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betreffend das deutsche Patent 36 16 566

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 25. Juni 2002 unter Mitwirkung des Richters
Gutermuth als Vorsitzenden, des Richters Dipl.-Ing. Dr. Henkel, der Richterin
Pischel sowie der Richter Dipl.-Phys. Ph.D./M.1.T. Cambridge Skribanowitz und
Dipl.-Ing. Harrer

fur Recht erkannt:

I. Das deutsche Patent 36 16 566 wird dadurch teilweise flr

nichtig erklart, dass

1) Anspruch 1 folgende Fassung erhalt:

1. Sammelhefter mit Anlegestationen, welche im Ma-
schinentakt angetrieben und an einer Sammelstrecke
mit sattelformiger Auflage fur die darauf rittlings ab-
gelegten vereinzelten Druckbogen angeordnet sind,
wobei die Sammelstrecke mit langs der Auflage wirk-
samen Mitnehmern versehen ist, welche die abge-
legten Druckbogen von Anlegestation zu Anlegesta-
tion und dann zu einem im Wirkbereich der Sammel-
strecke vorgesehenen Heftapparat transportieren,
dadurch gekennzeichnet , dass der Sammelhefter
in Kombination folgende Merkmale aufweist:

a) parallel zur erwahnten Sammelstrecke ist wenig-
stens eine weitere gleich aufgebaute Sammel-
strecke vorhanden, wobei die Sammelstrecken
symmetrisch zu einer Achse (1) und um diese

drehend angeordnet sind,



b) mit jedem Maschinentakt beschicken die Anlege-
stationen (7, 8, 19) nacheinander jede sattelfor-
mige Auflage (3) einer der Sammelstrecken mit
einem Druckbogen, wobei bei allen Sammel-
strecken die Druckbogen mit der offenen Seite
voran gegen die Sammelstrecke geférdert und
aufgespreizt werden, und die Sammelstrecken
drehen sich um den Winkelabstand zwischen
zwei Sammelstrecken weiter,

c) der Heftapparat (9) ist wenigstens zwei benach-
barten Sammelstrecken in deren Wirkbereich zu-
geordnet und weist je Sammelstrecke minde-
stens einen Heftkopf (12, 13, 33) auf, wobei im
Wirkbereich des Heftapparates (9) die zusam-
mengetragenen Druckbogen relativ zu den Sam-
melstrecken stillstehen und die Heftkbpfe (12,
13, 33) beim Heftvorgang wahrend eines Bewe-
gungsweges den Sammelstrecken im Gleichlauf
folgen,

d) es sind Mittel (3, 4, 10) vorhanden, um die
Druckbogen unabhangig von der Angriffsrichtung
der Schwerkraft in hinreichender Anlage mit der

sattelférmigen Auflage zu halten.

2) die Anspriche 2, 3 und 6 auf vorstehenden Anspruch 1

riickbezogen sind.

[I. Im Gbrigen wird die Klage abgewiesen.

lll. Von den Kosten des Rechtsstreits tragt die Klagerin 4/5 und
die Beklagte 1/5.



IV. Das Urteil ist im Kostenpunkt vorlaufig vollstreckbar, wobei
die Sicherheitsleistung fur beide Parteien jeweils 120 % des

jeweils zu vollstreckenden Betrages betragt.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 36 16 566 (Streit-
patent), das am 16. Mai 1986 unter Inanspruchnahme der Prioritat der schweizeri-
schen Patentanmeldung CH 02 354/85-8 vom 4. Juni 1985 angemeldet worden ist
und einen Sammelhefter betrifft. Es umfasst 6 Patentanspriche, von denen Pa-
tentanspruch 1 in der geltenden Fassung (= die Fassung, die er durch die be-
schrankte Aufrechterhaltung im Einspruchsbeschwerdeverfahren - Entscheidung
des 11. Senats des Bundespatentgerichts vom 19. September 1994 im Verfahren
11 W (pat) 45/92 (Anlage N1)- erhalten hat; vgl Patentschrift DE 36 16 566 C3) fol-
genden Wortlaut hat:

"1. Sammelhefter mit Anlegestationen, welche im Maschinen-
takt angetrieben und an einer Sammelstrecke mit sattelfor-
miger Auflage fir die darauf rittlings abgelegten vereinzel-
ten Druckbogen angeordnet sind, wobei die Sammelstrecke
mit langs der Auflage wirksamen Mitnehmern versehen ist,
welche die abgelegten Druckbogen von Anlegestation zu
Anlegestation und dann zu einem im Wirkbereich der Sam-
melstrecke vorgesehenen Heftapparat transportieren, da-
durch gekennzeichnet , dass der Sammelhefter in Kombi-
nation folgende Merkmale aufweist:

a) parallel zur erwdhnten Sammelstrecke ist wenigstens eine
weitere gleich aufgebaute Sammelstrecke vorhanden, wo-
bei die Sammelstrecken symmetrisch zu einer Achse (1)

und um diese drehend angeordnet sind,



b) mit jedem Maschinentakt beschicken die Anlegestationen
(7, 8, 19) die sattelformige Auflage (3) eine der Sammel-
strecken mit einem Druckbogen, und die Sammelstrecken
drehen sich um den Winkelabstand zwischen zwei Sam-
melstrecken weiter,

c) der Heftapparat (9) ist wenigstens zwei benachbarten
Sammelstrecken in deren Wirkbereich zugeordnet und
weist je Sammelstrecke mindestens einen Heftkopf (12,
13, 33) auf, wobei im Wirkbereich des Heftapparates (9)
die zusammengetragenen Druckbogen relativ zu den
Sammelstrecken stillstehen und die Heftkopfe (12, 13, 33)
beim Heftvorgang wahrend eines Bewegungsweges den

Sammelstrecken im Gleichlauf folgen."

Patentanspruch 1  hatte in der erteilten Fassung (vgl Patentschrift
DE 36 16 566 C2) noch folgenden Wortlaut:

"1. Sammelhefter mit Anlegestationen, welche im Maschinen-
takt angetrieben und an einer Sammelstrecke mit sattelfor-
miger Auflage flr die darauf rittlings abgelegten Druckbo-
gen angeordnet sind, wobei die Sammelstrecke mit langs
der Auflage zu einem Heftapparat wirksamen Mitnehmern
versehen ist, dadurch gekennzeichnet , dass der Sammel-
hefter in Kombination folgende Merkmale aufweist:

a) parallel zur erwahnten Sammelstrecke ist wenigstens eine
weitere Sammelstrecke mit Mitnehmern (6) vorhanden,

b) mit jedem Maschinentakt beschicken die Anlegestationen
(7, 8, 19) nacheinander jede der Sammelstrecken mit ei-
nem Druckbogen, wobei bei allen Sammelstrecken die
Druckbogen mit der offenen Seite voran gegen die Sam-

melstrecke gefdrdert und aufgespreizt werden und



c) der Heftapparat (9) wenigstens zwei benachbarten Sam-
melstrecken in deren Wirkbereich zugeordnet ist und je
Sammelstrecke mindestens einen Heftkopf (12, 13, 33)

aufweist."

Wegen der Patentanspriche?2,3 und6 wird auf die Patentschrift
DE 36 16 566 C3 Bezug genommen.

Mit ihrer Teilnichtigkeitsklage macht die Klagerin geltend, der Gegenstand des Pa-
tentanspruchs 1 des Streitpatents in der geltenden Fassung sei in seinem Schutz-
bereich erweitert, gehe zudem Uber den Inhalt der beim Patentamt urspriinglich
eingereichten Anmeldung hinaus und sei nicht patentfahig, da er sich fir den
Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe. Dies gelte

auch fur die hilfsweise verteidigten Fassungen des Streitpatents.

Sie beruft sich hierzu auf folgende vorveréffentlichte Druckschriften:

1) europaische Patentanmeldung EP 095 603 Al (Anlage N14)
2) deutsche Patentschrift DE 33 43 466 C1 (D2)

3) deutsche Offenlegungsschrift DE 31 08 551 Al (Anlage 5)
4) deutsche Offenlegungsschrift DE 26 04 101 Al (Anlage 6)
5) deutsche Auslegeschrift 1 055 499 (D3)

6) DDR-Patentschrift 96 433 (D4)

7) deutsche Offenlegungsschrift DE 31 17 419 Al (Anlage 8)
8) US-Patentschrift 4 478 398

9) US-Patentschrift 2 207 413.

Die Klagerin beantragt,

das Patent 36 16 566 im Umfang der Anspriiche 1 bis 3 und 6

fur nichtig zu erklaren.



Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,
hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent im Umfang der in der

mundlichen Verhandlung tberreichten Hilfsantrage 1 bis 4.

Sie tritt den Ausfihrungen der Klagerin in allen Punkten entgegen und halt das
Streitpatent weder in seinem Schutzbereich noch gegeniber der Ursprungsoffen-
barung flur erweitert und hélt das Streitpatent gegentber dem Stand der Technik
fur patentfahig. Hinsichtlich der von der Beklagten zum Stand der Technik einge-
reichten Druckschriften, Anlagen N8 bis N12, wird auf Blatt 64 bis 68 der Akten
Bezug genommen. Sie hat weiter als vorveroffentliche Druckschriften die deutsche
Offenlegungsschrift 24 47 336 (Anlage N15) und die US-Patentschrift 2 717 383
(Anlage N16) genannt.

Entscheidungsgriinde

Die Klage, mit der die Nichtigkeitsgrinde der Erweiterung des Schutzbereichs des
Patents, § 22 Abs 1 2. Alternative PatG, der unzulédssigen Erweiterung, 8 22 Abs 1
iVm § 21 Abs 1 Nr 4 PatG sowie der mangelnden Patentfahigkeit, 8§ 22 Abs 1 iVm
§ 21 Abs 1 Nr 1 PatG geltend gemacht werden, ist nur zum Teil begrindet. Denn
die angegriffenen Patentanspriche 1 bis 3 und 6 des Streitpatents haben zwar
weder in der geltenden Fassung noch in der nach den Hilfsantragen 1 und 2 ver-
teidigten Fassung Bestand, weil insoweit eine Erweiterung des Schutzbereichs
und/oder eine unzulassige Erweiterung vorliegt. In der nach dem Hilfsantrag 3 ver-
teidigten Fassung ist das Streitpatent hingegen weder in seinem Schutzbereich
noch gegeniber der Ursprungsoffenbarung unzuléassig erweitert und insoweit auch

gegeniuber dem Stand der Technik patentfahig.



1. Das Streitpatent betrifft einen Sammelhefter, mit dem bedruckte und gefaltete
Bogen (Druckbogen) gesammelt und anschlieBend in der gleichen Maschine zur
Herstellung von mehrseitigen Druckprodukten wie Zeitschriften, Broschiren oder
dergleichen geheftet werden. Dabei werden die einzelnen Druckbogen von innen
nach aufen Ubereinandergelegt und dann im Falzbereich geheftet. Nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 besteht ein derartiger Sammelhefter aus den Kom-
ponenten Anlegestation, Sammelstrecke und Heftapparat. Die Anzahl der Anlege-
stationen entspricht der Anzahl der Druckbogen des fertigen Druckproduktes. Je-
de Anlegestation liefert an die Sammelstrecke einen bestimmten Druckbogen und
zwar in der Reihenfolge, dass die erste Anlegestation den innersten Druckbogen
des fertigen Druckproduktes liefert, die zweite Anlegestation den - von innen nach
aul3en betrachtet - nachstfolgenden Druckbogen und so weiter. Die Sammelstre-
cke nimmt die von den Anlegestationen auf ihrer sattelférmigen Auflage rittlings
abgelegten Druckbogen auf. Mit Hilfe von Mitnehmern werden die Druckbogen
langs ihrer Auflage von Anlegestation zu Anlegestation und schliel3lich zum Heft-
apparat seitlich vorgeschoben, in welchem sie zu fertigen Druckprodukten zusam-
mengefugt werden.

Ein Sammelhefter dieser Gattung ist gemaf der Streitpatentschrift, Spalte 1, Zei-
len 4 - 24, aus der CH-PS 519 993 (P9) bekannt. Sein Nachteil ist die geringe Ar-
beitsgeschwindigkeit.

Vor diesem Hintergrund ist es Aufgabe der Erfindung, einen Sammelhefter geman
dem Oberbegriff des Anspruchs 1 zu schaffen, welcher bei gleicher praziser Ver-
arbeitung der gefalteten Einzelb6gen wie bei der gattungsgemaflien Maschine ein
Mehrfaches der Produktionsgeschwindigkeit zulasst (Sp 3, Z 65 bis Sp 4, Z 2 der
Streitpatentschrift).



Diese Aufgabe wird nach Patentanspruch 1 des Streitpatents in der geltenden
Fassung geldst gemal folgenden Merkmalen 1 bis 5 (entsprechend der von der
Beklagten in Anlage N6 vorgeschlagenen Merkmalsgliederung, wobei die Ande-
rungen der geltenden Fassung nach DE 36 16 566 C3 gegenuber der erteilten
Fassung nach DE 36 16 566 C2 ebenso wie in Anlage N6 markiert sind: Unter-
streichungen markieren die Teile, die nicht in der C2-Fassung, aber nunmehr in
der C3-Fassung enthalten sind, und die eckige Klammer markiert die Teile, die nur

in der C2-Fassung, aber nicht mehr in der C3-Fassung enthalten sind):

"Sammelhefter mit

(1) Anlegestationen, welche im Maschinentakt angetrieben
und an einer Sammelstrecke angeordnet sind,

(2) die Sammelstrecke weist auf:

(2a) eine sattelformige Auflage fur die darauf rittlings abgeleg-
ten vereinzelten Druckbogen,

(2b) langs der Auflage [zu einem Heftapparat] wirksame Mitneh-

mer, welche die abgelegten Druckbogen von Anlegestation

zu Anlegestation und dann zu einem im Wirkbereich der

Sammelstrecke vorgesehenen Heftapparat transportieren,

dadurch gekennzeichnet , dass der Sammelhefter in Kombination
folgende Merkmale aufweist:
(3) parallel zur erwdhnten Sammelstrecke ist wenigstens eine

weitere gleich aufgebaute Sammelstrecke [mit Mitnehmern

(6)] vorhanden, wobei die Sammelstrecken symmetrisch zu

einer Achse (1) und um diese drehend angeordnet sind,

(4) mit jedem Maschinentakt
(4a) beschicken die Anlegestationen (7, 8, 19) [nacheinander je-

de] die_sattelférmige Auflage (3) einer der Sammelstrecken

mit einem Druckbogen, [wobei bei allen Sammelstrecken die
Druckbogen mit der offenen Seite voran gegen die Sammel-

strecke gefordert und aufgespreizt werden],
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(4b) und die Sammelstrecken drehen sich um den Winkelabstand

zwischen zwei Sammelstrecken weiter,
(5) der Heftapparat (9)

(5a) ist wenigstens zwei benachbarten Sammelstrecken in deren

Wirkbereich zugeordnet,

(5b) weist je Sammelstrecke mindestens einen Heftkopf (12, 13,
33) auf,

(5¢) wobei im Wirkbereich des Heftapparates (9)

(5ca) die zusammengetragenen Druckbogen relativ zu den Sam-

melstrecken stillstehen und
(5¢cb) die Heftkdpfe (12, 13, 33) beim Heftvorgang wéhrend eines

Beweqgungsweges den Sammelstrecken im Gleichlauf fol-

gen."

2. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der geltenden Fas-
sung ist gegenuber der erteilten Fassung in seinem Schutzbereich erweitert, § 22
Abs 1 2. Alternative PatG.

Eine Erweiterung des Schutzbereichs liegt vor, wenn der Schutzbereich des geéan-
derten Patents Uber den Schutzbereich des erteilten Patents hinausgeht (vgl
Schulte, PatG, 6. Aufl, 8 22 Rdn 18, 19 mwN). Der Schutzbereich wird gemali
8 14 PatG durch den Inhalt der Patentanspriiche bestimmt, zu deren Auslegung
Beschreibung und Zeichnungen heranzuziehen sind. Dabei sind Begriffe in den
Patentanspriichen so zu deuten, wie sie der angesprochene Fachmann, der hier
ein Maschinenbauingenieur mit mindestens Fachhochschulausbildung und Spe-
zialkenntnissen sowie Erfahrungen in der Konstruktion von Forder- und Handha-
bungseinrichtungen fir Bogen in der papierverarbeitenden Industrie und in
Druckereien ist, nach dem Gesamtinhalt der Patentschrift unter Berticksichtigung
der in ihr objektiv offenbarten Losung versteht (st Rspr, vgl BGH GRUR 2001, 232

- Brieflocher).
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a. Unter Berucksichtigung dieser Grundsatze stellt die Weglassung des Merkmals
"nacheinander jede" in Merkmal 4a des Patentanspruchs 1 in der geltenden Fas-
sung eine Schutzbereichserweiterung dar, weil somit auch Sammelhefter umfasst
sein koénnen, bei denen nicht nacheinander jede sattelformige Auflage beschickt
wird, also die Reihenfolge der Beschickung der Sammelstrecken beliebig ist und
auch Lucken in der Beschickung moglich sind. Ein derartiger Sammelhefter ist je-
doch vom Schutzbereich des erteilten Anspruchs 1 nach der DE 36 16 566 C2
nicht erfasst. Die Merkmale 4 und 4a sind namlich unter Berucksichtigung der Be-
schreibung der DE 36 16 566 C2 so auszulegen, dass mit jedem Maschinentakt
die Auflage der zu diesem Maschinentakt geh6renden Sammelstrecke an den An-
legestationen vorbeigefihrt, also beim Drehen der Trommel um 360°eine Auflage
nach der anderen beschickt wird. Der Begriff "nacheinander” bezieht sich somit
auf die Drehwinkelstellung der Sammelstrecken und mit dem Begriff "jede" wird
festgelegt, dass keine der Auflagen der Sammelstrecken bei der Beschickung aus-

gelassen wird.

b. Ebenso stellt die Weglassung der Merkmale "wobei bei allen Sammelstrecken
die Druckbogen mit der offenen Seite voran gegen die Sammelstrecke gefordert
und aufgespreizt werden" in Merkmal 4a des Patentanspruchs 1 in der geltenden
Fassung eine Schutzbereichserweiterung dar, weil somit auch Sammelhefter um-
fasst sein konnen, die nicht mit der offenen Seite voran gegen, sondern beispiels-
weise von der Seite her, auf die Sammelstrecke geférdert werden, wie es aus der
EP 095 603 A1 (N14), Figur 1 in Verbindung mit Seite 4, 1. Absatz, bekannt ist.
Auch konnen somit Sammelhefter umfasst sein, die nicht wahrend des Be-
schickens - so ist hier der Begriff "wobei" zu verstehen -, sondern bereits vorher
aufgespreizt werden, wie es aus der DE 31 17 419 Al (Anlage 8), Figur 4 in Ver-
bindung mit Seite 14, Zeile 3, bekannt ist. Das Merkmal 4a ist jedoch unter Be-
ricksichtigung der Beschreibung der erteilten Fassung, vergleiche insbesondere
Spalte 3, Zeilen 47 - 57, der DE 36 16 566 C2, so auszulegen, dass nur Sammel-
hefter vom Schutzbereich umfasst sind, die mit der offenen Seite voran gegen die

Sammelstrecke geftrdert und erst wahrend der Beschickung aufgespreizt werden.
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c. Dagegen ist die Weglassung des Merkmals "mit Mithehmern (6)" in Merkmal 3
des Patentanspruchs 1 in der geltenden Fassung nicht als Schutzbereichserweite-
rung anzusehen, weil im Merkmal 3 von einer "weiteren gleich aufgebauten Sam-
melstrecke” die Rede ist, was sich auf die in Merkmal 2 beanspruchte Sammel-
strecke mit Mitnehmern 6 bezieht. Die Aufnahme von "Mithehmern (6)" in Merk-
mal 3 ware somit lediglich eine Wiederholung einer der Einzelheiten aus Merk-
mal 2, bei welchem dem Fachmann Kklar ist, dass bei langs auf der sattelférmigen
Auflage abgelegten Druckprodukten eine Mitnahmeeinrichtung fur den Vorschub
auf der Sammelstrecke notwendig ist, wogegen bei quer angeordneten sattelférmi-
gen Auflagen, wie sie aus der EP 095 603 A1 (N14), Figur 2, bekannt sind, die

sattelférmige Auflage selbst die Mitnahmefunktion bildet.

3. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents in der geltenden Fas-
sung ist zudem gemalR 8§ 22 Abs 1 iVm 21 Abs 1 Nr 4 PatG unzul&ssig erweitert.
Eine unzuldssige Erweiterung im Sinne des 8 21 Abs 1 Nr 4 PatG beurteilt sich
danach, ob Anderungen gegeniiber dem gegeben sind, was der Fachmann der
Gesamtheit der urspringlichen Anmeldungsunterlagen als offenbart entnimmt;
mal3gebend ist nicht, was sich fur ihn allein aus dem Inhalt der ursprtinglichen Pa-
tentanspruche ergibt (vgl Schulte, aaO, § 21 Rdn 58; BGH BIPMZ 1992, 358, 359

- Frachtcontainer).

a. Unter Bericksichtigung dieser Grundsatze ist in dem Umstand, dass in Merk-
mal 3 des Patentanspruchs 1 in der geltenden Fassung das Merkmal "wobei die
Sammelstrecken symmetrisch zu einer Achse (1) und um diese drehend angeord-
net worden sind", das aus dem urspringlich eingereichten Patentanspruch 3 (und
ebenso aus Patentanspruch 2 der erteilten Fassung) stammt, eingefligt worden
ist, ohne zugleich das im urspringlich eingereichten Patentanspruch 3 vorhande-
ne weitere Teilmerkmal "und dass Mittel (3, 4, 10) vorhanden sind, um die Druck-
bogen unabhangig von der Angriffsrichtung der Schwerkraft in hinreichender An-
lage mit der sattelférmigen Auflage (3) zu halten" mit zu Gbernehmen, eine unzu-

lassige Erweiterung zu sehen.
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Dieses ursprungsoffenbarte Teilmerkmal des Haltens des Druckbogens an der
Auflage ist fur die Funktion des Sammelhefters notwendig, da beim Drehen der
Trommel die Druckbogen beim Durchwandern des unteren Bereichs der Trommel
unter dem EinfluR der Schwerkraft von ihrer Auflage rutschen kdnnen. Dieses
Problem entstand bei der Umwandlung des Sammelhefters mit einer einzigen
Sammelstrecke gemald dem urspringlich offenbarten Anspruch 1 in einen Sam-
melhefter mit mehreren, auf einer drehenden Trommel angeordneten Sammel-
strecken gemald dem ursprunglich offenbarten Anspruch 3. Mit der drehenden
Trommel sind Losungsmittel gegen ein Herabfallen der Druckbogen zwangsweise
notwendig, weshalb die darauf gerichteten Merkmale im Anspruch 1 genauso not-

wendig sind wie die die drehende Trommel betreffenden Merkmale selbst.

b. Dagegen kann der Klagerin nicht gefolgt werden in ihrer Auffassung, es werde
im Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung eine unzulassige Teillehre bean-
sprucht, weil beziiglich des Merkmals 5, das den Heftapparat betrifft, die urspring-
lich zum Heftapparat mit offenbarten Merkmale des Hin- und Herpendelns und

gleichzeitigen Heftens weggelassen worden seien.

Wie urspringlich offenbart folgen die Heftkdpfe beim Heftvorgang den sich um die
Trommelachse drehenden Sammelstrecken im Gleichlauf. Dies la3t jedoch die
beiden moéglichen Bewegungen - zuriickschwenken oder weiterrotieren - der um
eine Drehachse sich drehenden Heftkdpfe vor und nach dem Heftvorgang offen.
Nach der Ursprungsoffenbarung kénnen sich die Heftkdpfe entweder aufgrund ih-
rer Schwenkbewegung nach dem gleichzeitigen Heften mindestens zweier be-
nachbarter Sammelstrecken wieder zurtickbewegen, vergleiche Anspruch 5 bzw
die Figurenbeschreibung, oder als an sich bekannte Rotationsheftkdpfe weiterro-
tieren, vergleiche den letzten Satz der Figurenbeschreibung. Somit sind sowohl
schwenkende als auch rotierende Drehbewegungen des Heftapparates urspring-
lich offenbart, weshalb das Weglassen der einen der beiden mdglichen Drehbewe-
gungen im geltenden Anspruch 1, namlich der die hin- und herschwenkenden
Heftkopfe betreffenden Merkmale, keine unzulassige Erweiterung gegeniber der

Ursprungsoffenbarung darstellt, sondern eine gegeniber der Ursprungsoffenba-
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rung nicht gerechtfertigte Beschrankung wéare. Daran andert auch nichts die spéate-
re, den Heftapparat betreffende Teilung des erteilten Patents und die Streichung
des die bekannten Rotationshefter betreffenden letzten Satzes der Figurenbe-
schreibung in der geltenden Fassung des Patents.

Der geltende Anspruch 1 umfasst also Sammelhefter mit sich um eine Drehachse
drehenden Heftapparaten, die entweder pendelnd eine Teildrehung bzw Schwenk-
bewegung oder rotierend eine Volldrehung ausfuhren. Beide Varianten ermogli-
chen mit entsprechenden konstruktiven MalRnahmen das relative Stillstehen der
Druckbogen gegeniiber den Sammelstrecken (Merkmal 5 ca) sowie den Gleichlauf
zwischen den Heftkdpfen und den Sammelstrecken wahrend des Heftvorganges
(Merkmal 5 cb).

Der Anspruch 1 gemafd Hauptantrag kann somit keinen Bestand haben.

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der verteidigten Fassung nach dem
Hilfsantrag 1 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 des Streitpatents in der
geltenden Fassung dadurch, dass in Merkmal 4a eingeflgt worden ist "nachein-

ander jede", so dass Merkmal 4 nunmehr lautet

"(4) mit jedem Maschinentakt
(4a) beschicken die Anlegestationen (7, 8, 19) nacheinan-
der jede sattelférmige Auflage (3) einer der Sammel-
strecken mit einem Druckbogen,
(4b) und die Sammelstrecken drehen sich um den Win-

kelabstand zwischen zwei Sammelstrecken weiter,".

2. Damit ist eines der Merkmale wieder eingefuigt worden, dessen Weglassung in
der geltenden Fassung zur Erweiterung des Schutzbereichs gefiihrt hat, doch ent-
halt diese Fassung nach Hilfsantrag 1 weiterhin eine Schutzbereichserweiterung
gemald 8 22 Abs 1 2. Alternative PatG dadurch, dass die Merkmale "wobei bei
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allen Sammelstrecken die Druckbogen mit der offenen Seite voran gegen die
Sammelstrecke geférdert und aufgespreizt werden" gegenuber der erteilten
Fassung weggelassen worden sind (vgl die obigen Ausfihrungen unter 1.2.b.).
Weiterhin enthalt diese Fassung nach Hilfsantrag 1 eine unzuldssige Erweiterung
gemal § 22 Abs 1 iVm 21 Abs 1 Nr 4 PatG, da die Mittel gegen das Herunterfallen
fehlen (vgl die obigen Ausfiuihrungen unter 1.3.a.).

Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag 1 kann daher ebenfalls keinen Bestand

haben.

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der verteidigten Fassung nach dem
Hilfsantrag 2 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 des Streitpatents in der
geltenden Fassung dadurch, dass in Merkmal 4a eingeflgt worden ist "nachein-
ander jede", so dass Merkmal 4 wie oben unter Il.1. lautet, und dass nach Merk-
mal 5 (= nach c) in der Gliederung gemalf3 Patentschrift) ein neues Merkmal d) ein-

gefugt worden ist, das lautet:

"d) es sind Mittel (3, 4, 10) vorhanden, um die Druckbogen un-
abhéngig von der Angriffsrichtung der Schwerkraft in hinrei-

chender Anlage mit der sattelformigen Auflage zu halten."

2. Damit sind Merkmale wieder eingeflgt worden, deren Weglassung in der gel-
tenden Fassung zur Erweiterung des Schutzbereichs bzw zu einer unzuléassigen
Erweiterung gefihrt hat, doch enthalt diese Fassung nach Hilfsantrag 2 weiterhin
eine Schutzbereichserweiterung gemafl § 22 Abs 1 2. Alternative PatG dadurch,
dass die Merkmale "wobei bei allen Sammelstrecken die Druckbogen mit der offe-
nen Seite voran gegen die Sammelstrecke geftrdert und aufgespreizt werden"
gegenuber der erteilten Fassung fehlen (vgl die obigen Ausfuhrungen unter 1.2.b.).
Der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag 2 ist deshalb ebenso nicht bestandsfahig.
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vV

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in der verteidigten Fassung nach dem
Hilfsantrag 3 unterscheidet sich vom Patentanspruch 1 des Streitpatents in der
geltenden Fassung dadurch, dass in Merkmal 4b eingefligt worden ist "nacheinan-
der jede", dass nach Merkmal 5 (= nach c) in der Gliederung gemal3 Patentschrift)
ein neues Merkmal d) eingefligt worden ist, das wie oben unter Ill.1. lautet, sowie
dass in Merkmal 4a eingefugt worden ist "wobei bei allen Sammelstrecken die
Druckbogen mit der offenen Seite voran gegen die Sammelstrecke geférdert und
aufgespreizt werden", so dass Merkmal 4 nunmehr lautet:

"(4) mit jedem Maschinentakt

(4a) beschicken die Anlegestationen (7, 8, 19) nacheinander
jede sattelféormige Auflage (3) einer der Sammel-
strecken mit einem Druckbogen,
wobei bei allen Sammelstrecken die Druckbogen mit
der offenen Seite voran gegen die Sammelstrecke ge-
fordert und aufgespreizt werden,

(4b) und die Sammelstrecken drehen sich um den Winkelab-

stand zwischen zwei Sammelstrecken weiter,".

2. Damit enthalt Patentanspruch 1 in der verteidigten Fassung nach dem Hilfsan-
trag 3 (vollstandiger Wortlaut siehe Urteilstenor) wieder alle diejenigen Merkmale,
deren Weglassung in der geltenden Fassung zur Erweiterung des Schutzbereichs
bzw zu einer unzuléassigen Erweiterung gefiihrt hat. Soweit Gber diese Merkmale
hinaus von der Klagerin diese Nichtigkeitsgrinde geltend gemacht werden, ver-
mag der Senat der Auffassung der Klagerin nicht zu folgen (vgl die Ausfihrungen
unter 1.2. und 1.3.). Auch soweit im Gbrigen Abweichungen gegeniber der erteilten
Fassung, so in den Merkmalen 2b, 4b und 5c, gegeben sind, bestehen gegen die
Zulassigkeit dieser Fassung keine Bedenken. Denn hierdurch ist die zuné&chst
weiter gefasste Lehre eingeschrankt worden und diese Anspruchsmerkmale sind

samtlich aus der Patentschrift der erteilten Fassung als zur Erfindung gehoérend of-
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fenbart herzuleiten (vgl BGH BIPMZ 1991, 188 - Bodenwalze). Die Abweichungen
im Merkmal 2b, den Transport der abgelegten vereinzelten Druckbogen von Anle-
gestation zu Anlegestation und dann zum Heftapparat betreffend, sind der Spal-
te 3, Zeilen 58 - 64, das Merkmal 4b der Spalte 3, Zeilen 32 - 37, und das Merk-

mal 5c der Spalte 4, Zeilen 12 - 22, jeweils der erteilten Fassung, zu entnehmen.

Diese Anspruchsmerkmale waren auch samtlich in den urspringlichen Anmel-
dungsunterlagen offenbart. Bei Patentanspruch 1 in der Fassung nach dem Hilfs-
antrag 3 besteht daher weder eine Schutzbereichserweiterung, 822 Abs1
2. Alternative PatG, noch liegt eine unzulassige Erweiterung im Sinne von § 22
Abs 1iVm § 21 Abs 1 Nr 4 PatG vor.

3. Der Sammelhefter gemaR Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hilfsantrag 3
ist unbestritten neu. Er beruht auch auf erfinderischer Tatigkeit.

Aus der dem Streitgegenstand nadchstkommenden DE 31 08 551 A1 (Anlage 5),
vergleiche insbesondere Figuren 5 und 7 in Verbindung mit der Figurenbeschrei-
bung, ist ein Sammelhefter bekannt, bei dem leporelloartig gefaltete Druckbo-
gen-Bahnen, von Eingabeabschnitten (Anlegestationen) 48, 49, 50 kommend, mit
jeder zweiten Falzstelle auf sattelféormigen Stutzstellen (Auflagen) 47 einer Trom-
mel 45 abgelegt werden. Der seitliche Vorschub langs der Auflagen und somit
langs ihres Falzes zum folgerichtigen Ubereinanderlegen der Druckbogen und
zum Heftapparat 62 erfolgt aufgrund des Abzuges mittels eines Greiferforderers
59 Uber schraubenférmige Bahnbewegungen, die aufgrund des seitlichen Versat-
zes zwischen den Eingabeabschnitten 48, 49, 50 und dem Entnahmeabschnitt 51
fur die Druckbahnen auf der Trommel entstehen. Der Heftapparat 62 ist als Rota-
tionshefter ausgefuhrt, der offensichtlich mangels weiterer konstruktiver Angaben
mit nur einer einzigen Sammelstrecke in Wirkverbindung steht. Zur Vereinzelung
zu Druckprodukten werden die gehefteten Bahnen schlie3lich an jeder zweiten
Falzstelle getrennt. Der Kern dieses bekannten Sammelhefters liegt also darin, die
Druckbogen als zusammenhangende Druckbahnen zu verarbeiten und erst mog-

lichst spat zu vereinzeln.
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Davon unterscheidet sich der Sammelhefter in der Fassung nach Hilfsantrag 3
schon dadurch, dass die Anlegestationen bereits vereinzelte Druckbogen auf den
Auflagen der Sammelstrecken ablegen (Merkmal 2a). Fir den seitlichen Vorschub
der vereinzelten Druckbogen langs der Auflagen und somit langs ihres Falzes in
Richtung Heftapparat sind Mitnehmer (Merkmal 2b) auf den Auflagen vorhanden.
Dafur kann die DE 31 08 551 Al (Anlage 5) schon deshalb keine Hinweise geben,
weil aufgrund der als Druckbahnen zusammenhangenden Druckbogen - wie be-
schrieben - ein vollig anderer Bewegungsablauf gegeben ist, also Mithehmer o0&
nicht notwendig sind. Auch dafur, dass nach Merkmal 5 cb die Heftkdpfe den
Sammelstrecken im Gleichlauf folgen, gibt Anlage 5 keinen Hinweis, weil dort nur
allgemein von einem Rotationshefter 62 die Rede ist -ohne weitere Einzelheiten,
wie der beanspruchte Gleichlauf zu verwirklichen sei. Auch fur Mittel gegen Herun-
terfallen der Druckbogen von der Trommel wie beim Sammelhefter der Fassung
nach Hilfsantrag 3 (Merkmal d) ist dem Sammelhefter nach Anlage 5 kein Hinweis
zu entnehmen, weil diese bei als Druckbahnen zusammenhéngenden Druckbogen
nicht notig sind.

Aus diesen Grunden gelangt der Fachmann ausgehend von der Anlage 5, auch
wenn sie einen langs der Auflagen erfolgenden, seitlichen Vorschub der Druckbo-
gen zeigt, nicht ohne erfinderisch tatig zu werden zu der Merkmalskombination

nach dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3.

Die EP 095 603 Al (N14) zeigt eine Einrichtung zum Sammeln von gefalteten und
vereinzelten Druckbogen, die nach Seite 1, Zeile 4, zwar Teil eines Sammelhefters
sein kann, wobei aber keine weiteren Angaben zum Heften zu enthehmen sind.
Zwar ist auf Seite 1, Zeilen 8 - 20, der N14 bei der Abhandlung des Standes der
Technik ein Sammelhefter beschrieben, bei welchem die Druckbogen langs ihrer
Auflage und somit langs ihres Falzes auf der Sammelstrecke zusammengetragen
und zum Hefter vorgeschoben werden, wie es auch der den Oberbegriff des An-
spruches 1 bildenden CH — PS 519 993 (P9) zu entnehmen ist. Den wesentlichen
Unterschied des Sammlers nach der N14 bzw P9 gegenuber dem Streitgegen-
stand stellt aber der nicht langs, sondern quer zu den sattelférmigen Auflagen er-

folgende Vorschub der tbereinander gelegten Druckbogen von Anlegestation zu
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Anlegestation dar. Auch sind der N14 keine weiteren, gleich aufgebauten, um eine
Achse drehende Sammelstrecken zu entnehmen. Somit fehlen dem Sammler
nach der N14 die Merkmale 2b, 3, teilweise 4, 5 sowie die Mittel gegen ein Herun-

terfallen der Druckbogen (Merkmal d).

Nur in unzulassiger retrospektiver Betrachtung kann es daher als naheliegend an-
gesehen werden, ausgehend von der N14 in einfacher Weise zum Streitgegen-
stand zu gelangen, auch wenn sich die Klagerin auf das BGH - Urteil X ZR 20/96
(Anlage 4) zu N14 stitzt, wonach es dem Fachmann bekannt sei, dass ein endlos
umlaufendes Element nicht nur ein Ketten- oder Riemengetriebe, sondern auch
eine Trommel sein kdnne, vergleiche den Seiten 7 und 8 Ubergreifenden Absatz
der Entscheidung (Anlage 4). Inwieweit dies auf den vorliegenden Sammelhefter
zutrifft, kann dahingestellt bleiben, da nur der Ersatz des umlaufenden Forderers
nach der N14 durch eine Trommel noch nicht zum Streitgegenstand fuhrt. Die sat-
telformigen Auflagen 17 nach der N14 entsprachen in einem solchen Fall dann
den Auflagen der Sammelstrecken des Streitgegenstandes, wobei die Anlegesta-
tionen 18 und 19 nach der N14 hintereinander, aber nicht nebeneinander wie beim
Streitgegenstand angeordnet sind. Von dieser Konstruktion auf den Streitgegen-
stand mit im Maschinentakt betatigten, nebeneinander liegenden Anlegestationen
zu gelangen, die die langs ihrer Auflagen bewegten Druckbogen liefern, wirde ei-
ne erhebliche erfinderische Leistung bedeuten, weil der Fachmann aus der N14
keinerlei Anregungen fur einen langs der Auflagen erfolgenden Vorschub der
Druckbogen, die Anordnung eines Hefters oder Mittel gegen ein Herunterfallen der
Druckbogen erhalt.

Selbst wenn der Fachmann den Sammler flr Druckbogen nach der N14 mit dem
Sammelhefter fur Druckbahnen nach Anlage 5 kombinieren sollte, fehlen ihm Hin-
weise auf die Mitnehmer (Merkmal 2b), auf den im Gleichlauf arbeitenden Heftap-
parat (Merkmal 5c¢cb) und auf die Mittel gegen ein Herunterfallen der Druckbogen
von der Trommel.

Aus diesen Grinden gelangt der Fachmann, ausgehend sowohl von der N14 als
auch von ihrer Kombination mit Anlage 5, nicht ohne erfinderisch tatig zu werden

zur Merkmalskombination nach dem Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3.
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Dies trifft auch zu auf die Kombination des Sammlers nach der N14 mit der Heft-
einrichtung fur Sattelquerheftung nach der DD-PS 96 433 (D4), Figur 2a in Ver-
bindung mit zugehdoriger Beschreibung, wie sie die Klagerin in der in der mundli-
chen Verhandlung Uberreichten Skizze, bestehend aus den hintereinandergefiig-
ten Figur 2 der N14 und Figur 2a der D4 darstellt. Abgesehen davon, dass der
Hefter nach der D4 nicht wenigstens zwei benachbarten Sammelstrecken zuge-
ordnet ist und nicht je Sammelstrecke einen Heftkopf aufweist (Merkmale 5a und
5b), gibt auch diese Kombination insbesondere keinen Hinweis auf einen seitli-
chen Vorschub, der mittels Mithehmern langs der Auflagen die Druckbogen von
Anlegestation zu Anlegestation und schlie3lich zum Hefter transportiert (Merk-
mal 2b). Daher kann es dahingestellt bleiben, ob es sich beim Umleger 15 der D4
um einen solchen oder um eine sattelférmige Auflage im streitgemaf3en Sinn han-
delt.

Auch die Kombination der N14 mit der DE-AS 1 055 499 (D3) fuhrt nicht zum
Streitgegenstand, weil in D3 lediglich Rotationshefter fir flache Druckbogen be-
schrieben sind, die sich zwar im Wirkbereich einem nach Merkmal 5¢cb bean-
spruchten Gleichlauf aufgrund der Winkelanderung ihres Heftkopfes annahern,
aber statt einer sattelférmigen Auflage eine untere Gegenwalze aufweisen. Da so-
mit dieser Heftapparat noch weiter abliegt als derjenige nach der D4, sind fir den
Fachmann noch mehr erfinderische Schritte erforderlich als bei der abgehandelten
Kombination N14 mit D4. Gleiches gilt fir die in der mundlichen Verhandlung ein-
gefuhrte US-PS 2 207 413, welche ebenfalls einen Hefter mit Gegenwalze fur fla-

che Druckbogen beschreibt.

Schlief3lich fuhrt auch die Kombination der N14 mit der DE 33 43 466 C1 (D2), Fi-
gur 1, nicht zum Streitgegenstand. Zwar ist aus der D2 ein Heftapparat zum
gleichzeitigen Heften zweier Druckbogen bekannt, der in seinem Wirkbereich rela-
tiv zu den Druckbogen stillsteht, aber diese sind auf nur einer einzigen Sammel-
strecke hintereinander angeordnet. Somit entnimmt der Fachmann der D2 keine
Anregung fir die streitpatentgemal3e Zuordnung des Heftapparates zu wenigstens

zwei benachbarten Sammelstrecken mit je einem Heftkopf (Merkmale 5a und 5b).
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Schon diese Anpassung des bekannten Hefters nach der D2 an benachbarte
Sammelstrecken ist nicht ohne erfinderisches Zutun maoglich, wobei - wie bei den
bereits behandelten tbrigen Kombinationen von N14 mit anderen Druckschriften -
dariiber hinaus keine Hinweise auf weitere fehlende Merkmale des Anspruchs 1

nach Hilfsantrag 3 zu entnehmen sind.

Die ubrigen aufgegriffenen Druckschriften liegen noch weiter ab und geben schon
deshalb weder fir sich noch in einer Kombination mit anderen Druckschriften Hin-
weise, die in naheliegender Weise zum Streitgegenstand in der verteidigten Fas-

sung fuhren.

Ohne Vorbild und Anregung im Stand der Technik bedurfte es also erfinderischer
Tatigkeit, mit einem Sammelhefter gemald Patentanspruch 1 in der Fassung nach
Hilfsantrag 3, bei dem insbesondere ein seitlicher Vorschub mittels Mithehmern
die Druckbogen auf mehreren Sammelstrecken langs ihrer Auflagen von Anlege-
station zu Anlegestation und schlief3lich zum benachbarten Sammelstrecken zuge-

ordneten Hefter transportiert, die gestellte Aufgabe erfolgreich zu l6sen.

Die Patentanspriiche 2, 3 und 6 enthalten zweckmaRige, jedoch nicht selbstver-
standliche Ausgestaltungen des Streitgegenstands und bleiben daher im Zusam-

menhang mit Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3 bestehen.

Vv
Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs 2 PatG iVm § 92 Abs 1 Satz 1 ZPO,
da das Obsiegen bzw Unterliegen der Parteien in diesem Verhéltnis zueinander zu
bewerten ist. Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf
8§ 99 Abs 1 PatG iVm § 709 ZPO.

Gutermuth Dr. Henkel Pilischel Skribanowitz Harrer
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