BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 78/09 Verklindet am:
6. Marz 2012
Wermes
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschéftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR: ja

Pfeffersackchen
PatG § 4: EPU Art. 56

Betrifft ein Patent das Zurverfigungstellen eines mehrstufigen und im Allge-
meinen nicht nur in einem einzigen Betrieb anzusiedelnden Produktionssys-
tems (hier: die Vorkonfektionierung von Wursthillen als Endlos-Rollenware
und deren automatisierte Beflillung beim Wurstwarenhersteller), kénnen als
mafigeblicher Fachmann in verschiedenen Gewerken Kundige anzusehen
sein, deren Fachkenntnisse sich in einem Team ergéanzen.

BGH, Urteil vom 6. Méarz 2012 - X ZR 78/09 - Bundespatentgericht



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die mundliche
Verhandlung vom 17. Januar 2012 durch den Vorsitzenden Richter Prof.
Dr. Meier-Beck, den Richter Keukenschrijver, die Richterin Muhlens, den
Richter Dr. Grabinski und die Richterin Schuster

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 21. April 2009 verkindete Urteil des

3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf
Kosten der Beklagten zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des am 8. Marz 2001 angemeldeten deut-
schen Patents 101 11 136 (Streitpatents), das "Verfahren, Endlos-
Rollenware fur das Verfahren und Vorrichtung zum Abtrennen von Schlauch-
abschnitten von einer flachgelegten schlauchférmigen Endlos-Rollenware"
betrifft und 33 Patentanspriche umfasst, von denen die Patentanspriiche 1
bis 19 mit der Nichtigkeitsklage angegriffen, die Vorrichtungsansprtiche 20
bis 33 hingegen nicht Streitgegenstand sind.

Die Klagerin hat geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents
sei im angegriffenen Umfang nicht patentfahig. Sie hat sich dazu insbeson-
dere auf die deutschen Offenlegungsschriften 27 21 392 (D8 - bereits im Er-
teilungsverfahren bericksichtigt), 27 32 919 (D4), 27 46 126 (D5), 29 41 872
(D7) sowie auf die Veroffentlichung von Gerhard Effenberger: Wursthillen
- Kunstdarm, 2. Aufl. 1991, Schriftenreihe Fleischforschung und Praxis,
Bd. 4, S. 80 bis 83 (D9), gestutzt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent im Umfang der Patentanspru-

che 1 bis 19 fur nichtig erklart.

Hiergegen wendet sich die Beklagte mit ihrer Berufung, mit der sie die
Patentanspriiche 2, 4, 15 und 16 des erteilten Patents nicht mehr und die
bisherigen Patentanspriche 1 und 14 (jetzt 12) in erster Linie mit ihrem zu-
letzt gestellten Hauptantrag verteidigt. Nach diesem lauten die nebengeord-
neten Patentanspriche 1 und 12 (entsprechend Patentanspruch 14 des er-
teilten Patents; Einfligungen gegentber der erteilten Fassung unterstrichen,

Weglassung durchgestrichen) wie folgt:

"1. Verfahren zum Abtrennen von Schlauchabschnitten von einer
flachgelegten schlauchférmigen Endlos-Rollenware und zum
Beflllen der einzelnen Schlauchabschnitte mit einem Fullgut,



bei dem die Endlos-Rollenware (1) durch Abnahen abschnitts-
weise quer zu ihrer Langsausdehnung verschlossen und in
Schlauchabschnitte unterteilt wird, wobei eine Uberlappung der
Endlos-Rollenware (1) erzeugt und mit der Naht verschlossen
wird, und zu einer Rolle (3) aufgewickelt wird, die Endlos-
Rollenware (1) kontinuierlich abgewickelt, vorgewassert, in den
Einlaufbereich einer Aufzugsstation (11) transportiert und ein
einzelner Schlauchabschnitt an der hinteren Seite eines Quer-
verschlusses abgetrennt wird, vor und wahrend des Abtren-
nens des Schlauchabschnittes die Endlos-Rollenware (1) von
der Aufzugsstation festgehalten wird und der Schlauchabschnitt
an seinem offenen Ende mittels eines ausgetbten Zuges zu ei-
ner schlauchférmigen Hulle aufgezogen wird, zu einer Fllvor-
richtung transportiert, auf ein Fullrohr der Fillvorrichtung auf-
gezogen, auf diesem festgehalten und mit Fullgut beftllt wird.

12.Endlos-Rollenware fir—eir—Yerahrennach-einem—der-Anspri-
che-1-bis12,-bestehend aus einem beschichteten oder unbe-

schichteten Tragermaterial, ausgewéhlt aus der Gruppe enthal-
tend ein oder mehrere Polymer/e, Gewebe-, Faser-, Kollagen-,
Textil-, Wirkwaren, Vliesmaterial, Naturdarm, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Endlos-Rollenware (1) durch Querverschlis-
se (2) in Schlauchabschnitte (9) unterteilt ist, wobei die Quer-
verschlisse (2) aus Querndhten bestehen, bei denen eine
Uberlappung der Endlos-Rollenware (1) mit der Naht ver-
schlossen ist, und die Endlos-Rollenware so beschaffen ist,
dass sie kontinuierlich abgewickelt, vorgewassert, in den Ein-
laufbereich einer Aufzugsstation (11) transportiert und ein ein-
zelner Schlauchabschnitt an der hinteren Seite eines Querver-
schlusses abgetrennt  werden kann, wobei die Endlos-
Rollenware vor dem jeweiligen Querverschluss gegriffen,
transportiert und an der in Laufrichtung gesehen hinteren Seite
des Querverschlusses des jeweiligen Schlauchabschnittes ab-
getrennt werden kann, vor und wahrend des Abtrennens der
Schlauchabschnitte _die Endlos-Rollenware (1) vor der Auf-
zugsstation festgehalten werden kann und der Schlauchab-
schnitt an seinem offenen Ende mittels eines ausgetbten Zu-
ges zu einer schlauchférmigen Hille aufgezogen, zu einer Fll-
vorrichtung transportiert, auf ein Fillrohr _der Fullvorrichtung
aufgezogen, auf diesem festgehalten und mit Fullgut befillt
werden kann."

Nach dem Hilfsantrag der Beklagten lautet bei unverdndertem Pa-

tentanspruch 1 der verteidigte Patentanspruch 12 wie folgt (Anderungen ge-



geniuber Patentanspruch 12 nach Hauptantrag durch Doppelunterstreichung
oder Durchstreichung markiert):

"12. Endlos-Rollenware bestehend aus einem beschichteten oder
unbeschichteten Tragermaterial, ausgewahlt aus der Gruppe
enthaltend ein oder mehrere Polymer/e, Gewebe-, Faser-,
Kollagen-, Textil-, Wirkwaren, Vliesmaterial, Naturdarm,
dadurch gekennzeichnet, dass die Endlos-Rollenware (1)
durch Querverschlisse (2) in Schlauchabschnitte (9) unter-
teilt ist, wobei die Querverschlisse (2) aus Querndhten be-
stehen, bei denen eine Uberlappung der Endlos-Rollenware
(1) mit der Naht verschlossen ist, und die Endlos-Rollenware
(1) so beschaffen ist, dass sie zu einer Rolle aufgewickelt ist,
kontinuierlich abgewickelt, vorgewassert, in den Einlaufbe-
reich einer Aufzugsstation (11) transportiert werden kann, die

aus einer _Transporteinrichtung und einer Aufzieheinrichtung
besteht, wobei sich die Aufzieheinrichtung schlief3t, das freie

Ende der Endlos-Rollenware festhélt und die Transportklaue
der Transporteinrichtung bis zum Anschlag an die Naht vor-
gefahren wird,und ein einzelner Schlauchabschnitt an der
hinteren Selte eines Querverschlusses abgetrennt Werden
kann,

Schlauehabsehnittes-abgetrennt-werdenkann—vor und wah-

rend des Abtrennens der Schlauchabschnitte die Endlos-
Rollenware (1) vor der Aufzugsstation festgehalten werden
kann und der Schlauchabschnitt an seinem offenen Ende mit-
tels eines ausgeubten Zuges zu einer schlauchférmigen Hulle
aufgezogen, zu einer Fullvorrichtung transportiert, auf ein
Fullrohr der Fullvorrichtung aufgezogen, auf diesem festge-
halten und mit Fullgut befullt werden kann."

Die Kl&agerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Als gerichtlicher Sachverstandiger hat Prof. S. , Hoch-
schule O. ,
ein schriftiches Gutachten erstattet, das er in der mundlichen Verhandlung

erlautert und erganzt hat.
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Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung bleibt ohne Erfolg.

I. Das Streitpatent betrifft nach seinem nur noch eingeschrénkt ver-
teidigten Patentanspruch 1 ein Verfahren zum Abtrennen von Schlauchab-
schnitten von einer flachgelegten und schlauchférmigen Endlosrollenware
und zum Beflllen der einzelnen Schlauchabschnitte mit Fullgut. Bei den
Schlauchabschnitten, fir die alleine noch Schutz begehrt wird, handelt es
sich um "Pfeffersackchen”, bei denen an dem von der Befillstation entfern-
ten Ende das Material gefalzt wird, so dass eine Materialtiiberlappung ent-
steht, die durch eine Quernaht verschlossen wird. Der wesentliche Anwen-
dungsbereich ist die Produktion von vorzugsweise im héheren Preissegment

angesiedelten Wurstwaren.

Das Streitpatent beschreibt, dass Verfahren und Vorrichtungen zum
Fallen von Einzelabschnitten eines schlauchférmigen Materials (Wursthullen)
bekannt seien, wobei die Abschnitte durch Siegelnaht, Abbinden, Clip, Abna-
hen o.a. einseitig verschlossen seien. Das schlauchférmige Material werde
zunachst als Rollenware hergestellt, zu einer Rolle aufgewickelt, in Abschnit-
te geschnitten und anschlielRend einseitig wie erwahnt verschlossen. Zum
Beflllen mussten die Abschnitte im Allgemeinen in einem Wasserbad vorge-
wassert werden. AnschlieRend werde der Abschnitt von einer Bedienperson
geodffnet und auf ein Fillrohr einer Fillvorrichtung aufgezogen und wahrend
des Fullvorgangs festgehalten. Das offene Ende des Abschnitts werde nach
dem Befillen verschlossen. Die mehrfach manuelle Handhabung mache die-
se Arbeitsweise personalintensiv und kosten- und zeitaufwandig (Beschr.
Abs. 2). Dies galt, wie die mindliche Verhandlung ergeben hat, insbesondere
fur die Beflllung von Wursthillen nach der Art von Pfeffersackchen.
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Durch das Streitpatent in seiner erteilten Fassung soll ein Verfahren
zur Verfugung gestellt werden, mit dem die Arbeitsschritte vollautomatisch im
kontinuierlichen Betrieb durchgefuhrt werden kdénnen (Abs. 9). So, wie das
Streitpatent nunmehr verteidigt wird, dient es speziell bei Wursthillen wie
Pfeffersdckchen, die der vorherigen Wasserung bedirfen, sowohl der Her-
stellung eines konfektionierten Vorprodukts (Verfahrensabschnitt 1) als auch
der Weiterverarbeitung im Verarbeitungsbetrieb, in dem diese vorkonfektio-
nierten Wursthillen gewassert und mit Wurstmasse befullt werden (Verfah-
rensschritt 2): Mittels des konfektionierten Vorprodukts, das im Allgemeinen
nicht beim Endverarbeiter hergestellt, sondern von diesem fertig bezogen
wird, soll eine weitgehend automatisierte Weiterverarbeitung ermdéglicht wer-
den. Es geht also - anders als dies das Patentgericht zu dem vor ihm noch
verteidigten Patentanspruch 1 angenommen hat - nicht allein um ein automa-
tisiertes Fullverfahren, das zudem schon das Streitpatent als bekannt be-
schreibt, sondern um die Kombination eines nach der verteidigten Fassung
des Streitpatents besonders ausgestalteten, an sich bekannten Vorprodukts
(Pfeffersackchen), das infolge seiner Beschaffenheit nicht ohne Weiteres als
Rollenware zur Verfligung gestellt werden kann, und dessen anschliel3ende
oder spatere automatisierte Weiterverarbeitung zum Endprodukt, der in Pfef-
fersackchen abgepackten Ware, bei der es sich vorzugsweise um Wurstwa-
ren handelt. Dies fihrt zu einer komplexen Problemstellung, die zumindest
MalRnahmen in den Bereichen des Maschinenbaus und der Verfahrenstech-
nik einschlief3t.

Das Verfahren nach Patentanspruch 1 nach Hauptantrag weist die

folgenden Schritte auf:

1. Flachgelegte schlauchférmige Endlosware wird durch Abnéhen
abschnittsweise quer zu ihrer Langsausdehnung verschlossen,
indem eine Uberlappung der Endlosware erzeugt und mit der
Naht verschlossen wird, und in Schlauchabschnitte unterteilt.

2. Die Endlosware wird zu einer Rolle aufgewickelt.
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3. Die Endlosrollenware wird
3.1 kontinuierlich abgewickelt,
3.2 vorgewassert,

3.3 in den Einlaufbereich einer Aufzugsstation transportiert
und

von der Aufzugsstation festgehalten.

4. Ein einzelner Schlauchabschnitt wird, wéhrend die Endlosrol-
lenware weiter festgehalten wird, an der hinteren Seite eines
Querverschlusses abgetrennt.

5. Der Schlauchabschnitt wird

5.1 an seinem offenen Ende mittels eines ausgeibten Zugs
zu einer schlauchférmigen Hulle aufgezogen,

5.2 zu einer Fillvorrichtung transportiert,

5.3 auf ein Fullrohr aufgezogen und auf diesem festgehalten
und

5.4 mit Fullgut befllt.

II. Das Patentgericht hat ausgeftihrt, der Gegenstand des Patentan-
spruchs 1 sei zwar neu, ergebe sich aber fir den Fachmann, einen Ingenieur
der Lebensmitteltechnik mit langjahriger Erfahrung in der Fleischverarbei-
tung, in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik und beruhe des-

halb nicht auf erfinderischer Téatigkeit.

Nach der D4 sei der Fachmann von einer aus einem Endlosschlauch
gebildeten, vorkonfektionierten, leeren und vorwiegend flachliegenden
Schlauchhillenkette ausgegangen, die sich zum automatisierten Betrieb eig-
ne. Dabei seien die Querverschlisse hilleneinschnirende Verschlisse, die
als Clipverschluss oder als Fadenverschluss ausgebildet seien und die vom
Streitpatent als mogliche Ausfiihrungsformen von Querverschliissen genannt
seien und zum Fachwissen des Fachmanns gehorten. Damit sei der Gegen-
stand des Patentanspruchs 14 (jetzt eingeschrankt als Patentanspruch 12

verteidigt) durch den Stand der Technik nahegelegt.
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Die D8 beschreibe ein Verfahren zum Offnen, Férdern und Abteilen
von flachgelegten, feuchten, leeren und ungerafften Schlauchhullen. Diese
wirden wie beim Streitpatent bevorzugt durch Beaufschlagung mit Gasun-
terdruck pneumatisch getffnet und in geodffnetem Zustand durch beidseitig
der Schlauchhille abwechselnd an der AufRenwand angreifende Forderung
pneumatisch zum Hullenflll- und -verschlieBort transportiert. Die Hullen
kénnten kurz vor ihrer Verwendung gewassert und befeuchtet werden. Bei
der D8 erfolge ein vollautomatischer Betrieb, weil die flachgelegten
Schlauchhillen taktkontinuierlich von einer stationar angeordneten Ab-
wickeleinrichtung zu der Full- und Verschlie3station bewegt wirden. Das
einseitige VerschlieRen erfolge vor dem Fllen und wahrend des Abteilens,
wobei die Hulle am hinteren Ende des Querverschlusses abgetrennt werde.
Das Verfahren nach Patentanspruch 1 des Streitpatents in seiner verteidig-
ten Fassung unterscheide sich hiervon lediglich dadurch, dass die Endlosrol-
lenware anstelle des einseitigen VerschlieBens in der Verschliel3station be-
reits vor dem Aufwickeln durch Abnahen oder Siegeln querverschlossen und
damit in Schlauchabschnitte unterteilt werde. Die Anregung, das Verschlie-
Ben in der Station vorzuverlegen, erhalte der Fachmann durch Hinzuziehen
der D4, aus der durch Querverschlisse in Schlauchabschnitte unterteilte
Endlosrollen bekannt seien. Die D8 lehre auch bereits, die Huillenenden

durch Verschweil3en, d.h. Versiegeln, zu verschliel3en.

Einen Uberschiel3enden erfinderischen Gehalt wiesen die Unteran-
spruche nicht auf. Die nach dem in erster Instanz gestellten Hilfsantrag be-
anspruchte Verwendung einer Endlosrollenware in einem Verfahren nach
den Patentansprichen 1 bis 12 beruhe gleichfalls nicht auf erfinderischer
Tatigkeit.

[ll. Dies halt im Ergebnis auch gegeniber den geandert verteidigten

Patentanspriichen der Uberpriifung stand.
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1. Der Fachmann muss angesichts der komplexen Problemstellung
zunéchst anders definiert werden, als dies das Patentgericht getan hat. Da
es um das Zurverfigungstellen eines mehrstufigen und im Allgemeinen nicht
nur in einem einzigen Betrieb anzusiedelnden Produktionssystems geht, das
sich aus der Vorkonfektionierung der Pfeffersackchen als Endlos-Rollenware
und deren spaterer, automatisierter Beflllung beim Wurstwarenhersteller
geht, miussen verschiedene Gewerke einbezogen werden, die sich in einem
Team erganzen (vgl. zum "Teamfachmann"” nur BGH, Urteil vom
19. Dezember 1985 - X ZR 53/83, GRUR 1986, 372 - Thrombozytenzéhlung;
Urteil vom 3. Mai 2001 - X ZR 168/97, BGHZ 147, 306 = GRUR 2001, 813
- Taxol; Urteil schweizerisches Bundesgericht BGE 120 1l 71 = GRUR Int.
1995, 167 - Wegwerfwindel). Dabei mag auch ein Ingenieur der Lebensmit-
teltechnik einzubeziehen sein, entscheidende Bedeutung haben aber Ingeni-
eure der Fachrichtung Maschinenbau und der Fachrichtung Verfahrenstech-
nik. Deren Fachkénnen und Fachwissen ist diesem Team als Fachmann ins-

gesamt zuzurechnen.

2. Der Gegenstand des im Stand der Technik nicht vorbeschriebe-
nen verteidigten Verfahrensanspruchs 1 ergab sich fur den vorstehend naher
gekennzeichneten Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der
Technik (8§ 4 PatG).

a) Die Ausgangslage seiner Bemiuhungen um eine moglichst weitge-
hende Automatisierung sowohl der Herstellung eines fur Pfeffersackchen
geeigneten Vorprodukts als auch dessen Weiterverarbeitung zu der fertigen

Wourstware stellte sich dem Fachmann wie folgt dar:

aa) Wie Wursthullen in einem automatisierten Verfahren befullt wer-
den kdnnen, beschreiben die D8 und die D9. In beiden Fallen handelt es sich
allerdings nicht um abschnittsweise vorkonfektionierte Endlosware, sondern

um schlauchférmige Endlosware. Nach der D9 erfolgt der endseitige Ver-
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schluss (Verclippen des Endes) erst mit dem Abschneiden (S. 80 rechte Sp.).
Eine dort beschriebene Anlage kann zuséatzlich mit einer Wasserungseinrich-
tung ausgestattet werden (S. 81 rechte Sp.). Auch die D8 beschreibt das Be-
fullen von flachgelegten Schlauchhillen, die nicht vorkonfektioniert sind
(S. 13).

Wie das Aufziehen und Beflllen zu erfolgen hat, wird in den genann-
ten Entgegenhaltungen im Einzelnen beschrieben. So wird in der D8 erortert,
dass die im Stand der Technik bekannten Verfahren und Vorrichtungen nur
auf den Transport gefullter Schlauchhuillen ausgerichtet seien, sich jedoch
nicht zum Fordern von gedffneten, feuchten, leeren und ungerafften
Schlauchhillen eigneten. Als Aufgabe wird formuliert, in einfacher und mate-
rialschonender Weise flachgelegte leere, ungeraffte und feuchte Schlauch-
hillen zunéachst ohne Zuhilfenahme einer Einwirkung auf das Schlauchinnere
zu Offnen, dann zu transportieren und schlie3lich abzuteilen, um anschlie-
Rend ebenso problemlos mit an sich bekannten Vorrichtungen eine Fillung
und VerschlieBung vornehmen zu konnen (Beschreibung S. 13 - hand-
schriftlich - unten). Die Losung besteht darin, dass die Schlauchhtllen durch
unterschiedlich starken, lediglich an der HillenauRenseite angreifenden
Gasunter- oder -Uberdruck geéffnet und in gedffnetem Zustand durch an der
SchlauchhillenauRenwand angreifende Forderung zum Hullenfall- und
-verschlie3ort gefordert werden, wobei die Hullen schlie3lich vor dem Fiillen,
jedoch wahrend des Abteilens einseitig verschlossen werden. Hierdurch soll
eine reibungslose Anpassung von auf dem Markt erhaltlichen Schlauchhul-
lenfdll- und -schlieBmaschinen an die erfindungsgemafie Arbeit der
Schlauchhullenéffnungs-, -transport- und -abteilvorrichtung méglich sein (Be-
schreibung S. 15 unten), es soll aber ebenso gut mdglich sein, die mit der
Vorrichtung geotffneten und gefdrderten einseitig verschlossenen Schlauch-

hallen leer abzulegen (Beschreibung S. 18 unten). Die Verwendung von vor-
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konfektionierten Schlauchabschnitten in der Rollenware ist nicht angespro-

chen.

bb) Die D4 beschreibt eine aus einem Endlosschlauch gebildete, vor-
konfektionierte, leere und vorwiegend flachliegende Schlauchhillenab-
schnittskette, bei der axial hintereinander angeordnete Hullenabschnitte ab-
schnittsweise quer verlaufende Materialschwachungszonen aufweisen, in
deren Nahe ein hilleneinschnirender Verschluss angebracht ist (Schutzan-
spruch 1). Hierdurch soll es ermdglicht werden, bei der Weiterverarbeitung
wieder "von Rolle zu arbeiten”, indem maschinell gewiinschte Einzelab-
schnitte mittels Zugbelastung in axialer Richtung von der vorkonfektionierten
Endlosrolle abgetrennt und mit der gewlnschten Ware beflllt werden (Be-

schreibung S. 8 unten).

b) Dem Fachmann musste sich unmittelbar die Uberlegung aufdran-
gen, dass nach dem Vorbild der D4 eine Vorkonfektionierung der Endlosware
zu einseitig verschlossenen, aber als Rollenware vorliegenden Pfeffersack-
chen anzustreben war. Aus mehreren Griinden war fur ihn deutlich, dass die
vollstandige Herstellung von Pfeffersdckchen im Fleischverarbeitungsbetrieb
nicht winschenswert war. Die schon in der D9 (Ubergreifend S. 62/63) be-
schriebenen Pfeffersackchen wurden vom Fleischverarbeiter Gblicherweise
von einem Vorlieferanten (Konfektionierer) bezogen (vgl. Gutachten Prof.
S. S. 11 zu Frage 3 b). Dieser verfiigte Uber die apparative Ausstattung
und das Know-how zur Herstellung solcher Vorprodukte und konnte, wie der
gerichtliche Sachverstandige Uberzeugend ausgefuhrt hat, die Anbringung
von Quernahten an Rollenware einfacher und kostengunstiger realisieren als
unmittelbar vor oder wahrend des eigentlichen Fullprozesses. Die Beklagte
hat selbst darauf hingewiesen, dass das abschnittsweise Verndhen oder
Versiegeln quer zur Langsrichtung seit jeher zu den erprobten Verarbei-
tungsschritten der Konfektionierungsbetriebe gehdrt habe. Insbesondere

musste es, wie der Sachverstandige plausibel erlautert hat, fernliegend er-
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scheinen, das Abnahen eines gewésserten Vorprodukts in Erwagung zu zie-
hen.

Die D4 wies damit die Richtung zu der automatisierten Verarbeitung
von in Abschnitten vorkonfektionierter Ware von der Endlosrolle. Dabei war
zu klaren, ob eine fur das Endprodukt Pfeffersackchen geeignete Endlosware
ebenso mit den erforderlichen Quernéhten versehen werden konnte, wie dies
die D4 fur hilleneinschnirende Querverschlisse vorsah. Wie in der D9 aus-
gefuhrt wird, wurde im Stand der Technik der einseitige Verschluss bei Pfef-
fersdckchen erreicht, indem der Kunstdarmabschnitt vor dem N&hen im
Nahtbereich gefalzt und dann genaht wurde oder aber der ungefalzte Darm-
abschnitt gendht und zur Nahtverstarkung ein- oder beidseitig ein Nahband
eingefugt wurde (S. 63). Wenn der Fachmann die Falzlésung beibehalten
wollte, musste er priufen, ob eine Moglichkeit bestand, diese zu verwirklichen,
ohne die Endlosware zuvor in Einzelabschnitte zu teilen. Dabei war fir das
Team aus Ingenieuren des Maschinenbaus und der Verfahrenstechnik er-
kennbar, dass das bei der Einzelherstellung von Pfeffersackchen-
Vorprodukten geschaffene Erzeugnis im Falzbereich mehrlagig ausgebildet
wird und eine solche Mehrlagigkeit grundsatzlich auch durch eine bereichs-
weise Uberlappung einer Endlosware erzeugt werden kann. Dies mag im
Einzelnen, wie auch der Sachverstandige angefuhrt hat, durchaus Schwie-
rigkeiten bei der maschinenbautechnischen Umsetzung bereitet haben. Die
mundliche Verhandlung hat aber keinen Anhalt dafir ergeben, dass diese
Schwierigkeiten bei der Verwirklichung des als wiinschenswert erkennbaren
Zieles als nicht Gberwindbar erscheinen mussten. Der Senat hat dabei auch
herangezogen, dass die Beschreibung des Streitpatents lediglich angibt,
dass die Endlosrollenware einem speziellen Nahautomaten zugeftihrt werde,
auf dem beispielsweise mittels eines Stempels eine Uberlappung erzeugt
werde, die anschlieliend mit einer Naht verschlossen werde (Beschreibung

Abs. 27), und damit alles Weitere dem nacharbeitenden Leser tberlasst.
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c) Der Fachmann hatte damit weiterhin Anlass, das etwa aus der D8
bekannte Verfahren zur automatischen Verarbeitung und Befullung von Rol-
lenware daraufhin zu tberprifen, ob und gegebenenfalls unter welchen Mo-
difikationen es zur Anwendung bei der Verarbeitung von im vorstehend dar-
gelegten, den Merkmalen 1 und 2 entsprechenden Sinn vorkonfektionierter
Pfeffersdckchen geeignet war. Insoweit hat das Patentgericht zutreffend
ausgefuhrt, dass das Weiterverarbeitungsverfahren dem Fachmann grund-
satzlich als geeignet erscheinen und er lediglich das "Verschlie3en in der
Station vorverlegen" musste. Aufgrund dieser nach dem Vorstehenden vor-
gegebenen "Vorverlegung" des einseitigen Verschlusses ergab sich zwangs-
laufig, dass der Schlauch nicht wie bei dem Verfahren nach der D8 am An-
fang des Verfahrens als Ganzer gedffnet werden kann, sondern dass der
Offnungsprozess der Unterteilung in Schlauchabschnitte bei der Vorkonfekti-
onierung Rechnung tragen muss und nur der Schlauchabschnitt an seinem
offenen Ende mittels eines ausgelbten Zugs zu einer schlauchférmigen Hul-
le aufgezogen, auf ein Fillrohr aufgebracht und mit Fullgut befllt werden
kann (Merkmalsgruppe 5) und dass diesem die - als solche ebenfalls aus der

D8 bekannten - Schritte nach den Merkmalen 3 bis 4 vorausgehen mussen.

d) Damit war das Verfahren nach Patentanspruch 1 insgesamt nahe-

gelegt.

3. Der als Patentanspruch 12 verteidigte Erzeugnisanspruch betrifft
die aus vorkonfektionierten "Pfeffersackchen" gebildete Endlosrollenware,
die so ausgebildet ist, dass das Verfahren nach Patentanspruch 1 mit ihr
durchgefuhrt werden kann. Die Gesichtspunkte, die das Naheliegen des Ge-
genstands des Patentanspruchs 1 begriinden, legen auch das Erzeugnis
nahe, fir das in dem verteidigten Patentanspruch 12 Schutz begehrt wird.
Das gilt auch fur Patentanspruch 12 in seiner hilfsweise verteidigten Fas-
sung, der gegeniber Patentanspruch 12 nach Hauptantrag keinen das bean-

spruchte Erzeugnis zusatzlich kennzeichnenden sachlichen Uberschuss ent-
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halt. Denn soweit im Hilfsantrag n&her beschrieben wird, wie die beanspruch-
te Rollenware von der Transporteinrichtung und der Aufzieheinrichtung einer
Verarbeitungsvorrichtung transportiert und gehalten werden soll, ergibt sich
daraus weder unmittelbar noch mittelbar ein zusatzliches Sachmerkmal der

Rollenware.

IV. Die Kostenentscheidung folgt aus 8 121 Abs. 2 PatG, § 97 Abs. 1
ZPO.

Meier-Beck Keukenschrijver Muhlens

Grabinski Schuster

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 21.04.2009 - 3 Ni 17/07 -



