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betreffend das europäische Patent EP 2 596 945

(DE 60 2009 025 165)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf die münd-

liche Verhandlung vom 10. März 2020 durch die Richterin Kopacek als

Vorsitzende sowie die Richterin Hartlieb, die Richter Dr.-Ing. Krüger und

Dipl.-Ing. Univ. Dipl.-Wirtsch.-Ing. (FH) Ausfelder und die Richterin

Dipl.-Ing. Univ. Schenk

für Recht erkannt:

I. Das europäische Patent 2 596 945 wird mit Wirkung für das

Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland für nichtig

erklärt.

II. Die Kosten des Verfahrens trägt die Beklagte.

III. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Höhe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrags vorläufig vollstreckbar.

T a t b es ta n d

Mit ihrer Klage begehrt die Klägerin die Nichtigerklärung des auch mit Wirkung

für die Bundesrepublik Deutschland erteilten und in der Verfahrenssprache

Englisch veröffentlichten europäischen Patents 2 596 945 (Streitpatent), das

beim Deutschen Patent- und Markenamt unter dem Aktenzeichen
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DE 60 2009 025 165 geführt wird. Es wurde unter Inanspruchnahme der Priori-

tät der US-amerikanischen Anmeldung US 115269P vom 17. November 2008

am 17. November 2009 international angemeldet, als WO 2010/057206 A2

offengelegt, davon unter der EP Anmeldenummer 12184327.0 abgezweigt und

am 29. Mai 2013 als EP 2 596 945 A1 offengelegt. Es trägt die Bezeichnung

„COMPACT DUNNAGE CONVERSION MACHINE“ („Kompakte Maschine zur

Umwandlung von Packmaterial“).

Das Streitpatent, das vollumfänglich angegriffen wird, umfasst in seiner erteil-

ten Fassung 6 Ansprüche mit einem Hauptanspruch 1 und auf diesen unmittel-

bar oder mittelbar rückbezogene Untersprüche 2 bis 6.

Der Anspruch 1 des Streitpatents in der erteilten Fassung lautet in der Verfah-

renssprache Englisch:
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In der deutschen Übersetzung lautet der erteilte Anspruch 1:

Wegen des Wortlauts der übrigen Ansprüche 2 bis 6 wird auf die Streitpatent-

schrift in der B1-Fassung verwiesen.

Die Klägerin greift das erteilte Streitpatent in vollem Umfang – und folgend alle

von der Beklagten für eine hilfsweise Verteidigung eingereichten geänderten

Fassungen, gegenüber denen die Klägerin noch weitere Einwände geltend

macht – wegen fehlender Patentfähigkeit (Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1 IntPatÜbkG

i.V.m. Art. 138 Abs. 1 lit. a) EPÜ, Art. 52 bis Art. 57 EPÜ) an, da es ihm an

Neuheit und erfinderischer Tätigkeit mangele.

Der Senat hat den Parteien gemäß § 83 PatG einen qualifizierten Hinweis vom

20. September 2019 erteilt und in der mündlichen Verhandlung am

10. März 2020 einen weiteren rechtlichen Hinweis gegeben.
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Die Beklagte hat auf den Hinweis vom 20. September 2019 mit Schriftsatz vom

29. November 2019 Hilfsanträge 1 bis 4 in englischer Sprache sowie in deut-

scher Übersetzung eingereicht.
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Wegen des Wortlauts der sich daran anschließenden Ansprüche nach den

jeweiligen Hilfsanträgen wird auf den Schriftsatz der Beklagten vom 29. Novem-

ber 2019 verwiesen.

Im Rahmen der Begründung ihres Einwands der fehlenden Patentfähigkeit und

zur Stützung ihres Vortrags im Übrigen verweist die Klägerin auf folgende, mit

der Klage oder im Rahmen eines ergänzenden Vortrags noch eingeführte bzw.

bereits im Erteilungsverfahren berücksichtigte Druckschriften oder übrige Ent-

gegenhaltungen und Unterlagen:

KK1 Anlagenkonvolut Verletzungsklage v. 04.09.2017,

KK2 Anlagenkonvolut Klageerwiderung v. 22.12.2017,

KK3 Replik der Klägerin und Nichtigkeitsbeklagten im Verletzungsver-

fahren v. 03.04.2018,
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KK4, KK8 Duplik der Beklagten und Nichtigkeitsklägerin im Verletzungsver-

fahren v. 18.06.2018,

KK5 Urt. des LG Düsseldorf … v. 16.10.2018,

KK6 Berufungsschrift der im Verletzungsprozess Beklagten v.

26.10.2018 und Verfügung des OLG Düsseldorf v. 31.10.2018,

KK7 Schreiben der Klägerin und Berufungsbeklagten an das OLG

Düsseldorf v. 20.03.2019,

KK9 Berufungsbegründung der Klägerin an das OLG Düsseldorf v.

16.01.2019,

KK10 Schreiben der im Verletzungsprozess Beklagten an Klägerin v.

03.04.2018,

KK11 Berufungsreplik der Klägerin vom 07.06.2019,

A1 EP 2 596 945 B1, Streitpatent,

A2, A3 Merkmalsanalysen (englisch, deutsch),

A4 WO 2010/057206 A2,

O1 DE 695 03 128 T2,

O2 Lock-Maschine Easypack,

O2a Lock-Maschine Easypack, Vergrößerung von O2, S. 8, oberes

Bild,

O3 2002-Maschine Easypack,

O3a Fotografien der Maschine „Easypack“ (2002),

O3b Maschine „Easypack“ (2002), Vergrößerung von O3a. S. 10,

unteres Bild,

O4 ERCO-Maschine Easypack, Bilder 1 bis 8,

O4a ERCO-Maschine Easypack, Vergrößerung von O4, S. 4, Bild 7

u. 8,

O5 Broschüre (Ausgabe Juni 2008),

O6 CD mit Video,

O7 Handelsregisterauszug der E…,

O8 Fotografien der Maschine „Easypack“ (1997),

O9 Kaufvertrag zwischen Easypack und Lock (1997),

O10 Eidesstattliche Versicherung von Hr. D., v. 19.04.2018,

O11 Registerauszug zum Unternehmen L… GmbH,
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O12 Eidesstattliche Versicherung von Hr. W., L…, v.

05.04.2018,

O13 Lock-Maschine (1997), schematische Abb. u. Draufsicht-Foto-

grafie,

P1 WO 01/98071 A2,

P2 US 470 896 A,

P3 US 2003/0092552 A1,

P4 US 2007/0281847 A1,

D1 EP 2 326 496 B1,

D2 US 7 083 560 B2,

D3 US 6 106 452 A,

D3a DE 694 00 576 T2,

D4 EP 2 937 212 A1,

D5 US 5 593 376 A,

D5a DE 695 26 808 T2,

D6 US 2004/0052988 A1,

D6a DE 102 42 998 A1,

D7 US 5 906 569 A,

D8 US 8 900 111 B2.

Die Klägerin vertritt die Ansicht, die Nichtigkeitsbegründung ergebe sich aus

einer offenkundigen Vorbenutzung sowie dem druckschriftlichen Stand der

Technik, der im Wesentlichen noch nicht von der Erteilungsbehörde im Prü-

fungsverfahren des Streitpatents berücksichtigt worden sei.

Ein wesentlicher Nichtigkeitsgrund basiere auf mehreren offenkundigen Vorbe-

nutzungen, die auf das gleiche technische Prinzip eines Form- und Förder-

mechanismus einer Packmaterialumwandlungsmaschine gegründet seien.

Diese Konstruktion sei annähernd über ein Jahrzehnt vor dem Zeitrang des

Streitpatents vertrieben worden. Dazu gehöre die Basistechnik der „Easypack“-

Verpackungsmaterialmaschine (Anlage O1) sowie drei weitere in Verkehr

gebrachte Verpackungsmaschinen O2, O3 und O4. Alle drei Maschinen hätten
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annähernd den jeweils gleichen technischen Aufbau einer durch das Streit-

patent beanspruchten Umwandlungsbaugruppe mit demontierbarer und ent-

fernbarer Einheit aus Drehteil/Schachtwandabschnitt für eine vereinfachte

Papierstaubeseitigung. Für die Richtigkeit des Aufbaus der Maschinen und den

Vertrieb ohne Geheimhaltungsvereinbarung bietet die Klägerin Zeugenbeweis

an.

Patentanspruch 1 des Streitpatents sei gegenüber der offenkundigen Vorbenut-

zung der Maschine „Easypack“ (O2, O3 und O4) nicht neu. Eine fehlende Neu-

heit gegenüber der Vorbenutzung der Maschine „Easypack“ sei auch hinsicht-

lich der Unteransprüche 2, 3, 5 und 6 gegeben.

Es gebe aus Sicht der Nichtigkeitsklägerin keine technische Lehre, die das

Streitpatent als neu, geschweige denn erfinderisch gegenüber dem Stand der

Technik, insbesondere gegenüber den offenkundigen Vorbenutzungen O2 bis

O4 und dem druckschriftlichen Stand der Technik nach D2, D3 und D5 bis D8

hervorheben könne. Grundsätzlich sei festzustellen, dass die Entfernbarkeit

eines Deformationsrads mit Teilen des Leitschachts weg von dem gegenüber-

liegenden Deformationsrad samt anderem Schachtteil eine schlichte Notwen-

digkeit sei, um eine gestaute Papierbahn in der Packungsmaterialmaschine zu

beseitigen. Es dränge sich dem Fachmann auf, einen Papierstau dadurch zu

beheben, dass eines der Deformationsräder samt Lagerstruktur, welches die

Deformationszonen definiere, von dem anderen Deformationsrad zu entfernen

sei, um eine Zugriffsmöglichkeit herbeizuführen.

D7 offenbare ausdrücklich Wartung und Reparatur von Verpackungsmaterial-

Maschinen, indem ein Gehäuseteil von dem anderen separiert werde. D7

offenbare auch eine verschwenkbare Unterbaugruppe zur Beseitigung von

Papierstau.
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Die Klägerin sieht die Aufgabe des Streitpatents in der Lösung einer spezifi-

schen zweistufigen Aufgabe, nämlich zum einen Vermeidung einer Papierver-

stopfung und zum anderen eine einfache Überprüfung, Wartung, also Beseiti-

gung eines entstandenen Papierstaus (vgl. Abs. [0007] des Streitpatents). Die

Aufgabe der Verhinderung und Minimierung von Papierstau werde durch die

anspruchsgemäße gemeinsame Beweglichkeit des Verformungsrads sowie der

Schachtwand gelöst wie in Abs. [0020] und [0021] angegeben. Die weitere Auf-

gabe der Wartung solle gemäß Streitpatent durch die Separierbarkeit und

anschließende Entfernbarkeit mittels Lösen und Beseitigen der Befestigungs-

schraube sowie vollständigen Demontierens und Abnehmen der Untereinheit

realisiert sein, wie es in dem einzigen Ausführungsbeispiel angegeben sei. Zur

Auslegung weist die Klägerin darauf hin, dass der Begriff „Schacht“ wohl

unstrittig sei. Jede Begrenzung des Pfads sei als Schacht anzusehen. Die

Merkmalsgruppe M1.3, einzeln oder als Einheit gelesen, fordere nur die Mög-

lichkeit einer Entfernbarkeit der Unterbaugruppe bestehend aus einem irgend-

wie gearteten Drehelement und einem irgendwie begrenzenden Schachtteil.

Soweit die Beklagte bestreite, dass die Easypack-Maschinen vor dem Priori-

tätsdatum des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden

seien, trägt die Klägerin ausführlich vor, dass das Unternehmen Easypack

bereits deutlich vor dem Prioritätstag des Streitpatents und über mehrere Jahre

hinweg in Deutschland Packmaterialumformungsmaschinen ohne Geheimhal-

tungsvereinbarung vertrieben/ausgeliefert und damit öffentlich vorbenutzt

habe.

Die Klägerin stellt den Antrag,

das europäische Patent 2 596 945 mit Wirkung für das Hoheitsgebiet

der Bundesrepublik Deutschland für nichtig zu erklären.
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Die Beklagte stellt den Antrag,

die Klage abzuweisen, hilfsweise die Klage abzuweisen, soweit das

Streitpatent mit den Anspruchssätzen gemäß den Hilfsanträgen 1 bis 4,

eingereicht mit Schriftsatz vom 29. November 2019, verteidigt wird.

Sie legt ihrerseits folgende Dokumente vor:

B1 US 4 717 613, Stand der Technik,

B2 US 5 123 889, Stand der Technik,

B3 US 5 803 893, Stand der Technik,

B4 Merkmalsgliederung des Anspruchs 1,

und vertritt die Auffassung, das Streitpatent sei patentfähig. Die Nichtigkeits-

klage sei daher nicht begründet.

Sie tritt der Auffassung der Klägerin in allen Punkten entgegen und vertritt die

Auffassung, die Aufgabe des Streitpatents bestehe darin, einige Funktionen der

Packmaterialumformungsmaschine zu verbessern. U. a. sollten durch die Ver-

besserungen Verstopfungen der Maschine durch das Ausgangsmaterial mini-

miert bzw. verhindert sowie die Überprüfung und Wartung erleichtert werden.

Die Beklagte hatte zunächst bezüglich der drei angeblich offenkundig vorbe-

nutzten Maschinen des Unternehmens „Easypack“ mit Nichtwissen bestritten,

ob die Easypack-Maschinen so ausgestaltet seien, wie in den Abbildungen

Anlagen O2 bis O4 wiedergegeben und ob die Easypack-Maschinen vor dem

Prioritätsdatum des Streitpatents der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden

seien, dies aber dann mit Schriftsatz vom 16. August 2019, Seite 2; Punkt 4,

Absatz 2, Satz 2 (KK7 im Berufungsverfahren vor dem OLG Düsseldorf mit

Schriftsatz vom 20. März 2019, Seite 2, 1. Absatz) nicht mehr bestritten.
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Mit Schriftsatz vom 16. August 2019 hat die Beklagte erklärt, die Klägerin habe

zwischenzeitlich Kenntnis von einer vorbenutzten Easy Pack Maschine erlangt,

deren Ausgestaltung den Abbildungen nach Anlage O4 entspreche. Folglich

nehme die Beklagte explizit Abstand davon, die Ausgestaltung der Easy Pack

Maschinen weiterhin mit Nichtwissen zu bestreiten. Sie hat einen Hilfsantrag in

deutscher Sprache eingereicht, mit dem die zusätzlichen Merkmale M1.2.1 und

M1.2.2 eingeführt werden, dass der Schacht quer beabstandete Seitenflächen

umfasse und eine untere Wand umfasse, die um das untere rotierende Element

herum angeordnet sei, welche die erfindungsgemäße Form des begrenzenden

Schachts räumlich strukturell genauer bestimmten. Die Merkmale seien in der

Beschreibung offenbart, für den Fachmann klar und stellten keine Zwischen-

verallgemeinerung dar, die Frage der Lagerung der rotierenden Elemente sei

unabhängig von der zu lösenden Aufgabe, einen Papierstau zu verhindern. Der

erteilte Patentanspruch 1 sei neu gegenüber dem Gegenstand der offenkundi-

gen Vorbenutzung, da zumindest das Merkmal M1.2 nicht offenbart sei, denn

wie aus Bild 8 der Anlage O4 ersichtlich, sei der Bereich um das untere rotie-

rende Element herum komplett offen und nicht begrenzt.

Da die offenkundig vorbenutzte Packmaschine schon keinen Schacht offen-

bare, fehle es auch an den mit dem Hilfsantrag neu hinzugefügten Merkmalen.

Entgegen der Ansicht der Klägerin stellten die beiden Blechelemente, die sich

hinter dem unteren Element befinden, keine untere Schachtwand dar, die den

Pfad zwischen den Zahnrädern begrenzt. Anders als die Klägerin meine, habe

es für den Fachmann auch nicht nahegelegen, das bei der offenkundig vor-

benutzten Packmaschine vorhandene „Loch“ im unteren Bereich des Schachtes

durch eine Verlängerung der vorhandenen unteren Wand zu schließen; dafür

spreche auch die beinahe 10 Jahre unveränderte Herstellung der Maschine.

Auf den qualifizierten Hinweis des Senats vom 20. September 2019 hat die

Beklagte mit Schriftsatz vom 29. November 2019 Hilfsanträge 1 bis 4 in engli-

scher Sprache eingereicht, wobei Hilfsantrag 1 dem bereits am 16. August 2019

eingereichten Hilfsantrag entspreche.
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Die Beklagte führt weiter aus, dass die Auslegung des Senats hinsichtlich M1

zu breit sei. Hinsichtlich der Auslegung des Merkmals M1.2.2 ist sie der Ansicht,

dass eine untere Wand, die um das untere rotierende Element herumlaufe,

zumindest die Welle des unteren rotierenden Elementes überdecken müsse

und damit zumindest im Wesentlichen frei von größeren Öffnungen um das

untere rotierende Element herumreiche.

Die offenkundige Vorbenutzung gemäß Anlage O4 nehme den Gegenstand des

Patentanspruchs 1 des Hauptantrags nicht neuheitsschädlich vorweg, da diese

zumindest das Merkmal M1.2 nicht zeige. Da der gesamte Bereich vor und um

die Antriebswelle des unteren rotierenden Elementes völlig offen sei, könne

sich das Papier beim Einführen oder auch im Betrieb aufstauen. Dass der Kanal

an anderen Stellen, die für die Führung des Materials durch die rotierenden

Elemente irrelevant seien, offen sei, wie in Figur 12 des Streitpatents gezeigt,

stehe damit nicht im Widerspruch. Auch der Patentanspruch 1 gemäß Hilfsan-

trag 1 werde durch die offenkundige Vorbenutzung gemäß Anlage O4 nicht

neuheitsschädlich vorweggenommen, da diese die Merkmale M1.2 und M1.2.2

nicht zeige. Das von der Klägerin und vom Senat angeführte U-förmige Blech

im Bereich des unteren Zahnrades könne ebenfalls nicht als eine untere Wand

angesehen werden, die um das untere rotierende Element herum angeordnet

sei, denn dieses Blech beginne erst weit hinter der Antriebswelle des unteren

Zahnrades, wie aus der Vergrößerung des Bildes 8 aus Anlage O4 klar ersicht-

lich sei.

Im Übrigen wird auf die zwischen den Parteien gewechselten Schriftsätze samt

allen Anlagen sowie auf das Protokoll der mündlichen Verhandlung vom

10. März 2020 samt Anlagen verwiesen.
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E n t sc h e i d un gs g r ün d e

Die Klage, mit der der Nichtigkeitsgrund der fehlenden Patentfähigkeit nach

Artikel II § 6 Absatz 1 Nr. 1 IntPatÜG, Artikel 138 Absatz 1 lit. a) EPÜ i. V. m.

Artikel 52 bis Artikel 57 EPÜ geltend gemacht wird, ist zulässig. Sie ist auch

begründet. Denn das Streitpatent erweist sich sowohl in der erteilten Fassung

wie auch in den Fassungen der Hilfsanträge 1 bis 4 wegen mangelnder Patent-

fähigkeit als nicht rechtsbeständig. Es ist daher für nichtig zu erklären.

I.

1. Das Streitpatent gemäß Patentschrift (im folgenden PS) betrifft eine Pack-

materialumwandlungsmaschine und Verbesserungen von Packmaterialumwand-

lungsmaschinen (vgl. Streitpatentschrift, Abs. [0001] PS).

Aus dem Stand der Technik (US 4 717 613 A; US 5 123 889 A; und US 5 803 893 A)

sind verschiedene Packmaterialumwandlungsmaschinen bekannt. Der Beschrei-

bung des Streitpatents zufolge wandeln übliche Packmaterialumwandlungsmaschi-

nen in ihrer Umwandlungsbaugruppe, die bahnförmiges Papier zur Herstellung des

Verpackungsprodukts von einem stromaufwärtigen Ende zu einem stromabwärti-

gen Ende fördert, in ein relativ dazu dickeres und weniger dichtes Packmaterialpro-

dukt um. Während des Herstellungsprozesses wird das Papier nach innen und in

Längsrichtung zerknittert und in diesem Zustand fixiert. Mit dem hergestellten Pack-

material kann die Beschädigung von verpackten Produkten während des Versands

verhindert werden (vgl. Abs. [0002] - [0003] PS).

2. Davon ausgehend bezeichnet es das Streitpatent als Aufgabe der Erfindung,

die Wartung und Inspektion solcher Packmaterialumwandlungsmaschinen sowie

das Entfernen von Papier zu erleichtern. Außerdem soll bei einem mehrlagigen

Blattausgangsmaterial eine gleichmäßigere Spannung bei der Verarbeitung in der
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Maschine vorliegen und die Beschickung der Maschine mit unterschiedlich vorlie-

gendem Ausgangsmaterial ermöglicht werden (vgl. Abs. [0007], [0025] PS).

3. Zur Lösung der genannten Aufgabe schlägt der übersetzte Patentan-

spruch 1 in der erteilten Fassung nach Merkmalen gegliedert Folgendes vor:

M1 A dunnage conversion machine (20) Eine Packmaterialumwandlungsma-

schine (20)

M1 for converting a sheet stock material

into a relatively thicker and less

dense dunnage product, comprising:

zur Umwandlung eines bahnförmigen

Ausgangsmaterials in ein relativ dazu

dickeres und weniger dichtes Packmate-

rialprodukt, aufweisend:

M1.1 a conversion assembly (32) eine Umwandlungsbaugruppe (32),

M1.1 that includes a pair of rotating mem-

bers (60) mounted for rotation about

respective axes to feed stock mate-

rial along a path between the rotating

members (60),

welche ein Paar rotierender Elemen-

te (60) umfasst, welche befestigt sind für

eine Rotation um entsprechende Ach-

sen, um das Ausgangsmaterial entlang

eines Pfades zwischen den rotierenden

Elementen (60) zuzuführen,

M1.2 and a chute (52) that bounds the

path,

und weiterhin einen Schacht (52) um-

fasst, welcher den Pfad begrenzt,

M1.3 where a portion of the chute (52) and

one of the rotating members (60) are

part of a subassembly (124)

wobei ein Teil des Schachts (52) und

eines der rotierenden Elemente (60) Teil

einer Unterbaugruppe (124) sind,

M1.3 that can be removed from the

conversion assembly (32)

welche von der Umwandlungsbau-

gruppe (32) als eine Einheit entfernt wer-

den kann,

M1.3 as a unit separate from another por-

tion of the chute (52) and the other

rotating member.

welche von einem anderen Teil des

Schachtes (52) und dem anderen rotie-

renden Element unabhängig ist.
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Die folgende Übersicht fasst weiterhin alle nach Hauptantrag und Hilfsanträ-

gen 1 bis 4 verteidigten Fassungen des Patentanspruchs 1 nach Merkmalen

gegliedert zusammen (Änderungen gegenüber der erteilten Fassung sind durch

Unterstreichung gekennzeichnet, die hochgestellten Indizes beziehen sich auf

die Aufnahme von Merkmalen in den jeweiligen Hilfsanträgen 1, 2, 3 oder 4

gegenüber dem Hauptantrag):

HA Hi1 Hi2 Hi3

M1 A dunnage conversion machine (20) for con-
verting a sheet stock material into a rela-
tively thicker and less dense dunnage prod-
uct, comprising:

X X X X

M1.1 a conversion assembly (32) that includes a
pair of rotating members (60) mounted for
rotation about respective axes to feed stock
material along a path between the rotating
members (60),

X X X X

M1.2 and a chute (52) that bounds the path, X

M1.2Hi1-3 and a chute (112) that bounds the path, X X X

M1.2.1Hi1-3 where the chute comprises transversally-
spaced side walls (126);

X X X

M1.2.2Hi1 where the chute comprises a bottom wall,
arranged around the lower rotating member;

X

M1.2.2Hi2-3 where the chute comprises a bottom wall,
arranged around the lower rotating member;
and

X X

M1.2.3Hi2-4 where the conversion assembly (32) in-
cludes a forming assembly (24) that forms a
sheet stock material into one strip of dun-
nage

X X

M1.2.4Hi3 having lateral crumpled pillow portions and
a central connected band;

X

M1.3 where a portion of the chute (52) and one of
the rotating members (60) are part of a sub-
assembly (124) that can be removed from
the conversion assembly (32) as a unit
separate from another portion of the
chute (52) and the other rotating member.

X

M1.3Hi1-3 where a portion of the chute (112) and one
of the rotating members (60) are part of a
subassembly (124) that can be removed
from the conversion assembly (32) as a unit
separate from another portion of the
chute (112) and the other rotating member.

X X X
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Hi4

M1 A dunnage conversion machine (20) for converting a sheet
stock material into a relatively thicker and less dense dunnage
product, comprising:

X

M1.1 a conversion assembly (32) that includes a pair of rotating
members (60) mounted for rotation about respective axes to
feed stock material along a path between the rotating mem-
bers (60),

X

M1.2.3Hi2-4 where the conversion assembly (32) includes a forming
assembly (24) that forms a sheet stock material into one strip
of dunnage,

X

M1.2.3Hi4 wherein the forming assembly (24) comprising a longitudinally
converging chute (52);

X

M1.2Hi4 and a guide chute (112) that bounds the path, X

M1.2.1Hi4 where the guide chute comprises transversally-spaced side
walls (126);

X

M1.2.2Hi4 where the guide chute (112) comprises a bottom wall, arranged
around the lower rotating member; and

X

M1.3Hi4 where a portion of the guide chute (112) and one of the rotating
members (60) are part of a subassembly (124) that can be
removed from the conversion assembly (32) as a unit separate
from another portion of the guide chute (112) and the other
rotating member.

X

4. Als für den Erfindungsgegenstand zuständiger Fachmann ist ein Ingenieur

der Fachrichtung Verpackungstechnik mit einem Abschluss als Diplom-Ingenieur

oder als Bachelor of Engineering an einer Fachhochschule mit mehrjähriger Erfah-

rung in der Entwicklung und Konstruktion von Packmaterial-Umwandlungsmaschi-

nen anzusehen.

II.

1. Die stets gebotene Auslegung eines Patentanspruchs nach Art. 69

Abs. 1 EPÜ und seiner einzelnen Merkmale hat sich am technischen Sinngehalt

der Merkmale des Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit zu

orientieren (st. Rspr., BGH GRUR 2011, 129 – Fentanyl-TTS; GRUR 2002,

515-519 – Schneidmesser I, m. w. N.).
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Hierbei hat die Auslegung losgelöst vom Stand der Technik zu erfolgen und ist

nur im Lichte der Gesamtoffenbarung der Patentschrift zu bestimmen (BGH

GRUR 2012, 1124 – Polymerschaum I; GRUR 2015, 868 – Polymerschaum II).

Sie hat sich am Sinngehalt des betreffenden Merkmals im Kontext der Patent-

schrift zu orientieren und an der Funktion, die dieses Merkmal für sich und im

Zusammenwirken mit den übrigen Merkmalen des Patentanspruchs bei der

Herbeiführung des erfindungsgemäßen Erfolgs hat. Es ist deshalb maßgeblich,

was der angesprochene Fachmann – auch unter Einbeziehung seines Vorver-

ständnisses (BGH GRUR 2008, 887 – Momentanpol II) – danach bei unbefan-

gener Betrachtung dem Patentanspruch als Erfindungsgegenstand entnimmt.

Insoweit kann die Patentschrift im Hinblick auf die gebrauchten Begriffe auch

ihr eigenes Lexikon darstellen (BGH GRUR 1999, 909 – Spannschraube; Mitt.

2000, 105 – Extrusionskopf).

Zu betonen ist, dass solche Bestandteile der Beschreibung, die in den Patent-

ansprüchen keinen Niederschlag gefunden haben, grundsätzlich nicht in den

Patentschutz einbezogen sind und die Beschreibung nur insoweit berücksich-

tigt werden darf, als sie sich als Erläuterung des Gegenstands des Patentan-

spruchs lesen lässt (BGHZ 189, 330 = GRUR 2011, 701, 705 – Okklusionsvor-

richtung) wie auch die subjektiv im Patent genannte Aufgabe angesichts des

Vorrangs des Patentanspruchs nicht zu einer sachlichen Einengung des durch

den Wortsinn des Patentanspruchs festgelegten Gegenstands führen darf

(BGHZ 211, 1 – Pemetrexed, unter Hinweis auf Urteil vom 4. Februar 2010

– Xa ZR 36/08, GRUR 2010, 602 Rn. 27 – Gelenkanordnung; Urteil vom

17. Juli 2012 – X ZR 113/11, GRUR 2012, 1122 Rn. 22 – Palettenbehälter III).
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2. Zum Hauptantrag

Das Merkmal M1 gibt an, dass die beanspruchte Vorrichtung eine Packmate-

rialumwandlungsmaschine ist, die geeignet sein muss, aus dem Ausgangsma-

terial „sheet stock material“ ein Verpackungspolster „dunnage“ herzustellen.

Dazu muss die beanspruchte Vorrichtung so

ausgebildet sein, dass sie für die Umwand-

lung eines bahnförmigen Ausgangsmateri-

als in ein relativ dazu dickeres und weniger

dichtes Packmaterialprodukt geeignet ist.

Gemäß Merkmal M1.1 weist die Packmate-

rialumwandlungsmaschine eine Umwand-

lungsbaugruppe „conversion assembly 32“

auf.

Merkmal M1.1 gibt vor, dass die Umwand-

lungsbaugruppe „conversion assembly 32“

der Packmaterialumwandlungsmaschine ein

Paar rotierender Elemente „a pair of rotating

members“ umfasst, welche zur Rotation um

entsprechende Achsen montiert sind. Die rotierenden Elemente sind so ange-

bracht, dass das Papier zwischen ihnen entlang eines Pfades befördert wird.

Im allgemeinen Sprachgebrauch sind damit jegliche rotierenden Elemente der

Maschine umfasst, die geeignet sind, das Papier zwischen sich weiter zu trans-

portieren bzw. das Papier in die gewünschte Richtung vorzuschieben. Über die

Struktur und Anordnung der rotierenden Elemente zueinander wird in Merkmal

M1.1 keine Aussage gemacht. Somit können die rotierenden Elemente jede

beliebige Struktur und Anordnung zueinander aufweisen, die geeignet ist, das

Papier zwischen sich zu befördern.
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Nach dem Verständnis des Fachmanns kann die

Umwandlungsbaugruppe auch viele Paare rotie-

render Elemente umfassen, sofern die Anzahl von

oberen Formzahnrädern nebeneinander auf einer

oberen Achse und eine gleich große Anzahl von

unteren Formzahnrädern nebeneinander auf einer

unteren Achse vorgesehen sind.

Entsprechend Merkmal M1.2 weist die Umwand-

lungsbaugruppe neben den rotierenden Elementen noch einen Schacht „chute“

auf, der den Förderpfad des Papiers begrenzt.

Wie sich aus Abs. [0020] PS, Zeilen 12-14 ergibt, ist damit der Schacht „guide

chute“ 112 gemeint, nicht dagegen der Schacht „converging chute“ 52, vgl. Abs.

[0011] PS, Zeilen 40-42 und 50-53.

Hierbei wird der Schacht durch Seitenwände und horizontale Begrenzungen

festgelegt, die unmittelbar mit dem Papier in Kontakt stehen und den Förderweg

des Papiers ebnen bzw. begrenzen. Somit sind zusätzlich zu den rotierenden

Elementen entsprechende Begrenzungen notwendig, die den Schacht definie-

ren.

Nicht festgelegt ist, dass der Schacht „chute 112“ aus feststehenden Bauteilen

bestehen muss (vgl. Abs. [0021] PS). Merkmal M1.2 fordert zudem lediglich,

dass der Schacht auch aus einem umhüllenden Kanal gebildet werden kann,

innerhalb dessen das Papier „stock material“ über Zahnräder oder andere Ein-

bauten geführt wird.
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Der Schacht muss nicht vollständig

geschlossen sein. Denn wie aus dem

Ausführungsbeispiel (vgl. Fig. 12) her-

vorgeht, ist für das in das Formzahnrad-

paar einlaufende Papier keine lücken-

lose Begrenzung nach oben durch

einen Schacht vorgesehen.

Sofern die Beklagte der Auffassung ist,

nach dem Anspruchswortlaut mit „chute

that bounds the path“ sei ausgeschlos-

sen, dass weiter entfernte Bauteile den Pfad begrenzenden Bauteile darstellen,

trifft dies nicht zu. Nach dem Verständnis des Fachmanns können auch weiter

entfernte Bauteile so angeordnet sein, dass sie den Förderweg des Papiers

ebnen bzw. begrenzen. Der Förderweg des Papiers wird durch die Umformbau-

gruppe über die rotierenden Elemente in Verbindung mit den seitlichen und

horizontalen Wänden begrenzt, die mit dem Papier in Förderrichtung in Kontakt

stehen und dessen Pfad ebnen.

Auch die Behauptung der Beklagten, in Absatz [0026] des Streitpatents werde

nicht die Funktionalität der Elemente beschrieben, vielmehr würde auf ein kon-

struktives Element abgestellt, kann nicht greifen. Denn der Fachmann, der die

Angabe „that bounds the path“ auch mit Bezugnahme von Absatz [0026] PS als

Angabe einer Funktion versteht, legt das Merkmal so aus, dass ein anspruchs-

gemäßer Schacht funktional und konstruktiv sicherstellt, dass das umzuwan-

delnde Material zwischen den rotierenden Elementen hindurchgeführt und in

das gewünschte Produkt umgeformt wird.
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Gemäß Merkmal M1.3 besteht der Schacht aus mehreren Teilen, wobei ein Teil

des Schachts „a portion of the chute“ und eines der rotierenden Elemente „one

of the rotating elements“ Teile einer Unterbaugruppe „part of a subassembly“

sind.

Die Unterbaugruppe muss gemäß Merkmal M1.3 von der Umwandlungsbau-

gruppe entfernt werden können. Der Fachmann entnimmt dieser Eignungsan-

gabe, dass nach einem Zusammenbau der Maschine auch eine Demontage der

Unterbaugruppe möglich ist. Zur Entfernung der Unterbaugruppe von der

Umwandlungsbaugruppe kommen mehrere Möglichkeiten in Betracht. So kann

nach der Beschreibung des Ausführungsbeispiels die Demontage durch den

Einsatz von Werkzeug und Entfernen von Befestigungsbauteilen „Removing

those bolts 122“ bewerkstelligt werden (vgl. Fig. 12, 13 i.V.m. mit Abs. [0022],

[0023] PS).

Wird die Unterbaugruppe von der Umwandlungsbaugruppe entfernt, muss sie

von einem anderen Teil des Schachts und dem anderen rotierenden Element

getrennt sein „as a unit separate from another portion of the chute (52) and the

other rotating member“. Dies bewirkt, dass sie nach der Trennung funktionell

nicht mehr miteinander in Kontakt stehen.

Die Parteien stimmen darin überein, dass das Merkmal M1.3 auch dann schon

erfüllt sei, wenn die Unterbaugruppe von der Umwandlungsbaugruppe wegge-

klappt bzw. verschwenkt werden kann. Ausgehend von einem üblichen Ver-

ständnis des Begriffs „entfernen“ muss es sich nicht zwingend um eine körper-

liche Trennung der Baugruppen handeln, wie dies auch in der Beschreibung

und den Figuren des Streitpatents offenbart ist; ein „Verschwenken“ fällt daher

ebenso unter den Begriff des „Entfernens“.
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3. Zu den Hilfsanträgen 1 bis 4

In den Merkmalen M1.2Hi1-3 und M1.3Hi1-3 wird gegenüber den vorhergehenden

Anträgen konkretisiert, dass der Schacht „chute“ als Schacht „chute 112“ aus-

gebildet ist.

Laut Merkmal M1.2.1Hi1-3 umfasst der Schacht mehrere quer beabstandete Sei-

tenwände „transversally-spaced side walls 126“. Der

Fachmann entnimmt aus Abs. [0010] PS, Zeilen 22-

23, dass die Materialförderrichtung die Längsrich-

tung „longitudinal direction“ ist. Die „Querrichtung“

„transversely“ verläuft somit senkrecht zur Förder-

richtung. Beispielhaft ist in Figur 15 gezeigt, dass die

beiden vertikalen Seitenwände 126 zueinander beabstandet den Schacht aus-

bilden.

Das Merkmal M1.2.2Hi1-4 gibt vor, dass der Schacht ferner eine untere Wand

umfasst, die um das untere rotierende Element herum „arranged around the

lower rotating member“ angeordnet ist. Zur Unterscheidung zwischen oberen

und unteren Komponenten der Vorrichtung ist in Absatz [0020] PS angegeben,

dass von dem Paar rotierender Elemente (60) des Merkmals M1.1 das entfern-

bare rotierende Element als oberes rotierendes Element (upper rotating mem-

ber) bezeichnet wird. Merkmal M1.2.2Hi1-4 beschreibt ferner, wie die untere

Wand um das untere rotierende Element herum angeordnet ist. Das Merkmal

umfasst z. B. folgende Ausführungen, wobei eine der Ausführungen eine U-för-

mige Ausgestaltung der unteren Wand (UW) ist, wie die nachfolgende Skizze 1

zeigt:
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Skizze 1

Gestützt wird diese Auslegung durch Figur 9 des Streitpatents (siehe nachfol-

gend), wobei der konvergierende Kanal „converging chute 52“ ersichtlich bis

knapp an die Vorderkante des unteren rotierenden Elements 60 reicht. Ferner

ist ohne weiteres erkennbar, dass links und rechts vom unteren rotierenden

Element 60 eine Ausnehmung vorgesehen ist, siehe unten links. Der Fachmann

erkennt, dass die U-Schenkel der unteren Bodenwand nicht dem Durchmesser

des rotierenden Elements entsprechen, ansonsten wären die U-Schenkel der

unteren Wand so zu sehen wie unten rechts grün eingezeichnet (siehe die drei

dünnen grünen Striche, auf die die roten Pfeile zeigen):

Fig. 9. original mit „LOCH“ Fig. 9 modifiziert mit ganz herumlaufen-

der unterer Wand (grüne Kanten)

Das Merkmal M1.2.2Hi1-4 umfasst deshalb auch eine Ausführung, bei der die

untere Wand mit verkürzten seitlichen U-Schenkeln um das rotierende Element
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angeordnet ist, wobei sich ein Bereich mit je einem „Loch“ (vgl. Skizze 2) am

rotierenden Element ergibt:

Skizze 2

Im Fall einer Anordnung von vielen nebeneinanderliegenden Paaren von obe-

ren und unteren rotierenden Elementen umfasst die anspruchsgemäße untere

Bodenwand gemäß Merkmal M1.2.2Hi1-4 auch eine umlaufend ausgebildete

untere Wand „UW“ (vgl. nachfolgende Skizze 3).

Skizze 3

Darüber hinaus kann die untere Wand nach Merkmal M1.2.2Hi1-4 einstückig oder

auch mehrteilig sein, wobei eine mehrteilige Wand wie z. B. nach Skizze 3 aus
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zwei Querstreben vorn und hinten und drei Längsstreben entlang der rotieren-

den Elemente zusammengesetzt wäre.

Mit den Merkmalen M1.2.1Hi1-3 und M1.2.2Hi1-4 wird der Kanal „chute“ des Merk-

mals M1.2 insoweit weiter festgelegt, dass quer beabstandete Seitenwände und

eine um die rotierenden Elemente angeordnete Bodenwandung Teil des

Schachts sind, der den Pfad des bahnförmigen Ausgangsmaterials (des

Papiers) durch die rotierenden Elemente hindurch begrenzt.

Merkmal M1.2.3Hi2-4 gibt vor, dass die Umwandlungsbaugruppe eine Umform-

baugruppe umfasst, die das bahnförmige Ausgangsmaterial in einen Packma-

terialstreifen „one strip of dunnage“ umformt. Dem entnimmt der Fachmann,

dass die Papierbahn „in ein Stück“ umgeformt wird und dabei nicht z. B. zerteilt

wird (vgl. Abs. [0019] PS).

In Merkmal M1.2.4Hi3 wird festgelegt, dass der umgeformte Packmaterialstrei-

fen zerknitterte kissenartige Bereiche „crumpled pillow portions“ und einen

zentralen verbundenen Bereich „central connected band“ aufweist. Entspre-

chend der Figur 14 i.V.m. Abs. [0012] PS können z. B. überlappende Lagen des

Papiers während der Umformung in der Mitte über die Zahnräder genäht

„stitching“ und die Seitenbereiche gleichzeitig zerknautscht werden, wodurch

ein zentrales Band mit beidseitig kissenartigen Bereichen gebildet wird.

Im Merkmal M1.2.3Hi4 ist ferner gefordert, dass die Umformbaugruppe einen

längslaufenden konvergierenden Schacht aufweist. Einen solchen anspruchs-

gemäßen Aufbau der Packmaterialumwandlungsmaschine entnimmt der Fach-

mann dem Abs. [0011] PS sowie den Figuren 4 und 7, dem zufolge zunächst

ein längslaufender Schacht den Pfad des Papiers vom stromaufwärtigen Ende

zum stromabwärtigen Ende begrenzt, bevor das Papier dann in den Schacht

der Umwandlungsbaugruppe geführt wird.








































