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betreffend das europaische Patent EP 0 673 870
(= DE 695 06 604)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 25. Marz 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Meinhardt sowie der Richter Gutermuth, Dipl.-Ing. P. Harrer,
Dipl.-Ing. Schmitz und Dipl.-Ing. Pontzen

fur Recht erkannt:

I. Das européische Patent 0 673 870 wird mit Wirkung fur das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fir nichtig erklart.

Il. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

lll.Das Urteil ist fur die Klagerin im Kostenpunkt gegen Sicher-
heitsleistung in H6he von 120 % des zu vollstreckenden Betra-

ges vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 24. M&rz 1995 unter Inanspruch-
nahme der Prioritaten der franzésischen Patentanmeldungen FR 94 03 488 vom
24. Mérz 1994 und FR 94 07 151 vom 10. Juni 1994 beim Europaischen Patent-
amt angemeldeten, mit Wirkung auch fur die Bundesrepublik Deutschland erteilten
europaischen Patents 0673 870 (Streitpatent), das in der Verfahrenssprache
Franzosisch (die deutsche Ubersetzung ist insoweit ungenau bzw. unvollstandig)
mit "Procédé et installation pour réaliser des documents imprimés, document et
emballage ainsi réalisés" bezeichnet ist. Das Streitpatent, das beim Deutschen
Patent- und Markenamt unter der Nummer 695 06 604 gefuhrt wird, umfasst
13 Anspriiche, von denen die Patentanspriiche 1 und 8 in der deutschen Uberset-

zung gemal Patentschrift folgenden Wortlaut haben:



"1. Verfahren zur Herstellung, aus mindestens einer bedruckten
Papierbahn, von Druckschriften (51) mit mehreren zusammenge-
fugten Blattern (52a, 52b), wie beispielsweise Anleitungen, die ge-
faltet und mit einem Gegenstand (53) in einem Behalter (54) ange-
ordnet werden sollen, dadurch gekennzeichnet, dass man nachei-

nander:

- wahrend einer ersten Phase mindestens zwei Unterbahnen (55a,
55b) Ubereinanderlegt, die an einem ihrer Langsrander (58) zu-
sammengeflugt sind und aus der Bahn (55) stammen,;

- wahrend einer zweiten Phase die so Ubereinandergelegten, zu-
sammengefigten Unterbahnen (55a, 55b) wieder gemeinsam
aufwickelt; und

- wahrend einer dritten Phase, aus der von den so ubereinander-
gelegten, zusammengefiigten Unterbahnen (55a, 55b) bestehen-
den Bahn (59), einen Querzuschnitt und ein Falten der Unterbah-

nen (55a, 55b) gewéahrleistet.

8. Anlage zur Umsetzung des Verfahrens nach Anspruch 1 zur
Herstellung, aus mindestens einer bedruckten Papierbahn, von
Druckschriften (51) mit mehreren zusammengeflgten Blat-
tern (52a, 52b), wie beispielsweise Anleitungen, die gefaltet und
mit einem Gegenstand (53) in einem Behélter (54) angeordnet
werden sollen, dadurch gekennzeichnet, dass sie folgende Posten

bzw. Mittelkombination umfasst:

- einen ersten Posten bzw. erste Mittelkombination, um aus min-
destens einer bedruckten Papierbahn (55) mindestens zwei
Ubereinanderliegende und an einem ihrer Langsrander (58) zu-

sammengeflgte Unterbahnen (55a, 55b) herzustellen;



- einen zweiten Posten bzw. zweite Mittelkombination zum Aufwik-
keln der so Ubereinandergelegten und zusammengefugten Un-
terbahnen (55a, 55b);

- einen dritten Posten bzw. dritte Mittelkombination zum Querzu-
schneiden und Falten der Unterbahnen (55a, 55b)."

Bezlglich der Ubrigen Anspriche, die den Anspriichen 1 oder 8 untergeordnet

sind, wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klagerin geltend, der Gegenstand des Streit-
patents sei weder nach Hauptantrag noch nach Hilfsantrag patentfahig, da er sich
fur den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe,
wobei die Anderung gemafR Hilfsantrag zugleich eine unzulassige Erweiterung

darstelle. Sie beruft sich hierzu auf folgende vorveroéffentlichte Druckschriften:

Anlage K3: Sonderdruck von "Die pharmazeutische Industrie”
(Pharm. Ind. 39, 11a, Seiten 1161 bis 1166 (1977)),

Anlage K8: GB 1 546 798

Anlage K9: DE 42 21 911 Al

Weiter macht sie unter Nennung von Zeugen und Vorlage nachfolgender Unterla-

gen eine offenkundige Vorbenutzung geltend:

Anlage K4: 8 Fotos "ARSOMA" — Anlage in Nieder-Olm
Anlage K5: Rechnung 22-1-/90 vom 29. Januar 1990 an
Fa.S...

Anlage K6: Rechnung 22/90 vom 29. Januar 1990 an Fa S...
Anlage K7: Schreiben 20. Juli 1990 an Fa S...



Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 0 673 870 mit Wirkung fur das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Patent mit gednderten Anspriichen 1 bis 9 unter Ein-
beziehung erteilter Unteranspriche in die erteilten Anspriche 1 und 8. Anspruch 1
und Anspruch 6 (geanderter Anspruch 8) nach Hilfsantrag haben folgenden Wort-

laut (Anderungen kursiv):

"1. Verfahren zur Herstellung, aus mindestens einer bedruckten
Papierbahn, von bedruckten Anleitungen (51) mit mehreren zu-
sammengefugten Blattern (52a, 52b), die gefaltet und mit einem
Gegenstand (53) in einem Behélter (54) angeordnet werden sol-
len, dadurch gekennzeichnet, dass man nacheinander:

- wahrend einer ersten Phase mindestens zwei Unterbahnen (55a,
55b) mit Wendestangen oder Falzkegeln tUbereinanderlegt, und
die Unterbahnen, die aus der Bahn stammen, an einem ihrer
Langsrander (58) durch Kleben zusammenfugt;

- wahrend einer zweiten Phase die so Ubereinandergelegten, zu-
sammengefigten Unterbahnen (55a, 55b) wieder gemeinsam
aufwickelt; und

- wahrend einer dritten Phase, aus der von den so ubereinander-
gelegten, zusammengefiugten Unterbahnen (55a, 55b) bestehen-
den Bahn (59), einen Querzuschnitt und ein Falten der Unterbah-

nen (55a, 55b) gewahrleistet.



6. Anlage zur Umsetzung des Verfahrens nach Anspruch 1 zur
Herstellung, aus mindestens einer bedruckten Papierbahn, von
bedruckten Anleitungen (51) mit mehreren zusammengefligten
Blattern (52a, 52b), die gefaltet und mit einem Gegenstand (53) in
einem Behalter (54) angeordnet werden sollen, dadurch gekenn-
zeichnet, dass sie folgende Posten bzw. Mittelkombination um-

fasst:

- einen ersten Posten bzw. erste Mittelkombination, um aus min-
destens einer bedruckten Papierbahn (55) mit Wendestangen
oder Falzkegeln mindestens zwei Ubereinanderliegende und an
einem ihrer Langsrander (58) durch Kleben zusammengefiugte
Unterbahnen (55a, 55b) herzustellen;

- einen zweiten Posten bzw. zweite Mittelkombination zum Aufwik-
keln der so Ubereinandergelegten und zusammengefugten Un-
terbahnen (55a, 55b);

- einen dritten Posten bzw. dritte Mittelkombination zum Querzu-

schneiden und Falten der Unterbahnen (55a, 55b)."

Bezlglich der weiteren Anspriche, die gestrichen bzw. wortlautmafiig lediglich
umnummeriert und in ihren Ruckbeziigen angepasst wurden, wird auf die Anlage

zum Protokoll der Verhandlung vom 25. Marz 2004 verwiesen.

Die Beklagte tritt den Ausfihrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und
halt den Gegenstand des Streitpatents, zumindest in seiner beschrankten Fas-
sung, fur patentfahig. Die offenkundige Vorbenutzung sei unklar und zweifelhatft,
die Klagerin zur Vorlage entsprechender Unterlagen (Originale B4 bis B6, vgl un-
ten) aus dem franzosischen Verletzungsverfahren verpflichtet.



Zur Stitzung ihres Vorbringens legt die Beklagte vor:

B1:
B3:
B4:
BS:
B6:
B7:
B8:
BO:

B10:

B11:
B12:
B13:

Muster Medikamentenanleitung "Polery Adultes”

Muster Medikamentenanleitung vierseitig doppelt bedruckt
doppelseitige Kopie "ARSOMA"-Etiketten (Streifen)
doppelseitige Kopie "ARSOMA"-Etiketten (fertiges Etikett)
doppelseitige Kopie Streifen-Gepackanhanger "Priority"
Videoaufnahme Schneid-Falz-Maschine

Rolle mit aufgewickelten Medikamentenanleitungen

Urteil Tribunal de Grande Instance Paris vom 20. Septem-
ber 2002

geheftetes Konvolut mit Kopien

a) Erklarung B... vom 2. Marz 2000

b) Urkunde des Notars N... vom 30. Novem-

ber 2000

c) Urkunde des Notars N... vom 8. Juni 2001

Kopie Urkunde des Notars N... vom 10. Januar 2002
Internet-Ausdruck LEO vom 25. Mérz 2004 zu "assembler”
Konvolut beschadigter gefalzter Medikamentenanleitungen

"Plavix"

Entscheidungsgrinde

Die Klage, mit der der in Artikel Il § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatUG, Artikel 138 Ab-
satz 1 lit a EPU in Verbindung mit Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPU vorge-

sehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit geltend gemacht wird,

ist zulassig und begrindet.



Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und eine Anlage zur Herstellung von Druck-
schriften, wie beispielsweise Anleitungen aus mindestens einer bedruckten Pa-
pierbahn, fur die spatere Anordnung in einem Behalter zusammen mit einem Ge-

genstand, dessen Gebrauch in der Anleitung beschrieben ist.

Nach der Streitpatentschrift (im Folgenden ist auf die deutsche Ubersetzung
DE 695 06 604 T2 Bezug genommen) ist es aus dem Stand der Technik bekannt
(S 2, Z 19-33), mit Anleitungen bedruckte Papierbahnen auf Rollen zu wickeln, die
Papierbahnen zur Weiterverarbeitung abzuwickeln, querzuschneiden und die so
erhaltenen Anleitungen in "Schneide-Falz-Maschinen™ zu falten. Anschliel3end
werden die gefalteten Anleitungen als Packungsbeilagen einer Kartonierungsma-
schine zugefuhrt, mit der die Packungsbeilagen zusammen mit dem Packungsge-
genstand verpackt werden.

Nachteilig am bekannten Stand der Technik ist wegen der Zunahme der Informa-
tionen auf der Anleitung, dass deren Malie aufgrund der Verpackungsgrof3e und
der Leistungsfahigkeit der "Schneide-Falz-Maschinen" begrenzt sind (S 3, Z 3-20).

Nach dem Schriftsatz der Beklagten vom 20. Mai 2003 (S 3, 2. Abs) ist es Aufga-
be der Erfindung, Anleitungen mit relativ groRen Abmessungen ohne bedeutende
Anderung der ublichen Schneide-Falz-Maschinen herzustellen, womit eine Verviel-
fachung der Nutzoberflache der Anleitungen ohne wesentliche Beeinflussung der

Gesamtherstellungskosten erzielt werden soll.

Die Losung dieser Aufgabe erfolgt nach Hauptantrag mit dem Verfahren nach An-
spruch 1 sowie mit der Vorrichtung nach Anspruch 8, hilfsweise mit gednderten

nebengeordneten Anspriichen 1 und 6.



Der wesentliche Lésungsgedanke liegt darin, zur Erhéhung der Informationen auf
einer Packungsbeilage, statt einer mehrere Papierbahnen zu bedrucken. Zum Zwi-
schenspeichern nach dem Druck werden die aus der Papierbahn stammenden,
mindestens zwei bedruckten, an einem ihrer Langsréander zusammengeflgten Un-
terbahnen Ubereinandergelegt und auf einer Rolle aufgewickelt, bis sie in einer
Schneide-Falz-Maschine weiterverarbeitet werden. Mit dieser werden zu einem
spateren Zeitpunkt die wieder abgewickelten Bahnen zu Einzelanleitungen abge-
schnitten und die so erhaltene Packungsbeilage jeweils packungsgerecht gefaltet,
um zusammen mit dem Produkt U-férmig in die Verpackung eingefiihrt werden zu

kdnnen.

1. Zum Hauptantrag

1.1. Offenbarung

Die Anspriche nach Hauptantrag entsprechen den mit der Patentschrift
EP 0673 870 B1 bzw. ihrer deutschen Ubersetzung DE 695 06 604 T2 erteilten
Anspruchen. Die urspringliche Offenbarung ihrer Gegensténde ist unstrittig.

1.2. Patentfahigkeit der Anspriche 1 und 8

Die Gegenstande der nebengeordneten, im Folgenden gemeinsam behandelten
Anspriiche 1 und 8 nach Hauptantrag stellen keine patentfahige Erfindung dar, da
sie zwar neu sind, was auch die Klagerin nicht in Abrede stellt, aber nicht auf erfin-
derischer Téatigkeit beruhen.

Der maf3gebliche Fachmann ist insoweit ein Meister oder Fachhochschulingenieur
fur Druckereitechnik mit einschlagigen Kenntnissen und Erfahrungen in der Her-
stellung und Weiterverarbeitung von Druckschriften, insbesondere aus mehreren
zusammengefugten Blattern. Das Verfahren nach Anspruch 1 und die Anlage
nach Anspruch 8 sind neu, weil weder die von der Klagerin in das Verfahren ein-
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gefuhrten Entgegenhaltungen noch die von ihr geltend gemachte offenkundige
Vorbenutzung alle beanspruchten Merkmale aufweisen.

Nach dem Sonderdruck "Die pharmazeutische Industrie” (Pharm. Ind. 39, 1la,
Seiten 1161 bis 1166 (1977)), Anlage K3, wird in einer Schneide-Falz-Maschine
nur eine einlagige bedruckte Papierbahn als Packungsbeilage weiterverarbeitet,
wogegen nach dem Streitpatent mindestens zwei Unterbahnen einer bedruckten
Papierbahn vor der Weiterverarbeitung Gibereinandergelegt werden.

Aus der GB 1 546 798 (K8) ist der Verfahrensablauf vom Langsschneiden von vier
bedruckten Bahnen bis zum Weitertransport der Ubereinandergelegten Bahnen
bekannt, nicht jedoch das Zusammenfligen der Bahnen gemald dem Streitpatent.
Die DE 4 221 911 Al (K9) betrifft das Aufwickeln von einzelnen gefalzten Druck-
bogen in Form eines Schuppenstroms, nicht jedoch die Herstellung der Druckbo-
gen aus mehrlagigen Papierbahnen.

Die angebliche offenkundige Vorbenutzung (Anlagen K4-7) betrifft bedruckte, aus
zwei Lagen bestehende Blatter wie Gepackanhanger, die im Gegensatz zum
Streitgegenstand nicht an einem Langsrand, sondern vollflachig miteinander ver-
klebt sind.

Die Ubrigen im Verfahren genannten Druckschriften liegen weiter ab und stehen
deshalb dem Streitgegenstand offensichtlich nicht neuheitsschéadlich entgegen.

Aus dem Sonderdruck nach Anlage K3 sind jedoch bereits ein Verfahren und eine
Vorrichtung zur Herstellung von aus einer bedruckten Papierbahn stammenden
Anleitungen, die gefaltet zusammen mit einem Gegenstand in einem Behélter an-
geordnet werden sollen, gemald den Oberbegriffen der Anspriche 1 und 8 des
Streitpatents bekannt. Auch sind der K3 Merkmale der "zweiten und dritten Phase"
der Anspriiche 1 und 8 zu entnehmen. Nach K3 wird eine zu "Prospektrollen” auf-
gewickelte, mit Anleitungen bedruckte Bahn wieder abgewickelt, um sie mittels ei-
nes Rollenschneidfalzautomaten weiter zu verarbeiten, s. Abb. 2a. Mit dieser Ma-
schine wird die Bahn gemal der "dritten Phase" zu Einzelanleitungen abgeschnit-
ten und die so erhaltenen Packungsbeilagen werden packungsgerecht gefaltet,
um sie der Verpackung zusammen mit dem Arzneimittel zuzufiihren (Fullgutkette),

S. insbesondere S 4, Sp 5 "Beschreibung des Verfahrens Il, Prospekte von der
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Rolle". Auch das Wiederaufwickeln der bedruckten Bahn (Prospekt) zum Zwi-
schenspeichern vor der Weiterverarbeitung gemald der "zweiten Phase" ist aus
der K3 herleitbar, wonach die bedruckten Papierbahnen in Rollenform (Prospekt-
rollen), also aufgewickelt, von einer Druckerei geliefert werden, s S 7, Ful3note zu
Tab. 3. Demnach werden die Papierbahnen nach dem Druck nicht sofort der Wei-
terverarbeitung in einer Schneide-Falz-Maschine zugefuhrt, sondern zunachst zur
Zwischenspeicherung wieder zu Rollen aufgewickelt. Damit wird — bei Druck und
Weiterverarbeitung am gleichen Ort — ein Ausgleich zwischen der in der Regel
schneller arbeitenden Druckmaschine und der langsameren Schneide-Falz-Ma-
schine ermdglicht. Bei Druck und Weiterverarbeitung an unterschiedlichen Orten
wird mit der Zwischenspeicherung auf Rollen der Transport von der Druckerei zur

Schneide-Falz-Maschine zumindest erleichtert.

Von dem Verfahren und der Anlage nach der K3 unterscheidet sich der Streitge-
genstand demnach durch die Merkmale der "ersten Phase", wonach mehrere aus
der bedruckten Papierbahn stammende Unterbahnen Ubereinander gelegt wer-
den, die an einem ihrer Langsrander zusammengefugt sind, wogegen in der K3

nicht von mehrlagigen Druckprodukten die Rede ist.

Steht der Fachmann fir Druckereitechnik vor dem Problem, mehr Informationen
auf einer herzustellenden Druckschrift — bei gleicher Schriftgrof3e — unterzubrin-
gen, ist es ihm gelaufig, das zu bedruckende Papierformat zu vergroRern. Fordert
der Besteller der Druckschrift jedoch die Einhaltung bestimmter Mal3e, weil bei-
spielsweise das Format einer Zeitschrift beibehalten werden soll oder — wie im vor-
liegenden Fall - die Weiterverarbeitung eines gréf3eren Formats auf vorhandenen
Schneide-Falz-Maschinen nicht moglich ist, gelangt der Fachmann zwangslaufig
zur Losung, dem Besteller mehrlagige Druckschriften wie nach dem Streitpatent

anzubieten.
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Hinweise auf mehrlagige Druckschriften entnimmt der Fachmann bereits der
GB 1 546 798 (K8), Fig und S 2, Z 38-50. Danach ist eine Vorrichtung zur Herstel-
lung von bedruckten Papierbahnen gemaf der "ersten Phase" bekannt, die aus ei-
ner Bahn vier Unterbahnen erzeugt und diese an den Seitenrandern bundig tGber-
einanderlegt, um sie zur Weiterverarbeitung, wie Querschneiden fir Blucher oder
Heftchen, S 1, Z 38-40, weiter zu transportieren. Dass die Ubereinander gelegten
Unterbahnen gemalR den Anspriichen 1 und 8 des Streitpatents zusammengefiigt,
also zueinander fixiert sind, ist der K8 zwar nicht zu entnehmen. Um ein Verrut-
schen der Ubereinander liegenden Unterbahnen und damit spatere Fehlschnitte im
Druckbild zu vermeiden, sind jedoch fir den Fachmann selbstverstandlich die
ubereinander liegenden Bahnen in bleibende Ubereinstimmung zu bringen, damit
auch bei der Weiterverarbeitung, beispielsweise in einer Schneide-Falz-Maschine,
die Lage der ubereinander liegenden Unterbahnen noch zueinander passt.

Aber auch aus Grunden der praktikableren Handhabung einer zusammen mit dem
Gegenstand verpackten Packungsbeilage durch den Verbraucher liegt es nahe,
nicht mehrere lose Blétter, sondern — wie bisher vom Verbraucher gewohnt - eine
einzige gefaltete Packungsbeilage aus der Verpackung zu entnehmen, die aus
mehreren verbundenen Blattern in Form eines Heftchens besteht. Dass die Fixie-
rung an einem der beiden Langsrander erfolgt, ist selbstverstandlich bei einem
zum Lesen bestimmten Druckprodukt, in dem noch dazu aufgabengemalf? viele In-
formationen unterzubringen sind, was eine andere Art der Zusammenfligung
- beispielsweise in der Blattmitte - verbietet. An einem Langsrand mehrlagige
Druckprodukte zusammenzufugen, ist somit eine im Ublichen Fachwissen des
Druckerei-Fachmannes liegende MalRnahme, die keines druckschriftlichen Nach-
weises bedarf. Im Ubrigen ist in den Anspriichen 1 und 8 des Streitpatents die Art
der Zusammenfligung der Ubereinanderliegenden Bahnen an einem Langsrand of-
fengelassen. Damit ist schon beim Erzeugen von zwei Unterbahnen durch Langs-
falten der bedruckten Papierbahn, also ohne Langsschneiden, eine Zusammenfi-
gung an einem der Langsrander nach dem Falten gegeben, aber auch der Einsatz

von Hilfsmitteln wie Klebemittel, Heftklammern o.a. mdglich.
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Die von der Beklagten geltend gemachten Schwierigkeiten beim Wiederaufrollen
mehrlagiger, einseitig zusammengefugter Bahnen héngen von Bedingungen wie
der Papierdicke, der Art der Zusammenfiigung der Bahnen an ihrem Rand, dem
Rollendurchmesser o0.4. ab. Der Fachmann wéahlt ohne weiteres diese Bedingun-
gen so aus, dass ein problemloses Aufrollen von Ubereinandergelegten Unterbah-
nen moglich ist. Abgesehen davon lehren die Anspriiche 1 und 8 keinerlei Gegen-
malinahmen, womit Fehler beim Aufrollen zu vermeiden waren. Vielmehr wird bei
Problemen der Fachmann routinemaRig beispielsweise die Dicke der durch einen
Kleber erfolgten Zusammenfugung prufen und ggf. den Kleber wechseln, die Pa-

pierdicke senken, den Rollendurchmesser erhéhen o.a.

Dass nach Meinung der Beklagten die K8 "keine Hinweise auf erfindungsgemalle
Medikamentenanleitungen gabe" mag zwar zutreffen, aber diese ausschliel3liche
Verwendung ist auch nicht beansprucht. Im Ubrigen ist der hier zustandige Druk-
kerei-Fachmann fiur jegliche Art von Druckereiprodukten und deren Weiterverar-

beitung zustandig.

Auch der Hinweis der Beklagten auf die Schwierigkeiten beim Verarbeiten von
dinnem Papier Uberzeugt nicht, da der einschlagige Fachmann gewohnt ist, un-
terschiedliche Papierstarken zu berucksichtigen. Abgesehen davon ist in den An-

spruchen 1 und 8 nicht von einer speziellen Papierstarke die Rede.

Somit sind alle MaRnahmen der Anspriche 1 und 8 nach Hauptantrag fir den
Fachmann sowohl fir sich als auch in ihrem Zusammenwirken zumindest nahe lie-
gend, wenn nicht sogar selbstverstandlich. Es entsteht keinerlei kombinatorische
oder Uberraschende Wirkung, weder durch die beanspruchten MaRnahmen der
"ersten und zweiten Phase" bei der Weiterverarbeitung der bedruckten Papier-
bahn nach dem Druck noch durch die beanspruchten MalRnahmen der "dritten
Phase" bei der Weiterverarbeitung in der Schneide-Falz-Maschine. Vielmehr han-
delt es sich bei den beanspruchten Merkmalen lediglich um eine Aneinanderrei-
hung von dem Fachmann zur Losung der jeweiligen Aufgabe gelaufigen Mal3nah-

men.
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Aus diesen Grunden wurde der Senat von der Klagerin davon Uberzeugt, dass
ausgehend von dem bekannten Produktionsablauf einer Packungsbeilage nach
der K3 in Kombination mit dem Fachwissen des Fachmannes und der Lehre der
K8, mehrere bedruckte Unterbahnen lbereinander zu legen, die Gegenstande der

Anspriche 1 und 8 nach Hauptantrag nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhen.

1.3. Unteranspriiche

Eine eigenstandige erfinderische Qualitat der Unteranspriiche hat die Beklagte nicht

geltend gemacht und ist auch fur den Senat nicht ersichtlich.

Nach den Anspriichen 2 und 11 wird die bedruckte Bahn zur Erzeugung von mehre-
ren Unterbahnen langs geschnitten. Dies ist bereits aus der K8, Figund S 2, Z 21-24,
bekannt.

Nach Anspruch 3 werden die Unterbahnen gleichzeitig mit dem Ubereinanderlegen
an einem ihrer Langsrander zusammengefigt, was lediglich eine im konstruktiven Er-
messen des Fachmannes liegende MalRnahme darstellt und ohne weiteres durch
dem Fachmann gelaufiges Langsfalten der bedruckten Bahn gemaR Anspruch 4 er-
reicht wird.

Nach den Anspriichen 5 und 12 erfolgt das Ubereinanderlegen der Unterbahnen mit-
tels Wendestangen oder Falzkegeln. Beide Mdglichkeiten liegen im konstruktiven Er-
messen des Fachmannes, wobei aus der K8, Fig und S 2, Z 41-42, das Ubereinan-
derlegen von Unterbahnen mit Wendestangen (diverter bars 50) ebenso bereits be-
kannt ist, wie die Herstellung von drei oder mehr Unterbahnen nach Anspruch 6.

Das Zusammenfligen von Langsrandern von Druckschriften durch Kleben nach den
Ansprichen 7 und 13 ist eine in der Weiterverarbeitung von Druckprodukten fachno-
torische MalRnahme, wobei der Zeitpunkt der Klebung — erfindungsgemal? in der "er-
sten Phase" nach dem Ubereinanderlegen der Unterbahnen — vom Fachmann je
nach den Erfordernissen ohne weiteres festgelegt wird.

Der Anspruch 9 ist gekennzeichnet durch einen der Schneide-Falz-Maschine folgen-
den "vierten Posten" zur Verpackung der Packungsbeilage (Druckschrift) und des
Gegenstands in einem Behalter, was dem in den Oberbegriffen der Ansprtiche 1 und
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8 angegebenen Verwendungszweck entspricht und somit bereits aus der diese Ober-
begriffe abdeckenden K3, S 4, Sp 5 "Beschreibung des Verfahrens Il, Prospekte von
der Rolle" (Fullgutkette) bekannt ist.

Der Anspruch 10 betrifft schlief3lich die selbstverstandliche MalRnahme, dass bei der
Weiterverarbeitung einer bedruckten Bahn dieser eine Druckeinrichtung ("Druckpo-

sten") vorgelagert ist.

Aus diesen Grunden beruhen die Verfahren der auf den Anspruch 1 nach Haupt-
antrag unmittelbar oder mittelbar riickbezogenen Anspriche 2 bis 7 sowie die An-
lagen der auf den Anspruch 8 nach Hauptantrag unmittelbar oder mittelbar rtickbe-
zogenen Anspriiche 9 bis 13 nicht auf erfinderischer Tatigkeit und fallen als echte

Unteranspriiche mit den Anspriichen 1 und 8.

2. Zum Hilfsantrag

2.1. Offenbarung

Die Gegenstande der Anspriiche 1 und 6 nach Hilfsantrag unterscheiden sich von
den Ansprichen 1 und 8 nach Hauptantrag dadurch, dass in den Anspruch 1 nach
Hilfsantrag Merkmale aus den erteilten Anspriichen 5 (Wendestangen oder Falzke-
gel) sowie 7 (Kleben) und in den Anspruch 6 nach Hilfsantrag Merkmale aus den er-
teilten Ansprichen 12 (Wendestangen) sowie 13 (Klebemittel) aufgenommen sind.
Die Gegenstande der erteilten Anspriche sind, wie unter 1.1. angegeben, unstrittig
ursprunglich offenbart.

Die weitere Anderung in den Anspriichen 1 und 6 nach Hilfsantrag betrifft lediglich ei-
ne Beschrankung des Verwendungszwecks. Statt "Druckschriften..., wie beispiels-
weise Anleitungen” in den erteilten Ansprichen 1 und 8 umfassen die Anspriiche 1
und 6 nach Hilfsantrag nun nur noch "Bedruckte Anleitungen”, aber nicht Druckschrif-

ten allgemeiner Art.
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Die tibrigen Anderungen in den Anspriichen nach Hilfsantrag sind rein sprachlicher

Art oder betreffen die Umnummerierung bzw. Riickbeziehung der Anspriiche.

2.2. Patentfahigkeit der Anspriiche 1 und 6

Die Gegenstande der nebengeordneten, im Folgenden gemeinsam behandelten
Anspruche 1 und 6 nach Hilfsantrag stellen keine patentfahige Erfindung dar, weil
sie — wie diejenigen nach Hauptantrag - zwar neu sind, aber ebenfalls nicht auf er-

finderischer Téatigkeit beruhen.

Gegenuber den Ansprichen 1 und 8 nach Hauptantrag sind die entsprechenden An-
spriche 1 und 6 nach Hilfsantrag dadurch beschrankt, dass in der "ersten Phase"
das Ubereinanderlegen der Unterbahnen mit Wendestangen oder Falzkegel (letzte-
res nur nach Anspruch 1) und das Zusammenfiigen der Unterbahnen an ihren
Langsrandern durch Kleben erfolgt. Wie unter 1.3. zu den Ansprtichen 5 und 12 nach
Hauptantrag bereits dargelegt, stellt das Ubereinanderlegen der Unterbahnen mittels
Wendestangen oder Falzkegeln nur dem Fachmann gelaufige konstruktive Mafl3nah-
men dar, wobei aus der K8, Fig und S 2, Z 41-42, das Ubereinanderlegen von Unter-
bahnen mit Wendestangen (diverter bars 50) hervorgeht. Wie ebenfalls unter 1.3. zu
den Anspruchen 7 und 13 nach Hauptantrag bereits dargelegt, ist das Zusammenfi-
gen von Langsrandern von Druckschriften durch Kleben eine in der Weiterverarbei-
tung von Druckprodukten fachnotorische MalRnahme, wobei der Zeitpunkt der Kle-
bung — erfindungsgemaR in der "ersten Phase" nach dem Ubereinanderlegen der
Unterbahnen — vom Fachmann je nach den Erfordernissen ohne weiteres festgelegt

wird.

Somit stellen alle MaRnahmen der Anspriche 1 und 6 nach Hilfsantrag fur den
Fachmann sowohl fir sich als auch in ihrem Zusammenwirken nur einfache nicht
erfinderische MaRnahmen dar. Es entsteht —auch durch die beschrankenden
Merkmale nach Hilfsantrag - keinerlei kombinatorische oder Uberraschende Wir-
kung, weder durch die beanspruchten Mal3Bhahmen der "ersten und zweiten Pha-
se" bei der Weiterverarbeitung der bedruckten Papierbahn nach dem Druck noch
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durch die beanspruchten MalRnahmen der "dritten Phase" bei der Weiterverarbei-
tung in der Schneide-Falz-Maschine. Vielmehr handelt es sich bei den auch nach
Hilfsantrag beanspruchten Merkmalen lediglich um eine Aneinanderreihung von

dem Fachmann zur Losung der jeweiligen Teilaufgabe gelaufigen MaRnahmen.

Aus diesen Grunden hat die Klagerin den Senat davon Uberzeugt, dass ausge-
hend von dem bekannten Produktionsablauf einer Packungsbeilage nach der K3
in Kombination mit dem Fachwissen des Fachmannes und der Lehre der K8, meh-
rere bedruckte Unterbahnen mit Wendestangen ubereinander zu legen, auch die
Gegenstande der Anspriche 1 und 6 nach Hilfsantrag nicht auf erfinderischer Ta-
tigkeit beruhen.

2.3. Unteranspriche

Die nach Hilfsantrag verbliebenen Unteranspriche betreffen bereits unter 1.3. als
nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhend abgehandelte Gegenstande und fallen
daher ebenfalls als echte Unteranspriiche mit den Anspriichen 1 und 6 nach Hilfs-

antrag.

3. Aus diesen Griinden war das Streitpatent in vollem Umfang fur nichtig zu erkla-

ren.

4. Zur Inanspruchnahme der Prioritat

Da der gesamte im Verfahren genannte Stand der Technik, einschlief3lich der zur
angeblichen offenkundigen Vorbenutzung angegebenen Handlungen, alter ist als
die beiden franzésischen Patentanmeldungen FR 9 403 488 vom 24. Méarz 1994
und FR 9 407 151 vom 10. Juni 1994, deren Prioritaten in Anspruch genommen
worden sind, kann es dahingestellt bleiben, ob die Inanspruchnahme der Prioritat
der alteren FR 9 403 488 (kein Wiederaufwickeln in zweiter Phase) zu Recht er-
folgt ist, obgleich nur in der jingeren FR 9 407 151 ein zur erteilten Erfindung
identischer Gegenstand vorzufinden sein mag.
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Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemafR §8 84 Abs 2
PatG in Verbindung mit 8 91 Abs 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung Uber
die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf 88 99 Abs. 1 PatG, 709 ZPO.

Meinhardt Gutermuth Harrer Schmitz Pontzen
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