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betreffend das européische Patent 0 773 868
(= DE 695 09 098)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mindlichen Verhandlung vom 19. Dezember 2006 durch ...

fur Recht erkannt:

l. Das europdische Patent 0 773 868 wird mit Wirkung fiir das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland ftir nichtig er-
klart.

II.  Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

lll.  Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung von
120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig

vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des u. a. fir die Bundesrepublik Deutsch-
land erteilten européischen Patents 0 773 868, welches funf US-amerikanische
Prioritaten in Anspruch nimmt. Die é&lteste dieser Priorititen datiert vom
22. Juli 1994.

Das Patent ist in englischer Sprache erteilt worden und trégt die Bezeichnung
»Cushioning conversion machine and method (Vorrichtung und Verfahren zum
Herstellen von stol3absorbierendem Fullmaterial fir Verpackungen)“. Das Patent
ist in Kraft und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzei-
chen 695 09 098.4 gefuhrt. Es umfasst 14 Anspriiche, die alle angegriffen sind.



Die Anspriche 1 und 12 bis 14 sind nebengeordnet, die Anspriiche 2 bis 11 sind
unmittelbar oder mittelbar auf den Anspruch 1 riickbezogen.

Die Patentanspriche 1 und 12 bis 14 haben in ihrer maRRgeblichen englischspra-

chigen Fassung folgenden Wortlaut:

1. A cushioning conversion machine (20; 300; 500) for converting
sheet-like stock material into a cushioning dunnage product,
the machine comprising a forming assem-
bly (56; 57; 302, 350, 351) which forms the sheet-like stock
material into a strip of dunnage and a feed assembly (80; 234)
which feeds the sheet-like stock material through the forming
assembly (56, 67; 302, 305, 351);
characterised by:

the machine comprising a first modular unit (31; 305; 504)
and a second modular unit (30; 231; 304, 505);

the first unit (31; 305; 504) comprising a hous-
ing (35; 321;516) and the forming assembly 56, 57;
302, 350, 351), the forming assembly being located within
the housing (35; 321; 516); the second unit (30; 231;
304; 505) comprising a housing (43; 320; 508) and the feed
assembly (80; 234), the feed assembly being located within
the housing (43; 320; 508);

the housing (35; 321; 516) of the first unit (31; 305; 504)
having an outlet opening and the housing (43; 320; 508) of
the second unit (30; 231; 304; 505) having an inlet openig,
the housings being positionable with respect to one another
to provide a pathway for transfer of the strip of dunnage
form the first unit (31; 305; 504) to the second unit (30; 231;
304; 505).



12. A method of converting a sheet-like stock material into a cush-
ioning product with the machine of any preceding claim, said
method comprising the step of positioning the housings of said
first and second units with respect to one another to provide a
pathway for transfer of the strip of dunnage from the opening
of one unit to the opening of the other unit and then operating
the machine to convert a sheet-like stock material into a

cushioning product.

13. Use of the cushioning conversion machine as set forth in any
of claims 1-11 to convert a sheet-like stock materials into a

cushioning product.

14. A method of making a cushioning pad, said method compris-
ing the steps of providing a sheet-like stock material and using
the cushioning conversion machine of any claims 1-11 to con-

vert the stock material into a cushioning pad.

Die in der Streitpatentschrift enthaltene deutsche Ubersetzung der Patentanspru-
che 1 und 12 bis 14 lautet:

1. Polster-Umformmaschine (20; 300; 500) zum Umarbeiten bzw.
Umformen eines bahnartigen Ausgangsmaterials in ein Pols-
tererzeugnis, wobei die Maschine eine Umformein-
heit 56, 57; 302, 350, 351) umfald3t, welche das bahnartige
Ausgangsmaterial in einen Polsterstreifen (strip of dunnage)
umformt, sowie eine Zuflhreinheit (80;234), welche das
bahnartige = Ausgangsmaterial durch die Umformein-
heit (56, 57; 302, 350, 351) fordert,
dadurch gekennzeichnet, dai3



die Maschine eine erste modulare Einheit (31; 305; 504)
und eine zweite modulare Einheit (30; 231; 304; 505) um-
faldt, wobei

die erste Einheit (31; 305; 504) ein Gehause (35; 321; 516)
und die Umformeinheit (56, 57; 302, 350, 351) aufweist und
die Umformeinheit innerhalb des Gehauses (35; 321; 516)
gelegen ist,

die zweite Einheit (30; 231; 304; 505) ein  Gehau-
se (43; 320; 508) und die Zufuhreinheit(80; 234) aufweist
und die Zufuhreinheit (80; 234) innerhalb des Gehau-
ses (43; 320; 508) gelegen ist,

das Gehause (35; 321; 516) der ersten Ein-
heit (31; 305; 504) eine AuslaRoffnung und das Gehau-
se (43; 320; 508) der zweiten Einheit (30; 231; 304; 505)
eine EinlaR6ffnung aufweist und die Gehause in Bezug zu-
einander positionierbar sind, um einen Durchgangsweg
zum Ubertragen des Polsterstreifens von der ersten Ein-
heit (31; 305; 504) zur zweiten Einheit (30; 231; 304; 505)

bereitzustellen.

12. Verfahren zum Umformen bzw. Umarbeiten eines bahnartigen
Ausgangsmaterials in ein Polstererzeugnis mit der Maschine
gemal einem der vorangehenden Anspriche, wobei das
Verfahren den Schritt des Positionierens der Gehause der
ersten und zweiten Einheiten in Bezug zueinander, um einen
Durchgangsweg zum Ubertragen des Polsterstreifens von der
Offnung einer Einheit zur Offnung der anderen Einheit bereit-
zustellen, und des anschlieBenden Betriebs der Maschine
zum Umformen eines bahnartigen Ausgangsmaterials in ein

Polstererzeugnis umfalfit.



13. Verwendung der Polster-Umformmaschine gemald einem der
Anspriiche 1 bis 11 zum Umformen bzw. Umarbeiten eines

bahnartigen Ausgangsmaterials in ein Polstererzeugnis.

14. Verfahren zur Herstellung einer Polstereinlage bzw. eines
Polsterkissens, wobei das Verfahren die Schritte des Bereit-
stellens eines bahnartigen Ausgangsmaterials und der Benut-
zung der Polster-Umformmaschine gemalR einem der Anspru-
che 1 bis 11 umfal3t, um das Ausgangsmaterial in eine Pols-

tereinlage bzw. ein Polsterkissen umzuformen.

Bezlglich des Wortlauts der angegriffenen Anspriiche 2 bis 11 wird auf die Streit-

patentschrift verwiesen.

Die Klagerin ist der Auffassung, dass die Polster-Umformmaschine gemafld An-
spruch 1 des Streitpatents gegentiber dem vorbekannten Stand der Technik nicht
auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe.

Die Klagerin verweist hierzu u. a. auf folgende Druckschriften:

D1: US 3509 797
D5: DE 37 31 151 Al

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 0 773 868 mit Wirkung fur das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.



Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin in allen Punkten entgegen.

Zu weiteren Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die eingereichten

Schriftsétze nebst Anlagen verwiesen.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage, die den Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit
nach Art. 52, 56 EPU i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchstabe a geltend macht, hat Er-
folg. Die angegriffenen Patentanspriche 1 bis 14 haben in der erteilten Fassung

keinen Bestand.

1) Patentanspruch 1 kann in Anlehnung an die von der Beklagten mit Anlage B1

vorgeschlagene Merkmalsanalyse wie folgt gegliedert werden:

Polster-Umformmaschine (20; 300; 500) zum Umarbeiten bzw. Umformen eines

bahnartigen Ausgangsmaterials in ein Polstererzeugnis.

a. Die Maschine umfasst eine Umformeinheit (56, 57; 302, 350, 351), welches

das bahnartige Material in einen Polsterstreifen (strip of dunnage) umformt.

b. Die Maschine umfasst eine Zufiihreinheit (80; 234), welche das bahnartige
Ausgangsmaterial durch die Umformeinheit (56, 57; 302, 350, 351) fordert.

c. Die Maschine umfasst eine erste modulare Einheit (31; 305; 504) und eine
zweite modulare Einheit (30; 231; 304; 505).

d. Die erste Einheit (31; 305; 504) weist ein Gehause (35; 321; 516) und die Um-
formeinheit (56, 57; 302, 350, 351) auf.

e. Die Umformeinheit (56, 57; 302, 350, 351) st innerhalo des Gehéau-
ses (35; 321; 516) gelegen.



f. Das Gehause (35; 321; 516) der ersten Einheit (31; 305; 504) weist eine Aus-
lassoffnung auf.

g. Die zweite Einheit (30; 231; 304; 505) weist ein Gehause (43; 320; 508) und
die Zufuhreinheit (80: 234) auf.

h. Die Zufuhreinheit (80: 234) ist innerhalb des Gehauses (43; 320; 508) gele-

gen.

I. Das Gehause (43; 320; 508) der zweiten Einheit (30; 231; 304; 505) weist eine

Einlassoffnung auf.

j. Die Gehause sind in Bezug zueinander positionierbar, um einen Durchgangs-
weg zum Ubertragen des Polsterstreifens von der ersten Einheit (31; 305; 504) zur
zweiten Einheit (30; 231; 304; 505) bereitzustellen.

2) Zum Verstandnis der Lehre des Anspruchs 1 des Streitpatents

Die Polster-Umformmaschine umfasst gemafR Merkmal ¢) zwei modulare Einhei-
ten. Ein Modul ist eine Baugruppe eines grof3eren Gesamtsystems. ,Modular* be-
deutet dabei Aufteilung eines Ganzen in Teile. Bei der Modulbauweise werden
Gesamtsysteme aus standardisierten Einzelbaugruppen zusammengesetzt (Bau-
kastenprinzip). Die einzelnen Baugruppen lassen sich dabei unterschiedlich zu ei-

nem Ganzen kombinieren.

Die Umformeinheit (56, 57; 302, 350, 351) bewirkt (siehe Merkmale b, d, e), dass
die seitlichen Rander des bahnférmigen Ausgangsmaterials (M) zur Bildung der
seitlichen kissenartigen Abschnitte (23) einwarts gerollt werden (vgl. Fig. 1). Diese
beiden seitlichen Abschnitte werden in der Zufuihreinheit (80; 234) - in der Uber-
setzung des Streitpatents (Anlage NFP3 der Klagerin) auch Vorschubeinheit ge-

nannt - durch Pragung miteinander verbunden und zugleich weiter geférdert.



3) Als Fachmann ist ein Dipl.-ing. (FH) der Fachrichtung Maschinenbau mit

Erfahrungen in der Konstruktion von Polster-Umformmaschinen anzusehen.

4) Die ohne Zweifel gewerblich anwendbare Polster-Umformmaschine nach An-
spruch 1 des Streitpatents ist unbestritten neu, beruht jedoch nicht auf einer erfin-
derischen Tatigkeit.

Im Streitpatent wird einleitend geschildert, dass die Verwendung bekannter Pols-
terumformmaschinen auf ein ganz bestimmtes Polsterprodukt eingeschréankt sei.
Es sei im Allgemeinen nicht mdglich, die Maschine auf andere Polsterprodukte,
z. B. mit einer anderen Breite, Dichte oder Dicke, umzuristen. Hierzu mussten die

bekannten Maschinen auseinander genommen und umgebaut werden.

Dem Streitpatent liegt daher die Aufgabe zugrunde, den Transport und die War-
tung der bekannten Polsterumformmaschinen zu erleichtern und eine flexibel fir
verschiedene Polsterprodukte einsetzbare Polsterumformmaschine bereitzustellen
(vgl. Ubersetzung der Streitpatentschrift Seite 3, Zeile 21 bis Seite 4, Zeile 26).

Das Streitpatent |6st die Aufgabe mit den Merkmalen des Anspruchs 1.

Der Senat sieht die US-Patentschrift 3 509 797 (D1) als den nachst kommenden
Stand der Technik an. Diese Druckschrift (vgl. Fig. 1) zeigt und beschreibt eine
Polster-Umformmaschine (mechanism for producing cushioning dunnage) zum
Umarbeiten bzw. Umformen eines bahnartigen Ausgangsmaterials (sheet-like
material 14) in ein Polstererzeugnis (strip or rope 16). Die bekannte Maschine
umfasst eine Umformeinheit (crumpler means 12), welche das bahnartige Material
(sheet material 14) in einen Polsterstreifen (strip or rope 16) umformt, und eine
Zufihreinheit (means 22), die das bahnartige Ausgangsmaterial durch die Um-
formeinheit (crumpler means 12) fordert, entsprechend den Merkmalen a und b
(vgl. Spalte 4, Zeilen 25 bis 50 der D4).
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Ein modularer Aufbau der Polster-Umformmaschine gemaf den Merkmalen c bis |
ist aus der Druckschrift D1 zwar nicht bekannt, er ergibt sich jedoch fur den Fach-

mann in nahe liegender Weise.

In der Druckschrift D1 sind bereits mehrere, unterschiedlich aufgebaute Polster-
umformmaschinen dargestellt und beschrieben (vgl. Fig. 1, 12, 17 und 23). Ge-
mal den Figuren 1 und 2 umfasst die Polsterumformmaschine eine Umformein-
heit (crumpler means 12) und eine Zuflhreinheit (means 22), die zwei rotierbare
Rollen (pair of rotatable rolls 24, 24a), z. B. Gummirollen, aufweist, deren Oberfla-
che gezackt sein kann (vgl. Spalte 4, Zeilen 43 bis 57 der D4). Die Figuren 12
und 13 zeigen eine andere Ausfuhrungsform der Polsterumformmaschine, bei der
die Zufuhreinheit durch zwei ineinander eingreifende Zahnrader (meshing
gears 84) gebildet ist, die Umformeinheit aber identisch mit der nach den Figu-
ren1 und 2 ist (vgl. Spalte 8, Zeilen 56 bis 61). Der D1 ist somit bereits zu ent-
nehmen, unterschiedliche Umform- und Zufuhreinheiten miteinander zu kombinie-
ren und dabei auch gleiche Umformeinheiten fiir Polsterumformmaschinen zu

verwenden, die unterschiedliche Polsterprodukte herstellen kbnnen.

Eine Umformeinheit in unterschiedlichen Polsterumformmaschinen einzusetzen,
ist aber zumindest als Vorstufe eines modularen Aufbaus anzusehen, dessen be-
kannter Vorteil gerade die Verwendbarkeit gleicher Baugruppen fir unterschiedli-
che Gesamtsysteme ist. Insofern erhélt der Fachmann aus der Druckschrift D1 die
Anregung, auch eine Polsterumformmaschine in modulare Einheiten, namlich eine
Umformeinheit und eine Zufihreinheit, aufzuteilen. Gesamtsysteme in modulare
Einheiten zu unterteilen, war am frihesten Prioritatstag des Streitpatents allge-
mein bekannt, was auch die Patentinhaberin schriftsatzlich und in der mindlichen
Verhandlung bestatigt hat. Zum hiervon unabhangigen Beleg dafir, dass vor dem
Prioritatstag die Verwendung von modularen Einheiten im papierverarbeitenden
Bereich bekannt  war, wird auf die deutsche Offenlegungs-
schrift DE 37 31 151 Al (D5) verwiesen, die bereits eine Fordervorrichtung fir Pa-
pierprodukte beschreibt, die aus einzelnen, standardisierten, in sich geschlosse-

nen, vorgefertigten Bauelementen zusammengesetzt ist (vgl. Anspruch 1).
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Die im Anspruch 1 verbleibenden Merkmale beschreiben eine tbliche Ausbildung
von modularen Einheiten und gehen damit Uber einfache konstruktive Anpassun-
gen nicht hinaus. So ist die Aul3enflache der in der Druckschrift D1 gezeigten
trichterférmigen Umformeinheit (crumpler means 12) bereits als Gehause im Sinne
des Streitpatents zu betrachten, da dieser Trichter die Umformeinheit umschliel3t.
Diese bekannte Umformeinheit weist zudem eine Auslasséffnung im Sinne des
Merkmals f auf. Ferner wird der Fachmann die Zufiihreinheit aus Griinden des Ar-
beitsschutzes mit einem Gehause umgeben (Merkmale g und h), das selbstver-
standlich auch eine Einlassoffnung aufweisen muss (Merkmal i). Die beiden Ge-
hause muss der Fachmann zwangslaufig auch so zueinander positionieren, dass
ein Durchgangsweg zum Ubertragen des Polsterstreifens von der ersten Einheit

zur zweiten Einheit gebildet ist (Merkmal j).

Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents ergibt sich somit fir den
Fachmann in nahe liegender Weise aus der Druckschrift D1 unter Bertcksichti-

gung seines Fachwissens.

Die Patentinhaberin hat schriftsatzlich und in der mindlichen Verhandlung auf ein
nach ihrer Ansicht fur das Vorliegen erfinderischer Tatigkeit sprechendes Indiz,
namlich den angeblichen Markterfolg ihrer Erfindung, hingewiesen. Dem hat die
Klagerin widersprochen. Der Senat ist der Auffassung, dass angesichts des ent-
gegenstehenden Standes der Technik nach der Druckschrift D1 dieses Indiz, die
Richtigkeit des Vortrags der Patentinhaberin unterstellt, keinen Anlass geben

kann, das Vorliegen erfinderischer Tatigkeit zu bejahen.

5) Zu den nebengeordneten Ansprichen 12 bis 14

Die nebengeordneten Anspriiche 12 bis 14 sind auf ein Verfahren zum Umformen
bzw. Umarbeiten eines bahnartigen Ausgangsmaterials in ein Polstererzeugnis
(Anspruch 12), die Verwendung der Polsterumformmaschine zum Umformen bzw.
Umarbeiten eines bahnartigen Ausgangsmaterials in ein Polstererzeugnis (An-

spruch 13) und ein Verfahren zur Herstellung einer Polstereinlage bzw. eines
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Polsterkissens (Anspruch 14) gerichtet. Die Gegenstande dieser Anspriche fallen
mit dem Anspruch 1, da sie die Benutzung der nicht patentfahigen Polsterum-
formmaschine gemal Anspruch 1 beinhalten und keine zusatzlichen, eine erfinde-

rische Tatigkeit begrindenden Merkmale aufweisen.

6) Die Anspriche 2 bis 11 sind echte Unteranspriiche ohne eigenen erfinderi-
schen Gehalt. Die Beklagte hat zu diesen Anspriichen in der mindlichen Ver-
handlung nichts vorgetragen. Weitere Ausfihrungen hierzu ertibrigen sich daher.
Daher fallen mit dem Anspruch 1 auch die auf ihn riickbezogenen Anspriche 2
bis 11 des Streitpatents.

7) Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 92
Abs. 1 ZPO, die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf 8 99 Abs. 1
PatG in Verbindung mit 8 709 Satz 1 und 2 ZPO.

gez.

Unterschriften



