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betreffend das européische Patent 0 889 779
(DE 697 14 026)

hat der 3. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mundlichen Verhandlung vom 30. Januar 2018 durch den Vorsitzenden Richter
Schramm und die Richter Dipl.-Chem. Dr. Egerer, Katker,
Dipl.-Chem. Dr. Wismeth und Dipl.-Chem. Dr. Freudenreich

fur Recht erkannt:

Das europdische Patent 0 889 779 wird mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig er-
klart.

lI. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

lll. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in H6he von 120 %

des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des am 28. Februar 1997 beim Europai-
schen Patentamt in englischer Sprache angemeldeten und mit Wirkung fir die
Bundesrepublik Deutschland erteilten, inzwischen wegen Zeitablaufs erloschenen
Patents 0 889 779 (Streitpatent), das die Prioritédt der Anmeldungen US 12470 P
vom 28. Februar 1996, US 672856 vom 28. Juni 1996 und US 24373 P vom
1. August 1996 in Anspruch nimmt und vom Deutschen Patent- und Markenamt
unter der Nummer 697 14 026 gefihrt wird. Das Streitpatent, das in vollem Um-
fang verteidigt wird, tragt die Bezeichnung ,Cushioning Conversion Method and
Machine® (,Polsterumwandlungsverfahren und -maschine®) und umfasst acht Pa-

tentanspriche, deren nebengeordnete Patentanspriche 1 und 4 wie folgt lauten:



1.

A method of transferring a cushioning product {(150;
175) from a cushioning conversion machine (10;
170), characterised by the steps of:

engaging a portion of the cushioning product
(150;175) at a machine exit (14;172) and trans-
ferring the cushioning product {(150;175) along
a path (68;184) to an exit location (56;176);
sensing the cushioning product (150,175)
reaching the exit location (56;176) and in de-
pendance on such sensing ceasing the move-
ment of the cushioning product (150;175); and
providing a signal to the cushioning conversion
machine (10;170) to produce another cushion-
ing product {150;175) after the cushioning
product at the exit location (56;176) has been
removed.

4. A cushioning conversion system, comprising a

cushioning conversion machine (10;170) for con-
verting stock material into a cushioning pad (150;
175) which emerges through a machine exit (14,
172),

including a drive element (12;174) adapted to
convey the cushioning product (150;175) along a
path (68;184) from the machine exit (14;172) to a
user accessible location (56;176);

characterised by

a pad sensor {146,190} for sensing the pres-
ence of the cushioning pad (150;175) at the user
accessible location (56;176),

a controller (99;192) for controlling the cush-
ioning conversion machine (10;170) to produce an-
other cushioning pad (150;175) when the sensor
(146;190) senses the absence of the previously
produced cushioning pad (150;175) at the user ac-
cessible location and for controlling the movement
of the drive element (66,67;182) to convey the just
produced cushioning pad (150;175) from the ma-
chine exit (14;172) to the user accessible location
and then to cease movement of the drive element
(66,67;182).



Wegen des Wortlauts der unmittelbar oder mittelbar auf Patentanspruch 1 und 4

rickbezogenen Patentanspriche wird auf die Patentschrift EP 0 889 779 B1 ver-

wiesen.

Die Klagerin, die das Streitpatent in vollem Umfang angreift, macht die Nichtig-

keitsgriinde der unzuldssigen Erweiterung und der mangelnden Patentfahigkeit

geltend. Sie stutzt ihr Vorbringen auf folgende Dokumente:

(K1)
(K2)
(K3)
(K4)
(K3)
(K8)

(K7)
(K8)
(K9)

(K10)

(K11)
(K12)

(D1)
(D2)
(D3)
(D4)
(D5)
(D6)
(D7)
(D8)

EP 0889 779 B1

DE 697 14 026 T2

Registerauszug DE 697 14 026 vom 13. Marz 2015, 3 S.

WO 97/31773 A2

US 6 217 501 B1

Verletzungsklage der Ranpak Corp. vom 30. Dezember 2014,
LG Mannheim, 100 S.

Merkmalsgliederung Patentanspruch 1 Streitpatent, 1 S.
Merkmalsgliederung Patentanspruch 4 Streitpatent, 1 S.
Prufungsbescheid des EPA zur Anmeldung Nr. 97 907 960.5
vom 14. September 1999, 3 S. nebst Deckblatt.

Eingabe der Anmelderin beim EPA zur Anmeldung
Nr. 97 907 960.5 vom 8. Mai 2000, 2 S.

Urteil des 3. Senats vom 14. Februar 2017 (3 Ni 12/16 (EP))
Ubersicht zum Stand der Technik mit Schema-Zeichnungen,
1S.

WO 95/13914 A1

US 4 690 344

WO 95/14569 Al

FR 2 624 830 Al

WO 97/03817 Al

WO 90/13414 Al

WO 92/05948 Al

EP 0523 382 A2 (= D17)



(D9) WO 95/28276 Al
(D10)  DE 696 24 268 T2
(D11) WO 96/03274 Al
(D12)  DE 694 33 887 T2
(D13)  DE 69509 535 T3
(D14)  US 4 236 604
(D15)  US 4 619 635
(D16)  US 4 844 438
(D17) =D8

(D18)  DE 692 13 852 T2

Nach Auffassung der Klagerin liegt der Nichtigkeitsgrund der unzulassigen Erwei-
terung vor. Die Gegenstande der Patentanspriche 1, 6 und 8 gingen Uber den
Inhalt der Anmeldung in der ursprtinglich eingereichten Fassung hinaus.

Zudem liege der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit vor. Die Ge-
genstdnde der Patentanspriiche 1 und 4 seien neuheitsschéadlich durch die Druck-
schriften D5 und D11, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 durch D17 vorweg-
genommen, da diese Druckschriften samtliche Merkmale der genannten Pa-
tentanspriche offenbarten. Insbesondere offenbare die Druckschrift D17 eine ent-
nahmegesteuerte Produktion, wobei die Bedienperson das Vorhandensein oder
Nichtvorhandensein eines Produkts an der Austrittsposition detektiere und durch
entsprechende Betatigung des Fuldschalters 32 die Bewegung des Polsterpro-
dukts in Abhangigkeit eines Detektierens anhalte sowie eine Neuproduktion und

Weiterleitung von Polsterprodukten tber die aktiven Austrittsrollen 31 anstol3e.

Bei Zugrundelegung der jeweils anhand des néachstliegenden Stands der Technik
definierten Aufgabe seien die Gegenstande der Patentanspriche 1 und 4 zudem
durch den Stand der Technik nahegelegt, etwa durch die D1, die im Grunde be-
reits alle streitpatentgemafl3en Merkmale offenbare. Der Fachmann, der ausge-
hend von der D1 Bauraum einsparen und Packstationen klein gestalten sowie nur

so viele Polsterprodukte herstellen wolle, wie gerade bendétigt wirden (,on de-



mand®), werde versuchen, die Rutsche 16 in der D1 kleiner zu bauen oder ganz
auf sie zu verzichten. Dazu werde er die D11 mit dem darin beschriebenen
Electronic Dispensing System (EDS) heranziehen und in technisch sinnvoller
Weise sowohl die Polsterumformungsmaschine als auch das Antriebselement zum
Halten bringen, wenn das Produkt an der vom Benutzer erreichbaren Position an-

gelangt ist. Dieses Vorgehen konne keine erfinderische Tatigkeit begriinden.

Weiter seien die Gegenstande der Patentanspriiche 1 und 4 durch eine Kombina-
tion des Beseitigungsauslosesystems gemald der D11 (Ausfuhrungsform gemarf
Fig. 1) mit dem Forderbandsystem der D11 (Ausfuhrungsform gemaf3 Fig. 14), mit
der D14 oder mit der D1 nahegelegt. Ausgehend von der D11, die eine Polster-
umformungsmaschine mit einem passiven Foérderer am Maschinenausgang sowie
eine entnahmegestitzte Steuerung beschreibe, stelle sich fir den Fachmann die
Aufgabe, wie er diese Steuerung fur die Papierumformungsmaschine auf ein
System unter Einbindung eines Forderbandes umsetzen kdnne, das die Polster-
kissen zu einem vom Maschinenausgang entfernten Ort transportiert. Diese Auf-
gabe werde durch die Ausfuhrungsform geman der Fig. 14 der D11 gel6st, die ein
Forderband zum Transport von Polsterkissen beschreibe, mit dem sich die ent-
nahmegestitzte Steuerung kombinieren lasse, wobei das Anbringen des Sensors
an der von der Bedienperson zuganglichen Stelle am Forderband naheliegend sei.
Ebenso werde der Fachmann auf die D14 stof3en, die ein Start-Stopp-System u. a.
fur Kassenbander beschreibe, mit dem die Anwesenheit und Abwesenheit des
Stuckguts detektiert und entsprechende Stopp- oder Startsignale gegeben wir-
den, wobei er dieses System ohne Probleme in das Polsterumformungssystem
der D11 implementiere. Auch eine Kombination mit der D1 fihre naheliegend zum
Gegenstand des Streitpatents, da der Fachmann ohne erfinderisches Zutun die in
der Figur 1 der D11 gezeigte passive Nachschnitt-Zwangsfiihrungsbaugruppe 32

durch eine aktive Kissentransferanordnung 24 gemal der D1 ersetze.

Gleichermal3en sei der Gegenstand des Streitpatents ausgehend von der ein Pro-
duktionsnetz beschreibenden Ausfuhrungsform gemald Fig. 14 der D11 nahege-

legt, etwa durch eine Kombination mit dem EDS-Modus derselben Druckschrift



oder mit der D14, die ein Forderband mit Lichtschranke (,light source LS* und
.photopickup PP“) im Entnahmebereich und eine entsprechende Start-Stopp-
Steuerung beschreibe. Die Erganzung des Systems gemal3 der D11 (Fig. 14) um
solch einen weiteren Sensor sei nicht mit einem Aufwand verbunden, der den

Fachmann von einer solchen MalRnahme abhalte.

Die Gegenstande der Patentanspriiche 1 und 4 seien auch durch eine Kombina-
tion der Druckschriften D15 mit D14 nahegelegt. Die D15 zeige eine Polsterum-
formmaschine mit einer Ausgabe auf einem horizontalen Tisch. Der Fachmann
werde bei der Suche nach einem geeigneten Férdersystem auf die D14 stol3en
und die dortige Start-Stopp-Kontrolle in das System gemaR der D15 implementie-

ren.

Ebenso werde er naheliegend die aus den Druckschriften D11 oder D1 bekannten
,0n demand“-Systeme in die Maschine gemaf der D15 integrieren und so zu den

Gegenstanden der Patentanspriiche 1 und 4 des Streitpatents gelangen.

Auch eine Kombination der Druckschrift D17 mit der D2 fihre zum Gegenstand
des Streitpatents. Ausgehend von der Polsterumformungsmaschine D17, die das
fertig bearbeitete Material mittels angetriebener Austrittsrollen aus der Prageein-
richtung heraus beférdere und an einer gewlnschten Stelle ablagere, werde der
Fachmann, um zu einem beseitigungsgesteuerten System zu gelangen, dem Vor-
bild der D2 folgend an der vom Benutzer erreichbaren Position einen Sensor zum
Detektieren der Polsterprodukte vorsehen und die Steuerung der Polsterumfor-

mungsmaschine entsprechend einrichten.

Auch die Gegenstande der Unteranspriiche begriindeten keine erfinderische Téa-

tigkeit.



Die Klagerin beantragt,

das europdische Patent 0 889 779 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. Sie

verweist auf folgendes Dokument:

(B1) Merkmalsgliederung der Patentanspriiche 1 und 4, 3 S.

Nach Auffassung der Beklagten liegen keine Nichtigkeitsgriinde vor. Entgegen der
Auffassung der Klagerin seien die Gegenstande der Patentanspriche 1, 6 und 8
nicht unzulassig erweitert, sondern entsprdchen nach dem Gesamtzusammen-
hang der Unterlagen dem Inhalt der Anmeldung in der urspriinglich eingereichten

Fassung.

Den Gegenstanden des Streitpatents fehle auch nicht die Neuheit. Sie wirden
nicht durch die Druckschrift DS vorweggenommen, denn diese Druckschrift offen-
bare gerade kein Anhalten der Bewegung des Polsterprodukts, das streitpatent-

gemal in Abhangigkeit vom Detektieren des Polsterprodukts erfolge.

Auch die Druckschrift D11 sei nicht neuheitsschadlich. Die dazu von der Klagerin
dort angefuhrte Nachschnitt-Zwangsfiihrungsbaugruppe 32 sei ein Teil der Um-
formungsanordnung 14 der Polsterumformungsmaschine und stelle deren Ma-
schinenausgang dar. Sie sei daher Teil der Maschine selbst und kénne nicht die
auf Ergreifen und Weiterleitung des fertigen Produkts gerichteten Merkmale des

Patents verwirklichen.



Entgegen der in der mundlichen Verhandlung vertretenen Auffassung der Klagerin
nehme auch die Druckschrift D17 den Gegenstand des Patentanspruchs 1 des
Streitpatents nicht neuheitsschadlich vorweg. Sie offenbare weder ein streitpa-
tentgemalles Ergreifen, Weiterleiten, Detektieren oder Anhalten des Produkts
noch das Bereitstellen eines Signals. Die Auffassung der Klagerin, wonach dem
Bediener die Rolle eines Sensors bzw. einer Steuerung i. S. d. Streitpatents zu-
komme, gehe an der zu berlcksichtigenden Lehre des Streitpatents vorbei und

beruhe auf riickschauender Betrachtung.

Die Gegenstande des Streitpatents seien auch nicht durch den Stand der Technik
nahegelegt, insbesondere nicht ausgehend von der Druckschrift D1. Diese wére
vom Fachmann im Hinblick auf ihre strukturellen und funktionellen Unterschiede
zum Gegenstand des Streitpatents nicht beriicksichtigt worden. Selbst wenn dies
der Fall ware, so hatte der Fachmann keinen Grund gehabt, vom Grundprinzip der
D1, namlich einem Polsterumformungssystem mit zugeordneter Rutsche, abzu-
weichen und auf den Polsterspeicher zu verzichten. Vielmehr schlage die D1 ge-
rade als vorteilhaft vor, eine Rutsche fur Polsterprodukte vorzusehen, auf der
Polster in einer geordneten sequentiellen Reihenfolge zur Maximierung der
Packeffizienz bereitgestellt wirden, und lehre somit von der Erfindung weg. Damit
hatte der Fachmann auch keine Veranlassung gehabt, ausgehend von der D1 die

D11 als weiteres Dokument heranzuziehen.

Auch eine Kombination der Ausfuhrungsform gemaf Figur 1 der D11 mit der D1
fuhre nicht zu den Gegenstanden des Streitpatents. Der Fachmann habe keinen
Grund gehabt, die maschineninterne Nachschnitt-Zwangsfihrungsbaugruppe 32
der D11 durch die externe Kissentransferanordnung 24 der D1 auszutauschen.

Dies gelte ahnlich fur eine Kombination der Ausfihrungsform gemaR Fig. 14 der
D11 mit der Druckschrift D1. Es gebe keine Anregung fir den Fachmann, das
kontinuierlich betriebene Forderband der D11 sensorgesteuert anzuhalten, wenn
das Polsterprodukt den Bediener erreiche. Vielmehr sei die kontinuierliche Pro-

duktion bei der D11 erwiinscht und der Fachmann hatte im Ubrigen verschiedene
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andere Mdglichkeiten gehabt, etwa einen Speicher oder schlichtes Aufstauen der
Produkte.

Dementsprechend gelange der Fachmann auch mit einer Kombination der Druck-
schriften D11 mit D14 nicht naheliegend zu den Gegenstdnden des Streitpatents.
Aus der D11 sei keine Steuerung zur Bewegung des Antriebselements bekannt,
um das produzierte Polsterkissen vom Maschinenaustritt an eine vom Benutzer
erreichbare Position zu beférdern und dann die Bewegung einzustellen, zumal das
Ausfiuhrungsbeispiel gemaf der Fig. 14 der D11 auf einen ganzlich anderen, ndm-
lich auf einen wechselseitigen Betrieb mehrerer Polsterumformungsmaschinen
gerichtet sei. Zudem hétte der Fachmann die ein vollig anderes technisches Ge-
biet betreffende D14 nicht hinzugezogen, die im Ubrigen angesichts des dortigen
Warenférderbandes keine Anregung in Richtung auf eine Kopplung von Produk-
tion und Transport der Waren, erst recht nicht auf eine Steuerung einer Produkti-

onsmaschine geben kénne.

Auch ausgehend von der Druckschrift D15 gelange der Fachmann nicht nahelie-
gend zu den Gegenstanden des Streitpatents. Die D15 biete keine Anregung flr
ein System, das bei Ankunft des Polsterkissens an der vom Benutzer erreichbaren
Position den Produktionsprozess und Transport stoppe. Zudem lehre die Druck-
schrift mit der Zwangsbetéatigung von zwei Druckschaltern zur Aktivierung des
Schneidvorgangs von der Automatisierung der Polsterproduktion weg. Dement-
sprechend komme auch eine Kombination dieser Druckschrift, z. B. mit der D11
oder D1 nicht in Betracht.

SchlieB3lich seien die Gegenstande des Patents auch nicht durch eine Kombination
der Druckschriften D17 mit D2 nahegelegt. Abgesehen davon, dass die Druck-
schrift D17 bei zutreffender Auslegung des Streitpatents keines der mit dem Er-
greifen, Befordern, Detektieren, Anhalten und Signalgeben zusammenhangenden
Merkmale offenbare, vielmehr eine vollstandige und nicht ergdnzungsbediirftige

Maschineneinheit beschreibe, seien auch in der D2 die auf ein Ergreifen und
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Weiterleiten des Polsterprodukts gerichteten Merkmale nicht verwirklicht. Sie ent-

halte auch keine Offenbarung dazu, was hinter der Produktausgabe stattfinde.

Entscheidungsgriinde

Die auf die Nichtigkeitsgrinde der unzuldssigen Erweiterung (Art. Il 8 6 Abs. 1
Nr. 3 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 ¢) EPU) und der mangelnden Patentfahig-
keit (Art. Il §6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatUG i. V. m. Art. 138 Abs. 1 a) EPU) gestiitzte

Klage ist zulassig.

Insbesondere fehlt der Klagerin nicht das Rechtsschutzinteresse an der Klage,
obwohl das Streitpatent seit dem 28. Februar 2017 erloschen ist. Die Klagerin ist
von der Beklagten auf Unterlassung, Auskunft, Rechnungslegung und wegen
Feststellung der Schadensersatzpflicht verklagt worden (vgl. K6). Das Verfahren
ist nach Ubereinstimmender Auskunft der Parteien in der Berufungsinstanz anhan-
gig. Die Klagerin hat daher trotz Erloschens des Streitpatents ein Rechtsschutzin-
teresse an der Nichtigerklarung des Streitpatents mit Wirkung fir die Vergangen-
heit (vgl. Schulte, Patentgesetz, 10. Aufl., § 81 Rdn. 41 a) u. b)).

Die Klage erweist sich auch als begrtindet.

1. Das Streitpatent K1 betrifft ein Polsterumformungssystem, spezieller eine
Weiterleitungsvorrichtung und ein Verfahren zum Weiterleiten eines Kissens von
einer Polsterumformungsmaschine entlang eines Pfades fur eine einfache Ent-
nahme durch den Bediener (vgl. K1: Abs. [0001] und K4: S. 1 Z. 1-4). Bereits die
in den Anmeldeunterlagen als Stand der Technik zitierten US-Patentanmeldungen
(vgl. K1: [0006] Z. 12 und K4: S. 2 Z. 20) beschreiben Polsterumformungsmaschi-

nen, die unter der Platte eines Bereitstellungstisches angeordnet sind, und bei
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welchen das Polsterprodukt/Kissen aus der Maschine durch einen Ausgabe-
schacht nach oben geleitet wird, um durch eine Offnung in der Arbeitsplatte aus-
zutreten. So wird das Kissen wéhrend des Betriebs der Maschine auf der Arbeits-
platte abgelegt und ein Bediener kann es bequem greifen und es in eine Versand-
box platzieren, um Leerrdume zu fillen und/oder den Gegenstand in der Versand-
box zu polstern (vgl. K1: [0006] und K4: S. 2 Z. 20-28).

Neben der Weiterleitungsvorrichtung, die das Polsterprodukt nach oben leitet, be-
fasst sich das Streitpatent auch mit Weiterleitungssystemen, die das Produkt vom
Maschinenausgang z. B. linear in eine Position leiten, die vom Bediener bequem
zuganglich ist (vgl. K1: [0030] ff und Fig. 7-9; K4: S. 11 Z. 25 ff).

2. Vor diesem Hintergrund stellt sich das Streitpatent die Aufgabe, ein
Polsterumformungsgerat bzw. ein Verfahren bereitzustellen, in dem die Kissen
automatisch produziert werden, wenn ein Kissen in einer bequemen Art und

Weise entnommen wird (vgl. K1: [0010]).

3. Gelost wird diese Aufgabe durch ein Verfahren zum Weiterleiten eines
Polsterproduktes gemald Patentanspruch 1 und ein Polsterumformungssystem
nach Patentanspruch 4 mit den folgenden, in englischer (EN) und deutscher (DE)

Sprache wiedergegebenen Merkmalen:

Merk | EN DE
-mal
1.1 | A method of transferring a | Ein Verfahren zum Weiterleiten eines
cushioning  product from  a | Polsterproduktes von einer Polste-
cushioning conversion machine, rungsumformungsmaschine,
characterised by the steps of: gekennzeichnet durch die Schritte:

1.2 engaging a portion of the | Ergreifen eines Teils des Polsterpro-
cushioning product at a machine | duktes an einem Maschinenaustritt

exit and und




13

1.4

15

1.6

16.1

1.6.2
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transferring the cushioning product
along a path to an exit location;
sensing the cushioning product
reaching the exit location and

in dependance on such sensing
the

ceasing the movement of

cushioning product; and

providing a signal to the cushioning
conversion machine
to produce another cushioning

product

after the cushioning product at the

exit location has been removed.

Vorrichtung nach Patentanspruch 4

Merk
-mal
4.1

4.2

EN

A cushioning conversion system,

comprising a cushioning conver-
sion machine for converting stock
material into a cushioning pad
which emerges through a machine

exit,

including a drive element adapted
to convey the cushioning product
along a path from the machine exit

to a user accessible location;

Weiterleiten des Polsterproduktes
entlang eines Pfades zu einer Aus-
trittsposition;

Detektieren des Polsterproduktes, das
die Austrittsposition erreicht hat und
Anhalten der Bewegung des Polster-
produktes in Abhéngigkeit solch eines

Detektierens; und

Bereitstellen eines Signals an die

Polsterumformungsmaschine

um ein anderes Polsterprodukt zu

produzieren,

nachdem das Polsterprodukt bei der

Austrittsposition entfernt wurde.

DE

Ein Polsterumformungssystem um-
fassend eine Polsterumformungsma-
schine zur Umformung von Aus-
gangsmaterial in ein Polsterkissen,
das durch einen Maschinenaustritt

austritt,

umfassend ein Antriebselement, das
geeignet ist, das Polsterprodukt ent-
lang eines Pfades von dem Maschi-
nenaustritt zu einer vom Benutzer

erreichbaren Position zu befordern;
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characterised by

gekennzeichnet durch

4.3 a pad sensor for sensing the | einen Kissensensor zum Detektieren
presence of the cushioning pad at | des Vorhandenseins eines Polster-
the user accessible location; kissens an der vom Benutzer erreich-

baren Position;

4.4 a controller eine Steuerung

4.4.1 | for controlling the cushioning con- | zur Steuerung der Polsterumfor-

4.4,

version machine to produce
another cushioning pad when the
sensor senses the absence of the
previously produced cushioning
pad at the user accessible location
and

2 | for controlling the movement of the
drive element to convey the just
produced cushioning pad from the
machine exit to the user accessible
location and then to cease move-

ment of the drive element.

mungsmaschine um ein weiteres
Polsterkissen zu produzieren, wenn
der Sensor die Abwesenheit des vor-
her produzierten Polsterkissens an
der vom Benutzer erreichbaren Posi-
tion detektiert, und

zur Steuerung der Bewegung des
Antriebselements, um das gerade
produzierte Polsterkissen vom Ma-
schinenaustritt an die vom Benutzer
erreichbare Position zu beférdern und
dann die Bewegung des Antriebsele-

ments einzustellen.

4. Bei dem vorliegend zustandigen Fachmann handelt es sich um ein Team,
das aus zumindest einem Maschinenbauingenieur mit mehrjahriger Erfahrung in
der Konstruktion und im Umbau von Polsterumarbeitungsmaschinen und einem
Elektrotechnik-Ingenieur besteht, der mit der elektrischen bzw. elektronischen

Steuerung und Regelung von Maschinen befasst ist.

1. Die Gegenstande der Patentanspriche 1 und 4 erfordern zunachst eine

Auslegung von Merkmalen.
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la. Polsterprodukt bzw. Polsterkissen und Polsterumformungsmaschine
((Teil)Merkmale 1.1-1.6.2; 4.1-4.3, 4.4.1-4.4.2)

Hinsichtlich des Polsterproduktes/Polsterkissens und dessen Herstellung stellt das
Streitpatent anhand einer beispielhaften Ausgestaltung dar, dass das Antriebs-
element/Ausgabeantriebssystem (,drive element” / ,output drive system*) die Ver-
bindung zwischen der Polsterumformungsmaschine und dem Bereitstellungstisch
bildet, um das geformte und geschnittene Kissen zur Benutzung, wie durch den
Bediener benotigt, auf der Arbeitsplatte abzulegen (vgl. K1: [0020] 1. Satz und
[0021] le. Satz; Fig. 1 Bz. 28 und 14 ,exit ... of the machine” und [0016] Z. 56-57).
Damit ist das Antriebselement ersichtlich kein Teil der Umformungsmaschine.
Vielmehr ergibt sich aus diesen Angaben in Ubereinstimmung mit den Patentan-
spriuchen 1 und 4, dass das Produkt bzw. Polsterkissen nach dem Schneiden, mit
anderen Worten nach dem Durchgang durch die Schneidbaugruppe, fertig gestellt

ist.

1b. Maschinenaustritt und Austrittsposition bzw. vom Benutzer erreichbare Posi-
tion ((Teil)Merkmale 1.2-1.4, 1.6.2, 4.1-4.3, 4.4.1-4.4.2)

Das in deutscher Sprache mit Maschinenaustritt benannte Merkmal ,machine exit"
ist, was den Teil der Polsterumformungsmaschine anbelangt, aus welchem das
fertige Polsterprodukt austritt, fir die Patentanspriiche 1 und 4 identisch formuliert.
Der Maschinenaustritt ist unabhangig von einem Maschinengehéuse als der Be-
reich zu bewerten, in den das die Schneideanordnung verlassende und damit ge-

schnittene Polsterprodukt eintritt.

Das Merkmal Austrittsposition (,exit location®) ist in Patentanspruch 1 weiter ge-
fasst als das Merkmal einer vom Benutzer erreichbaren Position (“user accessible
location®) in Patentanspruch 4, denn die Zuganglichkeit durch den Benutzer spielt
nach Patentanspruch 1 keine Rolle. Es handelt sich um einen nicht naher gekenn-

zeichneten Bereich, in den das Produkt vom Maschinenaustritt hin transportiert
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wird und von dem aus es auf beliebige Weise, wie manuell, durch Schwerkraft
oder maschinell (z. B. durch Fdrdereinrichtungen) entfernt werden kann.

1c. Weiterleiten bzw. Befordern des Produktes entlang eines Pfades (Merk-
male 1.3, 4.2)

Der Pfad vom Maschinenaustritt zur Austrittsposition bzw. vom Benutzer erreich-
baren Position ist nicht weiter ausgestaltet. Es handelt sich somit um eine hin-
sichtlich Lange und Wegfuhrung offen gehaltene Strecke, tGber welche das Pro-
dukt aktiv gefoérdert wird. Auf welche Weise die Férderung erfolgt, ist gleicherma-

Ben nicht festgelegt.

1d. Detektieren des Polsterproduktes, das die Austrittsposition erreicht hat (Merk-
mal 1.4) und Kissensensor zum Detektieren des Vorhandenseins eines Polsterkis-

sens an der vom Benutzer erreichbaren Position (Merkmal 4.3)

Der Patentanspruch 1 ist wiederum breiter gefasst als der Patentanspruch 4, denn
das Wort Detektieren (,sensing®) erlaubt, anders als von der Beklagten vertreten,
eine beliebige optische, haptische oder anderweitige Kontrolle der Produktankunft
durch die Bedienperson, wahrend der Vorrichtungsanspruch hierzu die technische
Einrichtung eines Sensors, mithin einer Geratschaft vorsieht, die die An- bzw. Ab-
wesenheit des Polsterproduktes an der vom Benutzer erreichbaren Position regis-
triert. Fur das Verstdndnis des Sensors entscheidend ist dabei die Funktion, die
das einzelne technische Merkmal fur sich und im Zusammenwirken mit den ubri-
gen Merkmalen des Patentanspruchs bei der Herbeifilhrung des erfindungsgema-
Ren Erfolgs hat. Danach erméglicht der Sensor die Feststellung der Anwesenheit
oder Abwesenheit des Produktes an der vom Benutzer erreichbaren Position, so
dass in Anwesenheit des Produktes an dieser Position die Bewegung des Pro-
duktes eingestellt und nach Entfernung des Produktes eine weiteres Polsterpro-
dukt hergestellt und an diese Position transportiert wird. Eine 0Ortliche Festlegung
des Sensors ist damit nicht verbunden, denn der Sensor kann die Anwesenheit

bzw. Abwesenheit des Produktes auch mittelbar feststellen.
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le. Anhalten der Bewegung des Polsterproduktes in Abhéngigkeit solch eines
Detektierens und mit der Entfernung des Produktes verbundene Nachproduktion
((Teil)Merkmale 1.5-1.6, 4.4-4.4.2)

Der Patentanspruch 1 sieht fur das Detektieren des Polsterproduktes an der Aus-
trittsposition und das sich anschlieRende Nachproduzieren nach dessen Entfer-
nung keine Steuerung (,controller”) vor, wonach die Merkmale 1.5 — 1.6 erfullt
sind, wenn die Bedienperson das Produkt an der Austrittsposition ankommen
sieht, sodann die Umarbeitungsmaschine abschaltet und zur Produktion eines
neuen Polsterproduktes/Kissens wieder anschaltet. Schalten ist nichts anderes als
Bereitstellen von Signalen. Nach Patentanspruch 4 ist hierzu eine Steuerung vor-
gesehen, die in Abhangigkeit von den Sensorsignalen das Antriebselement stoppt

und die Nachproduktion initiiert.

2. Die erteilten Patentanspriche gehen zulassig auf die Unterlagen vom Anmel-

detag zurtck.

2a. Hinsichtlich der Zulassigkeit der von der Klagerin nicht angegriffenen Merk-
male bestehen keine Bedenken. Denn die Verfahrensanspriche 1 bis 3 gehen
insoweit in zulassiger Weise auf die Patentanspriiche 5, 19, 20 und 22 vom An-
meldetag zurtick und die Merkmale der Vorrichtungsanspriiche 4 bis 8 finden ihre
Offenbarung in den urspringlichen Patentansprichen 1 bis 4, 6, 11, 19 und 23
(vgl. K4: a. a. O.).

2b. Das Merkmal 1.5 des Patentanspruchs 1 (,in dependance on such sensing
ceasing the movement of the cushioning product”) ist entgegen dem Vorbringen

der Klagerin in den urspriinglichen Unterlagen offenbart.

Ubereinstimmend mit der Sicht der Klagerin sieht die zur Stitzung der Offenba-
rung angefiihrte Passage der K4 (a.a.O.: S. 3 Z. 13-18) eine Abfolge Verfahrens-
schritten vor (,... engaging ... and transferring®; ,... sensing“; ,... ceasing®; ...

providing a signal). Der letzte Schritt stehe nach Auffassung der Klagerin in kei-
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nem kausalen Zusammenhang zu den vorangegangenen Schritten, so dass die
die Nachproduktion initierende Signalabgabe beispielsweise bereits vor dem
Stopp der Produktbewegung erfolgen konne. Wegen der sich in dieser Passage
fur den Fachmann offensichtlich zeitlich aneinander reihenden Schritte ist dieser
Sichtweise der Klagerin nicht zu folgen. Denn es bildet gerade den Grundgedan-
ken der Erfindung, dass das Produkt zur bequemen Entnahme angehalten wird
und erst nach dessen Entfernung die Nachproduktion gestartet wird (vgl. K4: S. 1
Z 1-4, S. 3 Z. 5-11). Ebenso wenig lassen die speziellen Ausgestaltungen der Er-
findung eine Auslegung im Sinne der Klagerin zu (vgl. K4: S.9 Z.20-S.10 Z. 11
und S. 13 Z. 31 - S. 14 Z. 10). Wenn die Klagerin schliel3lich mit Blick auf die ur-
spriingliche Anspruchsfassung im Ubrigen kein Anhalten des Produktes, sondern
lediglich des Antriebselementes als urspriinglich offenbart erachtet (vgl. K4: Pa-
tentanspruch 1), ist dem Fachmann bewusst, dass sich das Produkt nicht von
selbst bewegt, sondern mittels einer Transporteinrichtung gefordert wird. Daher
wertet auch die urspringliche Patentanmeldung wegen das aktiven Transportes
die Produkt- und Transportbewegung bzw. deren Stopp gleich (vgl. K4: S4 Z 16
und Patentanspruch 1).

2c. Die Gegenstande der Unteranspriiche 6 und 8 sind auch zulassig.

Die von der Klagerin wegen des Wortlauts in Patentanspruchs 4 vom Anmeldetag
als nicht ursprungsoffenbart angesehene optionale Gestaltung des Ergreifens des
Polsterkissens von einem Bediener nach erteiltem Patentanspruch 6 (,pad may be
grasped for removal by an operator®) ist urspringlich offenbart (vgl. K4: S. 11

Z. 20-21 ,to allow an operator to grasp the pad and remove it, when needed ...

S. 12 Z. 6-9 ,pad protruding from the exit ... that the operator can readily grasp the
pad ...") und damit zuldssig. Dem steht nicht entgegen, dass das Produkt in einer
zum Greifen geeigneten Weise ausgegeben wird (vgl. K4: S. 4 Z. 10 ,adequate to
be grasped”), wie die Klagerin meint. Denn diese Art der Ausgabe hebt die optio-

nale Entnahme nicht auf.
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Die gemal erteiltem Patentanspruch 8 beanspruchte und nach Meinung der Kl&-
gerin nicht urspringlich offenbarte ,Reihe von Antriebselementen, die entlang ei-
nes Pfades angeordnet sind®, geht ebenfalls aus den Anmeldeunterlagen hervor.
Wie die Klagerin zutreffend feststellt, offenbart der urspriingliche Patentanspruch 6
eine obere und eine untere Reihe Antriebselemente, die sich dem Fachmann vor
der allgemeinen Offenbarung eines beliebig gestalteten Antriebselementes nach
ursprunglichem Patentanspruch 1 als eine mégliche Ausgestaltung erschlie3en.
Explizit ist aber auch nur eine Reihe im Zusammenhang mit der alternativen Aus-
gestaltung des Ausgabesystems nach den Fig. 7-9 offenbart (vgl. K4: S. 12 Z. 17-
20). Die Klagerin ist der Auffassung, dass mit der besonderen Ausgestaltung nach
ursprunglichen Fig. 1, 5 und 6 nur in Reihe angeordnete obere und untere An-
triebselemente und mit der Ausgestaltung nach Fig. 7-9 nur in Reihe angeordnete
obere Antriebselemente offenbart seien. Hingegen sei der erteilte Patentan-
spruch 8 auch auf die Moglichkeit von in einer Reihe angeordneten nur unteren
Antriebselementen sowie seitlich angeordneten Antriebselementen gerichtet, was
ursprunglich nicht offenbart sei und den klassischen Fall einer unzulassigen Zwi-
schenverallgemeinerung (vgl. BGH GRUR 2015 573, Rdn.30, 31
- Wundbehandlungsvorrichtung) aufzeige. Auch diese Auffassung kann nicht ge-
teilt werden, denn der urspriingliche Patentanspruch 1 sieht jedwedes Fordermittel
vor. Aus den bevorzugten Ausgestaltungen erschlie3en sich dem Fachmann dabei
in Reihe geschaltete Antriebsmittel ohne weiteres als zur Lésung der erfindungs-
gemalien Aufgabe gehdrend, so dass die urspringliche Offenbarung nicht erwei-

tert wird.

Nach BGH, a. a. O., Rn. 29 und GRUR 2014, 542, Rn. 25 - Kommunikationskanal
ist ein Patentanspruch unter der Voraussetzung zuléssig, dass sich die in der Vo-
ranmeldung anhand eines Ausfuhrungsbeispiels oder in sonstiger Weise be-
schriebenen Anweisungen fur den Fachmann als Ausgestaltung der in der Nach-
anmeldung umschriebenen allgemeineren technischen Lehre darstellen und diese
Lehre in der in der Nachanmeldung offenbarten Allgemeinheit bereits der Voran-
meldung als zu der angemeldeten Erfindung gehérend entnehmbar ist. Die glei-

chen Mal3gaben gelten fur die Frage, ob der erteilte Patentanspruch gegeniber
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den urspringlichen Anmeldeunterlagen eine unzulassige Erweiterung aufweist.

Dies ist vorliegend - wie ausgefuhrt - nicht der Fall.

1. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ist gegeniber der Druckschrift D17

nicht neu.

Aus den Fig. 1-2 der eine Vorrichtung zum Herstellen von Fillmaterial aus Bahn-
material beschreibenden Druckschrift D17 geht eine Polsterumformungsma-
schine 10 hervor, in welcher drei Bahnen planes Bahnmaterial W zur Umformung
in ein Polsterkissen D durch die Maschine gefiuhrt und dabei zun&chst mittels
Strukturierwalzen 22 gepragt, tiber Trennrollen 25 phasenversetzt und tber Ver-
bindungswalzen 26 unter Bildung eines Polsters vereinigt werden, bevor sie mit-
tels der Abtrennmittel 30 mit den Klingen 40 in Polsterprodukte geschnitten wer-
den (vgl. D17: Sp. 5 Z. 10 - Sp. 6 Z. 58; Merkmal 1.1). Angetriebene Austrittsrollen
fordern das nach dem Schneiden vorliegende fertige Produkt aus der Maschine
heraus, so dass nach der gebotenen Auslegung die Merkmale 1.2 - 1.3 verwirk-
licht sind.

Weiter ist in D17 ausgeftihrt, dass, wenn ein Segment des Fillmaterials D ge-
winscht wird, eine Bedienungsperson den in Fig. 1 gezeigten Ful3schalter 32
nach unten dricken kann, wodurch die Antriebseinrichtung das Bahnmaterial W
durch die Prageeinrichtung vorwarts bewegt und wodurch das fertig bearbeitete
Material D aus den Austrittsrollen 31 an der Vorderseite der Prageeinrichtung her-
ausbefordert wird. Wenn die Bedienungsperson festlegt, dass eine ausreichende
Menge an Material D erzeugt worden ist (Merkmal 1.4), kann der Ful3schalter 32
freigegeben werden. Dadurch werden der Vorschub des Bahnmaterials W durch
die Prageeinrichtung angehalten, die Abtrennmittel 30 betétigt, um das gepolsterte
Bahnmaterial D in ein einzelnes Segment mit der gewinschten Lange durch die

Bedienungsperson abzuschneiden. Nach dem Abschneiden kdnnen die angetrie-
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benen Austrittsrollen 31 auch weiterhin die restlichen Abschnitte des abgeschnit-
tenen Segmentes des Materials D von der Prageeinrichtung 11 wegférdern (vgl.
D17: Sp. 8 Z. 20-38). Die Bedienungsperson detektiert folglich das Produkt visuell
an der Austrittsstelle der Maschine, zu welcher das Produkt nach Durchgang
durch die Abtrennmittel gefiihrt wird und unterbricht mit Hilfe des Ful3schalters die
Bewegung (vgl. Fig. 1; Merkmal 1.5), so dass das Produkt in bequemer Weise
bereit steht. Da die Bedienungsperson in der Regel mehrere Produkte bendtigt
(vgl. D17: Sp. 8 Z. 10-15) wiederholt sie diese Schritte, wonach die Merkmale 1.6-
1.6.2 erfillt sind.

Im Ergebnis ist das Verfahren nach Patentanspruch 1 mit allen Merkmalen aus der
Druckschrift D17 bekannt.

Die Beklagte ist der Auffassung, dass die D17 nur bei einer Auslegung, die an der
Lehre des Streitpatents vorbeigehe, in Betracht gezogen werden kdnne. Das nach
D17 erzeugte Produkt falle kontinuierlich aus der Maschine heraus, ein Verbleib
des Produktes in der Maschine sei nicht beschrieben. Auch sei wegen der in D17
beschriebenen manuellen und automatischen Betriebsart ein Bedarf an Sensoren
nicht erkenntlich. Ebenso werde ein Ergreifen des Produktes nicht gelehrt. Die
Austrittsposition sei am Maschinenausgang und damit anders als im patentgema-
Ben Sinn angelegt und es wirden auch keine Signale weitergegeben, da der Be-
diener verschiedene Entscheidungen zu treffen habe. Schlie3lich gehe auch der
zeitliche Zusammenhang der getriggerten Schritte gemafll den Merkmalen 1.6.1
und 1.6.2 aus D17 nicht hervor.

Soweit die Beklagte eine Auslegung an der Lehre des Streitpatents vorbei geltend
macht, ist darauf abzustellen, ob die erfindungsgeméafien Ausfihrungsformen un-
ter den Anspruchswortlaut fallen, was insbesondere vor dem Hintergrund des nicht
weiter ausgestalteten Pfades (Merkmal 1.3) der Fall ist. Dass das Produkt der D17
aus der Maschine fallt, wie die Beklagte anmerkt, stellt eine Ausfihrungsform dar,
die mittels der mit den Ubrigen Rollen kinematisch verbundenen Austrittsrollen 31
(vgl. D17: Sp. 10 Z. 7-14) verwirklicht werden kann, aber nicht muss (vgl. D17:
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Sp. 8 Z. 36-38 ,.... exit rollers 31 may also further convey the remaining portions of
the cut segment ...“). Nach der gebotenen Auslegung kann auch die engere
Sichtweise der Beklagten zu Art und Ort der Detektion nicht am Anspruchswortlaut
vorbeifuhren. Gleiches gilt fir das Ergreifen des fertigen Produkts durch die Rol-
len 31 der D17, denn das Produkt wird durch die beiden Rollen 31 gefuhrt. Auch
ihr Vorbringen, dass das Material von dem Maschinenausgang weggeférdert
wirde (vgl. D17: Sp. 8 Z. 38), andert nichts daran, dass sich der Maschinenaus-
gang, wie nach Streitpatent, an die Schneidevorrichtung anschliel3t, wonach das
Produkt innerhalb des Maschinengeh&uses uber einen Pfad gefuhrt wird. Was die
Signalweitergabe und deren zeitliche Triggerung anbelangt, ist der Patentan-
spruch 1 insoweit offen gehalten, so dass diese Merkmale durch den manuellen
Modus der D17 erfullt werden.

Damit hat der Patentanspruch 1 wegen fehlender Neuheit keinen Bestand.

Die Neuheit des Gegenstands nach Patentanspruch 4 ist gegeben. Zwar kann in
alternativer Ausgestaltung der D17 eine automatische Einrichtung, sprich ein Sen-
sor, die Bedienperson ersetzen und die Lange des Materials, das aus den Aus-
trittsrollen 31 und damit i. V. m. Fig. 1-2 der D17 aus der Maschine herauslauft,
messen und damit detektieren. Daneben kdnnen die Abtrennmittel 30 das Material
an einem geeigneten Punkt abschneiden (vgl. D17: Sp. 8 Z. 39-49), was eine Un-
terbrechung des Transports voraussetzt. Auch wird mit der LA&ngenmessung die
mittelbare Erfassung des Materials an der Austrittsposition erméglicht. Allerdings
ist das Merkmal 4.4.2 in der D17 nicht beschrieben, wonach das gerade produ-
zierte, also geschnittene Polsterkissen an die vom Benutzer erreichbare Position
befordert wird und dann die Bewegung des Antriebselements eingestellt wird.

2. Die Gegenstdnde der Patentanspriche 1l und 4 sind wegen fehlender

erfinderischer Tatigkeit nicht patentfahig.

Selbst wenn man am Anspruchswortlaut vorbei mit einer der Auslegung der Be-

klagten angenaherten Interpretation die Neuheit der Vorrichtung nach Patentan-
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spruch 1 gegentber D17 anerkennen wollte, weil in D17 kein am Maschinenaus-
tritt angebrachter, die Entfernung des Polstermaterials feststellender und im
Streitpatent beispielhaft an dieser Position gezeigter Sensor (vgl. K1: [0025] und
Fig. 3) nicht hinreichend konkret offenbart ware oder weil mit der Detektion fertiger
Polsterprodukte der Einsatz eines weiteren oder eines anders ausgestalteten
Sensors mit einem Uber die reine Langen- bzw. Anwesenheits- oder Abwesen-
heitsmessung hinaus gehenden Funktionsumfang verbunden sein kénnte, mangelt
es den Gegenstanden der Patentanspriche 1 und 4 jedenfalls an der erforderli-

chen erfinderischen Tatigkeit.

2a. Vor die patentgeméle Aufgabe der bedarfsgerechten (,on demand”) Produk-
tion und der bequemen Produktentnahme gestellt, wird der Fachmann solchen
Stand der Technik nicht aul3er Acht lassen, bei dem vergleichbare Produkte be-
darfsgerecht und bequem zuganglich bereitgestellt werden.

Dabei findet die Druckschrift D2 seine unmittelbare Beachtung. Diese Druckschrift
war nach vorlaufiger Einschatzung des Senats im vorterminlichen Hinweis noch
als gattungsfremd bezeichnet worden, und es kann der Beklagten insoweit zuge-
stimmt werden, dass das Abrollgerat der D2 auf den ersten Blick nicht viel mit der
streitpatentgemafien Papierformungsmaschine zu tun haben mag. Allerdings be-
schreibt die D2 explizit die Produktion einer dort durch Abreil3en gewinnbaren
Stuckware im Sinne des Streitpatents oder der D17 ausgehend von bahnformigem
Material. Ubereinstimmend mit der erfindungsgeméaRen Aufgabe verlangt das Ab-
reiBen perforierter Bahnen (vgl. D2: Patentanspruch 1 ,break line*), ohne dass es
dazu nadherer Erlauterungen bedarf, auch stets eine fur die Entnahme durch die
Bedienperson bequeme Anbringung der Vorrichtung.

Am Ausgang des Papierspenders nach D2 sind zwei Sensoren vorgesehen
(vgl. D2: Fig. 2A und 2B, Bz. 16), die erkennen, wenn die Produkte 3a aus dem
Ausgang 15 entnommen werden. Sie senden dann ein Abwesenheitssignal an den

Motor, wodurch neues Produkt abgerollt und in den Ausgangspfad eingebracht
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wird (vgl. D2: Sp. 4 Z. 14-20). Damit wird sichergestellt, dass erst dann ein neues
Produkt im Ausgangskanal platziert wird, wenn dort keines mehr vorhanden ist.

Die D2 weist dem Fachmann den Weg fir die Bereitstellung des Produkts ,on de-
mand® und lehrt gleichzeitig die Ausgabe des Produkts in einer fur die Bedienper-
son bequemen Weise. Der Fachmann wird folglich den aus D2 bekannten Sensor
an der vom Benutzer erreichbaren Position der D17 vorsehen und die in der D17
bereits verwirklichte Steuerung des automatischen Modus nach dem Vorbild der
D2 dahingehend umgestalten, dass sie beseitigungsgestitzt arbeitet. Damit ge-
langt er ohne erfinderisches Zutun zum Gegenstand des Patentanspruchs 4.

2b. Mit der Inbetriebnahme des Systems nach Patentanspruch 4 geht auch das
Verfahren nach Patentanspruch 1 einher, das somit gleichermaf3en nicht auf erfin-
derischer Téatigkeit beruht.

Soweit die Beklagte geltend macht, dass die D2 weder ein Ergreifen des Produkts
noch ein Antriebselement und, wie die D17, schon gar keinen Pfad zeigt, hat die
Bewertung der erfinderischen Tétigkeit danach zu erfolgen, was die Erfindung ge-

genuber dem mit D17 ausgewiesenen Stand der Technik tatsachlich leistet.

Dabei vermag die Anwendung eines in D2 dokumentierten, lokal an der Austritts-
position bzw. der vom Benutzer erreichbaren Position angebrachten Sensors
keine erfinderische Tatigkeit zu begriinden. Gleiches gilt fir den in D2 verwirk-
lichten entnahmegesteuerten Modus, den der Fachmann bei Bedarf statt der in

D17 als Option gezeigten kontinuierlichen Produktion zur Anwendung bringt.

3. Die Beklagte hat einen selbststandig patentfahigen Gehalt der Unteranspri-
che 2 bis 3 und 5 bis 7 weder dargelegt noch geltend gemacht. Diese kénnen zur

Patentfahigkeit der beanspruchten Gegenstande nicht beitragen.

3a. Soweit gemald den Patentansprichen 2 und 6 der Transport der Polsterpro-

dukte in einer Weise gefihrt wird, dass diese von einem Bediener zur Entnahme
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gegriffen werden konnen, findet sich diese Art der Bereitstellung in den Druck-
schriften D2 und D17 beschrieben (vgl. D2: Fig. 2A, 4; D17: Fig. 1 und Sp. 8 Z. 36-

38 ,may ... convey").

3b. Auch der Gegenstand nach Patentanspruch 3, gemaR dem der Zwischenfort-
schritt des Polsterprodukts durch den Pfad detektiert wird, kann keine erfinderi-
sche Tatigkeit begriinden. Denn das Detektieren von Produkten innerhalb eines
Pfades ist, wie beispielsweise in der D16 dokumentiert (vgl. D16: Fig. 4 Bz. 105),

dem Fachwissen des Fachmanns zuzurechnen.

3c. Nach der gebotenen Auslegung der den Pfad betreffenden Merkmale 1.3 und
4.2 umfassen diese Merkmale auch den in der D17 gemaf Fig. 2 linear ausgebil-
deten Pfad fur das Produkt (vgl. D2: Fig. 2, Strecke zwischen den Rollen 31 und
Gehauseausgang), wonach auch der Gegenstand des Patentanspruchs 5 nicht

neu ist.

3d. Die Merkmale nach Patentanspruch 7, gemal3 denen der Austrittsbereich mit
einem Durchgang in einem Tisch ausgerichtet ist, sind bereits im Streitpatent als
gelaufiger Stand der Technik druckschriftlich nachgewiesen (vgl. K1: [0006]) und

somit nicht erfinderisch.

3e. Schliellich gibt die Druckschrift D17 auch das Vorsehen einer Reihe von An-
triebselementen zum Transport eines Produktes entlang eines Pfades vor (vgl.
D17: Fig. 2, Bz. 20, 22, 25, 26, 31), was sich dem Fachmann sowohl fiir geschnit-
tene Produkte als auch fur Bandmaterial als in gleicher Weise geeignet erschliel3t.
Damit griindet auch die Ausfiihrungsform nach Patentanspruch 8 nicht auf erfinde-

rischer Tatigkeit.
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V.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG i. V. m. 8 91 Abs. 1 ZPO.

Die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit folgt aus 8§ 99 Abs. 1 PatG
I. V. m. § 709 Satz 1 und Satz 2 ZPO.

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufungsschrift muss von einer in der Bundesrepublik Deutschland zugelas-
senen Rechtsanwaéltin oder Patentanwaéltin oder von einem in der Bundesrepublik
Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt unterzeichnet und
innerhalb  eines Monats beim  Bundesgerichtshof,  Herrenstral3e 45a,
76133 Karlsruhe eingereicht werden. Die Berufungsfrist beginnt mit der Zustellung
des in vollstdndiger Form abgefassten Urteils, spatestens aber mit dem Ablauf von

funf Monaten nach der Verkiindung.

Die Berufungsschrift muss die Bezeichnung des Urteils, gegen das die Berufung

gerichtet wird, sowie die Erklarung enthalten, dass gegen dieses Urteil Berufung

eingelegt werde.

Schramm Dr. Egerer Katker Dr. Wismeth Dr. Freudenreich
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