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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die miindliche Verhand-
lung vom 23. Mérz 2010 durch den Vorsitzenden Richter Scharen und die Rich-

ter Groning, Dr. Berger, Dr. Grabinski und Hoffmann

fur Recht erkannt:

Die Berufung gegen das am 8. Oktober 2008 verkiindete Urteil des
1. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts wird auf

Kosten des Beklagten zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber des auch mit Wirkung fiir das Hoheitsgebiet der
Bundesrepublik Deutschland erteilten europaischen Patents 1 049 518 (Streit-
patents), das am 20. Januar 1999 unter Inanspruchnahme der Prioritat einer
schwedischen Patentanmeldung vom 23. Januar 1998 angemeldet worden ist.
Es betrifft einen "Dispenser" (Spender) von kugelférmigen Gegenstéanden und

umfasst neun Patentanspriiche.

Patentanspruch 1 lautet in der englischen Verfahrenssprache wie folgt:

"An apparatus for storing and dispensing a desired number of
spherical objects (1) said apparatus comprising:

a vibrator (9);

a conveyor belt (11) for conveying the spherical objects (1)
from an infeed position to a discharge position;

a magazine having a sloping floor surface (2, 3, 4, 7), in-
cluding a lower region (7) in the proximity of the conveyor
belt infeed position, characterised in that the
lower region (7) is coupled to the vibrator (9), permitting
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actuation of the vibrator (9) to vibrate the lower region (7)
to cause spherical objects (1) on the sloping floor surface
(2, 3, 4, 7) to be discharged one by one to the conveyor
belt (11);

and in that the apparatus further comprises an object
counter (16) for counting the spherical objects (1) on the
conveyor belt (11) as the spherical objects (1) approach
the discharge position."”

In der verdffentlichten deutschen Ubersetzung hat Anspruch 1 folgenden
Wortlaut:

" Gerat zum Lagern und Spenden einer gewiinschten Anzahl von
kugelférmigen Gegenstanden (1), das Folgendes umfasst:

einen Ruttler (9);

ein Forderband (11) zum Beférdern der kugelférmigen
Gegensténde (1) von einer Einflhrposition zu einer Ab-
fuhrposition;

ein Magazin mit einer geneigten Bodenflache (2, 3, 4, 7),
das einen unteren Bereich (7) in der Nahe der Foérder-
bandeinfuhrposition aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der untere Bereich (7) an den Ritt-
ler (9) gekoppelt ist, wodurch die Betatigung des Ruttlers
(9) zum Rautteln des unteren Bereichs (7) gestattet wird, so
dass kugelférmige Gegenstdnde (1) auf der geneigten
Bodenflache (2, 3, 4, 7) nacheinander zum Férderband
(11) abgefuhrt werden, und dass das Gerat weiter einen
Gegenstandszahler (16) zum Zahlen der kugelférmigen
Gegensténde (1) auf dem Férderband (11), wahrend sich
die kugelfdrmigen Gegenstédnde (1) der Abfiihrposition
nahern, umfasst.”

Wegen der unmittelbar oder mittelbar auf Anspruch 1 riickbezogenen

Unteranspriche 2 bis 9 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Mit der Nichtigkeitsklage hat die Klagerin, die wegen Verletzung des
Streitpatents gerichtlich in Anspruch genommen wird, geltend gemacht, dass
der Gegenstand des Streitpatents gegenuber dem Stand der Technik nicht pa-
tentfahig sei, da er nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhe. Zur Begrindung

hat sich die Klagerin insbesondere auf eine Golfballausgabemaschine aus dem
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Jahre 1988 als offenkundige Vorbenutzung berufen. Die Klagerin hat beantragt,
das Streitpatent in vollem Umfang fur nichtig zu erklaren. Der Beklagte ist der
Klage entgegen getreten und hat Patentanspruch 1 hilfsweise mit mehreren

geénderten Fassungen verteidigt.

Das Patentgericht hat das Streitpatent mit Wirkung fiur das Hoheitsgebiet

der Bundesrepublik Deutschland in vollem Umfang fiir nichtig erklart.

Hiergegen richtet sich die Berufung des Beklagten, mit der er Patentan-
spruch 1 des Streitpatents in deutscher Sprache hauptsachlich dahingehend
verteidigt, dass den Merkmalen des erteilten Patentanspruchs 1 die kennzeich-
nenden Merkmale der erteilten Unteranspriiche 2 bis 5 hinzugefiigt werden.
Nach dem Hauptantrag soll Patentanspruch 1 danach folgende Fassung erhal-

ten (Anderungen gegeniiber der erteilten Fassung kursiv):

" Gerat zum Lagern und Spenden einer gewiinschten Anzahl von
kugelférmigen Gegensténden (1), das Folgendes umfasst:

einen Ruttler (9);

ein Forderband (11) zum Beférdern der kugelférmigen
Gegenstande (1) von einer Einflhrposition zu einer Ab-
fuhrposition;

ein Magazin mit einer geneigten Bodenflache (2, 3, 4, 7),
die einen unteren Bereich (7) in der Nahe der Fdérder-
bandeinfiihrposition aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der untere Bereich (7) an den Rutt-
ler (9) gekoppelt ist, wodurch die Betatigung des Ruttlers
(9) zum Rutteln des unteren Bereichs (7) gestattet wird, so
dass kugelférmige Gegensténde (1) auf der geneigten
Bodenflache (2, 3, 4, 7) einer nach dem anderen zum
Férderband (11) abgefiihrt werden, und dass das Gerat
weiter einen Gegenstandszahler (16) zum Zahlen der ku-
gelférmigen Gegenstande (1) auf dem Férderband (11),
wahrend sich die kugelférmigen Gegenstéande (1) der Ab-
fihrposition nahern, umfasst,



wobei ein Zufiihrmagazin (10) zwischen dem unteren Be-
reich der Bodenfldache (2, 3, 4, 7) und der Einfiihrposition
des Forderbands (11) angeordnet ist, das einen Boden
aufweist, der von einer hohen Ebene neben dem unteren
Bereich der Bodenflache (7) zu einer niedrigen Ebene ne-
ben der Einfiihrposition des Forderbands (11) geneigt ist,
wobei das Férderband (11) von einer niedrigen Ebene an
der Einfiihrposition zu einer hohen Ebene an der Abfiihr-
position geneigt ist, wobei das Magazin weiterhin mehrere
Gegenstandsschienen (5) aufweist, die nebeneinander so
auf der Bodenfléache (2, 3, 4, 7) angeordnet sind, dass die
kugelformigen Gegenstédnde (1) zum Férderband (11) ge-
leitet werden."

GemaR Hilfsantrag 1 soll Patentanspruch 1 wie folgt lauten (Anderungen

gegeniber dem Hauptantrag unterstrichen):

" Gerat zum Lagern und Spenden einer gewinschten Anzahl von
kugelférmigen Gegenstanden (1), das Folgendes umfasst:

einen Ruttler (9);

ein Forderband (11) zum Beférdern der kugelférmigen
Gegenstande (1) von einer Einflihrposition zu einer Ab-
fuhrposition;

ein Magazin mit einer geneigten Bodenflache (2, 3, 4, 7),
die einen unteren Bereich (7) in der Nahe der Férder-
bandeinfuhrposition aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der untere Bereich (7) an den Riitt-
ler (9) gekoppelt ist, wodurch die Betéatigung des Ruttlers
(9) zum Ratteln des unteren Bereichs (7) gestattet wird, so
dass kugelformige Gegenstiande (1) auf der geneigten
Bodenflache (2, 3, 4, 7) einer nach dem anderen zum
Férderband (11) abgefuhrt werden, und dass das Geréat
weiter einen Gegenstandszahler (16) zum Zahlen der ku-
gelférmigen Gegenstande (1) auf dem Férderband (11),
wahrend sich die kugelférmigen Gegenstande (1) der Ab-
fuhrposition ndhern, umfasst,

wobel ein Zufiihrmagazin (10) zwischen dem unteren Be-
reich der Bodenflache (2, 3, 4, 7) und der Einfiihrposition
des Forderbands (11) angeordnet ist, das einen Boden
aufweist, der von einer hohen Ebene neben dem unteren
Bereich der Bodenflache (7) zu einer niedrigen Ebene ne-
ben der Einfihrposition des Fdérderbands (11) geneigt ist,



wobei das Forderband (11) von einer niedrigen Ebene an
der Einflihrposition zu einer hohen Ebene an der Abflhr-
position geneigt ist, wobei das Zufihrmagazin (10) im We-
sentlichen genauso breit wie das Férderband (11) ist und
der Boden des Magazins (10) die Form einer Zufuhrrampe
aufweist, wobei das Magazin weiterhin mehrere Gegen-
standsschienen (5) aufweist, die nebeneinander so auf der
Bodenflache (2, 3, 4, 7) angeordnet sind, dass die kugel-
formigen Gegenstande (1) zum Férderband (11) geleitet
werden."

Nach Hilfsantrag 2 verteidigt der Beklagte den Patentanspruch 1 mit fol-
gender Abanderung gegeniiber dem Hauptantrag (Anderung kursiv und unter-

strichen):

" Gerat zum Lagern und Spenden einer gewiinschten Anzahl von
kugelférmigen Gegenstanden (1), das Folgendes umfasst:

einen Ruttler (9);

ein Foérderband (11) zum Beférdern der kugelférmigen
Gegenstande (1) von einer Einfuhrposition zu einer Ab-
fuhrposition;

ein Magazin mit einer geneigten Bodenflache (2, 3, 4, 7),
die einen unteren Bereich (7) in der Nahe der Férder-
bandeinfuhrposition aufweist, dadurch gekenn-
zeichnet, dass deruntere Bereich (7) an den Ritt-
ler (9) gekoppelt ist, wodurch die Betatigung des Rittlers
(9) zum Ratteln des unteren Bereichs (7) gestattet wird, so
dass kugelférmige Gegenstdnde (1) auf der geneigten
Bodenflache (2, 3, 4, 7) einer nach dem anderen zum
Férderband (11) abgefuhrt werden, und dass das Gerat
weiter einen Gegenstandszéhler (16) zum Zahlen der ku-
gelférmigen Gegenstande (1) auf dem Férderband (11),
wahrend sich die kugelfdrmigen Gegenstédnde (1) der Ab-
fuhrposition nahern, umfasst,

wobei ein Zufiihrmagazin (10) zwischen dem unteren Be-
reich der Bodenflache (2, 3, 4, 7) und der Einfiihrposition
des Forderbands (11) angeordnet ist, das einen Boden
aufweist, der von einer hohen Ebene neben dem unteren
Bereich der Bodenflache (7) zu einer niedrigen Ebene ne-
ben der Einfuhrposition des Férderbands (11) geneigt ist,
wobei das Foérderband (11) von einer niedrigen Ebene an
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der Einflihrposition zu einer hohen Ebene an der Abfiihr-
position geneigt ist, wobei das im Wesentlichen trichter-
férmige Zufiihrmagazin (10) dber dem Férderband (11)
mindet und im Wesentlichen genauso breit ist wie das
Forderband (11), das mittels Querwédnde (12) in Abteile
eingeteilt ist, die jeweils fiir ihren kugelférmigen Gegen-
stand (1) gedacht sind. wobei der Boden des Zufiihrma-
gazins (10) die Form einer Zufiihrrampe aufweist und das
Magazin weiterhin mehrere Gegenstandsschienen (5) auf-
weist, die nebeneinander so auf der Bodenflache (2, 3, 4,
7) angeordnet sind, dass die kugelférmigen Gegenstande
(1) zum Foérderband (11) geleitet werden."

Der Beklagte beantragt, unter Abanderung des angefochtenen Urteils
das Streitpatent in der mit dem Hauptantrag, hilfsweise in der mit den Hilfsan-
tragen verteidigten Fassung, aufrechtzuerhalten und insoweit die Klage abzu-

weisen.

Die Klagerin tritt dem Rechtsmittel entgegen.

Entscheidungsgriinde:

Die zulassige Berufung bleibt in der Sache ohne Erfolg. Nachdem der
Beklagte das Streitpatent zulassigerweise nur noch in der Fassung des in der
mindlichen Verhandlung gestellten Berufungsantrags verteidigt, ist es, soweit
es nicht mehr verteidigt wird, ohne weitere Sachprifung fir nichtig zu erkléren
(st. Rspr., vgl. etwa BGHZ 170, 215 - Carvedilol Il). Im noch verteidigten Um-
fang fehlt dem Gegenstand des Streitpatents die Patentfahigkeit, da er auf nicht
erfinderischer Tatigkeit beruht (Art. 56, 138 Abs. 1 Buchst. a, EPU, Art. Il §6
Abs. 1 Nr. 1 IntPatUbkG).

I. 1. Das Streitpatent betrifft ein Gerat zum Lagern, Beférdern und Spen-
den von kugelférmigen Gegenstanden, z.B. von Golfballen, die an Benutzer
ausgegeben werden sollen. In der Beschreibung des Streitpatents wird ausge-
fuhrt, dass bei solchen Geréaten, wie sie etwa in der FR-A 2 173 425 (Anla-

ge K4) beschrieben seien, Golfspieler und Inhaber von Ubungsplatzen hohe



Anforderungen an die betriebliche Zuverlassigkeit und an ihre Fahigkeit stellten,
Golfballe schnell und genau in der Anzahl auszugeben, die von dem Benutzer

gewlnscht werde.

2. Das Streitpatent will diese Anforderungen erfiillen und die Betriebszu-
verlassigkeit der bekannten Maschinen verbessern. Zudem soll die patentge-
male Vorrichtung im Vergleich zu bekannten Geraten aufgrund der vereinfach-
ten mechanischen Konstruktion eine langere Lebensdauer haben (vgl. Streitpa-
tentschrift Tz. 0003 u. 0005).

Dazu schlagt Patentanspruch 1 des Streitpatents in der mit dem Haupt-
antrag verteidigten Fassung ein Gerdt zum Lagern und Spenden einer ge-
wiinschten Anzahl von kugelférmigen Gegenstanden mit folgenden Merkmalen
Vor:

Das Gerat umfasst

a) einen Rittler,

b) ein Forderband zum Beférdern der kugelférmigen Gegen-

stande von einer Einfiihrposition zu einer Abfuhrposition und

c) ein Magazin mit einer geneigten Bodenflache, die

¢1) einen unteren Bereich in der Nahe der Férderbandeinfuhrpo-

sition aufweist.

d) Der untere Bereich der Bodenflache ist an den Ruttler ge-

koppelt,

d1) wodurch dessen Betatigung zum Ritteln des unteren Be-

reichs gestattet wird,

d2) so dass kugelférmige Gegenstidnde auf der geneigten Bo-

denflache einer nach dem anderen zum Férderband abge-

fahrt werden.
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e) Das Gerat umfasst weiter einen Gegenstandszahler, der die
kugelférmigen Gegenstéande auf dem Forderband zahilt,

e1) wahrend sie sich der Abfiihrposition nahern.

f)  Zwischen dem unteren Bereich der Bodenflache und der Ein-
fuhrposition des Foérderbands ist ein Zufihrmagazin ange-
ordnet,

f1) das einen Boden aufweist, der von einer hohen Ebene neben
der EinfUhrposition der Bodenflache zu einer niedrigen Ebe-
ne neben der Einfihrposition des Férderbands geneigt ist.

g) Das Forderband ist von einer niedrigen Ebene an der Ein-
fuhrposition zu einer hohen Ebene an der Abflihrposition ge-
neigt.

h) Das Magazin weist mehrere Gegenstandsschienen auf, die
nebeneinander so auf der Bodenflaiche angeordnet sind,
dass die kugelférmigen Gegenstande zum Férderband gelei-

tet werden.

3. a) Merkmal d2 enthalt eine Zweckangabe zur Funktion des Ruttlers,
wonach das Ritteln des unteren Bereichs (7) der geneigten Bodenflache, den
die Streitpatentschrift ausdriicklich auch als "Rittelplatte 7" bezeichnet
(Tz. 0009), bewirken soll, dass die kugelférmigen Gegenstdnde von dort mog-
lichst vereinzelt zum Férderband gelangen. Wie der Beklagte insoweit zutref-
fend dargelegt hat, soll die Anordnung des Ruttlers im Zusammenwirken mit
den beiden weiteren Vorschlagen des Streitpatents, die EinfUhrposition des
Férderbands in dem durch die Merkmalsgruppe f definierten Zufiihrmagazin
anzuordnen und die kugelférmigen Gegenstande durch Schienen auf der ge-
neigten Bodenflache zum Férderband zu leiten (Merkmal h), zur Lésung der
Problematik bei den gattungsgemalien Geraten beitragen, dass die kugelférmi-
gen Gegensténde infolge eines ungeordneten Transports zum Férderband ver-

klemmen und es zu einer Betriebsstérung kommt.
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b) Patentanspruch 1 setzt, wie auch der Beklagte nicht in Abrede stellt,
nicht zwingend voraus, dass es sich bei dem Ruttler, an den der untere Bereich
der Bodenflache gekoppelt ist, um ein selbststédndiges Gerateteil handelt. So
sieht auch die Patentbeschreibung einen Ruttler als selbsténdiges Element in
Gestalt eines Elektromotors mit exzentrischer Scheibe nur als eine mdégliche
Ausfuhrungsform vor mit dem ausdrtcklichen Hinweis, dass andere Arten von
Ruttlern  selbstverstandlich auch einsetzbar seien (vgl. Streitpatentschrift
Tz 0007 a.E.).

c) Ein Ausfuhrungsbeispiel der patentgemafRen Vorrichtung zeigen die
nachstehend verkleinert wiedergegebenen Figuren 1 bis 3. Figur 1 bildet die
Vorderansicht eines Geréts (ohne Abdeckplatten) ab, Figur 2 gibt eine Seiten-
ansicht in Pfeilrichtung A-A wieder und Figur 3 bietet eine Draufsicht von oben
in Pfeilrichtung B-B.

T
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Il. Das Patentgericht hat das Streitpatent fir nichtig erklart, weil dessen
Gegenstand nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhe. Zur Begriindung hat es im
Wesentlichen ausgefuhrt, dass nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme der
Gegenstand des Streitpatents durch den Aufbau der beiden in Augenschein
genommenen offenkundig vorbenutzten Golfballausgabemaschinen, die in den
wesentlichen technischen Elementen gleich ausgebildet seien, nahegelegt ge-
wesen sei. Bei diesen Golfballausgabemaschinen seien weitgehend die Merk-
male a sowie ¢ bis e1 des Patentanspruchs 1 des Streitpatents (in der erteilten
Fassung) und auch eine im Vergleich mit Merkmal b gleich wirkende Ausgestal-
tungsvariante realisiert worden. Im Unterschied zum Anspruch 1 des Streitpa-
tents sei bei den vorbenutzten Geraten der Fdérderer als Wendel und nicht als
Férderband ausgestaltet, wie es Merkmal b vorsehe. Die in den vorbenutzten
Golfballausgabemaschinen verwendeten Wendel gegen ein Férderband auszu-
tauschen, beinhalte eine einfache handwerkliche MaRnahme. Dem zustéandigen
Fachmann seien unterschiedliche Férderer - insbesondere auch Férderbander -

bekannt, die geeignet sind, kugelférmige Gegenstande von einer Einfuhr- zu
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einer Abflhrposition zu férdern, sowie deren Vor- und Nachteile. Zu seinem
Fachwissen gehdre auch, was die FR 2 173 425 (Anlage K4) insoweit lehre, die
bereits die Verwendung eines Fdérderbandes in einem Golfballdispenser be-

schreibe.

Auch die (im Verfahren vor dem Patentgericht durch Hilfsantrag 1) in den
Patentanspruch 1 aufgenommenen zusatzlichen Merkmale f, f1 und g ergéaben
sich vollstandig aus den vorbenutzten Golfballausgabemaschinen. Das (im Ver-
fahren vor dem Patentgericht durch Hilfsantrag 2) in den Patentanspruch 1 auf-
genommene zusatzliche Merkmal (nunmehr Merkmal h der vorstehenden
Merkmalsgliederung), das besage, dass im Bereich des Magazins mehrere Ge-
genstandsschienen vorgesehen seien, die nebeneinander auf der Bodenflache
angeordnet seien, wodurch die kugelférmigen Gegenstédnde zum Férderband
geleitet wirden, sei aus der amerikanischen Patentschrift 3 946 847 (Anla-
ge K36) bekannt gewesen. Diese Druckschrift habe den Fachmann darauf hin-
gewiesen, dass in einem Magazin, das eine grolle Anzahl von Golfbéllen ent-
halte, die Anordnung von Schienen sinnvoll sei, um die Golfbélle geordnet in
eine bestimmte Richtung zu lenken. Daneben sei auch aus den Druckschriften
DE 38 89 445 T2 (Anlage K37) und EP 0 281 540 (Anlage K38) bekannt gewe-
sen, Schienen vorzusehen, um Golfballe aufgereiht weiter zu leiten. Der Uber-
tragung dieser Lehre auf eine vorbenutzte Golfballausgabemaschine habe da-

her nichts entgegengestanden.

lll. Entgegen der Auffassung des Beklagten hat das Patentgericht zu
Recht erkannt, dass sich die Lehre des Patentanspruchs 1, wie er nunmehr in
Form des Hauptantrages in zuldssiger Weise eingeschrankt noch verteidigt
wird, fir den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik
ergab. Insoweit greift der Beklagte mit der Begrindung seiner Berufung nur
noch die Beurteilung des Patentgerichts zum Merkmal h an, das der Beklagte
im Verfahren vor dem Patentgericht mit seinem dortigen Hilfsantrag 2 als zu-
satzliches Kennzeichen aus dem erteilten Patentanspruch 2 in den neu gefass-

ten Patentanspruch 1 ibernommen hatte.
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1. Als maldgeblicher Fachmann, der sich zum Prioritatszeitpunkt mit dem
technischen Gebiet des Streitpatents beschaftigte, ist mit dem Patentgericht
und dem insoweit Ubereinstimmenden Vorbringen der Parteien ein Diplom-
Ingenieur der Fachrichtung Maschinenbau anzusehen, der Gber Erfahrung in
der Konstruktion der gattungsgemafien Gerate verfugte. Ein solcher Fachmann
fand im Stand der Technik bei Geraten zum Lagern und Spenden einer ge-
winschten Anzahl von kugelférmigen Gegenstanden die beiden technisch
gleich ausgebildeten Ballausgabe-Automaten fiir Golfballe des niederlandischen
Herstellers B.  vor, die auf den Fotos gemal} Anlagen K11 bis K16 und K20 bis
K31 abgebildet sind. Bei ihnen handelt es sich um ein gattungsgemales Gerat,
in dem eine gréBere Menge von Golfballen gespeichert werden kann, von de-
nen gegen Zahlung eines Geldbetrages eine bestimmte Anzahl von Golfballen

abgegeben wird.

2. Diese - wie zwischen den Parteien nicht mehr streitig ist - vorbenutz-
ten Maschinen weisen einen Rittler im Sinne des Patentanspruchs 1 auf
(Merkmal a). Der Rittler wird, wie anhand der Abbildungen gemal} Anla-
gen K15 und K16 zu erkennen ist, gebildet durch das Zusammenwirken des
unteren Spiralarms der Wendel mit dem Vorsprung, der angebracht ist an der
untersten geneigten Bodenflache in deren abgeknickten unteren Bereich; dieser
abgeknickte untere Bereich der untersten geneigten Bodenflache stellt die zu
rattelnde Platte dar. Bei einer Drehung der Wendel gelangt der untere Spiralarm
voriibergehend unter den Vorsprung der zu rattelnden Platte und hebt diese
kurz an, bevor durch das Weiterdrehen der Wendel der Kontakt wieder unter-
brochen wird und die Platte herunter fallt und dadurch in Schwingungen ver-
setzt wird. Bei einem Betrieb der Wendel lasst deren Drehung somit durch das
standige Anheben und Herunterfallen der Platte eine Rittelbewegung entste-
hen. Die Maschinen des Herstellers B. stellen, wie aus den Anlagen K11, K13
bis K15 und K25 ersichtlich ist, mit der Wendel zudem einen Foérderer zur Ver-
fugung, mit dem die Golfballe von einer Einflhrposition zu einer Abfuihrposition

beférdert werden (Teil des Merkmals b). Die Abbildungen gemaf Anlagen K12
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und K14 sowie K21 und K26 bis K30 zeigen weiter, dass das Gehause der Ma-
schine zusammen mit einer mehrteiligen geneigten Bodenflache ein Magazin
bildet, wobei die unterste geneigte Bodenflache in der Nahe der Einflihrposition
der als Forderer dienenden Wendel endet (Merkmalsgruppe c¢). Durch die un-
mittelbare Nadhe des unteren Bereichs der untersten geneigten Bodenflache
(d.h. der zu ruttelnden Platte) zu der Wendel, deren Zusammenspiel bei Betati-
gung der Wendel zu einem Riitteln des unteren Bereichs fuhrt, werden zugleich
die Merkmale der Merkmalsgruppe d verwirklicht. Nach den Anlagen K13 sowie
K22, K25 und K31 weisen die vorbenutzten Maschinen unterhalb einer Aus-
nehmung in dem die Wendel abdeckenden Seitenblech, durch welche die ge-
férderten Balle in einen Aufnahmebehalter abgegeben werden, auch einen Zah-

ler der Golfballe in Héhe der Abfiihrposition auf (Merkmalsgruppe e).

Die Maschinen des Herstellers B. verfiigen ebenfalls Gber ein Zufuhr-
magazin, das die Merkmale der Merkmalsgruppe f erfillt: Wie in den Abbildun-
gen der Anlagen K14 bis K16 sowie K25 und K26 zu sehen ist, befindet sich
zwischen dem abgeknickten unteren Bereich der untersten geneigten Bodenfla-
che des Magazins (d.h. der zu rittelnden Platte) und der Einflihrposition der
fordernden Wendel ein Blech, das unter der Wendel die Bodenflache bildet und
sich parallel zu dem unteren Bereich der untersten geneigten Bodenflache (d.h.
zu der zu rittelnden Platte) erstreckt. Das Bodenblech steht schrag zu dieser
Platte, die wiederum zum Bodenblech hin geneigt ist. Hierdurch rollen die Golf-
béalle auf das Bodenblech, das damit von einer hohen Ebene neben der Ein-
fihrposition der untersten geneigten Bodenflache zu einer niedrigen Ebene ne-
ben der EinfOhrposition des Férderers geneigt ist. Das Bodenblech, das im We-
sentlichen genauso breit ist wie die Wendel, bildet mit dem hinteren der Seiten-
bleche, welche die Wendel U-férmig abdecken, eine Wanne, deren Grofie die
Aufnahme mehrerer Golfbéalle zuldsst. Die schrage Ausbildung des Boden-

blechs fiihrt die Balle in die zur Wanne hin freiliegende Wendel.
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SchlieBlich ist, wie etwa aus den Abbildungen gemafl Anlagen K11, K14
und K25 ersichtlich, die Wendel von einer niedrigen Ebene an der Einfuhrpositi-

on zu einer hohen Ebene an der Abfuhrposition geneigt (Merkmal g).

3. Der Gegenstand des Streitpatents unterscheidet sich zunachst da-
durch von den vorbenutzten Geraten, dass der Ballférderer bei der patentge-
mafen Vorrichtung als Férderband und nicht als Wendel ausgestaltet ist. Es
gehdrte allerdings schon zum Grundwissen des hier malgeblichen Fachmanns,
dass auf dem Gebiet der Férdertechnik zu den Standardférdereinrichtungen
auch Foérderbander gehéren; die Auswahl des Férderers fir den Einsatz in einer
gattungsgemalen Vorrichtung stellt fur ihn eine Routinemallnahme dar. Der
Fachmann hatte auch Anlass zu der Uberlegung, bei dem aus der offenkundi-
gen Vorbenutzung bekannten Gerat eine Alternative eines Transports der Golf-
balle zur oberen Ausgabeposition zu wahlen und einen Austausch der Wendel
durch eine andere Foérdereinrichtung vorzunehmen. Wie auch der Beklagte in
der mundlichen Verhandlung zugestanden hat, bestand Verbesserungsbedarf
hinsichtlich der bekannten Férderung mittels einer Wendel. Denn Golfballe sind
bei dieser Transportweise einem hoéheren Verschleid durch Abrieb ausgesetzt,
da sie wahrend des Transportvorgangs an dem die Wendel ummantelnden
Blech anliegen. Diese Lage der Balle bei ihrer Beférderung wird illustriert durch
die Beschreibung und zeichnerische Darstellung des Ballspenders, der durch
das deutsche Gebrauchsmuster 87 04 375 (Hulle Bl. 131 d.A.) geschitzt ist,
das fur den niederlandischen Hersteller B. eingetragen und mit Bekanntma-
chung am 30. Juli 1987 vor dem Prioritatszeitpunkt des Streitpatents veréffent-
licht worden ist. Der Ballspender nach dem deutschen Gebrauchsmuster ist
hinsichtlich einer Reihe seiner technischen Elemente und insbesondere hin-
sichtlich des Mechanismus der Fdrdereinrichtung &hnlich aufgebaut wie die
vorbenutzten Gerate des Herstellers B. . Zur Beférderung der Balle aus der
Wanne am unteren Ende der Wendel zur oberen Auslassoéffnung erlautert die
Beschreibung des Gebrauchsmusters (S. 5 Z. 9-19), dass die Balle durch eine
Drehbewegung der Wendel innerhalb von deren Ummantelung dadurch nach

oben beférdert werden, dass einerseits der Abstand zwischen der (die Dreh-
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achse der Wendel bildenden) inneren Strebe und der Ummantelung der Wendel
sowie der Abstand zweier benachbarter Gange der Wendel gréRer ist als der
Durchmesser der Golfbélle, wahrend andererseits der Abstand zwischen Wen-
del und Strebe sowie zwischen Wendel und Ummantelung wesentlich kleiner
als der Durchmesser der Golfballe ist. Auf diese Weise wird, wie die auch einzi-
ge Figur der Gebrauchsmusterschrift zeigt, ein zu beférdernder Golfball entlang
des die Wendel U-férmig umgebenden Blechs nach oben bewegt. Hinsichtlich
der hierdurch verursachten Reibung der Golfbéalle bot sich fiir den Fachmann
als Verbesserungsmalnahme nicht nur eine Reduzierung der Reibung durch
die vom Klager in Betracht gezogene Beschichtung des betreffenden Blechs
und der metallischen - und damit Gberdies rostanfélligen - Wendel an; vielmehr
lag fir ihn in erster Linie deren Vermeidung durch einen Austausch des For-

dermittels nahe.

Sah sich der Fachmann veranlasst, nach einer Alternative zu der in der
vorbenutzten Maschine des Herstellers B. und in der deutschen Gebrauchs-
musterschrift 87 04 375 gezeigten Fordereinrichtung zu suchen, so fand er im
Stand der Technik als nachstliegendes Vorbild, das eine Anregung zur Auffin-
dung gerade der patentgemalien Lésung bot, die franzésische Patentschrift
2173 425 (Anlage K4) vor, die einleitend in der Streitpatentbeschreibung als
einziges Beispiel fur den druckschriftlichen Stand der Technik erwahnt wird. In
der franzdsischen Patentschrift wird eine gattungsgemalfie Vorrichtung zur Auf-
bewahrung und Verteilung von Ballen ("Réserve distributrice de balles") be-
schrieben, deren erste Ausfilhrungsform die Verwendung eines mit Schaufel-
elementen versehenen Férderbandes zur Hoherbeférderung von Ballen - insbe-
sondere Tennisballen - vorsieht (vgl. K4 S. 1, Z. 30-38 mit Fig. 2a u. 2b). Durch
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ein solches Férderband ist auch die bei dem vorbenutzten Gerat vorhandene
Neigung der Wendel vom unteren Zufiihrbereich zur oberen Abfuhrposition (vgl.
Abbildung K11) ohne weiteres darstellbar. Damit war vom Fachmann nur noch
gefordert, die bekannte Maschine des Herstellers B. nach der als geeignet
erkannten prinzipiellen ldee der Verwendung eines Fdrderbands herzurichten.
Derartiges verlangte jedoch nichts, was die handwerklichen Fahigkeiten des
Fachmanns Uberstieg. Dies gilt auch unter Beriicksichtigung des Umstands,
dass der Einsatz eines Férderbands zugleich eine veradnderte Konstruktion des
Ruittlers erforderte. Die Art des Ruittlers iberlasst das Streitpatent dem Fach-
mann; der Patentanspruch verhalt sich hierzu nicht. Die zur Auffindung der pa-
tentgemalien Lehre danach erdffneten vielfaltigen Méglichkeiten, ein Blech vib-

rieren zu lassen, gehdren zum allgemeinen Fachwissen des Fachmanns.

4. Dem weiteren Vorschlag des Patentanspruchs 1 in der Fassung des
Hauptantrags, auf der geneigten Bodenflache im Magazin noch mehrere Ge-
genstandsschienen nebeneinander anzuordnen, ist erfinderischer Gehalt eben-
falls nicht beizumessen. Denn eine solche Malihahme, die das fehlende Merk-
mal h des Streitpatents verwirklichte, lag bei dem vorbenutzten und in Bezug
auf die Fordereinrichtung abgeéanderten Ballausgabeautomaten fur den Fach-
mann, der vor der von der Streitpatentschrift allgemein beschriebenen Aufgabe
stand, einen Ballspender der gattungsgemalen Art zu verbessern, ohne weite-
res nahe. Ihm war die allgemeine Problematik bekannt, dass es bei gattungs-
gemalen Geraten zu einer Funktionsstérung durch ein Verklemmen der kugel-
férmigen Gegenstidnde kommen kann, wenn diese ungeordnet vom Magazin
zur Ausgabestelle transportiert werden. Fiir die Uberlegung, dass ein Einsatz
von Fuhrungsschienen deshalb hilfreich sein kann, um Bélle geordnet in eine
bestimmte Richtung zu lenken, fand der Fachmann, wie bereits das Patentge-
richt zutreffend dargelegt hat, Anregung im Stand der Technik beispielsweise
aus der US-Patentschrift 3 946 847 (Anlage K36) und aus der Druckschrift
DE 38 89 445 T2 (Anlage K37), bei der es sich um die veréffentlichte deutsche
Ubersetzung der europaischen Patentschrift 0 328 855 handelt. Beide Patent-

schriften haben ebenfalls Automaten zur Ausgabe von kugelférmigen Objekten,
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insbesondere von Golfballen, zum Gegenstand. Anders als bei der vorbenutz-
ten und bei der streitpatentgemafRen Maschine sehen die aus K36 und K37
vorbekannten Gerate allerdings keine Fordereinrichtung vor, welche die Golf-
balle von einer unteren zu einer oberen Ebene transportiert. Die Golfballe wer-
den vielmehr aus einem hdher gelegenen Magazinbereich u.a. Gber schrag ab-
fallende Béden unmittelbar zu einer tiefer liegend angeordneten Ausgabestelle
gefuhrt. Diesen Unterschied, dass bei den vorbekannten Vorrichtungen gemag
den Patentschriften K36 und K37 die auf den Bodenflachen angebrachten
Trennschienen die Balle nicht einer gesonderten Férdereinrichtung zugefuhrt
werden, wendet der Beklagte ohne Erfolg gegen eine Bericksichtigung dieser
Entgegenhaltungen ein. Denn die damit geltend gemachte Unterschiedlichkeit
der Ausgestaltung der Transportwege, auf denen die Golfballe vom Magazin
der Automaten zu deren Ausgabestelle gelangen, lasst die nach dem Stand der
Technik bekannte Funktion derartiger Schienen auf den jeweils als Rampe die-
nenden Bodenflichen unberiihrt, die Golfballe hintereinander aufgereiht und
damit geordnet zu einem definierten Zielbereich zu leiten. Der Fachmann zieht
deshalb diese Entgegenhaltungen fur die nahere Ausgestaltung der geneigten

Bodenflachen heran.

Auch der weitere Einwand des Beklagten, dass der Fachmann, der mit
der Weiterbildung des offenkundig vorbenutzten Gerats betraut sei, eine Mal3-
nahme entsprechend dem Merkmal h nicht in Betracht ziehen wiirde, da sie bei
Verwendung einer Férderwendel statt eines Férderbands nicht notwendig sei,
greift nicht durch. Mit seinem Vorbringen Ubersieht der Beklagte bereits, dass
Ausgangspunkt einer Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit bezuglich einer
Verbesserungsmanahme, die das Merkmal h des Streitpatents verwirklicht,
das Verstandnis jenes Fachmanns ist, fur den es bereits nahelag, bei dem vor-
benutzten Gerat die Férdereinrichtung auszutauschen. Hiervon abgesehen trifft
die Auffassung des Beklagten aber auch nicht zu, dass das vorbenutzte Gerat
im Gegensatz zu der durch das Streitpatent geschitzten Vorrichtung keine sta-
bile EinflUhrposition des Férderers habe, zu der die Golfbélle geordnet zugefiihrt

werden kénnten. Wie bereits vorstehend (unter Il 2) dargelegt wurde, weist die
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vorbenutzte Maschine des Herstellers B. mit der Wanne, in der sich das un-
tere Ende der Wendel befindet, ein Zufihrmagazin entsprechend der Merk-
malsgruppe f des Streitpatents und damit auch einen definierten Einfihrbereich
auf. DemgemalR geht auch der Beklagte - in gewissem Widerspruch zu seinem
sonstigen Vorbringen - davon aus, dass bei dem vorbenutzten Geréat in der Pra-
xis die Golfballe der untersten Windung der Wendel zustrémen und von dieser

dann zum Abtransport erfasst werden.

Patentanspruch 1 hat daher in der mit dem Hauptantrag verteidigten

Fassung keinen Bestand.

IV. Die beiden hilfsweise verteidigten Fassungen des Patentanspruchs 1

fuhren zu keiner abweichenden Beurteilung.

1. Mit der Aufnahme des aus der Beschreibung des Streitpatents
(Tz. 0009) entnommenen Merkmals, dass das Zufiuhrmagazin im Wesentlichen
genauso breit wie das Férderband ist und der Boden des Magazins die Form
einer Zufuhrrampe aufweist, wird Patentanspruch 1 durch Hilfsantrag 1 nichts
hinzugefigt, was eine erfinderische Tatigkeit begriinden koénnte. Die Uberle-
gung, das Zufihrmagazin in im Wesentlichen gleicher Breite auszugestalten wie
die Fordereinrichtung, um durch diese Festlegung die Zufiihrung der Balle zum
Forderer zu verbessern, ist insbesondere nach der Férdertechnik, die mit der
Entscheidung fur ein Férderband gewabhlt ist, zweckmalig und dem Fachmann
nahegelegt. Zudem war dem Fachmann eine solche Malkihahme bereits durch
die offenkundig vorbenutzte Golfballausgabe-Maschine des Herstellers B.  fir
die dortige Fordertechnik bekannt; bei diesem Gerat lasst sich die Breite des
Bodenblechs, mit dem das Zufilhrmagazin - wie bereits (unter Ill 2) dargelegt -
gebildet wird, in der vom Streitpatent vorgeschlagenen Festlegung insbesonde-
re aus den fotographischen Abbildungen der Anlagen K15, K16 und K26 erse-

hen.
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Die weitere Kennzeichnung, dass der Boden des Zufiihrmagazins die
Form einer Zufihrrampe aufweist, ergibt sich, wie bereits das Patentgericht zu-
treffend dargelegt hat, schon aus dem Merkmal f1, wonach der Boden des Zu-
fuhrmagazins zur Ebene der Einfuhrposition des Férderbands geneigt ist, und
wiederholt dieses mit der vorgenannten Umschreibung. Der verwendete Begriff
der "Zufuhrrampe" soll dabei auch nach eigenem in der mundlichen Verhand-
lung wiederholten Vorbringen des Beklagten dem Fachmann lediglich verdeutli-
chen, dass durch den Boden des Zufilhrmagazins die Golfballe in unmittelbarer
Weise dem Foérderband zugefiihrt werden. Zur Frage der erfinderischen Tatig-
keit gelten daher die vorstehenden Ausfiihrungen zur Merkmalsgruppe f (unter

lll 2) entsprechend.

2. Auch mit den weiteren aus der Beschreibung des Streitpatents
(Tz. 0009) entnommenen Ergénzungen in der Fassung des zweiten Hilfsan-
trags werden dem Gegenstand des Patentanspruchs 1 keine zusatzlichen
Merkmale hinzugefiigt, denen eigenstandiger erfinderischer Gehalt zukommt.
Auch nach eigenem Vorbringen des Beklagten soll durch sie die Fihrung bzw.
Vereinzelung der kugelférmigen Gegenstande aus dem Magazin zur Abfiihrpo-
sition nur detaillierter beschrieben werden. Dementsprechend konkretisiert das
Merkmal, dass das im Wesentlichen trichterférmige Zufiihrmagazin tGber dem
Férderband miindet, auch nur die aus der offenkundigen Vorbenutzung bekann-
te Merkmalsgruppe f. Mit dem Merkmal, dass das Férderband mittels Querwéan-
den in Abteile eingeteilt ist, die jeweils fiir ihren kugelférmigen Gegenstand ge-
dacht sind, soll lediglich eine sinnvolle Ausgestaltung des Férderbands bean-
sprucht werden, wie sie etwa aus der Entgegenhaltung K4 mit den dort be-
schriebenen (S. 1 Z. 30-35) und in Figur 2a gezeigten Schaufelelementen des

Forderbands vorbekannt war.

SchlieBlich fuhrt auch die Kombination der mit den Hilfsantragen bean-
spruchten Merkmale zu keinem zuséatzlichen, eine erfinderische Tatigkeit be-

grindenden Effekt.
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V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs. 2 Satz 2 PatG i.V.m.
§ 97 ZPO.

Scharen Gréning Berger

Grabinski Hoffmann

Vorinstanz:
Bundespatentgericht, Entscheidung vom 08.10.2008 - 1 Ni 5/08 (EU) -
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