BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL Verkiindet am
19. April 2001
1 Ni 10/00 (EU)
(verbunden mit
1 Ni 12/00)

(Aktenzeichen)
In der Patentnichtigkeitssache

BPatG 253
9.72



betreffend das europaische Patent EP 0 399 540
(=DE 590 03 755)

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mundlichen Verhandlung vom 19. April 2001 unter Mitwirkung des Richters
Dr. Hacker als Vorsitzenden sowie der Richter Dr.-Ing. Barton,

Dipl.-Phys. Dr. Frowein, Dipl.-Phys. Dr. W. Maier und Schramm

fur Recht erkannt:

I. Das europaische Patent 0 399 540 B2 wird fiur das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland im Umfang
der Patentanspriche 1, 3 und 5 sowie der Patentanspri-
che 6 und 7, soweit diese beiden Anspriiche auf die Pa-
tentanspriiche 1, 3 oder 5 rickbezogen sind, fur nichtig
erklart.

Im Ubrigen werden die Klagen abgewiesen.

[I. Von den Kosten des Verfahrens tragen die Beklagte 4,

die Klagerinnen Y%a.



[ll. Das Urteil ist vorlaufig vollstreckbar, fur die Klagerinnen
gegen Sicherheitsleistung in Héhe von je DM 30.000,00,
fur die Beklagte gegen Sicherheitsleistung in Hohe von je
DM 10.000,00.

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 25. Mai 1990 unter Inanspruchnahme der Prio-
ritat der deutschen Voranmeldung P 39 17 110.8-27 vom 26. Mai 1989 angemel-
deten und ua mit Wirkung fir die Bundesrepublik Deutschland erteilten europai-
schen Patents 0 399 540 (Streitpatent), das vom Deutschen Patent- und Marken-
amt unter der Nummer 590 03 755 gefihrt wird und ein Verfahren und eine Vo-
richtung zum Umhdallen von Stiickgut mit einer Stretchfolienhaube sowie eine hier-
mit zu bildende Verpackungseinheit betrifft. Das Streitpatent wurde vom Europai-
schen Patentamt im Einspruchsverfahren beschrankt aufrechterhalten. Im nach-
folgenden Einspruchsbeschwerdeverfahren haben beide beschwerdefiihrenden
Einsprechenden (Klagerinnen des vorliegenden Verfahrens) ihre Beschwerden

zurickgenommen.

In seiner geltenden Fassung (Streitpatentschrift EP 0 399 540 B2) umfal3t das
Streitpatent sieben Patentanspriiche, von denen die Klagerin zu 1) die Anspri-
che 1 bis 3 sowie 6 und 7, die Klagerin zu 2) die Anspriche 1 bis 3 und 5 bis 7
angreift. In der Verfahrenssprache Deutsch haben die Patentanspriiche folgenden
Wortlaut:

1. Verfahren zum Umhillen von Stuckgut/Stickgutstapeln (2)
mit einer Haube (1') aus Stretchfolie, bei dem aus einem
von einem Vorrat zugefiuihrten, dehnbaren ("stretchbaren™)
Seitenfaltenschlauch (1), der im Bevorratungs- und Zufthr-
zustand zwei einander parallele, eng benachbarte ersten
Seitenflachen (4, 4) bestimmter (Zufuhr-)Breite (B) sowie

zwei dazwischen liegende V-férmig nach innen gefaltete



zweite Seitenflachen (5, 5) aufweist und einen um wenig-
stens 10% geringeren Umfang als das zu umhdullende
Stuckgut/der zu umhillende Stapel (2) besitzt vor dem
Stretchen dadurch eine Haube (1') gebildet wird, dal3 der
Seitenfaltenschlauch (1) mit Abstand zu seinem freien Ende
mit einer Quernaht (13) abgeschweil3t und hinter dem die
Haube (1') bildenden Abschnitt von dem Vorrat abgetrennt
wird, wobei die Haube (1) zum Uberziehen Uber das
Stlckgut/den Stickgutstapel (2) vollstandig gedffnet und im
wesentlichen Uber die gesamte Lange auf das zum Uber-
ziehen erforderliche Mal3 gedehnt (= "gestretcht") wird, da-

durch gekennzeichnet,

daRR der Seitenfaltenschlauch (1) mit einer Quernaht (13)
versehen wird, deren Lange (= "ideallange") im wesentli-
chen gleich der zur Quernaht (13) parallelen Breite (1) des
zu umhullenden Stuckgutes/Stuckgutstapels (2) ist wobei in
Fallen, in denen die (Zufiuihr-)Breite (B) des Seitenfalten-
schlauches (1) ungleich der Ideallange der zu bildenden
Quernaht (13) ist, vor dem Legen der Quernaht (13) wenig-
stens der obere Endabschnitt des (danach) die Haube (1')
bildenden Abschnittes des Seitenfaltenschlauches (1) auf
eine der Ideallange der Quernaht (13) entsprechende Breite
gebracht wird; und dal® die Folienhaube so gedehnt wird,
dal3 sich die unteren Folienabschnitte im V-férmigen Dop-
pelungsbereich unter der Spannung der oberen Folienab-

schnitte an das Stiickgut anlegen.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daf}
die Lange (L) der Quernaht (13) wenigstens ca. 95 % der
zu ihr parallelen Breite (1) des Stlickguts (2) ist.

Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeich-
net, dal3 die aus dem Seitenfaltenschlauchabschnitt gebil-



dete Haube (1') nach dem Legen der Quernaht (13) so ge-
dehnt wird, dal3 das die Seitenflachen der Dehnfolienum-
hallung bildende Folienmaterial an allen Seitenflachen im

wesentlichen gleichméaRig gedehnt wird.

Vorrichtung zum Umhiullen von Stickgut/Stickgutstapeln
(2) mit einer Haube (1') aus Dehnfolie (= "Stretchfolie™), mit
einer Schweil3einrichtung (15), mittels welcher aus einem
Seitenfaltenschlauch (1), der einen um wenigstens 10% ge-
ringeren Umfang als das zu umhiullende Stuckgut/der zu
umhullende Stickgutstapel (2) aufweist, vor dem Dehnen
(= "Stretchen™) dadurch eine Haube (1') zu bilden ist, dal3
der Seitenfaltenschlauch (1) mit Abstand zu seinem freien
Ende mit einer Quernaht (13) abzuschweil3en ist mit einer
Trennvorrichtung, mittels welcher der Seitenfaltenschlauch
(1) hinter dem die Haube (1" bildenden Abschnitt abzu-
trennen ist und mit vier Spreizfingern od. dgl. (7), die in das
Innere des die Haube bildenden Seitenfaltenschlauchab-
schnittes einzufahren sowie zum Aufspannen auseinander-
zufahren sind, zur Durchfihrung des Verfahrens nach ei-

nem der Anspriche 1 bis 3 dadurch gekennzeichnet, dafd

die Spreizfinger (7) od. dgl. auszeichnet dimensioniert sind,
um in den oberen Endabschnitt des danach die Haube (1)
bildenden Abschnitts des Seitenfaltenschlauches (1) einzu-
greifen, dal3 die Spreizfinger (7) od. dgl. in Fallen, in denen
die (Zufuhr-)Breite (B) des Seitenfaltenschlauches (1) klei-
ner bzw. groRer als die Ideallange der zu bildenden Quer-
naht (13) ist in einem ersten Arbeitsschritt (Fig. 5) unter
gleichzeitigem teilweisen Verzehr bzw. unter gleichzeitiger
Vertiefung der Seitenfalten (6.1.1., 6.1.2.; 6.2.1., 6.2.2.) oh-
ne Dehnung des Folienmaterials in eine erste Betriebsstel-
ung zu fahren sind, bis die gegenuber der urspringlichen



(Zufuhr-)Bahnbreite (B) veranderte Bahnbreite (B') des Sei-
tenfaltenschlauches (1) gleich oder geringfligig kleiner als
die Breite (1) des Stickgutstapels (2) und damit gleich der
Ideallange der Quernaht (13) ist und dal’ die Spreizfinger
(7) od. dgl. nach dem Legen der Quernaht (13) in einem
zweiten Arbeitsschritt so weit in eine zweite Betriebsstellung
auseinanderzufahren sind, bis die Haube (1) nach einem
vollstandigen Offnen schlieRlich auf ein zum Uberziehen
erforderliches, vorgegebenes Mal3 gedehnt (= "gestretcht")

ist.

Vorrichtung nach Anspruch 4, dadurch gekennzeichnet,
daR die Spreizfinger (7) od. dgl. beim zweiten Arbeitsschritt
so verfahren werden, dal3 das die Seitenflachen der hau-
benférmigen Dehnfolienumhillung bildende Folienmaterial
an allen Seitenflachen im wesentlichen gleichmaRig ge-
dehnt wird.

Ladeeinheit aus Stickgut, welches mit einer aus Dehnfolie
(= "Stretchfolie™) bestehenden Haube umbhillt ist, die aus
einem Seitenfaltenschlauch gebildet ist, der einen um we-
nigstens 10% geringeren Umfang als das zu umhillende
Stuckgut aufweist, und der vor dem Dehnen (= "Stretchen")
mit Abstand zu seinem freien Ende mit einer Quernaht ver-
sehen worden ist, gebildet mittels eines (Arbeits-)Verfah-
rens nach einem der Anspriiche 1 bis 3 und/oder mittels ei-
ner Vorrichtung gemald Anspriichen 4 oder 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daf} die Lange (L) der ungedehnten Quer-
naht (13) wenigstens ca. 95 % der zur Quernaht (13) paral-
lelen Breite (1) des Stiickgutes (2) betragt.



7. Ladeeinheit nach Anspruch 6, dadurch gekennzeichnet,

dal3 die Lange (L) der Quernaht (13) im wesentlichen gleich
der Breite (1) des Stiickgutstapels (2) ist.

Beide Klagerinnen machen im wesentlichen Ubereinstimmend geltend, dal3 der
Gegenstand des Streitpatents Uber den Inhalt der Anmeldung in der eingereichten
Fassung hinausgehe und dal3 die Erfindung nicht so deutlich und vollstandig of-
fenbart sei, dal} ein Fachmann sie ausfihren konne. Sie sind des weiteren der
Auffassung, dal? der Gegenstand des Streitpatents nicht patentfahig sei und be-

rufen sich hierzu auf folgenden druckschriftichen Stand der Technik:

US-Patentschrift 4 050 219 (Anlage K1 der Klagerin zu 1), Anlage 4 der Klage-

rin zu 2));

- Prospekt "Clearly the Best Alternative" der Firma TNT (Anlage K12 der Klagerin
zu 1), Anlage 5 der Klagerin zu 2); im folgenden: "Prospekt Clearly");

- Prospekt "TNT Stretch’n shrink user guide” (Anlage K13 der Klagerin zu 1), An-
lage 6 der Klagerin zu 2); im folgenden: "TNT User Guide");

- Prospekt "Stretch Packaging" der Firma Lachenmeier (Anlage K15 der Klagerin
zu 1), Anlage 7 der Klagerin zu 2); im folgenden: "Prospekt Lachenmeier").

Die Klagerin zu 1) hat als weiteren Stand der Technik genannt:
- DE-OS 30 03 052 (Anlage K2);

- Artikel "Now - a stretch-film pack keeps out dirt and moisture!" aus der Zeit-
schrift "Modern Materials Handling", September 1976 (Anlage K17).

Ferner hat sie als Anlage K14 ein Videoband (englischer Text mit deutscher Uber-
setzung in Anlage K14a/b) zu den Akten gereicht und vorgetragen, dieses Video-
band sei vor dem Prioritatstag des Streitpatents von Mitarbeitern der Firma T...

Interessenten vorgefuhrt worden. Der in dem Videofilm sowie in den Prospekten



gemal Anlage K12 und K13 gezeigte Gegenstand sei durch die Firma T... be-
reits vor dem Prioritatstag der Offentlichkeit zuganglich gemacht worden.

Die Klagerin zu 2) hat den

- Prospekt "COMPTEX" (Anlage 8)

als weiteren Stand der Technik in das Verfahren eingefuhrt.
Die Klagerinnen beantragen tbereinstimmend,

das Streitpatent im Umfang der Patentanspriiche 1 bis 3 so-
wie 6 und 7 mit Wirkung fur das Hoheitsgebiet der Bundesre-

publik Deutschland flr nichtig zu erklaren.
Die Klagerin zu 2) beantragt dartber hinaus,

das Streitpatent auch im Umfang des Patentanspruchs 5 fur

nichtig zu erklaren.
Die Beklagte beantragt,
die Klagen abzuweisen,

hilfsweise

verteidigt sie das Streitpatent nach Mal3gabe der Hilfsantrage 1
bis 4 gemal Anlagen 1 bis 3 zur Sitzungsniederschrift vom
19. April 2001.

Die Beklagte bestreitet die Vorveroffentlichung des Videos gemald Anlage

K14/14a/14b und ist der Klage auch im Ubrigen entgegengetreten.

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die gewechselten Schriftsdtze nebst

hierzu eingereichten Anlagen Bezug genommen.



Das Video gemal Anlage K14 ist in der mindlichen Verhandlung vorgefiihrt wor-

den.

Entscheidungsgrinde

Die Klage, mit der die Nichtigkeitsgriinde der unzuléassigen Erweiterung, der man-
gelnden Ausfuhrbarkeit und der mangelnden Patentfahigkeit (Artll 8§86 Abs 1
Nr 3,2 und 1 IntPatUG iVm Art 138 Abs 1 Buchstc, b und a ivm Art 52 ff EPU)
geltend gemacht werden, ist zulassig, aber nur teilweise begrindet. Die Gegen-
stande der Patentanspriiche 1, 3, 5, 6 und 7 gehen tber den Inhalt der Anmeldung
in der eingereichten Fassung hinaus; insoweit ist das Streitpatent daher teilweise
fur nichtig zu erklaren (Artll 86 Abs1 Nr3IntPatUG iVm Art138 Abs1
Buchst ¢ EPU). Die weitergehenden Klagen erweisen sich dagegen als unbegriin-
det.

1. Das Streitpatent schildert einleitend die Entwicklung der Folienverpackungs-
technik von verschiedenen Schrumpffolien-Verpackungsverfahren tber das Wik-
kelstretchverfahren zum Haubenstretchverfahren (Streitpatentschrift, Abs 0004
bis 0016), dem auch das Verfahren nach Anspruch 1 des Streitpatents zuzure-

chen ist.

Anspruch 1 des Streitpatents geht insoweit aus von einem Verfahren mit folgen-

den Merkmalen 1 bis 4:



-10 -

1. Verfahren zum Umhillen von Stickgut/Stickgutstapeln mit

einer Haube aus Stretchfolie;

2. bei dem aus einem von einem Vorrat zugefuhrten, dehnba-
ren ("stretchbaren") Seitenfaltenschlauch, der im Bevorra-
tungs- und Zufuhrzustand zwei einander parallele, eng be-
nachbarte erste Seitenflachen bestimmter (Zuflhr-)Breite
sowie zwei dazwischen liegende, V-formig nach innen ge-

faltete zweite Seitenflachen aufweist,

2.1 und einen geringeren Umfang als das zu umhullende

Stuckgut/des zu umhillenden Stapel besitzt,

2.2 und zwar einen um mindestens 10% geringeren Umfang;

3. vor dem Stretchen dadurch eine Haube gebildet wird, dass

3.1 der Seitenfaltenschlauch mit Abstand zu seinem freien En-
de mit einer Quernaht abgeschweifl3t und

3.2 hinter dem die Haube bildenden Abschnitt von dem Vorrat

abgetrennt wird;

4. wobei die Haube zum Uberziehen iiber das Stiickgut/den
Stuckgutstapel vollstandig gedffnet und im Wesentlichen
uber die gesamte Lange auf das zum Uberziehen erforder-

liche Mal3 gedehnt (= "gestretcht") wird;
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2. Ein solches Verfahren ist nach den Ausfihrungen in der Beschreibung des
Streitpatents (B2-Schrift, Abs 0017) vor dem Prioritatstag sowohl von der Patent-
inhaberin als auch von ihren Wettbewerbern in der Weise praktiziert worden, dafl3
das Abschweil3en eines Schlauchfolienabschnitts jeweils im noch nicht gestretch-
ten Ursprungszustand erfolgte, so dal3 der entsprechende Endabschnitt des
Schlauchfolienabschnitts praktisch in der zugefiuihrten Form (und damit auch der
entsprechenden Bevorratungsbreite der Schlauchfolie) abgeschweil3t wurde. Die
Schweil3naht habe somit eine Lange aufgewiesen, die der Breite der zueinander

parallelen ersten Seitenflachen der Schlauchfolie entsprochen habe.

Bei dieser Arbeitsweise wurde - so fuhrt die Beschreibung des Streitpatents (aaO
Abs 0018) weiter aus - die Schweil3naht beim anschlieRenden Stretchen notwen-
dig einer ganz erheblichen Dehnung unterworfen und zwar nicht nur beim
(Quer-)Stretchen vor dem Umhdullen des Stlickgutes bzw Stiickgutstapels, bei dem
die Schlauchfolie so weit aufgeweitet werden miusse, dald sie sich mihelos tber
das Stlckgut bzw den Stiickgutstapel ziehen lasse, sondern auch noch danach im
umhillten Zustand. Dies fuhre zu Problemen im Bereich der Schweil3naht,
insbesondere an den Stellen, an denen die bei einer derartigen Schlauchfo-
lienhaube zwangslaufig entstehenden Zipfel im umhullten Zustand an der betref-
fenden Stirnseite des Stiuckgutes bzw Stlckgutstapels aufeinanderlagen (aaO
Abs 0019).

3. Aufgabe des Streitpatents sei es, die bekannten Verfahren und Vorrichtungen
sowie die hiermit zu bildenden Verpackungseinheiten dahingehend zu verbessern,
dal3 die bisher im Schweil3nahtbereich sowie in den benachbarten Bereichen
auftretenden Probleme vermieden oder zumindest auf ein unschadliches Maf3

erheblich verringert wirden (aaO Abs 0022).
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4. Hierzu lehrt Patentanspruch 1 in seiner geltenden Fassung, das genannte Ver-
fahren mit den Merkmalen 1 bis 4 durch folgende kennzeichnende Merkmale 5
bis 7 weiterzubilden:

5. der Seitenfaltenschlauch wird mit einer Quernaht versehen,
deren Lange (= "ldeallange") im Wesentlichen gleich der
zur Quernaht parallelen Breite des zu umhtllenden Sttick-

gutes/Stuckgutstapels ist;

6. in Fallen, in denen die (Zufuihr-)Breite des Seitenfalten-
schlauches ungleich der Ideallange der zu bildenden Quer-
naht ist, wird vor dem Legen der Quernaht wenigstens der
obere Endabschnitt des(danach) die Haube bildenden Ab-
schnittes des Seitenfaltenschlauches auf eine der Ideallan-
ge der Quernaht entsprechende Breite gebracht; und

7. die Folienhaube wird so gedehnt, dass sich die unteren Fo-
lienabschnitte im V-férmigen Doppelungsbereich unter der
Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stlckgut

anlegen.

5. Angesprochener Fachmann auf dem vorliegenden technischen Gebiet ist ein
Diplom-Ingenieur (TU) der Fachrichtung Maschinenbau mit mehrjahriger Erfah-
rung auf dem Gebiet der Konstruktion von Maschinen zum Stretchhaubentberzug.
Dieser Fachmann verfugt Gber umfangreiche Kenntnisse der Eigenschaften von
Folien, die auf dem Gebiet der Stretchhaubentechnologie eingesetzt werden. Er ist
mit den Spannungsverlaufen in den Folien beim Stretchvorgang wie auch nach

dem Umhillen vertraut.
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Patentanspruch 1 des Streitpatents kann keinen Bestand haben, da er in Merk-
mal 5 gegentber den urspringlichen Anmeldungsunterlagen (vgl europaische Pa-
tentanmeldung 0 399 540 Al; im folgenden: "Al-Schrift") unzuldssig erweitert ist
(Art 11 8 6 Abs 1 Nr 3 IntPatUG iVm Art 138 Abs 1 Buchst ¢ EPU).

1. Merkmal 5 befal3t sich mit dem Verhéltnis der Lange der Quernaht (13) zur
Breite der zur Quernaht (13) parallelen Breite (I) zu umhuillenden Stickgu-
tes/Stickgutstapels (2), dem sog. Quernahtverhaltnis. In den urspringlichen Un-
terlagen ist dieses Verhéltnis als das Verhaltnis der Ladnge der Schweif3naht (13)
zur Lange der im umhdillten Zustand zu ihr parallelen Stirnseitenrander (17) des
Stlckgutstapels (2) angesprochen (vgl den urspringlichen Anspruch 1 sowie
Al-Schrift Sp 5 Z 31 ff).

2. Der urspringlich eingereichte Anspruch 1 hatte insoweit vorgesehen, "dal3 die
Lange (L) der Schwei3naht (13) wenigstens ca. 85 bis 90% der Lange (l) der im
umhdallten Zustand zu ihr parallelen Stirnseitenrander (17) des Stuckgutstapels (2)

ist",

Mit der Formulierung "wenigstens ca. 85 bis 90%" ar ein Bereich (85 bis 90%) als
eine Grenze fur die Bemessung des Quernahtverhaltnisses nach der erfin-
dungsgemalen Lehre beansprucht. Durch die Angabe "wenigstens" wird offen-
bart, dal3 Werte von 85 bis 90% zu uberschreiten sind oder daf} - mit anderen
Worten - ein Wert von 85% als Untergrenze des Quernahtverhaltnisses anzuse-
hen ist. Auch angesichts der Relativierung der Angabe "85 bis 90%" durch den
Zusatz "ca." konnte der Fachmann die Untergrenze des Bereichs jedenfalls nicht
unter 85% annehmen. Ausgehend von der Angabe "wenigstens 85% bis 90%" be-
sagt die zusatzliche Angabe "ca." lediglich, dal3 die einzuhaltende Untergrenze

des Quernahtverhéaltnisses auch tber 90% liegen kann.



-14 -

Als bevorzugte Ausfilhrungsform schlug der urspriinglich eingereichte Anspruch 2
vor, dal3 das Quernahtverhdaltnis "wenigstens ca. 95%" betragt. Nach der Ausfih-
rungsform gemafd dem urspriinglich eingereichten Anspruch 3 schlief3lich sollte
"die Lange (L) der Schweif3naht (13) im wesentlichen gleich der Lange (I) der im
umhdillten Zustand zu ihr parallelen Stirnseitenrander (17) des Stickgutstapels”
sein. Als "im wesentlichen gleich" war somit ein Quernahtverhaltnis innerhalb des
durch die urspriinglichen Anspriiche 1 und 2 vorgegebenen Bereichs beansprucht,
also zwischen groRBer als 95% und etwa 100%. Aus den urspringlichen
Unterlagen war mithin erkennbar, dal3 ein Quernahtverhaltnis von weniger als

85%, beispielsweise 80%, nicht mehr von der Erfindung erfaldt wird.

3. In der geltenden Fassung des Streitpatents ist im Kennzeichen des An-
spruchs 1 in Merkmal 5 fur die Bemessung des Quernahtverhéltnisses die Formu-
lierung gewahlt, "dal} der Seitenfaltenschlauch mit einer Quernaht versehen wird,
deren Lange (="Ideallange™) im wesentlichen gleich der zur Quernaht parallelen
Breite des zu umhiillenden Stiickgutes/Stiickgutstapels ist". Das Kennzeichen des
auf Anspruch 1 riickbezogenen Anspruchs 2 lautet, "dal3 die Lange der Quernaht

wenigstens ca. 95% der zu ihr parallelen Breite des Stiickgutes ist".

Durch die Ubernahme der Angabe "im wesentlichen gleich" aus dem urspriingli-
chen Anspruch 3 in den Anspruch 1 des Streitpatents, verbunden mit der Beibe-
haltung des sachlichen Gehalts des Anspruchs 2, hat die Angabe "im wesentli-
chen gleich" einen Bedeutungswandel erfahren. Der Formulierung "im wesentli-
chen gleich" im geltenden Anspruch 1 des Streitpatents mufd der fachméannische
Leser eine andere Bedeutung beimessen als der gleichlautenden Formulierung
"im wesentlichen gleich" im Kontext des urspriinglichen Anspruchs 3. Urspriinglich
war diese Angabe, wie oben unter 2. ausgefihrt, als ein von Anspruch 1 Uber
Anspruch 2 nach Anspruch 3 -in der in Patentanmeldungen bzw -schriften Ubli-
chen Weise - zunehmend eingeengter Wertebereich zu verstehen. Der Bereich fur
das Quernahtverhaltnis von "wenigstens ca. 85 bis 90%" in Anspruch 1 wurde
Uber "wenigstens ca. 95%" zu "im wesentlichen gleich" in Anspruch 3 zunehmend

eingeschrénkt. "Im wesentlichen gleich” war somit als "hdchst bevorzugte"”, also
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als am starksten eingeschrankte Ausgestaltung offenbart (vgl A1-Schrift Sp 5 Z 31
bis 45 und Z 46 bis 51). In der geltenden Formulierung "im wesentlichen gleich"
des Anspruchs 1 mufl3 hingegen, da Anspruch 2 -den Gegenstand des An-
spruchs 1 einschrankend - auf "wenigstens ca. 95%" abstellt, davon ausgegangen
werden, dald jetzt durch die Angabe "im wesentlichen gleich” in Anspruch 1 ein
weiterer Bereich fur die beanspruchten Quernahtverhéltnisse umfal3t ist. Es sind
nunmehr mit "im wesentlichen gleich” auch Werte fur das Quernahtverhéaltnis be-
ansprucht, die unter 95% liegen. Wie die Patentinhaberin in der mindlichen Ver-
handlung erklart hat, entspricht dies auch ihrem Verstandnis (vgl auch Wider-
spruchsbegriindung vom 11. Oktober 2000, S 72 = GA Bl. 164, 1. Abs).

Auch die geltende Beschreibung des Streitpatents legt kein anderes Verstandnis
nahe. Der in der A1-Schrift enthaltene Absatz 4 (Z 31 bis 45) der Spalte 5, in dem
der vom ursprunglichen Anspruch 1 zu Anspruch 3 zunehmend eingeschrankte
Bereich des Quernahtverhaltnisses erlautert wurde, ist, weil mit der neuen Fas-
sung der Anspruche nicht in Einklang, folgerichtig gestrichen worden. In die
B2-Schrift Ubernommen wurde allerdings der urspringlich zur Erlauterung des
Anspruchs 3 gedachte Passus der Al-Schrift, wonach "bei dem hochst bevor-
zugten Verfahren ... die Schweil3nahtlange vor dem (Quer-)Stretchen mit einer
Lange ausgebildet wird, die praktisch gleich der Lange der im umhllten Zustand
zu ihr parallelen Stirnseitenrander des Stiickgutes ist" (vgl Sp 5 Z 46 bis 51 der
Al-Schrift; Abs 0024 Z 20 bis 24 der B2-Schrift). Im Kontext der geltenden Fas-
sung des Streitpatents wird der fachmannische Leser dem jedoch keine das Ver-
stéandnis einengende Erlauterung des Begriffs "im wesentlichen gleich” in Merk-
mal 5 sehen. Naheliegend ist insoweit allenfalls, den genannten Passus nunmehr

als Erlauterung zum geltenden Anspruch 2 aufzufassen.
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Nach alledem ist nunmehr weder im Anspruch 1 noch sonst im Streitpatent eine
Untergrenze fur den durch die Angabe "im wesentlichen gleich" gekennzeichneten
Bereich des Quernahtverhaltnisses enthalten. Die in den urspriinglichen Un-
terlagen enthaltene Untergrenze von 85% ist entfallen. Soweit nach den Ausfih-
rungen der Beklagten mit der gewéhlten Anspruchsfassung lediglich beabsichtigt
war, insoweit Ubereinstimmend mit der urspringlichen Offenbarung Quernahtver-
haltnisse von 85% und groRer fir Dehnungswerte oberhalb von 17% (zB 30%)
einzubeziehen (vgl Widerspruchsbegriindung S 72 = GA BI 164, 1. Abs, iVm An-
lage B4, Abb 2), hat dies im Patent keinen Niederschlag gefunden. Vielmehr ist
von der geltenden Fassung des Anspruchs 1 des Streitpatents - abweichend von
der urspriinglichen Offenbarung - ohne weiteres auch ein Quernahtverhéltnis von

beispielsweise 80% miterfalit.

4. Die genannte Erweiterung fuhrt zwingend zur Teilvernichtung des Streitpatents
im Umfang des Patentanspruchs 1. Allerdings hat nicht jede unzulassige Erweite-
rung notwendig eine (teilweise) Nichtigerklarung zur Folge. Vielmehr ist nach der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofes (vgl BGH GRUR 2001, 140 ff "Zeittele-
gramm”) unter dem Gesichtspunkt der Rechtssicherheit fir Dritte zu differenzie-
ren: Besteht die Anderung darin, daR lediglich ein die urspringlich offenbarte
Lehre einschrdnkendes, in den urspriinglichen Unterlagen nicht offenbartes Merk-
mal in den Patentanspruch aufgenommen wird, so stellt dies zwar einen Formfeh-
ler dar. Dieser rechtfertigt aber nicht die Nichtigerklarung des Patents, weil ein
Dritter, der von der patentierten Lehre Gebrauch macht, zugleich die urspringlich
offenbarte Lehre benutzt, also auch dann damit hatte rechnen missen, wegen ei-
ner Patentverletzung in Anspruch genommen zu werden, wenn das Patent korrekt
ohne das urspringlich nicht offenbarte Merkmal erteilt worden wére. In diesem
Fall mul im Interesse Dritter lediglich sichergestellt werden, dal3 aus dem unzu-
lassig hinzugefugten Merkmal keine Rechte hergeleitet werden. Das bedeutet,
dal3 das betreffende Merkmal bei der Beurteilung der Patentfahigkeit aul3er Be-
tracht zu bleiben hat, was gegebenenfalls durch einen erlauternden Hinweis im

Patent klargestellt werde kann (vgl BGH aaO S 142 f unter 1l 2 f "Zeittelegramm”).
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Darlber hinaus ist der Patentinhaber im Verletzungsfall gegentber Dritten an das

unzulassige Merkmal gebunden.

Anders verhélt es sich dagegen, wenn von dem erteilten Patent infolge der Hinzu-
fugung eines urspringlich nicht offenbarten Merkmals auch Ausfuhrungsformen
mitumfal3t sind, die von der urspriinglich offenbarten Lehre nicht erfal3t waren. In
diesem Fall stellt die patentierte Lehre gegentber der urspringlich offenbarten ein
Aliud dar. Damit mussen Dritte nicht rechnen (vgl BGH aaO S 141 unter [12 b
"Zeittelegramm"). Ein derartiger Mangel kann nur durch (Teil-)Nichtigerklarung

behoben werden.

Die vorliegend festgestellte unzuldssige Erweiterung in Merkmal 5 des Patentan-
spruchs 1 des Streitpatents féllt, wie ohne weiteres ersichtlich ist, in die zweite

Kategorie.

5. Das unzulassig erweiterte Merkmal 5 des Anspruchs 1 ist auch in samtlichen
hilfsweise verteidigten Anspruchsfassungen enthalten. Anspruch 1 kann daher

auch in den Fassungen nach dem 1. bis 4. Hilfsantrag keinen Bestand haben.

Gegenuber Patentanspruch 2 greift hingegen keiner der geltend gemachten Nich-

tigkeitsgrinde durch.

1. a) Das Verfahren nach Anspruch 2 umfafdt formal die Merkmale des An-
spruchs 1 und des Anspruchs 2. Sachlich ist jedoch das unzulédssig erweiterte
Merkmal 5 weggefallen, soweit dort eine "im wesentliche gleiche" Lange der
Quernaht vorgeschrieben ist. An seine Stelle tritt das kennzeichnende Merkmal
des Anspruchs 2, so daf anstatt des Merkmals 5 folgendes Merkmal 5a zu lesen

ist:
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"5a. der Seitenfaltenschlauch wird mit einer Quernaht (13) ver-
sehen, deren Lange (L) (= "ldeallange™) wenigstens ca.
95% der zu ihr parallelen Breite (I) des Stuickgutes (2) ist;".

b) Das durch den Rickbezug des Anspruchs 2 auf Anspruch 1 miterfal3te Merk-
mal 6 des Anspruchs 1 ist ein fakultatives Merkmal. Der Verfahrensschritt nach
Merkmal 6 entfallt, wenn die (Zufuihr-)Breite des Seitenfaltenschlauchs in etwa
gleich der Ideallange der zu bildenden Quernaht ist. Das Streitpatent lehrt somit in

den Anspriichen 1 und 2 zwei verschiedene Verfahren:

A. st die (Zufuhr-)Breite des Seitenfaltenschlauches gleich der
Ideallange der zu bildenden Quernaht nach dem Merkmal 5
bzw 5a, so ist das Verfahren ohne die in Merkmal 6

genannten MalRnahmen durchzufihren.

B. Ist die (Zufuhr-)Breite des Seitenfaltenschlauches ungleich
der Ideallange der zu bildenden Quernaht, so ist das Ver-
fahren unter Einschluf3 der MalRnahmen des Merkmals 6

durchzufihren.

2. Patentanspruch 2 geht nicht Uber den Umfang der urspriinglichen Offenbarung
hinaus. Dal das unzulassig erweiterte Merkmal 5 des Anspruchs 1 in Anspruch 2
sachlich nicht enthalten ist, wurde bereits ausgefiihrt (oben 1a). Die weitergehen-

den Angriffe der Klagerinnen sind nicht berechtigt.

a) Die Klagerin zu 2) sieht eine unzulassige Erweiterung zunachst in Merkmal 2.2.
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aa) Sie meint, dieses Merkmal, wonach der Umfang des Seitenfaltenschlauches
im ungestretchten Zustand um mindestens 10% geringer sein soll als der Umfang
des zu umhiullenden Stuckgutes bzw Stlickgutstapels, sei im urspringlichen An-
spruch 1 nicht enthalten gewesen und finde auch keine hinreichende Stitze in den
sonstigen urspringlichen Unterlagen. Die dortige Angabe, wonach unter dem
Begriff des Stretchens nicht jede beliebige Dehnung, sondern eine beachtliche
Dehnung von i.a. wenigstens 10% und mehr zu verstehen sei (A1-Schrift, Sp 2
Z 30 bis 40), beziehe sich auf den Stretchvorgang ("vor dem Umbhillen”, aaO Sp 2
Z 31 f), wogegen das Merkmal 2.2 des erteilten Patentanspruchs 1 (und 2) auf den

Anlagezustand bezogen sei.

bb) Mit dieser Sichtweise wird der Offenbarungsgehalt der genannten Stelle der
Al-Schrift verkirzt. Das Stretchen wird dort als eine Dehnung von 10% und mehr
definiert, "die im Umhullungszustand dann auch in der Lage ist, die fur die erfor-
derliche Stapelfestigkeit von Stickgutstapeln erforderliche Formbestandigkeit zu
gewahrleisten” (aaO Sp 2 Z 37 bis 40). Soweit deshalb im urspriinglichen An-
spruch 1 vorgesehen ist, dal3 eine "(Stretch-)Folienhaube" (aaO Sp 11 Z 39) zu
bilden ist, kann dies im Hinblick auf die zitierte Stelle der urspriinglichen Be-
schreibung nur so verstanden werden, dafl} im Anlagezustand eine mindestens
10%ige Dehnung vorhanden, der urspringliche Schlauchfolienumfang also um
mindestens 10% geringer sein soll als der Umfang des zu umhillenden Stiickguts

bzw Stlickgutstapels. Merkmal 2.2 ist daher ausreichend offenbart.

b) Eine weitere unzulassige Erweiterung ist von der Klagerin zu 2) im Hinblick auf
Merkmal 5 bzw 5a insoweit geltend gemacht worden, als danach auch Quernaht-
verhaltnisse von Uber 100% erfal3t seien, also Quernahte, die langer als die pa-

rallele Breite des zu umhullenden Stiickgutes seien.
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Dies trifft grundsatzlich zu (vgl hierzu auch die Einlassung der Beklagten in der
Widerspruchsbegriindung vom 11. Oktober 2000, S 59 = GA Bl 151, wonach das
patentgemale Quernahtverhéltnis auch grol3er als 1, also Gber 100% sein kann).
Darin liegt aber keine Abweichung von der urspringlichen Offenbarung. Insbe-
sondere entnimmt der Fachmann der von der Klagerin zu 2) angefuhrten Stelle
der Al-Schrift (Sp 5 Z 46 f), wonach bei einer hochst bevorzugten Ausfihrungs-
form die Schweil3nahtlange praktisch gleich der Lange der parallelen Stirnseiten-
rander des Stiuckgutes ist, keine Erklarung dahingehend, dal? durch die Angabe
"im wesentlichen gleich" im urspriinglichen Anspruch 3 eine definierte Obergrenze
von zB genau 100% zwingend sein soll. Anders als bezulglich der Untergrenze laf3t
sich den urspringlichen Unterlagen keine feste Beschrankung fiir eine Ober-
grenze des Quernahtverhaltnisses entnehmen. Insoweit sind auch Quernahtver-

haltnisse von mehr als 100% als zur Erfindung gehorig offenbart.

C) Zu dem fakultativen Merkmal 6 wird von der Klagerin zu 1) angefihrt, daf3 in
den urspringlichen Unterlagen keine Arbeitsweise offenbart sei, bei der der Ver-

fahrensschritt gemanr Merkmal 6 nicht anfalle.

Die mitbeanspruchte Verfahrensweise ohne den Schritt gemafl Merkmal 6 findet
indessen eine ausreichende Grundlage im urspriinglich eingereichten Anspruch 5.
Danach wird die schlauchférmige Stretchfolie vor dem Abschweil3en wenigstens
an ihrem abzuschweil3enden Endabschnitt "ggf." so verformt, dal3 die beiden
zueinander parallelen ersten Seitenflachen die gewlnschte Lange (L) der
Schweil3naht aufweisen (vgl hierzu auch A1-Schrift, Sp 6 Z 44 bis 57). Diese
Maflinahme entspricht dem Merkmal 6 des geltenden Anspruchs 1 bzw 2. In dem
Wort "ggf." kommt jedoch hinreichend klar zum Ausdruck, dal3 dieser Verfahrens-
schritt sich eribrigt, wenn die Schlauchfolie schon in einer Breite zugefuhrt wird,
die der erfindungsgemal zu bildenden Schweif3nahtlange entspricht.

d) In Merkmal 7 schlie3lich sehen die Klagerinnen einen zusatzlichen, so in den

urspringlichen Unterlagen nicht offenbarten Verfahrensschritt.
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In den urspriunglichen Ansprichen war das Merkmal 7 nicht enthalten; es wurde
erst im Einspruchsverfahren in den Anspruch 1 eingefuigt. In der urspriinglichen
Beschreibung wird zu dem Verfahren nach Anspruch 1 - also ua ohne das Merk-
mal 7 - als besonderer Vorteil und als vorteilhaftes Ergebnis genannt, "dal} die
inneren Folienspannungen im obenliegenden Folienabschnitt jeweils groRer sind
als im unteren (der dabei weitgehend spannungsfrei werden kann), so daf3 sich
die unteren Folienabschnitte im V-férmigen Doppelungsbereich ohne weiteres un-
ter der Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stiickgut anlegen und die
unter Spannung stehenden oberen Folienabschnitte flr eine glatte Oberflache
sorgen” (A1-Schrift, Sp 6 Z 15 bis 23). Insoweit wird dem Fachmann die Erkennt-
nis vermittelt, dal3 bei einem erfindungsgeméfRen Verfahren nach Anspruch 1
- ohne Merkmal 7 - sich das genannte Ergebnis als zwangslaufige Folge aus den

Ubrigen Verfahrensschritten ergibt.

Ob demgegenuber in Merkmal 7 des geltenden Anspruchs 1 bzw 2 eine zusatzli-

che Anweisung gegeben ist, wie in_einem weiteren Verfahrensschritt gedehnt wer-

den muR3, oder ob das hinzugefligte Merkmal 7 als aus der urspriinglichen Be-
schreibung Gbernommene Wirkungsangabe zu sehen ist, kann jedoch offen blei-
ben. Handelt es sich um eine bloRe Wirkungsangabe, bestehen gegen die ur-
springliche Offenbarung ersichtlich keine Bedenken. Liegt dagegen ein zusatzli-
cher Verfahrensschritt vor, so kann es sich insoweit zwar um eine unzulassige Er-
weiterung handeln. Diese fuhrt aber nach den oben II. 4. wiedergegebenen
Grundsétzen nicht zur (Teil-)Nichtigkeit des Streitpatents, da durch den zuséatzli-
chen Verfahrensschritt die urspringlich offenbarte Lehre lediglich eingeschrankt

wird.

3. Auch der Nichtigkeitsgrund der mangelnden Ausfuhrbarkeit (Art1l 8 6 Abs 1
Nr 2 IntPatUG iVm Art 138 Abs 1 Buchst b EPU) liegt nicht vor.
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a) Die Bemessung der Quernahtlange (L) bei der Verpackung regelmafig ge-
formter Stickgutstapel ist dem die Schrift studierenden Fachmann zB in Figur 3
offenbart. Bei weniger regelmafdig bzw ordentlich gebildeten Stapeln - eventuell
auch bei solchen mit verkleinerter oberer Gutlage - kann er durch einfache Versu-

che feststellen, wie die Quernahtlange (L) zu bemessen ist.

b) Zu Merkmal 7 erlautert die Streitpatentschrift in Spalte 5 Absatz 0024: "Dage-
gen ergibt es sich bei der erfindungsgemalRen Ausgestaltung, dal3 die inneren Fo-
lienspannungen im obenliegenden Folienabschnitt jeweils gro3er sind als im un-
teren (der dabei weitgehend spannungsfrei werden kann), so daf3 sich die unteren
Folienabschnitte im V-formigen Doppelungsbereich ohne weiteres unter der
Spannung der oberen Folienabschnitte an das Stiickgut anlegen und die unter
Spannung stehenden oberen Folienabschnitte fir eine glatte Oberflache sorgen.”
Angaben, wie bei der in Merkmal 7 angesprochenen Dehnung der Horizontal-
stretch nach Merkmal 4 zu bertcksichtigen ist und in welcher Weise ein weiterer
bzw weitergehender Horizontalstretch eine Rolle spielt und erfolgen soll, fehlen.
Stellt nun der Fachmann bei Ausibung des Verfahrens fest, dal3 sich im V-férmi-
gen Doppelungsbereich keine gute Anlage der Folie an das Stuckgut ergibt (vgl
Streitpatentschrift Sp 5 Z 46 ff), wird er unschwer erkennen, dal3 das Mal} des
Stretchens (in Abhangigkeit vom jeweils eingesetzten Folienmaterial) wesentlichen
Einflul3 hat. Bei der Beseitigung dieses Mangels wird er folglich hier ansetzen. Die
richtige Bemessung des Stretchmalles laRt sich dann durch wenige Versuche

ermitteln.

4. SchlieB3lich kann auch nicht festgestellt werden, dal3 der Gegenstand des Pa-
tentanspruchs 2 nicht patentfahig ist (Art 1l § 6 Abs 1 Nr 1 IntPatUG iVm Art 138
Abs 1 Buchst a, Art 52 ff EPU).
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a) Bei der Prifung der Patentfahigkeit hat das Merkmal 7 auRer Betracht zu blei-
ben. Das versteht sich von selbst, wenn es sich insoweit um eine blof3e Wirkungs-
angabe handelt. Schreibt das Merkmal 7 hingegen einen zusatzlichen Verfah-
rensschritt vor, so ware es, wie ausgefuhrt, nicht urspringlich offenbart. Die Be-
klagte kdnnte deshalb keine Rechte aus Merkmal 7 herleiten, dh es miuR3te bei der
Beurteilung der Patentfahigkeit unbericksichtigt bleiben. Insoweit kann auch im
vorliegenden Zusammenhang dahinstehen, ob es sich bei Merkmal 7 um eine

Wirkungsangabe oder um einen zusatzlichen Verfahrensschritt handelt.

b) Der Gegenstand des Patentanspruchs 2 ist neu. Keiner der Entgegenhaltungen
lant sich das Merkmal 5a zweifelsfrei entnehmen; insoweit wird auf die nachfol-

genden Ausfuhrungen zur erfinderischen Tatigkeit verwiesen.

c) Das Verfahren nach Anspruch 2, dessen gewerbliche Anwendbarkeit zweifels-
frei gegeben ist, beruht auch auf einer erfinderischen Tatigkeit. Das gilt sowohl fur

die Verfahrensvariante A (ohne Merkmal 6) als auch fur die Variante B.

aa) Variante A.

(1) Aus dem Zeitschriftenartikel "Now — a stretch-film pack keeps out dirt and
moisture!” in "Modern Materials Handling" (Anlage K17) ist ein Verfahren zum
Umbhillen von Stuckgut bzw Stickgutstapeln mit den Merkmalen 1 bis 4 des An-
spruchs 2 bekannt geworden. Das Vorliegen dieser Merkmale ergibt sich aus den
Abbildungen in Verbindung mit dem Textabschnitt "Unique bagging sequence” auf
Seite 3 der Anlage K17. Auf Seite 1 Spalte 2 letzter Absatz findet sich dartber
hinaus die Angabe, dal3 der verwendete Schlauch einen um 10% geringeren Um-
fang hat als die Paletten. Da die Abbildungen auf Seite 1 und Seite 2 oben sowie
unten rechts jeweils Stapelquerschnitte von der Grol3e der Palette zeigen, sind bei
der Entgegenhaltung K17 insbesondere auch die Merkmale 2.1 und 2.2 ver-

wirklicht.
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Die Druckschrift vermochte indessen aus sich heraus nicht zu der beanspruchten
Bemessung des Quernahtverhéltnisses entsprechend Merkmal 5a anzuregen. Zu
der Lange der Quernaht ist im Text nichts ausgesagt und auch aus den Abbildun-

gen ist hierzu nichts ersichtlich.

(2) Die beanspruchte Lehre ergab sich auch nicht in der Zusammenschau mit dem
Prospekt "Lachenmeier” (Anlage K15).

Diese Druckschrift hat ebenfalls das Verpacken mit Stretchfolie zum Inhalt. Die
Merkmale 1, 2 und 2.1 ergeben sich aus den Abbildungen auf der Vorderseite
(S1) und insbesondere auf den Seiten3 und 4 in Verbindung mit Seite 6,
rechte Spalte, vorletzter Absatz. Die Merkmale 3 bis 4 lassen sich dem auf Sei-
ten 5 und 6 dargestellten Verfahrensablauf entnehmen (s dortige Schritte 2, 3
und 4).

Die Schrift "Lachenmeier”" enthélt jedoch keinen Hinweis darauf, da? der Umfang
des Seitenfaltenschlauches um mindestens 10% geringer sein soll als der Umfang
des zu umhullenden Stuckgutstapels. Das laf3t sich auch nicht daraus schliel3en,
daf3 in dem Prospekt durchgehend der Begriff "stretch” verwendet wird. Zwar ist in
der Streitpatentschrift ausgefthrt, da3 man unter dem technischen Begriff
"Stretchen” ganz allgemein nicht jede beliebig geringe Dehnung des Ausgangs-
materials versteht, sondern eine beachtliche Dehnung von i.a. wenigstens 10%
und mehr, die im Umhullungszustand dann auch in der Lage ist, die fur die erfor-
derliche Stapelfestigkeit von Stickgutstapeln erforderliche Formbestandigkeit zu
gewahrleisten (B2-Schrift, Sp 2 Z 31 bis 37). Diese Begriffsbestimmung ist aber in
erster Linie fUr das Verstandnis und die Auslegung des Streitpatents von Bedeu-
tung (vgl BGH GRUR 1999, 909, 912 "Spannschraube"). Eine allgemeingtltige
Aussage, dald mit dem Begriff "Stretchen" im vorliegenden Zusammenhang stets
eine mindestens 10%ige Dehnung im Anlagezustand gemeint ist, laf3t sich daraus

nicht herleiten.
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Dariiber hinaus kann der Schrift K15 auch das Merkmal 5a nicht enthommen wer-
den. Zwar ist auf dem grof3en Bild auf Seiten 3 und 4 erkennbar, dal3 die Lange
der Quernaht der zu ihr parallelen Breite des Stiickgutstapels im wesentlichen
gleichkommt. Dies ergibt sich aus einem Vergleich der Langen der Quernahte der
Hauben der beiden gezeigten Stapel mit den jeweils zugehdérigen Breiten der um-
hillten Stuckgutstapel selbst, die sich zB anhand der entsprechenden Paletten-
langen bestimmen lassen. Durch die Perspektive der Aufnahme sind jedoch die
Quernéhte der Hauben und die dazu parallelen Seitenrander der Stapel im Bild in
unterschiedlichen Abmessungen wiedergegeben. Deswegen laR3t sich in bezug auf

das Quernahtverhéltnis keine genauere Bestimmung durchfihren.

Auch aus dem Bild Nummer 5 auf Seite 6 des "Lachenmeier"-Prospektes a3t sich
kein Quernahtverhéltnis entsprechend Merkmal 5a herleiten. Die dort gezeigte
Quernaht erfullt zwar an sich die Anforderungen dieses Merkmals. Es handelt sich
insoweit jedoch um eine blof3 schematische Zeichnung, deren Aussagegehalt
nicht tberbewertet werden darf, zumal der Prospekt keinerlei textliche Erlauterun-

gen zur Lange der Quernaht enthélt.

Aber selbst wenn sich - wie die Klagerinnen meinen - der beanspruchte Wert fur
das Quernahtverhaltnis von wenigstens ca. 95% der Druckschrift K15 entnehmen
lieBe, ware der Fachmann noch nicht veranlaf3t gewesen, diese MalRnahme auf
das aus der Schrift K17 bekannte Verfahren zu tbertragen. Denn es fehlt jeder
Hinweis, dald es zur Beseitigung der oben unter I. 2. geschilderten Probleme auf

die Bemessung des Quernahtverhaltnisses ankommen kénnte.

(3) Auch der Prospekt "Clearly" (Anlage K12) zeigt und beschreibt ein Verfahren
zum Umhdllen von Stickgut bzw Stlckgutstapeln mit den Merkmalen 1, 2, 2.1 und
3 bis 4.
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Nicht zu entnehmen ist diesem Prospekt das Merkmal 2.2. Zwar ist in der Be-
schreibung mehrfach darauf hingewiesen, dal3 sich nach dem Stretchen die Folie
zusammenzieht und eng an das Ladegut anlegt und dieses auf der Palette sichert
(K12, Abschnitt "The whole operation takes less than 2 minutes", links, vorletzter
Abs und Abschnitt "TNT stretch’n shrink", rechts, letzter Abs). Daraus laf3t sich in-
dessen - auch unter Berucksichtigung des Absatzes 0010 der Streitpatentschrift (s
dazu vorstehend (2)) - nicht schlieen, dal3 der Umfang des zugefuhrten Sei-
tenfaltenschlauches um mindestens 10% geringer ist als der Umfang des zu um-

hillenden Stuckgutes bzw Stickgutstapels, wie in Merkmal 2.2 gefordert.

Auch Merkmal 5a ist der Entgegenhaltung nicht entnehmbar. Zwar ist bei dem auf
Seiten 4/5 abgebildeten Stapel mit Kartons (grof3es Bild) zu erkennen, dal3 die
Lange der Quernaht der zu ihr parallelen Breite des Stiickgutstapels im wesentli-
chen gleichkommt, doch laR3t sich aus dieser wie auch aus den tbrigen Abbildun-
gen der beanspruchte Wert von wenigstens ca. 95% fir das Quernahtverhaltnis
nicht mit Sicherheit feststellen. Uberdies wird auch in dieser Schrift der EinfluR der

GroRRe des Quernahtverhaltnisses nicht angesprochen.

Der Offenbarungsgehalt des "Clearly"-Prospekts geht somit nicht weiter als der
des Prospekts "Lachenmeier".

(4) Ahnliches gilt fir den Prospekt "COMPTEX" (Anlage 8). Auch hier ist ausge-
fuhrt: "Horizontal forces unitize the load". Doch kann daraus nicht geschlossen
werden, dal3 der Umfang des zugefihrten Seitenfaltenschlauches um mindestens
10% geringer ist als der Stapelumfang. Auch die Ubersichtszeichnung auf Seite 4
rechts, die in einer Aufsicht mehrere Stlckgutstapel und den zugefiihrten Seiten-
faltenschlauch zeigt, offenbart dieses Merkmal nicht, sondern lai3t allenfalls einen

um etwa 5% geringeren Umfang des Seitenfaltenschlauches erkennen.
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Was das Quernahtverhaltnis angeht, so lalt sich insbesondere an dem linken Bild
auf Seite 1 mit den verpackten Sacken erkennen, dal3 die Lange der Quernaht der
zu ihr parallelen Breite des Stickgutstapels im wesentlichen gleich ist. Eine
nahere Bestimmung dahingehend, daR das Quernahtverhaltnis in Uberein-
stimmung mit Merkmal 5a wenigstens ca. 95% betragt, laRt sich jedoch nicht tref-

fen.

(5) In dem Video TNT (Anlage K14) wird ein Verfahren zum Umhdullen von Stick-
gut bzw Stiuckgutstapeln mit einer Haube aus Stretchfolie gezeigt. Auch das Merk-
mal 2.2 ist verwirklicht, denn es wird von einer 15%igen Spannung gesprochen (s
den Text des Videos in deutscher Ubersetzung nach Anlage K14b S 2, 6. Abs
Mitte). Die genaue Schweil3nahtlange und damit das Merkmal 5a sind jedoch dem
Video nicht zu entnehmen. Auch hieraus bekam der Fachmann keinen Hinweis,

die GrolR3e des Quernahtverhéltnisses zu beachten.

Bei dieser Sachlage kann dahinstehen, ob das Video TNT vor dem Prioritatstag
von Mitarbeitern der Firma T... Interessenten vorgefuhrt worden ist. Auch der be-
haupteten Vorbenutzung durch die Firma T... brauchte nicht weiter nachgegan-
gen zu werden, da diese nach dem Vortrag der Klagerin nicht iber den Offenba-
rungsgehalt des Videos K14 hinausging.

(6) Die Offenbarung der Druckschrift "TNT User Guide" (Anlage K13) wie auch der
US-Patentschrift 4 050 219 (Anlage 4) geht weniger weit. Die Merkmale 2.2
und 5a sind in keiner dieser beiden Druckschriften gezeigt.

Gleiches gilt fur die Schrift K2.
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bb) Variante B:

Das Verfahren nach Variante B des Anspruchs 2, die von den Klagerinnen nicht
angegriffen wurde, unterscheidet sich von dem vorstehend unter aa) abgehandel-
ten Verfahren durch die zusatzliche MaBnahme des Merkmals 6, wonach vor dem
Legen der Quernaht wenigstens der obere Endabschnitt des (danach) die Haube
bildenden Abschnittes des Seitenfaltenschlauches auf eine der Ideallange der
Quernaht entsprechende Breite gebracht wird. Diese Vorgehensweise, die fur die
Falle gelehrt wird, in denen die (Zufuhr-)Breite des Seitenfaltenschlauches un-
gleich der Ideallange der zu bildenden Quernaht ist, ist im Stand der Technik ohne
Vorbild und kann auch nicht als im Griffbereich des Fachmanns liegend be-

zeichnet werden.

d) Nach alledem hat Patentanspruch 2 Bestand.

IV Unteranspriche

1. Die Anspriche 3 und 5 des Streitpatents sind fur nichtig zu erklaren, weil ihre
Gegenstande nicht urspringlich offenbart sind. In den urspringlichen Unterlagen
findet sich keine Offenbarungsstelle, aus der hervorgeht, dafd die aus dem Seiten-
faltenschlauchabschnitt gebildete Haube nach dem Legen der Quernaht so ge-
dehnt wird, dal3 das die Seitenflachen der Dehnfolienumhillung bildende Folien-
material an allen Seitenflachen im wesentlichen gleichmafig gedehnt wird (An-
spruch 3), und dal die in Anspruch 4 beanspruchte Vorrichtung zum Umhillen
von Stuckgut bzw Stickgutstapeln Spreizfinger oder dergleichen aufweist, die
beim zweiten Arbeitsschritt so verfahren werden, dal3 das die Seitenflachen der
haubenformigen Dehnfolienumhullung bildende Folienmaterial an allen Seitenfl&-
chen im wesentlichen gleichmalig gedehnt wird (Anspruch 5).

2. Die Anspriche 6 und 7 des Streitpatents sind fUr nichtig zu erklaren, soweit sie

auf die Anspruche 1, 3 oder 5 riickbezogen sind.
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a) Die Anspriche 6 und 7 enthalten Rickbezlige auf mindestens einen der An-
spruche 1 bis 5. In Ruckbeziehung auf einen der in unzulassiger Weise erweiter-
ten Anspriche 1 oder 3 oder 5 gehen die Gegenstande der Anspriiche 6 und 7

somit ebenfalls Uber den Inhalt der urspriinglichen Anmeldung hinaus.

b) Dagegen wird Anspruch 6, worin eine Ladeeinheit mit einer Haube aus einem
Seitenfolienschlauch ua mit einem Quernahtverhaltnis von "wenigstens ca. 95%"
beansprucht ist, von Anspruch 2 getragen, soweit er direkt oder indirekt (Uber den

nicht angegriffenen Anspruch 4) auf Anspruch 2 riickbezogen ist.

In Anspruch 7 wird das Quernahtverhaltnis - &hnlich dem urspriinglichen An-
spruch 3, aber abweichend vom geltenden Anspruch 1 - auf ,"im wesentlichen

gleich" eingeschrankt. Dieser Anspruch hat mit dem in Bezug genommenen An-

spruch 6 im vorgenannten Umfang Bestand.
Das von der Klagerin zu 2) im Hinblick auf die Anspriche 6 und 7 geltend ge-

machte fehlende Rechtsschutzinteresse der Patentinhaberin stellt keinen Nichtig-

keitsgrund dar.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 Satz 2 PatG in Verbindung mit
8§92 Abs. 1 Satz 1 ZPO. Die Entscheidung uber die vorlaufige Vollstreckbarkeit
folgt aus 8§ 99 Abs. 1 PatG in Verbindung mit § 709 Satz 1 ZPO.

Hacker Barton Frowein W. Maier Schramm
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