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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
miindliche Verhandlung vom 30. April 1991 durch die Richter
Rogge, Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn, Dr. Jestaedt, Dr. Brof
und Dr. Melullis

fiir Recht erkannt:
Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats (Nichtig-
keitssenats III) des Bundespatentgerichts vom
7. Dezember 1988 wird auf Kosten des Beklagten zu-
rickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber des deutschen Patents
30 41 530 (Streitpatents), das am 4. November 1980 ange-
meldet worden ist. Die erteilten Patentanspriiche 1 und 2
lauten:

1. Anordnung zum Aufbewahren und Betrachten von Miinzen
und Medaillen mit einem aus durchsichtigem Material
bestehenden, mindestens eine Ausnehmung zur Aufnahme
der Miinzen aufweisenden Trédgerkdrper und diese Aus-
nehmungen beiderseits abschlieflenden durchsichtigen
Deckplatten, wobei der Tragerkdrper und die Deck-
platten durch Befestigungselemente zusammengehalten
sind, derart, daB die aus Tradgerkérper und Deckplat-
ten bestehende Anordnung eine die Miinzen einschlie-
Bende formstarre Halterung bildet,
dadurch gekennzeichnet,
dafl die Ausnehmungen (5) im Tradgerkdrper (4) derart
ausgebildet sind, daB sie die Miinzen (2) in ihrem
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Randbereich formschliissig und im Abstand zu den bei-
den Deckplatten (6, 7) haltern, und daf3 die Anord-
nung mindestens in ihren die Miinzen (2) beriihrenden
Bereichen aus einem die Miinzoberfl&che nicht beein-
flussenden Werkstoff besteht.

2. Anordnung nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet,
daf wenigstens eine der Ausnehmungen zur Miinzhalte-
rung als konische Bohrung (12, 20, 21) von vorzugs-
weise 20° Neigung ausgebildet ist, deren Durchmesser
an einer Stirnseite (13) des Trdgerkdrpers (4) klei-
ner als der Miinzdurchmesser ist.

Wegen der Anspriiche 3 bis 9 wird auf die Patentschrift

verwiesen.

Die Klagerin hat gegen dieses Patent Nichtigkeitsklage
erhoben, zuletzt Nichtigerkl&rung der Patentanspriiche 1 und
2 in der erteilten Fassung beantragt und geltend gemacht,
dem Streitpatent fehle in dem angegriffenen Umfang im Hin-
blick auf den im einzelnen dargelegten Stand der Technik die
erforderliche ErfindungshShe. AuBerdem hat die Kldgerin eine
of fenkundige Vorbenutzung behauptet. Der Beklagte ist der
Klage entgegengetreten.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent durch
Urteil vom 7. Dezember 1988 im Umfang der Patentanspriiche 1
und 2 fir nichtig erkl&rt. Hiergegen richtet sich die Beru-
fung des Beklagten. Er verteidigt das Streitpatent nur noch
in dem sich aus der Kombination der Patentanspriiche 1 und 2
ergebenden Umfang und beantragt unter Zuriicknahme der Beru-

fung im iibrigen,

das angefochtene Urteil insoweit aufzuheben und die

Klage abzuweisen.
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Die Kldgerin beantragt,

die Berufung zuriickzuweisen.

Zur Begriindung ihrer widerstreitenden Antrdge wiederho-
len, vertiefen und ergdnzen die Parteien im wesentlichen ihr

bisheriges Vorbringen.

Prof. Dr.-Ing. Feldmann von der Technischen Universitdt
Hamburg-Harburg hat auf Anforderung des Senats ein schrift-
liches Gutachten erstattet und in der miindlichen Verhandlung
erlautert.

Entscheidunasagriinde:

Die zuldssige Berufung des Beklagten bleibt in der Sa-
che ohne Erfolg.

Das Streitpatent betrifft eine Anordnung zum Aufbewah-
ren und Betrachten von Miinzen und Medaillen. Bei einer vor-
bekannten Anordnung dieser Art nach der franzésischen Pa-
tentschrift 23 85 368 wird eingangs der Patentschrift bemdn-
gelt, daB diese zum einen keinen ungehinderten Blick auf al-
le Seiten einer Miinze zulasse und im iibrigen diese nicht
ausreichend vor einem Verrutschen in der Halterung sichere,
so daf3 die Deckplatte ober- bzw. unterhalb der Miinze ver-
kratze und damit an Transparenz verliere. AuBerdem kénne

wegen einer relativ grofiflachigen Beriihrung zwischen der



Minze und dem sie umgebenden Material aufgrund einer
Wechselwirkung der miteinander in Kontakt kommenden Werk-
stoffe eine nachteilige Veradnderung der Miinzoberfldche ein-
treten. Beli weiter bekannten Vorrichtungen mit einer defor-
mierbaren farbigen Unterlage, in die eine Miinze dauerhaft
eingedriickt werden k&nne, sei jeweils nur eine Seite dem
Betrachter zugédnglich. In ebenfalls bekannten Miinzalben mit
Folienbeuteln kénnten die Miinzen nur liegend aufbewahrt
werden; auflerdem habe sich auch hier herausgestellt, daf
eine Reaktion von Bestandteilen der Folie mit dem Metall
der Miinzen deren Aussehen verdndere. Den gleichen Nachteil
wiesen Halterahmen fiir Einzelmiinzen mit zwei kraft- oder
formschliissig miteinander verbundenen Abdeckplatten auf,
zwischen denen Klarsichtfolien zum Schutz der Miinzen ein-
gelegt seien. Die vorgesehenen Ausnehmungen mit kegelfdr-
miger Innenrandfldche ergdben zudem nur ein verzerrtes Bild
vom Rand der Miinzen. Der bei anderen bekannten Halterungen
vorgesehene konische Rand der Ausnehmungen weise eine so
geringe Neigung auf, daB die Miinzen in ihrer Lage nicht ge-
sichert wiirden und etwa bei einem Umdrehen der Halterung
herausfallen k&nnten. Ein schlieBlich im Stand der Technik
vorgesehenes Einklemmen der Miinzen in der Halterung setze
besonders genau geformte Offnungen voraus. Das mache das
Herstellen derartiger Rahmen teuer und lasse eine Aus-

wechslung der Miinzen nicht zu.

Hiervon ausgehend wird das der technischen Lehre nach
dem Streitpatent zugrundeliegende Problem ("die Aufgabe")
darin gesehen, eine Anordnung zur Aufbewahrung von Miinzen so

auszugestalten, daB neben der Méglichkeit eines Betrachtens
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der Miinze von allen Seiten eine formstabile Halterung belie-
biger Miinzen, also auch solcher mit unebener Oberfliche oder
einem unregelmdfigen Rand erzielt werden kann, bei der
sowohl Beschd@digungen der Miinze als auch ein den Blick auf
die Miinze behinderndes Verkratzen der Anordnung soweit als
moglich ausgeschlossen sind und die zu Kosten hergestellt
werden kann, die in einem angemessenen Verhdltnis zum Ge-

brauchswert der Einrichtung stehen.

Dieses Problem so0ll durch eine Kombination der in den
erteilten Patentanspriichen 1 und 2 enthaltenen Merkmale ge-
16st werden, die in der eingeschré@nkten Fassung des vertei-
digten Patentanspruchs 1 in zuldssiger Weise zusammengefafit

sind. Diese Merkmale lassen sich wie folgt aufgliedern:

Anordnung zum Aufbewahren und Betrachten von Miinzen
und Medaillen mit folgenden Merkmalen:

1. Sie weist einen Tradgerkdrper aus durchsichtigem
Material auf.

2. In dem Trdgerkdrper befindet sich mindestens eine
Ausnehmung zur Aufnahme von Miinzen.

3. Die Ausnehmung wird beiderseits durch durchsichtige
Deckplatten abgedeckt.

4. Der TrdgerkdSrper ist

a) mit den Deckplatten durch Befestigungsvorrichtun-
gen verbunden

b) und bildet mit diesen eine die Miinzen ein-
schlieflende formstarre Halterung.

5. Die Ausnehmungen im Trdgerkdrper

a) haltern die Miinzen in ihrem Randbereich form-
schliissig und



b) im Abstand zu den Deckplatten.

6. Wenigstens eine der Ausnehmungen zur Miinzhalterung
ist
a) als eine konische Bohrung mit einer Neigung von

vorzugsweise 20° ausgebildet

b) deren Durchmesser an einer Stirnseite des Trager-
kérpers kleiner als der Miinzdurchmesser ist.

7. Die Anordnung besteht mindestens in ihren die Miinzen
beriihrenden Bereichen aus einem die Miinzoberfldche
nicht beeinflussenden Werkstoff.

II.

Ob die mit diesen Merkmalen definierte technische Lehre
gegeniiber dem Stand der Technik neu und fortschrittlich war,
bedarf keiner vertieften Erdrterung. Die im Streit befindli-
che Lehre ist auch mit dem in der Berufungsinstanz vertei-
digten nur eingeschridnkten Umfang in Ubereinstimmung mit den
iiberzeugenden Ausfiihrungen des Sachverstdndigen gegeniiber
dem Stand der Technik nicht als erfinderisch zu werten. In
dem angegriffenen Umfang hat das Bundespatentgericht das
Patent daher zu Recht nach den §§ 13 Abs. 1 Nr. 1, 2 a PatG
in der hier maBgeblichen Fassung des Gesetzes vom 21. Juni
1976 (BGBl1 II S. 649) - Patentgesetz 1978 - fiir nichtig er-
klart.

Flir einen mit dem einschldgigen Stand der Technik ver-
trauten, mit der Entwicklung von Einrichtungen zum Aufbe-
wahren von Miinzen und Medaillen befaBten Durchschnittsfach-
mann war es am Prioritdtstag des Streitpatents (04.11.1980)
insbesondere aufgrund des Inhalts der franzdsischen Patent-
schrift 23 85 368 und des deutschen Gebrauchsmusters



74 37 083 bei der notwendigen Zusammenschau mit dem sonsti-
gen Stand der Technik nahegelegt, eine solche Anordnung mit

den Merkmalen des Streitpatents auszubilden.

Durchschnittsfachmann auf dem hier interessierenden
Sektor ist nach den Ausfiihrungen des gerichtlichen Sachver-
stdndigen in erster Linie ein Techniker, der nicht notwendig
iiber eine hdhere Ausbildung verfiigen mufl. Auch konstruktive
Erfahrungen werden weniger bendtigt als solche auf ferti-
gungs- und werkstofftechnischem Sektor verbunden mit Kennt-
nissen von den Anspriichen an derartige Einrichtungen. Der-
artige Kenntnisse kann unter Umstdnden auch ein auf dem
einschldgigen Sektor tatiger technischer Laie erworben ha-

ben.

Unter anderem aufgrund der franz8sischen Patentschrift
23 85 368 waren Vorrichtungen zur Aufbewahrung von Miinzen
bekannt, die aus einem Tradgerkdrper aus durchsichtigem Ma-
terial mit Ausnehmungen zur Aufnahme von Minzen bestanden,
die jeweils durch in einem Trdgerkdrper befestigte durch-
sichtige Platten abgedeckt waren und insgesamt eine die Min-
zen einschlieBende formstarre Halterung bildeten (Merkmale 1

bis 4).

Um das nach der Darstellung des gerichtlichen Sachver-
stdndigen ohne weiteres zu erkennende Problem zu ldsen, bei
einer solchen Vorrichtung ein Verkratzen der Deckplatten
ober- und unterhalb des Tradgerskdrpers und eine Beschddigung
der Oberfldche der Miinzen durch deren Bewegung in der Aus-
nehmung zu verhindern, bedurfte es keines erfinderischen Be-

miihens. Schon aufgrund seines allgemeinen Fachwissens konnte



der Durchschnittsfachmann ohne weiteres erkennen, dafl sich
eine Eigenbewegung der Miinze dadurch verhindern lief3, daf
diese in der Ausnehmung verklemmt wurde. Die Miinzen zu
diesem Zweck im Abstand von den Deckplatten fest im Trager-
korper zu haltern, ergab sich fiir den Durchschnittsfachmann
auflerdem ohne weiteres aus den Vorschldgen des deutschen Ge-
brauchsmusters 74 37 083. Insoweit hat der gerichtliche
Sachverstédndige iliberzeugend dargelegt, dafl schon nach dem
Wortlaut dieses Schutzrechtes nicht nur vorgeschlagen wird,
die Miinzen in den Tragerkdrper einzulegen. Die vorgestellten
"Eindriick6ffnungen" kénnen vielmehr nur als Hinweis auf eine
an die Form der Miinze ankniipfende und diese unter Ausnutzung
der Reibung festhaltende Verbindung zwischen Miinze und Tra-
gerkdrper verstanden werden. DaB hier die besondere Gestal-
tung der Ausnehmung auch zur Befestigung der Miinze in dem
Tragerkodrper ausgenutzt werden soll, wird bestdtigt durch
die weitere Beschreibung des Gegenstandes dieses Gebrauchs-
musters. Zu dem in Figur 4 dargestellten Ausfiihrungsbei-
spiel wird darauf hingewiesen, daB die dort vorgeschlagene

besondere Form eine zusatzliche Verklemmung mit der Folge

eines besonders sicheren Halts der Miinze bewirke (S. 5

Z. 3-6). Das 1ldBt nur den SchlufBl zu, daB ein solcher Sitz
auch schon im idibrigen durch diese Lehre angestrebt wird.
Jedenfalls wird eine solche Verbindung aber mit dem in der
Figur 4 dargestellten Ausfiihrungsbeispiel offenbart. Die in
der Eindriick6ffnung vorgesehenen Vorspriinge (bzw. der alter-
nativ dazu vorgeschlagene umlaufende Rand) dienen nicht

- wie der Beklagte meint - als Auflagefldache fiir die Miinze.
Durch sie soll vielmehr - wie bereits der Schutzanspruch 1

ausweist - ein Durchdriicken der Miinze verhindert werden.



Durch diese Ausgestaltung wird die Miinze daher jedenfalls
auf einer Seite auch im Abstand von der Deckplatte gehal-
ten. Durch diese Entgegenhaltung ist daher Merkmal 5a und

teilweise Merkmal 5b vorweggenommen.

Soweit fir eine derartige Vorrichtung die Ausnehmungen
im Tragerkdrper - wie etwa bei der franzdsischen Patent-
schrift 23 85 368 - durch jeweils an diesem befestigte
transparente Platten abgedeckt werden sollen, ergab sich fiir
den Fachmann zwangsldufig weiter, daB die Miinze nach dem
Einsetzen nicht mehr iiber den Tradgerkdrper hinausragen darf.
Nur so laBt sich die fiir die erwlinschte staubsichere Aufbe-
wahrung der Miinze erforderliche dichte Verbindung zwischen
Trédgerkdrper und Deckplatte erreichen. Aufgrund seines all-
gemeinen Fachwissens konnte der Durchschnittsfachmann dabei
nach den Ausfiihrungen des gerichtlichen Sachverstdndigen
auch ohne weiteres erkennen, dafB es schon in diesem Zusam-
menhang nicht geniigte, dem Tragerk6rper die gleiche Stéarke
zu geben, wie sie die Miinze aufwies. Da der Tragerkdrper zur
Aufbewahrung unterschiedlicher Miinzen bestimmt ist und im
librigen auch Miinzen einer Art herstellungs~ und altersbe-
dingt unterschiedliche Abmessungen aufweisen k&nnen, muflte
er hier Toleranzen einkalkulieren, aufgrund derer die Miinzen
im Abstand auch zur oberen Deckplatte gehaltert werden. Da
das Merkmal 5 somit bereits aufgrund des allgemeinen Fach-
wissens nahegelegt ist, bedarf es keines Eingehens auf die
Frage, ob dem Durchschnittsfachmann diese Erkenntnis auch

durch die franzdsische Patentschrift vermittelt wird.

Ohne weiteres aufzufinden war filir den oben ndher be-
zeichneten Durchschnittsfachmann auch der Vorschlag des



Streitpatents iliber die Ausfiihrung der Offnung, in der die
Miinze aufbewahrt wird. DaB hier nicht nur eine zylindrisch
ausgefiihrte Offnung in Betracht kam, sondern vorteilhaft
eine solche nach Art einer konischen Bohrung, ergab sich fiir
ihn zum einen aus dem auch eingangs der Patentschrift ge-
schilderten Stand der Technik, in dem Offnungen mit einem
kegelfdrmigen Querschnitt vorgestellt wurden, und ferner aus
der Figur 4 des deutschen Gebrauchsmusters 74 37 083 und der
zu dieser Abbildung gehdérenden Beschreibung. Dort ist fiir
einen Teil der Eindriick6ffnung eine konische Abschrdgung
gerade zu dem Zweck vorgesehen, ein (zusatzliches) Ver-
klemmen der Miinze bei deren Halterung zu erreichen. Schlief3-
lich gehérte, wie der gerichtliche Sachverstdndige im ein-
zelnen dargelegt hat, die Erkenntnis, daB sich bei Verwen-
dung bestimmter konischer Formen feste Verbindungen errei-
chen lassen, zu dem Fachwissen des Durchschnittsfachmanns,
dem sie bereits im Rahmen seiner Ausbildung zum Techniker
vermittelt worden ist. Fir diesen war es zugleich nahelie-
gend, die konische Form iliber einen weiten Bereich der Aus-
nehmung zu erstrecken. Dafiir sprachen einmal ohne weiteres
zu erkennende fertigungstechnische Griinde; eine solche Off-
nung ist mit einfacheren Werkzeugen herzustellen als eine
Ausnehmung mit unterschiedlichen Neigungen in ihrem Inneren.
Hinzu kommt, dafl sich auf diese Weise die dem hier mafgeben-
den Durchschnittsfachmann nach den Ausfiihrungen des Sachver-
stdndigen bekannten Vorteile der Verbindung iiber die Konus-
form iiber einen weiteren Bereich nutzen, insbesondere unter-
schiedliche Abmessungen und Fertigungstoleranzen sowohl bei
der Ausnehmung als auch bei der Miinze eher ausgleichen

lassen.
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Unbeschadet der zwischen den Parteien umstrittenen
Frage, welchen Neigungswinkel der Fachmann dem Patentan-
spruch 1 in der noch verteidigten Form entnimmt, iiberstieg
auch dessen Bestimmung das Koénnen des Durchschnittsfachmanns
am Priorit&tstage nicht. Dieser konnte ihn aufgrund ein-
facher Versuche feststellen, zumal seine &uBeren Grenzen
durch einfach zu bestimmende Parameter festgelegt sind. Auch
bei einer konisch abgeschrigten Offnung kann die Miinze nur
in ihrem unteren Bereich festgeklemmt werden; der weitaus
gréfere Teil bleibt demgegeniiber notwendig schon deshalb
frei, weil sich der die Miinze aufnehmende Kunststoff nur in
geringem Umfang verformen 1laBt. Eine form- oder kraftschliis-
sige Verbindung iiber die gesamte H&he der Miinze ist auf
diese Weise nicht zu erreichen. Im einzelnen wird der Nei-
gungswinkel dabei durch den Zweck der Ausnehmung bestimmt.
Er mufl einerseits zulassen, dafl die Miinze weit genug in die
Offnung eingefiihrt wird, insbesondere daB sie nicht iiber
diese hinausragt. Zum anderen mufl unten eine klemmende Ver-
bindung zwischen Trdgerkdrper und Miinze hergestellt werden,
die zu einem festen Sitz fiihrt. Daraus ergibt sich fiir den
Fachmann ohne weiteres, dafl die Schragung nicht zu stark von
der Senkrechten zur Grundfldache des TragerkSrpers abweichen
darf, da diese nur dann weit genug in die Offnung hineinge-
driickt werden kann. 2Zum anderen mufl sie stark genug sein, um
ein Verklemmen der Miinze an ihrem unteren Ende zu ermégli-
chen. Dieser Winkel ist - wie der gerichtliche Sachverstan-
dige im einzelnen iiberzeugend dargelegt hat - fiir den Fach-
mann ohne besonderen Aufwand aufgrund einfacher Versuche zu
~ermitteln. Eines erfinderischen Bemiihens bedurfte es hierfiir
ebensowenig wie fiir das Auffinden des Merkmals, den Durch-



messer der Offnung an einem Ende kleiner als den Miinzdurch-
messer zu halten. Letzteres ergab sich zwangsldufig aus der
gestellten Aufgabe, die Miinze durch Verklemmen in der Off-
nung zu halten.

Die erforderliche Erfindungshthe weist das Streitpatent
schlieBlich auch nicht wegen des Vorschlags auf, die Anord-
nung jedenfalls an den Stellen, an denen sie mit der Miinze
in Beriihrung kommt, aus einem Material zu fertigen, das mit
dem Miinzmetall nicht reagiert. Dabei handelt es sich um eine
Selbstverstdndlichkeit. Von dem angesprochenen Fachmann war
am Prioritdtstag des Streitpatents - wie der gerichtliche
Sachverstdndige iiberzeugend dargelegt hat - zu erwarten, daB
er dieses Problem aufgrund seines Fachwissens ohne weiteres
erkennt und sich zu dessen L&sung mit einem Fachmann fiir
Kunststoffe in Verbindung setzt. Dafl insoweit eine in der
Fachwelt herrschende Fehlvorstellung hdtte iliberwunden werden
missen, ldBt sich auch dem Vorbringen des Beklagten nicht
entnehmen. Dafl in der Praxis vielfach Stoffe verwendet wer-
den, die aufgrund chemischer Reaktionen zu einer Verdnderung
der Miinzoberfldche fiihren, besagt hierfiir nichts. Weiter-
gehende Vorschldge, als mit einem Fachmann auf dem einschl&a-
gigen Gebiet der Kunststoffe wegen eines geeigneten
Materials Verbindung aufzunehmen, enthdlt auch der Patent-
anspruch 1 in der zuletzt verteidigten Form nicht; daraus,
daf3 er das nach der Darstellung des gerichtlichen Sachver-
stdndigen dem Durchschnittsfachmann ohne weiteres erkennbare
Problem aufzeigt, 1l&8t sich die Erfindungshéhe des Streitpa-
tents nicht ableiten.
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Da die Patentfdhigkeit des Streitpatents mithin schon
aufgrund des druckschriftlichen Standes der Technik zu ver-
neinen ist, bedarf es keines Eingehens auf die von der Kla-

gerin weiter behaupteten offenkundigen Vorbenutzungen mehr.
III.

Die Kostenentscheidung folgt aus § 110 Abs. 3 PatG in
Verbindung mit den §§ 97 Abs. 1, 515 Abs. 3 ZPO.

Rogge Maltzahn Jestaedt

Brof3 Melullis
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