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betreffend das europaische Patent 0 249 974
(= DE 37 51 158)

hat der 4. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 23. Oktober 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzen-
den Richters Dr. Schwendy, der Richter Dipl.-Ing. Obermayer, Miillner,
Dipl.-Phys. Dr. Hartung und Dipl.-Phys. Dr. Zehendner

fur Recht erkannt:

Das europaische Patent 0 249 974 wird mit Wirkung fir das Ho-
heitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig erklart.

Die Beklagte tragt die Kosten des Rechtsstreits.

Das Urteil ist gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 120% des

zu vollstreckenden Betrages vorlaufig vollstreckbar.

Tatbestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des auch mit Wirkung fir die Bundesre-
publik Deutschland erteilten européaischen Patents 0 249 974 (Streitpatent), das
am 17. Juni 1987 unter Inanspruchnahme der Prioritat der belgischen Patentan-
meldung 90 49 69 vom 20. Juni 1986 angemeldet worden ist. Das in der Verfah-
renssprache Franzosisch verdffentlichte Streitpatent, das beim Deutschen Patent-
amt unter der Nummer 37 51 158 gefuhrt wird, betrifft ein System zur Anwesen-
heitsprifung von Artikeln in frei zuganglichen Verkaufsapparaten. Es umfasst
16 Patentanspriiche. Anspruch 1 in der amtlichen Ubersetzung hat folgenden
Wortlaut:



"1. Inventarsystem fir Gegenstande in Verkaufsautomaten, mit
einer Einrichtung fur das Feststellen von Platzen, die fur un-
terschiedliche Gegenstande (4, 6) je spezifisch sind, einer
Einrichtung (7, 8, A-G, A-G', W-Z, W'-Z"), um das Vorhan-
densein oder Fehlen eines Gegenstandes an seiner Stelle
zu erfassen, mit einer Einrichtung, um eine bestimmte Frei-
heit in der Form und Grof3e eines Gegenstandes hinsicht-
lich einer reservierten Stelle zu erlauben, und mit einer Ein-
richtung (CI, 1), mit welcher der Zustand der Stelle fir die
Wiederauffillung und die Rechnungsstellung identifiziert
wird, dadurch gekennzeichnet, dass austauschbare Stiicke
(23, 24) in Form von Rahmen oder austauschbaren Tabletts
vorgesehen sind, die eine grofRe Flexibilitat bei der schnel-
len Anpassung einer Vorrichtung an andere Formen der
Gegenstéande erlauben, wobei jedes Stiuck eine Gruppe von
besonderen Stellen aufweist, und dass die Verkaufsauto-
maten frei zuganglich sind, das heil3t, es erlauben, dass ein
Kunde einen ungenutzten Gegenstand an seine Stelle zu-

ruckstellt, nachdem er ihn zuvor herausgenommen hat."

Wegen der unmittelbar und mittelbar auf Patentanspruch 1 zuriickbezogenen Pa-

tentanspriiche 2 bis 16 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Mit der Behauptung, die Lehre dieses Patentanspruchs sei nicht neu bzw beruhe
nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, verfolgt die Klagerin das Ziel, das Streitpa-
tent mit Wirkung fiir das Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland in vollem
Umfang fur nichtig zu erklaren. Zur Begriindung ihrer Klage beruft sie sich auf fol-
gende Druckschriften:



- GB 1536533 (D1)

- GB 2135292 A (D2)
- FR 2572190 Al (D3)
- FR 1307 601 (D4)

Die Klagerin beantragt,

das europaische Patent 0 249 974 mit Wirkung fur das Hoheits-

gebiet der Bundesrepublik Deutschland fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt,

die Klage abzuweisen, hilfsweise mit der Mal3gabe, dass an die
Stelle des erteilten Anspruchs 1 der in der mundlichen Verhand-
lung Uberreichte Anspruch 1 tritt.

Er lautet wie folgt:

"Inventarsystem fir Gegenstande in Verkaufsautomaten,

mit einer Einrichtung fir das Feststellen von Platzen, die fur un-
terschiedliche Gegenstande (4, 6) je spezifisch sind, einer Er-
fassungseinrichtung (7, 8, A-G, A-G', W-Z, W'-Z"), um das Vor-
handensein oder Fehlen eines Gegenstandes an seiner Stelle
zu erfassen, mit einer Einrichtung, um eine bestimmte Freiheit
in der Form und Grol3e eines Gegenstandes hinsichtlich einer
reservierten Stelle zu erlauben, und mit einer Einrichtung (Cl, 1),
mit welcher der Zustand der Stelle fur die Wiederauffullung und
die Rechnungsstelle identifiziert wird, dadurch gekennzeichnet,
dass austauschbare Stlcke (23, 24) in Form von Rahmen oder
austauschbaren Tabletts vorgesehen sind, die eine grol3e Flexi-
bilitat bei der schnellen Anpassung einer Vorrichtung an andere



Formen der Gegenstande erlauben, wobei jedes Stlck eine
Gruppe von besonderen Stellen aufweist, dass die Verkaufs-
automaten frei zugénglich sind, das heil3t, es erlauben, dass ein
Kunde einen ungenutzten Gegenstand an seine Stelle zurlck-
stellt, nachdem er ihn zuvor herausgenommen hat, und dass zu
einem beliebigen Zeitpunkt die Erfassungseinrichtung (7, 8,
A-G, A-G', W-Z, W'-Z") mit Energie beaufschlagbar und von ihr
ein Signal abrufbar ist, ob der betreffende Gegenstand (4, 6,
12, 13, 14, 25, 25', 27) an seiner Stelle vorhanden ist oder
fehlt."

Die Beklagte tritt dem Vorbringen der Klagerin entgegen und halt das Streitpatent

zumindest in dem verteidigten Umfang flr bestandsfahig.

Entscheidungsgrinde

Die Klage, mit der der in Artll §6 Absatz1 Nr 1 IntPatUG, Art 138 Absatz 1
lit a EPU iVm Artikel 54 Abs 1, 2 und Art 56 EPU vorgesehene Nichtigkeitsgrund
der mangelnden Patentfahigkeit geltend gemacht wird, ist in vollem Umfang be-

grundet.

1. Das Streitpatent betrifft ein System zur Anwesenheitsprifung von Artikeln in frei
zuganglichen Verkaufsapparaten. Nach der Beschreibung des Streitpatents wer-
den derartige automatische, halbautomatische oder Vorrichtungen mit direktem
manuellem Zugriff fur den Verkauf von Artikeln zum Beispiel in Hotels eingesetzt,
um einen 24-stindigen, unmittelbaren Service zu bieten.

Wahrend im einfachsten Fall der Kunde bei Entnahme eines Artikels lediglich ei-
nen Beleg flur die spatere Rechnung ausfiillen misse, gebe es auch stéarker auto-
matisierte Vorrichtungen, bei denen sich das Artikelfach nach Entnahme wieder

schlieBe und der Vorgang von einem Computer erfasst werde.



Dies habe im ersten Falle den Nachteil, dass der Kunde zum Ausftillen eines Zet-
tels gezwungen sei, wobei auch Fehler auftreten kénnten, und dass im zweitge-
nannten Falle eine Ruckgabe nach Entnahme nicht mehr mdglich sei.

Bei verschiedenen nach dem Stand der Technik bekannten Vorrichtungen
(GB 1536 533, GB 2 135 292 A, US 3 884 386) seien des weiteren Vorrichtungen
zur Registrierung der Entnahme sowie zur Erfassung und Kontrolle des Lagerbe-

standes vorgesehen.

2. Vor diesem Hintergrund formuliert die Streitpatentschrift die Aufgaben, eine Vor-
richtung zur automatischen Erfassung des Vorhandenseins oder Nichtvorhanden-
seins von gelagerten Artikeln in Verkaufsfachern zu schaffen, weiter ein System
zu schaffen, das jederzeit eine Bestandsaufnahme zur Wiederauffillung verkaufter
Artikel und zur Rechnungsstellung fur diese ermdglicht, keine unangenehmen,
kostenaufwendigen und unéasthetischen Mechanismen bendétigt, bei dem die Arti-
kel einfach in ihren Positionen abgelegt werden und das jederzeit nach den seine

Funktionsbereitschaft betreffenden Parametern befragt werden kann.

3. Patentanspruch 1 beschreibt demgemal ein

a. Inventarsystem fur Gegenstande in Verkaufsautomaten

b. mit einer Einrichtung fur das Feststellen von Platzen, die fur
unterschiedliche Gegenstande je spezifisch sind,

c. mit einer Einrichtung, um das Vorhandensein oder Fehlen
eines Gegenstandes an seiner Stelle zu erfassen,

d. mit einer Einrichtung, um eine bestimmte Freiheit in der
Form und Gr6RRe eines Gegenstandes hinsichtlich einer re-
servierten Stelle zu erlauben,

e. mit einer Einrichtung, mit welcher der Zustand der Stelle fur
die Wiederauffullung und die Rechnungsstelle identifiziert

wird,



f. es sind austauschbare Stiicke in Form von Rahmen oder
austauschbaren Tabletts vorgesehen, die eine grol3e Flexi-
bilitat bei der schnellen Anpassung einer Vorrichtung an an-
dere Formen der Gegenstande erlauben,

g. jedes Stiick weist eine Gruppe von besonderen Stellen auf,

h. die Verkaufsautomaten sind frei zuganglich, das heil3t, sie
erlauben es, dass ein Kunde einen ungenutzten Gegen-
stand an seiner Stelle zurlckstellt, nachdem er ihn zuvor

herausgenommen hat.

Der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag enthalt zusatzlich noch folgendes Merk-

mal:

I. zu einem beliebigen Zeitpunkt ist die Erfassungseinrichtung
mit Energie beaufschlagbar und von ihr ein Signal abrufbar,
ob der betreffende Gegenstand an seiner Stelle vorhanden
ist oder fehilt.

Aul3erdem ist in Merkmal ¢ das Wort "Einrichtung" durch das Wort "Erfassungsein-
richtung" ersetzt.

4. Der Anspruch 1 ist nicht rechtsbestandig, und zwar weder in seiner geltenden

noch in der Fassung gemafR dem Hilfsantrag.

Deshalb kann dahinstehen, ob das gemaf Hilfsantrag zusatzlich in den An-
spruch 1 aufgenommene Merkmal i in der Streitpatentschrift eine hinreichende
Stitze findet (Sp2 Z6 bis9 und Z50 bis 53 iVm Anspruch 8) und in den Ur-
sprungsunterlagen als zur Erfindung gehdrend offenbart ist.



Dem Gegenstand des Anspruchs 1 fehlt in jeder der Fassungen jedenfalls die Pa-
tentfahigkeit, weil er sich am Prioritatstag fur den Fachmann in naheliegender
Weise aus dem Stand der Technik nach der Druckschrift D 1 in Verbindung mit
dem Fachwissen und Kdnnen ergab. Fachmann ist ein Elektroingenieur mit Fach-
hochschulabschluf3, der Verkaufsautomaten entwickelt und dabei namentlich auch
auf ihre konstruktive Gestaltung achtet. Zu seinem Erfahrungsschatz zahlt ua die
Druckschrift D 1.

a) Aus ihr sind die Merkmale a bis e und i bekannt.

D 1 beschreibt ein Inventarsystem fur Gegenstande - in Flaschen abgeflllte Ge-

tranke - in Verkaufsautomaten (S 1 Z 5 bis 7) - Merkmal a.

Im Verkaufsautomat, einem Hotelzimmerkuhlschrank, bestehend aus einem Kor-
per 400 und einer Tur 402 sind in den dort befindlichen Gestellen, Rahmen 410,
410' (racks) Facher 414, 416 ausgebildet, die fur groRe und kleine Flaschen kenn-
zeichnend und zu Gruppen zusammengefasst sind (Fig 14, S 14 Z 12 bis 21).
Wenn auch die Fachgestaltung der Form und Groél3e einer dort ablegbaren Fla-
sche ersichtlich Grenzen setzt, so bleibt dabei gleichwohl ein gewisser Spielraum
offen. Auf die Einhaltung einer fest vorgegebenen Form und Gréf3e der Flasche
kommt es nicht an. Das Fach 416 nimmt beispielsweise nicht nur grof3e Sektfla-
schen, sondern auch andere groR3e, vergleichbare Flaschen auf (S 14 Z 17). In
den fur verhaltnismanig kleine Flaschen bestimmten Fachern 414 (S 14 Z 15 und
16) kénnen, vom konstruktiven Aufbau her gesehen, nach Gutdiinken relativ klei-
ne Flaschen mit kreisférmigem oder sechseckférmigem Querschnitt abgelegt wer-
den. Was dort abgelegt wird, wird allenfalls von wirtschaftlichen Uberlegungen,

dem womaoglich unterschiedlichen Verkaufspreis geleitet - Merkmale b und d.

Der bekannte Verkaufsautomat zeigt aber nicht nur Ubereinstimmungen im kon-
struktiven Aufbau mit der der Erfindung, er zeigt auch die der Inventarisierung die-

nenden Merkmale ¢ und e.



Ein Sensor in Form eines Schalters 148 erfasst, ob eine Flasche an ihrer vorgese-
henen Stelle vorhanden ist oder nicht (Anspriche 2 und 3, Fig 2). Diesen Sensor-
zustand wertet ein Zentralrechner, der tber ein Steuergerat 118 mit den jeweiligen
Sensoren verbunden ist, aus und versorgt den Betreiber des Inventarsystems mit
den zur Wiederauffillung oder Rechnungsstellung erforderlichen Daten (An-
spruch 23).

Auch das Merkmal i entnimmt der Fachmann der Entgegenhaltung, wenn er sie
nur einer genauen Betrachtung unterzieht. Denn zu beliebiger Zeit kann man beim
Verkaufsautomaten nach D 1 einen Sensor 148 daraufhin abfragen, ob er eine
ihm zugeordnete Flasche erfasst oder nicht. Dieser Zeitpunkt wird durch den
Wunsch des Betreibers nach einer Bestandsaufnahme oder Rechnungsstellung
bestimmt und durch eine Befehlseingabe Uber ein Datenendgerat (Terminal) aus-
geldst. Der vom Betreiber eingegebene Befehl veranlasst den Zentralrechner in ei-
ner sogenannten dritten Betriebsart zu arbeiten. In ihr adressiert er die Sensoren
148 und ruft mit dieser Energiebeaufschlagung jeweils ein Signal ab, das angibt,
ob der jeweilige Sensor den logischen Zustand 0 oder 1 einnimmt, also an der je-
weiligen Stelle eine Flasche vorhanden ist oder nicht (S 3 Z 22 bis 51 insbes Z 48
bis 51 iVm S 4 Z 63 bis S5 Z 2). Dies gilt gleichermalRen auch dann, wenn der
Fachmann als Sensor nicht einen elektrischen Schalter (Anspruch 3), sondern ei-
nen optoelektronischen Schalter einsetzt (S 32 Z 9 und 10 iVm Anspruch 2): Zur
Adressierung beaufschlagt man Ublicherweise den ausgewahlten Lichtsender mit
Energie, woraufhin die ihm zugeordnete Fotodiode je nach Vorhandensein oder
Fehlen einer Flasche das Signal 1 oder O liefert.

b) Die weiteren Merkmale f bis h drticken in Verbindung mit den oben abgehandel-
ten Merkmalen dem Gegenstand des Anspruchs 1 nicht den Stempel einer Erfin-
dung auf.
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Der Einsatz der MaRnahme nach Merkmal h liegt im Belieben des Fachmanns;
denn die Entgegenhaltung schlagt lediglich in einer besonderen Ausflihrungsform
vor (Anspruch 7), das Zuriicklegen eines Gegenstandes in sein Fach zu verhin-
dern, nachdem ihn der Kunde einmal entnommen hat (S 1 Z 30 bis 38, S 14 Z 63
bis S 15 Z 5). Ob der Fachmann statt dessen den Verkaufsautomaten lieber dem
Merkmal h gemalR frei zugénglich ausfuhrt, ist keine Frage erfinderischen Téatig-
keit, sondern eine Frage des Bedarfs, des Aufwands und der Kosten und damit
der Wirtschaftlichkeit. Es trifft nicht unbedingt den Geschmack eines Hotelgastes,
wenn man ihn zwingt, die Ware, die er dem bekannten Verkaufsautomaten ent-
nimmt, auch zu behalten. Nicht selten andert er seine Meinung und méchte einen
unbenutzten Artikel wieder in sein Entnahmefach zuriicklegen. Wenn der Betreiber
des Inventarsystems den Nachteil in Kauf nimmt, dass der Gast auch entleerte
Flaschen in den Kihlschrank zurticklegen kann, so tragt namentlich diese freie
Zugéanglichkeit des Hotelzimmerkuhlschrankes zur Bequemlichkeit des Gastes bei.
Dies fordert letztlich nicht nur die Zahl der Ubernachtungen, sondern damit spart
man auch noch die Mittel, die nach D 1 das Zurlcklegen enthommener Flaschen
verhindern. Dies geschieht nach D 1 jeweils mit Hilfe einer um eine Achse 424
schwenkbaren Zunge 420 (Fig 16 bis 18), die bei Enthahme einer Flasche, von ei-
ner Feder 428 getrieben, nach oben in eine Verriegelungsstellung schwenkt und
damit das leere Fach versperrt (S 14 Z 63 bis S 15 Z 1). Damit der Kunde ferner
nicht bei der Flaschenentnahme das Ausschwenken der Zunge unterbindet, sind
zwischen die fur die Flaschen vorgesehenen Platze (Facher 414 a) Trennwénde
448 eingefugt (S 15 Z 2 bis 5), die relativ eng an die Flaschenwand anschliel3en
(Fig 20). Eine Offnung 414 b im Gestell 414, die den Flaschenhals einer im Fach
414 liegenden Flasche umfasst, stellt sicher, dass diese von der Feder 428 nicht
aus der Ruhelage verdrangt wird (Fig 14, 18, S 14 Z 50 bis 53).

Bei Verzicht auf die ausschwenkbaren Zungen verlieren auch die den Flaschen-
hals umfassenden Offnungen 414 b ihre Bedeutung, und auch die Trennwande
448 sind uberflissig. Damit ergibt sich zwangslaufig eine noch gro3ere Freiheit in
der Form und Grol3e einer Flasche (Merkmal d), sofern nur ihre Erfassung noch

moglich ist.
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Die Merkmale f und g schlie3lich entspringen fachmannischem Handeln.

D 1 schlagt vor, im Kuhlschrank nicht nur in Flaschen abgefullte Getranke, son-
dern auch andere Waren zur Entnahme bereitzuhalten (S 32 Z 11 bis 13). Dies
erfordert, wie der Fachmann erkennt, Gestelle, Rahmen (racks) mit auf die Form
der Verkaufsartikel abgestimmten Fachern. Damit liegt es aber im Bereich fach-
mannischer Uberlegungen, wenn man hierzu herstellerseitig die Kunststoffspritz-
gussrahmen (S 14 Z 12 bis 21) nicht unlésbar mit dem Korper 400 und der Tur
402 des Kiuhlschranks verbindet: Denn andernfalls missten beim Hersteller Kihl-
schranke mit den unterschiedlichsten Einrichtungen bereitgehalten werden. Der
Fachmann sucht nach der besten Losung. Er strebt nach Rationalisierung und Fle-
xibilitét. Hierzu zieht er eine kraft- oder formschlissig l6sbare Verbindung zwi-
schen den unterschiedlichen Rahmen und den fir jeden Kuhlschrank gleichblei-
benden Kérper und Tur zumindest in Erwdgung. Dass die damit austauschbaren
Gestelle bei der Anpassung an das unterschiedliche Warenangebot schnell im
Korper und an der Tur des Automaten angebracht werden, versteht sich von
selbst. Wie weit man die Austauschbarkeit treibt, dh, ob man innerhalb eines Ge-
stells wiederum austauschbare Stiicke vorsieht, ist eine Frage, wie grof3 die Flexi-
bilitdt bei der Anpassung sein soll. Dies hangt davon ab, welche Artikel jeweils
zum Verkauf angeboten werden sollen. Dies ist bedarfsbedingt.

5. Die Patentanspriiche 2 bis 16 sind ebenfalls nicht rechtsbestandig. Die Klagerin
hat diese echten Unteranspriche substantiiert angegriffen, die Beklagte hat je-
doch nicht im einzelnen dargelegt, dass in ihnen Merkmale enthalten sind, die eine
erfinderische Tatigkeit begrinden koénnten. Auch der Senat vermag Derartiges

nicht zu erkennen.
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6. Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs 2 PatG iVm 8§91 Abs 1 Satz 1
ZPO, der Ausspruch zur vorlaufigen Vollstreckbarkeit auf 8§ 99 Abs 1 PatG iVm
8 709 ZPO.

Dr. Schwendy  Obermayer Mullner Dr. Hartung Dr. Zehendner

Na/Be



	Entscheidungsgründe

