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betreffend das europaische Patent 0 481 914
(DE 591 05 432)

hat der 2. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der

mindlichen Verhandlung vom 28. September 2006 unter Mitwirkung ...

fur Recht erkannt:

1. Das europaische Patent EP 0481 914 wird mit Wirkung far
das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland insoweit
teilweise fur nichtig erklart, als es Gber die Anspriiche 6 bis 23
in der erteilten Fassung hinausgeht, mit der Maf3gabe, dass
die RlUckbeziehung in den Ansprichen 10, 11 und 12 auf die
Anspriiche 6 bis 9 lautet, und die Riuckbeziehung in den An-

spruchen 16 und 21 auf die Anspriiche 6 bis 15 lautet.

Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.
2. Die Klagerin und die Beklagte tragen die Kosten je zur Halfte.
3. Das Urteil ist im Kostenpunkt gegen Sicherheitsleistung in Ho-

he von 120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlau-

fig vollstreckbar.



Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des in der Verfahrenssprache Deutsch
veroffentlichten européischen Streitpatents 0 481 914 mit der Bezeichnung , Sta-
bilisierung und Positionierung von Druckprodukten wahrend ihrer Forde-
rung“, Anmeldetag: 22. August 1991, Veroéffentlichung der  Erteilung:
10. Mai 1995, Prioritat der Voranmeldung in der Schweiz vom 19. Oktober 1990,
Az. CH 3350/90. Es wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der Num-
mer 591 05 432 gefihrt.

Das Patent umfasst 23 Patentanspriiche, wovon die Anspriche 2 bis 15 dem Ver-
fahrensanspruch 1, die Anspriche 17 bis 20 dem Vorrichtungsanspruch 16, der
Anspruch 22 dem Verwendungsanspruch des Verfahrens 21 untergeordnet sind

und der nebengeordnete Anspruch 23 die Verwendung der Vorrichtung betrifft.

Die Patentanspriiche 1, 16, 21 und 23 haben folgenden Wortlaut:

1. Verfahren zur Stabilisierung und Positionierung von flachigen
Gegenstanden, die von Fordermitteln (10) gehalten, beispiels-
weise hangend, gefordert werden, insbesondere von Druck-
produkten (11), die wenig steif sind und mit hoher Geschwin-
digkeit gefordert werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass Uber einen bestimmten Abschnitt der Férderstrecke Fuh-
rungselemente (12) in den Forderstrom eingefuhrt und in For-
derrichtung mitbewegt werden und dass die Fihrungselemen-
te (12) die Druckprodukte (11) Gber mindestens einen Teil die-
ses Abschnittes derart fihren, dass sie an mindestens einer
Stelle eine definierte, stabile, von der Férdergeschwindigkeit

unabhangige Lage haben.



Anmerkung: Das in der Patentschrift fehlende Komma hinter
.Druckprodukten (11)“ in Zeile 3 ist eingefigt, da es sich bei
dessen Abwesenheit um einen offensichtlichen Druckfehler
handelt.

16. Vorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens nach einem der
Anspriiche 1 bis 15, dadurch gekennzeichnet, dass sie Fuh-
rungselemente (12) aufweist, die in regelméaRigen Abstanden
an mindestens einem angetriebenen Element (41) befestigt
sind, und dass das angetriebene Element (41) derart angeord-
net ist, dass ein Teil der Fuhrungselemente (12) in den For-

derstrom hinein ragt.

21. Verwendung des Verfahrens nach einem der Anspriche 1
bis 15 fur die Zufiihrung von hé&ngend geforderten Druckpro-

dukten (11) zu einer Verarbeitungsvorrichtung.

23. Verwendung der Vorrichtung nach einem der Anspriche 16
bis 20 im Zusammenhang mit einer Foérdervorrichtung (50) zur
hangenden Foérderung von Druckprodukten (11) und einer
Verarbeitungsvorrichtung, insbesondere einer Verarbeitungs-
trommel (60), zu deren Abteilen (61) die Druckprodukte (11)

zugefihrt werden.

Wegen der jeweils rickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 15, 17 bis 20, und 22

wird auf die Patentschrift Bezug genommen.

Der jeweilige Anspruch 1 nach den Hilfsantragen 1 bis 5 lautet (Anderungen ge-

genuber dem erteilten Anspruch 1 unterstrichen):



Hilfsantrag 1

1. Verfahren zur Stabilisierung und Positionierung von flachigen

Gegenstanden, die jeweils von einzelnen Foérdermitteln (10)

gehalten, beispielsweise héngend, gefdrdert werden, insbe-
sondere von Druckprodukten (11), die wenig steif sind und mit
hoher Geschwindigkeit gefordert werden,

dadurch gekennzeichnet,

dass Fuhrungselemente (12) an _einer Einfuhrstelle (E) in den

Forderstrom der von den Fordermitteln (10) gehaltenen Druck-
produkte (11) eingefuhrt und in Forderrichtung Uber einen be-

stimmten Abschnitt der Forderstrecke mitbewegt werden, dass

die Fuhrungselemente (12) die Druckprodukte (11) tber min-
destens einen Teil dieses Abschnittes derart fiihren, dass sie

an mindestens einer Positionierungsstelle (P) eine definierte,

stabile, von der Fordergeschwindigkeit unabhéngige Lage ha-

ben und dass die Fiihrungselemente (12) bis zu einer Ausfihr-

stelle (A) nach der Positionierungsstelle (P) im Forderstrom

bewegt werden.

Hilfsantrag 2

1. Verfahren zur Stabilisierung und Positionierung von flachigen
Gegenstanden, die von Férdermitteln (10) gehalten, beispiels-
weise hangend, gefoérdert werden, insbesondere von Druck-
produkten (11), die wenig steif sind und mit hoher Geschwin-
digkeit gefordert werden,
dadurch gekennzeichnet,
dass Uber einen bestimmten Abschnitt der Forderstrecke Fih-
rungselemente (12) derart in den Forderstrom eingefuhrt und

in Forderrichtung mitbewegt werden, dass sich die Fuhrungs-

elemente zwischen einer Einfuhrstelle (E) und einer Positio-




nierungsstelle (P) einerseits gegen unten und andererseits in

Forderrichtung gegen eine Position relativ zu dem jeweiligen

Druckprodukt (11) bewegen, die der vorgesehenen Lage des

Druckproduktes (11) an der Positionierungsstelle entspricht,

und dass die Fihrungselemente (12) die Druckprodukte (11)
Uber mindestens einen Teil dieses Abschnittes derart fihren,

dass sie an mindestens der Positionierungsstelle eine definier-

te, stabile, von der Foérdergeschwindigkeit unabhangige Lage

haben.

Hilfsantrag 3

1. Verfahren zur Stabilisierung und Positionierung von flachigen
Gegenstanden, die von Fordermitteln (10) gehalten, beispiels-
weise hangend, geférdert werden, insbesondere von Druck-
produkten (11), die wenig steif sind und mit hoher Geschwin-

digkeit geftrdert werden, wobei Uber einen bestimmten Ab-

schnitt einer Forderstrecke Filhrungselemente (12) in Forder-

richtung mitbewegt werden und die Druckprodukte (11) tUber

mindestens einen Teil dieses Abschnittes fiihren und die

Druckprodukte (11) einer Verarbeitungsvorrichtung zugefiihrt

werden,

dadurch gekennzeichnet,

dass uber den bestimmten Abschnitt der Forderstrecke die
Fuhrungselemente (12) in den Foérderstrom eingefuhrt und in
Foérderrichtung mitbewegt werden und dass die Fiuhrungsele-
mente (12) die Druckprodukte (11) Gber mindestens einen Teil
dieses Abschnittes derart fuhren, dass sie an mindestens ei-
ner Stelle eine definierte, stabile, von der Foérdergeschwindig-
keit unabhangige Lage haben.



Hilfsantrag 4

1. Verfahren zur Stabilisierung und Positionierung von flachigen

Gegenstanden, die von Férdermitteln (10) gehalten, beispiels-

weise hangend, geférdert werden, insbesondere von Druck-

produkten (11), die wenig steif sind und mit hoher Geschwin-

digkeit gefordert werden,

dadurch gekennzeichnet, dass

Uber einen bestimmten Abschnitt der Foérderstrecke die
Fuhrungselemente (12) in den Foérderstrom eingefuhrt und
in Forderrichtung mitbewegt werden;

die Fuhrungselemente (12) die Druckprodukte (11) Uber
mindestens einen Teil dieses Abschnittes derart fuhren,
dass sie an mindestens einer Stelle eine definierte, stabile,
von der Férdergeschwindigkeit unabhéngige Lage haben;

jedem Druckprodukt (11.x) mindestens ein Fihrungsele-

ment (12.x) zugeordnet wird;

mindestens ein Fihrungselement (12.x) in Forderrichtung

hinter dem Druckprodukt (11.x) lduft und Uber die Einfiihr-

strecke das Druckprodukt (11.x) von hinten allméhlich in die

vorgesehene Lage fuhrt; und dass

das Fihrungselement (12.x) oder die Fiihrungselemente

(12.x1 und 12.x») nach der Stelle, an der das Druckpro-

dukt (11.x) die vorgesehene Lage erreicht hat, gegen oben

aus dem Fdrderstrom hinaus gefiihrt wird.




Hilfsantrag 5

1. Verfahren zur Stabilisierung und Positionierung von flachigen

Gegenstanden, die jeweils von einzelnen Foérdermitteln (10)

gehalten, beispielsweise héngend, gefdrdert werden, insbe-
sondere von Druckprodukten (11), die wenig steif sind und mit
hoher Geschwindigkeit gefordert werden,

dadurch gekennzeichnet,

dass Uber einen bestimmten Abschnitt der Foérderstrecke Fuih-
rungselemente (12) in den Forderstrom eingefuhrt und in For-
derrichtung mitbewegt werden, dass die Fuhrungselemente
(12) die Druckprodukte (11) tiber mindestens einen Teil dieses
Abschnittes derart fuhren, dass sie an mindestens einer Posi-
tionierungsstelle (P) eine definierte, stabile, von der Forderge-

schwindigkeit unabhangige Lage haben, und dass die Fih-

rungselemente (12) nach dieser Positionierungsstelle (P) ge-

geniber den Druckprodukten (11) verzdgert werden und der-

art gegen oben aus dem Foérderstrom gefiihrt werden, dass sie

an einer Ausfihrstelle (A) die Oberkante der Druckprodukte

(11) erreichen.

Mit ihrer Nichtigkeitsklage macht die Klagerin geltend, dass der Gegenstand des
Patentanspruchs 1 gegentber dem druckschriftlichen Stand der Technik sowie ei-
ner offenkundigen Vorbenutzung nicht neu sei. Sie stutzt ihr Vorbringen auf fol-

gende Druckschriften:

(1) CH 668 244 A5 Anlage N2
(2) CH593 797 A5 Anlage N4
(3) EP 0241634 A1 Anlage N5
(4) EP 0380921 A2 Anlage N6



Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 ergebe sich fur den Fachmann, hier ein
Diplom-Ingenieur des Maschinenbaus mit mindestens Fachhochschulabschluss,
der besondere Erfahrungen in der Entwicklung von Druckereimaschinen, insbe-
sondere fir die Verarbeitung und den Transport von Druckerzeugnissen, besitzt,

unmittelbar oder naheliegend aus den genannten Druckschriften.

Zudem sei die beanspruchte Erfindung durch eine offenkundige Vorbenutzung, fur
die Beweis durch die Zeugen A..., B..., C... und D... angeboten ist,
neuheitsschadlich vorweggenommen. Zum Nachweis der geltend gemachten

offenkundigen Vorbenutzung legt die Klagerin folgende Unterlagen vor:

Anlagen N7 bis N11:

Photographien der Einsteckmaschine EM 40, die am 19. September 1989 von der
deutschen Tochtergesellschaft der Klagerin an die Firma Druck und Verlag,
Neu-lsenburg, geliefert worden sein soll und dort mit einer Stabilisierung mit den

Merkmalen nach Anspruch 1 des Streitpatents versehen worden sein soll.

Anlage N12:
Konstruktionszeichnung Grapha Zofingen 115.0393.0 ,EM 40 Endauslage mit An-
trieb/ Auslage” datiert 25. September 1989

Anlage N13 und N13a:
Konstruktionszeichnung Grapha Zofingen 115.0449.00 ,EM 40 Fingerkette Ausla-
ge“, datiert 23. Mérz 1990

Anlage N14:
Rechnung der Metzger+Richter Transport AG vom 20. Oktober 1989 Uber die Lie-

ferung einer Einsteckmaschine EM 40 an die Druck und Verlag, Neu-Isenburg

Anlage N15: Ladeliste (handschriftl.) EM 40 Hr Gruber datiert 12. September 1989
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Anlagen N16:
Grapha ,Express-Auftrag 63“ vom 27. Méarz 1990 uber eine ,Fingerkette Auslage
EM 40°

Anlage N17:
Grapha ,Express-Auftrag 64“ vom 27. Marz 1990 uber 45 St. ,Achse”, Artikelnum-
mer 115.5859.4

Anlage N 18, eidesstattliche Versicherung des Zeugen Eugster vom 25. Okto-
ber 2004 mit Anlagen,

Anlage N 19, eidesstattliche Versicherung des Zeugen Eugster vom 24. Fe-
bruar 2005 mit Anlagen,

Anlage N 20 Konstruktionszeichnung, Grapha Zofingen 0115.0321.0 ,EM 40 Aus-
lage-Transporteur*, datiert 12. April 1989

Anlage N 21, eidesstattliche Versicherung des Zeugen Eugster vom 21. Fe-
bruar 2006 mit Anlage,

Anlage N 22, eidesstattliche Versicherung des Zeugen Eugster vom 12. Septem-
ber 2005,

Anlage N 23, eidesstattliche Versicherung des Zeugen Heyden vom 7. Septem-
ber 2005.

Die Klagerin fuhrt weiter aus, zur geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung
habe sie umfassend vorgetragen und zu den genannten Tatsachen die vier vorge-

nannten Zeugen benannt.
Die Klagerin beantragt,
das europdische Patent 0 481 914 mit Wirkung fur das Hoheitsge-

biet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren und

der Beklagten die Kosten des Verfahrens aufzuerlegen.
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Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen,

hilfsweise das Streitpatent entsprechend den Hilfsantragen 1
bis 5, Uberreicht in der mindlichen Verhandlung, in dieser Reihen-
folge, mit der MalRgabe aufrecht zu erhalten, dass sich jeweils die
weiteren Anspriche anschlieBen, mit Ausnahme des Hilfsan-
trags 4, bei dem dies nicht fur die Unteranspriche 3, 10 und 13

gilt.

Die Beklagte tritt der Auffassung der Klagerin in allen Punkten entgegen und ver-
teidigt das Patent im erteilten Umfang, hilfsweise gemald den Hilfsantrdgen. Sie
bezweifelt insbesondere die Offenkundigkeit der Vorbenutzung und legt hierzu ei-
ne eidesstattliche Versicherung des als Zeugen benannten Herrn E...

vor. Zudem tragt sie vor, seit dem Nichtigkeitsverfahren habe die Klagerin zu kei-
ner der von der Beklagten zur offenkundigen Vorbenutzung aufgeworfenen Fragen

Stellung genommen.

Diese Fragen seien der Klagerin mindestens seit dem 15. Februar 2006 aus dem

Nichtigkeitsverfahren bekannt.

Die Beteiligten wurden nach Zwischenberatung darauf hingewiesen, dass vorbe-
haltlich der Beratung mdglicherweise ein Teil der Unteranspriiche nach Hauptan-
trag Erfolg haben kdnnte. Daraufhin stellten sie die obigen Antrage.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird erganzend auf

den Inhalt der Gerichtsakte sowie der Amtsakten Bezug genommen.
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Entscheidungsgrinde:

Die Klage ist zulassig und teilweise begrindet, soweit der in Artikel Il § 6 Absatz 1
Nr. 1 IntPatUG, Artikel 138 Absatz 1 lita EPU i. V. m. Artikel 54 Absatz 1, 2 und
Artikel 56 EPU vorgesehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit

geltend gemacht wird.

Dem Hauptantrag war, wie ihn die Beklagte nach ihren Ausfiihrungen in der mind-
lichen Verhandlung verstanden wissen will, in beschranktem Umfang stattzuge-

ben.

Auch im Nichtigkeitsverfahren gilt 8§ 308 ZPO, d. h. das Gericht ist nicht befugt, ei-
ner Partei etwas zuzusprechen, was nicht beantragt ist. Da dem Patentinhaber die
Verfigungsbefugnis tUber sein Patent zusteht, steht es grundsatzlich in seinem Be-
lieben, in welchem Umfang er sein Patent verteidigen will. Beantragt, wie vorlie-
gend geschehen, die Nichtigkeitsklagerin Vollvernichtung, der Beklagte Klageab-
weisung, so kann das Bundespatentgericht das Patent auch teilweise vernichten,
da jede Teilvernichtung im Rahmen beider Antrage liegt, vorausgesetzt, der Pa-
tentinhaber lehnt die beabsichtigte beschrénkte Aufrechterhaltung des Patents
nicht ab (Schulte, Patentgesetz, 7. Auflage, 8 81 Rdnr. 111; so auch Rogge in:
Benkard, Patentgesetz, 10. Auflage, 8 22 Rdnr. 64). Denn im Rahmen des klageri-
schen Antrags kann grundsatzlich auch ein Weniger zugesprochen werden
(Keukenschrijver in Busse, Patentgesetz, 6. Auflage § 83 Rdnr. 23, Rdnr. 26).

Eine Teil-Aufrechterhaltung des Patents gegen den Willen des Rechtsinhabers
kommt indes nicht in Betracht (vgl. BGH GRUR 97, 272 ,Schwenkhebelver-
schluss”; GRUR 1990,432 ,Spliesskammer”).

Die Nichtigkeitsbeklagte und Patentinhaberin hat auf den ausdricklichen Hinweis
des Senats, dass vorbehaltlich der abschlieRenden Beratung méglicherweise ein
Teil der Unteranspriche nach Hauptantrag Erfolg haben kdnnte, nicht ausdrick-
lich zu erkennen gegeben, dass sie ihr Patent nicht in einer eingeschrankten Fas-
sung nach dem Hauptantrag erhalten will. Dies ware nach Auffassung des Senats
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erforderlich gewesen, hatte sie ihr Patent nicht in dem Umfang, in dem es sich
nach dem Hauptantrag als rechtsbestandig erweist, aufrecht erhalten wollen (vgl.
Keukenschrijver a. a. O.).

Das Streitpatent betrifft ein Verfahren zur Stabilisierung und Positionierung von fl&-
chigen Gegenstanden, die von Foérdermitteln gehalten, geférdert werden sowie ei-
ne Vorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens und eine jeweils zugehdorige Ver-

wendung.

Nach der Streitpatentschrift werden flachige Gegenstande, wie beispielsweise
Druckprodukte, z. B. hangend, in einem Fdrderstrom gefdrdert, indem an der
Oberkante jeden Druckproduktes ein Fordermittel, bspw. eine Klammer oder ein
Greifer, angreift. Aus einer solchen hangenden Forderbewegung werden die
Druckprodukte durch einfaches Offnen der Fordermittel mittels der Schwerkraft
einzeln nach unten einem Verarbeitungsschritt zugefihrt, wahrend sich die For-
dermittel im Wesentlichen geradlinig weiter bewegen. Das hé&ngend geforderte
Produkt wird der nachfolgenden Verarbeitungsstation mit der Unterkante zuge-
fuhrt. Das heil3t, dass die Prazision der Zufuhrung von der Positionsgenauigkeit
dieser Unterkante an der Ubergabestelle abhangt. Fir geniigend steife, relativ
langsam geftrderte Druckprodukte ist eine derartige Zuflihrung kein Problem,
denn die Position ist dann hinreichend exakt definiert: senkrecht unter der Ober-
kante. Wenn die h&ngend gefdrderten Druckprodukte aber wenig steif sind und die
Fordergeschwindigkeit derart hoch ist, dass am Druckprodukt ein betrachtlicher
Luftwiderstand entsteht, ist die Position der Unterkante der Druckprodukte nicht
mehr genau definiert. Eine préazise Zufuhrung der Unterkante in die folgende Sta-
tion wird dadurch problematisch.
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Das technische Problem (die Aufgabe) wird deshalb darin gesehen, ein Verfahren
aufzuzeigen, mit dem flachige Gegenstande, insbesondere Druckprodukte, die
von einzelnen Fordermitteln gehalten, beispielweise an Klammern hangend, gefor-
dert werden, an bestimmten Stellen der Forderstrecke stabilisiert und exakt posi-
tioniert werden kénnen. Das Verfahren soll fir empfindliche Druckprodukte scho-
nend sein, indem es diese allméahlich aus der durch den Luftwiderstand ausge-
lenkten Lage in die vorgesehene Lage bringt. Eine weitere Aufgabe ist es, eine
Vorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens zu schaffen. Diese soll unkompli-

ziert, einfach und robust sein.

Die LOsung der vorstehenden Aufgaben wird in einem Verfahren nach dem An-
spruch 1 sowie in einer Vorrichtung nach dem Anspruch 16 gesehen, wobei der

Anspruch 1 nach dem Hauptantrag wie folgt aufgegliedert sein kann:

a) Verfahren zur Stabilisierung und Positionierung von flachigen
Gegenstanden,

b) die von Fordermitteln (10) gehalten, beispielsweise héngend,
gefordert werden,

c) insbesondere von Druckprodukten (11), die wenig steif sind
und mit hoher Geschwindigkeit geférdert werden,
dadurch gekennzeichnet,

d) dass Uber einen bestimmten Abschnitt der Forderstrecke Fuh-
rungselemente (12) in den Foérderstrom eingefuhrt und

e) in Forderrichtung mitbewegt werden und

f) dass die Fuhrungselemente (12) die Druckprodukte (11) tGber
mindestens einen Teil dieses Abschnittes derart flhren,

g) dass sie an mindestens einer Stelle eine definierte, stabile,
von der Fordergeschwindigkeit unabhangige Lage haben.
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1. Hauptantrag

1.1 Dem Verfahren nach dem erteilten Anspruch 1 fehlt im Hinblick auf (1), die
CH 688 244 A5 (Anlage N2), die Neuheit.

Aus Anlage N2, die als Ausgangspunkt fir die Bildung des Oberbegriffs des erteil-
ten Anspruchs 1 dient, vgl. Figuren 1 und 2 mit zugehdriger Beschreibung, ist ein
Verfahren, auch zur Stabilisierung und Positionierung von Druckprodukten als fla-
chigen Gegenstanden bekannt, die wenig steif sind und die mit hoher Geschwin-
digkeit gefordert werden. Die Druckprodukte 9 werden von Fordermitteln, hier
Greifer 11 mit Klemmbacken 12 (fest) und 13 (beweglich), an ihrer oberen Seiten-
kante 9a festgehalten und im wesentlichen in vertikaler Hangelage gefordert. Da-
mit sind die Merkmale a), b) und c) aus dem erteilten Anspruch 1 bei dem be-

kannten Verfahren nach Anlage N2 gegeben.

Gemall Anlage N2, S. 4, li. Sp., Z.5ff., sind die Greifer 11 fur die einzelnen
Druckprodukte an einem umlaufend angetriebenen Zugorgan, beispielsweise einer
Kette, in gleichmaRigen Abstanden befestigt. Dieses Zugorgan verlauft in einem
Fuhrungskanal 10, der oberhalb der Weiterverarbeitung der Druckprodukte einen
geradlinigen und im Wesentlichen in horizontaler Richtung verlaufenden Ab-
schnitt 10a aufweist. Die Greifer 11 6ffnen sich unter der Einwirkung einer Steuer-
kurve 15, die beim Vorbeilaufen der Greifer Verriegelungselemente 14 o6ffnet, was
ein Aufspringen der beweglichen, unter Federvorspannung stehenden Klemmba-
cke 13 (in Anlage N2 S. 4, li. Sp., Z. 32 falschlich: 14) und damit ein Freigeben der
Druckprodukte 9 zur Folge hat (S. 4, li. Sp., Z. 21-34). Hieraus erschliel3t sich dem
Fachmann ohne weiteres, dass die fiir die Ubergabe relevante Forderstrecke (For-
derstreckenabschnitt) fur die Druckprodukte, in welcher die Druckprodukte zu sta-
bilisieren und zu positionieren sind, sich bis in den Bereich der Steuerkurve 15 er-
strecken kann, da die Druckprodukte zumindest bis zu dieser Stelle durch die For-
dermittel (Greifer 11) an ihrer Oberkante gehalten sind und hangend transportiert

werden.
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Die dieser Interpretation widersprechenden Argumente der Beklagten, die das En-
de der relevanten Forderstrecke bereits beim Eintritt der Druckproduktunterkante
in die Verarbeitungstrommel, also am trommelnahen Ende des Forderbands 19 in
Figur 2 von Anlage N2 sehen will, vermochten nicht zu lberzeugen. Sie finden
namlich weder im Wortlaut des Anspruchs 1 des Streitpatents noch in dessen Be-
schreibung und auch nicht in Anlage N2 eine Stlitze. So ist dem Streitpatent nicht
zu entnehmen, dass der relevante Forderstreckenabschnitt, in der die Druckpro-
dukte zu stabilisieren und positionieren sind, bereits vor einer Verarbeitungsstelle
(Verarbeitungstrommel) enden soll. Eine solche ist im Anspruch 1 nirgends er-
wahnt. Vielmehr ist Anspruch 1 und den Figuren 1 bis 4 des Streitpatents zu ent-
nehmen, dass der Forderstreckenabschnitt mit Fihrungselementen fir die Druck-
produkte, in der diese von den Fordermitteln (Greifer 10.1, 10.2, 10.3,...) gehalten
werden, sich mit der Verarbeitungstrommel 60 in einem groReren Bereich Uber-
lappt, bis zu einer Ausfihrstelle A, wobei die Fihrungselemente zumindest Uber

einen Teil dieses Abschnitts fiihren.

Bei dem Verfahren nach Anlage N2 sind auch samtliche im kennzeichnenden Teil
des Anspruchs 1 aufgefiuhrten Verfahrensschritte realisiert. Denn bei dem in Anla-
ge N2 beschriebenen Verfahren werden Uber einen bestimmten Abschnitt der For-
derstrecke Fuhrungselemente in den Forderstrom eingefuhrt und in Foérderrichtung
mitbewegt. So ist auf S. 4, re. Sp., Z. 11 ff. ausgefuhrt, dass die Druckprodukte 9
mit ihrer Unterseite nach Verlassen des sie fuhrenden Forderbandes 19, also im
Verlauf der oben definierten, fiir die Ubergabe relevanten Forderstrecke, in ein Ab-
teil 3 der Verarbeitungstrommel 1 eintreten und dort zunédchst mit ihrer unteren
Seitenkante 9b auf der hinteren, nachlaufenden Abteilwand 6 zur Auflage kom-
men. Die Druckprodukte werden hierdurch abgestutzt. Wahrend ihrer Weiterbewe-
gung in Forderichtung B gelangen die Druckprodukte 9 im Bereich der die Off-
nung 5 begrenzenden Kante 7a der vorderen, vorauslaufenden Abteilwand 7 zur
Auflage, da in diesem Zeitpunkt die Fordergeschwindigkeit der Druckprodukte 9
noch groéler ist, als die Geschwindigkeitskomponente des entsprechenden Trom-
melabteils in horizontaler, zur Forderrichtung B paralleler Richtung. Somit stiitzen

sich die Druckprodukte 9 an zwei sie fihrende Stellen, namlich an dieser Eintritts-
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kante 7a und an der hinteren Abteilwand 6 der Trommel ab, bevor sie aus der Zu-

fuhreinrichtung an die Trommel Ubergeben werden.

Da die Foérdergeschwindigkeit der Druckprodukte auf die Umlaufgeschwindigkeit
der Verarbeitungstrommel abgestimmt ist (S. 4, re. Sp., Z. 11 ff.), ist es klar, dass
auch die als Fuhrungselemente im Sinne des Streitpatents wirkenden Eintritts-
kante 7a und die hintere Abteilwand 6 durch die Rotationsbewegung der Verarbei-
tungstrommel Uber einen bestimmten Abschnitt der Forderstrecke in den Forder-
strom eingefuhrt werden und in diesem Foérderstrom in Forderrichtung B mitbe-
wegt werden. Damit sind die Merkmale d) und e€) gemaR obiger Merkmalsgliede-
rung gegeben. Wahrend dieser Phase der Forderung werden die Druckprodukte
uber mindestens einen Teil der Forderstrecke von dem Greifer 11 an der Ober-
kante gehalten und befinden sich zudem in Anlage an die Eintrittskante 7a und die
hintere Abteilwand 6. Dies bedeutet, dass sie derart geflihrt werden, dass in die-
sem Bereich der Forderstrecke eine definierte, stabile und von der Férderge-
schwindigkeit unabhangige Lage haben. Damit sind auch die Merkmale f) und g)
bei dem Verfahren nach Anlage N2 vorhanden. Damit bietet das bekannte Verfah-
ren auch eine dem Anspruch 1 gehorchende Losung fir die dem Gegenstand des
Streitpatents zugrundeliegenden Aufgabe. In Anlage N2, S. 4, re. Sp, Z. 36-41 ist
hierzu explizit vermerkt: ,Durch diese Abstitzung der Druckprodukte 9 an zwei
Stellen werden die Druckprodukte in ihrer Lage stabilisiert und an einem Flattern
im Abteil 3 gehindert, so dass auch bei sehr hohen Verarbeitungsgeschwindigkei-
ten keine Gefahr einer Beschadigung oder eines Austretens der Druckprodukte

aus den Abteilen 3 besteht.”

Die Meinung der Beklagten, dass die Eintrittskante 7a und die hintere Abteil-
wand 6 nicht als Fuhrungselemente im Sinne des Streitpatents zu verstehen sei-
en, da sie Teile der Verarbeitungstrommel seien, vermag nicht zu tberzeugen.
Der Wortlaut des Anspruchs 1 des Streitpatents lasst es namlich vollig offen, wel-
chem konstruktiven Bereich und Aggregat des Transportweges der Druckprodukte
die Fihrungselemente zugeordnet sein sollen. Diese kénnten nach dem Verstand-
nis des Fachmanns sowohl als Teil der Fordereinrichtung mit den Greifern, als
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auch als Teil der Verarbeitungstrommel oder auch als separates Bauteil ausgebil-
det sein. Der Anspruch 1 schlief3t auch nicht aus, dass Teile dieser Vorrichtungen
eine Doppelfunktion haben kdnnen, wie beispielsweise die Abteilwande der Verar-
beitungstrommel gemafl N2, die sowohl der Aufnahme der Druckprodukte als
auch der Stabilisierung und Positionierung dienen, wie in Anlage N2, S. 4, re. Sp.,
Z. 11 - 41 deutlich beschrieben ist.

Der Anspruch 1 hat somit mangels Neuheit seines Gegenstands keinen Bestand.

Die auf den Anspruch 1 direkt oder indirekt riickbezogenen Anspriiche 2 bis 5, von
denen nur der Anspruch 4 als selbststandig erfinderisch verteidigt wird (Schriftsatz
der Beklagten vom 30. Marz 2005, S. 16, le. Abs.), haben ebenfalls keinen Be-
stand, da ihnen die Neuheit mangelt oder keine erfinderische Tatigkeit zugrunde
liegt. So sind schon bei dem aus N2 bekannten Verfahren die auch als Fuhrungs-
elemente wirkenden Bauteile der Verarbeitungstrommel 1 in regelmafiligen Ab-
standen angeordnet und bewegen sich mit konstanter Umlaufgeschwindigkeit auf
einer geschlossenen Bahn. Der Gegenstand des Anspruchs 2 ist daher auch von
Anlage N2 vorweggenommen. Der Anspruch 2 hat deshalb ebenfalls keinen Be-

stand.

Der Anspruch 3 teilt das Schicksal des Anspruchs 2 und hat keinen Bestand, da
sein Gegenstand auch aus Anlage N2 bekannt ist. Dort sind namlich jedem Druck-
produkt 9 zwei Fihrungselemente zugeordnet, wie bereits im Hinblick auf den An-
spruch 1 des Streitpatents dargelegt ist.

Der Anspruch 4 hat ebenfalls keinen Bestand, da er als einfache geometrische
Umkehr eine naheliegende Alternative zu dem aus Anlage N2 bekannten Verfah-
ren darstellt, wie sie aus der CH-PS 593 797 (Anlage N4) als Vorbild hervorgeht.
Bei dem Verfahren nach Anlage N4 treten die 6ffnenden Fuhrungselemente 7
namlich von unten in den Foérderstrom der Druckprodukte ein, die den ebenfalls
unten angeordneten Fordermitteln (Transportband 1) zugeordnet ist. Dieses An-
ordnungsvorbild zu tbernehmen bedarf keiner erfinderischen Tatigkeit.
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Der Gegenstand des Anspruchs 5 beruht gegentber der Anlage N2 nicht auf erfin-
derischen Tatigkeit, da auch dort die ,Fuhrungselemente®, namlich die hintere,
nachlaufende Abteilwand 6 und die Kante 7a der vorderen, vorauslaufenden Ab-
teilwand 7 auf der selben Seite aus dem Foérderstrom ausgefihrt werden, von der
sie in den Forderstrom eingefuhrt werden. Der Anspruch 5 hat deshalb auch kei-

nen Bestand.

Der Anspruch 6 hat Bestand, da die in ihm festgelegten Verfahrensmaflinahmen
so weder aus dem im Nichtigkeitsverfahren genannten druckschriftlichen Stand
der Technik noch aus der geltend gemachten offenkundigen Vorbenutzung, deren
Vorliegen in allen Einzelheiten unterstellt, bekannt sind noch hierdurch nahegelegt

werden.

Eine Zusammenschau mit den im Verfahren genannten Druckschriften fahrt nicht
zum Gegenstand nach Anspruch 6. So erfolgt bei dem Verfahren nach Anlage N2
ebenfalls die Ein- und Ausfihrung der Flihrungselemente in den Férderstrom von
unten her, wie bereits im Einzelnen zum Anspruch 1 des Streitpatents dargelegt
ist. Ein Gleiches trifft auf die jeweiligen Gegenstdnde der vorveroffentlichten
Druckschriften nach Anlagen N5 und N6 zu, die weitgehend mit dem Gegenstand
nach Anlage N2 Ubereinstimmen. Die Anlage N4 betrifft den Transport von ge-
schuppt angeordneten Druckprodukten auf einem Férderband und deren Offnung
fur den Einschub von Beilagen. Sie kann schon deshalb keine Anregung fir den
hangenden Transport und eine von oben eingeflihrte Stabilisierung von einzeln

und hangend geférderten Druckprodukten bieten.

Nach den Darlegungen der Klagerin zur behaupteten offenkundigen Vorbenutzung
werden bei einem Verfahren nach dem Oberbegriff des Anspruchs 1 des Streitpa-
tents Uber einen bestimmten Abschnitt der Forderstrecke Fihrungselemente in
den Foérderstrom eingefuhrt und in Forderrichtung mitbewegt. Wie aus der Kon-
struktionszeichnung Anlage N13a zu sehen ist, bestehen die Fuhrungselemente
aus Staben (Finger), die gleichbeabstandet an einer gleichférmig angetriebenen
und Uber zwei Kettenrader (A, B) gefuhrten Gliederkette (Fingerkette) befestigt
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sind. Die Fuhrungselemente werden Uber in ihrer Bewegungsbahn angeordnete
Steuerorgane (Steuerkulisse) derart von einer vertikalen ausgeschwenkten Posi-
tion in den Forderstrom eingeschwenkt, dass sie von unten und seitwarts kom-
mend im Mittelbereich der Druckprodukte eine horizontale Lage einnehmen. Sie
gelangen dann auf Grund ihrer Geschwindigkeit in Forderrichtung in Anlage an die
hintere Seite der Druckprodukte, die hierdurch gefthrt und gegen die Wirkung des
Luftwiderstandes in ihrer Lage stabilisiert werden. Jedem Druckprodukt ist jeweils
ein Finger zur Fuhrung zugeordnet. Nach Durchlaufen einer durch die Lange der
Steuerkulisse bestimmten Strecke werden die Finger wieder nach unten hin aus

dem Fdrderstrom geschwenkt.

Von dieser Vorbenutzung unterscheidet sich der Gegenstand des Anspruchs 6
dadurch,
dass die Fuhrungselemente von oben in den Forderstrom von hangenden
Druckprodukten eingefuhrt und gegen oben wieder aus dem Forderstrom
ausgefuhrt werden, also von der Seite aus, auf der Druckprodukte von den

Fordermitteln gehalten werden.

Durch diese verfahrensmali3ige Festlegung ergibt sich fir den Fachmann eine gro-
Rere Freiheit in der Anordnung der Fihrungsvorrichtung in Bezug auf die tbrigen
Transport- und Verarbeitungseinrichtungen und eine verbesserte Einbringung der
Fuhrungselemente in den Forderstrom, da diese von der durch die Greifer definiert
fixierten Seite eingefuhrt werden und nicht von der durch den Luftwiderstand un-
definierten, weil verformten Erstreckung und Lage des unteren Bereiches der
Druckprodukte.

Zu einer Umgestaltung des Verfahrens nach den Merkmalen von Anspruch 6 gibt
die behauptete Vorbenutzung keine Anregung. Es kann also dahingestellt bleiben,
ob diese Vorbenutzung in allen Einzelheiten vorgelegen hat und ob sie tatséchlich
offenkundig geworden ist, wie die Klagerin behauptet, da sie jedenfalls das Ver-

fahren nach dem erteilten Anspruch 6 in seinen Riickbeziehungen auf die erteilten
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Anspriiche 1 bis 5 nicht ohne weiteres nahelegt. Deshalb war eine Beweiserhe-

bung zur offenkundigen Vorbenutzung nicht notwendig.

Die Unteranspriiche 7 bis 9 und 13 bis 15 werden in ihrer unmittelbaren oder mit-
telbaren Ruckbeziehung auf den Anspruch 6 von diesem getragen und haben

schon deshalb mit ihm zusammen Bestand.

Die Unteranspriche 10 bis 12, von denen nur der Anspruch 10 als selbststandig
erfinderisch verteidigt wird (Schriftsatz der Beklagten vom 30. Mérz 2005, S. 18
unten), haben insoweit Bestand, als sie mittelbar oder unmittelbar auf den An-
spruch 6 rickbezogen sind. Sie werden in diesem Umfang von der Patentfahigkeit
des Verfahrens nach diesem Anspruch 6 getragen. In der Riickbeziehung auf die
Anspriiche 3 bis 5 haben sie keinen Bestand. Auch die Anspriiche 11 und 12, die
nicht eigens verteidigt werden, fallen schon aus formalen Griinden soweit sie auf
die nicht bestandsfahigen Ansprichen 3 bis 5 riickbezogen sind. Dem Verfahren
nach Anspruch 10 in der Ruckbeziehung auf die Anspriche 3 bis 5 fehlt im Hin-
blick auf die Anlagen N2 und N4 die Patentfahigkeit, da auch bei den dort be-
schriebenen Verfahren die als Fuihrungselement wirkende hintere Abteilwand der
Verarbeitungstrommel in Férderrichtung hinter dem Druckprodukt lauft und tber
eine Einfuhrstrecke das Druckprodukt allmahlich in die vorgesehene Lage flhrt,
(vgl. hierzu die Figur 2 mit zugehdriger Beschreibung). Im Rickbezug auf den er-
teilten Anspruch 4 fehlt dem Verfahren nach Anspruch 10 die Erfindungshdhe, wie
aus sinngemaRer Ubertragung der Darlegungen zum Anspruch 4 in seinem Riick-
bezug auf den Anspruch 1 hervorgeht.

1.2. Der Anspruch 16, der eine Vorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens
nach einem der Anspriche 1 bis 15 betrifft, ist in seiner Ruckbeziehung auf die
Anspriiche 1 bis 5 nicht bestandsfahig. Die in ihm aufgefihrten gegenstandlichen
Merkmale, ndmlich
Fuhrungselemente, die in regelmafligen Anstanden an einem angetriebe-
nen Element befestigt sind und dieses derart angeordnet ist, dass ein Tell

der Fihrungselemente in den Forderstrom hineinragt,
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sind schon bei der Vorrichtung nach Anlage N2 bekannt, wie aus den obigen Aus-
fuhrungen zum Anspruch 1 hervorgeht. Dem Anspruch 16 in der Ruckbeziehung
auf den Anspruch 1 mangelt somit schon die Neuheit. Ein Gleiches gilt fir die
Ruckbeziehung auf die Anspriiche 2, 3 und 5. In der Rickbeziehung auf den An-
spruch 4 mangelt dem Gegenstand des Anspruchs 16 die erfinderische Tatigkeit,
wie aus sinngemaRer Ubertragung der Ausfiihrungen zum erteilten Anspruch 4
hervorgenht.

In der Riuckbeziehung auf die Anspriiche 6 bis 15 hat der Anspruch 16 Bestand,
da sein Gegenstand von der Patentfahigkeit der jeweiligen Verfahren getragen
wird. Mit dem Anspruch 16 in seiner Riuckbeziehung auf die Anspriiche 6 bis 15

haben auch die zugehdrigen echten Unteranspriiche 17 bis 20 Bestand.

1.3 Der auf die Verwendung des Verfahrens nach einem der Anspriche 1
bis 15 fur die Zufuhrung von hangend geforderten Druckprodukten zu einer Verar-
beitungsvorrichtung gerichtete Anspruch 21 hat nur insoweit Bestand, als er auf
die Anspriche 6 bis 15 riickbezogen ist. Aus Anlage N2 ist namlich schon die ein-
schlagige Verwendung entnehmbar, da dort gemafR den Figuren 1 und 2 mit zuge-
horiger Beschreibung bereits die Zufuhr der hangend transportierten Druckproduk-
te zu einer Verarbeitungstrommel erfolgt. Der Verwendung nach dem erteilten An-
spruch 21 in seiner Rickbeziehung auf die erteilten Anspriiche 1 bis 5 fehlt somit
die Neuheit bzw. das Zugrundeliegen einer erfinderischen Tatigkeit, wie aus sinn-
gemaRer Ubertragung der Darlegungen unter 1.1 zu den erteilten Anspriichen 1
bis 5 folgt. Der Anspruch 21 hat somit in seiner Rickbeziehung auf die erteilten
Anspriiche 1 bis 5 keinen Bestand. In seiner Riickbeziehung auf die Anspriche 6
bis 15 wird er jedoch von der Patentfahigkeit des in ihnen beanspruchten Verfah-
rens getragen und hat somit in diesem Umfang Bestand, desgleichen der auf ihn
rickbezogene Anspruch 22.
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Der auf die Verwendung der Vorrichtung nach einem der Anspriche 16 bis 20 ge-
richtete Anspruch 23 hat Bestand, insofern er mittelbar oder unmittelbar auf den
Anspruch 16 in seiner Ruckbeziehung auf einen der Anspriiche 6 bis 15 be-
schrankt ist. Dies folgt aus sinngemaRer Ubertragung der vorstehenden Darlegun-

gen zum Bestand des Anspruchs 21.

2. Auf die Hilfsantrage 1 bis 5 ist nicht einzugehen, da dem Hauptantrag, wie ihn
die Beklagte nach ihren Ausfuhrungen in der mindlichen Verhandlung verstanden

wissen will, bereits in beschranktem Umfang stattgegeben ist.

Die Kostenfolge ergibt sich aus § 84 Abs. 2 PatG i. V.m. § 92 Abs. 1 S. 1 ZPO,
wobei der Senat die Verringerung des gemeinen Werts des Patents durch den
Umfang der Nichtigerklarung mit der Halfte veranschlagt hat. Das Streitpatent ist
insoweit in seinem ,Kern“ erhalten geblieben, wurde andererseits in seinem

Schutzbereich wesentlich eingeschréankt.

Die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf 8 99 Abs. 1
PatGi.V. m. 8§ 709 S. 1 ZPO.

gez.

Unterschriften



