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betreffend das deutsche Patent 10 2008 006 889

hat der 1. Senat (Nichtigkeitssenat) des Bundespatentgerichts auf Grund der
mindlichen Verhandlung vom 3. August 2021 durch die Prasidentin Dr. Hock sowie
die Richter Dr.-Ing. Baumgart, Heimen, Dipl.-Ing. Kortge und die Richterin Dipl.-Ing.

Univ. Peters

fur Recht erkannt:

I. Das Patent DE 10 2008 006 889 wird fur nichtig erklart.

Il. Die Kosten des Rechtsstreits tragt die Beklagte.

lll. Das Urtelil ist gegen Sicherheitsleistung in Héhe von 120 %

des zu vollstreckenden Betrags vorlaufig vollstreckbar.

Tatbhestand

Die Beklagte ist eingetragene Inhaberin des deutschen Patents DE 10 2008 006
889, das am 31. Januar 2008 angemeldet und dessen Erteilung am 18. November
2010 veroffentlicht wurde. Das Streitpatent tragt die Bezeichnung ,Verdichter-
vorrichtung“ und umfasste in der urspringlich erteilten Fassung zwolf
Patentanspriche. Nach einem Beschrankungsverfahren vor dem Deutschen
Patent- und Markenamt (DPMA) wurde die geanderte Fassung mit der Patentschrift
DE 10 2008 006 889 C5 (Streitpatentschrift) am 13. September 2018 verdffentlicht.

Das Streitpatent umfasst in der nunmehr geltenden Fassung zehn Patentanspriiche
mit dem Hauptanspruch 1 und den auf diesen zumindest mittelbar riickbezogenen

Unteranspriichen 2 bis 10.



Der Patentanspruch 1 in der geltenden Fassung gemal3 Streitpatent lautet (mit der

Gliederung des Senates):

1 Verdichtervorrichtung (10),

1.1 die an einen Baggerarm (22) ankuppelbar ist,

1.2 mit einem Unwuchterzeuger (30),

1.2.1 dessen Antrieb (32) von der Hydraulik des
Baggers gespeist wird,

1.3 wobei sie einen elektrischen Generator (40) umfasst,

1.3.1HaHi2-4 der mit dem Antrieb (32) des Unwuchterzeugers

(30) wenigstens mittelbar gekoppelt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
l.4a sie eine Signaleinrichtung, insbesondere eine
Lichtsignaleinrichtung umfasst,
1.4.1 die mit dem Generator elektrisch wenigstens
mittelbar verbunden ist
oder
1.4b eine Verdichtungsauswerteeinrichtung umfasst,
1.4.1 die mit dem Generator elektrisch wenigstens

mittelbar verbunden ist.

Wegen des Wortlauts der zumindest mittelbar auf den Patentanspruch 1 rickbe-

zogenen Patentanspriiche 2 bis 10 wird auf die Streitpatentschrift verwiesen.

Die Klagerin greift mit ihrer Klage das Streitpatent in vollem Umfang an. Sie stiitzt
die Nichtigkeitsklage darauf, dass der Gegenstand des Streitpatents nach §8 1 bis 5
PatG nicht patentfahig sei, weil er nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit beruhe
(8 22 Abs. 1 PatG i.V.m. § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatG).



Sie stutzt sich bei ihrem Vorbringen auf folgenden druckschriftlichen Stand der
Technik:

D1 DE 103 55 172 B3

D2 WO 2006 /061 918 Al (in japanischer Sprache)
D2 Deutsche Ubersetzung von Teilen der D2

D3 DE 20 2004 015 141 U1

D4 DE 100 28 949 Al

D5 DE 898 424 B

D6 DE 10 2005 036 842 Al

Im Rechercheverfahren beim DPMA sind des Weiteren noch die folgenden

Druckschriften bekannt geworden:

D7 JP 07 -113 209 A
D8 EP 1267 072 B1
D9 DE 10 2004 054 749 Al

Die Beklagte hat der Nichtigkeitsklage widersprochen und verteidigt im Hauptantrag
das Patent in der geltenden Fassung gemal3 Streitpatentschrift, sowie hilfsweise in

geadnderter Fassung gemal den Hilfsantragen 1 bis 4.

Fur den Hilfsantrag 1, eingereicht in der muindlichen Verhandlung, wurde im Patent-
anspruch 1 die Abgrenzung zwischen Oberbegriff und Kennzeichen verschoben
und das Merkmal 1.3.1"aH-4 ersetzt durch die Merkmale 1.3.1a"" und 1.3.1b"*; die
Unteranspriiche sind gegeniber dem Hauptantrag unverandert. Mit der senats-

seitigen Merkmalsgliederung hat der Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1



folgenden Wortlaut (Anderungen ggii. Anspruch 1 nach Hauptantrag hervorge-

hoben):

1

11
1.2
121

Verdichtervorrichtung (10),

die an einen Baggerarm (22) ankuppelbar ist,
mit einem Unwuchterzeuger (30),
dessen Antrieb (32) von der Hydraulik des

Baggers gespeist wird,

dadurch gekennzeichnet, dass

1.3 wobei sie einen elektrischen Generator (40) umfasst,
36
. ol I st
1.3.1aH1 der mit dem Antrieb (32) des Unwuchterzeugers
(30) entweder unmittelbar
oder
1.3.1bHit mittelbar, ndmlich tGber die Welle (50) des
Unwuchterzeugers (30),
gekoppelt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass
l.4a wobei sie eine Signaleinrichtung, insbesondere eine
Lichtsignaleinrichtung umfasst,
141 die mit dem Generator elektrisch wenigstens
mittelbar verbunden ist
oder
1.4b eine Verdichtungsauswerteeinrichtung umfasst,
141 die mit dem Generator elektrisch wenigstens

mittelbar verbunden ist.



Beim Anspruch 1 nach Hilfsantrag 2, eingereicht in der mundlichen Verhandlung
(vormals Hilfsantrag 1, eingereicht mit Schriftsatz vom 30. Dezember 2020), ist bei
unveranderter Abgrenzung zwischen Oberbegriff und Kennzeichen gegeniiber dem
Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 dem Patentanspruch 1 nach der Streitpatent-
schrift das zusatzliche Merkmal 1.5%24 aus dem entfallenden Unteranspruch 8

hinzugefugt. Es lautet:

1.5Hi24 und wobei der Generator (40) und der Antrieb (32)

zueinander koaxial sind.

Beim Anspruch 1 nach Hilfsantrag 3, eingereicht in der mundlichen Verhandlung
(vormals Hilfsantrag 2, eingereicht mit Schriftsatz vom 30. Dezember 2020), ist bei
unveranderter Abgrenzung zwischen Oberbegriff und Kennzeichenteil gegentber
dem Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 dem Patentanspruch 1 nach der Streit-
patentschrift das zusatzliche Merkmal 1.6%134 aus dem entfallenden Unteranspruch

9 hinzugefugt. Es lautet:

1.6Hi34 und wobei der Generator (40) und der Antrieb (32) auf

gegenlUberliegenden Seiten des Unwuchterzeugers (30)

angeordnet sind.

Beim Anspruch 1 nach Hilfsantrag 4, eingereicht in der mundlichen Verhandlung
(vormals Hilfsantrag 3, eingereicht mit Schriftsatz vom 30. Dezember 2020), sind
bei unverédnderter Abgrenzung zwischen Oberbegriff und Kennzeichenteil
gegeniber dem Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 dem Patentanspruch 1 nach
der Streitpatentschrift die vorstehend genannten, zusatzlichen Merkmale 1.5%24und

1.6M34 aus den entfallenden Unteranspriichen 8 und 9 hinzugefiigt.



An den jeweiligen Patentanspruch 1 schlie3en sich die der jeweiligen Fassung
angepassten Unteranspriche an. Wegen des vollstandigen Wortlauts der

Anspruchsséatze nach den Hilfsantragen 1 bis 4 wird auf die Akte verwiesen.

Die Klagerin ist der Auffassung, der Gegenstand des Streitpatents sei insgesamt
nicht patentfahig, da er nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit beruhe (88 21 Abs. 1
Nr. 1,22 Abs. 1 PatG i.V.m. § 4 PatG). Sie tragt dazu vor, der zustandige Fachmann
werde bei der Lésung der aufgeworfenen Aufgabe nicht lediglich baggergefihrte
Verdichtervorrichtungen in den Blick nehmen, sondern dartber hinaus u.a. auch
handgefuhrte Verdichter bertcksichtigen. Er werde im mal3geblichen Stand der
Technik sowohl eine autarke elektrische Stromversorgung als auch eine
Signaleinrichtung und eine Verdichtungsauswerteeinrichtung auffinden. Ausgehend
vom nachstliegenden Stand der Technik werde der Fachmann, der diese
zusatzliche elektrische Funktionalitat fir eine bessere Effizienz des
baggergefiihrten Verdichters anstrebe und dazu eine bedarfsgerechte, von der
Stromversorgung des Baggers unabhangige Stromerzeugung im Verdichter
realisieren wolle, diese bereits bekannten Funktionen kombinieren. Der aus der
Druckschrift D1 bekannte, baggergefuhrte Verdichter weise abgesehen von der
beanspruchten Signaleinrichtung und der Verdichtungsauswerteeinrichtung und
deren Versorgung mit elektrischen Strom bereits alle Merkmale nach
Patentanspruch 1 des Hauptantrags auf. Die fehlenden Merkmale konne der
Fachmann aus den Druckschriften D2, D3 oder D4 entnehmen und mit dem aus der
D1 bekannten Verdichter kombinieren. Die Klagerin meint ferner, auch die den
Gegenstand nach Anspruch 1 weiterbildenden Merkmale der Unteransprtiche 2 bis
10 seien dem Fachmann gelaufige Ausgestaltungsmdglichkeiten und gegentber
dem Stand der Technik nicht erfinderisch, mithin nicht patentfahig.

Hinsichtlich der Hilfsantrage ist die Klagerin der Auffassung, der Hilfsantrag 1 sei
verspatet eingereicht und zudem unzulassig erweitert. Im Ubrigen handele es sich

bei den fur die Hilfsantrdge 1 bis 4 veranderten bzw. erganzten Merkmalen des



Gegenstands des Streitpatents lediglich um einfache konstruktive Anpassungen,
die der Fachmann vornehme, ohne dabei erfinderisch tatig zu werden.

Der Senat hat den Parteien einen qualifizierten Hinweis vom 30. Oktober 2020
ubermittelt. In der mundlichen Verhandlung vom 3. August 2021 hat der Senat den

Parteien weitere rechtliche Hinweise erteilt.

Die Klagerin beantragt,

das Patent DE 10 2008 006 889 fur nichtig zu erklaren.

Die Beklagte beantragt sinngemaf,

die Klage abzuweisen,
hilfsweise die Klage mit der MalRgabe abzuweisen, dass das
Streitpatent die Fassung eines der Hilfsantréage 1 bis 4, eingereicht

in der mundlichen Verhandlung am 3. August 2021, erhalt.

Die Beklagte tritt der Auffassung der Klagerin in allen Punkten entgegen. Der
unbestritten neue Gegenstand des Streitpatents sei auch erfinderisch, da der
zustandige Fachmann schon keinen Anlass gehabt habe, einen baggergefiihrten
Verdichter mit einer von der Hydraulikversorgung des Baggers betriebenen
Stromerzeugung auszustatten und damit zusatzliche elektrische Funktionen zu
versorgen. Naheliegend und leicht umsetzbar sei stattdessen, eine elektrische
Verbindung mit dem Bagger herzustellen, der ohnehin Uber eine elektrische
Stromversorgung verfige. Der Fachmann werde deshalb, wenn er nach einer
Losung suche, auch keine anderen als baggergeftihrte Verdichter bei seinen
Uberlegungen beriicksichtigen. Der streitpatentgemafRe Gegenstand weise auch
nicht eine blofRe Aggregation von Merkmalen auf. Die aus dem eingefuhrten Stand

der der Technik bekannten Gegenstéande seien bezuglich der mal3geblichen



Merkmale anders konstruiert, der Fachmann konne ihnen keine Anregung

entnehmen, um zur Losung des Streitpatents zu gelangen.

Zu den Hilfsantragen ist die Beklagte der Auffassung, der Hilfsantrag 1 sei nicht
verspatet, da keine Vertagung erforderlich sei. Denn die vom Hilfsantrag 1
angesprochene Frage der unmittelbaren bzw. mittelbaren Kopplung sei stets
Gegenstand der Erdrterung im Verfahren gewesen. Es liege auch keine unzulassige
Erweiterung vor, da die Aufteilung der ,zumindest mittelbaren“ Kopplung nach
Merkmal 1.3.1"2Hiz4 jn eine ,entweder unmittelbare* Kopplung oder eine ,mittel-
bare” Kopplung ,Uber die Welle des Unwuchterzeugers* ursprungsoffenbart sei. Der
jeweilige Gegenstand nach Patentanspruch 1 gemalf den Hilfsantrdgen 1 bis 4 sei
auch patentfahig, da er durch den Stand der Technik, insbesondere die Druck-
schriften D1, D2, D3, D4 oder D8 weder vorweggenommen noch nahegelegt sei. Es
fehle schon an einer Anregung zu entsprechenden Kombinationen. Keine der im
Verfahren befindlichen Druckschriften zeige die Merkmale 1.3.1a"! oder 1.3.1bM1,
namlich eine unmittelbare Kopplung oder eine mittelbare Kopplung tber die Welle
des Unwuchterzeugers gemafR3 Hilfsantrag 1. Auch die koaxiale Anordnung von
Generator und Antrieb nach Merkmal 1.5"24 gemaR Hilfsantrag 2 oder deren
Anordnung auf gegeniberliegenden Seiten des Unwuchterzeugers nach Merkmal
1.6M34 gemaR Hilfsantrag 3 sei im relevanten Stand der Technik weder bekannt
noch nahegelegt, dies gelte erst recht fir eine Kombination der beiden
letztgenannten Merkmale gemal} Hilfsantrag 4. Die Druckschrift D8 zeige eine
technische Ldsung fur eine Elektrizitdtserzeugung im Bagger selbst, die der

Fachmann hier nicht in Betracht ziehe.

Wegen der weiteren Einzelheiten des Sach- und Streitstandes wird auf die zwischen
den Parteien gewechselten Schriftsatze nebst Anlagen sowie auf das Protokoll der

mundlichen Verhandlung vom 3. August 2021 Bezug genommen.
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Entscheidungsgriunde

Die Klage mit der die Nichtigkeitsgriinde der fehlende Patentfahigkeit und bzgl. des
Hilfsantrags 1 auch der unzulassigen Erweiterung geltend gemacht werden, ist
zuldssig (8 22 Abs. 1 PatG, § 21 Abs. 1 Nr. 1 PatGi.V.m. 8§ 4 PatG und § 21 Abs. 1
Nr. 4 PatG).

Sie ist auch begriindet, da sich der Gegenstand des Streitpatents des jeweiligen
Patentanspruchs 1 sowohl in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung als
auch in den hilfsweise verteidigten Fassungen der Hilfsantrage 1 bis 4 fir den
Fachmann in nahliegender Weise aus dem Stand der Technik ergibt und sich das

Streitpatent daher als nicht rechtsbestandig erweist.

1. Zum Gegenstand des Streitpatents

Das Streitpatent betrifft gemafd Absatz [0001] der Streitpatentschrift (im Folgenden
mit SPS kurzbezeichnet) ein Verdichtervorrichtung, die an einen Baggerarm
ankuppelbar ist, mit einem Unwuchterzeuger, dessen Antrieb von der Hydraulik
des Baggers gespeist wird, wobei sie einen elektrischen Generator umfasst, der
mit dem Antrieb des Unwuchterzeugers wenigstens mittelbar gekoppelt ist.

Weiter wird in der Beschreibungseinleitung ausgefiihrt, dass die Druckschrift D1
eine Verdichtervorrichtung beschreibe, deren Oberteil an einen Bagger
ankuppelbar sei. Ein mit dem Oberteil verbundenes Unterteil weise einen
Unwuchterzeuger auf, der von einem hydraulischen Antrieb angetrieben werde.
Der hydraulische Antrieb sei Uber entsprechende Schnellverbindungen mit einer

baggerseitigen Hydraulikversorgung verbunden (vgl. Abs. [0002] der SPS).



-11 -

Aus der Druckschrift D2 sei eine Verdichtervorrichtung bekannt, die eine Platten-
verdichtungseinrichtung beschreibe, bei der Uber einen Motor sowohl eine
Vibrationseinrichtung fur den Verdichtungsvorgang als auch ein Generator
antreibbar sei (vgl. Abs. [0004] der SPS).

Aufgabe der vorliegenden Erfindung sei es, eine Verdichtervorrichtung zu
schaffen, die flexibel bei allen gangigen Baggern eingesetzt werden kénne und

einen erweiterten Anwendungsbereich aufweise (vgl. Abs. [0003] der SPS).

2. Zum Fachmann

Als malflgeblichen Fachmann definiert der Senat zum Verstandnis des
Streitgegenstandes und zur nachfolgenden Bewertung des Standes der Technik
einen Hochschulingenieur der Fachrichtung Maschinenbau, der in der Entwicklung
und Konstruktion auf dem Gebiet von Anbaugeraten fir Bagger, insbesondere
Verdichtervorrichtungen, seit mehreren Jahren tatig ist und dabei auch
Entwicklungen auf dem Gebiet sonstiger, z.B. handgefiuihrter oder ferngesteuerter

Verdichtervorrichtungen im Blick behalt.

[I. Zum Hauptantrag

1. Zum Verstandnis der Lehre nach Anspruch 1 gemaR Hauptantrag

Die Priafung der Patentfahigkeit erfordert regelméRig eine Auslegung des
Patentanspruchs, bei der dessen Sinngehalt in seiner Gesamtheit und der Beitrag,
den die einzelnen Merkmale zum Leistungsergebnis der Erfindung liefern, zu
bestimmen sind (BGH GRUR 2012, 1124 — Polymerschaum I). Dazu ist zu ermitteln,
was sich aus der Sicht des angesprochenen Fachmanns aus den Merkmalen des

Patentanspruchs im Einzelnen und in ihrer Gesamtheit als unter Schutz gestellte
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technische Lehre ergibt, wobei der Fachmann auch die Beschreibung und
Zeichnungen heranzuziehen hat (BGH GRUR 2007, 859 — Informationstber-
mittlungsverfahren). Dies darf allerdings weder zu einer inhaltlichen Erweiterung
noch zu einer sachlichen Einengung des durch den Wortlaut des Patentanspruchs
festgelegten Gegenstands fihren (BGH GRUR 2004, 1023 - Bodenseitige
Vereinzelungseinrichtung). Begriffe in den Patentanspriichen sind deshalb so zu
deuten, wie sie der angesprochene Fachmann nach dem Gesamtinhalt der
Patentschrift und bei Berlcksichtigung der in ihr objektiv offenbarten Lésung bei
unbefangener Erfassung der im Anspruch umschriebenen Lehre zum technischen
Handeln versteht (vgl. BGH GRUR 2006, 311 — Baumscheibenabdeckung; BGH
GRUR 2004, 845 — Drehzahlermittlung).

Ausgehend hiervon legt der Senat dem Anspruch 1 geméaR Hauptantrag folgendes

Verstandnis zugrunde:

Der zustandige Fachmann entnimmt dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag
gemall Merkmal 1 eine Verdichtervorrichtung, die nach Merkmal 1.1 an einen
Bagger ankuppelbar sein muss. Nach Merkmal 1.2 weist die Verdichtervorrichtung
einen Unwuchterzeuger auf, dessen Antrieb entsprechend Merkmal 1.2.1 von der
Hydraulik des Baggers gespeist wird. Demnach legt die Merkmalsgruppe 1.2 einen
hydraulischen Antrieb fur den Antrieb des Unwuchterzeugers fest. Die
Ausgestaltungen des notwendigen Kuppelabschnitts am Oberteil der
Verdichtervorrichtung zum Verbinden mit dem Baggerarm, des hydraulischen
Antriebs des Unwuchterzeugers und des Unwuchterzeugers selbst bleiben dem

Handeln des Fachmanns Uberlassen.

Merkmal 1.3 fordert, dass die Verdichtervorrichtung einen elektrischen Generator
umfasst, der nach Merkmal 1.3.1"2Hi2-4 mit dem Antrieb des Unwuchterzeugers
wenigstens mittelbar gekoppelt ist. Gemal3 Abs. [0006] der SPS wird dadurch inner-
halb der Verdichtervorrichtung elektrische Energie bereitgestellt, ohne dass eine
entsprechende elektrische Verbindung zwischen Verdichtervorrichtung und Bagger

erforderlich ist. Stattdessen wird die elektrische Energie in der Verdichtervorrichtung
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selbst erzeugt, indem der hydraulische Antrieb, der den Unwuchterzeuger in
Drehung versetzt, auch den Generator antreibt. Der Generator stellt somit eine
autarke Stromversorgung innerhalb der Verdichtervorrichtung bereit, die jedenfalls
insoweit ,vom Bagger vollkommen unabhéngig ist, vgl. Abs. [0028] der SPS. Die
konstruktive Ausgestaltung des Generators, seine Anordnung in der
Verdichtervorrichtung und die bauliche Ausbildung seiner Verbindung zum
hydraulischen Antrieb liegen nach Anspruch 1 im Ermessen des Fachmanns.
Lediglich beispielhaft wird in Unteranspruch 3 der Generator als handelstbliche
Lichtmaschine definiert, wobei beim Gegenstand nach Anspruch 1 dieser nicht auf
einen solchen, meist rotatorisch arbeitenden Wandler beschrénkt ist.

In Abs. [0021] der SPS ist eine mdgliche Ausgestaltung der in Anspruch 1
geforderten wenigstens mittelbaren Kopplung des Generators mit dem Antrieb des
Unwuchterzeugers angegeben und zwar eine Kopplung Uber die Welle des
Unwuchterzeugers, die mit den Unteranspriichen 5 bis 7 bzw. in Abs. [0012] und
[0013] der SPS weiter ausgebildet wird. Darauf ist der Gegenstand des
Patentanspruchs 1 jedoch nicht beschréankt, denn aus Ausfihrungsbeispielen darf
nicht auf ein engeres Verstandnis des Patentanspruchs geschlossen werden, als es
dessen Wortlaut fir sich genommen nahelegt (BGH GRUR 2008, 779
— Mehrgangnabe), eine Auslegung unterhalb des Sinngehalts des Anspruchs ist
nicht zulassig (vgl. BGH GRUR 2007, 309 — Schussfadentransport). Der Fachmann
entnimmt dem Wortlaut des Merkmals 1.3.1H2 Hi24 dass der Generator und der
Antrieb entweder unmittelbar oder mittelbar gekoppelt sein kénnen. Eine mittelbare
Kopplung zeichnet sich nach Uberzeugung des Senats fiir den Fachmann dadurch
aus, dass die beiden mittelbar gekoppelten physikalischen Systeme (hier der
Antrieb und der elektrische Generator) sich gegenseitig beeinflussen, bzw. die
Energie von einem Systemteil auf ein anderes durch mechanische Koppelglieder
Ubertragen wird. Gestutzt wird dieses Verstandnis auch durch Abs. [0006] der SPS,
wonach ,der hydraulische Antrieb, der den Unwuchterzeuger in Drehung versetzt,

auch den elektrischen Generator antreibt”. Die kérperliche Ausgestaltung der in



-14 -

Rede stehenden wenigstens mittelbaren Kopplung des Generators mit dem Antrieb
des Unwuchterzeugers bleibt dabei allerdings ebenfalls dem Fachmann Uberlassen.

Weiter gibt der Patentanspruch 1 zwei alternative Ausgestaltungen fir die Ver-
dichtervorrichtung an. In der ersten Ausgestaltung umfasst sie gemafd Merkmal 1.4a
eine Signaleinrichtung, insbesondere eine Lichtsignaleinrichtung, die Merkmal 1.4.1
entsprechend mit dem Generator elektrisch wenigstens mittelbar verbunden ist.
Alternativ umfasst sie nach Merkmal 1.4b in der zweiten Ausgestaltung eine
Verdichtungsauswerteeinrichtung, die wiederum Merkmal 1.4.1 entsprechend mit
dem Generator elektrisch wenigstens mittelbar verbunden ist. Die Merkmale 1.4a
und 1.4b definieren demnach in der Verdichtervorrichtung alternativ angeordnete
Verbraucher, die mit der im Generator nach Merkmalsgruppe 1.3 erzeugten

elektrischen Energie betrieben werden.

Die Signaleinrichtung des Merkmals 1.4a, die insbesondere eine
Lichtsignaleinrichtung umfasst und bei der es sich beispielsweise um Leuchtdioden
zur Signalisierung von Betriebsparametern handeln kann (vgl. Abs. [0008] und
[0023] der SPS), ist nicht mit einer Leuchtvorrichtung gleichzusetzen, wie sie mit
dem Scheinwerfer 44 ebenfalls an der Verdichtervorrichtung der SPS vorgesehen
werden kann (vgl. dort Unteranspruch 2, Abs. [0007] und Fig. 1 i.V.m. Abs. [0022]).
Denn da bei der Verdichtervorrichtung nach der SPS sowohl ein Scheinwerfer als
auch eine Signaleinrichtung vorgesehen sein kann, unterscheidet der Fachmann
zwischen den beiden Bauteilen mit ihren entsprechenden Bezeichnungen, auch
wenn mit den verwendeten Begriffen ein die Bauteile gleichsetzendes Verstandnis

nicht ausgeschlossen ist.

Zur Erfullung der mit vom Streitpatent unterstellten Aufgabe, eine Verdichter-
vorrichtung mit erweitertem Anwendungsfeld bei flexibler Einsetzbarkeit bereitzu-

stellen (vgl. Abs. [0003] der SPS), wird demnach ein Generator vorgesehen, um
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flexibel elektrische Verbraucher - wie eine Signaleinrichtung, eine Verdichtungsaus-
werteeinrichtung und eine Leuchtvorrichtung) gemeinsam mit der Verdichtervor-

richtung betreiben zu kénnen.

2. Zur Patentfahigkeit des Gegenstands nach Anspruch 1 des Hauptantrags

Der Patentanspruch 1 in der Fassung nach Hauptantrag erweist sich als nicht
patentfahig, da seine Lehre fur den Fachmann durch eine Kombination der Lehren
der Druckschriften D1 und D3 sowie seinem Fachwissen nahegelegt war, sein
Gegenstand also nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit im Sinne des 8§ 4 PatG
beruht.

Die Druckschrift D1 zeigt eine Verdichtervorrichtung, die an einen Baggerarm
ankuppelbar ist, vgl. Anspruch 1 sowie Abs. [0001]. Sie weist einen Unwuchter-
zeuger 5 auf, dessen Antrieb 9 von der Hydraulik des Baggers gespeist wird, vgl.
Anspruch 1, Abs. [0005] und [0027] i.V.m. nachfolgend eingeblendeter Abb. 1.

Damit entnimmt der Fachmann der Druckschrift D1 eine Verdichtervorrichtung die
entsprechend den Merkmalen 1, 1.1, 1.2 und 1.2.1 nach Patentanspruch 1 des
Hauptantrags ausgebildet ist.

Demgegeniber |6st das Streitpatent im Rahmen der Offenbarung objektiv die
Aufgabe, zusatzliche Funktionalitaiten an einer baggerarmgekuppelten
Verdichtervorrichtung vorzusehen, wobei als weiterer Teilaspekt zwingend
hinzukommt, dass die zusatzlichen elektrischen Verbraucher, die entsprechende
zusatzliche Funktionalitdten an der baggerarmgekuppelten Verdichtervorrichtung

sicherstellen sollen, mit Energie zu versorgen sind.
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Abb. 1: Fig. 1 der Druckschrift D1

Auf der immerwéhrenden Suche nach Anregungen fur sinnvolle Verbesserungen
der Vorrichtungen seiner eigenen Entwicklungsarbeit - hier baggergefihrter
Verdichtervorrichtungen - wird der Fachmann auch direkt angrenzende Nachbar-
gebiete im Blick behalten. Im vorliegenden Fall z&hlen dazu Verdichtervor-
richtungen, die nicht an einen Baggerarm angekuppelt werden kdnnen, sondern
handgefuhrt oder ferngesteuert betrieben werden. Den Kenntnissen des
mal3geblichen Durchschnittsfachmanns kann zwar nicht ein umfassendes Wissen
auf allen Gebieten der Technik zugerechnet werden, aber andererseits kann auch
nicht nur von einem streng auf die von ihm bearbeitete Spezialmaterie beschrankten
Wissen ausgegangen werden. Uber den zum jeweiligen Spezialgebiet gehdrenden
Stand der Technik hinaus ist das zu bertcksichtigen, was sich der mafigebliche
Fachmann bei seiner Ausbildung an allgemeinem Grundlagenwissen angeeignet
hat. Zusatzlich ist das Wissen auf technischen Nachbargebieten oder auf einem
Ubergeordneten allgemein technischen Gebiet heranzuziehen, auf dem sich in
groRerem Umfang gleiche oder ahnliche Probleme stellen, vgl. BGH BIPMZ 1989,

133 — Gurtumlenkung, Tz. 11. So verhalt es sich auch im vorliegenden Fall, denn
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den Gebieten der baggergefuhrten und der handgefiihrten Verdichtervorrichtungen
ist gemein, dass die dort jeweils konstruierten Vorrichtungen die gleichen
Einsatzbereiche haben und dabei jeweils ein mdglichst gutes Arbeitsergebnis bei
maoglichst einfacher Handhabung gewahrleisten sollen. Die Argumentation der
Beklagten, wonach der im Bereich der baggergekoppelten Vorrichtungen tatige
Fachmann Entwicklungen auf dem Gebiet der handgefihrten oder ferngesteuerten

Vorrichtungen nicht bertcksichtigen wirde, kann daher nicht durchgreifen.

Demnach wird der Fachmann die Lehre der Druckschrift D3 ohne Weiteres
berticksichtigen, die an einer handgefuhrten oder ferngesteuerten Verdichter-
vorrichtung zusatzliche Funktionalitaten vorsieht, mit deren Hilfe auf einfache Weise
ein optimales Verdichtungsergebnis erzielt werden soll, vgl. dort Abs. [0006]. Dafir
umfasst diese Verdichtervorrichtung, deren Unwuchterzeuger im Ubrigen motorisch
angetrieben wird, zum einen eine Signaleinrichtung, sogar auch eine
Lichtsignaleinrichtung, und zum anderen eine Verdichtungsauswerteeinrichtung
gemal den Merkmalen 1.4a und 1.4b, vgl. Anspruch 1.

Um die genannten Vorteile der handgefihrten oder ferngesteuerten
Verdichtervorrichtung nach Druckschrift D3, die insoweit ein Ubertragbares Vorbild
fur die Kombination der Merkmale 1, 1.2 sowie 1.4a oder 1.4b bietet, auch bei der
baggerarmkuppelbaren Verdichtervorrichtung nach der Druckschrift D1 zu
erreichen, wird der Fachmann die in der Lehre der Druckschrift D3 genannten
zusatzlichen Funktionalitdten auch bei der in Rede stehenden Verdichtervorrichtung
nach Druckschrift D1 vorsehen. Die Anregung fir diesen analogen Einsatz folgt
insoweit aus der Erwartung des in Druckschrift D3 genannten Erfolgs auch bei der
baggerarmgekoppelten Verdichtervorrichtung nach Druckschrift D1. Dabei kommt
er zu einer Verdichtervorrichtung, die gemafl den vorangehend angefihrten

Merkmalen 1 bis 1.2.1 sowie den Merkmalen 1.4a oder 1.4b ausgebildet ist.

Um die zusatzlichen Funktionalitaten nach der Lehre der Druckschrift D3 auch in
der Verdichtervorrichtung nach der Lehre der Druckschrift D1 nutzbar zu machen,

muss der Fachmann im Rahmen fachublicher Uberlegungen zwingend MaRnahmen
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zur elektrischen Versorgung treffen, zur Losung der zweiten Teilaufgabe, namlich
fur die in Rede stehenden zusatzlichen elektrischen Verbraucher elektrische

Energie bereitzustellen.

Dem Fachmann standen unterschiedliche, ihm bekannte Mdoglichkeiten zur
Verfiigung, verschiedenste Verbraucher in einer Vorrichtung mit elektrischer
Energie zu versorgen, wobei die folgend angefiihrten Quellen aus den zum Stand
der Technik vorliegenden Druckschriften jeweils als Beleg fur dieses Fachwissen
des Fachmanns dienen. Zunachst bot sich zur Stromversorgung elektrischer
Verbraucher an einer Verdichtervorrichtung an, eine Batterie oder einen Akku
vorzusehen, oder fur Verbraucher, die relativ wenig Energie bendtigen, die
erforderliche Energie durch einen sog. ,Energy Harvester" aus der Energie der vom
Schwingungserreger erzeugten Rittelbewegung zu gewinnen, vgl. Abs. [0039] der
Druckschrift D3.

Eine weitere dem Fachmann prasente Mdglichkeit, diverse elektrische Verbraucher,
auch solche mit héherem Energiebedarf, in einer Verdichtervorrichtung mit Strom
zu versorgen, stellt das Vorsehen eines elektrischen Generators 3 in der
Verdichtervorrichtung 1 selbst dar, der mit dem Antrieb 2 des Unwuchterzeugers 4
wenigstens mittelbar gekoppelt ist, vgl. Fig. 1 der Druckschrift D2 i.V.m. Abs. [0023],
[0029] und [0072] der Druckschrift D2".

Schlief3lich kennt der Fachmann weitere alternative Ausgestaltungen einer solchen
unabhangigen Energieerzeugung durch einen elektrischen Generator bei vorhan-
denem hydraulischen Antrieb. Zum einen die Integration des Generators im Hydro-
motor und zum anderen das Herausfuhren einer zusatzlichen Antriebswelle zum
Antrieb eines externen Generators, vgl. Abs. [0008] der Druckschrift D8. Es ist dabei
unschéadlich, dass sich die Druckschrift D8 nicht mit Verdichtervorrichtungen i.S.d.
in der SPS zitierten Standes der Technik befasst, sondern sich der Aufgabe widmet,
mittels einer ohnehin vorhandenen hydrostatischen Kolbenmaschine in einem
Unterwagen eines Baggers in einfacher Weise die Erzeugung elektrischer Energie
zu ermoglichen, vgl. Abs. [0006] der Druckschrift D8. Denn vom Fachmann wird

erwartet, dass er sich auf dem seinem Fachgebiet Ubergeordneten allgemein
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technischen Gebiet und seinem Fachgebiet nahe verwandten Nachbargebieten
grob auskennt und sich dort zu findende Losungen nutzbar macht, vgl. BGH GRUR
1997, 272 — Schwenkhebelverschluss. Die Lehre der Druckschrift D8 ist den
Kenntnissen des Fachmanns daher zuzurechnen, weil sie auf dem Ubergeordneten
allgemeinen technischen Gebiet der Stromerzeugung in Baumaschinen grund-
legende Konstruktionsmaoglichkeiten zur Energieerzeugung fir die Versorgung
elektrischer Verbraucher in Baumaschinen anspricht.

Soweit die Beklagte in der miundlichen Verhandlung unterstellt hat, dass es dem
Fachmann ebenfalls bekannt sei, bei einer baggerarmgefuhrten Verdichtervor-
richtung wie sie die Druckschrift D1 zeige, neben dem hydraulischen Anschluss
auch eine elektrische Verbindung zwischen dem Anbaugerat und dem Bagger, der
als Fahrzeug mit einem Generator in Form einer Lichtmaschine ausgestattet ist,
Uber den Baggerarm vorzusehen, belegt diese Druckschrift dies nicht; vielmehr
behandelt diese allein eine spezielle Ausbildung hinsichtlich des Merkmals 1.2.1 bei
einer Verdichtervorrichtung mit den Merkmalen 1, 1.1 und 1.2. Selbst unter Berlck-
sichtigung einer entsprechenden, zur Versorgung hernehmbaren Ausgestaltung
ware der Fachmann hierauf nicht vorfestgelegt.

Kommen fir den Fachmann namlich Alternativen in Betracht, konnen daher
mehrere von ihnen naheliegend sein und die beliebige Auswahl aus diesen
verschiedenen dem Fachmann zur Verfigung stehenden Méglichkeiten kann das
Kriterium des Naheliegens erfillen, vgl. sinngemafld BGH vom 6. Mai 2003 — X ZR
113/00 und BGH GRUR 2008, 56 — injizierbarer Mikroschaum.

So verhalt es sich auch hier. Welche Art und Verortung der Energieerzeugung fur
die elektrischen Verbraucher der Fachmann wahlt, ist in dessen Belieben im
Rahmen fachublicher technisch-wirtschaftlicher Abwagungen gestellt, solange eine
ausreichend bemessene und angemessen zuverlassige Versorgung sichergestellt
ist. Auch das Argument der Beklagten kann nicht durchgreifen, dass der Fachmann
bei einer baggerarmgekoppelten Vorrichtung, eine elektrische Stromversorgung
Uber eine Kabelverbindung tber den Baggerarm wahlen wirde, wenn im Bagger

ohnehin eine elektrische Stromversorgung vorhanden ist. Denn bei mehreren in
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Betracht kommenden, naheliegenden Alternativen zur Losung des (Teil-) Problems
- wie vorliegend die Anwendung eines im Sinne der Merkmale 1.3 und 1.3.1HaHi2-4
gekoppelten elektrischen Generators, s.o. -, ist es grundsatzlich ohne Bedeutung,
welche der Losungsalternativen der Fachmann als erste in Betracht z6ge, vgl. BGH
GRUR 2016, 1023 — Anrufroutingverfahren.

Dementsprechend wird der Fachmann durchaus zur Versorgung eines
Verbrauchers in der in Rede stehenden Verdichtervorrichtung einen elektrischen
Generator vorsehen (Merkmal 1.3), der mit dem einzigen in der Verdichtervor-
richtung vorhandenem Antrieb néamlich demjenigen des Unwuchterzeugers
wenigstens mittelbar gekoppelt ist (Merkmal 1.3.1H2H1-4)" ym dann diesen
Verbraucher, die Signaleinrichtung oder die Verdichtungsauswerteeinrichtung,
dadurch mit Energie zu versorgen, dass sie mit dem Generator elektrisch

wenigstens mittelbar verbunden sind (Merkmal 1.4.1).

DarUber hinaus ist diese Losungsmoglichkeit sogar von einer Erfolgserwartung
veranlasst. Denn durch das Vorsehen einer autarken Stromversorgung in der
Verdichtervorrichtung in Form eines Generators anstelle der im Stand der Technik
nachgewiesenen Varianten mit zum Beispiel einer Batterie oder eines ,Energy
Harvesters” (s.0.), der durch den einzigen in der Vorrichtung vorhandenen Antrieb
angetrieben ist, wird es moglich, verschiedenste zusatzliche Funktionalitaten in der
Verdichtervorrichtung vorzusehen, auch solche die einen erhéhten Stromverbrauch
haben, ohne zudem besondere zusatzliche Abstimmungen auf den jeweils
verwendeten Bagger vornehmen zu missen. Eine solche zusatzliche Funktionalitat,
die einen elektrischen Verbraucher mit hdherem Stromverbrauch involviert, kann
beispielsweise die Verdichtungsauswerteeinrichtung in Form einer elektronischen
Schaltung, die Sensormesswerte aufnimmt und verarbeitet (vgl. Druckschrift D3:
Anspruch 1), oder eine Beleuchtung (vgl. Druckschrift D2: Fig. 1 i.Vm.
dazugehdriger Teilibersetzung D2': Abs. [0072]) sein.
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Nach alledem beruht die Verdichtervorrichtung das Patentanspruchs 1 nach
Hauptantrag nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit.

lll. Zu den Hilfsantragen

Die hilfsweise Verteidigung des Streitpatents im Umfang der Hilfsantrdge 1 bis 4
bleibt ebenfalls erfolglos.

Die Gegenstande der Patentanspriiche 1 gemanR den Hilfsantrdgen 1 bis 4 erweisen
sich als nicht patentfahig, da ihre jeweilige Lehre fir den Fachmann zum
Prioritatszeitpunkt des Streitpatents durch den Stand der Technik zumindest
nahegelegt war, sodass die Nichtigkeitsgrinde gemaR § 22 Abs. 1 i.V.m. § 21
Abs. 1 Nr. 1 PatG gegeben sind.

1. Zum Hilfsantrag 1

a) Der von der Beklagten in der mundlichen Verhandlung neu eingereichte
Hilfsantrag 1 ist entgegen der Auffassung der Klagerin nicht als verspatet gemaf
8§ 83 Abs. 4 PatG zurtickzuweisen.

Voraussetzung fir die Zurlickweisung eines verspateten Vorbringens nach § 83
Abs. 4 PatG ist, dass das Vorbringen unter Versaumung der nach § 83 Abs. 2 PatG
gesetzten Frist erfolgt, die betroffene Partei die Verspatung nicht geniigend
entschuldigt und die Berlcksichtigung des neuen Vortrags eine Vertagung des
Termins zur mundlichen Verhandlung erfordert hatte. Insbesondere ist hierflir stets
erforderlich, dass dieser Vortrag tatsachliche oder rechtliche Fragen aufkommen
lasst, die in der mundlichen Verhandlung nicht oder nur mit unverhaltnisméaRigem
Aufwand zu klaren sind. Kann das an sich verspatete Vorbringen dagegen noch
ohne Weiteres in die mundliche Verhandlung einbezogen werden, ohne dass es zu
einer Verfahrensverzogerung kommt, liegen die Erfordernisse fur eine
Zurtckweisung nicht vor (vgl. u.a. BPatG, Urt. v. 15.11.2011 — 3 Ni 27/10, juris,
Rdn. 32).
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So liegt der Fall hier. Im Patentanspruch 1 nach Hilfsantrag 1 wurde ein Merkmal
gegenuber dem Patentanspruch 1 nach Hauptantrag veréndert, das die Kopplung
zwischen dem elektrischen Generator und dem Antrieb des Unwuchterzeugers
spezifiziert. Dies konnte ohne Weiteres in die mindliche Verhandlung einbezogen
werden. Denn wie die Beklagte zurecht ausgefuhrt hat, war dies ein zentraler
Diskussionspunkt im vorliegenden Nichtigkeitsverfahren, weswegen eine
Auseinandersetzung mit allen im Streitpatent als mdglich offenbarten Varianten
schon im Vorfeld zur mindlichen Verhandlung unabdingbar war. Dementsprechend
hat sich die Klagerin beztglich des Hilfsantrags 1 auch zur Sache eingelassen und
zu der insoweit geltend gemachten fehlenden Patentfahigkeit vorgetragen.

b) Im Anspruch 1 des Hilfsantrags 1 ist das Merkmal 1.3.1"2Hi24 nach der
Anspruchsfassung des Hauptantrags ersetzt durch die mit den Merkmalen 1.3.1a"
und 1.3.1b" folgendermaRen angegebene alternative Ausgestaltung der Kopplung

zwischen dem elektrischen Generator und dem Antrieb des Unwuchterzeugers:

1.3.1aH1 der mit dem Antrieb (32) des Unwuchterzeugers (30) entweder
unmittelbar
oder

1.3.1bH1 mittelbar, namlich tber die Welle (50) des Unwuchterzeugers,

gekoppelt ist,

Mit der alternativen Ausgestaltung der Kopplung des elektrischen Generators mit
dem Antrieb des Unwuchterzeuger gemaR den Merkmalen 1.3.1a"! und 1.3.1bHit
ist fur die Verdichtervorrichtung des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1
festgelegt, dass die beiden Bauteile entweder unmittelbar gekoppelt sind — worauf
in der SPS jedoch nicht weiter eingegangen wird — oder mittelbar Gber die Welle
des Unwuchterzeuger, was neben der wortwoértlichen Angabe in Abs. [0021] der

SPS auch deren Fig. 2 und 3 zeigen.
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Um Wiederholungen zu vermeiden, wird zum Sinngehalt der Gibrigen Merkmale des
Gegenstands nach Patentanspruch 1 des Hilfsantrags 1 auf die entsprechenden

Ausflhrungen zum Hauptantrag verwiesen.

C) Die den Gegenstand nach Anspruch 1 des Hauptantrags beschrankende
Anderung gemaR Hilfsantrag 1 ist auch zuldssig, da auch die Gegenstande mit den
jeweiligen zusatzlichen alternativen Ausgestaltungen des Anspruchs 1 nach
Hilfsantrag 1 in den urspringlichen Unterlagen offenbart waren.

Die unmittelbare Kopplung des Generators mit dem Antrieb des Unwuchterzeugers
gemaR Merkmal 1.3.1a"! ist fir den Fachmann als mogliche Variante der
unbestimmteren Formulierung ,wenigstens mittelbar gekoppelt® geman
Merkmal 1.3.1HaHi2-4 7y entnehmen, die bereits im urspriinglichen Anspruch 1 der
mit den am Anmeldetag eingereichten Unterlagen zur SPS identischen
Offenlegungsschrift DE 10 2008 006 889 Al enthalten war.

Die dazu alternative Ausgestaltung nach Merkmal 1.3.1b"1 wonach der Generator
mittelbar Gber die Welle des Unwuchterzeugers mit dem Antrieb des Unwuchter-
zeugers gekoppelt ist, entnimmt der Fachmann dem Abs. [0022] der o.g. Offen-
legungsschrift.

d) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 beruht jedoch
nicht auf einer erfinderischen Téatigkeit, weil es auch hinsichtlich der gegeniiber dem
Anspruch 1 in der Fassung des Hauptantrags geanderten/erganzten Merkmale -
wegen der uUbrigen Merkmale wird zur Vermeidung von Wiederholungen auf
Abschnitt 1.2 verwiesen - keiner Uberdurchschnittlichen fachmé&nnischen

Fahigkeiten bedurfte, um ihn aus dem Stand der Technik zu entwickeln.

Zum Vorsehen der zusatzlichen Funktionalitaten wie einer Signaleinrichtung oder
einer Verdichtungsauswerteeinrichtung an der Verdichtervorrichtung nach
Druckschrift D1 wird erneut auf die Ausfihrungen zum Hauptantrag verwiesen. Wie

dort ebenfalls ausgefihrt wurde, kennt der Fachmann verschiedene Mdglichkeiten
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die die in Rede stehenden zusatzlichen Funktionalitdten bietenden elektrischen
Verbraucher mit der notwendigen Energie zu versorgen.

Der vom Fachmann getroffenen naheliegenden Auswahlentscheidung, die
notwendige Energie durch einen elektrischen Generator bereitzustellen, der vom
Antrieb des Unwuchterzeugers angetrieben wird, folgen zwingend die ublichen
konstruktiven Uberlegungen des Fachmanns zur Kopplung eines Antriebs mit zwei
von diesem anzutreibenden Funktionseinheiten, hier den Unwuchterzeuger und den
elektrischen Generator. Grundlegende, in Abhangigkeit vom Raumbedarf und
Platzangebot vom Fachmann in Betracht zu ziehende Moglichkeiten nach den im
Verfahren nachgewiesenen Vorbildern im Stand der Technik sind dabei zum einen
ein Aufbau in Form eines in den rotatorischen Antrieb integrierten Generators nach
der Lehre der Druckschrift D8, die insoweit eine unmittelbare Kopplung im Sinne
des Merkmals 1.3.1a"'* darstellt (vgl. dort Abs. [0008] und [0015]), und zum anderen
die Ubertragung Uber ein Zugmittelgetriebe mit Keilriemen (vgl. Fig. 1 der
Druckschrift D2) oder tber eine aus dem rotatorischen Antrieb herausgefiihrte Welle
(vgl. Abs. [0008] in Druckschrift D8) als Vorbild fur eine mittelbare Kopplung im
Sinne des Merkmals 1.3.1bH1 unter Zwischenschaltung von Bauteilen zur
mechanischen Leistungsubertragung zwischen rotierenden Komponenten eines

Antriebsstrangs mit parallel liegenden Wellen.

In dem steten Bestreben, raumsparend und kostengunstig durch Verwendung
weniger Teile zu bauen (vgl. BGH Urteil vom 24. Marz 1994 — X ZR 86/91 — Bausch:
Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsachen Bd. 1, 168-173 - Einphasen-
synchronmotor) drangt sich dabei dem Fachmann diejenige konstruktive Losung
auf, bei der bei der Verdichtervorrichtung nach Druckschrift D1 mdglichst wenige
Bauteile ausgetauscht werden mussen und keine komplette Umkonstruktion mit
zuséatzlichem Platzbedarf erforderlich wird. Angesichts des Aufbaus der Verdichter-
vorrichtung nach der Druckschrift D1 (vgl. die im Abschnitt I1.2 eingeblendete Abb.
1), der bereits eine koaxiale Anordnung des hydraulischen Antriebs fur den
Unwuchterzeuger einer baggergefuhrten Verdichtervorrichtung vorgibt und die sich

insoweit fur die weitere koaxiale Anbindung auch eines rotatorischen Generators
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daruber hinaus anbietet, wird der Fachmann daher bei unverdndertem
Unwuchterzeuger 5 und unverandertem Antrieb 9 des Unwuchterzeugers 5, eine
Anordnung des Generators auf der hierfir verfiugbaren freien, dem Antrieb
gegenuberliegenden Seite des Unwuchterzeugers in Betracht ziehen. Dadurch
ware dieser dann mit dem Antrieb mittelbar Uber die Welle des Unwuchterzeugers
gekoppelt, als Alternative zu einer parallelen Anordnung wie aus Druckschrift D2
bekannt oder einer Integration in den Antrieb wie aus Druckschrift D8 bekannt. Denn
ohne weitere Bauteile wie Getriebe zu benétigen oder vorhandene Bauteile komplett
austauschen zu missen, was bei einer parallel liegenden Anordnung bzw. der Wahl
eines integrierten Generators erforderlich wére, kann der bei einer - naheliegenden,
s.0. - Ausristung des baggergefuhrten Verdichters mit einer Signaleinrichtung
(Merkmal 1.4a) oder Verdichtungsauswerteeinrichtung (Merkmal 1.4b)
gleichermal3en zu erganzende Generator so kostenginstig und raumsparend in der
Verdichtervorrichtung vorgesehen und vom Antrieb des Unwuchterzeugers

angetrieben werden.

Um zu erkennen, dass diese gewahlte Ausgestaltung ein sinnvoll gangbarer Weg
der Kraftibertragung vom Antrieb des Unwuchterzeugers zum Generator war,
musste der Fachmann auf seinem Gebiet weder Uberdurchschnittlich bewandert
und befahigt sein noch musste er erhebliche gedankliche Kreativitat entfalten, um
zur anspruchsgemafen Losung des Hilfsantrags 1 zu gelangen. Wie oben bereits
erlautert waren ihm aufgrund seiner Fachkunde und Erfahrung die grundsatzlichen
Konstruktionsvarianten bekannt und auch sonst musste er sich lediglich an
allgemein gultigen Vorgaben wie Platz- und Kostenoptimierung halten. Der damit
verbundenen Verneinung einer erfinderischen Tatigkeit steht nicht entgegen, dass
der Fachmann im Stand der Technik kein unmittelbares Vorbild zur mittelbaren
Kopplung des elektrischen Generators mit dem Antrieb des Unwuchterzeugers tber
dessen Welle vorfand, sondern zu dessen Auffindung von allgemeinen
Uberlegungen und ahnlichen Aufbauten ausgehen musste. Beschrankt sich die
Problembewaéltigung, wie beim Lésen der in Rede stehenden Teilaufgabe der

Energieversorgung der zusatzlich vorzusehenden Funktionalitaten in der
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Verdichtervorrichtung, darauf, die an sich bekannte Kopplung der angesprochenen
Bauteile unter Beherzigung von Konstruktionsgrundsétzen auszubilden, handelt es
sich auch dann um eine auch von einem durchschnittlich versierten Fachmann zu
erwartende Entwicklungsleistung, wenn fir die genaue Ausgestaltung der
angesprochenen Kopplung keine Vorbilder im Stand der Technik vorliegen, vgl.
sinngeméal BGH GRUR 2010, 814 — Fugenglatter.

Der Fachmann kommt somit durch eine Kombination der Lehren der Druckschriften
D1 und D3 sowie notwendigen fachméannischen Uberlegungen in naheliegender
Weise zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 1 ohne dabei

erfinderisch tatig geworden zu sein.

2. Zu den Hilfsantragen 2 bis 4

Bei der nachfolgenden Darstellung der Prifung der Hilfsantrage 2 bis 4 ist der Senat
aus den folgenden Grinden von der von der Beklagten beantragten
Prufungsreihenfolge der Hilfsantrage abgewichen. Die Gegenstdnde der Patent-
anspruche 2 und 3 umfassen jeweils den Gegenstand des enger gefassten Patent-
anspruchs 1 gemaR Hilfsantrag 4. Nachdem letzterer, wie die nachfolgenden
Ausfuihrungen zum Hilfsantrag 4 zeigen, nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit
beruht, sind auch die Gegenstande der Patentanspriiche 1 nach den Hilfsantragen

2 und 3 aus diesem Grunde nicht patentfahig.

a) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 ergibt sich aus
dem Gegenstand das Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag, der mit dem fir
Hilfsantrag 2 angefuigten Merkmal 1.5%24 und dem fur Hilfsantrag 3 hinzugefuigten

Merkmal 1.61134 wie folgt erganzt wurde.

1.5Hi24 und wobei der Generator (40) und der Antrieb (32) zueinander koaxial
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1.6Hi34 und auf gegentberliegenden Seiten des Unwuchterzeugers (30)
angeordnet sind.

Die den Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hauptantrag beschrankenden
Anderungen nach Hilfsantrag 4 sind unbestritten zulassig. Die mit Hilfsantrag 4
erganzten Merkmale 1.5M24 und 1.6"34, wonach Generator und Antrieb koaxial und
auf gegenuberliegenden Seiten des Unwuchterzeugers angeordnet sind, sollen
zum einen die Robustheit der Vorrichtung erhéhen und wegen nicht erforderlicher
zusatzlicher Getriebeelemente die Kosten senken und zum anderen fir eine
platzsparende Unterbringung des Generators sorgen, vgl. Abs. [0014] und [0015]
der SPS. Dabei ist das Merkmal 1.5H24 damit gleichzusetzen, dass Generator und
Antrieb eine gemeinsame Langsachse besitzen, vgl. Abs. [0020] der SPS.

Zum Sinngehalt der Ubrigen Merkmale des Gegenstands nach Patentanspruch 1
des Hilfsantrags 4 wird auf die entsprechenden Ausfiihrungen zum Hauptantrag

verwiesen.

b) Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach Hilfsantrag 4 beruht nicht auf
einer erfinderischen Téatigkeit, da er sich in naheliegender Weise aus dem Stand der
Technik nach der Druckschrift D1 in Verbindung mit der Lehre der Druckschrift D3

und weiteren vom Fachwissen getragenen Uberlegungen des Fachmanns ergibt.

Zum Naheliegen der Verdichtervorrichtung des Patentanspruch 1 nach Hauptantrag

wird auf die Ausfihrungen zum Hauptantrag unter Abschnitt 1.2 verwiesen.

Der vom Fachmann getroffenen naheliegenden Auswahlentscheidung, die von den
zusatzlich vorgesehenen elektrischen Verbrauchern in Form einer Signaleinrichtung
oder einer Verdichtungsauswerteeinrichtung bendétigte Energie durch einen
elektrischen Generator bereitzustellen, der vom Antrieb des Unwuchterzeugers
angetrieben wird, folgen zwingend ubliche konstruktive Uberlegungen des

Fachmanns zur mechanischen Kopplung eines Generators mit dem bereits mit dem
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Unwuchterzeuger verbundenen Antrieb unter Berucksichtigung von Platzbedarf und

nutzbarem Bauraum.

Der Fachmann kann hierzu auf verschiedene ihm aus seinem Fachwissen prasente
Ausgestaltungsmadglichkeiten zuriickgreifen. So kann die Kraft vom Antrieb zum
Generator Uber Getriebe, beispielsweise tUber ein Zugmittelgetriebe mit Keilriemen,
Ubertragen werden, vgl. Fig. 1 der Druckschrift D2 i.V.m. Abs. [0029] der
Teillibersetzung D2'. Ein Generator kann aber auch durch eine aus dem Antrieb
herausgefuhrte Welle angetrieben oder im Antrieb integriert werden, vgl. Abs. [0008]
der Druckschrift D8.

Hierbei ist der Fachmann stets bestrebt, raumsparend und kostenginstig durch
Verwendung weniger Teil zu bauen, vgl. BGH Urteil vom 24. Marz 1994 —
X ZR 86/91 — Bausch: Nichtigkeitsrechtsprechung in Patentsachen Bd. 1, 168 - 173
— Einphasensynchronmotor. Will der Fachmann den erforderlichen Generator in
raumsparender und kostengunstiger Weise durch Verwendung weniger Bauteil in
die Verdichtervorrichtung nach der Druckschrift D1 einbauen, bei der der Antrieb 9
und der Unwuchterzeuger 5 koaxial angeordnet sind, vgl. Fig. 2a und Abb. 1 in
Abschnitt 1.2, wird er aus den ihm gegenwartigen Einbaumdéglichkeiten diejenige
auswabhlen, die den genannten Anforderungen am besten entspricht. Deshalb wird
er die Antriebswelle durch den Unwuchterzeuger hindurch auf der dem Antrieb
gegenuberliegenden Seite des Unwuchterzeugers jedenfalls funktionell verlangern,
um dort den Generator aufzusetzen, wo ausreichend Platz zur Verfigung steht, und
ihn Uber die Welle in koaxialer Anordnung ohne weitere Kopplungsbauteile wie
Getriebe antreiben zu lassen. Dadurch wird die Verdichtervorrichtung ausgebildet
wie mit den Merkmalen 1.5%24 und 1.6M34 angegeben ist, wonach der Generator
und der Antrieb zueinander koaxial und auf gegenlberliegenden Seiten des
Unwuchterzeugers angeordnet sind.

Vgl. zu dieser naheliegenden Ausgestaltung auch Ausfiihrungen zur mangelnden

erfinderischen Tatigkeit bzgl. Hilfsantrag 1 unter Abschnitt 111.1.d.
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Der Fachmann kommt damit zum Gegenstand des Patentanspruchs 1 nach
Hilfsantrag 4 ohne dabei erfinderisch tatig geworden zu sein.
Gleiches gilt ebenso fur die Gegenstande der weiter gefassten Patentanspriiche 1

der Hilfsantrage 2 und 3.

V.

Einer Beurteilung der weiteren Anspriiche samtlicher Anspruchsatze bedurfte es
nicht, zumal die Beklagte mit der Stellung der Antrdge zu erkennen gegeben hat,
diese nicht selbststandig verteidigen zu wollen. Auch im Ubrigen hat die Beklagte
nicht geltend gemacht — noch ist ersichtlich —, dass die Ausgestaltungen nach den
jeweiligen Unteranspriichen zu einer anderen Beurteilung der Patentfahigkeit
fuhren konnten (BGH GRUR 2012, 149 — Sensoranordnung; BGH GRUR 2007, 862

— Informationstibermittlungsverfahren II).

Nach alledem ist die Klage begrindet.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 84 Abs. 2 PatG in Verbindung mit § 91 Abs.
1 ZPO.

Die Entscheidung tber die vorlaufige Vollstreckbarkeit beruht auf 8 99 Abs. 1
PatG in Verbindung mit § 709 ZPO.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen dieses Urteil ist das Rechtsmittel der Berufung gegeben.

Die Berufung ist innerhalb eines Monats nach Zustellung des in vollstandiger Form
abgefassten Urteils, spatestens aber innerhalb eines Monats nach Ablauf von funf
Monaten nach Verkiindung, durch einen in der Bundesrepublik Deutschland
zugelassenen Rechtsanwalt oder Patentanwalt als Bevollméachtigen schriftlich
oder in elektronischer Form beim Bundesgerichtshof, Herrenstr. 45 a, 76133

Karlsruhe, einzulegen.

Dr. Hock Dr. Baumgart Heimen Kortge Peters
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