BUNDESPATENTGERICHT

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL Verkiindet am
8. Januar 2002

4 Ni 46/00

(Aktenzeichen)

In der Patentnichtigkeitssache

betreffend das deutsche Patent 197 34 289

BPatG 253
9.72



hat der 4.Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 08. Januar 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Schwendy, der Richter Dipl.-Ing. Dr. C. Maier und Dr. agr. Huber, der
Richterin Schuster und des Richters Dipl.-Ing. Kuhn

fur Recht erkannt:

1. Das deutsche Patent 197 34 289 wird dadurch teilweise flr nichtig
erklart, dass an die Stelle der erteilten Anspriiche 1 und 2 folgen-

der neuer Anspruch 1 tritt:

»Viehputzmaschine mit einer an einer Haltevorrichtung dreh-
bar befestigten, mittels eines Motors (10) antreibbaren Burst-
einrichtung, die eine einzige schragstehende, rotationssym-
metrische Burstenwalze (1) umfasst, dadurch gekennzeichnet,
dass die Birstenwalze (1) die Form eines Rotationshyperbo-
loids hat, das derart ausgestaltet ist, dass die Birstenwalze
(1) gleichzeitig sowohl mit einer Seite als auch zumindest teil-
weise mit dem Ricken des zu birstenden Viehs in Anlage
bringbar ist.”

Im Gbrigen wird die Klage abgewiesen.

2. Die Klagerin tragt 1/3, der Beklagte 2/3 der Kosten des Rechts-

streits.

3. Das Urteil ist fur die Klagerin gegen Sicherheitsleistung in Hohe
von € 10.000.-, fur den Beklagten gegen Sicherheitsleistung in

Hohe von € 5000.- vorlaufig vollstreckbar.



Tatbestand

Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 08. August 1997 angemeldeten
deutschen Patents 197 34 289 (Streitpatent), das eine ,Viehputzmaschine* betrifft
und 9 Patentanspriiche umfasst. Patentanspruch 1 hat in der erteilten Fassung

folgenden Wortlaut:

»L. Viehputzmaschine mit einer an einer Haltevorrichtung drehbar
befestigten, mittels eines Motors (10) antreibbaren Birsteinrichtung,
dadurch gekennzeichnet, dass die Bursteinrichtung aus einer rota-
tionssymmetrischen Birstenwalze (1) mit einer im Langsschnitt

konkaven Aulienumfangsflache (4) besteht.”

Wegen der unmittelbar und mittelbar auf Patentanspruch 1 zuriickbezogenen Pa-
tentanspriche 2 bis 9 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Mit der Behauptung, die Lehre des Streitpatents beruhe nicht auf einer erfinderi-
schen Tatigkeit, verfolgt die Klagerin das Ziel, das Streitpatent fur nichtig zu erkla-
ren. Zur Begrindung beruft sie sich auf die Druckschriften DE 79 04 082 U1 (D1),
US 3175537 (D2) und EP 0 287 176 Al (D3).

Die Klagerin beantragt,

das deutsche Patent 197 34 289 in vollem Umfang fur nichtig zu er-

klaren.
Der Beklagte beantragt,
die Klage mit der MalRgabe abzuweisen, dass an die Stelle der er-

teilten Anspriche 1 und 2 der mit Schriftsatz vom 22. Februar 2001
vorgelegte Anspruch 1 tritt.



Er ist dem Vorbringen der Klagerin entgegengetreten und hélt das Streitpatent im
verteidigten Umfang fur bestandsfahig. In diesem Zusammenhang verweist der
Beklagte noch auf Bronstein-Semendjajew "Taschenbuch der Mathematik",

16. Auflage (1976), welches auszugsweise vorgelegt wird (Seiten 195, 196).
Die Klagerin vertritt die Auffassung, der neu vorgelegte Patentanspruch 1 sei ge-
genuber dem erteilten Anspruch unzuldssig erweitert und auch gegentber dem

Stand der Technik nicht erfinderisch.

Im patentrechtlichen Prufungsverfahren war noch das Gebrauchsmuster
DE 91 03 341 U1 in Betracht gezogen worden.

Entscheidungsgrinde

Die zulassige Klage, mit der der in 8 22 Abs 2 iVm 8§ 21 Abs 1 Nr 1 PatG vorge-
sehene Nichtigkeitsgrund der mangelnden Patentfahigkeit geltend gemacht wird,

ist teilweise begrundet.

1. Das Streitpatent ist zunachst ohne Sachprifung insoweit fur nichtig zu erkla-
ren, als es uber die von der Beklagten in zulassiger Weise beschrankt vertei-
digte Fassung hinausgeht (vgl BGH GRUR 1962,294 - Hafendrehkran -;
GRUR 1996, 857,858 - Rauchgasklappe -; Busse, PatG, 5. Aufl.,, § 83 Rdn 45

mwNachw).

Im Ubrigen, d.h. soweit der Beklagte das Patent verteidigt, halt es der Nach-

prufung stand.

2. Das Streitpatent betrifft eine Viehputzmaschine mit einer an einer Haltevorrich-
tung drehbar befestigten, mittels eines Motors antreibbaren Birsteinrichtung,

die eine einzige schragstehende rotationssymmetrische Birstenwalze umfasst.



a) Im Stand der Technik ist, wie die Patentschrift ausfiihrt, eine Viehputzma-
schine mit zwei Walzenbursten bekannt, die an einem Tragerahmen in ei-
nem Winkel von 100° zueinander angeordnet und mit einem Wellengelenk
verbunden sind. Die Walzen seien dabei so angeordnet, dass sie gleichzei-
tig die Seite und den Rucken des unter der Maschine stehenden Tieres
birsteten. Nachteilig bei dieser Maschine sei jedoch, dass sie relativ kom-

pliziert aufgebaut und kostspielig zu fertigen sei.

b) Vor diesem Hintergrund formuliert die Streitpatentschrift die Aufgabe, eine
Viehputzmaschine der genannten Art zu schaffen, die einfach aufgebaut,
kostengulinstig zu fertigen und besonders zuverlassig in der Anwendung ist
(Sp 1, Z 20 bis 23 der Streitpatentschrift).

3. Zur LOsung dieses Problems schlagt das Streitpatent in seiner verteidigten
Fassung gemal Patentanspruch 1 eine Viehputzmaschine mit einer Blrstein-

richtung mit folgenden Merkmalen vor:

1. Die Bursteinrichtung ist an einer Haltevorrichtung drehbar
befestigt.

2. Die Bursteinrichtung ist mittels eines Motors antreibbar.

3. Die Bursteinrichtung umfal3t eine einzige Burstenwalze.

3.1 Die Burstenwalze ist schragstehend.

3.2 Die Burstenwalze ist rotationssymmetrisch.

3.3 Die Biurstenwalze hat die Form eines Rotationshyperbo-
loids.

3.3.1Das Rotationshyperboloid ist derart ausgestaltet, dafl3 die
Bilrstenwalze gleichzeitig sowohl mit einer Seite als auch
zumindest teilweise mit dem Ricken des zu burstenden

Viehs in Anlage bringbar ist.



Dem Zweck des vereinfachten Aufbaues der Viehputzmaschine dienen vor-
nehmlich die Merkmale 3. und 3.1 gemald Merkmalsgliederung, namlich die
Verwendung von nur einer einzigen Birstenwalze, welche schragstehend
(darunter ist gemald Sp 2, Z 8 bis 10 der Streit-PS zu verstehen, dass die
Walze mit der Wand einen Winkel von etwa 45° einschliel3t) angeordnet ist.
Dadurch wird ein einfacher Aufbau (nur eine Walze) erreicht, wobei diese eine
Walze mdglichst groRe Bereiche der Oberflache einer zu birstenden Kuh
Uberstreichen soll. Die beanspruchte geometrische Grundform der
Burstenwalze (Rotationshyperboloid) und deren Ausgestaltung gemali
Merkmalen 3.3 und 3.3.1 gestatten eine optimale Anpassung an die Form des
Tierkorpers im Sinne der aufgabengeméaflen zuverlassigen Anwendung, so
dass moglichst groRe Bereiche des Walzenkdrpers mit dem Tierkérper in
Kontakt kommen und somit gleichzeitig sowohl eine Seite als auch Teile der

Ruckenpartie des Tieres gebirstet werden kdénnen.

Unter der Bezeichnung Rotationshyperboloid ist nach Auffassung des Senats
ein rotationssymmetrischer Koérper zu verstehen, dessen Mantellinie in einem
mittig gefuhrten Langsschnitt entlang der z-Achse (hier: entlang der Birsten-
walzenachse (2)) die Form einer Hyperbel hat. Die Hyperbelform dieser Man-
tellinie (Erzeugende) ist gekennzeichnet durch eine mittige Krimmung, wobei
sich der weitere Verlauf des Kurvenzuges zu beiden Seiten der Krimmung
jeweils asymptotisch einer Geraden nédhert. Nachdem gemafR Merkmal 3. nach
Merkmalsgliederung des Anspruchs 1 nur eine einzige Birstenwalze vorgese-
hen sein soll, kommt bei deren Form (Rotationshyperboloid) lediglich ein ein-
schaliges Hyperboloid in Betracht, wie es z.B. aus Abb. 215 auf S 196 des im
Verfahren befindlichen "Taschenbuchs der Mathematik” (16. Aufl., 1976) prin-
zipiell ersichtlich ist, wéahrend ein zweischaliges Hyperboloid (vgl Abb 216) ein
aus zwei einzelnen Blrsten zusammengesetztes Bauteil erfordern wirde, was
jedoch bei verstandiger Wirdigung im Kontext zu Merkmal 3. des Anspruchs 1

ausgeschlossen ist.



4. Mit dem verteidigten Patentanspruch 1 ist das Patent in zulassiger Weise be-

schrankt.

Im verteidigten Anspruch 1 ist gegeniber dem erteilten Anspruch 1 das Merk-
mal hinzugefligt, dass die Viehputzmaschine "eine einzige schragstehende"
BlUrstenwalze umfasst, die statt einer "im Langsschnitt konkaven
AulBenumfangsflache” (erteilte Fassung) nunmehr "die Form eines
Rotationshyperboloids hat, das derart ausgestaltet ist, dass die Birstenwalze
(1) gleichzeitig sowohl mit einer Seite als auch zumindest teilweise mit dem

Rucken des zu birstenden Viehs in Anlage bringbar ist".

Die Form der Buirstenwalze als Rotationshyperboloid ist im erteilten
Anspruch 2 offenbart. Mit dieser Anspruchsanderung ist die zunachst weiter
gefasste Definition der AufRRenumfangsflache der Birstenwalze aus dem
erteilten Anspruch 1, namlich als "im L&ngsschnitt konkave Aul3enumfangs-
flache" ersetzt durch die erheblich enger gefasste Definition der Form der
Blrstenwalze als Rotationshyperboloid. Dies hat zur Folge, dass die
AulRenumfangsflache im Langsschnitt nunmehr eine Hyperbel (zur Definition
vgl Punkt 3. der Entscheidungsgriinde) darstellt und somit nicht mehr jedem
beliebigen konkaven (d.h. nach innen gewodlbten) Kurvenzug folgen kann.
Nachdem die Hyperbel aber eine Sonderform aus der Vielfalt der konkaven
Kurvenzige darstellt, bedeutet ein Rickzug auf die Hyperbelform im An-
spruch 1 eine Beschrdnkung im Rahmen dessen, was urspringlich offenbart
worden war und auch der Erteilung zugrunde gelegen hat.

Die Klagerin verneint die Zulassigkeit des verteidigten Anspruchs 1 u.a. auch
deshalb, weil nach ihrer Auffassung Hyperbel-Formen denkbar seien, die nicht
einem konkaven Kurvenzug folgen, so dass zumindest die ersatzlose Strei-
chung des Ausdrucks "konkave Auf3enumfangsflache” im Anspruchstext eine
Erweiterung bedeute. Sie begrindet dies damit, dass z.B. ein geometrischer
Korper in Form eines Doppelkegels gemall Abb. 217 auf Seite 196 des "Ta-
schenbuchs der Mathematik" (16. Aufl.,, 1976) als Hyperboloid bezeichnet



werden konne, obwohl dessen AulRenumfangsflache im Langsschnitt einem
Polygonzug und nicht einem konkaven (gewdlbten) Kurvenzug folge.

Dieser Auffassung kann der Senat nicht folgen. Zwar lasst der von dem
Beklagten vorgelegte Auszug aus dem "Taschenbuch der Mathematik" (Seiten
195 und 196) zu Abbildung 217 keine textliche Beschreibung mehr erkennen,
weil die den Abbildungen zugeordneten Texte mit der Beschreibung der ein-
schaligen und zweischaligen Hyperboloide gemal3 Abbildung 215 und 216
enden. Dass jedoch der Korper gemald Abbildung 217 zweifelsfrei als (Dop
pel-)Kegel und nicht als Hyperboloid angesprochen werden muss, erschlief3t
sich auch aus einer dem Senat zugénglichen alteren Auflage von Bronstein-
Semendjajew "Taschenbuch der Mathematik”, 13. Auflage, Verlag Harri
Deutsch, Zurich und Frankfurt/M, 1973. Dort ist der identische Kérper
ebenfalls als Abbildung 217 dargestellt (S 196) und in der nachfolgenden Be-
schreibung (S 197, Z 1 ff.) als "Kegel" bezeichnet.

Eine Erweiterung kann — anders als die Klagerin meint — auch nicht darin
gesehen werden, dass der Begriff Hyperboloide des verteidigten Anspruchs 1
zweischalige Hyperboloide umfasst, die keine konkave AufRenumfangslinie
aufweisen. Da anspruchsgemal nur eine einzige Birstenwalze vorgesehen
ist, kommt ein zweischaliger Hyperboloid der stets zwei Blrsten bilden wirde,

nicht in Betracht (vgl hierzu auch Punkt 3.).

Die bemessende Beschreibung der Birstenwalze dahingehend, dass sie
gleichzeitig mit einer Seite als auch zumindest teilweise mit dem Rucken des
zu burstenden Viehs in Anlage bringbar ist (Merkmal 3.3.1) sowie die schrag-
stehende Anordnung der Birstenwalze (Merkmal 3.1) finden ihre Stitze in der
Beschreibung Spalte 2, Zeilen 8 — 13 der Streitpatentschrift. Die Verwendung
von lediglich einer einzigen Birstenwalze ist — soweit nicht schon aus dem
erteilten Anspruch 1 ersichtlich — auch in Spalte 1, Zeilen 32 — 35 als erfin-

dungswesentliches Merkmal offenbart.



5. Die weiterhin geltenden Unteranspriiche 3 bis 9 sind inhaltlich gegentber der
erteilten Fassung nicht geandert worden und kénnen auch dem verteidigten
Hauptanspruch nachgeordnet werden, ohne dadurch Rickbeziehungen zu

schaffen, die denen der erteilten Fassung widersprechen wirden.

6. Der Gegenstand nach dem verteidigten Patentanspruch 1, dessen gewerbli-
che Anwendbarkeit nicht in Zweifel steht, weist die erforderliche Neuheit auf.

Vom Stand der Technik nach dem DE 79 04 082 U1 (D1) unterscheidet sich
der Patentgegenstand nach Anspruch 1 durch die Form und Ausgestaltung
der Biurste als Rotationshyperboloid (Merkmale 3.3 und 3.3.1, vgl Merkmals-
gliederung geman Punkt 3.).

Von den Viehputzmaschinen nach der US 3175537 (D2), der EP
0 287 176 Al (D3) sowie dem DE 91 03 341 U1 unterscheidet sich die patent-
gemale Vorrichtung nach Anspruch 1 bereits dadurch, dass sie mit lediglich
einer einzigen Blrstenwalze arbeitet (Merkmal 3.), welche schragstehend an-
geordnet ist (Merkmal 3.1). Die Form der Burste als Rotationshyperboloid
(Merkmal 3.3) ist bei keiner der genannten Entgegenhaltungen verwirklicht,
auch nicht bei den Vorrichtungen gemafd D2 und D3, die lediglich Burstenwal-
zen mit im Langsschnitt konkaven AufRRenumfangsflachen erkennen lassen,
welche sich entweder Uber die gesamte Breite (D3) oder nur Uber einen Mit-
tenabschnitt der Burstenwalze erstrecken (D2). Auch die patentgeméafe Aus-
gestaltung der Birstenwalze im Sinne von Merkmal 3.3.1 ist dort nicht verwirk-
licht, da bei den Vorrichtungen gemaR D2, D3 und DE 91 03 341 Ul immer
jeweils mit zwei Bulrstenwalzen gearbeitet wird, wobei die eine den Ricken

und die andere die Seitenpartie des Tieres behandelt.

Die S 195, 196 aus dem "Taschenbuch der Mathematik", 16. Auflage (1976)
lassen lediglich die geometrischen Formen und ihre Berechnungsgrundlagen

u.a. von Rotationshyperboloiden erkennen, jedoch ohne Bezug zu der in Rede
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stehenden Vorrichtung, so dass die Neuheit des Anspruchsgegenstandes

hierdurch nicht in Frage gestellt ist.

Der Gegenstand nach dem verteidigten Patentanspruch 1 beruht auf einer

erfinderischen Tatigkeit.

Objektives Ziel der patentgeméfRen Lehre ist es, bei einer Viehputzmaschine
eine einzige Blrstenwalze zu verwenden, wobei diese derart geformt ist, dass
das betreffende Rind gleichzeitig an einer Seite und am Ricken gebirstet wird
(vgl Streitpatentschrift, Sp 1, Zeilen 32 bis 35).

Zwar arbeitet auch die motorgetriebene Birsteinrichtung nach dem DE
79 04 082 U1 mit einer einzigen Birstenwalze (3, vgl Fig 1), welche zunachst
in gleicher Weise wie beim Patentgegenstand schragstehend angeordnet ist.
Da die Bursteinrichtung nach der entgegengehaltenen Vorrichtung jedoch zy-
lindrisch ausgebildet ist, kann sie bei einer bestimmten Winkelstellung zur
Wand bzw. Halterung (Stitze 7) nur relativ geringe Teile des Fells der Tiere
behandeln. Dies hat der Anmelder der Entgegenhaltung DE 79 04 082 auch
erkannt und schlagt daher vor, die Schragstellung (d.h. den Winkel der Wal-
zenachse z.B. zur senkrechtstehenden Halterung (7)) von Tag zu Tag zu an-
dern, um (jedenfalls im Laufe mehrerer Tage ) alle wichtigen Haut- und Fellbe-
reiche der Tiere erreichen zu kdnnen (vgl S 5, Z 10 bis 13). Somit konnte die
Vorrichtung geméafl dem DE 79 04 082 U1 dem zustandigen Fachmann, ei-
nem in der Herstellung von Stalleinrichtungs- bzw Tierhaltungszubehor tatigen
Techniker bzw Fachhochschulingenieur, keinerlei Anregungen vermitteln, eine
als Rotationshyperboloid ausgestaltete Birstenwalze vorzusehen (Merkmal
3.3), welche gleichzeitig grof3ere Seiten- und Rickenbereiche der Tiere bear-
beitet (Merkmal 3.3.1). Vielmehr fihrt die technische Losung gemaf? der Ent-
gegenhaltung, welche mit veranderten Winkelstellungen der zylindrisch aus-
gebildeten Walze arbeitet, um nach und nach die Fellbereiche an Ricken und

Seite der Tiere zu erreichen, den Fachmann von der patentgeméien Zielset-



-11 -

zung der gleichzeitigen Behandlung von Seiten- und Rickenpartien durch eine

einzige entsprechend ausgestaltete Walze weg.

Die Viehputzmaschine nach der US 3 175 537 (D2) vermag den Fachmann
schon aufgrund ihrer aus zwei Walzen, namlich einer senkrecht zur Behand-
lung der Seitenpartien angeordneten Walze (42, vgl Fig 1) und einer im we-
sentlichen waagrecht angeordneten Walze (27) zur Behandlung der Ricken-
partien der Tiere nicht dazu anzuregen, die patentgemalie Zielsetzung mit
dem gemal Patentanspruch 1 vorgeschlagenen Mittel einer einzigen Walze
fur Seiten- und RuUckenpartien zu verwirklichen. Die konkaven
Mittenabschnitte (60) bzw (41) der Walzen (42) bzw (27) vermdgen auch nicht
die Form eines Rotationshyperboloids vorwegzunehmen oder nahezulegen,
da deren Kurvenzug einem Kreisbogensegment gleicht, welches sich tUberdies
auch nicht Uber den gesamten Walzenbereich, sondern eben nur auf dessen
Mittenabschnitt erstreckt.

Ahnliches gilt auch fir die ebenfalls und in gleicher Weise mit zwei
Burstenwalzen arbeitende Viehputzmaschine gemaf Figuren 3 und 4 der EP
0 287 178 Al (D3) (die ubrigen Ausfuhrungsbeispiele dieser Entgegenhaltung
arbeiten entweder mit nicht rotierenden Blrsten an starren Rahmen, vgl Figu-
ren 1 und 2, oder mit noch mehr als zwei Birstenwalzen, vgl Figuren 5 und 6,
und sind daher im Hinblick auf den Streitpatentgegenstand irrelevant). Bereits
die Anordnung von zwei Walzen, von denen eine die Seitenpartien und die
andere die Rickenpartien des zu birstenden Tieres behandelt (vgl Fig 3 und
4, Birstenwalzen 46 und 48), fuhrt den Fachmann von der Verwendung einer
einzigen Burstenwalze fur Rucken- und Seitenpartien der Tiere weg. Auch die
Walzenform eines Rotationshyperboloids kann durch diesen Stand der Tech-
nik nicht nahegelegt oder vorweggenommen werden, denn die Birstenwalzen
der Vorrichtung gemanR Figur 3 sind zylindrisch ausgestaltet, wahrend die Wal-
zen in der Abbildung gemald Figur 4 eine taillierte AuBenumfangsflache er-
kennen lassen, die jedoch in ihrer perspektivischen Darstellung den Kurven-

zug dieser Linie, der entweder ein Kreisbogensegment oder ein zusammen-
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gesetzter Doppelkegel sein kdnnte, nicht eindeutig und klar definieren kann.
Die textliche Offenbarung dieser Entgegenhaltung spricht in Spalte 2, Zeilen
46 bis 51 allgemein davon, dass die Burstenwalzen der Form des Tierkorpers
durch Kurvenform besser angepaldt werden kénnen. Zur Geometrie dieser
Kurvenform wird in Spalte 2, Zeilen 51 bis 53 lediglich ausgefuihrt, dass diese
eine flache Doppelkegel-Form einnehmen kénne (... mildly double-conical
form ...). Die Form eines Doppelkegels aber weist — anders als ein Rotations-
hyperboloid — geradlinige Erzeugende auf, so dal3 diese Form — entgegen der
Auffassung der Klagerin — nicht zu den Hyperboloiden (Hyperbeln als Erzeu-
gende) gehort, wie auch aus dem "Taschenbuch der Mathematik" (z.B.
13. Aufl., 1973) ersichtlich ist (vgl hierzu auch Ausfiihrungen gemaf3 Punkt 4.).

Nach alledem kénnte der Gegenstand des verteidigten Patentanspruchs 1
auch durch eine Ubertragung der Burstenformen aus der D2 und der D3, die
ihrerseits keine Rotationshyperboloid-Formen lehren, auf die D1, die mit einer

einzigen schragstehenden Birstenwalze arbeitet, nicht erreicht werden.

Der weitere noch im Verfahren befindliche Stand der Technik war nicht mehr
Gegenstand der miundlichen Verhandlung. Wie aus dem Neuheitsvergleich er-
sichtlich, liegt dieser vom Patentgegenstand weiter ab und vermag diesen

auch nicht nahezulegen.

Der Patentanspruch 1 hat somit Bestand.

Die auf Patentanspruch 1 riickbezogenen abhéangigen Unteranspriiche 3 bis 9
haben als weitere Ausgestaltungen mit jenem Bestand, sie werden durch ihre
Ruckbeziehung mitgetragen, ohne dass es hierzu weiterer Feststellungen be-
durfte (vgl BPatGE 34, 215).
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8. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm § 91 Abs 1 Satz 1
ZPO, der Ausspruch zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit auf 8 99 Abs 1 PatG iVvm

§ 709 ZPO.

Dr. Schwendy Dr. Maier Dr. Huber Schuster Kuhn
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