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betreffend das europdaische Patent 0 519 261
(= DE 592 03 539)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 16. Januar 2003 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Meinhardt sowie der Richter Dipl.-Ing. Dr. Henkel, Gutermuth, Dipl.-Phys.
Skribanowitz Ph.D./M.I.T. Cambridge und Dipl.-Ing. P. Harrer

fur Recht erkannt

1. Das europaische Patent 0 519 261 wird mit Wirkung fur das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Pa-
tentanspriche 1 bis 5 sowie 7 und 8, soweit diese auf mindes-
tens einen der Anspriiche 1 bis 5, 7 unmittelbar zurtickbezogen

sind, fur nichtig erklart.

2. Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

3. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Héhe
von 120 % des zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreck-

bar.

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des europaischen Patents 0 519 261
(Streitpatent), das unter Inanspruchnahme der Prioritdt der deutschen
Gebrauchsmusteranmeldung 9107437 vom 17. Juni 1991 beim Europaischen
Patentamt am 2. Juni 1992 angemeldet und auch mit Wirkung fur die Bundesre-
publik Deutschland erteilt worden ist. Das in der Verfahrenssprache Deutsch ver-
offentlichte Streitpatent, das beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der

Nummer DE 592 03 539 gefiihrt wird, betrifft eine ,Vorrichtung zum Fihren einer



querstabilen Bahn“. Es umfasst 11 Patentanspriche, von denen Patentanspruch 1
in der deutschen Fassung folgenden Wortlaut hat:

»L. Vorrichtung zum Fihren einer laufenden, querstabilen Bahn (B),
insbesondere einer Wellpappebahn oder einer Wellpappe-Lage-
Bahn, einer Papierbahn oder einer querstabilen Folienbahn, mit ei-
ner stationaren Auflage (A) fir die Bahnunterseite und mit mindes-
tens zwei in etwa mittig auf die Bahnoberseite aufgesetzten paral-
lelen, Fuhrungsrollen (R1, R2, R3), die quer zur Bahnlaufrichtung
(1) beabstandet und von der Bahn (B) getrieben sind, und deren
Breite (b) geringer als deren Durchmesser (d) ist, wobei die Fiih-
rungsrollen (R1, R2, R3) gemeinsam um eine in etwa senkrecht zur
Ebene der Bahn (B) liegende, in Bahnlaufrichtung (1) vor den Fuh-
rungsrollen (R1, R2, R3) stationar angeordnete Stellachse (9) mit-

tels eines Antriebs (10) hin- und herschwenkbar sind.”

Wegen der Patentanspriche 2 - 11 wird auf die Patentschrift EP 0 519 261 B1

Bezug genommen.

Mit ihrer Teilnichtigkeitsklage macht die Klagerin geltend, der Gegenstand des
Streitpatents sei, soweit angegriffen, nicht patentfahig, da er nicht neu sei, sich
zumindest aber fur den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der
Technik ergebe. Sie beruft sich hierzu auf die vorveroffentlichte Patentschrift
GB 954 976 (Anlage K 11) sowie auf eine offenkundige Vorbenutzung durch Liefe-
rung einer streitpatentgemafen Vorrichtung im Juli 1990 durch die Beklagte an die
Firma A... AS... in H.../D... (Anlagen K 2 bis 6) sowie

die Vorstellung dieser Vorrichtung am 28.2.1991 bei der Klagerin ( Bericht Anlage

K 7), jeweils ohne irgendeine Verpflichtung zur Geheimhaltung.



Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 0 519 261 mit Wirkung fur das Hoheitsge-
biet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang der Anspriiche 1
bis 5 und im Umfang der Anspriche 7 und 8, soweit diese auf min-
destens einen der Anspruche 1 bis 5, 7 zurickbezogen sind, fur

nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit Patentanspruch 1 in folgender
Fassung:

"1. Vorrichtung zum Fuhren einer laufenden, querstabilen Bahn (B),
insbesondere einer Wellpappebahn oder einer Wellpappe-Lage-
Bahn, einer Papierbahn oder einer querstabilen Folienbahn, mit ei-
ner stationaren Auflage (A) fir die Bahnunterseite und mit mindes-
tens zwei in etwa mittig auf die Bahnoberseite aufgesetzten paral-
lelen, Fuhrungsrollen (Ri, Rz, R3), die quer zur Bahnlaufrichtung (1)
beabstandet und von der Bahn (B) getrieben sind, und deren Breite
(b) geringer als deren Durchmesser (d) ist, wobei die Fuhrungsrol-
len (R1, Rz, R3) bei einer Schréagstellung unterschiedlich schnell
laufen kdénnen und gemeinsam um eine in etwa senkrecht zur
Ebene der Bahn (B) liegende, in Bahnlaufrichtung (1) vor den Fuh-
rungsrollen (R1, Rz, R3) stationar angeordnete Stellachse (9) mittels
eines Antriebs (10) hin- und herschwenkbar sind.” (Hilfsantrag |
gemal Anlage zum Schriftsatz vom 24. April 2002 iVm Protokoll der
miindlichen Verhandlung, Anderungen gegeniiber der erteilten

Fassung in kursiver Schrift)



Mit zweiten Hilfsantrag verteidigt die Beklagte das Streitpatent in einer Fassung
des Anspruchs 1 wie Hilfsantrag I, jedoch mit der Ergdnzung, dass nach dem Wort

"parallelen” eingefiigt wird, "fluchtenden”

Sie tritt den Ausfiihrungen der Klagerin entgegen und halt das Streitpatent fur pa-
tentfahig. Zu der offenkundigen Vorbenutzung weist sie darauf hin, daf3 bei der ge-
lieferten Anlage (im Unterschied zum Gegenstand des Streitpatents) die Rollen

miteinander drehfest verblockt gewesen seien.

Entscheidungsgriinde:

Die Teilnichtigkeitsklage, mit der der in Artikel Il § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatUG, Arti-
kel 138 Absatz 1 lit a EPU iVm Artikel 54 Absatz 1, 2 und Artikel 56 EPU vorgese-
hene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit geltend gemacht wird, ist

zulassig und im Umfang des Angriffs begrindet.

Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum Fuhren einer laufenden, querstabilen
Bahn, insbesondere einer Wellpappebahn, einer Wellpappe-Lage-Bahn, einer Pa-

pierbahn oder einer querstabilen Folienbahn.

In der Streitpatentschrift wird von einer derartigen Vorrichtung zum Fuhren einer
Bahn in Form eines Foto-Druckpapierbandes ausgegangen, wie sie aus der WO-
88/01755 Al bekannt ist, mit einer stationaren Auflage fir die Bahnunterseite und
mit einem in etwa mittig auf die Bahnoberseite aufgesetzten, mitlaufenden Fuh-
rungszylinder, der mittels eines Antriebs um eine in etwa senkrecht zur Ebene der
Bahn liegende, in Bahnlaufrichtung vor dem FlUhrungszylinder stationéar angeord-

nete Stellachse hin- und herschwenkbar ist.



Nachteilig ist bei derartigen Vorrichtungen mit einem breiten Fihrungszylinder die
hohe mechanische Belastung fir die Bahn im Falle ihrer seitlichen Auslenkung,
weil Gber die Breite des Fiuhrungszylinders zwischen diesem und der Bahn unter-
schiedliche Geschwindigkeiten auftreten, wodurch lokale Verzerrungen in der

Bahn entstehen.

Demnach ist es Aufgabe der Erfindung, eine Vorrichtung der genannten Art zu
schaffen, mit der breite, querstabile Bahnen feinfuhlig und schonend gefihrt wer-

den kdnnen.

Dies wird nach Hauptantrag dadurch gel6st, dass ausgehend von der bekannten
Vorrichtung anstatt eines breiten Flhrungszylinders mindestens zwei Fuhrungs-
rollen verwendet werden, die quer zur Bahnlaufrichtung beabstandet sind und de-
ren Breite geringer als ihr Durchmesser ist.

Nach den beiden Hilfsantragen besteht die Lésung der Aufgabe zusatzlich darin,
dass die einzelnen Rollen bei einer Schragstellung der Bahn unterschiedlich
schnell laufen kdnnen und nach Hilfsantrag 1l auRerdem nicht nur parallel, sondern

auch fluchtend angeordnet sind.

1. Zum Hauptantrag der Beklagten:

Der Gegenstand des Anspruches 1 nach Hauptantrag ist nicht neu.

Die von der Beklagten nicht bestrittene offenkundige Vorbenutzung betrifft die von
ihr ohne Geheimhaltungsvorschrift im Juli 1990 an die A... AS

in H.../D... gelieferte (Anlagen K 2 bis 6) sowie am 28. Februar 1991

bei der Klagerin (Bericht Anlage K 7) vorgestellte Vorrichtung. Sie zeigt alle Merk-
male des Streitgegenstands (vgl. insbes. K 7, S 2, Abs 3), insbesondere weist sie -
im Gegensatz zum in der Streitpatentschrift, Sp 1, Z 15 — Sp 2, Z 6, abgehandel-

ten Stand der Technik - mindestens zwei (hier 3 Rollen) Fudhrungsrollen auf, die



quer zur Bahnlaufrichtung beabstandet sind und deren Breite geringer als ihr
Durchmesser ist (vgl. die Zeichnung MB 90 034 der Anlage K 8). Uber eine et-
waige drehfeste Verblockung dieser Rollen miteinander ist den vorgelegten Un-
terlagen nichts zu entnehmen. Nach der unbestrittenen Aussage der Beklagten

waren die Rollen der gelieferten Vorrichtung miteinander drehfest verblockt.

Die Frage der Verblockung der Rollen kann bei der Prifung der Neuheit jedoch
dahingestellt bleiben, weil der Anspruchswortlaut des Hauptantrags sowohl frei
laufende als auch miteinander drehfest verblockte Rollen zulasst. Kein Merkmal
des Anspruches 1 nach Hauptantrag gibt ndmlich einen fir eine der beiden Vari-
anten der Lagerung der Rollen entscheidenden Hinweis. Auch nach der Beschrei-
bung der beispielhaften Ausfuhrungsformen in der Streitpatentschrift sind beide
Varianten der Rollenlagerung moglich, denn fir drehfest verblockte Rollen sind in
Sp 4, Z 40, mit ,Fuhrungszylinder* und fur frei laufende Rollen sind in Sp 5, Z 1 mit
Jirei drehbare gelagerte Fuhrungsrollen” fir den Fachmann jeweils entsprechende

Hinweise zu entnehmen.

Fachmann ist ein Fachhochschul-Ingenieur fir Maschinenbau mit einschlagigen
Kenntnissen und Erfahrungen in der Entwicklung und im Bau von Vorrichtungen

zum FUhren von Bahnen.

Ebenso tragt die Aufgabe nichts zur Klarung dieser Frage bei, weil sie mit beiden
Varianten der Rollenlagerung gel6st wird. Nach Sp 2, Z 18-41, der Streitpatent-
schrift lassen bereits zwei parallele schmale Einzelrollen — auch wenn sie drehfest
verblockt sind - aufgrund ihres Abstandes voneinander der Bahn die Méglichkeit
sich zwischen den Rollen zu entspannen, wodurch sich eine bessere und scho-
nendere Fihrung der Bahn als mit einem durchgehenden Fuhrungszylinder glei-
cher Gesamtlange ergibt. Eine Steigerung dieses Entspannungseffektes ist mit der
in Sp 2, Z 41-43, der Streitpatentschrift angegebenen Ausfluhrungsform mit Fuh-
rungsrollen moglich, die bei ihrer Schragstellung schlupffrei und relativ zueinander
unterschiedlich schnell laufen kdnnen. Konstruktiv erfordert diese Ausflihrungs-

form freilaufende, also einzeln gelagerte, nicht miteinander verblockte Rollen.



Da aus diesen Grinden beide Varianten der Rollenlagerung unter den Wortlaut
des Anspruches 1 nach Hauptantrag fallen, ist durch die offenkundige Vorbenut-
zung zumindest die von der Beklagten behauptete Variante mit drehfest verblock-
ten Rollen bekannt, weshalb demgegentber der Gegenstand des Anspruches 1

nach Hauptantrag nicht neu ist.

2. Zum Hilfsantraq I:

2.1. Der Anspruch 1 nach Hilfsantrag | ist zulassig, weil das zusatzliche Merkmal,
dass bei einer Schragstellung der Rollen diese unterschiedlich schnell laufen kén-
nen, der Patentschrift in Sp 2, Z 41-43, der Offenlegungsschrift EP 0 519 261 A1,
in Sp 2, Z 27-29, und auch dem prioritatsbegrindenden DE 91 07 437 U1, in S 5,

letzte und vorletzte Zeilen, zu entnehmen ist.

2.2. Der Gegenstand des Anspruches 1 nach Hilfsantrag | ist aufgrund der be-
schrankenden Merkmals der bei Schragstellung unterschiedlich schnell laufende
Fuhrungsrollen gegeniuber der offenkundigen Vorbenutzung als neu anzusehen,
weil bei dieser die Lagerungsvariante mit drehfest gekoppelten Rollen verwirklicht
ist. Von der GB 954 976 (K 11) unterscheidet sich der Streitgegenstand durch die
senkrecht zur Bahnebene und in Bahnlaufrichtung vor den Fuhrungsrollen lie-
gende Schwenkachse . Alle Ubrigen Entgegenhaltungen liegen unbestritten weiter
ab und stehen deshalb der Neuheit des Gegenstandes des Anspruches 1 nach

Hilfsantrag | nicht entgegen.

Der Gegenstand des Anspruches 1 nach Hilfsantrag | beruht jedoch nicht auf er-
finderischer Téatigkeit.

Ausgehend von der ndchstkommenden offenkundig vorbenutzten Vorrichtung, die
bereits einzelne, beabstandete Rollen statt eines breiten Fihrungszylinders auf-
weist, liegt es fur den Fachmann in seinem konstruktiven Ermessen, solche Rollen

freilaufend oder miteinander gekoppelt zu lagern. Genugt ihm beispielsweise die



bei drehfest gekoppelten beabstandeten Einzelrollen - aufgrund der Entspannung
zwischen den Rollen (s Pkt 11.1.) - bereits vorhandene Schonung der Bahn nicht,
stort ihn also z.B. der — erst bei groReren Verschwenkwinkeln merklich auftretende
- Drehzahlunterschied zwischen den auf unterschiedlichen Krimmungsradien der
Bahn ablaufenden Rollen, wird er in naheliegender Weise freilaufende Rollen vor-
sehen. Ihm sind namlich die Ublichen Méglichkeiten der Lagerung von Rollen auf
Achsen oder auf Wellen gelaufig. Da die Fuhrungsrollen im Anwendungsgebiet
der Erfindung ublicherweise von der Bahn angetrieben sind, also mit dieser frei
mitlaufen, erfolgt kein Drehmomentantrieb von deren Achse auf die Rollen. Fir die
Rollenlagerung auf Achsen stehen dem Fachmann frei wahlbar die beiden Vari-
anten — abgesehen von dem Sonderfall der freilaufenden Rollen auf freilaufender
Achse — zur Verfugung, entweder die Rollen freilaufend auf der Achse zu lagern
oder die Rollen auf der frei drehbaren Achse festzulegen. Letzteres ist bei der of-
fenkundigen Vorbenutzung ausgefihrt worden war.

Ausgehend von bekannten einzelnen Rollen stellt aber z.B. das lose Aufschieben
der Rollen abwechselnd mit Distanzstiicken auf die Rollenachse — ohne oder mit
Gleitbuchsen oder aber die Anordnung von Walzlagern zwischen der Rollenachse
und den Rollen — fur den Fachmann den naherliegenden Weg dar. Mit einer
solchen einfachen Einzellagerung liegt jedoch schon der Gegenstand des An-

spruches 1 nach Hilfsantrag | vor.

Aus diesen Grunden ist in dem gegenuber dem Hauptantrag zusatzlichen Merk-
mal der unterschiedlich schnell laufenden Rollen, was der Rollen-Einzellagerung

entspricht, nichts Erfinderisches zu sehen.

Im Ubrigen ist aus der GB 954 976 (K 11) , Fig 2 und S 2, Z 31-38, diese Einzel-
lagerung — hier mittels Kugellagern - von Rollen zur seitlichen Fihrung einer lau-
fenden Bahn auch druckschriftlich vorbekannt und nahegelegt. Dass der Verstell-
mechanismus zum Verschwenken der Rollen bei dieser Vorrichtung vom erfin-
dungsgemallen Schwenkantrieb abweicht, &andert nichts daran, dass der
Fachmann aus der K11 ein Vorbild fur frei drehbare Fiuhrungsrollen auch bei Vor-

richtungen zum Fihren von laufenden Bahnen entnimmt.
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Soweit die Beklagte in der mindlichen Verhandlung auf spezielle Regelungsprob-
leme bei der Fihrung von schnell laufenden Wellpappebahnen — der bevorzugten
Anwendung der offenkundigen Vorbenutzung — hingewiesen hat, kann dies zu
keiner anderen Beurteilung fuhren, weil derartiges weder beansprucht noch in der
Streitpatentschrift enthalten ist. In ihr geht es bei der Loésung der Aufgabe nur um
die konstruktive Gestaltung der Fuhrungsvorrichtung, insbesondere ihrer Fih-

rungsrollen.

3. Zum Hilfsantraqg ll:

Die Zulassigkeit des Anspruches 1 nach Hilfsantrag Il kann dahingestellt bleiben.
Zwar ist das gegenuber dem Hilfsantrag | zusatzliche Merkmal, dass die Flh-
rungsrollen nicht nur parallel, sondern auch ,fluchtend" angeordnet sind, zumin-
dest nicht explizit aus den Unterlagen herleitbar. Jedenfalls entspricht aber der
Gegenstand des Anspruches 1 nach Hilfsantrag Il demjenigen nach Hilfsantrag I,
weil durch den Begriff der fluchtenden Rollen keine gegenstandliche Anderung
eintritt. Somit gelten zur Beurteilung der Patentfahigkeit die unter Pkt. 11.2.2. ge-
troffenen Feststellungen, insbesondere sind parallele, fluchtende Fihrungsrollen
ebenfalls durch die offenkundige Vorbenutzung bereits bekannt, derem Einzella-

gerung wie dargelegt naheliegend ist..

Daher beruht der Anspruch 1 nach Hilfsantrag Il aus den gleichen Grinden wie

derjenige nach Hilfsantrag | ebenfalls nicht auf erfinderischer Tatigkeit.

4. Zu den angegriffenen Unteranspriichen:

Die auf die jeweilige Fassung des Anspruches 1 nach Hauptantrag, Hilfsantrag |
oder Il riickbezogenen Anspriche 2 bis 5, 7 und 8 haben keinen Bestand, weil ihre
Gegenstande ebenfalls nicht patentfahig sind.
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Die Gegenstande der Anspriche 3, 5 und 8 sind bereits durch die offenkundige

Vorbenutzung bekannt, vgl. insbesondere den Bericht der Anlage K7, S 2, Abs 3,
und die Zeichnung MB 90 034 der Anlage K 8.
Daher sind die Gegenstande der Anspriche 3, 5 und 8, unabhéangig von ihrer

Fassung, nicht neu.

Der Gegenstand des Anspruches 2 betrifft eine weitere Ausfihrungsform freilau-

fender Rollen, die auf separaten Achsen (5a, 5b, 5c) gelagerte Fihrungsrollen
zeigt. Auch eine derartige Lagerung fur Rollen gehért zum fachmannischen Wis-
sen. Uberdies werden durch die Fuhrungsvorrichtung nach der GB 954 976 (K
11), Fig 2 und S 2, Z 24, bei welcher die einzelnen Rollen (roller 18) auf separaten
Buchsen (bushes 13) gelagert sind, und durch die Einzellagerung von nebenein-
ander angeordneten Fuhrungszylindern (Anpresswalzen 34) nach der im Pru-
fungsverfahren genannten CH-A-O 641 115, Fig 2 und 4 iVm S 4, Z 4-13, dem
Fachmann entsprechende Anregungen gegeben.

Kunststoff als Werkstoff flir die Rollen und ihre Formgebung nach Anspruch 4
auszuwahlen, ist nur einfache, im Ermessen des Fachmannes liegende Mal3-
nahme ohne erfinderischen Gehalt, wozu zudem die WO-88/01755 A1, S 3, Z 13-
14, entsprechende Hinweise gibt.

Hinsichtlich der Be- oder/und Entlastungsvorrichtung nach Anspruch 7 ist zwar in
der Anlage K7, S 2, Abs 3, nur vom ,Eigengewicht* als Belastung fiir die Rollen
die Rede, aber eine Vorrichtung vorzusehen, die nicht nur zum Be-, sondern auch
zum Entlasten der Rollen geeignet ist, stellt ebenfalls nur eine einfache, im kon-
struktiven Belieben des Fachmannes liegende MaRnahme dar. Uberdies entnimmt
er aus der in der Streitpatentschrift abgehandelten EP 0 277 761 A2, Fig 10, 17
iVm Sp 4, Z 47, und der CH-A-0 641 115, Fig 1 iVm S 4, Z 14-18, entsprechende
Hinweise.

Daher beruhen die Gegenstande der Anspriche 2, 4 und 7 nicht auf erfinderischer
Tatigkeit.



-12 -

Aus diesen Grunden war das Streitpatent im Umfang der angegriffenen Anspriche
1 bis 5 und 7, 8, soweit diese auf mindestens einen der Anspriche 1 bis 5, 7 un-
mittelbar zuriickbezogen sind, fir nichtig zu erklaren.

1.
Als Unterlegene hat die Beklagte die Kosten des Rechtsstreits gemal’ 88 84 Abs 2

PatG iVm 8§ 91 Abs 1 Satz 1 ZPO zu tragen. Die Entscheidung uber die vorlaufige
Vollstreckbarkeit beruht auf 8§ 99 Abs.1 PatG, 709 ZPO.

Meinhardt Dr. Henkel Gutermuth Skribanowitz Harrer
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