Vertikalwalzen (23) fliegend gelagert sind. An der Richtigkeit der - vom gerichtlichen
Sachverstandigen geteilten - Bewertung durch das PatG, dass die Freistellung von zwei
Walzenstandern nicht offenbart ist, dndert dies jedoch nichts. Wenn die Nichtigkeitsabteilung des
Osterreichischen Patentamts demgegentiber annimmt, das technische Merkmal, den Wechselrahmen
"gemeinsam mit einer Halterung fiir den Walzenwechsel™ quer zur Walzlinie vom feststehenden
antriebsseitigen Walzenstander wegbewegbar zu gestalten, sei dem Fachmann aus der
Entgegenhaltung bekannt und sei fir ihn unmittelbar naheliegend, diese MalRnahme bei einem
Walzgerust nach der Entgegenhaltung X2 anzuwenden (Anl. X13, S. 8), kann der Senat dem nicht
beitreten. Wenn der Gedanke gefasst ist, den Wechselrahmen mit dem bedienungsseitigen
Walzenstéander "mitzunehmen”, kann in einer blofRen Halterung fir den Walzenwechsel, der bei
einer fliegenden Lagerung in einer feststehenden Antriebseinheit naturgemald quer zur Walzlinie
erfolgen muss, in der Tat ein (in der Terminologie der Klagerin) Aquivalent zum Walzenstander
gesehen werden. Ist er aber nicht gefasst, kann der Fachmann aus dem Umstand, dass eine bei
einem Cantilever-Walzgerist verwendete Halterung fir den Walzenwechsel die zu wechselnden
Walzen mitnimmt, keine Anregung fir die Ausgestaltung eines Walzgerists nach der
Entgegenhaltung X2 gewinnen. Auch der vom Tribunale Ordinario di Trieste beauftragte
Sachverstandige hat eine derartige Gleichsetzung ausdricklich verworfen (Anl. X14 S. 16-20 =
X14a S. 16-20).

39 Zudem betrifft die Entgegenhaltung entsprechend den uberzeugenden Ausfiihrungen des
Sachverstandigen eine andere Leistungsklasse. Fir die Bearbeitung von Metallen sind bei dieser
Entgegenhaltung ersichtlich nur geringere Krafte aufzuwenden, weshalb die Walzen und ihre
Aufhangung nur ein deutlich geringeres Gewicht aufzuweisen brauchen, fiir das es infolgedessen
keines zweiten Walzenstdnders bedarf. Der Fachmann erfahrt aus dieser Entgegenhaltung auch
deshalb keine Anregungen fir die Ausgestaltung eines Walzgerusts nach der Entgegenhaltung X2.
40 bb) Aus der Entgegenhaltung X8 ergibt sich fir den Fachmann bereits nicht hinreichend
deutlich, ob nach dieser Lehre Uberhaupt ein Wechselrahmen zum Einsatz kommen soll. Vor allem
aber gibt diese Entgegenhaltung keinen Hinweis darauf, wie in welcher Weise ein solcher
Wechselrahmen und die Walzenstander zu verfahren sind, um die Walzen freizulegen. Fir ein



gemeinsames Verfahren des Wechselrahmens mit dem bedienseitigen Walzenstdnder enthalt diese
Entgegenhaltung daher keine weiterfiihrenden Hinweise.

41 cc) Entsprechend den Ausfiihrungen des Sachverstdndigen in seinem schriftlichen Gutachten
kann der Fachmann auch den Entgegenhaltungen X9/X10 keine Lehre entnehmen, die ihm Anstéie
oder Hinweise fiir das gemeinsame Verfahren eines Wechselrahmens mit einem der beiden
Walzensténder gabe, denn nach dieser Entgegenhaltung wird als Vorrichtung zum Walzenwechsel
eine Einheit ausgetauscht, die die Funktion beider Walzenstander nebst Walzenlager umfasst. Ein
Auseinanderfahren beider Walzenstander, um einen Wechselrahmen freizulegen, ist in dieser
Entgegenhaltung nicht zu erkennen, weshalb sie dem Fachmann in dieser Richtung auch keine
weiteren Hinweise zu vermitteln vermag.

42 dd) Die Entgegenhaltung X11 gibt als Vorteil an, dass der antriebsseitige Walzensténder, zu dem
auch das Tragwellenpaar flr die Walzenringe gehort, ortsfest in seiner jeweiligen Anstellposition
innerhalb der Walzlinie verbleibt und die Kupplung der Tragwellen mit den Antriebselementen
nicht gelést werden misse. Damit gibt diese Entgegenhaltung die bereits allgemein zu erkennenden,
oben bereits erorterten Vorteile eines beim Walzenwechsel nicht zu bewegenden Walzenstéanders
wieder.

43 Da nach der Lehre dieser Entgegenhaltung kein Wechselrahmen zur Anwendung kommt,
vielmehr anstelle von Walzen Walzringe auf Biichsen sitzen, die einen Teil des Lagers bilden und
von den Tragwellen abgezogen werden, erfahrt der Fachmann auch aus dieser Entgegenhaltung
keine weitergehenden Hinweise fur das gemeinsame Verfahren eines komplette Walzen tragenden
Wechselrahmens mit einem der beiden Walzensténder.

44 4. Die weiteren Patentanspriiche werden durch die Patentfahigkeit des Gegenstands des
Patentanspruchs 1 getragen.

45 V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG, § 97 Abs. 1 ZPO.

Anmerkung*

|. Das Problem

Gegenstand des mit Nichtigkeit bedrohten Patents war ein Walzgerust, das in Walzstral3en
eingesetzt worden war. Es bestand aus zwei Walzenstdndern und einem Wechselrahmen, in dem
sich die Walzen befanden. Die Erfindung hatte zum Gegenstand, dass ein Walzensténder, der nicht
unmittelbar Teil der WalzstraRe war, den Wechselrahmen aufnahm und wegbewegte. Dies sollte den
Austausch der Walzen vereinfachen und den Stillstand der WalzstraRe verringern. Der Stand der
Technik kannte eine Losung, bei der beide Walzenstdnder wegbewegt wurden und der
Wechselrahmen an Ort und Stelle verblieb. Die Kl&gerin griff die Schutztauglichkeit der Erfindung
an, weil sie nicht auf einer erfinderischen Tétigkeit iS des § 4 dPatG beruhen wiirde. Aus dem Stand
der Technik ware namlich bekannt, dass ein Walzgerist aus den Komponenten Walzenstander und
Wechselrahmen bestand. Der Fachmann k&me daher bei der Kombination der verschiedenen Teile
und der moglichen Bewegungsrichtungen auf die Losung des Patents

Das BPatG wies die Klage ab, sodass sich der BGH aufgrund der Berufung der Kldgerin einmal
mehr mit dem Naheliegen einer Erfindung iZm einer komplexen, technischen Vorrichtung .und dem
Standard eines Fachmanns auseinander zu setzen hatte.

I1. Die Entscheidung des Gerichts
Die Karlsruher Hochstrichter bestatigten die abweisende Entscheidung des BPatG und hielten das

Streitpatent fur rechtsbestandig.
Zwar hatte der Fachmann Anlass gehabt, eine andere konstruktive Losung des Austausches des

* RADr. Clemens Thiele, LL.M. Tax (GGU), Anwalt.Thiele@eurolawyer.at; Naheres unter http://www.eurolawyer.at.




Wechselrahmens bei einem Walzgerust zu suchen. Fir die konkrete Losung hatte der Stand der
Technik jedoch dem Fachmann keine Anregung geboten, so dass die erfindungsgemalie Losung
nicht nahegelegen hatte. Denn die Losung der Erfindung sah eine Bewegungsrichtung vor, die dem
Fachmann kaum wiinschenswerter erscheinen konnte, als diejenige aus dem Stand der Technik. Aus
Sicht des Fachmanns wére ohnehin eine Beweglichkeit des Wechselrahmens notwendig, ohne dass
die Losung der Erfindung erkennbare Vorteile bot. Aufierdem hatte die Losung der Erfindung nach
dem Stand der Technik in Betracht ziehen missen, dass bei einer Konstruktion in einer Walzstral3e
beengte Verhaltnisse und daher fiir den Fachmann erhebliche, nicht ohne weiteres zu tiberschauende
Risiken bestanden hatten. Der Fachmann hatte keinen Anlass gehabt, diese Risiken einzugehen.
Nach Ansicht des BGH waére auch zu berlcksichtigen, dass aufgrund des Umfangs der
\orrichtungen, der Fachmann keine Mdglichkeiten gehabt héatte, eine entsprechende ldee zu
erproben. Auch aufgrund der hohen Kosten wéren entsprechende \Vorrichtungen nicht auf Lager,
sondern miissten extra produziert werden. Daher ware die Bereitschaft zur Anderung der bekannten
Bauweise gering gewesen. Anstatt einer grundsatzlichen Anderung hitte eher eine Anderung von
Details nahe gelegen.

Der BGH wies schlieBlich auch die Uberlegung zuriick, dass die Lésung der Erfindung deshalb
nahe gelegen héatte, weil die verschiedenen Komponenten eines Walzgeristes wie ein
Baukastensystem beliebig zueinander bewegbar angeordnet werden kénnten. Denn dies war zwar
theoretisch maoglich. Es verkannte jedoch, dass in der Praxis derartige Vorrichtungen aufgrund der
praktischen Erfahrungen, Gewohnheiten, Kosten, Aufwand und Risiken nicht entsprechend
konstruiert wirden. Vielmehr wirden Verbesserungen nur dort ausgefihrt, wo tatséchlich Probleme
aufgetreten waren.

I11. Kritische Wirdigung und Ausblick

Das vorliegende Urteil fuhrt die bisherige Rsp zur erfinderischen Téatigkeit nach § 4 dPatG fort. Das
vom BGH erzielte Ergebnis, wann eine Losung fir den Fachmann nach dem Stand der Technik
naheliegend ist, erscheint durchaus auf die Osterreichische Rechtslage fur ein notwendiges
Bestimmen des Abstands der Erfindung gegeniiber dem Stand der Technik, maW der
Erfindungshéhe® nach § 1 Abs 1 zweiter Halbsatz PatG. So bedarf es sowohl fiir die Suche nach der
Ldsung, als auch fur die Losung konkreter Anhaltspunkte. Allein theoretisch mdgliche Lésungen
konnen dem Fachmann eine Losung nicht nahe legen. Vielmehr missen bei der Beurteilung die
konkreten Umstande in dem jeweiligen technischen Bereich und die dortigen Gepflogenheiten bei
der Entwicklung ber(cksichtigt werden.

Eine besondere Rolle kommt dabei dem ,,Fachmann“ als MaRstabsfigur zu.? Es handelt sich dabei
um einen Mann® der Praxis auf einem bestimmten Gebiet der Technik. Er ist dariiber unterrichtet,
was zu einem bestimmten Zeitpunkt zum allgemein Ublichen Wissensstand auf dem betreffenden
Gebiet gehort. Es ist auch zu unterstellen, dass er zu allem, was zum Stand der Technik gehort,
insbesondere den im Recherchebericht angegebenen Dokumenten, Zugang hatte und Uber die
normalen Mittel und Fahigkeiten fiir routinemaRige Arbeiten und Versuche verfiigte.?

Muss ein Fachmann auf einen Fachmann aus einem anderen technischen Gebiet zuriickgreifen, so
ist dieser Fachmann der zur Aufgabenlésung berufene Fachmann. Daher sind das Wissen und
Konnen dieses Fachmanns bei der Beurteilung, ob das Patent auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruht, zugrunde zu legen. Bei gewissen fortgeschrittenen Techniken (Datenverarbeitungs- oder
Telefonanlagen) oder bei hoch spezialisierten Verfahren (die kommerzielle Produktion integrierter
Schaltungen oder komplexer chemischer Stoffe) ist ,,der Fachmann® oft eine Personengruppen,
(z.B. Forschungs- oder Produktionsteam) und keine Einzelperson. die Beurteilung, ob sich das

1 Zu den synonymen Begrifflichkeiten instruktiv OPM 11.7.2007, OBp 1/07 — Ermittlung von Pulsweiten, PBI 2008,
45 = OBI-LS 2008/131, 233 mwN.

2 \Vgl. OPM 26.9.2007, Op 4/07 — Haarersatzteil, PBI 2008, 83 = OBI-LS 2008/187, 324.

®  Oder eine ,,Fachfrau“.

*vgl. auch Art 56 EPU.



eingetragene Patent fir den Fachmann nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik
ergibt, in erster Linie von einer Tatfrage abhéngig, deren selbstdndige Beurteilung als Vorfrage sich
aber dem Gericht im Verletzungsstreit schon mangels entsprechenden Fachwissens regelméRig
entziehen wird.”

Ausblick: Fur die Beurteilung der erfinderischen Tétigkeit ist es daher gerade im 0Osterreichischen
Verletzungsprozess auch kiinftig entscheidend® sein, dass konkrete Anhaltspunkte vorgetragen
werden, die fir oder gegen das Naheliegen einer technischen Lehre sprechen. Zwar kénnen auch
theoretisch denkbare Ldsungen nahe liegen. Dies alleine ist jedoch nicht ausreichend. Vielmehr
muss immer der im Streitfall einschlagige Technikbereich beriicksichtigt werden. Nur anhand
konkreter Umstande aus dem jeweiligen Technikbereich kann beurteilt werden, ob ein Fachmann
eine theoretisch denkbare Losung auch tatsachlich in Erwégung gezogen hatte. So muss die Ldsung
fir den Fachmann gleichsam auf der Hand liegen. Der Stand der Technik muss hinreichende
Anstolle, Anregungen, Hinweise oder sonstige Anlasse fur die LOosung bieten. Dagegen koénnen
besondere Kosten, Risiken oder sonstige Schwierigkeiten bei der Realisierung einer theoretisch
denkbaren Ldsung dagegen sprechen, dass sie aus dem Stand der Technik nahegelegt wird.

IV. Zusammenfassung

Bei einer komplexen, technischen \orrichtung sprechen aufwendige Konstruktionen, fir den
Fachmann nicht ohne weiteres zu Uberschauende Risiken, Kosten und Aufwand einer
Neukonstruktion, in der Regel gegen das Naheliegen einer neuen LOsung. Jedenfalls sind derartige
Umsténde vorzubringen und gegebenenfalls im Prozess zu bescheinigen bzw. zu beweisen.

> Jiingst OGH 12.4.2011, 17 Ob 4/11d - Schischaufel, nv, mN zur stRsp.
®  Vgl. OGH 12.4.2011, 17 Ob 4/11d — Schischaufel, nv,: Aufhebung und Zuriickverweisung.



