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hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die mundliche
Verhandlung vom 27. Oktober 2009 durch den Richter Voit als Vorsitzenden und
die Richter Dr. agr. Huber, Merzbach, Rippel und die Richterin Dr. Prasch

fur Recht erkannt:

1. Das européaische Patent EP 1 019 236 wird mit Wirkung fir das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland dadurch teil-
weise flr nichtig erklart, dass Anspruch 1 folgende Fassung er-
halt:

A plastic molding apparatus (1) comprising an extruder (3) and
a vertically extending mold tunnel (20) formed by mated mold
block sections (21,25) which are moved downwardly through
the mold tunnel as part of a continuous looping of the mold
block sections around the apparatus, the apparatus being
characterized in that the mold tunnel has an open mouth at the
upper end of the tunnel, the extruder has a nozzle (6) which is
directed at without being trapped within the mouth of the mold
tunnel such that the mold tunnel and/or the extruder can be
easily adjusted in position while maintaining feed of the plastic
from the extruder to the mold tunnel in meeting the
requirements of forming irregularly shaped plastics parts and
the apparatus uses vacuum to form product within the mold

tunnel.

2. Im Ubrigen wird die Klage abgewiesen.

3. Von den Kosten des Rechtsstreits tragt die Klagerin 2/3 und die
Beklagten samtverbindlich 1/3.



4. Das Urtell ist fUr beide Parteien im Kostenpunkt gegen Sicher-
heitsleistung in Hohe von jeweils 120% des zu vollstreckenden

Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagten sind eingetragene Inhaber des auch mit Wirkung fur das Hoheits-
gebiet der Bundesrepublik Deutschland erteilten und aus einer PCT Anmeldung
mit der Veroffentlichungsnummer WO 99/17916 hervorgegangenen europaischen
Patents EP 1 019 236 (Streitpatent), das am 1. Oktober 1998 unter Inanspruch-
nahme der Prioritdt der US-Patentanmeldung US 943120 vom 3. Oktober 1997
angemeldet worden ist. Das Streitpatent ist in der Verfahrenssprache Englisch
veroffentlicht und wird beim Deutschen Patent- und Markenamt unter der
Nr. 698 03 396 gefluihrt. Es betrifft eine Giel3vorrichtung mit abwarts bewegtem
Formtunnel und umfasst 9 Anspriiche, die insgesamt angegriffen sind. Die An-

spruche 1 und 2 lauten in der Verfahrenssprache Englisch wie folgt:

1. A plastic molding apparatus (1) comprising an ex-
truder (3) and a vertically extending mold tunnel
(20) formed by mated mold block sections (21, 25)
which are moved downwardly through the mold tun-
nel as part of a continuous looping of the mold block
sections around the apparatus, the apparatus being
characterized in that the mold tunnel has an open
mouth at the upper end of the tunnel, the extruder
has a nozzle (6) which is directed at without being
trapped within the mouth of the mold tunnel and the
apparatus uses vacuum to form product within the
mold tunnel.

2. A plastic molding apparatus as claimed in Claim 1,
wherein said mold block sections include sets of
mated mold block sections (21, 25) of different con-
figurations and wherein said tunnel mouth shifts to
different positions in a horizontal plane according to
which set of mold blocks is presented at a particular
time at the tunnel mouth, and said apparatus being
adjustable to provide alignment of the stream of
plastic (13) with the tunnel mouth at the different po-
sitions of the tunnel mouth.



In der deutschen Ubersetzung haben die Anspriiche 1 und 2 folgenden Wortlaut:

1. Vorrichtung zum Formen von Kunststoffteilen (1)
mit einem Extruder (3) und einem vertikal sich er-
streckenden Formtunnel (20), der durch aneinan-
dergrenzende Formbacken (21, 25) gebildet ist,
welche als Teile einer kontinuierlich um die Vorrich-
tung laufenden Schieife von Formbacken durch den
Formtunnel abwarts bewegt werden, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Formtunnel am oberen
Ende des Tunnels eine Offnung aufweist, der Ex-
truder eine Dise aufweist, die auf die Offnung des
Tunnels gerichtet ist, ohne in dieser Offnung ange-
ordnet zu sein, und die Vorrichtung zur Formung ei-
nes Erzeugnisses innerhalb des Formtunnels ein
Vakuum verwendet.

2. \Vorrichtung zum Formen von Kunststoffteilen nach
Anspruch 1, wobei die Formbacken Satze von an-
einandergrenzenden Formbacken (21, 25} mit un-
terschiedlichen Konfigurationen einschliessen, und
die. Offnung des Tunnels unterschiedliche Positio-
nen in einer horizontalen Ebene einnimmt, je nach-
dem welcher Satz von Formblécken zu einem be-
stimmten Zeitpunkt an der Offnung des Tunnels
vorliegt und wobei die Vorrichtung zur Ausrichtung
des Kunststoffstroms (13) mit der Offnung des Tun-
nels bei unterschiedlichen Positionen der Offnung
des Tunnels einstellbar ist.

Wegen der weiter angegriffenen und unmittelbar beziehungsweise mittelbar auf
Anspruch 1 oder 2 riickbezogenen Patentanspriiche 3 bis 9 wird auf die Streitpa-
tentschrift EP 1 019 236 B1 Bezug genommen.

Die Klagerin behauptet, der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpatents sei
weder neu noch beruhe er auf erfinderischer Tatigkeit. Hierzu bringt sie vor, der
Gegenstand des Anspruchs 1 sei durch die erste Entgegenhaltung E1 neuheits-
schadlich vorweg genommen, jedenfalls aber beruhe er auf bloRem fachmé&nni-

schem Konnen. Hierzu beruft sie sich auf folgende Dokumente:

E1l GB 1059454 A
E2 WO 95/21 051 Al



E3 JP 54-001375
E3a englisches Abstract zu E3
E3b englische Ubersetzung der E3 vom Ubersetzungsbiiro RWS Group

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent EP 1019 236 mit Wirkung fur das
Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang

fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagten beantragen,

die Klage abzuweisen, hilfsweise mit der MalRgabe, dass Patent-
anspruch 1 folgende Fassung erhalt und sich hieran die Anspru-

che 2 bis 9 der erteilten Fassung anschlie3en (Hilfsantrag 1):

A plastic molding apparatus (1) comprising an extruder (3) and a
vertically extending mold tunnel (20) formed by mated mold block
sections (21,25) which are moved downwardly through the mold
tunnel as part of a continuous looping of the mold block sections
around the apparatus, the apparatus being characterized in that
the mold tunnel has an open mouth at the upper end of the tunnel,
the extruder has a nozzle (6) which is directed at without being
trapped within the mouth of the mold tunnel such that the mold
tunnel and/or the extruder can be easily adjusted in position while
maintaining feed of the plastic from the extruder to the mold tunnel
in meeting the requirements of forming irregularly shaped plastics
parts and the apparatus uses vacuum to form product within the

mold tunnel.

weiter hilfsweise mit der Maf3gabe, dass Patentanspruch 2 unter

Streichung von ,a plastic molding apparatus as claimed in claim 1°



Uber ein ,and“ mit Patentanspruch 1 kombiniert wird und sich
hieran die Patentanspriche 3 bis 9 der erteilten Fassung als Pa-

tentanspriche 2 bis 8 anschlie3en (Hilfsantrag 2).

Im Ubrigen widersprechen die Beklagten dem klagerischen Vorbringen und halten

das Streitpatent zumindest in der hilfsweise verteidigten Fassung fur patentfahig.

Die Klagerin beantragt auch im Hinblick auf den Hilfsantrag 1 insoweit die Erkla-

rung der Nichtigkeit des Streitpatents.

Entscheidungsgriinde

Die zulassige Klage ist in Bezug auf den Anspruch 1 der erteilten Fassung be-
grundet. Der Gegenstand des erteilten Anspruchs 1 des Streitpatents ist in allen
Merkmalen durch die britische Patentschrift GB 1 059 454 (E1) neuheitsschadlich
vorweg genommen (Art. Il §6 Abs.1 Nr.1 IntPatUG i.V.m. Art. 138 Abs. 1
Buchst. a), Art. 54 EPU).

Nicht begrindet ist die Klage aber hinsichtlich des Anspruchs 1 des Hilfsantrags 1,
mit dem die Beklagten sich in zulassiger Weise beschrankt haben und dessen
Gegenstand weder neuheitsschadlich vorweg genommen ist, noch durch eine der
in das Verfahren eingefuihrten Entgegenhaltungen dem Fachmann, einem Diplom-
Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau oder Kunststofftechnik, mindestens mit
Fachhochschulabschluss, der besondere Fachkenntnisse und langjahrige prakti-
sche Erfahrungen auf dem Gebiet der Entwicklung und Konstruktion von Kunst-
stoffformmaschinen besitzt, nahe gelegt wird (Art. Il 86 Abs. 1 Nr.1 IntPatUG
i. V. m. Art. 138 Abs. 1 Buchst. a), Art. 54, 56 EPU). Die auf die Anspriiche 1 und
2 unmittelbar oder mittelbar riickbezogenen Anspriche haben mit Anspruch 1 Be-
stand; sie werden durch die Rickbeziehung mit getragen (vgl. BGH, Urt.
v. 24.03.2009, X ZR 67/04).



Auf Hilfsantrag 2 kommt es daher nicht an.

1. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum Formen von Kunststoffteilen,
bei der ein kontinuierlicher Strom aus geschmolzenem Kunststoff von einem
Extruder einem beweglichen Formtunnel zugeftuhrt wird (EP [0001]; DE S. 1,
Z.13-15).

Bekannte Kunststoffformvorrichtungen sind gemal} Streitpatentschrift zur Formung
von insbesondere irreguléar geformten Kunststoffartikeln, die eine variable Positio-
nierung der Kunststoffzufuhr zum Formtunnel erfordern, nicht gut geeignet, wie
z. B. Vorrichtungen mit einem horizontalen Formtunnel beispielsweise zum For-
men von Kunststoffrohren oder mit einem vertikalen Formtunnel, wie sie in der
US 3519 705 und der GB 2 134 844 A beschrieben sind, die nach dem Blasform-
verfahren betrieben werden und daher im Produktformbereich abgedichtet werden
missen, so dass die Extruder jeweils im oberen Ende des Formtunnels gefangen
und Positionsanpassungen des Extruders relativ zum Formtunnel verhindert sind
(EP [0002], [0003]; DE S.1,Z.16-S. 2, Z. 2).

2. Vor diesem Hintergrund strebt das Streitpatent sinngemaf an, eine Vorrich-
tung zum Formen von Kunststoffteilen zu schaffen, bei der die Position entweder
des Formtunnels und/oder des Extruders einfach zueinander einstellbar ist, wah-
rend die Zufuhr des Kunststoffstroms von dem Extruder zu dem Formtunnel auf-
rechterhalten bleibt, um auch irregular geformte Kunststoffartikel, wie beispiels-
weise Flaschen, Automobilteile oder andere Typen von Kunststoffartikeln mit
Formbacken herstellen zu kénnen, deren Aussehen und Formtunnel6ffnungen fur
die Zufuhr des geschmolzenen Kunststoffstroms jedoch nicht immer gleich sind
wie aus den Figuren 3 und 4 der Streitpatentschrift ersichtlich ist (EP [0005],
[0012]; Sp. 3,Z.25—-27;DE, S. 2,Z.13-19; S. 4, Z. 26 - 29).



3. Der Patentanspruch 1 gemal Hauptantrag beschreibt demgemalf3 eine Vor-
richtung zum Formen von Kunststoffteilen (1) mit folgenden in Anlehnung an die

englische Fassung des Streitpatents EP 1 019 236 B1 Ubersetzten Merkmalen:

1. Die Vorrichtung weist einen Extruder (3) und einen vertikal

sich erstreckenden Formtunnel (20), auf.

1.1 Der Formtunnel (20) ist durch aneinandergrenzende Form-
backen (21, 25) gebildet.

1.1.1 Die Formbacken (21, 25) werden als Teile einer kontinuier-
lich um die Vorrichtung laufenden Schleife von Form-

backen durch den Formtunnel abwarts bewegt.

1.1.2 Der Formtunnel weist am oberen Ende des Tunnels einen

geoffneten Mund (,open mouth®) auf.

1.2 Der Extruder weist eine Dise auf.

1.2.1 Die Dise ist auf den gedffneten Mund des Tunnels gerich-
tet, ohne in diesem gedffneten Mund eingeschlossen (fest-

gehalten, ,gefangen®) (,without being trapped®) zu sein.

1.3 Die Vorrichtung verwendet ein Vakuum zur Formung eines

Erzeugnisses innerhalb des Formtunnels.

Demnach besteht die Vorrichtung zum Formen von Kunststoffartikeln im Wesentli-
chen aus einem Extruder (3) und einem vertikal sich erstreckenden Formtun-
nel (20) (Merkmal 1), durch aneinandergrenzende Formbacken (21, 25) gebildet
ist (Merkmal 1.1), die als Teile einer kontinuierlich um die Vorrichtung laufenden
Schleife von Formbacken durch den Formtunnel abwarts bewegt werden (Merk-

mal 1.1.1). AuBerdem weist der Formtunnel an seinem oberen Ende als weiteres



wesentliches Merkmal 1.1.2 gemalR der englischen Originalfassung des Streitpa-
tents ,an open mouth* auf, das in der Merkmalsgliederung nicht als ,eine Offnung®,
so wie in der deutschen Ubersetzung der Streitpatentschrift EP 1 019 236 Bl,
sondern wortgetreu als ,ein geo6ffneter Mund® Ubersetzt worden ist, um den tat-

sachlichen urspringlichen Sinngehalt dieses Merkmals konkreter zu bestimmen.

Uber die genaue Lage dieses Tunnelmunds im streitpatentgemaRen Sinne gibt die
Streitpatentschrift EP 1 019 236 Bl in Spalte 3, Zeilen 16 bis 21, Auskunft, wo-
nach der Tunnelmund durch das Zusammentreffen der Formhohlraume (22) und
(26) ausgebildet wird und zwar dort, wo die beiden Formbacken auf ihren Trager-
bahnen zum oberen Ende des Tunnels gebracht werden und sich zusammen-
schlieen (vgl. Fig.2 und 3). In Spalte 3, Zeilen32 bis 35 fuhrt die
EP - Patentschrift dariiber hinaus noch aus, dass die Formbacken an dieser
Stelle, wenn sie geschlossen werden, auch einen unterschiedlich gestalteten
Formtunnelmund ausbilden kénnen (Fig. 3, 4). Dartber hinaus aber kann sich
auch die Position des Mundes des Formtunnels in einer horizontalen Ebene ver-
schieben, wie aus den Positionen in den Figuren 3 und 4 ersichtlich ist, wenn z. B.
Kunststoffformteile mit einer abweichenden und damit irreguléaren Form hergestellt
werden sollen (Sp. 3, Z. 35 - 40).

Nach dieser dargestellten Offenbarung in der Streitpatentschrift aber bilden die
Formbackenpaare Formhohlrdume aus, die nach ihrer Zusammenfihrung nicht
allseitig schlieRen, sondern —wie in den Figuren 3 und 4 der Streitpatentschrift
dargestellt — zumindest oben noch eine in Abhangigkeit von der Gestaltung des
Formhohlraumes ausgebildete Offnung aufweisen, die gemaR Merkmal 1.1.2 den

geoffneten Mund am oberen Ende des Formtunnels bildet.

Fur die Zufuhr eines geschmolzenem Kunststoffstroms in diesen Produktformbe-
reich weist der Extruder eine Dise (6) auf (Merkmal 1.2), die auf den gedffneten
Mund des Tunnels gerichtet ist, ohne in diesem getffneten Mund eingeschlossen

(festgehalten, ,gefangen®) (,without being trapped*) zu sein (Merkmal 1.2.1).
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Auch dieses Merkmal ist in Anlehnung an die englische Fassung der Streitpatent-
schrift (,without being trapped within the mouth of the mold tunnel”) in der Merk-
malsgliederung nicht so wie in der deutschen Ubersetzung der Streitpatentschrift
EP 1 019 236 B1 (,0hne in dieser Offnung angeordnet zu sein“), sondern wortge-
treu Ubersetzt worden ist, um den tatsachlichen urspriinglichen Sinngehalt auch
dieses Merkmals konkreter zu bestimmen.

Dieses fur die Losung des Streitpatents wesentliche Merkmal schafft die Moglich-
keit, dass der Extruder auf einfache Weise mit dem Formtunnel und insbesondere
mit dem Mund des Formtunnels ausgerichtet werden kann (EP Sp. 2, Z. 46 — 49).
Weiterhin fordert der Extruder die Kunststoffmasse mittels Schwerkraft nach unten
in den Formtunnel, wodurch ein geringerer Arbeitsdruck am Extruder erforderlich
ist (EP Sp. 2, Z. 49 — 51).

Zur Lage der Extrusionsduse (6) fuhrt die Streitpatentschrift auRerdem aus, dass
bei einer solchen Anordnung die Duse nicht innerhalb des Formtunnels einge-
schlossen sein muss, sondern beabstandet von dem Formtunnel angeordnet wer-
den kann, wie aus der Angabe ,remotely thereof” in Spalte 2, Zeile 54, der Streit-
patentschrift ersichtlich ist. Dadurch aber wird Bedeutung des Merkmals 1.2.1 im
Sinne des Streitpatents klar, dass die Duse auf den getffneten Mund des Tunnels
gerichtet, ohne in diesem gedffneten Mund eingeschlossen oder festgehalten oder
gefangen (,without being trapped”) zu sein. Durch eine solche Lage der Dise aber
lasst sich der Extruder gegeniber dem Formtunnel ausrichten, falls eine Ver-

stellung von einem der beiden erforderlich ware (EP, Sp. 2, Z. 51 — 57).

Damit aber sind die Voraussetzungen fir das Formen von ungleichmaRig ge-
formten Kunststoffartikeln gegeben, weil sich durch eine solche unabhangige Lage
der Duse die Position entweder des Formtunnels oder des Extruders oder von
beiden auf einfache Weise einstellen lasst und zwar wahrend des Betriebs unter
Aufrechterhaltung der Zufuhr von Kunststoffmasse vom Extruder in den Formtun-
nel (EP [0005]).
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Die Figur 1 der Streitpatentschrift zeigt eine solche Kunststoffgie3vorrichtung (1),
die einen Extruder (3) aufweist, der einen Strom aus geschmolzenem Kunst-
stoff (13) einem produktformenden Bereich (15) zufuhrt. In der dargestellten Aus-
fuhrungsform enthalt der produktformende Bereich (15) ein Paar von nebeneinan-
der liegenden als Endlosschleife umlaufenden Tragerbahnen (17, 19), an denen
jeweils eine Vielzahl von Formbacken befestigt ist. Die Formbacken umfassen
verschiedene Satze von Formbacken, welche miteinander in dem Formtunnel zu-
sammentreffen. Die verschiedenen Satze von Formbacken kénnen dabei je nach
zu formendem Kunststoffteil verschiedene Gestaltungen aufweisen. Die Trager-
bahnen bewegen die Formbacken zu einem zentralen Formtunnel (20), wo die
Formbacken einer Bahn sich mit Formbacken von der anderen Tragerbahn zu-
sammenschlie3en und aneinander liegend die Form bilden (EP [0013]; DE, S. 4,
Z.31-S.5, Z. 18). Die Formbacken werden demnach praktisch wie ein ,Pater-
noster* durch den Tunnel bewegt. Wenn die beiden Formbacken an dem oberen
Ende des Formtunnels zusammentreffen, wird der Mund des Formtunnels gebil-
det, durch den der Strom aus flissigem Kunststoff (13) dem Formtunnel zugefihrt
wird, der sich in einer bestimmten Position unter dem Extruder befindet (EP, Sp. 3,
Z.16-24;DE,S.4,72.31-S.5,Z.18).

Gemal3 Anspruch 1 des Streitpatents ist auf3erdem noch als weiteres Merkmal 1.3
vorgesehen, dass die Vorrichtung zur Formung eines Erzeugnisses innerhalb des
Formtunnels ein Vakuum verwendet.

Dadurch kdnnen in den geschlossenen Formbacken aus der Formmasse Kunst-
stoffteile ausgeformt werden, ohne dass der Formtunnel im Unterschied zum
Blasformen nach oben hin geschlossen werden muss. Dadurch kann bei laufender
Produktion von Kunststoffartikeln die Position von Extruder und/ oder Formtunnel

verstellt und an irregular geformte Artikel angepasst werden.

Nach alledem ermdglichen die vertikale Orientierung des Formtunnels, die Tren-
nung des Extruders von dem Formtunnel und die abwarts gerichteten Zufiihrung
von dem Extruder in den Tunnelmund verschiedene in der Streitpatentschrift be-

schriebene Einstellmdglichkeiten am Extruder und am Formtunnel, wodurch er-
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reicht wird, dass der Kunststoff-Fluss von dem Extruder direkt in den Formtunnel-
mund - unabhangig von dessen Form und Position - treffen kann (Fig. 1;
EP [0015] - [0023]; DE, S.6,Z.3-S.7, Z. 28).

3.1 Die aufgrund ihrer Zweckbestimmung ohne Zweifel gewerblich anwendbare
Vorrichtung zum Formen von Kunststoffteilen nach dem Patentanspruch 1 gemaRi
Hauptantrag ist gegeniber dem Stand der Technik nach der GB 1 059 454 A (E1)

nicht neu.

Die GB 1059454 A (E1) beschreibt eine Vorrichtung zum Formen von Kunst-
stoffteilen wie Flaschen und ahnlichen Behéltern, die dartber hinaus auch zum
Beflllen und VerschlieRen der geformten Flaschen und Behaltern in einem darauf
folgenden Prozessschritt vorgesehen ist (E1, S. 1, Z. 10 16). Fur die Formung der
Kunststoffteile weist diese bekannte Vorrichtung einen Extruder (vgl. extrusion die
head 1) und unterhalb des Extruderkopfes (1) eine Anzahl von Formen (molds 5)
auf, die jeweils aus zwei Teilen von Formbacken bestehen, die gedffnet und ge-
schlossen werden und Uber Verbindungsglieder (hinge connections) in der Art ei-
ner Kette miteinander verbunden sind, so dass sie Uber einen Antriebsmechanis-
mus mit maRiger Geschwindigkeit nach unten bewegt werden kdnnen. Die in der
GB 1059 454 A (El1) beschriebene Vorrichtung weist demnach einen Extruder
und einen vertikal sich erstreckenden Formtunnel auf (Merkmal 1 gemald Merk-
malsgliederung in Kap. Il. 3), der durch aneinandergrenzende Formbacken (5)
gebildet ist (Merkmal 1.1), wobei die Formbacken (5) als Teile einer kontinuierlich
um die Vorrichtung laufenden Schleife von Formbacken (5) durch den Formtunnel
abwarts bewegt werden (Merkmal 1.1.1) (E1, S. 1, Z. 67 -75; S. 2, Z. 59 — 73; Fi-

gur).

Wenn die Formbacken dieser Vorrichtung auf ihren Tragerbahnen zum oberen
Ende des Tunnels gebracht werden und sich zusammenschliel3en, befinden sie
sich unterhalb des Extruderkopfes (1), wie die angegebenen Positionen A und B in
der Figur dieser Druckschrift zeigen (S. 2, Z. 59 — 67). Dabei kennzeichnet die Po-

sition A eine Stellung, in der die Form noch offen ist, und die Position B eine Stel-
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lung, in der die Form bereits geschlossen ist und konzentrisch zu einer Mittel-
punktslinie des Extruderkopfes ausgerichtet ist (S. 2, Z. 68 — 73). In dieser Posi-
tion B aber, wo die beiden Formbacken gerade zusammengebracht und die unte-
ren Kanten (lower edges 7) der Formbacken (5) dicht geschlossen sind, um den
abwarts stromenden rohrfémigen Kunststoffstrom zu verschliel3en, ist am oberen
Ende der Formbacken ein Rand (rim 8) vorgesehen, der den in die Form stromen-
den Kunststoffstrom nicht unterbricht, sondern nur umfasst, um dort den Fla-
schenhals einer Kunststoffflasche auszubilden (S. 2, Z. 91 — 95). Demnach aber
bildet der Rand (rim 8) am oberen Ende der Formbacken eine Offnung aus, die
wie ein geotffneter Mund ausgebildet ist. Demnach aber vermag die GB 1 059 454
A (E1) einen Formtunnel aufzuzeigen, der am oberen Ende des Formtunnels ein
gedffneten Mund aufweist, so wie nach Merkmal 1.1.2 des Anspruchs 1 des
Streitpatents, der zudem in der gleichen Weise wie im Streitpatent ausgebildet ist,
namlich am oberen Ende des Formtunnels und zwar dort, wo die beiden Form-
halften zusammen gebracht werden (vgl. EP - Streitpatentschrift, Sp. 3, Z. 16 — 24
u. Fig. 2 u. 3).

Der Extrusionsdisenkopf (extrusion die head 1) fur die Zufuhr eines heilRen
Kunststoffmassestroms ist mit einer Extrusionsdiise (,annular extrusion orifice®)
versehen, die ringférmig ist, damit dieser Strom zur Erzeugung der flaschenformi-
ger Kunststoffteile auch rohrférmig wird (S. 2, Z. 44 —50). Demnach gibt die
GB 1 059 454 A (E1) einen Extruder an, der entsprechend dem Merkmal 1.2 des
Anspruchs 1 des Streitpatents eine Duse aufweist.

Wie bereits erwahnt, fuhrt die GB 1 059 454 A (E1) zur Lage des Extrusionsdi-
senkopfs aus, dass unterhalb diesem die Formen (5) angeordnet sind, die aus
zwei Teilen bestehen, um gedéffnet und geschlossen zu werden (S. 2, Z. 59 — 65).
Sie fuhrt au3erdem aus, dass die Formen in den geschlossenen Positionen B und
C zentrisch zu einer Verlangerung einer Mittellinie des Extrusionsdisenkopfs aus-
gerichtet sind (S. 2, Z. 70 — 73). Diese Anordnung des Formtunnels unterhalb des
Extrusionsdusenkopfs ist auch in der Figur der Druckschrift E1 deutlich zu erken-

nen, wobei insbesondere auch in der geschlossenen Position B, in der bereits der
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Tunnelmund gebildet ist, dieser noch unterhalb der Austrittséffnung der Extru-
sionsdiise angeordnet ist. Demnach aber kann die GB 1 059 454 A (E1) auch das
Merkmal 1.2.1 des Anspruchs 1 des Streitpatents offenbaren, wonach die Duse
auf den getffneten Mund des Tunnels gerichtet ist, ohne in diesem gedffneten
Mund eingeschlossen oder festgehalten oder gefangen im Sinne der englischen

Fassung des Anspruchs 1 ,without being trapped” zu sein.

Da die GB 1 059 454 A (E1) zudem ausfuihrt, dass Kandle (6) in den Formbacken
angeordnet sind, um das Innere der Formen mit einer Vakuumleitung zu verbin-
den und mit dem Vakuum das Kunststoffrohr an die innere Wand der Form zu
saugen, ist auch das letzte Merkmal 1.3 des Anspruchs 1 in dieser Druckschrift
aufgezeigt, wonach die Vorrichtung zur Formung eines Erzeugnisses innerhalb

des Formtunnels ein Vakuum verwendet (S. 2, Zeilen 73 — 83).

Somit weist die GB 1 059 454 A (E1) bereits sdmtliche Merkmale einer Vorrich-
tung zum Formen von Kunststoffteilen und demnach die Lehre geméafl dem erteil-
ten Anspruch 1 nach Hauptantrag auf.

Am Auffinden dieser Lehre des Anspruchs 1 kénnen auch die weiteren Merkmale
der vorbekannten Vorrichtung nach E1, die auf eine Abfullung mit einer Fluissigkeit
unmittelbar nach dem Ausformen des Kunststoffteils (Abgabeeinrichtung 4) mit
einem Fullrohr (3) und ein VerschlieRBen der Flasche gerichtet sind (vgl. E1, S. 1,
Z.10 - 32), den Fachmann nicht hindern, da diese Prozessschritte erst im An-

schluss an die Formung der Kunststoffteile vorgesehen sind.

4. Der Gegenstand nach dem hilfsweise verteidigten Anspruch 1 gemafR
Hilfsantrag 1 bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Formen von Kunststoffteilen
gemal dem erteilten Anspruch 1 (Hauptantrag) und umfasst dartber hinaus noch
folgende den Gegenstand des Streitpatents beschrankenden Merkmale in engli-

scher Originalfassung:

“such that the mold tunnel and/or the extruder can be easily

adjusted in position while maintaining feed of the plastic from the
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extruder to the mold tunnel in meeting the requirements of forming

irregularly shaped plastics parts”.

Die beschrankend hinzugefugten Merkmale des Anspruchs 1 nach Hilfsantrag 1
beziehen sich insbesondere auf das Merkmal 1.2.1 des Anspruchs 1 nach Haupt-
antrag, wonach ,die Dise auf den getffneten Mund des Tunnels gerichtet ist,
ohne in diesem geo6ffneten Mund eingeschlossen (festgehalten, ,gefangen®)
(,without being trapped”) zu sein®. Deshalb lassen sich die hinzugefligten Merk-
male diesem Merkmal 1.21 als eine weitere Merkmalsgruppe 1.2.1.1 unterordnen
(vgl. Merkmalsgliederung des Anspruchs 1 nach Hauptantrag gemaRd Kap. Il. 3.)
und in Anlehnung an deren englische Fassung folgendermal3en Ubersetzen:

1.2.1.1 so dass der Formtunnel und /oder der Extruder leicht in ih-
rer Position eingestellt werden kénnen, wahrend die Zu-
fuhr von Kunststoff von dem Extruder zu dem Formtunnel
aufrechterhalten bleibt, um die Voraussetzungen fir das
Formen von ungleichférmigen Kunststoffformteilen zu er-

fallen.

Die hinzugefiuigten Merkmale filhren demnach aus, dass entweder der Formtunnel
oder der Extruder oder auch beide leicht bzw. einfach in ihrer Position verstellt
werden kénnen und dass dabei der aus der Extruderdiise abwaérts in den Tunnel-
mund flieBende Strom aus geschmolzenen Kunststoff aufrechterhalten bleibt und
demnach bei einer Positionsverstellung nicht unterbrochen werden sondern
kontinuierlich weiten flie3en soll.

Voraussetzung hierfir aber ist die im Merkmal 1.2.1 beschriebene Malinahme,
wonach ,die Duse auf den getffneten Mund des Tunnels gerichtet ist, ohne in die-
sem geodffneten Mund eingeschlossen bzw. festgehalten bzw. gefangen (,without
being trapped*) zu sein“, weil dadurch eine Verstellung der Position des Formtun-
nels oder des Extruders oder beiden auch wéhrend der Zufuhr von Kunstmasse in

die Formen ermdoglicht wird.
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Durch diese Verstellbarkeit von Extruder und/oder Formtunnel gemald Merk-
mal 1.2.1.1 lasst sich die Vorrichtung auch bei laufender Produktion auf einfache
Weise auf Kunststoffformteile umstellen, die andere, ungleichmallige Formen auf-
weisen und deren Formbacken folglich einen anderen Tunnelmund ausbilden als
die zuvor eingesetzten Formen, wie z. B. die Figuren 3 und 4 der Streitpatent-
schrift zeigen (Sp. 3, Z. 32 — 35). Hierdurch aber kann sich auch die Position des
Tunnelmundes am oberen Ende des Formtunnels in einer horizontalen Ebene
verschieben, wie an den unterschiedlich ausgebildeten Ausnehmungen (cavity 24)
und (cavity 28) der Formbacken (23) und (27) in Figur 4 ersichtlich ist. Diesbezlg-
lich fahrt die Streitpatentschrift in Absatz [0013] aus, dass in der gezeigten Vor-
richtung an den umlaufenden Tragerbahnen (carrier tracks 17 und 19) eine Viel-
zahl von Formbacken angebracht sind, die verschiedene Satze von Formbacken
umfassen, die unterschiedliche Konfigurationen aufweisen kénnen, je nach der
Gestalt des zu formenden Kunststoffartikels. Dabei aber ist die Position des Tun-
nelmundes nicht immer gleich, so wie z. B. in der Figur 3, sondern kann sich von
der Position in Figur 3 zu der in Figur 4 verschieben (Sp. 3, Z. 35 -40). Im Hin-
blick auf eine solche Verschiebung des Tunnelmundes in horizontaler Richtung
aber sei es gemald Sp. 3, Z. 41 - 45 der Streitpatentschrift wichtig, dass die Vor-
richtung Einstellungen an der Position vom Extruder und/oder Formtunnel vor-
nehmen kann, um sicher zustellen, dass der Strom der geschmolzenen Kunst-
stoffmasse von dem Extruderdiise direkt in Mund des Formtunnels stromt - unab-
hangig von dessen Gestalt und Position. Jede dieser Einstellungen sei aufgrund
der vertikalen Orientierung des Formtunnels (Merkmal 1), der Féhigkeit einer nach
unten in den Formtunnel gerichteten Forderung des Extruders und der Trennung
des Extruders von dem Formtunnel (Merkmal 1.2.1) leicht machbar (Sp. 3,
Z. 47 -51). Diese Trennung wird dadurch erreicht, dass die Vorrichtung ein
Vakuum zur Formung eines Erzeugnisses innerhalb des Formtunnels verwendet
(Merkmal 1.3), so dass der Extruder nicht fest und dicht mit dem Formtunnel
verbunden werden muss so wie bei einem Blasformverfahren zur Herstellung von
Kunststoffformteilen (Sp. 2, Z. 57 — 58).
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Demzufolge kann die Duse (6) des Extruders auf den gedffneten Tunnelmund ge-
richtet sein ohne in diesem getffneten Tunnelmund eingeschlossen zu sein
(Merkmal 1.2.1), so dass der Formtunnel und/oder der Extruder leicht in ihrer
Position eingestellt werden kdnnen, wéhrend die Zufuhr von Kunststoff von dem
Extruder zu dem Formtunnel aufrechterhalten bleibt, um die Voraussetzungen fir
das Formen von ungleichférmigen Kunststoffformteilen zu erfullen (Merk-
mal 1.2.1.1).

4.1 Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 ist zulassig.

Die dem Anspruch 1l in der erteilten Fassung hinzugefiigten Merkmale (vgl.
Punkt 4) stammen wortwortlich aus der Streitpatentschrift EP 1 019 236 B1, Ab-
satz [0005], bzw. den mit der WO 99/17916 Al verdffentlichten urspriinglich einge-
reichten Anmeldeunterlagen des Streitpatents, Seite 1, Zeilen 30 bis 36.

Da in diesen Textstellen zu den hinzugefligten Merkmalen ausgefihrt ist, dass
.the apparatus of the present invention is particularly useful in the molding of
irregularly shaped articles” und demnach die Vorrichtung der vorliegenden Erfin-
dung insbesondere fir die Ausformung von ungleichférmigen Gegenstanden nitz-
lich ist, und weil in den Absatzen vor den genannten Textstellen, dem Ab-
satz [0004] der Streitpatentschrift bzw. dem Absatz gemald den Zeilen 20 bis 28
der WO 99/17916 Al unter dem Titel ,summary of the invention“ eine erfindungs-
gemale Vorrichtung zum Formen von Kunststoffteilen mit den in den Merkmals-
gruppen 1. bis einschlie3lich 1.2.1 aufgeftihrten Merkmalen des erteilten An-
spruchs 1 beschrieben worden ist, sind die hinzugefiigten Merkmale bereits in den
erteilten und urspringlich eingereichten Unterlagen in Verbindung mit den we-
sentlichen Merkmalen des Streitpatentgegenstands nach dem erteilten Anspruch 1
beschrieben.

Demnach aber sind die hinzugefligten Merkmale als zum Gegenstand des Streit-

patents gehdrend offenbart und schranken diesen in zulassiger Weise weiter ein.

4.2  Der aufgrund seiner Zweckbestimmung ohne Zweifel gewerblich anwend-

bare Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ist neu.
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Keine der entgegengehaltenen Druckschriften lassen eine Vorrichtung zum For-
men von Kunststoffteilen mit einem Extruder und einem vertikal sich erstrecken-
den Formtunnel erkennen, bei der Extruder und/oder Formtunnel leicht in ihrer
Position veranderbar sind, wahrend gleichzeitig der Strom an Kunststoffschmelze
von dem Extruder zu dem Formtunnel aufrechterhalten bleibt, um die Anforderun-
gen an das Formen von ungleichmafligen Kunststoffformteilen zu erfullen (Merk-

mal 1.2.2.1 gemald Merkmalsgliederung nach Punkt 11.4).

Im besagten Merkmal unterscheidet sich der Patentgegenstand nach Anspruch 1
nach Hilfsantrag 1 von dem Gegenstand nach der einzigen in der mundlichen
Verhandlung entgegengehaltenen Druckschrift GB 1059454 A (E1). Diese
Druckschrift E1 lehrt eine Extruderdise, die auf den getffneten Tunnelmund ge-
richtet ist, ohne in diesem eingeschlossen oder festgehalten oder gefangen zu
sein (,without being trapped®). Eine Verédnderung der Position von Formtunnel
und/oder Extruder wahrend der Produktion ohne Unterbrechung des Kunststoff-
stromes vom Extruder zum Formtunnel zur Ausbildung von ungleichmaldig ge-
formten Kunststoffformteilen ist dort nicht vorgesehen, sondern ein anschlie3en-
des Abfullen und VerschlieBen der Kunststoffformteile oder Flaschen mit einer

Flussigkeit.

Auch die von der Klagerin schriftsétzlich noch genannten, aber in der mindlichen
Verhandlung nicht mehr aufgegriffenen Druckschriften E2 und E3 gehen nicht

Uber den Offenbarungsgehalt der Druckschrift E1 hinaus.

4.4  Der Senat konnte nicht feststellen, dass sich die Vorrichtung zum Formen
von Kunststoffteilen nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 in naheliegender Weise

aus diesem Stand der Technik ergibt.

Wie bereits beim Neuheitsvergleich gezeigt wurde (Punkt I1.4.2), wird das Merk-
mal 1.2.1.1 gemd&R Hilfsantrag, betreffend die leichte Positionseinstellung von
Formtunnel und/ oder Extruder und die Aufrechterhaltung eines Kunststoffstroms

von dem Extruder zu dem Formtunnel dabei, um die Anforderungen an das For-
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men von ungleichmafiigen Kunststoffformteilen zu erfullen, von keiner der zum

Stand der Technik entgegengehaltenen Druckschriften vorweggenommen.

Die GB 1059 454 A (E1) bezieht sich auf eine Vorrichtung zum Formen von
Kunststoffteilen wie Flaschen und &hnlichen Behaltern, die dartber hinaus noch
zum Befillen und Verschlie3en der geformten Flaschen und Behdltern in einem
darauf folgenden Prozessschritt vorgesehen ist, um auf diese Weise auch Flissig-
keiten steril in Behalter abzufillen (E1, S. 1, Z. 10 - 16; S. 3, Z. 7 - 15).

Wie bereits in Punkt I1.3.1 zum Neuheitsvergleich des Anspruchs 1 nach Haupt-
antrag ausgefuhrt worden ist, zeigt die Druckschrift E1 einen Formtunnel, der
durch aneinandergrenzende Formbacken gebildet ist, die als Teile einer kon-
tinuierlich um die Vorrichtung laufenden Schleife von Formbacken durch den
Formtunnel abwarts bewegt werden, wobei der Formtunnel am oberen Ende des
Tunnels einen getffneten Mund aufweist und der Extruder eine Diise aufweist, die
auf den geoffneten Mund gerichtet ist, ohne in dieser Offnung angeordnet zu sein,
wobei diese Vorrichtung zur Formung eines Erzeugnisses innerhalb des Formtun-
nels ein Vakuum verwendet und damit die Merkmale 1 bis 1.2.1 und 1.3 der

Merkmalsgliederung des Anspruchs 1 gemafR Punkt I1.3.

Eine Einstellbarkeit der Position des Extruders und/ oder des Formtunnels wéh-
rend der Produktion ohne Unterbrechung des Kunststoffstromes ist in der Be-
schreibung dieser Druckschrift jedoch nicht in Betracht gezogen worden und ist fur
den Fachmann auch nicht aus der einzigen Figur dieser Druckschrift ersichtlich so
wie es in der Streitpatentschrift z. B. an dem Ausfuhrungsbeispiel gemaR Figur 1
anhand einer Extruderabstitzung (9), an der der Extruder befestigt einstellbar be-
festigt ist oder anhand einer Tragerabstitzung (29) mit Stitzbalken (33), entlang
denen die Tragerbahnen (17, 19) der Formbacken einstellbar sind, aufgezeigt
worden ist (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0016] u. [0018]).

Bei der vorbekannten Vorrichtung nach der E1 kann der Fachmann zwar davon

ausgehen, dass die Position des Extruders vor Beginn der Produktion von Form-
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teilen einzustellen ist, um die Diise des Extruders genau auf die obere Offnung
des Formtunnels, dem sog. Tunnelmund, auszurichten. Eine derartige Voreinstel-
lung aber vermag den Fachmann nicht zu einer Positionseinstellung des Extruders
auch wahrend der Produktion von Kunststoffformteilen ohne Unterbrechung des
Kunststoffstromes zu fuhren, um die Extruderdise an eine mdglicherweise gean-
derte Tunnelmundposition eines ungleichméRig geformten Kunststoffteils anzu-
passen, denn dazu gibt die E1 keinerlei Hinweise. Die Druckschrift E1 zeigt viel-
mehr die Herstellung von achssymmetrischen und daher gleichmaRig geformten
Kunststoffteilen. Folglich aber ist dort nicht vorgesehen, die Formteile wahrend
des Formvorgangs in ihrer Gestalt zu verandern, insbhesondere die Lage ihrer den
Tunnelmund bildenden Offnung, so dass dort Voraussetzungen fiir das Formen
von ungleichmaliig geformten Kunststoffteilen nicht auffindbar sind.

Die weiteren in der mindlichen Verhandlung von der Klagerin nicht mehr aufge-
griffenen Druckschriften WO 95/21 051 Al (E2) und JP 54-001375 (E3) kdnnen
dem Fachmann ebenfalls keine n&herkommenden Hinweise auf das Unter-
schiedsmerkmal 1.2.1.1 geben, wie eine Uberprifung durch den Senat ergeben
hat.

Die Druckschrift WO 95/21 051 Al (E2) bezieht sich auf eine Vorrichtung zum
Herstellen von mehrschichtigen Kunststoffwellrohren mit einem  Extru-
sionskopf (14) und eine Mehrzahl von segmentierten Formkdrpern (dies 22) mit
einer oberen und einer unteren Halfte, die zwar einen langgestreckten inneren
Hohlraum als Formtunnel bilden (S. 23, Z. 8 - 36), der aber horizontal ausgerichtet
ist, so dass sich der Gegenstand des Streitpatents hiervon bereits in der vertikalen
Anordnung des Formtunnels unterscheidet (Merkmal 1). Eine Anordnung von
Extruder und Formtunnel derart, dass der Formtunnel und/oder der Extruder leicht
in ihrer Position eingestellt werden kénnen, wahrend die Zufuhr von Kunststoff von
dem Extruder zu dem Formtunnel aufrechterhalten bleibt, um die Voraussetzun-
gen fur das Formen von ungleichformigen Kunststoffformteilen zu erfullen (Merk-
mal 1.2.1.1), ist dort aber weder direkt noch indirekt beschrieben noch aus den

Figuren ersichtlich.
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Auch die weiterhin genannte JP 54-001375 (E3) befasst sich mit einer Vorrichtung
zum Herstellen von Kunststoffwellrohren, gibt dazu aber eine vertikale Anordnung
von einen Extrusionskopf (cross head 3) und einer Mehrzahl von ,molding
blocks® (12) in einem Wassertank (10) an, die dort einen Tunnel bilden. Dort wird
jedoch Druckluft durch ein zentrales Metall-Fitting mit kleinen Léchern (airholes 5)
zugefihrt, um die Kunststoffrohre aufzublasen, so dass dort eine Blasformvor-
richtung aufgezeigt ist, wobei der Wassertank dazu dient, die Rohre nach dem
Ausformen abzukihlen (E3c, S. 3, Z. 18 ff.). Diese Vorrichtungsart aber erfordert
aufgrund des Blasformens eine feste Verbindung von Extruder und Formtunnel
und demnach eine feste Einstellung der Extruderdiise (annular groove), wodurch
die Extruderdise im Formtunnel gefangen ist (,trapped”), so dass sich auch bei
dieser Vorrichtung weder der Formtunnel noch der Extruder wahrend der Zufuhr

eines Kunststoffschmelzestroms leicht in ihrer Position verstellbar sind.

Die in der Streitpatentschrift zum Stand der Technik genannten und von der Kl&-
gerin nur kurz schriftsatzlich aufgegriffenen Druckschriften US 3 519 705 und der
GB 2 134 844 A koénnen dem Fachmann die im Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 be-
anspruchte Lehre ebenfalls nicht vermitteln, da sie sich mit der Herstellung von
entweder Flaschen (US 3 519 705) oder Kunststoffrohren (GB 2 134 844) mittels
Blasformen befassen. Sie verwenden daflr zwar Formvorrichtungen, die aus ein-
zelnen umlaufenden Formbacken bestehen und einen vertikalen Formtunnel bil-
den, oberhalb dem ein Extruder angeordnet ist (Merkmale 1. bis 1.1.1), aber auch
dort ist die Extruderdise wegen der Druckluftverbindung mit dem Formtunnel-
mund zum Blasformen in diesem oberen Tunnelmund gefangen (trapped), so dass
auch diese bekannten Kunststoffformvorrichtungen keine Formtunnel und/ oder
Extruder aufzeigen kénnen, die wahrend des Betriebs ohne Unterbrechung des
Kunststoffstroms in ihrer Position auf ungleichmafig geformte Kunststoffartikel

umstellbar sind (Unterschiedsmerkmal 1.2.1.1).

Nach alledem hat der mal3gebliche Stand der Technik dem Fachmann bislang
stets zu erkennen gegeben, dass wahrend der Zufuhr eines Kunststoffschmelze-

stroms Extruder und Formtunnel fest zueinander eingestellt sind und dabei eine



-22 -

Veréanderung der Lage der Dise oder des Tunnelmundes zur Umstellung auf un-
gleichmafig ausgebildete Kunststoffformteile nicht vorgesehen ist bzw. werden

soll.

Demgemal bedurfte es fir den Fachmann zum Zeitrang des Streitpatents einer
erfinderischen Téatigkeit, um eine Vorrichtung zum Formen von Kunststoffteilen mit
der Merkmalskombination nach Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 bereit zu stellen,
denn die Losung nach dem Anspruch 1 des Hilfsantrags ergab sich nicht zwangs-
laufig aus dem Stand der Technik und wurde auch unter Zuhilfenahme fachmanni-
scher Uberlegungen dadurch nicht nahegelegt. Dies musste zu Lasten der Klage-

rin gehen.

Der Patentanspruch 1 gemal Hilfsantrag 1 hat demnach Bestand.

4.5 Die unmittelbar oder mittelbar auf den Anspruch 1 riickbezogenen Unteran-
spruche 2 bis 9 gemal Hilfsantrag 1 gehen auf die erteilten Anspriche 2 bis 9 und
die urspringlich eingereichten Anspriiche 3 bis 9 und 11 zurtick und sind damit
zulassig. Diese Anspriche bilden den Gegenstand nach Anspruch 1 vorteilhaft
weiter aus und haben daher mit dem tragenden Hauptanspruch 1 ebenfalls Be-
stand.

Somit hat das Streitpatent im beschrankt verteidigten Umfang des Hilfsantrags 1

Bestand.

5. Bei dieser Sachlage eribrigten sich Ausfuhrungen zu dem Patentan-

spruch 1 nach Hilfsantrag 2.
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Die Kostenentscheidung beruht auf 8 84 Abs. 2 PatG i. V.m. 88 92 Abs. 1, 100
Abs. 4 ZPO, die Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs. 1
PatGi. V. m. § 709 ZPO.
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