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betreffend das deutsche Patent 198 49 093

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 11. Méarz 2004 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Meinhardt sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Henkel, Gutermuth,
Ph.D./M.1.T. Cambridge Dipl. Phys. Skribanowitz und Dipl.-Ing. Schmitz

fur Recht erkannt:

1. Die Klage wird abgewiesen.

2. Die Klagerin tragt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urtell ist fur die Beklagte im Kostenpunkt gegen Sicher-
heitsleistung in H6he von 120 % des zu vollstreckenden Be-

trages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents 198 49 093 (Streit-
patent), das am 24. Oktober 1998 unter Inanspruchnahme der inneren Prioritat der
deutschen Patentanmeldung 198 45 257.8 vom 1. Oktober 1998 angemeldet wor-
den ist und ein Heftgerat betrifft. Das Streitpatent umfasst 11 Patentansprtiche,

von denen Patentanspruch 1 folgenden Wortlaut hat:

1. Heftgerat mit in einem Magazin gefuhrte Heftklammern, die
unter Federspannung stehen und dadurch einem Ausstol3-
kanal zufiihrbar sind und die im Bereich des Ausstol3kanals
befindliche Klammer durch ein StoBmesser aus dem Aus-
stoBkanal heraus und durch das zu heftende Gut hindurch

sto3bar ist und unterhalb des Ausstol3kanals eine Heftgut-



auflage mit schlitzartigem Durchbruch und eine Vorrichtung
zur Flatclinch-Heftung vorhanden ist,
2. dadurch gekennzeichnet, daf3

a) die Heftgutauflage eine Heftplatte (1, 6, 9) ist,

b) die Heftplatte drehbar oder verschiebbar oder geteilt
ausgebildet ist,

c) die Heftplatte (1, 6, 9) auf ihrer Oberseite Verformungs-
pragungen (2) fur die Schenkel der Heftklammern auf-

weist.

Hinsichtlich der Anspriiche 2 und 3 wird auf die Patentschrift verwiesen.

Mit der Teilnichtigkeitsklage greift die Klagerin die Patentanspriiche 1 bis 3 an und
macht beziglich Patentanspruch 1 eine unzulassige Erweiterung des Gegenstan-
des des Patents geltend, und zwar hinsichtlich des Merkmals "... unterhalb des
Ausstol3kanals ... eine Vorrichtung zur Flatclinch-Heftung vorhanden ist, ...". Wei-
ter macht die Klagerin geltend, der Gegenstand des Streitpatents sei nicht pa-
tentfahig, da er sich fur den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der
Technik ergebe.

Sie beruft sich hierzu auf folgende vorveréffentlichte Druckschriften:

N1: US 2059020

N2: DE 92 19 082 Ul
N3: DE 19517014 Al
N4: DE 4434513C1
N5: DE 2119484 A1
N6: DE 296 21 225 Ul
N7: US 5516 025

Weiter hat die Klagerin in der miundlichen Verhandlung ein Heftgerat mit klappba-
rer Heftplatte fir Innen- und Aul3enheftung vorgelegt, welches aus Indien stamme
und ca 70 Jahre alt sei.



Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent im Umfang der Anspriche 1 bis 3 fiir nich-

tig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Hilfsweise verteidigt sie das Patent mit Patentansprichen 1 bis 3 in der Fassung
vom 11. Mérz 2004 (Anlage zum Protokoll der miundlichen Verhandlung).

Sie tritt den Ausfuihrungen der Klagerin in allen Punkten, auch beziglich der be-
haupteten Vorbenutzung des in der Verhandlung vorgelegten Heftgeréts, entge-
gen und halt das Streitpatent fur patentfahig. Heftgerate fur die konventionelle In-
nen- und AulRenheftung und fir die Flatclinch-Heftung seien jeweils flr sich schon
lange bekannt. Jedoch habe die Fachwelt trotz eines lange bestehenden Bedirf-

nisses kein Gerét, das beide Méglichkeiten in sich vereine, vorgeschlagen.

Entscheidungsgrinde

Die Klage, mit der die in § 22 Abs. 2 iVm 8§ 21 Abs.1 Nr.1 und 4 PatG vorgesehe-
nen Nichtigkeitsgrinde der mangelnden Patentfahigkeit und der unzulassigen Er-
weiterung des Patentgegenstandes geltend gemacht werden, ist zulassig, aber

nicht begriindet.

Die Klagerin konnte den Senat weder vom Vorliegen einer unzuldssigen Erweite-
rung noch davon Uberzeugen, dass der Durchschnittsfachmann - hier ein Techni-
ker der Metallverarbeitung/Feinwerktechnik, der mehrjahrige Berufserfahrung auf
dem Gebiet der Konstruktion und Herstellung von einfachem, mechanischen Biro-
zubehor hat - die in Patentanspruch 1 beanspruchte Lehre in naheliegender Weise
aus dem Stand der Technik unter Einsatz seiner fachlichen Fahigkeiten auffinden



konnte. Dies geht zu Lasten der Klagerin. Die durch die ordnungsgemalie Patent-
erteilung erlangte Rechtsstellung kann der Patentinhaberin nur dann wieder ge-
nommen werden, wenn zweifelsfrei feststeht, dass sie diese zu Unrecht erlangt
hat (BGH GRUR 91, 522 ff mwN), was vorliegend nicht der Fall ist.

Das Streitpatent betrifft ein Heftgerat nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1.

Derartige Heftgerate dienen dem Verbinden von mehreren Papierbdgen mittels
Heftklammern, die das Heftgut durchstoRen und deren Enden umgebogen wer-
den. Hierbei unterscheidet man zwei Heftarten, die sich durch die Richtung des
Umbiegens unterscheiden. Bei der Innenheftung werden die Schenkel der Heft-
klammern aufeinander zu gebogen, bei der Aul3enheftung — auch Stabheftung ge-
nannt - voneinander weg. Letztere Art der Heftung lasst sich leichter I6sen und
wird deshalb bevorzugt dann verwendet, wenn ein mehrfaches Lésen und erneu-

ern der Heftung bspw. zu Zwecken des Kopierens zu erwarten ist.

Nachteilig bei der Heftung mittels Verformungspragungen in einer Heftgutauflage
ist nach der Beschreibungseinleitung Spalte 1 Zeile 24 ff, dass die Schenkel der
Heftklammern nach dem Durchdringen des Heftguts bogenartig verformt sind und
Uber dieses hinausragen. Hierdurch ergeben sich beim Ablegen von Stapeln von
derart geheftetem Gut unerwiinschte Auftrdge, was besonders bei der Innenhef-

tung als ungunstig empfunden wird.

Bei der im Oberbegriff des Anspruchs 1 erwahnten Flatclinch-Heftung durchdrin-
gen die Schenkel der Heftklammern das Heftgut und einen schlitzartigen Durch-
bruch in der Heftgutauflage und werden dann mittels einer besonderen Vorrich-
tung derart umgebogen, dass die Schenkel flach am Heftgut anliegen. Hierdurch
wird ein Auftragen der umgebogenen Schenkel vermieden, was fir die Ablage von

Stapeln solcher Dokumente gunstig ist.



Es liegt die Aufgabe zugrunde, ein Heftgerat zu schaffen, mit dem wahlweise die

Flatclinch-Heftung oder eine Aul3en- und/oder Innenheftung ausfuhrbar ist.

Die von der Klagerin geltend gemachte unzulédssige Erweiterung liegt nicht vor.
Der Gegenstand des Streitpatent ist gegentber dem in den urspringlichen Unter-

lagen offenbarten Gegenstand nicht verandert, insbesondere nicht erweitert.

Die Klagerin hat gemeint, dass das Merkmal "unterhalb des Ausstol3kanals ... eine
Vorrichtung zur Flatclinch-Heftung vorhanden ist" in den urspringlichen Unterla-
gen gemal der Offenlegungsschrift DE 198 49 093 Al nicht vorkomme. Erwahnt
sei lediglich ein "schlitzartiger Durchbruch fir eine Flatclinch-Heftung". Das ange-

sprochene Merkmal stelle deshalb eine unzuléassige Erweiterung dar.

Dem kann nicht gefolgt werden. Denn fur den verstandigen Fachmann ist sebst-
verstandlich, dass zur Ausfuhrung einer Flatclinch-Heftung zwingenderweise hin-
ter dem schlitzartigen Durchbruch in der Heftplatte eine Vorrichtung zur
Flatclicnch-Heftung vorhanden sein muss. Diese Vorrichtung tibernimmt das recht-
winklige Umbiegen der Schenkel der Heftklammern, nachdem diese das auf der
Heftplatte liegende Heftgut und den Durchbruch in der Heftplatte durchdrungen
haben. Hierauf ist in der urspriunglichen Beschreibung deutlich hingewiesen
(OS Sp 1 Z 23-27). Zwar werden an dieser Stelle explizit nur die entsprechenden
Funktionen beschrieben, ohne die hierfur erforderliche Vorrichtung eigens zu nen-
nen, aber der Fachmann liest sie ohne weiteres mit. Dass eine solche Vorrichtung
zur Durchfihrung einer Flatclinch-Heftung notwendig ist, ist ihm ohnehin aus dem
einschlagigen Stand der Technik gelaufig, wie beispielsweise die Entgegenhaltun-
gen N1, N4, N6 und N7 zeigen. Dabei ist es unerheblich, ob die Flatclinch-Vor-
richtung einfach aufgebaut ist, wie die Klagerin im Hinblick auf die dem Streitpa-
tent im wesentlichen entsprechende, nachveréffentlichte US 6 299 047 dargelegt

hat, oder kompliziert, wie in den zuvor genannten Druckschriften gezeigt ist. Die



Einzelheiten einer derartigen Vorrichtung werden namlich im vorliegenden Patent

als bekannt vorausgesetzt und sind nicht dessen Gegenstand.

Durch die Aufnahme der og Merkmale in die erteilte Fassung des Patentan-
spruchs 1 erfolgte somit lediglich eine klarstellende Préazisierung des unter Schutz
zu stellenden Gegenstands, die diesen Gegenstand in keiner Weise veradnderte.

Entsprechendes gilt auch fur die Anspriiche 2 und 3.

Das gewerblich anwendbare Heftgerat nach den Anspriichen 1 bis 3 ist unstreitig
neu, denn aus keiner der von der Klagerin genannten Entgegenhaltungen ist ein
Heftgerat bekannt, das sowohl eine Flatclinch-Heftung als auch eine (konventio-
nelle) Heftung mittels Verformungspragungen in der Heftgutauflage gestattet. So
sind aus den Druckschriften N1, N4, N6 und N7 lediglich Heftgerate fur die
Flatclich-Heftung entnehmbar, und die N2, N3 und N5 befassen sich ausschliel3-

lich mit konventionellen Heftgeraten.

Das Heftgerat nach dem Streitpatent beruht auch auf einer erfinderischen Téatig-
keit.

Als nachstkommender Stand der Technik ist N1 zu sehen. In dieser ist ein Heftge-
rat mit in einem Magazin gefihrten Heftklammern beschrieben, die unter Feder-
spannung stehen und dadurch einem Ausstol3kanal zufiihrbar sind. Zum Heften
wird die im Bereich des Ausstol3kanals befindliche Klammer durch ein Stol3messer
aus dem AusstolRkanal heraus und durch das zu heftende Gut hindurch gestol3en,
wobei unterhalb des Ausstol3kanals eine Heftgutauflage mit einem schlitzartigen
Durchbruch und eine Vorrichtung zur Flatclinch-Heftung vorhanden ist. Die Heft-
gutauflage ist nach dem Ausfihrungsbeispiel gemafld Figuren 9, 10 und 13 so-
wie 22 mit zugehoriger Beschreibung als Heftplatte ausgebildet, die zur wahl-
weisen Innen- bzw. Au3enheftung drehbar und mit mehreren schlitzartigen Durch-

briichen versehen ist.



Ein Hinweis oder eine Anregung dazu, die Heftplatte mit Verformungspragungen
auszustatten und damit zusatzlich eine konventionelle Heftung zu erméglichen, ist
in N1 nirgends zu finden. Dies gilt auch in Bezug auf N4, N6 und N7, deren Ge-
genstande nicht tGber das aus N1 bekannte Heftgerat hinausgehen und die ledig-

lich den Oberbegriff des Anspruchs 1 abdecken.

Die N2, N3 und N5 zeigen Heftgerate mit Heftplatten, die mehrere Verformungs-
pragungen fir die konventionelle Innen- und AufRenheftung aufweisen, wobei die
verschiedenen Pragungen durch Verschieben (N2) oder Drehen (N3, N5) der Heft-
platte in Eingriff bringbar sind. Ein Hinweis darauf, die Heftplatte noch mit einem
schlitzartigen Durchbruch zu versehen, um hierdurch eine Flatclinch-Heftung zu

ermaglichen, findet sich in keiner dieser Entgegenhaltungen.

Es mag auf den ersten Blick — zumal in Kenntnis der Erfindung - naheliegend er-
scheinen, wie die Klagerin meint, in einem Heftgerat Flatclinch- und konventionelle
Heftung zu vereinen, da beide Heftarten an sich dem Fachmann gelaufig sind. Der
Senat konnte sich dieser Meinung jedoch nicht anschlielen. Die Beklagte hat
namlich zu Recht darauf hingewiesen, dass zwar die verschiedenen Heftarten
schon lange bekannt sind, dass aber niemand trotz eines sehr langen Zeitablaufs
und eines lange bestehenden Bedurfnisses die erfindungsgemal3e Lehre vorge-
schlagen hat. So ist die Flatclinch-Heftung schon zumindest seit den dreif3iger
Jahren bekannt, wie durch die N1 belegt wird, da deren Anmeldetag im Jah-
re 1932 liegt. Die konventionelle Innen- und Auf3enheftung mittels Verformungs-
pragungen in einer Heftplatte ist ebenfalls schon lange im Gebrauch, wie N5 zeigt,
deren Anmeldetag in das Jahr 1971 fallt. Das lange bestehende Bedurfnis danach,
mehrere verschiedenen Heftarten in einem Gerat zu vereinen, ergibt sich schon
daraus, dass bereits in den altesten von der Klagerin genannten Druckschriften,
der N1 und der N5, Vorrichtungen beschrieben sind, die es ermdglichen, wahl-
weise eine Innen- oder eine Auf3enheftung durchzufiihren. Dass dennoch und
trotz einer regen Erfindertatigkeit auf dem Gebiet der Heftgerate, wie durch die
Vielzahl der genannten Entgegenhaltungen belegt ist, erst die Beklagte den Vor-
schlag machte, die Flatclinch-Heftung und die konventionelle Heftung in einem



Gerat zu vereinen, ist als Indiz fur das Vorliegen einer erfinderischen Tatigkeit zu

sehen.

Auch das von der Klagerin in der mundlichen Verhandlung vorgelegte Heftgeréat,
das nach Augenschein eine zweigeteilte, klappbare Heftplatte mit Verformungs-
pragungen aufweist, kann die Patentfahigkeit der vorliegenden Erfindung nicht in
Frage stellen, da es lediglich der konventionellen Heftung dient, wie schon die je-
weiligen Gegenstande der N2, N3 und N5. Wie dieses Gerat zeitlich einzuordnen

ist, kann deshalb letztlich dahingestellt bleiben.
Der Anspruch 1 hat somit Bestand. Damit haben die auf Patentanspruchs 1 zu-
rickbezogenen Unteranspriiche 2 und 3 ohne weiteres ebenfalls Bestand, ohne
dass es hierzu weiterer Feststellungen bedarf.
Bei diese Sachlage kam der Hilfsantrag nicht zum Tragen.

v
Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs 2 PatG iVm 8 91 Abs 1 Satz 1 ZPO,
der Ausspruch zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit auf 8§99 Abs 1l PatG iVm
§ 709 ZPO.

Meinhardt Dr. Henkel Gutermuth Skribanowitz Schmitz
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