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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche Ver-
handlung vom 14. Januar 2003 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis,
den Richter Keukenschrijver, die Richterin Mihlens und die Richter Dr. Meier-
Beck und Asendorf

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 29. Juli 1999 verkiindete Urteil des
2. Senats (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts wird auf
Kosten der Beklagten zurlickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des unter anderem mit Wirkung
fur die Bundesrepublik Deutschland in der Verfahrenssprache Franzosisch er-
teilten europdischen Patents 0 677 472 (Streitpatents), das beim Deutschen
Patent- und Markenamt unter der Nummer 694 00 574 gefihrt wird, am
25. Oktober 1994 unter Inanspruchnahme der Prioritat der franzésischen Pa-
tentanmeldung 9 404 544 vom 15. April 1994 angemeldet worden ist und eine
Endbearbeitungsmaschine fir bedruckte Blatter betrifft. Es umfalt 16 Patent-
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Rechtsanwalt

anspriiche, von denen der erteilte Patentanspruch 1 in der deutschen Uberset-
zung folgenden Wortlaut hat:

"Maschine zur Endbearbeitung von bedruckten Bdgen, die einzeln
und in schneller Abfolge von einer Reproduziermaschine wie etwa
einer Druckmaschine (10) oder einer Fotokopiermaschine angelie-
fert werden, und fur das Anfertigen eines Heftes, eines kleinen Bu-
ches oder einer Broschire aus diesen Bdgen, wobei die Maschine
in Aufeinanderfolge umfaft:

a) eine Station (12) zum Aufnehmen der angelieferten Bdgen;

b) eine Vorrichtung (14) zum kontrollierten Abbremsen der von der
Station (12) zum Aufnehmen aufgenommenen Bégen;

c) eine Station (16) zum Flachstapeln der abgebremsten Bégen,;

d) Mittel (48, 52, 72, 74) zum Ausrichten der gestapelten Bogen;

e) eine Vorrichtung (64, 66, 68, 70) zum Zusammenpressen des
Stapels von ausgerichteten Bbgen;

f) eine Vorrichtung (20) zum Drehen des zusammengeprefBten
Stapels aus einer flachen Stellung in eine Hochkantstellung;
und

g) eine Vorrichtung (22) zum Beleimen einer Seite des Stapels

und/oder zum Einbinden des Stapels in einen Einband."

Der erteilte Patentanspruch 14 hat in deutscher Ubersetzung folgenden
Wortlaut:

"Vorrichtung zum Abbremsen von einzeln und in schneller Abfolge
aufgenommenen Bdgen im Hinblick auf deren Aufstapeln bei einer
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Maschine zur Endbearbeitung nach einem der vorhergehenden An-
spriche, wobei die Vorrichtung wenigstens ein Paar Rollen (36, 38)
umfaBt, zwischen die jeder Bogen bei seiner Aufnahme eintritt, wo-
bei eine der Rollen (38) von einem Motor mit gesteuerter Ge-
schwindigkeit angetrieben wird, insbesondere von einem Schritt-
motor (40), der so gesteuert ist, daB die Drehgeschwindigkeit der
Rollen der Vorschubbewegung der Bégen zu dem Zeitpunkt ihres
Eintretens zwischen die Rollen entspricht und auf einen Bruchteil
dieser Geschwindigkeit zu dem Zeitpunkt des Freigebens der Bo6-

gen von den Rollen vermindert ist."

Wegen der weiteren Patentanspriiche wird auf die Patentschrift Bezug

genommen.

Die Klagerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents
stelle im Hinblick auf die europdischen Patentschriften 0 553 996 und
0 013 476, die US-Patentschrift 3 669 442, die deutschen Offenlegungsschriften
2458 148 und 26 31115 sowie die US-Patentschriften 3 807 723 und
4 828 645 keine patentfahige Erfindung dar.

Die Beklagte hat das Streitpatent im Umfang des in der miindlichen Ver-
handlung vor dem Bundespatentgericht iberreichten Patentanspruchs 1 geman
Hauptantrag, auf den sich die bisherigen Patentanspriiche 2 bis 5 und 7 bis 16
zurtickbeziehen sollen, verteidigt und den Patentanspruch 6 fallengelassen.
Hilfsweise hat sie das Streitpatent im Umfang der in der miindlichen Verhand-
lung vor dem Bundespatentgericht iberreichten Hilfsantrdge 1 und 2 verteidigt.



Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung far das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland far nichtig erklart.

Die Beklagte erstrebt mit der Berufung die Abanderung dieses Urteils. Im
Berufungsverfahren hat sie das Streitpatent zuletzt in erster Linie mit Patentan-
spruch 1 in folgender Fassung (Abweichungen gegeniber dem Patentan-
spruch 1 in der erteilten Fassung sind kursiv gesetzt) sowie der sich darauf
ruckbeziehenden erteilten Patentanspruche 2 bis 4, 7 sowie 10 bis 16 verteidigt:

"1. Maschine zur Endbearbeitung von bedruckten Bégen, die ein-
zeln und in schneller Abfolge von einer Reproduziermaschine
wie etwa einer Druckmaschine (10) oder einer Fotokopierma-
schine angeliefert werden, und fur das Anfertigen eines Heftes,
eines kleinen Buches oder einer Broschire aus diesen Bdgen,
wobei die Maschine in Aufeinanderfolge entlang einer kontinu-
ierlichen FertigungsstraBe umfaft:

a) eine Station (12) zum Aufnehmen der angelieferten Bégen;

b) eine Vorrichtung (14) zum kontrollierten Abbremsen der von
der Station (12) zum Aufnehmen aufgenommenen Bdgen;

c) eine Station (16) zum Flachstapeln der abgebremsten Bo6-
gen;

d) Mittel (48, 52, 72, 74) zum Ausrichten der gestapelten B6-
gen;

e) eine Vorrichtung (64, 66, 68, 70) zum Zusammenpressen
des Stapels von ausgerichteten Bogen

e1) zwischen einem ersten Paar von Klemmbacken (64, 66);



f) eine Vorrichtung (20) zum Drehen des zusammengepref3-
ten Stapels aus einer flachen Stellung in eine Hochkant-
stellung;

f1) wobei das erste Paar Klemmbacken (64, 66) ein Teil der
Vorrichtung zum Drehen ist und den Stapel bei seiner Dre-
hung zusammengepreBt héilt;

f2) ein zweites Paar Klemmbacken (68, 70), welche den Stapel
nach seiner Drehung und vor dem Ldsen des ersten Paares
Klemmbacken aufnimmt;

f3) wobei die Vorrichtung (20) zum Drehen eine horizontale
Drehachse (A) aufweist, die quer zu der Richtung ist, aus
der der Stapel aus Bégen kommt;

g) eine Vorrichtung (20) zum Beleimen einer Seite des Stapels
und/oder zum Einbinden des Stapels in einen Einband; und

h) wobei das zweite Paar Klemmbacken (68, 70) Teil eines
Wagens zum Uberfiihren des Stapels in Hochkantstellung
zu der Station zum Beleimen mit einer Vorschubbewegung
ist, die senkrecht zu der Richtung ist, aus der der Stapel

kommt."

Hilfsweise verteidigt die Beklagte das Streitpatent mit Patentanspruch 1
in folgender Fassung (Anderungen gegenilber dem Hauptantrag sind unterstri-
chen) sowie den sich darauf riickbeziehenden erteilten Patentanspriichen 2, 4,
7 sowie 10 bis 16:

"1. Maschine zur Endbearbeitung von bedruckten Bégen, die ein-
zeln und in schneller Abfolge von einer Reproduziermaschine
wie etwa einer Druckmaschine (10) oder einer Fotokopierma-



schine angeliefert werden, und fur das Anfertigen eines Heftes,

eines kleinen Buches oder einer Broschire aus diesen Bogen,

wobei die Maschine in Aufeinanderfolge entlang einer kontinu-

ierlichen Fertigungsstral3e umfaBt:

a) eine Station (12) zum Aufnehmen der angelieferten Bogen;

b) eine Vorrichtung (14) zum kontrollierten Abbremsen der von
der Station (12) zum Aufnehmen aufgenommenen Bogen;

c) eine Station (16) zum Flachstapeln der abgebremsten Bo-
gen;

d) Mittel (48, 52, 72, 74) zum Ausrichten der gestapelten Bo-
gen;

d1) mit einem Anschlag (48) zum frontalen GeradestoBen des

Stapels in der Station (16) zum Aufstapein;

d2) wobei der Anschlag (48) versenkbar ist, um den Durchgang

des Stapels auf einem Tisch zu ermdglichen, der ein Paar

von _zueinander parallelen Léngsschlitzen flir den Durch-

gang von Mitnehmern (56) zum Antreiben des Stapels auf-

weist;

e) eine Vorrichtung (64, 66, 68, 70) zum Zusammenpressen
des Stapels von ausgerichteten Bogen;

el1) zwischen einem ersten Paar von Klemmbacken (64, 66);

f) eine Vorrichtung (20) zum Drehen des zusammengepref-
ten Stapels aus einer flachen Stellung in eine Hochkant-
stellung;

f1) wobei das erste Paar Klemmbacken (64, 66) ein Teil der
Vorrichtung zum Drehen ist und den Stapel bei seiner Dre-
hung zusammengepreBt hélt;



f2) ein zweites Paar Klemmbacken (68, 70), welche den Stapel
nach seiner Drehung und vor dem Ldsen des ersten Paares
Klemmbacken aufnimmt;

f3) wobei die Vorrichtung (20) zum Drehen eine horizontale
Drehachse (A) aufweist, die quer zu der Richtung ist, aus
der der Stapel aus Bégen kommt;

g) eine Vorrichtung (20) zum Beleimen einer Seite des Stapels
und/oder zum Einbinden des Stapels in einen Einband; und

h) wobei das zweite Paar Klemmbacken (68, 70) Teil eines
Wagens zum Uberfiihren des Stapels in Hochkantstellung
zu der Station zum Beleimen mit einer Vorschubbewegung
ist, die senkrecht zu der Richtung ist, aus der der Stapel

kommt."

Weiter hilfsweise verteidigt sie das Streitpatent mit Patentanspruch 1 in
folgender Fassung (Abweichungen gegeniiber dem ersten Hilfsantrag sind fett
gesetzt) und den sich darauf rickbeziehenden erteilten Patentanspriichen 2, 4,
7 sowie 10 bis 16:

"1. Maschine zur Endbearbeitung von bedruckten Bégen, die ein-
zeln und in schneller Abfolge von einer Reproduziermaschine
wie etwa einer Druckmaschine (10) oder einer Fotokopierma-
schine angeliefert werden, und fur das Anfertigen eines Heftes,
eines kleinen Buches oder einer Broschire aus diesen Bdgen,
wobei die Maschine in Aufeinanderfolge entlang einer kontinu-
ierlichen FertigungsstraBe umfaft:

a) eine Station (12) zum Aufnehmen der angelieferten Bégen;



b) eine Vorrichtung (14) zum kontrollierten Abbremsen der von
der Station (12) zum Aufnehmen aufgenommenen Bogen;

c) eine Station (16) zum Flachstapeln der abgebremsten Bo-
gen;

d) Mittel (48, 52, 72, 74) zum Ausrichten der gestapelten Bo-
gen;

d1) mit einem Anschlag (48) zum frontalen GeradestoBen des
Stapels in der Station (16) zum Aufstapeln;

d2) wobei der Anschlag (48) versenkbar ist, um den Durchgang
des Stapels auf einem Tisch zu ermdglichen, der ein Paar
von zueinander parallelen Lédngsschlitzen fiir den Durch-
gang von Mitnehmern (56) zum Antreiben des Stapels auf-
weist;

e) eine Vorrichtung (64, 66, 68, 70) zum Zusammenpressen
des Stapels von ausgerichteten Bdgen,;

el) zwischen einem ersten Paar von Klemmbacken (64, 66);

f) eine Vorrichtung (20) zum Drehen des zusammengepreB-
ten Stapels aus einer flachen Stellung in eine Hochkant-
stellung;

f1) wobei das erste Paar Klemmbacken (64, 66) ein Teil der
Vorrichtung zum Drehen ist und den Stapel bei seiner Dre-
hung zusammengepreBt hélt;

f2) ein zweites Paar Klemmbacken (68, 70), welche den Stapel
nach seiner Drehung und vor dem Lésen des ersten Paares
Klemmbacken aufnimmt;

f3) wobei die Vorrichtung (20) zum Drehen eine horizontale
Drehachse (A) aufweist, die quer zu der Richtung ist, aus
der der Stapel aus Bdgen kommt;
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g) eine Vorrichtung (20) zum Beleimen einer Seite des Stapels
und/oder zum Einbinden des Stapels in einen Einband; und

h) wobei das zweite Paar Klemmbacken (68, 70) Teil eines
Wagens zum Uberfiihren des Stapels in Hochkantstellung
zu der Station zum Beleimen mit einer Vorschubbewegung
ist, die senkrecht zu der Richtung ist, aus der der Stapel
kommt.

h1) wobei der Stapel bei der Uberfiihrung in Hochkantstel-
lung zu der Station zum Beleimen an einer Frédseinheit
(78) vorbeilduft, um das Anhaften des Klebstoffs zu er-
leichtern."

Die Beklagte beantragt, das angefochtene Urteil abzuandern und die
Klage abzuweisen, soweit sich diese gegen das Streitpatent in seiner vertei-
digten Fassung richtet.

Die Klagerin beantragt, die Berufung zuriickzuweisen. Sie verweist er-
ganzend zu ihrem erstinstanzlichen Sachvortrag auf das japanische Ge-
brauchsmuster 58-26138.

Der Senat hat ein schriftliches Gutachten des Prof. Dr.-Ing. C. H. ,
Fachgebiet Druckmaschinen und , eingeholt,
das der gerichtliche Sachverstandige in der mindlichen Verhandlung erldutert

hat.
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Entscheidungsariinde:

Die Berufung der Beklagten ist unbegrindet. Der Gegenstand des Streit-
patents in seiner im Berufungsverfahren verteidigten Fassung beruht nicht auf
erfinderischer Tatigkeit. Es ist daher fir das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik
Deutschland flr nichtig zu erklaren (Art. 56, 138 Abs. 1 EPU, Art. Il § 6 Abs. 1
Nr. 1 IntPatUG).

l. 1. Gegenstand des Streitpatents ist eine Maschine zur Endbearbeitung
von bedruckten Bégen, mit der die von einer Druckmaschine oder einem Foto-
kopiergerat angelieferten bedruckten Bogen zu Heften, kleinen Bichern oder
Broschiren gebunden werden (deutsche Ubersetzung der Beschreibung S. 1,
erster Absatz).

Derartige Endbearbeitungsmaschinen werden, wie der gerichtliche
Sachverstandige in seinem Gutachten (Seite 5 f.) dargelegt und in der mandli-
chen Verhandlung ndher erlautert hat, nicht herkdmmlichen Offset-, Buch- oder
Flexodruckmaschinen nachgeordnet, bei denen die Bégen nach dem Druckvor-
gang in das gewlnschte Format durch Falzen und Schneiden unterteilt und in
eine dem jeweiligen Buch entsprechende Seitenreihenfolge umsortiert werden.
Vielmehr werden derartige Endbearbeitungsmaschinen im Zusammenhang mit
digitalen Druckmaschinen eingesetzt, die nacheinander Seite um Seite einer
Datei beliebiger Lange in einer dem jeweiligen Buch entsprechenden Reihen-
folge ausdrucken und die bedruckten Bbgen in einer dem Drucker eigenen Ab-
lage auslegen, von der aus sie aufgenommen und zu einem Bindeerzeugnis
zusammengefaBt werden. Maschinen dieser Art bestehen aus einem Verbund
von EDV-Gerét, digitaler Druckmaschine und Maschine zur Endbearbeitung
und sind geeignet, aus einem Computer-Datensatz unmittelbar ein fertiges Bin-



-12-

deerzeugnis herzustellen. In diesem Sinne wird in der Beschreibung des Streit-
patents darauf hingewiesen, daB moderne Druckmaschinen in der Lage sind,
seitenweise Reproduktionen in einer sehr schnellen Abfolge herzustellen und
anstatt in einem Arbeitszyklus immer dieselbe Seite zu reproduzieren nachein-
ander komplette Satze der Seiten eines Werkes zu drucken, die dann zu einem
Buch oder einer Broschire weiterverarbeitet werden (deutsche Ubersetzung

S. 1, zweiter Absatz).

2. Der Beschreibung des Streitpatents zufolge waren am Prioritatstag be-
reits einige Maschinen erhéltlich, die derartige Stapel bedruckter Bogen zu
Heften und dergleichen verarbeiten. Sie umfassen eine Station zum Beleimen
und zum Einbinden, in der ein Stapel aus Bégen zuerst an einer Seite beleimt
wird, indem er an einer sich drehenden Rolle vorbeigefuhrt wird, die teilweise in
einen flissigen Klebstoff eingetaucht ist. Dann wird der Einband auf die be-
leimte Seite des Stapels aufgebracht und um den Stapel herumgebogen. Als
nachteilig an derartigen Maschinen nennt die Beschreibung des Streitpatents,
dafB die Bégen in einem Stapel UngleichmaBigkeiten aufweisen kdnnen, so dai
man zum Erhalten von genau ausgerichteten Réandern beim fertigen Produkt
gezwungen ist, die Stapel oder das fertige Produkt zu beschneiden, weshalb
dieses nicht mehr die Abmessungen hat, die die Bégen beim Austreten aus der
Druckmaschine aufweisen. Weiterhin beanstandet es die Beschreibung des
Streitpatents, daB bei derartigen Endbearbeitungsmaschinen die Stapel manu-
ell in die Endbearbeitungsmaschine eingesetzt werden, was nicht nur ein vor-
hergehendes Zusammentragen der aus der Druckmaschine austretenden Bo6-
gen zu Stapeln voraussetzt, sondern auch einen Eingriff des Menschen fur den
Transport jedes zusammengetragenen Stapels zu der Maschine zur Endbear-
beitung erforderlich macht (deutsche Ubersetzung S. 1, letzter Absatz).
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Weiter war es den Angaben der Beschreibung des Streitpatents zufolge
am Prioritétstag aus der am 30. Oktober 1991 verdffentlichten européaischen
Patentanmeldung 0 453 743 bekannt, bei einer Maschine zur Endbearbeitung
die Stapel aus Bogen, die durch ein Paar von Klemmbacken in einer Hochkant-
stellung gehalten werden, nacheinander Gber eine Station zum Aufnehmen der
Bbgen sowie Stationen zum Frasen, Glatten und Beleimen einer Seite des Sta-
pels schlieBlich zu einer Station zum Einbinden des Stapels in einen Einband
zu fahren. Bei dieser Maschine sind, um die aufeinanderfolgenden Bearbei-
tungsschritte zu erleichtern, Mittel vorgesehen, um die verschiedenen Arbeits-

ebenen bezuglich der Verstellebene der Klemmbacken zu positionieren.

3. Demgegenliber verfolgt das Streitpatent das Ziel, die genannten
Nachteile der bereits erhéltlichen Maschinen zu vermeiden und eine kontinuier-
liche und vollstédndig automatisch arbeitende FertigungsstraBe von der Repro-
duktionsmaschine zu einer Endstation zu erhalten (deutsche Ubersetzung, S. 2,
Zeilen 21, 22; Zeilen 35 - 37).

4. Hierzu sind der Beschreibung des Streitpatents zufolge in Aufeinan-
derfolge eine Station zum Aufnehmen der von der Druckmaschine gelieferten
Bdgen, eine Vorrichtung zum kontrollierten Abbremsen der von der Station zum
Aufnehmen aufgenommenen Bdgen, eine Station zum Flachstapeln der abge-
bremsten Bdgen, Mittel zum Ausrichten der gestapelten Bégen, eine Vorrich-
tung zum Zusammenpressen des Stapels aus ausgerichteten Bdgen, eine Vor-
richtung zum Drehen des zusammengepreBten Stapels aus einer flachen Stel-
lung in eine Hochkantstellung und eine Vorrichtung zum Beleimen einer Seite
des Stapels und/oder zum Einbringen des Stapels in einen Einband vorgesehen
(deutsche Ubersetzung S. 2, letzter Absatz). Nach dem Patentanspruch 1 des
Streitpatents in seiner im Berufungsverfahren dem Hauptantrag zufolge vertei-
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digten Fassung wird das technische Problem durch eine Endbearbeitungsma-
schine mit folgenden Merkmalen geldst:

Die Maschine umfaBt in Aufeinanderfolge entlang einer kontinuierlichen
FertigungsstraBBe

a) eine Station (12) zum Aufnehmen der aus einer Reproduzier-
maschine angelieferten Bdgen;

b) eine Vorrichtung (14) zum kontrollierten Abbremsen der von der
Station (12) zum Aufnehmen aufgenommenen Bégen;

c) eine Station (16) zum Flachstapeln der abgebremsten Bbgen;

d) Mittel (48, 52, 72, 74) zum Ausrichten der gestapelten Bdgen;

e) eine Vorrichtung (64, 66, 68, 70) zum Zusammenpressen des
Stapels von ausgerichteten Bdgen

e1) zwischen einem ersten Paar von Klemmbacken (64, 66);

f) eine Vorrichtung (20) zum Drehen des zusammengepreBten
Stapels aus einer flachen Stellung in eine Hochkantstellung;

f1) wobei das erste Paar Klemmbacken (64, 66) ein Teil der Vor-
richtung zum Drehen ist und den Stapel bei seiner Drehung zu-
sammengepreBt halt;

f2) ein zweites Paar Klemmbacken (68, 70), welches den Stapel
nach seiner Drehung und vor dem Ldsen des ersten Paares
Klemmbacken aufnimmt;

f3) wobei die Vorrichtung (20) zum Drehen eine horizontale Dreh-
achse (A) aufweist, die quer zu der Richtung ist, aus der der
Stapel aus Bégen kommt;

g) eine Vorrichtung (20) zum Beleimen einer Seite des Stapels
und/oder zum Einbinden des Stapels in einen Einband;
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h) wobei das zweite Paar Klemmbacken (68, 70) Teil eines Wa-
gens zum Uberfilhren des Stapels in Hochkantstellung zu der
Station zum Beleimen mit einer Vorschubbewegung ist, die
senkrecht zu der Richtung ist, aus der der Stapel kommt.

Il. Die Verteidigung des Streitpatents in der Fassung des Patentan-
spruchs 1 nach dem Hauptantrag wie in der Fassung nach den Hilfsantragen
begegnet keinen Bedenken, da das Streitpatent hierdurch auf Ausfiihrungsfor-
men beschrankt wird, die sowohl in der urspringlichen Unterlage als auch in
der Beschreibung als zum Gegenstand des Streitpatents gehérend offenbart
sind. Dies hat der gerichtliche Sachverstandige im einzelnen und Uberzeugend
dem Senat bestatigt; von der Zulassigkeit der Anderungen geht im tibrigen auch
die Klagerin aus.

1. Aus der Beschreibung des Streitpatents (deutsche Ubersetzung S. 2,
Zeilen 35-37) ersieht der Fachmann, bei dem es sich nach dem Gutachten des
gerichtlichen Sachverstandigen um einen Ingenieur mit Hochschul- oder Fach-
hochschulausbildung oder um einen Techniker, jeweils mit mehrjahriger Erfah-
rung in der Entwicklung von Maschinen zur Papierverarbeitung, handelt, daB es
sich bei der Endbearbeitungsmaschine nach dem Streitpatent um eine kontinu-
ierlich und vollstédndig automatisch arbeitende FertigungsstraBe im AnschluB an
eine Druckmaschine handelt. Die FertigungsstraBe setzt sich aus einer Abfolge
von Stationen, Vorrichtungen und dergleichen zusammen, die aus den Merk-
malen a) bis g) in der Fassung des erteilten Patentanspruchs 1 besteht. Die
Merkmale e1) sowie f2) entsprechen dem Patentanspruch 5 des Streitpatents in
der erteilten Fassung. Die Merkmale f3) und h) entsprechen dem Patentan-
spruch 6 des Streitpatents in der erteilten Fassung. Dabei ersieht der Fach-
mann aus der Angabe der Beschreibung (deutsche Ubersetzung S. 8, letzter
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Absatz Zeile 27), wonach die Rotationsachse (A) der Dreheinheit nicht nur hori-
zontal, sondern auch senkrecht zur Vorschubbewegung des Stapels aus Bdgen
ist, daB der Stapel in der Vorrichtung 20 so in eine aufgerichtete Stellung ge-
dreht wird, daB3 er nach diesem Vorgang mit seiner Breitseite quer zur bisheri-
gen Vorschubrichtung steht (Hochkantstellung infolge einer Drehung um 90°)
und aus dieser Stellung quer zur bisherigen Vorschubrichtung entnommen und
weitertransportiert werden kann. Zwar heif3t es bezlglich dieses Weitertrans-
ports in der Beschreibung (deutsche Ubersetzung S. 8, Zeilen 33-34), daB der
Stapel aus Bdgen in dieser Stellung zu der Einbandstation 22 Gberfihrt wird, "in
der" der Stapel von einem zweiten Paar Klemmbacken (68, 70) aufgenommen
wird; daraus kénnte zu schlieBen sein, daB die Ubergabe des Stapels be-
druckter Bogen an das zweite Paar Klemmbacken erst in der Einbandstation
erfolgt. Im unmittelbaren AnschluB an diese Angabe erfédhrt der Fachmann
aber, daB die Klemmbackenpaare 64, 66 und 68, 70 in der Weise funktional
zusammenwirken, daB3 die Klemmbacken 64, 66 erst nach dem Angreifen der
Klemmbacken 68, 70 gelést werden, um die Vorschubbewegung nach dem
Drehen des Stapels in senkrechter Richtung und damit quer zur Vorschubbe-
wegung in den Einheiten 12 bis 20 zu ermdglichen (Beschreibung deutsche
Ubersetzung S. 8, Zeilen 34 - 38). Daraus ersieht der Fachmann, daB sich das
Eingreifen der Klemmbackenpaare nach dem Drehen des Stapels Uberlappt
und das zweite Paar Klemmbacken (68, 70) den Stapel nach seiner Drehung
und vor dem Ldsen des ersten Paares Klemmbacken aufnehmen muf. Die
Ubergabe des Stapels erfolgt also in der Drehstation, weil nur hier die Klemm-
backen in einer Weise zusammenwirken kdnnen, die die Ubergabe und den
Weitertransport des Stapels zur Einbandstation ermdglicht (Merkmal f2 des

Patentanspruchs 1 in seiner zuletzt verteidigten Fassung).
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SchlieBlich ersieht der Fachmann aus der Beschreibung (deutsche Uber-
setzung S. 8, Zeile 38, S. 9), daB das zweite Paar Klemmbacken (68, 70) an
einem bewegbaren Wagen angebracht ist, der den Stapel bedruckter Bdgen
von der Drehvorrichtung Uber einen Rutteltisch in die Station zum Beleimen und
Einbinden der bedruckten Bogen fuhrt. Dabei sieht der Fachmann aus dem
Umstand, daB sich der Stapel nach seiner Drehung um 90° in Hochkantstellung
befindet, daB die sich anschlieBende Vorschubbewegung senkrecht zu der
Richtung verlauft, aus der der Stapel kommt, weil das zweite Paar Klemmbak-
ken den Stapel in dieser Stellung ergreift und zur Beleimungsstation weiter-
transportiert (Merkmal h).

2. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent auch in der Fassung der Hilfs-
antrage in zulassiger Weise. Das Merkmal d1 des ersten Hilfsantrags ist aus
Anspruch 3 des Streitpatents in der erteilten Fassung, das Merkmal d2 des er-
sten Hilfsantrags ist aus den Patentanspriichen 7 bis 9 des Streitpatents in der
erteilten Fassung Gbernommen. Aus der Beschreibung des Streitpatents (deut-
sche Ubersetzung S. 9, zweiter Absatz) ersieht der Fachmann, daB er den Satz
Bbgen nach dessen Ausrichtung auf einem Rdatteltisch und vor seiner Belei-
mung an einer Fraseinheit vorbeilaufen lassen kann, um durch Frasen der zu
beleimenden Seite des Stapels ein Anhaften des Klebstoffs zu erleichtern.

lll. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 in seiner nach dem Haupt-
antrag verteidigten Fassung ist neu. Keine der Entgegenhaltungen zeigt eine
Endbearbeitungsmaschine mit sémtlichen Merkmalen seines Gegenstands.

1. Zwar offenbart die US-Patentschrift 4 828 645 dem Fachmann eine
Endbearbeitungsmaschine, mit der bedruckte Bdgen aus einer Druckmaschine

aufgenommen, zu einem flach liegenden Stapel gesammelt, ausgerichtet und
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der Stapel so verschwenkt wird, daB die zu bindende Stapelkante nach unten
weist. Danach werden der Stapel bedruckter Bégen in Hochkantstellung ausge-
richtet, der Buchrtcken verleimt und nach dem Aufbringen des Einbands ein
Buch oder dergleichen als fertiges Produkt ausgegeben. Die Druckschrift offen-
bart dem Fachmann mithin eine Endbearbeitungsmaschine, die wie der Gegen-
stand des Streitpatents in verschiedenen aufeinander folgenden Modulen ein
Buch oder dergleichen entlang einer FertigungsstraBe herzustellen in der Lage
ist. Dabei offenbart die Druckschrift dem Fachmann auch die Anordnung einer
Vorrichtung in der Endbearbeitungsmaschine, mit deren Hilfe der Stapel be-
druckter Bégen in einer Kippvorrichtung zusammengepreBt und in einer Weise
gekippt (gedreht) wird, die sie fur den Bindevorgang aus einer flachen in eine
Hochkantstellung (Merkmal f des Streitpatents) Uberfihrt (US-Patentschrift
4 828 645, deutsche Ubersetzung S. 14, Zeilen 17 - 21). Mit Hilfe dieser Vor-
richtung wird der Satz bedruckter Bogen aus der horizontalen in eine vertikale
Stellung verschwenkt und damit quer und senkrecht zu der Richtung, aus der
der Stapel kommt, gedreht (Merkmal f3 des Streitpatents). Der Gegenstand des
Streitpatents unterscheidet sich von der in dieser Druckschrift offenbarten End-
bearbeitungsmaschine jedoch dadurch, daB der Stapel bedruckter Bogen wah-
rend der Schwenkbewegungen nur von einem Paar Klemmen (143) gehalten
und zur Beleimung einer Beleimungsstation zugefihrt wird, die unter der Dreh-
vorrichtung angeordnet ist, wahrend beim Gegenstand des Streitpatents der
Stapel bedruckter Bogen in der Drehstation von einem ersten Paar Klemmbak-
ken an ein zweites Paar Klemmbacken weitergegeben und von dem zweiten
Paar Klemmbacken nach dem Verschwenken in eine Hochkantstellung an eine
in gleicher Ebene mit den sonstigen Vorrichtungen liegende Beleimungsstation
weitertransportiert wird. Nach der US-Patentschrift 4 828 645 wird das fertige
Produkt durch eine Greifvorrichtung aus der Kippeinrichtung entnommen, wéh-

rend nach dem Gegenstand des Streitpatents der Stapel bedruckter Bégen aus
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der Drehstation entnommen wird, um ihn einer Vorrichtung zum Beleimen
und/oder Einbinden zuzuflhren, in der das Produkt nach Verlassen der Dreh-
station fertiggestellt wird.

Auch die européische Patentschrift 0 553 996 betrifft eine als modulare
Bindevorrichtung bezeichnete Endbearbeitungsmaschine, die bedruckte Bégen
aus einer Druckmaschine aufnimmt, zu Stapeln zusammenstellt, ausrichtet und
nach Verschwenken einer Beleimungsstation zufihrt, in der die Stapel nach der
Beleimung mit einem Einband versehen und danach als fertig gebundenes Pro-
dukt ausgegeben werden. Die Druckschrift erwahnt im Unterschied zum Ge-
genstand nach dem Streitpatent aber keine Vorrichtung zum Ausrichten der
Bbégen wahrend oder nach der Aufnahme der Bégen aus der Druckmaschine
und entspricht im Gbrigen hinsichtlich der Anordnung der Vorrichtungen, die den
Stapel bedruckter Bogen der Beleimungsstation zuflihren, der US-Patentschrift
4 828 645, so daB der Gegenstand des Streitpatents auch gegeniber dieser
Druckschrift aus den genannten Griinden neu ist.

2. Die européische Patentschrift 0 013 476 betrifft keine Endbearbei-
tungsmaschine, mit der bedruckte Bdgen aus einer Druckmaschine aufgenom-
men und zu einem fertigen Produkt gebunden aus der Entbearbeitungsmaschi-
ne abgegeben werden, sondern lediglich ein Verfahren und eine Vorrichtung
zum Verlangsamen von durch schnellaufende Férdereinrichtungen transpor-
tierten Bogen vor deren Ablage auf stationdren Tischen oder langsam laufen-
den Férdereinrichtungen. Sie offenbart daher lediglich eine Station (Vorrichtung,
Mittel), wie sie in einer Endbearbeitungsmaschine fir bedruckte Bégen im Sin-
ne des Streitpatents eingesetzt werden kénnen. Gleiches gilt fir die US-
Patentschrift 4 484 850. Sie stellt zwar eine Buchbindemaschine dar. Diese
dient aber nicht der Endbearbeitung bedruckter Bdgen, die von einer Druckma-
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schine in der fur die Buchform bendétigten Reihenfolge ausgegeben werden; die
Vorrichtung nach dieser Druckschrift setzt vielmehr voraus, daB die zu binden-
den Bbdgen, nachdem sie gedruckt worden sind, in einem ersten Arbeitsschritt
zu buchméBigen Stapeln zusammengestellt worden sind. Sodann werden sie in
die Klemmvorrichtung nach der US-Patentschrift 4 484 850 eingesetzt, die zu
beleimende Kante wird gefrast, beleimt und mit dem Umschlag versehen aus-
gegeben. Die Druckschrift offenbart dem Fachmann mithin keine kontinuierlich
das Endprodukt von der Aufnahme der einzelnen bedruckten Bbégen bis zur
Ausgabe des fertigen Produkis herstellende Endbearbeitungsmaschine, son-

dern lediglich eine Beleimungs- und Bindestation im Sinne des Streitpatents.

Die US-Patentschriften 3 669 442 und 3 807 723 befassen sich nicht mit
Endbearbeitungsmaschinen im Sinne des Streitpatents, sondern betreffen Kol-
lationierer, die aus mehreren Stapeln von durch herkémmliche Druckmaschinen
jeweils gleich bedruckten Bégen Stapel bedruckter Seiten so zusammentragen,
daB sie zu einem Buch geheftet oder gebunden werden kénnen. Das japani-
sche Gebrauchsmuster 58-26138 betrifft eine Vorrichtung zum Heften und Fal-
zen von bedruckten Bogen, nicht dagegen eine Endbearbeitungsmaschine im
Sinne des Streitpatents.

IV. Dem Gegenstand des Streitpatents fehlt jedoch die Patentféahigkeit,
weil er nicht auf erfinderischer Téatigkeit beruht (Art. 56 EPU).

1. Der Gegenstand des Streitpatents nach Patentanspruch 1 in der mit
dem Hauptantrag verteidigten Fassung beruht nicht schon deswegen auf erfin-
derischer Téatigkeit, weil, wie die Beklagte geltend gemacht hat, verschiedene
Module zur Ausfuhrung von Arbeitsschritten, die zur Endbearbeitung erforder-
lich sind, in Aufeinanderfolge entlang einer kontinuierlich arbeitenden Ferti-
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gungsstraBe angeordnet sind. Eine derartige Anordnung verschiedener zur
Endbearbeitung erforderlicher Module und Vorrichtungen in ihrer Aufeinander-
folge war am Prioritatstag des Streitpatents dem Fachmann bereits durch die
US-Patentschrift 4 828 645 und die europédische Patentschrift 0 553 996 nahe-
gelegt.

2. Aufgrund der Beweisaufnahme ist der Senat auch davon Uberzeugt,
daB es keiner erfinderischer Tatigkeit bedurfte, eine kontinuierlich arbeitende,
aus mehreren Modulen bestehende FertigungsstraBe zur Endbearbeitung be-
druckter Bégen mit einer Vorrichtung zum Drehen eines flach angelieferten
Stapels in eine Hochkantstellung auszustatten, in der zwei Paare von Klemm-
backen so zusammenwirken, daf das erste Paar Klemmbacken Teil der Vor-
richtung zum Drehen ist und den Stapel bei seiner Drehung zusammenpreft,
wahrend das zweite Paar Klemmbacken den Stapel nach seiner Drehung und
vor dem Ldsen des ersten Paares Klemmbacken aufnimmt und quer zu der
Richtung, aus der der Stapel bedruckter Bégen kommt, zu einer Beleimungs-
und/oder Einbandstation weitertransportiert.

Aus der US-Patentschrift 4 828 645 war dem Fachmann am Prioritatstag
bekannt, daB der zu bindende Stapel bedruckier Bdgen der Beleimungsstation
durch Verdrehen in einer Hochkantstellung zugefiihrt werden kann, um die
Stirnseite des Stapels mit Klebstoff zu versehen. Als Mittel zur Ausflihrung einer
solchen Drehbewegung offenbart die Druckschrift eine ebene Aufnahmeflache
(136 in Fig. 4), auf der der Stapel bedruckter Bégen mittels Klemmen (143)
festgehalten wird (Beschreibung, deutsche Ubersetzung S. 14, 2. Abs.). Wie
der gerichtliche Sachverstandige in der mindlichen Verhandlung auf Nachfrage
des Senats im einzelnen dargelegt hat, erkennt der Fachmann in den Klemmen
(143) der Druckschrift die Verwendung von Klemmbacken (64, 66) im Sinne des
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Streitpatents, die den Stapel bedruckter Bégen wahrend des Vorgangs des
Drehens in einer Hochkantstellung zusammengeprefBt halt, um die Beleimung
seiner Stirnseite zu ermoglichen.

Zwar bezieht sich die US-Patentschrift 4 828 645 in erster Linie auf das
Binden des Stapels mittels Klebstoffs in Form von Klebestreifen; sie weist den
Fachmann im Rahmen der Erdrterung des Stands der Technik aber darauf hin,
daB das Verkleben der Bogen mittels flissigen Klebstoffs erfolgen kann und
daB die Beleimung nicht nur in der Weise mdglich ist, daB der Leim auf den
Buchriicken eines sich bewegenden Stapels bedruckter Bdgen aufgebracht
wird, sondern auch so, daB ein Behalter mit einem darin befindlichen Vorrat von
Klebstoff entlang des Buchriickens bewegt wird (Beschreibung, deutsche Uber-
setzung Seite 2). Hierbei handelt es sich, wie der gerichtliche Sachverstandige
in der mindlichen Verhandlung bestéatigt hat, um am Prioritatstag des Streitpa-
tents dem Fachmann seit langem gelaufige Verfahren, deren Anwendung und
damit die Anordnung der zu ihrer Ausfuhrung erforderlichen Vorrichtungen von
den Kundengegebenheiten abhangt. Wahrend eine Blromaschine, wie sie in
der US-Patentschrift 4 828 645 beschrieben ist, eine kompakte Bauweise erfor-
dert, kbnnen Produktionsmaschinen nach Art des Streitpatents je nach den
Kundengegebenheiten weniger kompakt ausgelegt werden und erlauben es
insbesondere, die Beleimungsstation nicht nur unter der Drehstation anzuord-
nen, sondern dieser auch raumlich nachzuordnen. Dabei bestanden nach den
eingehenden und Uberzeugenden Ausfihrungen des gerichtlichen Sachver-
sténdigen in der mindlichen Verhandlung am Prioritatstag des Streitpatents fur
den Fachmann keinerlei Schwierigkeiten, eine Buromaschine der in der US-
Patentschrift 4 828 645 beschriebenen Art mit einer Beleimungsstation auszu-
statten, in der die Beleimung des Buchriickens mit flissigem Klebstoff derart
erfolgt, daB entweder die Stirnseite des Stapels bedruckter und in Hochkant-
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stellung gedrehter Bogen Uber eine feststehende Beleimungsvorrichtung hin-
weg oder die feststehende Beleimungsvorrichtung unter dem feststehenden
Stapel bedruckter Bégen entlang gefuhrt wird. Die konstruktiven Mittel dazu
gehodrten am Prioritdtstag des Streitpatents zum gangigen fachlichen Kénnen
eines Konstrukteurs fir Papierbearbeitungsmaschinen. Wie der gerichtliche
Sachverstandige klargestellt hat, geht der Fachmann bei der Anordnung der
Beleimungsvorrichtung insbesondere davon aus, daB die Beleimung entlang
des Buchriickens und nicht senkrecht zu ihm zu erfolgen hat, um eine hinrei-
chende Beleimung sicherzustellen, so daf3 die Bewegungsrichtung des Belei-
mungsvorgangs nach dem Drehen des Stapels in Hochkantstellung senkrecht
zur bisherigen Bewegungsrichtung des Stapels zu erfolgen hat (Merkmal h teil-
weise), wenn eine weitere Drehung des Stapels vor dem Beleimen vermieden
werden soll. Schon zur Vermeidung von Verschmutzungen wird er dabei eine

Lésung bevorzugen, bei der der Leimauftrag von unten erfolgt.

Auf eingehendes Befragen hat der gerichtliche Sachversténdige weiter
im einzelnen und zur Uberzeugung des Senats dargelegt, daB der Fachmann
am Prioritatstag nicht nur die konstruktiven Mittel zur Hand hatte, um entweder
den Stapel bedruckter Bégen nach seiner Drehung Gber die Beleimungsvor-
richtung zu fuhren oder die Beleimungsvorrichtung tber entlang der Stirnseite
des feststehenden Stapels bedruckter Bégen zu fihren, und die entsprechen-
den Konstruktionen ohne Schwierigkeiten ausfuhren konnte, sondern daB der
Fachmann am Prioritdtstag auch keine Préferenz fur die eine oder andere L§-
sung hatte, sie vielmehr als gleichwertige Alternativen in Betracht zog. Nach
den Uberzeugenden Darlegungen des gerichtlichen Sachverstdndigen war dem
Fachmann dartber hinaus klar, daB die Anordnung der Beleimungsstation in
einer Ebene mit den anderen Stationen und nicht wie nach der US-Patentschrift
4 828 645 unter der Drehstation die wesentlich einfachere L6sung ist. Dem



-24-

Fachmann war daher nahegelegt, die Beleimungsstation der Drehstation nach-
zuordnen und in einer Ebene mit den sonstigen Stationen und Vorrichtungen
einer kontinuierlich arbeitenden FertigungsstraBe anzuordnen und das erst
nach dem Durchlaufen der Drehstation und der dieser in der Ebene nachgeord-

neten Beleimungs- und/oder Einbandstation fertige Produkt abzulegen.

Die dadurch bedingte Anderung in der Richtung der Vorschubbewegung
nach dem Drehvorgang erfordert zwar eine Ubergabe des Stapels bedruckter
Bbégen von den Vorrichtungen, die den Stapel in seiner ausgerichteten Form in
der Drehvorrichtung festhalten, an Vorrichtungen, die den Stapel in dieser aus-
gerichteten Form der Drehvorrichtung entnehmen und zur Beleimungsstation
weitertransportieren. Insoweit unterscheidet sich der Gegenstand nach dem
Patentanspruch 1 des Streitpatents in allen verteidigten Fassungen von der in
der US-Patentschrift 4 828 645 offenbarten Drehvorrichtung, da diese den Sta-
pel bedruckter Bogen mittels lediglich eines Paares Klemmbacken beim
Schwenkvorgang zusammenpreBt, der Beleimungsvorrichtung vertikal zufthrt
und das nach der Beleimung fertige Produkt erneut der Drehvorrichtung zufuhrt
und aus dieser ausgibt. Wie der gerichtliche Sachversténdige aber im einzelnen
und Uberzeugend dargelegt hat, ist der Fachmann am Prioritdtstag des Streit-
patents als selbstverstandlich davon ausgegangen, daB der Stapel bedruckter
Bogen bei dessen Ubernahme durch Klemmvorrichtungen zum Zweck der Po-
sitionierung des senkrecht stehenden Stapels zum Beleimen sauber ausge-
richtet ist und daB gegebenenfalls dem Beleimen eine Station oder Vorrichtun-
gen zum Feinausrichten des Stapels vorzuschalten sind. Ihm war deshalb am
Prioritdtstag ohne weiteres ersichtlich, daB bei einer rdumlichen Nachordnung
der Beleimungsstation in der Ebene der Vorschubbewegung der Weitertrans-
port des ausgerichteten Stapels von der Drehstation zur Beleimungsstation
entweder durch eine Transportbewegung in der Kippvorrichtung oder durch ei-
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ne Uberlappende Ubergabe des Stapels an weitere Klemmittel so zu erfolgen
hat, daB der Stapel in seiner ausgerichteten Form von der Drehstation zur Be-
leimungsstation weitertransportiert wird. Die vom Streitpatent dafir bean-
spruchten Mittel, namlich das Uberlappende Zusammenwirken eines ersten
Paares von Klemmbacken, die den ausgerichteten Stapel wie in der US-
Patentschrift 4 828 645 wahrend des Drehvorgangs zusammengepreft halten,
mit einem zweiten Paar Klemmbacken, die den Stapel in seiner vom ersten
Paar Klemmbacken gesicherten Ausrichtung Gbernehmen und zur Beleimungs-
station fuhren, gehdrten zum konstruktiven Kénnen des Fachmanns am Priori-
tatstag. Beide Loésungen waren fir den Fachmann nach den Uberzeugenden
Ausfihrungen des gerichtlichen Sachversténdigen zumindest gleichwertig. Ent-
gegen der Auffassung der Beklagten ist daher nach den Uberzeugenden Aus-
fuhrungen des gerichtlichen Sachverstandigen davon auszugehen, daf3 die von
der Beklagten als Ubergabestation bezeichnete Drehvorrichtung in ihrem tber-
lappenden Zusammenwirken mit den Klemmbacken, die den ausgerichteten
Stapel bedruckter Bégen wéhrend der Drehung, bei seiner Ubergabe an das
zweite Paar Klemmbacken und seinem Weitertransport zur und Uber die Belei-
mungsstation hinweg zur Ausgabe ausgerichtet halten, nicht auf erfinderischer
Tatigkeit beruht.

3. Nichts anderes ergibt sich aus der Zusammenschau samtlicher Kom-
binationsmerkmale des Gegenstands nach Patentanspruch 1 des Streitpatents
in seiner mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung.

Bereits aus der US-Patentschrift 4 828 645 ist bekannt, die bedruckten
Bbgen der Endbearbeitungsmaschine Uber motorgetriebene Walzen sowie uber
Rollen so zuzufihren, daB sie in Behaltern (112, 114, 116 Fig. 2) flach gestapelt
werden. Der Fachmann ersieht daraus, daB eine Endbearbeitungsmaschine
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nach Art dieser Druckschrift wie nach Art des Streitpatents eine Station zum
Aufnehmen der von der Druckmaschine angelieferten bedruckten Bdgen auf-
weisen kann (Merkmal a des Patentanspruchs des Streitpatents).

Aus der europaischen Patentschrift 0 013 476 sind ein Verfahren und ei-
ne Vorrichtung zum Verlangsamen von durch schnellaufende Férdereinrichtun-
gen transportierten Bégen vor der Ablage auf stationdren Tischen oder lang-
samlaufenden Férdereinrichtungen bekannt, die der Fachmann, wenn sich dies
als erforderlich erweist, in eine Endbearbeitungsmaschine der mit dem Streit-
patent beanspruchten Art integrieren kann, wobei dem Fachmann nach den
Uberzeugenden Ausfihrungen des gerichtlichen Sachverstéandigen die kon-
struktiven Mittel dazu ohne weiteres zur Verflgung standen.

Aus der Beschreibung der US-Patentschrift 4 828 645 (deutsche Uber-
setzung S. 13, Zeilen 17-18) entnimmt der Fachmann ferner, daB die bedruck-
ten Bbgen in den Behéltern (112, 114, 116) nicht nur flachgestapelt werden
(Merkmal 3 des Patentanspruchs des Streitpatents), sondern auch in ihrer Lage
genau eingestellt werden. Die Station zum Flachstapeln weist damit Mittel zum
Ausrichten der gestapelten Bégen auf (Merkmal d des Patentanspruchs des
Streitpatents). DaB die Mittel zum Ausrichten der flachgestapelten Bbdgen in ei-
ner besonderen Station angeordnet sein miiBten, sagt der Patentanspruch des
Streitpatents nicht. Er umfaBt damit auch eine Endbearbeitungsmaschine, in
der die Mittel zum Ausrichten der flachgestapelten Bbégen in der Station zum
Flachstapeln vorgesehen werden, so dafl auch Kombinationsmerkmal d durch

die Druckschrift vorweggenommen ist.

Die US-Patentschrift 4 828 645 offenbart dem Fachmann Mittel, mit de-
nen die gestapelten und ausgerichteten Bbégen in den Behaltern mittels einer
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Fordereinrichtung (122, Fig. 2) an eine Entladeposition transportiert werden
(Beschreibung deutsche Ubersetzung S. 13 f.), an der sie entladen und tber
eine Kippeinrichtung, die die Stapel in Hochkantstellung dreht, der Bindevor-
richtung zugefuhrt werden (deutsche Ubersetzung S. 14 erster Absatz). Die
Druckschrift offenbart dem Fachmann dariber hinaus eine der Kippvorrichtung
nachgeordnete Vorrichtung zum Beleimen einer Seite des Stapels und zum
Einbinden des Stapels in einen Einband, in die der Stapel bedruckter, ausge-
richteter und zusammengepreBter Bégen eingeschwenkt wird.

Waren dem Fachmann mithin nicht nur diese Stationen und Vorrichtun-
gen aus der US-Patentschrift 4 828 645 und der europdischen Patentschrift
0 013 476 bekannt, sondern auch ihre Aufeinanderfolge, war ihm ferner deren
Kombination mit dem Zusammenwirken von zwei Paar Klemmbacken an der
Drehstation statt eines Paares Klemmbacken wie in der Kippvorrichtung nach
der US-Patentschrift 4 828 645 nahegelegt, so beruht auch die Gesamtkombi-
nation der Merkmale nach dem Patentanspruch 1 in der Fassung des Hauptan-
trags nicht auf erfinderischer Tétigkeit, weil, wie der gerichtliche Sachverstandi-
ge zur Uberzeugung des Senats dargelegt hat, dem Fachmann die im (ibrigen
fur das Zusammenfigen der Gesamtkonstruktion erforderlichen Mittel aus sei-
nem Fachwissen ohne weiteres zur Verfigung standen und die Gesamtkombi-
nation ohne das durchschnittiche Kénnen des Fachmanns Ubersteigende

Schwierigkeiten zu realisieren war.

V. Die Beklagte verteidigt das Streitpatent auch in der Fassung des Pa-
tentanspruchs 1 nach den Hilfsantrdgen ohne Erfolg.

1. Der Gegenstand nach Patentanspruch 1 des Streitpatents in der mit
dem ersten Hilfsantrag verteidigten Fassung beruht nach dem Ergebnis der
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Beweisaufnahme zur Uberzeugung des Senats ebenfalls nicht auf erfinderi-
scher Tatigkeit.

Dieser Gegenstand unterscheidet sich vom Gegenstand des Streitpa-
tents, wie er mit dem Hauptantrag verteidigt wird, dadurch, daB3 die Mittel (48,
52, 72, 74) zum Ausrichten der gestapelten Bégen einen Anschlag (48) zum
frontalen GeradestoBen des in der Station (16) gesammelten Stapels bedruck-
ter B6gen aufweisen, wobei der Anschlag (48) versenkbar ist, um den Durch-
gang des Stapels auf einen Tisch zu erméglichen, der ein Paar von zueinander
parallelen Langsschlitzen fir den Durchgang von Mithehmern (56) zum Antrei-
ben des Stapels besitzt.

Wie der gerichtliche Sachverstéandige in seinem schriftlichen Gutachten
(Seiten 49, 50) ausgefuhrt und in der mindlichen Verhandlung naher erlautert
hat, prazisieren die in die Fassung des Patentanspruchs 1 nach dem Hilfsan-
trag aufgenommenen Merkmale des Unteranspruchs 3 des Streitpatents in der
erteilten Fassung das Merkmal d des Patentanspruchs, indem sie als Mittel zum
Ausrichten einen Anschlag (48) benennen, der dem GeradestoBen der in der
Station (16) zum Flachstapeln der abgebremsten und gesammelten Bdgen
dient. Derartige Anschlage in Stationen zum Sammeln und Ausrichten abge-
bremster Bogen sind in der Européischen Patentschrift 0 013 476 als "front
stops 2" beschrieben und in Fig. 3 dargestellt (vgl. Beschreibung Spalte 5,
Zeilen 50-58; deutsche Ubersetzung der Patentanmeldung S. 7 letzter Absatz,
S. 8 oben).

Der gerichtliche Sachverstandige hat weiter dargelegt, daB das gleitende
Uberfiihren eines Stapels bedruckter Bégen, der in einer Station gesammelt
und ausgerichtet worden ist, an eine weitere Station einer Endbearbeitungsma-
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schine aus der US-Patentschrift 4 828 645 bekannt ist, die eine Fuhrungskon-
struktion 140 umfaBt, auf der der Stapel von bedruckten Bégen bei der Zuflih-
rung zur Kippvorrichtung gleitet (Gutachten S. 53 f.; US-Patentschrift 4 828 645
Fig. 3 und 4). Dabei wird der Stapel wéhrend des Gleitens von Satzklemmen
gehalten, die zugleich den Transportweg begrenzen. Des weiteren offenbart die
US-Patentschrift 3 669 442 dem Fachmann mit dem Auffangtablett 18 eine Vor-
richtung, auf der Bégen zu einem Stapel gesammelt und der Stapel gleiten
kann, wobei diese Druckschrift dariber hinaus dem Fachmann offenbart, in
dem Auffangtablett einen Durchbruch vorzusehen, durch den eine Sperre greift,
die die ankommenden Blatter stoppt und damit als Anschlag wirkt, der spater
versenkt werden kann, so daB der vollstandige Stapel durch Versenken der als
Anschlag wirkenden Sperre weitertransportiert werden kann. SchlieBlich hat der
gerichtliche Sachverstandige in seinem Gutachten ausgefihrt, daB3 es seit lan-
gem bekannt ist, Transportunterlagen mit Schlitzen zu versehen, durch die Mit-
tel in Transportrichtung durchgreifen, um durch Verschieben des zu transportie-
renden Gegenstandes seine weitere Bearbeitung zu ermdglichen (Gutachten
S. 56). Wie der gerichtliche Sachversténdige in der mandlichen Verhandlung
auf Nachfragen bestatigt hat, stellen die mit den nach dem ersten Hilfsantrag
zusatzlich in den verteidigten Patentanspruch 1 aufgenommenen Merkmale
daher weder fir sich noch in Zusammenschau mit den weiteren Kombinations-
merkmalen des Patentanspruchs 1 MaBnahmen dar, die das Kénnen des

Fachmanns am Prioritéatstag Uberschritten haben kénnten.

Es gehorte daher am Prioritatstag zum Koénnen des Fachmanns, die
Unterlage, auf der die ankommenden Bogen gesammelt werden, als Tisch aus-
zubilden, auf dem die ankommenden Bégen durch einen versenkbaren An-
schlag festgehalten werden, und durch eine auf geeignete Weise geschlitzte
Transportunterlage mit Mitteln hindurchzugreifen, um durch den gleitenden
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Transport des auf diese Weise gesammelten Stapels eine weitere Bearbeitung
der Bbgen wie Ausrichten, Heften und dergleichen auszufihren. Die Ergdnzung
der Endbearbeitungsmaschine um eine mit derartigen Mitteln arbeitende Vor-
richtung beruht daher fur sich genommen wie in Kombination mit den Merkma-
len des Patentanspruchs 1 in der Fassung des ersten Hilfsantrags nicht auf er-
finderischer Tétigkeit.

2. Nichts anderes gilt fir den Patentanspruch 1 in der Fassung des
zweiten Hilfsantrags, mit dem die Kombination der vorgenannten Merkmale
unter Einbeziehung des weiteren Merkmals beansprucht wird, daB der Stapel
bei der Uberfiihrung zu der Station zum Beleimen an einer Fraseinheit (78) vor-
beilduft, um das Anhaften des Klebstoffs zu erleichtern. Die Anordnung einer
Fraseinheit in einer Buchbindemaschine ist aus der US-Patentschrift 4 484 850
bekannt und stellt daher eine dem Fachmann durch diese Druckschrift nahe-
gelegte MaBnahme fir eine aus einzelnen Bearbeitungsmodulen bestehende
Endbearbeitungsmaschine dar (vgl. das schriftliche Gutachten des gerichtlichen
Sachverstandigen S. 73).

Patentanspruch 1 des Streitpatents in allen verteidigten Fassungen be-
ruht demzufolge auf einer zwar konstruktiv gelungenen Kombination tberwie-
gend bekannter und im Ubrigen naheliegender Elemente, weist aber in seinen
einzelnen Merkmalen wie in der Gesamtheit seiner Kombinationsmerkmale kei-
nen das durchschnittliche Kénnen des Fachmanns am Prioritédtstag Uberstei-
genden erfinderischen Gehalt auf.

VI. Soweit die Beklagte die auf den Patentanspruch 1 riuckbezogenen
Patentanspruche 2 bis 4, 7 und 13 verteidigt, handelt es sich um Unteranspru-
che, die - wie auch die Beklagte in der mundlichen Verhandlung vor dem Senat
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eingerdumt hat - keinen eigenen erfinderischen Gehalt aufweisen. Patentan-
spruch 2 betrifft einen Anschlag zum seitlichen GeradestoBen des Stapels in
der Station 16, wie er bei Papierverarbeitungsmaschinen als Hilfsmittel zum
Ausrichten von Bdgen Ublicherweise verwendet wird und auch in der europai-
schen Patentschrift 0 013 476 (Fig. 3, Bezugszeichen 3°) offenbart ist (vgl. Gut-
achten S. 491.). Die in Patentanspruch 3 genannten Mittel zum GeradestoBen
der Bdgen gehdrten, wie bereits ausgefihrt, am Prioritatstag seit langem zum
Stand der Technik. Der Patentanspruch 4 betrifft die Anordnung eines Ruttelti-
sches mit frontalem Anschlag zwischen Dreh- und Beleimungsstation zur Fein-
ausrichtung der Stapel bedruckter Bdgen, wie er in der US-Patentschrift
4 828 645 in Form des Vibrators (152) offenbart ist und nach dem Gutachten
des gerichtlichen Sachverstédndigen zu den altbewahrten Mitteln zur Ausrich-
tung von Papierstapeln gehért (Gutachten S. 53). Patentanspruch 7 betrifft den
gleitenden Transport von Bdgen von der Station 16 zur Drehstation auf einem
Tisch bis zu einem Anschlag. Wie bereits zum Patentanspruch 1 in der Fassung
des ersten Hilfsantrags ausgefiihrt worden ist, gehért der gleitende Transport
von Stapeln auf Tischen zum Stand der Technik. Nach den Ausflihrungen des
gerichtlichen Sachversténdigen stellen die in Patentanspruch 13 beanspruchten
Merkmale ein Walzenleimwerk dar. Dabei handelt es sich nach den von der
Beklagten nicht in Zweifel gezogenen Darlegungen des Sachverstandigen um
eine sehr alte Technik, die bis auf das Merkmal der gesteuert zustellbaren Ra-
kel im Stand der Technik vorweggenommen ist. Da der Patentanspruch 1 des
Streitpatents in allen verteidigten Fassungen nicht auf erfinderischer Tatigkeit
beruht und daher fiir nichtig zu erklaren ist, kbnnen mangels eines eigenen er-
finderischen Gehalts auch die Patentanspriiche 2 bis 4, 7 und 13 keinen Be-
stand haben.
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VIl. 1. Patentanspruch 14 stellt einen Nebenanspruch zum Patentan-
spruch 1 des Streitpatents dar, denn Gegenstand dieses Anspruchs ist eine
Abbremsvorrichtung fir einzeln und in schneller Abfolge angelieferte Bogen, die
nach der Zweckangabe des Anspruchs in einer Maschine zur Endbearbeitung
der vom Streitpatent beanspruchten Art angeordnet werden kann und nach der
Beschreibung des Streitpatents (deutsche Ubersetzung S. 4) einen wichtigen
Aspekt der Erfindung darstellt, wobei die Vorrichtung insbesondere, aber nicht

ausschlieBlich in einer Endbearbeitungsmaschine vorzusehen ist.

2. Patentanspruch 14 des Streitpatents zufolge weist die Abbremsvor-

richtung folgende Merkmale auf:

a) Die Vorrichtung umfaBt wenigstens ein Paar Rollen (36, 38).
b) Jeder angelieferte Bogen tritt bei seiner Aufnahme zwischen
das Paar Rollen ein.
c) Eine der Rollen (38) wird von einem Motor mit gesteuerter Ge-
schwindigkeit angetrieben.
d) Die Steuerung erfolgt so, daB die Drehgeschwindigkeit der
Rollen
aa) der Vorschubbewegung der Bdgen zum Zeitpunkt ihres
Eintretens zwischen die Rollen entspricht,
bb) auf einen Bruchteil dieser Geschwindigkeit zum Zeitpunkt
des Freigebens der Bdgen von den Rollen vermindert ist.
Bei dem Motor soll es sich insbesondere um einen Schrittmotor

handeln.

3. Die Abbremsvorrichtung nach Patentanspruch 14 des Streitpatents ist
neu (Art. 54 EPU).
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Eine Abbremsvorrichtung fir in schneller Folge angelieferte Bdgen ist
zwar bereits aus der européischen Patentschrift 0 013 476 bekannt. Bei dieser
Vorrichtung werden schnell angelieferte Bégen zwischen zwei Walzen hin-
durchgefihrt und dabei die Transportgeschwindigkeit reduziert. Wie beim
Streitpatent, bei dem die Rollen notwendigerweise gegeneinander angestellt
werden mussen, werden auch nach dieser Druckschrift die beiden Walzen
(Verzbgerungswalze 10 und Dampferwalze 5) gegeneinander angestellt, so da
sie wahrend des Anstellens gegeneinander in gegenseitigem Abwalzkontakt
stehen. Der Gegenstand des Patentanspruchs 14 des Streitpatents entspricht
auch insoweit der in der Druckschrift offenbarten Abbremsvorrichtung, als die
Rollen bzw. Walzen dann gegeneinander gestellt sind, wenn die Umfangsge-
schwindigkeit der angetriebenen Walze mit hinreichender Genauigkeit der Ge-
schwindigkeit entspricht, mit der der Bogen den - zunichst offenen - Walzen-
spalt durchlauft, so daB die Rollen oder Walzen den durchlaufenden Bogen
reibschlissig Ubernehmen und zunéchst mit der dem eingelieferten Bogen ent-
sprechenden Umlaufgeschwindigkeit fihren. Werden die Rollen oder Walzen
anschlieBend gezielt abgebremst, dann geben sie den Bogen mit der ge-
wunschten niedrigeren Geschwindigkeit zur Ablage auf einem Stapel oder einer
Fordereinrichtung frei. Dabei ist sowohl nach dem Streitpatent wie nach der
Druckschrift vorgesehen, nur eine der Walzen (die Verzégerungswalze 10 bzw.

die Rolle 38) tber einen von auBBen wirkenden Antrieb anzutreiben.

Wahrend sich die Abbremsvorrichtung nach Patentanspruch 14 des
Streitpatents einerseits und nach der europdischen Patentschrift 0 013 476 an-
dererseits den Ausfihrungen im schriftichen Gutachten des gerichtlichen
Sachverstandigen zufolge, die dieser in der mundlichen Verhandlung vor dem
Senat noch einmal Uberzeugend erldutert hat, in ihren auf einen durchlaufenden
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Bogen wirkenden Funktionsmitteln mithin decken (Gutachten S. 58 f.), unter-
scheiden sie sich durch die Art des Antriebs der Rolle 38 bzw. der Verzége-
rungswalze 10. Denn im Gegensatz zum Streitpatent, das einen gesteuerten
Motor als Antrieb fir die Rolle 38 vorsieht, offenbart die europaische Patent-
schrift dem Fachmann als Antrieb der Verzégerungswalze 10 eine Kupplung
und ein Ungleichférmigkeitsgetriebe. Der Gegenstand des Patentanspruchs 14

des Streitpatents ist mithin neu.

4. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme steht zur Uberzeugung des
Senats jedoch fest, daB auch der Patentanspruch 14 des Streitpatents nicht
patentfahig ist, weil er nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruht (Art. 56 EPU).

Wie der gerichtliche Sachversténdige in seinem schriftlichen Gutachten
und in der mindlichen Verhandlung vor dem Senat Uberzeugend dargelegt hat,
standen am Prioritatstag der auf das Jahr 1979 zuriickgehenden europaischen
Patentschrift noch keine geeigneten elektrischen Antriebe zur Verfigung, die
schnelle und mit groBer Drehwinkelgenauigkeit erfolgende Drehzahlanderungen
ermdglichten; diesen Erfordernissen entsprechende Motoren lieBen sich erst
mit digital gesteuerten Antrieben realisieren, wie sie Schrittmotoren darstellen
und zum Prioritdtstag des Streitpatents zur Verfugung standen. Bis dahin war
es erforderlich, die Umlaufgeschwindigkeit der Verzégerungswalze 10 und das
Anstellen der Dampferwalze 5 nach der europdaischen Patentschrift im erforder-
lichen Zeitpunkt durch die dort genannte komplizierte Kombination aus einer
Umdrehungsschaltkupplung und einem Ungleichférmigkeitsgetriebe sicherzu-
stellen. Auf diese Mittel konnte erst verzichtet werden, nachdem separate digi-
tale elektrische Antriebe zur VerfiUgung standen, die fir Maschinenhersteller
nach den Ausflihrungen des gerichtlichen Sachverstandigen selbstverstandli-
che Zulieferteile sind, die mitsamt der zu ihrem Betrieb erforderlichen elektri-
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schen und elektronischen Zusatzeinrichtungen nach den Vorgaben des Ma-
schinenbauers als Zulieferkomponenten im Markt angeboten und von den Ma-

schinenbauern zugekauft werden.

Daraus folgt zur Uberzeugung des Senats, daB es keiner erfinderischen
Tatigkeit bedurfte, um die im Ubrigen aus der europaischen Patentschrift be-
kannte Abbremsvorrichtung statt Gber eine Kupplung und ein Ungleichférmig-
keitsgetriebe auf mechanischem Wege anzutreiben einen steuerbaren Motor,
insbesondere einen Schrittmotor, als Antrieb fir die Rolle 38 vorzusehen. Dem
steht nicht entgegen, daB Fachmann auf dem Gebiet der Endbearbeitungsma-
schinen ein Maschinenbauer mit Erfahrungen im Bau von Maschinen zur Pa-
pierverarbeitung und nicht ein Elektroingenieur mit Erfahrungen im Bau digital
steuerbarer Elektromotoren ist. Denn wie der gerichtliche Sachverstandige in
der mindlichen Verhandlung auch auf besondere Nachfrage angegeben hat,
werden die erforderlichen digitalen Antriebe von deren Herstellern nach den
maschinenbaulichen Erfordernissen komplett entwickelt, hergestellt und als Zu-

lieferteile verkauft.

5. Soweit die Beklagte die auf den Patentanspruch 14 des Streitpatents
rickbezogenen Patentanspriche 15 und 16 verteidigt, handelt es sich um Un-
teranspriche ohne eigenen erfinderischen Gehalt. Wie der gerichtliche Sach-
verstandige in seinem Gutachten dargelegt und die Beklagte nicht in Zweifel
gezogen hat, ist der Fachmann bemunht, insbesondere ein in schneller Folge
stattfindendes Stillsetzen des Motors in Vorrichtungen wie einer Abbremsvor-
richtung nach der Art des Patentanspruchs 14 zu vermeiden, so daB ein Drehen
des Schrittmotors mit verminderter Geschwindigkeit im Zustand des Wartens
auf einen Bogen (Patentanspruch 15) ohne weiteres vom Fachmann vorgese-
hen wird (Gutachten S. 64, 70). Die Verwendung eines Detektors, um das Ab-
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bremsen des Blattes durch den Durchgang des hinteren Randes des abzu-
bremsenden Blattes auszuldsen, ist bereits aus der europdischen Patentschrift
0 013 476 bekannt (Sensor 16 in Fig. 1), so daB es keiner besonderen Uberle-
gungen bedurfte, bei Verwendung eines Schrittmotors einen weiteren Detektor
einzusetzen, der die Beschleunigung der Rolle 38 auslost, wenn der vordere
Rand des abzubremsenden Bogens erfaBt wird. Mithin kénnen auch die Pa-

tentanspriche 15 und 16 keinen Bestand haben.

VIII. Die von der Beklagten verteidigten Unteranspruche 10 bis 12 be-
treffen die Anordnung der Vorrichtung nach den Anspriichen 14 bis 16 in einer
Endbearbeitungsmaschine nach Patentanspruch 1 und haben demzufolge aus

den dargelegten Griinden keinen Bestand.

IX. Die Berufung ist daher mit der Kostenfolge aus § 121 Abs. 2 PatG,

§ 97 ZPO zuriickzuweisen.

Melullis Keukenschrijver Muhlens

Meier-Beck Asendorf



