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I. ZIVILABTEILUNG

*hkkkkkkkkkkkkkkhkkkkkkhkkkhkkkkkkk

31. Mai 2000

Es wirken mit: Bundesrichterinnen und Bundesrichter Walter,
Prasident, Leu, Corboz, Klett, Rottenberg Liatowitsch und
Gerichtsschreiber Lanz.

In Sachen

1. Mdller Martini Maschinenfabrik AG, Untere Brihlstrasse

17, 4800 Zofingen,

2. Mlller Martini Marketing AG, Untere Brihlistrasse 17,

4800 Zofingen, Beklagte und Berufungsklagerinnen, vertreten durch Rechtsanwalt Dr. Martin J. Lutz,
Bleicherweg 58, Postfach, 8027 Zirich,

gegen
Ferag AG, Zirichstrasse 74, 8340 Hinwil, Klagerin und Berufungsbeklagte, vertreten durch
Rechtsanwalt Dr. Georg Rauber, Weinbergstrasse 56/58, Postfach 338, 8035 Ziirich,

betreffend
Erfindungspatent, hat sich ergeben:

A.- Sowohl die Ferag-Gruppe als auch die Mdller Martini-Gruppe sind weltweit tatige Anbieter von
Systemen zur Verarbeitung von gefalteten Druckbogen zu Druckerzeugnissen wie Zeitungen,
Zeitschriften, Broschiren usw. Die zur Ferag-Gruppe gehdrende Ferag AG (Klagerin) ist Inhaberin
des europdischen Patents Nr. 0 095 603, das eine Einrichtung zum Sammeln von gefalteten
Druckbogen schiitzt. Das Patent ist am 7. Mai 1983 angemeldet worden; Prioritdtsdatum ist der 1.
Juni 1982.

Zur Mlller Martini-Gruppe, die unter dem Dach der Grapha-Holding AG, Hergiswil, zusammengefasst
ist, gehdren insbesondere die Mlller Martini Maschinenfabrik AG als Produktionsgesellschaft und die
Mller Martini Marketing AG als Vertriebs- und Servicegesellschaft (beides Beklagte).

Im Jahre 1994 klndigten die Beklagten mit Interviews und Pressemitteilungen in Fachorganen, mit
Prasentationen und Referaten an Fachseminarien und Messen im Ausland und mit Werbeunterlagen
die Vermarktung eines neuen Sammelhefters mit der Bezeichnung "Ultra" an, der in der Lage sein
sollte, 40'000 geheftete Endprodukte pro Stunde herzustellen.

Der Sammelhefter "Ultra" wurde als Vertreter einer neuen Maschinengeneration im
Hochleistungsbereich  prasentiet und den bisher angebotenen  Sammelheftern  mit
Verarbeitungskapazitdten von zwischen 8000 wund 18000 Endprodukten pro Stunde
gegenlbergestellt.

B.- Mit Klage vom 27. Dezember 1994 an das Handelsgericht des Kantons Aargau verlangte die
Klagerin gestitzt auf ihr européisches Patent Nr. 0 095 603 ein an die Beklagten gerichtetes Verbot,
den Sammelhefter "Ultra" in der Schweiz herzustellen und in der Schweiz oder von der Schweiz aus
feilzuhalten, zu verkaufen, in Verkehr zu bringen oder sonst gewerblich zu benutzen bzw. an solchen
Handlungen mitzuwirken, solange die Sammlung der Druckbogen so ausgestaltet ist, dass sie den
Merkmalen des Klagpatents entspricht. Die Beklagten beantragten Abweisung der Klage und erhoben
Widerklage auf Feststellung, dass der Anspruch 1 des europdischen Patents Nr. 0 095 603 mit
Wirkung fUr die Schweiz nichtig sei.

Am 10. Dezember 1998 wies das Handelsgericht die Hauptklage ab und hiess die Widerklage
teilweise gut. Dieses Urteil wurde vom Bundesgericht auf staatsrechtliche Beschwerde der Klagerin
hin mit Urteil vom 1. Oktober 1999 aufgehoben.
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Das hierauf wiederum mit der Sache befasste Handelsgericht des Kantons Aargau hiess die
Hauptklage mit Urteil vom 21. Dezember 1999 gut und verbot den Beklagten, den unter der
Bezeichnung "Ultra" angebotenen Sammelhefter in der Schweiz herzustellen und in der Schweiz oder
von der Schweiz aus feilzuhalten, zu verkaufen, in Verkehr zu bringen und/oder sonst gewerblich zu
benutzen, bzw. an solchen Handlungen mitzuwirken, solange die Sammlung der Druckbogen
folgendermassen ausgestaltet ist:

Einrichtung zum Sammeln von gefalteten Druckbogen mit
einem endlos umlaufenden, zur rittlingsweisen Aufnahme

von Druckbogen bestimmten Sammelférderer, entlang welchem
eine Anzahl Zuférderer fir die Druckbogen angeordnet

sind, welche Zufdrderer mit ihnrem Abgabebereich

auf den Sammelférderer ausmiinden, wobei

- als Zuférderer Gber dem Sammelfdrderer angebrachte, um

eine Achse endlos umlaufende, nach aussen hin ge6ffnete
Aufnahmetaschen, je mit einer stationdren und mit einer
schwenkbaren in Offen- und in Schliessstellung des Abteils
steuerbaren Seitenwand, vorgesehen sind, wobei an

den radial dusseren Enden der Seitenwande pro Aufnahmetasche
miteinander zusammenwirkende Klemmorgane angebracht

sind, so dass die Aufnahmetaschen dazu eingerichtet

sind, die Druckbogen am Falz zu erfassen und

durch Loslassen dem Sammelférderer zu libergeben,

-die Abgabebereiche der Aufnahmetaschen im Wesentlichen
gleichsinnig wie die Férderrichtung des Sammelférderers
verlaufen, und

-der Sammelfdrderer seinerseits mit einer Anzahl im Abstand
hintereinander und quer zu seiner Fdrderrichtung
angeordneter Aufnahmesattel zu Aufnahme der Druckbogen
bestlckt ist.

Fir den Fall der Widerhandlung gegen das Verbot wurde den geschéftsfiihrenden Personen und
verantwortlichen Organen der Beklagten die Bestrafung mit Haft oder Busse geméss Art. 292 StGB
angedroht.

In teilweiser Gutheissung der Widerklage wurde Uberdies festgestellt, dass Anspruch 1 des
européischen Patents Nr. 0 095 603 mit Wirkung fir das Gebiet der Schweiz im Sinne der
Erwégungen teilweise nichtig ist. Dort wird festgehalten, dass der Anspruch 1 des Streitpatentes nur
im Umfang der folgenden Merkmale rechtsbesténdig ist:

A Einrichtung zum Sammeln von gefalteten Druckbogen;

B mit einem endlos umlaufenden, zur rittlingsweisen
Aufnahme der Druckbogen bestimmten Sammelférderer;

C entlang welchem eine Anzahl Zuférderer fir die
Druckbogen angeordnet sind;

D welche Zuférderer in ihrem Abgabebereich auf den
Sammelférderer ausmiinden;

wobei
E die Zuforderer
E1 im Abstand voneinander umlaufende Greifer aufweisen,

E2'die Greifer dazu eingerichtet sind, die Druckbogen
jeweils hdngend an ihrem Falz zu erfassen
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und in frei herabhdngendem Zustand auf den Sammelférderer
zu Ubertragen,

E3 die Greifer gesteuert sind,

E4 die Greifer an einem endlos umlaufenden
Zugorgan befestigt sind,

F zumindest die Abgabebereiche der Zuférderer im Wesentlichen
gleichsinnig wie die Foérderrichtung des
Sammelférderers verlaufen,

G und der Sammelférderer seinerseits mit einer Anzahl
im Abstand hintereinander und quer zu seiner
Foérdereinrichtung angeordneten Aufnahmeséatteln zur
Aufnahme der Druckbogen bestickt ist.

Die formelle Neufassung des eingeschrankten Anspruchs 1 des europédischen Patents Nr. 0 095 603
verwies das Handelsgericht dabei in ein separates, nach Rechtskraft des Urteils durchzufiihrendes
Verfahren.

C.- Die Beklagten haben gegen das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau eidgendssische
Berufung erhoben.

Darin beantragen sie dem Bundesgericht im Wesentlichen, das angefochtene Urteil sei aufzuheben
und es sei die Widerklage gutzuheissen und die Klage abzuweisen; eventualiter sei die Sache an die
Vorinstanz zurlickzuweisen zu erneuter Beurteilung nach Durchfiihrung eines Beweisverfahrens und
unter Anwendung von Art. 27 Abs. 2 PatG. Die Klagerin schliesst auf Abweisung der Berufung.

Das Bundesgericht zieht in Erwagung:

1.-a) Die Vorinstanz erwog, der Anspruch 1 des Klagpatents sei nur mit modifizierten Merkmalen
rechtsbesténdig und stellte deshalb dessen Teilnichtigkeit fest. Die Beklagten erblicken in dieser
Feststellung eine Bundesrechtsverletzung, da das Gesetz nur die Teilnichtigkeit von Patenten, nicht
jedoch von einzelnen Ansprichen vorsehe. Uberdies habe die Vorinstanz eine Rechtsverletzung
dadurch begangen, dass sie trotz der Feststellung, dass sich Anspruch 1 in naheliegender Weise aus
dem Stand der Technik ergab, nicht auf Nichtigkeit dieses Anspruchs erkannt habe.

b) Gemass Art. 27 Abs. 1 PatG ist das Patent durch das Gericht entsprechend einzuschranken,
wenn ein Nichtigkeitsgrund nur flr einen Teil der patentierten Erfindung gegeben ist. Damit soll
verhindert werden, dass sich das Gericht mit der Feststellung der teilweisen Nichtigkeit des Patents
begniigt und die Anderung der Anspriiche dem Eidgendssischen Institut fiir geistiges Eigentum
Uberldsst, das dem Patentinhaber deren Inhalt nicht vorschreiben kann. Nach bundesgerichtlicher
Rechtsprechung hat der Richter, wenn er auf teilweise Nichtigkeit des Patents erkennt, den davon
ausgenommenen Teil der Anspriiche selbst neu zu fassen. Dies kann analog der Regelung zum
Teilverzicht (Art. 24 PatG) dadurch geschehen, dass er einen oder mehrere unabhangige oder
abhangige Patentanspriiche aufhebt, unabhangige Anspriiche mit abhéngigen zusammenlegt oder auf
andere Weise einschrankt (Urteil vom 9. Juli 1998, publiziert in sic! 1/1999 S. 58 ff., E. 3a; BGE 120
I1 357 E. 2a S. 360 mit Hinweisen). Soweit die Beklagten geltend machen, eine Teilnichtigkeit eines
Anspruches sei in grundséatzlicher Weise ausgeschlossen, ist die Berufung somit unbegriindet.

c) Das Handelsgericht fUhrte aus, anstelle des liegenden Transports der Druckbogen in der den
nachstliegenden Stand der Technik reprasentierenden Entgegenhaltung erfolge beim Streitpatent ein
héngender Transport. Dies habe zur Folge, dass die Aufnahmesattel in dichterer Folge angeordnet
werden kdnnten als die Mithehmerstege der Entgegenhaltung.

Die Vorrichtung des Klagpatents ermdégliche durch die rittlingsweise Aufnahme im Vergleich zur
Entgegenhaltung eine hdhere Bogendichte und damit eine héhere Arbeitsgeschwindigkeit.

Zum Gegenstand des Anspruchs 1 komme man jedoch bereits, wenn man bei der genannten
Entgegenhaltung gewisse Komponenten - die Haltestege und den Schutzkérper - weglasse.

Weil das Einsparen von Komponenten eine Weiterentwicklung darstelle, die ein
Durchschnittsfachmann normalerweise anstrebe, habe sich die Lehre gemass Anspruch 1 des
Streitpatents zum Prioritdtszeitpunkt in naheliegender Weise aus der entgegengehaltenen
Vorverdffentlichung ergeben.
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Die Vorinstanz prifte sodann, ob der Nichtigkeitsgrund des Naheliegens flr die ganze oder nur einen
Teil der Erfindung zutrifft. In Anlehnung an die Ausfiihrungen des gerichtlichen Experten fihrt das
Handelsgericht aus, allein durch das - fir den Durchschnittsfachmann naheliegende - Weglassen von
Komponenten sei eine wesentlich gréssere Dichte der Mitnehmerstege und eine entsprechend héhere
Maschinenkapazitat nicht zu erreichen. Es kommt deshalb zum Schluss, Anspruch 1 des
Streitpatentes sei im Punkt E2 zu modifizieren, in der prazisierten Form aber rechtsbestandig und
damit teilglltig.

d) Entgegen den Ausfihrungen in der Berufung hat die Vorinstanz somit nicht festgestellt, dass sich
Anspruch 1 des Streitpatents als Ganzes in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergab.
Damit entféllt aber gerade die von den Beklagten ins Feld geflihrte Grundlage fir eine
Bundesrechtsverletzung.

Die diesbeziigliche Rige erweist sich deshalb als unbegriindet. Dies gilt auch flir die Ubrigen
Vorbringen der Beklagten, soweit ihnen die Annahme der Vollnichtigkeit von Anspruch 1 zugrunde
liegt.

2.- a) Die Beklagten machen sodann geltend, die Lehre von Anspruch 1 des Streitpatentes sei
unvollstandig offenbart und deshalb nichtig geméass Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3 PatG.

Zur Begriindung fiihren sie an, Anspruch 1 definiere eine Einrichtung zum Sammeln von Druckbogen,
jedoch ohne Offnungsvorrichtung.

Eine solche sei aber notwendig, damit ein Druckbogen, der durch einen Greifer am Falz erfasst
werde, auf einen Aufnahmesattel gesetzt werden kdnne. Weil somit eine Offnungsvorrichtung flr die
Durchfliihrung der Lehre nach Anspruch 1 unerldsslich sei, fehle darin ein wesentliches Merkmal, was
zur Nichtigkeit fihre.

b) Die Vorinstanz erwog auf die technischen Feststellungen des Gerichtsexperten abstellend, es sei
dem Fachmann gelaufig, dass ein Druckbogen, der durch einen Greifer am Falz erfasst werde, nicht
ohne weiteres rittlings auf einen Aufnahmesattel gesetzt werden kdénne und dass hiezu eine
Offnungsvorrichtung erforderlich sei. Der Umstand, dass vorbekannte Offnungsvorrichtungen nicht
unverandert Ubernehmbar seien, sei unschadlich, zumal eine mégliche Offnungsvorrichtung fir die
Druckbogen im Streitpatent beschrieben und in Anspruch 4 in allen Einzelheiten beansprucht werde.
Damit stehe fest, dass die Erfindung des Streitpatents im Sinne von Art. 83 des Ubereinkommens
Uber die Erteilung europaischer Patente (EPU; SR 0.232. 142.2) vollstandig offenbart sei.

c) Gemass Art. 50 Abs. 1 PatG ist die Erfindung im Patentgesuch so darzulegen, dass der
Fachmann sie ausfihren kann, wobei nach Art. 51 Abs. 1 PatG die Erfindung in einem oder mehreren
Patentanspriichen zu definieren ist. Diese Bestimmungen entsprechen den Art. 83 und 84 EPU und
sind als harmonisiertes Recht nach den gleichen Grundsatzen wie diese auszulegen (Hans Peter
Walter, Die Auslegung staatsvertraglichen und harmonisierten Rechts: Gewicht und Bedeutung von
Entscheidungen auslandischer Gerichte und der Beschwerdekammern des EPA, GRUR 1998 S. 866).
Die Patentanmeldung hat aufzuzeigen, was der Erfinder subjektiv als Teil der objektiv offenbarten
Lehre zum technischen Handeln erkannt hat und unter Schutz gestellt haben will. Die Definition
bestimmt den Gegenstand der Erfindung oder des Patentschutzes; dies erfolgt allerdings nicht nach
Massgabe einer subjektiven oder empirischen Auslegung des in der Patentanmeldung erklarten
Willens des Erfinders, sondern - wie bei der Bemessung des Schutzumfangs - aufgrund deren
objektivierten oder normativen Gehalts aus der Sicht des Fachmanns. Dabei tragt der Patentbewerber
das Risiko einer unrichtigen, unvollstdndigen oder widersprichlichen Definition (vgl. zum Ganzen
BGE 122 111 81 E. 4a

mit Hinweisen). Es trifft ihn indessen namentlich keine Pflicht, in den Patentanspriichen
fachtechnisch selbstverstandliche L&sungselemente anzugeben (Urteil vom 31. Oktober 1990,
publiziert in SMI 1992 S. 297 ff., E. 5b; Heinrich, PatG/EPU, Kommentar Zlrich 1998, S. 212 N.
50.083; Hilty, Der Schutzbereich des Patents, Diss.

Basel 1989, S. 204; Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht,

2. Aufl. , Band Ill, Anm. 5 zu Art. 51).

d) Art. 67 OG normiert fir Streitigkeiten Uber Erfindungspatente eine Ausnahme von der Bindung des
Bundesgerichts an die tatsachlichen Feststellungen der letzten kantonalen Instanz, indem er das
Bundesgericht ermé&chtigt, zum technischen Sachverhalt - namentlich Uber all jene Feststellungen,
deren Verstandnis und Uberpriifung wissenschaftliche oder fachliche Spezialkenntnisse erfordern,
und welche fir den technischen Laien entsprechend erlduterungsbedirftig sind - eigene
Feststellungen zu treffen und insbesondere diejenigen der Vorinstanzen zu Uberprifen oder zu
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erganzen.

Eine derartige Uberpriifung rechtfertigt sich aber nur, wenn die vorinstanzlichen Feststellungen
ernsthaften Zweifeln_unterliegen, insbesondere wenn sie unklar oder widersprichlich sind oder wenn
sie auf irtimlichen Uberlegungen beruhen, weil die Vorinstanz oder bereits der auf kantonaler Ebene
beigezogene Sachversténdige von unzutreffenden Rechtsbegriffen ausgegangen sind oder sonst wie
die technischen Fragen nicht richtig gestellt haben (Urteil vom 17. November 1989, publiziert in SMI
1990 S. 133 ff., E. 2a; vgl. auch BGE 120 11 312 E. 3b S. 315; 114 11 82 E. 2a S. 85). Solche Zweifel
beim Bundesgericht zu wecken ist dabei Sache der Partei, die den technischen Sachverhalt Gberprift
wissen will.

e) Den Berufungsvorbringen der Beklagten lassen sich keine Anhaltspunkte entnehmen, welche im
Sinne der dargelegten Praxis ernsthafte Zweifel an der Schlliissigkeit des gerichtlichen Gutachtens zu
wecken vermdchten. Derartige Mangel sind denn auch nicht ersichtlich. Nach den technischen
Feststellungen des Gutachters enthélt der Hauptanspruch samtliche wesentlichen Merkmale, welche
zur Losung der technischen Aufgabe erforderlich sind, und dem Fachmann ist namentlich die
Notwendigkeit einer Offnungsvorrichtung gelaufig. Das Handelsgericht hat somit zu Recht verneint,
dass der Patentanspruch unvollstandig offenbart sei.

3.-a) Wahrend nach der urspriinglichen Formulierung von Merkmal E2 des Streitpatentanspruchs 1
die Greifer

"...dazu eingerichtet sind, die Druckbogen

jeweils an ihrem Falz zu erfassen, "

modifizierte die Vorinstanz dieses Merkmal unter Feststellung der Teilnichtigkeit dahingehend, dass
die Greifer

"... dazu eingerichtet sind, die

Druckbogen jeweils hangend an ihrem Falz
zu erfassen und in frei herabhangendem
Zustand auf den Sammelférderer zu
Ubertragen"”.

Die Beklagten machen geltend, die von der Vorinstanz in das Merkmal E2 eingefligte Prazisierung "in
frei herabhdngendem Zustand auf den Sammelférderer zu Ubertragen” werde weder in der
Beschreibung erwahnt, noch kénne sie aus ihr abgeleitet werden; sie werde auch in den Zeichnungen
nicht dargestellt. Das modifizierte Merkmal sei somit in der Lehre des Streitpatents nicht vorgesehen,
weshalb das Handelsgericht Art. 24 Abs. 1 lit. ¢ PatG verletzt habe.

b) Die Einschrankung eines teilnichtigen Patentes durch Einfligen zusétzlicher Merkmale ist nur
zulassig, wenn es sich um Merkmale handelt, deren Bedeutung fir die technische Lehre in der
erteilten Fassung des Patents bereits offenbart wurde. Das ergibt sich aus dem im Jahre 1978 im
Rahmen der sog. Harmonisierung ins Gesetz eingefligten Art. 26 Abs. 1 Ziff. 3bis PatG
(entsprechend Art. 138 Abs. 1 lit. ¢ EPU), wonach ein Patent nichtig ist, wenn dessen Gegenstand
Uber den Inhalt des Patentgesuches in der fir das Anmeldedatum massgebenden Fassung
hinausgeht (vgl. dazu das Urteil vom 9. Juli 1998, publiziert in sic! 1/1999 S. 58 ff., E. 3a; BGE 121
Il 279 E. 3a, je mit Hinweisen). Dies galt im Ubrigen bereits altrechtlich (BGE 95 1l 364 E. 4a S.
369). Wie in diesem Entscheid festgehalten worden ist (E. 4d), steht dem Interesse des
Patentinhabers, einen Teil seines Patentes retten zu kénnen, das Interesse Dritter entgegen, in ihrem
Vertrauen auf die Massgeblichkeit der in den Patentanspriichen gegebenen Erfindungsdefinition und
des damit umschriebenen sachlichen Geltungsbereichs geschiitzt zu werden. Die Ricksicht auf
dieses Interesse Dritter gebietet, das Patent nur insoweit einzuschranken, als dem Fachmann
aufgrund der ganzen

Patentschrift von Anfang an unmissverstandlich erkennbar war, dass eine bisher nur in der
Beschreibung oder in den Zeichnungen enthaltene und nunmehr als weiteres Merkmal in den
Patentanspruch aufzunehmende Angabe einen wesentlichen Bestandteil der Erfindung bilde. Der
gleiche Gedanke liegt Art. 123 Abs. 2 EPU betreffend Anderungen des europdischen Patentes
zugrunde (vgl. Urteil vom 9. Juli 1998, publiziert in sic! 1/1999 S. 58 ff., E. 3a mit Hinweisen).

c) Nach den Ausfiihrungen in der ergédnzenden Stellungnahme des gerichtlichen Gutachters, auf
welche der angefochtene Entscheid verweist und die gemass Art. 64 Abs. 2 OG aus den Akten
beigezogen werden kénnen, ist das Merkmal E2' - welches der von der Vorinstanz modifizierten
Fassung entspricht - entgegen der Auffassung der Beklagten in der Patentschrift erwéhnt und auch
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deutlich als "zur Erfindung gehorig" offenbart. Der Sachverstandige verwies namentlich auf diejenigen
Stellen der Patentschrift, wo das Auffalten und Absetzen des auf dem Greifer hangenden
Druckbogens auf den Aufnahmesattel beschrieben ist. Darin werde ausgefiihrt, dass zunachst die
Endkante des kirzeren Teils der Druckbogen schneller vorgeschoben wird, was zur Folge habe, dass
der kirzere Teil der Druckbogen nach unten ausgebaucht werde, worauf diese freie Endkante auf die
eine Seite eines herankommenden Aufnahmesattels falle. Danach gebe der Greifer am Ende des
Greiferbandes die Endkante des langeren Teils des Druckbogens frei. Dies bedeute, dass die beiden
Druckbogenhélften von dem Greifer auf beiden Seiten des Aufnahmesattels frei herabhangen. Erst
danach kénnten die Greifer der Zufdrderer die gefalteten Druckbogen freigeben, so dass diese unter
der Wirkung des

Eigengewichts rittlings auf den entsprechenden Aufnahmesattel zu liegen kommen. Nach Auffassung
des Experten ist in der Patentschrift somit mit aller Deutlichkeit und auch als wesentlich dargestellt,
dass die Druckbogen in frei herabhdngendem Zustand auf den Sammelférderer Ubertragen werden.
Die Vorinstanz hielt diese Erkenntnisse flr richtig und stellte fest, dass die - auf Vorschlag des
Experten vorgenommene - Beschrankung des Hauptanspruchs durch die Patenschrift des
Streitpatents gestiitzt ist.

d) Die vom Handelsgericht vorgenommene Einschrédnkung des Patentanspruchs 1 durch Hinzufligen
des erwahnten Merkmals ist entgegen der Auffassung der Beklagten nicht bundesrechtswidrig. Ihre
Behauptung, dass die von der Vorinstanz vorgenommene Prazisierung des Anspruchs aus den
Patentunterlagen nicht ersichtlich sei, widerspricht den technischen Feststellungen, welche sich auf
die Beurteilung des gerichtlichen Experten abstitzen. Die Einwénde, welche die Beklagten zur
Stitzung ihrer gegenteiligen Betrachtungsweise vorbringen, vermégen keine erheblichen Zweifel an
der Richtigkeit dieser Feststellungen zu wecken (vgl. dazu oben E. 2c).

4.-Die Beklagten riigen, der Gutheissung der Verletzungsklage durch die Vorinstanz liege eine falsche
Anwendung des Nachahmungsbegriffs zugrunde.

a) Das Handelsgericht legte dar, bei der angegriffenen Ausfihrungsform seien aufklappbare Taschen
mit austrittsseitigen Ausschiebevorrichtungen vorgesehen, wéhrenddem nach dem Klagpatent die
Zuférderer im Abstand voneinander umlaufende Greifer aufwiesen. Die Vorinstanz ging gestitzt auf
die Darlegungen des beigezogenen Experten davon aus, dass Taschen mit Ausschiebevorrichtungen
an sich kein Aquivalent gesteuerter Greifer darstellen.

Allerdings hielt das Handelsgericht auch fest, das Verwenden einer solchen Ausschiebevorrichtung
bedeute nicht ohne weiteres, dass der Schutzbereich des Klagpatents nicht tangiert werde. Als mit
gesteuerten Greifern aquivalent erachtete es namlich Taschen, die den Druckbogen nicht durch eine
Ausschiebevorrichtung, sondern durch Aufklappen auf den Sammelférderer entlassen. Diesfalls
werde das Freigeben des Druckbogens aus der Aufnahmetasche nach der Art eines sich 6ffnenden
Greifers bewirkt. Entscheidend sei deshalb die Frage, ob in der angegriffenen Ausfiihrungsform die
Druckbogen bei geschlossener Tasche von der Ausschiebevorrichtung freigegeben werden oder ob
die Freigabe dadurch bewirkt werde, dass sich die Tasche 6ffnet, wahrend sich der Druckbogen noch
zwischen den Rollen der Ausschiebevorrichtung und damit noch im Wirkungsbereich der Tasche
befinde. Nachdem - wie das Bundesgericht im Urteil vom 1. Oktober 1999 erkannt hat - beide Parteien
Ubereinstimmend davon ausgegangen seien, dass die Druckbogen durch Offnen der Taschen des
Zufdrderers auf den Sammelfdrderer entlassen werden, verletze die angegriffene Ausfihrungsform
den teilgultigen Hauptanspruch des Klagpatentes.

b) Die Beklagten wenden dagegen ein, die Taschenradkonstruktion mit Ausschiebevorrichtung sei
nach den Feststellungen der Vorinstanz keine aquivalente Ausflihrung eines Greifers. Weil somit bei
der angeblichen Verletzungsform das wesentliche Merkmal E des Streitpatentes fehle, hatte das
Handelsgericht die Klage zwingend abweisen miissen.

Die Argumentation der Beklagten Ubergeht die vorinstanzlichen Erwagungen, wonach fur die
Beurteilung der Aquivalenz der angegriffenen Taschenradkonstruktion und den Greifern des
Streitpatents nicht allein auf die Verwendung einer Ausschiebevorrichtung abzustellen ist. Vielmehr
hat das Handelsgericht erkannt, dass in der angegriffenen Ausfihrungsform die Aufnahmetaschen
nach der Art eines sich 6ffnenden Greifers funktionieren, indem das Freigeben der Druckbogen nach
den Ubereinstimmenden Parteivorbringen durch Aufklappen der Taschen bewirkt wird. Damit aber liegt
nach den Feststellungen des gerichtlichen Sachverstandigen, denen die Vorinstanz gefolgt ist, ein
Aquivalent gesteuerter Greifer vor. Nachdem die Voraussetzungen fir ein Abweichen von den
technischen Feststellungen der Vorinstanz nicht gegeben sind (vgl. oben E. 2c), folgt daraus
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wiederum, dass die angegriffene Ausflihrungsform vom Schutzbereich des Streitpatentes erfasst
wird. Damit ist die Bejahung einer Nachahmung nicht bundesrechtswidrig.

c) Die Beklagten machen gegen die vorinstanzliche Beurteilung im Weiteren geltend, bei Anspruch 1
des Streitpatents handle es sich um einen Vorrichtungsanspruch, nicht um einen
Verfahrensanspruch. Die Prifung der Nachahmung sei demzufolge eine rein statische Angelegenheit,
indem die Merkmale des Vorrichtungsanspruches mit denjenigen der angeblich patentverletzenden
Vorrichtung verglichen werde. Die im angefochtenen Urteil als entscheidend erachtete Frage, wie die
Druckbogen aus den Aufnahmetaschen entlassen werden, sei jedoch eine Frage nach einem
dynamischen Element und damit nach einem Verfahrensmerkmal. Zudem habe auch die Vorinstanz
festgestellt, dass die angegriffene Taschenradkonstruktion alternativ so verwendet werden kénne,
dass die Taschen gedffnet werden, bevor oder nachdem die darin eingelegten Druckbogen vollstandig
herausgerutscht sind. Die Auffassung, es liege eine Verletzung eines Vorrichtungsanspruchs vor, je
nachdem welche von alternativen Benutzungsformen eines angeblichen Verletzungsgegenstandes
angewendet werde, sei bundesrechtswidrig.

Bei der im vorliegenden Verfahren zu beurteilenden Ausfiihrungsform werden die Druckbogen nach
den Ubereinstimmenden Parteivorbringen durch Offnen der Taschen freigegeben, was nach den
technischen Feststellungen der Vorinstanz ein Aquivalent eines gesteuerten Greifers darstellt.
Nachdem eine Nachahmung vorliegt, falls das mit der Erfindung zu vergleichende Verfahren oder
Erzeugnis den wesentlichen Gehalt des Erfindungsgedankens in abgewandelter Form Ubernimmt
(BGE 125 11l 29 E. 3b S. 32 mit Hinweis), kann es entgegen der von den Beklagten vertretenen
Auffassung nicht darauf ankommen, ob anstelle der angegriffenen Ausfihrungsform eine andere
denkbar ist, welche das Patent mdglicherweise nicht verletzt. Massgebend muss vielmehr die
konkret in Frage stehende Ausfuhrungsform sein, welche u.a. durch die Funktionsweise einer
Vorrichtung definiert ist. Die Ruge der Beklagten ist deshalb unbegriindet.

5.- a) Die Vorinstanz hat die formelle Neufassung des eingeschrankten Anspruchs 1 des
Streitpatents in ein nach Rechtskraft des Urteils durchzufiihnrendes separates Verfahren verwiesen.
Die Beklagten bringen dagegen vor, der vorliegende Fall sei mit dem BGE 120 Il 357 zugrunde
liegenden Sachverhalt nicht vergleichbar, weshalb das dort aufgezeigte Verfahren zur Neufassung
des Patentanspruches bei teilweiser Nichtigerklarung eines Patentes auf den zu beurteilenden Fall
nicht anwendbar sei. Die Vorinstanz habe mit ihrer Vorgehensweise Art. 27 Abs. 2 PatG verletzt, weil
die Parteien vor der Neufassung héatten angehért werden missen.

b) Das Handelsgericht hat die Verletzungsklage gestlitzt auf den modifizierten Anspruch 1 des
Streitpatents geprift, wobei es bei der Neuformulierung des Patentanspruchs 1 dem Vorschlag im
gerichtlichen Gutachten wortlich gefolgt ist. Die Beklagten mussten damit rechnen, dass sich die
Vorinstanz mit der vom Experten vorgeschlagenen Prazisierung befassen und dessen Vorschlag
allenfalls Gbernehmen wirde (vgl. auch das Urteil vom 9. Juli 1998, publiziert in sic! 1/1999 S. 58 ff.,
E. 1a). Sie hatten mehrmals Gelegenheit, sich zur vorgeschlagenen Neuformulierung des
Patentanspruchs 1 zu &ussern. So haben sie sich denn etwa in der Stellungnahme zum
Gerichtsgutachten auch ausfihrlich damit befasst. Die Rige, ihr Anhérungsrecht sei verletzt worden,
ist somit bereits aus diesem Grund unbegrindet. Im Ubrigen ist, wie die Vorinstanz zutreffend
ausflhrt, die Teilnichtigkeit lediglich eine Feststellung dessen, was geschitzt ist und was nicht. Weil
die Neufassung der Patenanspriche damit nicht Wesensmerkmal des Teilnichtigkeitsurteils ist, kann
sie diesem entgegen der Auffassung der Beklagten auch im vorliegenden Fall nachfolgen (BGE 120 Il
357 E. 2a S. 361; Blum/Pedrazzini, Das schweizerische Patentrecht,

2. Aufl. , Band Il, Anm. 6 zu Art. 27).

6.-Damit erweisen sich die von den Beklagten vorgebrachten Rlgen als unbegriindet. Die Berufung ist
deshalb abzuweisen. Bei diesem Verfahrensausgang werden die Beklagten kosten- und
entschadigungspflichtig (Art. 156 Abs. 1 und Art. 159 Abs. 2 OG).

Demnach erkennt das Bundesgericht:

1.- Die Berufung wird abgewiesen, und das Urteil des Handelsgerichts des Kantons Aargau vom 21.
Dezember 1999 wird bestétigt.

2.- Die Gerichtsgebtihr von Fr. 15'000.-- wird den Beklagten unter solidarischer Haftbarkeit auferlegt.

3.- Die Beklagten haben die Kl&gerin fir das bundesgerichtliche Verfahren mit Fr. 16'000.-- zu
entschadigen.
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4.- Dieses Urteil wird den Parteien und dem Handelsgericht des Kantons Aargau schriftlich mitgeteilt.

Lausanne, 31. Mai 2000

Im Namen der |. Zivilabteilung
des SCHWEIZERISCHEN BUNDESGERICHTS
Der Prasident: Der Gerichtsschreiber:



