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betreffend das deutsche Patent 36 45 276

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts aufgrund der
mundlichen  Verhandlung vom  20.Juli 2004 durch den Préasidenten
Dr. Landfermann und die Richter Dipl.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Ihsen, Dipl.-Ing.

Frahauf, Rauch und Dipl.-Ing. Pontzen

fur Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 36 45 276 wird fir nichtig erklart.

2. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

3. Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Hohe von
120 % des jeweils zu vollstreckenden Betrages vorlaufig

vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des deutschen Patents 36 45 276 (Streitpatent) mit der
Bezeichnung ,Sammelhefter”, das aus einer Teilung des Patents 36 16 566
(Stammpatent) hervorgegangen ist. Das Stammpatent ist am 16. Mai 1986 unter
Inanspruchnahme  der  Prioritdt der schweizerischen Patentanmeldung
CH 02 354/85-8 vom 4. Juni 1985 angemeldet worden.

Das Streitpatent ist im Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Patent- und Mar-
kenamt widerrufen und im anschlieBenden Einspruchsbeschwerdeverfahren be-

schrankt aufrechterhalten worden.



Der einzige Patentanspruch lautet in der beschrankten Fassung:

~>ammelhefter mit einer Sammelstrecke mit sattelférmiger
Auflage, auf die an in einem Maschinentakt angetriebenen
Anlegestationen Druckbogen rittlings abgelegt werden, wobei
die Sammelstrecke mit quer zu ihrer Beschickungsrichtung
mit den Druckbogen langs der Auflage wirksamen Mitneh-
mern versehen ist, welche die vereinzelten Druckbogen zu
einem Heftapparat transportieren, von dem die auf der Sam-
melstrecke zusammengetragenen Druckbogen durch min-
destens einen beim Heftvorgang damit gleichlaufenden Heft-
kopf geheftet werden, dadurch gekennzeichnet, dal} paral-
lel zur erwahnten Sammelstrecke wenigstens eine ihr zum
Beschicken nachfolgende weitere Sammelstrecke mit sattel-
formiger Auflage (3) und mit Mitnehmern (6) vorhanden ist,
dalR mit jedem Maschinentakt die Anlegestationen (7, 8, 9)
nacheinander jeweils eine der einander folgenden Sammel-
strecken mit einem Druckbogen beschicken und die auf der
weiteren Sammelstrecke zusammengetragenen Druckbogen
durch mindestens einen beim Heftvorgang damit gleichlau-
fenden weiteren Heftkopf (12, 13, 33) des Heftapparates (9)
geheftet werden, und dal’R die zusammengetragenen Druck-
bogen im Wirkbereich des Heftapparates (9) relativ zu den
Sammelstrecken stillstehen und die Heftkdpfe (12, 13, 33)
beim Heftvorgang jeweils wahrend eines Bewegungsweges

den Sammelstrecken im Gleichlauf folgen.*

Die Klagerin zu 2. ist der urspriinglich von der Klagerin zu 1. erhobenen Klage bei-

getreten.



Die Klagerinnen machen geltend:

Der Gegenstand des Anspruchs des Streitpatents gehe Uber
den Inhalt der urspringlich eingereichten Unterlagen zum
Stammpatent hinaus. Diesen Unterlagen kénne der Fach-
mann einen Gleichlauf von Heftkopfpaaren und Sammel-
strecken nur in Verbindung mit einer Hin- und Herbewegung
der Heftkopfpaare und mit einem gleichzeitigen Heften der
Heftkopfe entnehmen. Mit dem Streitpatent wirden dagegen
die Merkmale des Hin- und Herpendelns sowie des gleichzei-
tigen Heftens nicht beansprucht. Das Merkmal des Gleich-
laufs von Heftkopfpaaren und Sammelstrecken werde im an-
gegriffenen Anspruch isoliert genannt. Daher werde mit dem
Anspruch des Streitpatents eine urspringlich nicht offenbarte
Teillehre beansprucht.

Der Schutzbereich des Streitpatents sei gegeniber dem
Stammpatent unzuléassig erweitert. Im Streitpatent sei nam-
lich — anders als im Stammpatent — nicht mehr vorgesehen,
dass ,bei allen Sammelstrecken die Druckbogen mit der offe-
nen Seite voran gegen die Sammelstrecke geférdert und auf-
gespreizt werden“, weshalb das Streitpatent auch andere Be-
schickungsvorgénge umfasse. AufRerdem konnten nach dem
Wortlaut von Anspruch 1 des Streitpatents der erste und der
zweite Heftkopf beliebigen Sammelstrecken zugeordnet wer-
den, wahrend beim Stammpatent die Zuordnung zu benach-
barten Sammelstrecken zwingend vorgesehen sei. Zwar er-
fasse der Nichtigkeitsgrund der Schutzbereichserweiterung
nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs nicht die
Erweiterung eines Teilpatents gegeniber dem Stammpatent.
Mit den schutzenswerten Interessen des Wettbewerbs, der
sich auf die Zasurwirkung der Stammpatenterteilung verlas-



sen habe, sei es jedoch unvereinbar, wenn im vorliegenden
Fall die Patentinhaberin 9% Jahre nach der Erteilung des
Stammpatents und unter Ausschopfung des gesamten Of-
fenbarungsgehalts der Stammanmeldung einen Patentan-
spruch vorlege, der auch solche Ausfuhrungsformen umfas-
se, die erst nach der Erteilung des Stammpatents auf den
Markt gelangt seien.

- Der Gegenstand des Anspruchs des Streitpatents sei nicht
patentfahig. Fir den Fachmann sei dieser Gegenstand aus
dem Stand der Technik ohne erfinderisches Zutun aufzufin-

den.

Die Klagerinnen nennen hierzu u.a. folgende Druckschriften

deutsche Auslegeschrift DE 1114 779 (D1)
europaische Patentschrift 0 095 603 B1 (Anlage 8)
deutsche Offenlegungsschrift 31 08 551 Al (Anlage 10),

wobei die Druckschrift nach Anlage 8 sowie der Inhalt der Druckschrift nach Anla-
ge 10, die der parallelen schweizerischen Patentschrift CH 645 074 A5 entspricht,
im vorausgegangenen Einspruchsbeschwerdeverfahren bereits berlcksichtigt

wurden.

Bezuglich der Bewertung dieser Druckschriften und zur Stltzung ihrer Argumenta-

tion berufen sich die Klagerinnen u.a. auf das

- Urteil des Bundesgerichtshofs vom 26. Mai 1998 in der Pa-
tentnichtigkeitssache X ZR 20/96 betreffend das européaische
Patent 0 095 603 (Anlage 9)

- Parteigutachten des Herrn Prof. Dr. Ing. F... vom



- 2. April 2004 (Anlage 13)
sowie ein

- gerichtliches Sachverstandigengutachten des Herrn Prof.
Dr. Ing. K... im Verfahren X ZR 226/02 vor dem Bun-

- desgerichtshof betreffend das Stammpatent (Anlage 14).

Die Klagerinnen beantragen,

das deutsche Patent 36 45 276 fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen.

Sie tritt dem Vorbringen der Kléagerinnen in allen Punkten entgegen.

Eine unzulassige Erweiterung gegenuber der Ursprungsoffenbarung liege nicht
vor. Das von den Nichtigkeitsklagerinnen beanstandete Merkmal 7 sei unbedenk-
lich. Die Beschreibung der Ausfuhrungsbeispiele in den urspringlich eingereichten
Unterlagen befasse sich ausschlief3lich mit der Bedeutung der Mitbewegung der
Heftkopfpaare jeweils wahrend ihres Gleichlaufs mit den Sammelstrecken fur die
Funktion des Sammelhefters. Der Teil der Schwenkbewegung des Biigels, wel-
cher der Zuruckfihrung der Heftkopfpaare in ihre Ausgangsstellung fur den
nachsten Heftvorgang dient, sei in den gesamten Unterlagen an keiner Stelle als

bedeutsam fir die Funktion des Sammelhefters erortert.

Auch eine unzul&ssige Erweiterung des Schutzbereichs liege nicht vor. Das erge-
be sich eindeutig aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs.

Die Patentfahigkeit sei gegeben. Der Fachmann kombiniere die Lehre der Druck-
schrift D1 nicht ohne weiteres mit der Lehre der Druckschrift nach Anlage 10. In

dem Sammeln kompletter Druckbahnen und dem Sammeln einzeln gefalteter



Druckbogen liege ein signifikanter Unterschied. Die jeweiligen Vorrichtungen seien

zu diesen speziellen Zwecken eingerichtet.

Die Beklagte stutzt ihnre Argumentation insbesondere auf folgende Unterlagen:

- gerichtliches Sachverstandigengutachten des Herrn Prof. Dr. Ing. K...
im Verfahren 2 U 106/95 vor dem OLG Ddusseldorf betreffend das
Stammpatent 36 16 566 (Anlage N2)

- gerichtliches Sachverstandigengutachten des Herrn Prof. Dr. Ing. K...
im Verfahren 2 U 133/91 vor dem OLG Ddusseldorf betreffend das
Stammpatent (Anlage N3)

- Urteil des Bundespatentgerichts vom 25. Juni 2002 in der Patentnichtig-
keitssache 2 Ni 15/01 betreffend das Stammpatent (Anlage N4)

- europaische Offenlegungsschrift EP 0 095 603 Al (Anlage N6)

- gerichtliches Sachverstandigengutachten des Herrn Prof. Dr. Ing.

- K... Verfahren X ZR 20/96 vor dem Bundesgerichtshof betreffend das
europaische Patent 0 095 603 (Anlage N7)

- deutsche Offenlegungsschrift 26 31 058 Al (Anlage N8).

Wegen weiterer Einzelheiten des Vorbringens der Parteien wird auf die einge-

reichten Schriftsatze nebst Anlagen Bezug genommen.

Entscheidungsgrinde

Die Klage ist zulassig. Das gilt auch fur den Beitritt der Klagerin zu 2., auf den sich

die Beklagte in der mundlichen Verhandlung ohne Widerspruch eingelassen hat.



Die Klage ist auch begriundet.

1. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung mit folgenden Merkmalen (gegliedert
entsprechend der von der Beklagten als Anlage N1 zur Klageerwiderung vom
21. August 2003 eingereichten Merkmalsanalyse):

Sammelhefter

1. mit einer Sammelstrecke
1.1 die Sammelstrecke weist eine sattelformige Auflage auf
1.2 auf die Auflage werden an in einem Maschinentakt angetriebenen Anle-
gestationen Druckbogen rittlings abgelegt
1.3 die Sammelstrecke ist mit quer zu ihrer Beschickungsrichtung mit den
Druckbogen langs der Auflage wirksamen Mitnehmern versehen
1.4 die Mitnehmer transportieren die vereinzelten Druckbogen zu einem

Heftapparat

2. von dem Heftapparat werden die auf der Sammelstrecke zusammengetrage-
nen Druckbogen durch mindestens einen beim Heftvorgang damit gleichlau-

fenden Heftkopf geheftet

3. parallel zur erwdhnten Sammelstrecke wenigstens eine ihr zum Beschicken
nachfolgende weitere Sammelstrecke mit sattelférmiger Auflage (3) und mit

Mitnehmern (6) vorhanden

4. mit jedem Maschinentakt beschicken die Anlegestationen (7, 8, 9) nacheinan-
der jeweils eine der einander folgenden Sammelstrecken mit einem Druckbo-

gen



5. die auf der weiteren Sammelstrecke zusammengetragenen Druckbogen wer-
den durch mindestens einen beim Heftvorgang damit gleichlaufenden weiteren
Heftkopf (12, 13, 33) des Heftapparates (9) geheftet

6. die zusammengetragenen Druckbogen stehen im Wirkbereich des Heftappa-

rates (9) relativ zu den Sammelstrecken still

7. die Heftkopfe (12, 13, 33) folgen beim Heftvorgang jeweils wahrend eines Be-

wegungsweges den Sammelstrecken im Gleichlauf.

Dabei sind die Merkmalsgruppen 1.2 und 1.4 im Hinblick auf die gewéhlte Patent-

kategorie eines Erzeugnispatents so zu verstehen, dass

- auf die Auflage an in einem Maschinentakt angetriebenen Anlegestatio-
nen Druckbogen rittlings ablegbar sind (Merkmal 1.2) und
- von den Mitnehmern die vereinzelten Druckbogen zu einem Heftappa-

rat transportierbar sind (Merkmal 1.4).

Mit der so verstandenen Vorrichtung ist die dem Streitpatent zugrundeliegende
Aufgabe geldst, einen Sammelhefter dahingehend auszubilden, dass ohne Verlust

an Verarbeitungsprazision eine Steigerung der Produktionsleistung erreicht wird.

Kern der Erfindung ist hierbei, dass bei einem Sammelhefter mit mindestens zwei
parallelen Sammelstrecken die jeweils einer der Sammelstrecken zugeordneten
Heftkopfe eines Heftapparates beim Heftvorgang der Bewegung der Sammel-

strecken im Gleichlauf folgen.

2. Eine unzulassige Erweiterung gegeniber der Ursprungsoffenbarung (8 22
Abs. 1i.V.m. 8§ 21 Abs. 1 Nr. 4 PatG) durch das Weglassen der von den Klagerin-
nen angefihrten Merkmale des Hin- und Herpendelns der Heftkopfpaare und des
gleichzeitigen Heftens der Heftkdpfe ist nach Uberzeugung des Senats nicht gege-
ben.
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Alle Gegenstande, die sich einem Fachmann aus den urspringlich eingereichten
Unterlagen einer Anmeldung ohne weiteres erschlie3en, kdnnen zum Gegenstand
eines Patents gemacht werden. Der Anmelder hat es in der Hand, sein Patent
durch die Aufnahme einzelner oder samtlicher Merkmale eines in der Beschrei-
bung dargestellten Ausfihrungsbeispiels zu beschrénken, sofern diese Merkmale
je fur sich, aber auch zusammen den durch die Erfindung erzielten Erfolg férdern.
Es gibt keinen Rechtssatz des Inhalts, dass ein Patentanspruch nur in der Weise
beschrankt werden kénne, dass samtliche Merkmale eines Ausfuhrungsbeispiels,
die der Losung ,forderlich” sind, insgesamt aufgenommen werden mussten (BGH
GRUR 1990, 432 — Spleil3kammer).

Den urspringlich eingereichten Unterlagen entnimmt der Fachmann als nachteilig
am Stand der Technik, dass fiur den Heftvorgang nur ein Bruchteil eines Maschi-
nentaktes zur Verfligung stehe (s Anlage 3, S 5 Abs 2). Die Erfindung habe den
Vorteil, dass fur den Heftvorgang entsprechend mehr Zeit zur Verfigung stehe
(s S 7, 3. vollst Abs). Der Fachmann erkennt ohne weiteres, dass die langere Zeit-
dauer fur das Heften allein dadurch gewonnen wird, dass der Heftkopf wahrend ei-
nes Bewegungsweges der Auflage (mit den rittlings darauf ruhenden und zu hef-
tenden Druckbogen) mit gleicher Geschwindigkeit folgt (s S 10 Z 1 und 2). Diese
Gleichlaufbewegung von Heftkopf und Auflage ist maf3geblich. Es kommt nicht
darauf an, wie der Heftkopf wieder in seine Ausgangslage gebracht wird. Es
kommt auch nicht darauf an, ob bei mehreren Heftkdpfen diese gleichzeitig die
Heftoperation ausfuhren. Wesentlich ist nur, dass die Heftkbpfe innerhalb des
LZeitfensters® heften, wahrend dessen sie sich im Gleichlauf mit den Auflagen be-
finden.

Dass die Heftkopfe, die den Sammelstrecken beim Heftvorgang jeweils wahrend
eines Bewegungsweges im Gleichlauf folgen, nicht nur durch eine Pendelbewe-
gung in ihre Ausgangslage zurickgefuhrt werden kdnnen und auch nicht zwingend
gleichzeitig heften missen, verdeutlicht der Hinweis auf die mégliche Verwendung
eines an sich bekannten Rotationsheftapparates (s S 14 der urspringlichen Unter-

lagen). Dessen ublicherweise an seinem Umfang verteilt angeordnete Heftkdpfe
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rotieren um eine Drehachse und heften nacheinander an einer bestimmten Heftpo-
sition.

Im Ubrigen sind die pendelnde Bewegung der Heftkdpfe und der Antrieb der Heft-
kopfe im Gleichtakt in den urspringlichen Unterlagen in den Unteransprichen 4
und 5 erwéhnt, als besondere Ausgestaltungen der Vorrichtung nach dem Haupt-
anspruch. Auch das ist fur den Fachmann ein Hinweis darauf, das auch andere

Ausgestaltungen der Erfindung méglich sind.

3. Eine Erweiterung des Schutzbereichs (8 22 Abs. 1 PatG) liegt nicht vor.
Dieser Nichtigkeitsgrund kann nur auf Anderungen gestiitzt werden, die an einem
Patent in einem Verfahren nach der Patenterteilung, d.h. in einem Einspruchs-
oder Beschrénkungsverfahren oder in einem friiheren Nichtigkeitsverfahren, vor-
genommen werden (Schulte, PatG, 6. Aufl., 8 22 Rdn. 13). Wird ein Patent im Ein-
spruchsverfahren geteilt, kbnnen dagegen Merkmale des auf die Teilanmeldung
erteilten Patents das Stammpatent, das diese Merkmale nicht vorsieht, nicht er-
weitern. Durch die Teilungserklarung entsteht namlich eine eigenstandige Anmel-
dung, fur die ein Prifungsantrag gestellt worden ist (§ 60 Abs. 1 Satz 2 PatG).
Dementsprechend handelt es sich bei dem Patent, das auf die Trennanmeldung
erteilt wird, um ein gegenuber dem Stammpatent vollig selbstandiges Schutzrecht,
durch das der Schutzbereich des Stammpatents nicht berihrt werden kann.

Unter dem Gesichtspunkt einer Schutzbereichserweiterung ergeben sich daher
auch aus der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs, wonach bei einer Teilung
des Patents im Einspruchsverfahren der Gegenstand des Stammpatents nicht die
Grenze dessen bildet, was als Patentgegenstand im abgeteilten Verfahren bean-
sprucht werden kann (GRUR 1992, 38, 39 f. — Strallenkehrmaschine; GRUR
2003, 47, 49 f. — Sammelhefter), keine Konsequenzen. Es ist zwar richtig, dass
sich fur Wettbewerber Harten ergeben kdnnen, wenn diese auf Grund der Teilung
des Patents — u.U. wie hier Jahre nach Erteilung des Stammpatents — mit einem
weiteren aus der Ursprungsoffenbarung abgeleiteten Patent konfrontiert werden,
das in seinen Merkmalen teilweise Uber das Stammpatent hinausgeht. Letztlich

sind diese Harten jedoch eine Folge der gesetzgeberischen Entscheidung, die Tei-
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lung im Einspruchsverfahren tberhaupt zu ermdglichen. Es wird Aufgabe des Ge-
setzgebers sein, diese Rechtslage kiinftig einer Uberpriifung zu unterziehen (vgl.
Busse/Keukenschrijver, PatG, 6. Aufl., 8 60 Rdn. 3).

4. Der Gegenstand des einzigen Patentanspruchs des Streitpatents ist jedoch
nicht patentfahig (8 22 Abs. 1i.V.m. 8§ 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG).

Er ist unbestritten neu. Keine der im Verfahren befindlichen oder in den Vorverfah-
ren bertcksichtigten Druckschriften zeigt einen Sammelhefter mit wenigstens zwei
parallelen Sammelstrecken und wenigstens zwei Heftkbpfen, bei dem die Heft-
kopfe beim Heftvorgang jeweils wéahrend eines Bewegungsweges den Sammel-

strecken im Gleichlauf folgen.

Auch die gewerbliche Anwendbarkeit ist offensichtlich vorhanden.

Der Gegenstand des einzigen Patentanspruchs beruht jedoch nicht auf einer erfin-
derischen Tatigkeit, weil er sich fir den Fachmann — einen Dipl.-Ing. (FH oder
Univ) der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjahriger Berufserfahrung im Bau
und Betrieb von Papierverarbeitungsmaschinen — am Prioritatstag des Streitpa-
tents in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab.

Der Senat geht bei der Beurteilung der erfinderischen Téatigkeit von der deutschen
Offenlegungsschrift DE 31 08 551 Al (Anlage 10) als dem n&chstkommenden

Stand der Technik aus.

Diese Druckschrift zeigt und beschreibt ein Verfahren und eine Vorrichtung zum
Bilden mehrblattriger Druckprodukte, also eine Sammelvorrichtung. Die Vorrich-
tung verfugt Uber eine Stitzeinrichtung (Trommel 45) mit einem stegartigen Stiitz-
element 47, Uber das an einer ersten Eingabestelle 48 von einem Transporteur 52
ein Druckbogen, bestehend aus zwei zusammenhangenden Seiten 7, einer ersten
zickzackférmig gefalteten Bahn 1la mit der den Ricken des Druckbogens bilden-
den Faltstelle rittlings ablegbar ist (s S 13 Abs 2 iVm Fig 5 u 6).
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An der bekannten Vorrichtung sind nicht naher dargestellte Transportmittel vorge-
sehen, mit denen die Bahn la — und damit der Druckbogen — quer zur Be-
schickungsrichtung und entlang des Stiitzelements 47 zu einer zweiten Eingabe-
stelle 49 gefuhrt wird, an der ein weiterer Druckbogen einer zweiten Bahn 1b von
einem Transporteur 53 Uber den ersten Druckbogen ablegbar ist. Die auf dem
Stutzelement 47 Ubereinandergelegten Druckbogen werden zu einer dritten Einga-
bestelle 50 gefiihrt, an der von einem Transporteur 54 ein dritter Druckbogen einer
dritten Bahn 1c dartber ablegbar ist (s S 14 Abs 2 iVm Fig 5). Von dort ist das fer-
tig zusammengestellte Druckprodukt, wenn auch noch im Verbund mit weiteren
durch das Ubereinanderlegen der Bahnen entstandenen Druckprodukten, von den
vorgenannten Transportmitteln entlang des Stitzelements 47 zu einem Heftappa-
rat 62 transportierbar. Von diesem Heftapparat 62 werden die auf dem Stltzele-
ment 47 zusammengetragenen Druckbogen geheftet (s S 15 Z 19 bis 25 iVm
Fig 7).

Das Stiutzelement 47 entspricht hierbei einer streitpatentgemallen Sammelstrecke
mit einer sattelformigen Auflage und die Transporteure 52, 53, 54 entsprechen

den im Maschinentakt angetriebenen Anlegestationen.

Die Stutzeinrichtung 45 der bekannten Vorrichtung dient zwar zum Abstitzen von
Bahnen 1a, 1b, 1c mit Leporellofaltung, die durch noch miteinander verbundene
Druckbogen gebildet werden (siehe Anspruch 7). Dies stellt jedoch eine Zweckan-
gabe dar, durch die eine Vorrichtung nicht auf den genannten Zweck beschrankt
ist (BGH GRUR 91, 436 — Befestigungsvorrichtung Il — bei IV 2c). Die bekannte
Sammelvorrichtung ist fir den Fachmann erkennbar auch zum Sammeln verein-
zelter Druckbogen geeignet. Die Sammelstrecken (Stutzelemente) mussen hierfir
nicht eigens hergerichtet werden. Sammelstrecken mit einer sattelférmigen Aufla-
ge, auf die bereits vereinzelte Druckbogen rittlings abgelegt werden kdénnen, sind
dem Fachmann hinlanglich bekannt (bspw aus EP 0 095 603 Al — Anlage N6) und
unterscheiden sich in Aufbau und Wirkung durch nichts von dem Stitzelement

nach der Anlage 10.
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Der Einwand der Beklagten, dass die bekannte Vorrichtung nach Anlage 10 fir
vereinzelte Druckbogen nicht geeignet sei, weil die im wesentlichen radial ange-
ordneten Druckbogen beim Drehen der Trommel von den Stitzelementen nach
unten herabfallen wirden, wohingegen die Bahn mit Leporellofaltung sich selbst
halten wirde, greift nicht. Zum einen ist der Senat davon Uberzeugt, dass ohne
geeignete Abstitzungsmal3inamen nach unten bei einer trommelférmigen Sam-
melvorrichtung vom unteren Bereich der Trommel sowohl vereinzelte Druckbogen
als auch die sich dort befindenden Teile der Bahn mit Leporellofaltung, wegen der
geringen Eigensteifigkeit einer solchen Bahn, von den Sammelstrecken herabfal-
len wirden. Der Fachmann wirde deshalb in jedem Fall entsprechende Vorkeh-
rungen treffen, um dieses zu verhindern. Zum anderen behalten die auf den Stitz-
elementen rittlings aufliegenden Druckbogen bei der in der Anlage 10 weiter be-
schriebenen Variante mit einer Anordnung der Stitzelemente in einer Ebene nach
Art von Leitersprossen dariiber hinaus stets ihre vertikale, nach unten hangende
Lage bei. Ein Herabfallen auch von bereits vereinzelten Druckbogen ist bei dieser

Variante daher ausgeschlossen.

Die Beklagte wendet weiter ein, dass der Bundesgerichtshof in seinem Urteil vom
26. Mai 1998 in der Patentnichtigkeitssache X ZR 20/96 (Anlage 9) betreffend das
europaische Patent 0 095 603 (Anlage 8) in dem Sammeln kompletter Druckbah-
nen entsprechend der Druckschrift nach Anlage 10 und dem Sammeln von einzeln
gefalteten Druckbogen einen signifikanten Unterschied sehe.

Der BGH hat in dem angefuhrten Urteil (Anlage 9) die Druckschrift nach Anlage 10
nicht mit dem Gegenstand des Streitpatents, sondern mit einer Erfindung (EP
0 095 603 B1 — Anlage 8) verglichen, bei der es sich nicht um eine Vorrichtung all-
gemeiner Art handelt, die unter anderem auch zum Sammeln von einzelnen, gefal-
teten Druckbogen verwendet werden kann. Diese Erfindung nach Anlage 8 ist viel-
mehr auf eine zu einem speziellen Zweck eingerichtete Vorrichtung gegenstand-
lich eingeschrankt, was der Patentanspruch 1 der EP 0 095 603 B1 (Anlage 8) in
mehrfacher Hinsicht zum Ausdruck bringt (s S 8 des Urteils gem Anlage 9). Die
Merkmale des dort beurteilten Anspruchs 1 sind im wesentlichen auf die spezielle
Ausbildung der Zuforderer gerichtet, um einzelne, gefaltete Druckbogen rittlings
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auf die Aufnahmesattel eines Sammelforderers auflegen zu kébnnen. Dagegen fin-
det sich im Patentanspruch des Streitpatents eine Angabe zum Zweck der Vorrich-
tung lediglich im Merkmal 1.4 der Gliederung, wonach von den Mitnehmern die

vereinzelten Druckbogen zu einem Heftapparat transportierbar sind. Eine speziel-

le, allein diesem Zweck dienende konstruktive Ausgestaltung der Vorrichtung ist

jedoch nicht beansprucht.

Die Merkmale 1. sowie 1.1 und 1.2 der Gliederung des Anspruchs des Streitpa-
tents sind bei der Vorrichtung nach Anlage 10 somit verwirklicht. Die gegenstandli-

chen Merkmale der Merkmalsgruppen 1.3 und 1.4 sind bis auf die Ausbildung

der Fordermittel als Mithehmer verwirklicht und das Merkmal 2 ist bis auf den mit

der Sammelstrecke gleichlaufenden Heftkopf ebenfalls verwirklicht.

Die Stutzeinrichtung 45 der bekannten Vorrichtung weist parallel zu dem Stitzele-
ment 47 weitere den streitpatentgemalien Sammelstrecken entsprechende Stitz-
elemente 47 auf, die an einer drehend angetriebenen Trommel 45 radial abste-
hend und axial Uber die Trommellange sich erstreckend angeordnet sind (s Fig 5
bis 7 der Anlage 10) oder in einer ebenen Flache in der Art von Leitersprossen an-
geordnet sind (s S 17 Abs 4 in Anlage 10). Auch auf diesen weiteren Sammel-
strecken wirken Transportmittel fur den Transport der auf den Stitzelementen an-
gelegten Druckbogen entlang dieser Stitzelemente auf die Druckbogen ein. Das

Merkmal 3 ist bis auf die Ausbildung der Foérdermittel als Mithehmer verwirklicht.

Die auf einer Kreisbahn oder sonst endlos umlaufend einander folgenden Sam-
melstrecken (Stitzelemente 47) der bekannten Vorrichtung sind mit jedem Ma-
schinentakt von den Transporteuren nacheinander jeweils mit einem Druckbogen

beschickbar (s Fig 5 u 6 der Anlage 10). Merkmal 4 ist daher verwirklicht.

Die auf allen Sammelstrecken zusammengetragenen Druckbogen werden von
dem erwahnten Heftapparat 62 geheftet (s S 15 Z 23 bis 25 der Anlage 10). Der in
Fig 7 der Anlage 10 schematisch dargestellte Heftapparat 62 ist fir den Fachmann
ohne weiteres als ein herkdmmlicher Rotationsheftapparat erkennbar. Dies hat
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auch die Beklagte beim Verfassen der Streitpatentschrift nicht anders gesehen (s
Sp 3 Z 33 bis 40 des Streitpatents) und entspricht ebenfalls der Auffassung des
Sachverstandigen Prof. Kinne bspw in dem von der Beklagten genannten Gut-
achten nach Anlage N3 (s S 43 Abs 4 vorl Satz der Anlage N3). Ein solcher Rota-
tionsheftapparat weist tblicherweise mehrere an seinem Umfang verteilte Heftkop-
fe auf, die nacheinander an einer definierten Heftposition vorbeigefiihrt werden
und dort heften. Diese Heftposition ist in der Fig 7 der Anlage 10 mit dem Bezugs-
zeichen 6’ versehen (die den Ricken eines fertig zusammengestellten Druckpro-
dukts bildende Faltstelle, mit der das Druckprodukt auf der Auflage eines Stitzele-
ments der Sammelvorrichtung aufliegt). Fir den Fachmann ist platt selbstver-
standlich, dass die Drehgeschwindigkeiten des Rotationsheftapparates und der
Sammeltrommel bzw die Férdergeschwindigkeit der endlos umlaufenden Sammel-
strecken so eingestellt werden, dass an der Heftposition einem jeden Stitzele-
ment 47 einer der Heftkdpfe des Rotationsheftapparates 62 gegentbersteht.
Merkmal 5 ist bis auf den mit der Sammelstrecke gleichlaufenden Heftkopf ver-

wirklicht.

Nach Fig 5 der Anlage 10 ist der Heftapparat 62 dem Endbereich der Trommel 45
zugeordnet, in dem die Steigung der schraubenlinienférmig angelegten Bahnen
la, 1b, 1c wieder Null ist, so dass die zusammengetragenen Druckbogen im Wirk-
bereich des Heftapparates 62 relativ zu den Sammelstrecken 47 still stehen.

Merkmal 6 ist daher verwirklicht.

Der mit dem Patentanspruch des Streitpatents beanspruchte Sammelhefter unter-
scheidet sich gegenstandlich von dem in der Anlage 10 offenbarten Sammelhefter
somit dadurch, dass die Mittel fir den Transport der Druckbogen entlang der Sam-

melstrecken als Mitnehmer ausgebildet sind und die Heftkdpfe beim Heftvorgang

jeweils wahrend eines Bewequngsweges den Sammelstrecken im Gleichlauf fol-

gen.

Es gehort zum Fachwissen des zustandigen Fachmannes, dass die Eigensteifig-
keit einer Papierbahn mit leicht auseinander gezogener Leporellofaltung aus ei-
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nem fir die Herstellung von Druckprodukten Ublicherweise verwendeten Druckpa-
pier mit einem Flachengewicht bis ca 40 g/m? gering ist. Beim Aufbringen einer
Querkraft bspw an einer Faltstelle sind nach Uberzeugung des Senats bestenfalls
die durch diese Faltstelle verbundenen Seiten der Druckbogen in einer definierten
Lage zueinander. Da die Druckbogen jedoch sowohl an den Anlegestationen als
auch an der Heftstation auf der Auflage einer jeden Sammelstrecke jeweils exakt
positioniert sein mussen, ist es fur den Fachmann naheliegend — auch um die an
den Auflagen eventuell auftretende Reibung zu Gberwinden — die Fordermittel, mit
denen die Druckbogen Uber die Auflage bewegt werden, unmittelbar im Bereich
der Auflage einer jeden Sammelstrecke an den Druckbogen angreifen zu lassen.
Ein Mittel seiner Wahl, um rittlings auf einer Auflage aufliegende Druckbogen ent-
lang dieser Auflage zu transportieren, sind Mithehmer.

Die Beklagte fuhrt dazu aus, es sei — auch nach Ansicht des gerichtlichen Sach-
verstandigen Prof. Kiinne in dem Gutachten nach Anlage 14 — nicht naheliegend,
die Druckbogen mittels Mitnehmern entlang der Sammelstrecken zu férdern, well
es hierzu bei Sammeltrommeln mit sattelférmigen Auflagen kein Vorbild gebe (s
S 46 Abs 4 bis 6 in Anlage 14). Hierzu ist anzumerken, dass dieses Gutachten
nach Anlage 14, ebenso wie die von der Beklagten noch genannten Gutachten,
Urteile und BeschlUsse, nicht das Streitpatent, sondern andere Gegenstande be-
treffen, namlich das Stammpatent bzw das europaische Patent 0 095 603. Zudem
ist der Gegenstand des Streitpatents nicht auf einen Sammelhefter mit einer Sam-
meltrommel beschrankt und das Vorschieben von rittlings abgelegten Druckbogen
entlang einer Schiene (Sammelstrecke) mittels Mithehmern ist dem Fachmann
aus dem Stand der Technik zumindest seit dem Veroffentlichungstag 7. Dezem-
ber 1983 der europaischen Offenlegungsschrift EP 0 095 603 Al (Anlage N6) be-
kannt (s dort S 1 Z 15 bis 17).

Im Ubrigen stellt auch Prof. K... in seinem Gutachten gem Anlage 14 zum
Stammpatent bei der Diskussion der Druckschrift DE 31 08 551 Al (Anlage 10)

fest: ,Fur diese Forderung der Druckbahnen liegen dem Fachmann mehrere Mdg-

lichkeiten nahe, es sind nicht ausschlie3lich Mithehmer mdéglich.” (s S 35 Abs 3,

mittleres Drittel der Anlage 14).
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Wie in der Streitpatentschrift zutreffend ausgefiihrt, steht bei einer Vorrichtung
nach der schweizerischen Patentschrift 645 074 (die der Anlage 10 entspricht) fur
das lagerichtige DurchschieBen der Heftklammern nur eine infinitesimal kurze
Zeitspanne zur Verfigung, da sich die Bewegungsbahnen der zu heftenden Falt-
stelle 6" und des betreffenden Heftkopfes des Rotationsheftapparats 62 im Quer-
schnitt betrachtet nur in einem Punkt berihren und auf3erhalb dieses Punktes von-
einander weg bewegen. Bei hohen Durchlaufgeschwindigkeiten ist ein prazises
und lagerichtiges Heften damit nicht zu bewaltigen (s Sp 3 Z 40 bis 52 der Streit-
patentschrift).

Bei der Suche nach Losungen der dem Streitpatent zugrunde liegenden Aufgabe,
einen Sammelhefter dahingehend auszubilden, dass ohne Verlust an Verarbei-
tungsprazision eine Steigerung der Produktionsleistung erreicht wird, konnte der
Fachmann die auf demselben Fachgebiet liegende deutsche Auslegeschrift
1114 779 (Druckschrift D1) nicht aul3er Acht lassen. Aus dieser Druckschrift ist
dem Fachmann ein Sammelhefter bekannt, bei dem die Arbeitsgeschwindigkeit
wesentlich beschleunigt werden kann (s Sp 1 Z 34 bis 40). Hierzu ist das lagerich-
tige Heften der Broschiren wahrend der Bewegung der endlos umlaufenden, in
der Art von Leitersprossen angeordneten Querstege 2 mit den darauf gesammel-
ten und ruhenden Broschiren notwendig (s Sp 6 Z 3 bis 10). Demgemass muss
eine Verschiebung der Heftkdpfe 41 entsprechend der Bewegung der Querstege 2
eingestellt werden (s Sp 4 Z 39 bis 43). Die Heftkopfe 41 der Heftvorrichtung 105
folgen daher beim Heftvorgang jeweils wéhrend eines Bewegungsweges den als
Sammelstrecken dienenden Querstegen 2 im Gleichlauf.

Der Fachmann erhalt durch diese Lehre der D1 somit einen deutlichen Hinweis
darauf, zur aufgabengemalen Steigerung der Produktionsleistung bei einem Sam-
melhefter, bei dem die auf Sammelstrecken zusammengestellten und rittlings auf-
liegenden Bogen wie bei der Vorrichtung nach Anlage 10 im Bereich der Heftvor-
richtung relativ zu den Sammelstrecken still stehen und der Heftvorrichtung mit
ihrem zu heftenden Rucken quer zur Foérderrichtung (Bewegungsrichtung der
Sammelstrecken) liegend zugefuhrt werden, die Heftkbpfe des Heftapparates
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beim Heftvorgang jeweils wahrend eines Bewegungsweges den Sammelstrecken
im Gleichlauf folgen zu lassen. Die fur den Fachmann daher naheliegende Anwen-
dung der Lehre der D1 bei einer Vorrichtung nach Anlage 10 fuhrt dazu, die Heft-
kopfe des aus der Anlage 10 bekannten Rotationsheftapparates so zu gestalten,
dass diese zumindest wahrend des fur einen prazisen Heftvorgang erforderlichen
Zeitraumes dem Bewegungsweg der Sammelstrecken im Gleichlauf folgen kon-
nen. Ob die konstruktive Umsetzung, entsprechend der Darlegung des Sachver-
standigen Prof. Kiinne in dem von der Beklagten als Anlage N2 vorgelegten Gut-
achten zum Stammpatent (s S 20 drittletzte Zeile bis S 22 Abs 2 in Anlage N2), im
Bereich fachiblichen Handelns lag oder ob technische Schwierigkeiten hierbei zu
Uberwinden gewesen waren, war hier nicht zu entscheiden, da der Wortlaut des
mit der Klage angegriffenen Patentanspruchs entsprechende Merkmale nicht auf-

weist.

Der einzige Patentanspruch des Streitpatents hat aus diesen Erwagungen keinen

Bestand.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm 8§91 Abs 1 ZPO, die

Entscheidung Uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit auf § 99 Abs 1 PatG iVvm § 709

Satz1u 2 ZPO.

Dr. Landfermann lhsen Frahauf Rauch Pontzen

Ko
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