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OPM Erkenntnis vom 27.6.2012, Op 1/12 — Frasbrecherfahrzeug
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Fundstelle: PBI 2013, 8 Twy®

1. Die Beurteilung einer Erfindung nach dem Aufgabe-Ldsungsansatz kann im Einzelfall
durch zuséatzliche Indizien wie zB technisches Vorurteil, Uberraschender Effekt, lange
bestehendes Problem sowie urspringliche ldee oder eine originelle Aufgabenstellung
Uberpruft werden.

2. Das Osterreichische Patent AT E 242 361 fir ein Frasbrecherfahrzeug ist mangels

Erfindungshohe nichtig.
Leitsatze verfasst von Dr. Clemens Thiele, LL.M.

Der Oberste Patent- und Markensenat hat durch die Présidentin des Obersten Patent- und
Markensenates Dr. Irmgard GRISS, die Réte des Obersten Patent- und Markensenates Dr. Friedrich
JENSIK und Mag. Carmen LOIBNER-PERGER als rechtskundige Mitglieder und die Réte des
Obersten Patent- und Markensenates Mag. Maximilian GORTLER und Dipl.-Ing. Ferdinand
KOSKARTI als fachtechnische Mitglieder in der Patentrechtssache der Antragstellerin Firma
Frxx* S n A, ***** vertreten durch die Herren Patentanwalte Dipl.-Ing. Helmut HUBSCHER,
Dipl.-Ing. Karl Winfried HELLMICH, Spittelwiese 7, 4020 Linz, gegen die Antragsgegnerin Firma
S*¥****gmbH, *****  vertreten durch Dr. Mdallner Dipl.-Ing. Katschinka OEG,
Patentanwaltskanzlei, Weihburggasse 9, 1014 Wien, wegen des osterreichischen Patentes Nr AT E
242 361 Uber die Berufung der Antragstellerin gegen die Endentscheidung der Nichtigkeitsabteilung
des Osterreichischen Patentamtes vom 15. September 2011, N 15/2009-10, entschieden:

Der Berufung der Antragstellerin wird Folge gegeben und das 6sterreichische Patent Nr AT E 242
361 fir nichtig erklart. Die Antragsgegnerin ist schuldig, der Antragstellerin die mit 3.509,80 EUR
bestimmten Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens (darin 450 EUR Barauslagen) sowie 3.287,25
EUR fir Kosten des Berufungsverfahrens (darin 680 EUR Barauslagen) binnen 14 Tagen zu
ersetzen.

Grinde:

Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des Osterreichischen Patents AT E 242 361 (Osterreichischer
Anteil des europdischen Patents EP 0 869 222 B1).

Es bestehen zwei Patentanspriiche mit folgendem Wortlaut:

1. Frésbrecherfahrzeug zur Bodenbearbeitung, insbesondere fiir die Forst- und Gliterwegsanierung
bzw zur landwirtschaftlichen Nutzbarmachung von steinigen Bdden, mit einer mit Frasmeif3eln
bestlickten, rotierend angetriebenen Walze, die zwischen den FrasmeiReln auf ihrer Mantelflache
versetzte Brecherelemente aufweist, sowie mit mindestens einer der Walze stationdr
gegeniberliegenden Brecherleiste, die zusammen mit dem gegeniberliegenden Walzenbereich eine
Brecherkammer bildet, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Brecherleisten, in Drehrichtung der
Walze gesehen, ausschlieBlich dem abwarts laufenden Abschnitt der Walze gegentiberliegend, auf
jeweils

einem separaten bzw einem gemeinsamen Trager vorgesehen sind und der bzw die Tréager fur die
Brecherleisten hydraulisch schwenkbar angeordnet sind und durch Verschwenken der Abstand
zwischen Brecherleisten und Walze bzw deren Frasmeilleln sowie den walzenseitigen
Brecherelementen einstellbar ist.

2. Frésbrecherfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der bzw die Tréager
zusammen mit dem gegenuberliegenden Abschnitt der Walze eine bzw mehrere hintereinander
angeordnete Brechkammern begrenzen, die nach unten jeweils mit einer Brecherleiste (7) enden.



Die Antragstellerin beantragte die Nichtigerklarung des Patents AT 242 361. Die Anspriiche seien
zwar neu, wurden sich aber fiir den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik
ergeben. Hiezu legte sie folgende Dokumente vor:

Beilage A: AT 400 452 B

Beilage B: EP 0513 479 Al

Beilage C: US 4 785 560 A

Beilage D: US 5 259 692 A

Als néchstliegender Stand der Technik sei die Patentschrift AT 400 452 B (Beilage A) anzusehen,
welche dem Oberbegriff des bekdmpften Anspruchs 1 entspreche.

Aus der Veroffentlichung EP 0 513 479 Al (Beilage B) sei ein Prallbrecher bekannt, der alle
Merkmale des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 des Patents aufweise, insbesondere weise der
Prallbrecher gemaR Beilage B Brecherleisten auf, die zusammen mit dem gegenuberliegenden
Walzenbereich eine Brecherkammer bilden. Die Anlage gemaR Beilage B sei zwar im Gegensatz
zum bekampften Anspruch 1 nicht auf einem Fahrzeug zur Bodenbearbeitung vorgesehen und
werde Uber ein seitliches Aufgabemaul beschickt. Durch die Anordnung der Brechleisten kdnne
allerdings der Arbeitsspalt zwischen dem Prallwerk und den Schlagleisten so eingestellt werden,
dass bei sich &nderndem Aufgabegut ein optimaler Durchsatz bei maximalem Endkorn erreicht
werden konne. Zwischen dem Streitpatent und Beilage B liege eine Ubereinstimmende
Aufgabenstellung vor, somit ergebe sich der Anmeldungsgegenstand geméaR Anspruch 1 ohne
erfinderisches Zutun unmittelbar aus der Zusammenschau der Beilage A und der Beilage B. Der
Umstand, dass Beilage B einen stationdren Brecher betreffe, wahrend die beim bestrittenen Patent
gestellte Aufgabe bei einem Frasbrecherfahrzeug zu 16sen sei, kénne nicht entscheidend sein, weil
dem Fachmann bewusst sei, dass die Zerkleinerungswirkung nicht davon abhange, ob der Brecher
bewegt werde oder stationdr sei. Der in diesem Zusammenhang relevante Unterschied bestehe
lediglich in der Aufgabe des Brechguts. Da die Beilage A die Aufnahme des Brechguts vom Boden
und die Mitnahme Uber den Scheitel der Walze offenbare, musse es als naheliegend betrachtet
werden, ein Fahrzeug gemall Beilage A mit einer Brecherleistenanordnung gemaR Beilage B zur
Losung der gleichen Aufgabe zu versehen.

Die Schrift US 4 758 560 A (Beilage C) beschreibe ein Frasbrecherfahrzeug mit einer einstellbaren
Brecherleistenanordnung fir vertikales Abfrasen. Die Brecherleiste sei auf einem Trager befestigt,
der von Schwenkarmen gehalten werde. Die Schwenklage des Trégers kénne tber ein Spannschloss
eingestellt werden. Da die Brecherleiste ausschlielich dem abwaérts laufenden Abschnitt der Walze
gegenuberliege und auf einem verschwenkbaren Trager angeordnet sei, verbleibe als Unterschied
zum Gegenstand des bekampften Anspruchs 1 nur, dass in Beilage C nur eine Brecherleiste
vorgesehen sei und der die Brechleiste aufnehmende Tréger irgendwie verschwenkbar sei. Das
\orsehen einer weiteren Brechleiste und eines hydraulischen Schwenkantriebs fiir den Trager der
Brechleiste begriinde keine Erfindung, weil es zum verpflichtenden Wissen eines Fachmanns
gehore, dass mit einer groReren Anzahl von Brechleisten ein vorteilhafter Einfluss auf das
Brechergebnis zu erwarten sei, auflerdem seien die eingesetzten Frasbrecherfahrzeuge bereits mit
einem Hydraulikkreis ausgestattet. Zum Anspruch 2 des bestrittenen Patents bringt die
Antragstellerin vor, bei Wegfall des Anspruchs 1 begriinde dieses Merkmal keine selbststandige
Erfindung mehr. Zudem stehe das bereits im Prifungsverfahren genannte Dokument US 5 259 692
A (Beilage D) entgegen, welches die Merkmale des Anspruchs 2 als neuheitsschadlich
vorwegnehme. Dem Streitpatent liege die Aufgabe zugrunde, bei einem Fréasbrecherfahrzeug geman
Beilage A durch die Verstellbarkeit der Brecherleisten die Spaltweite zu andern und die Korngrofie
und den Materialdurchsatz zu beeinflussen, um einen Materialstau zu verhindern. Diese Aufgabe
werde in Beilage B durch idente Mittel geldst und der kennzeichnende Teil von Anspruch 1 des
Streitpatents gehe vollstdndig aus Beilage B hervor. Die Neuheit des Streitpatents werde nicht
bestritten, es bedurfe aber keiner erfinderischen Tétigkeit, die gleiche Aufgabe mit gleichen Mitteln
zu lésen. Auch Beilage C zeige eine mit dem kennzeichnenden Teil von Anspruch 1
Ubereinstimmende Anpassungsmoglichkeit an verschiedene Brechbedingungen, wobei die



Verstellbarkeit nicht hydraulisch, sondern durch ein Spannschloss erfolge, was hinsichtlich der
erfinderischen Tatigkeit keinen Unterschied mache. Die Aufgabe ausgehend von Beilage A sei
durch die Malinahmen aus Beilage B gemall dem Aufgabe-L6sungs-Ansatz ohne erfinderisches
Zutun zu entnehmen. Die Idee, mehrere Brechkammern vorzusehen, gehe eindeutig aus Beilage D
hervor.

Die Antragsgegnerin beantragte, den Antrag auf Nichtigerklarung abzuweisen.

Der Unterschied zwischen dem Streitpatent und der Beilage A liege darin, dass die Brecherleiste
radial aulRerhalb des aufwarts bewegten Mantelflachenbereiches der Walze angeordnet sei und die
Brecherleiste gemal Beilage A nicht hydraulisch bewegbar sei.

In Beilage B sei eine stationdre Prallmlhle gezeigt, welche Brecherleisten aufweise, die an
hydraulisch angetriebenen schwenkbaren Klappen befestigt seien. Beilage B sei im Europdischen
Prufverfahren zum Streitpatent beriicksichtigt worden, aber als unbedeutend angesehen worden,
weil sie eine stationdre Prallmuhle betreffe, die von oben beschickt werde — nicht wie ein Fahrzeug
gemal dem Streitpatent, durch welches das Material von unten hochgehoben und in zerkleinertem
Zustand wieder abgelegt werden misse.

Der Argumentation, es sei naheliegend, die Lehre aus Beilage B auf ein Frasbrecherfahrzeug
anzuwenden, l4ge eine unrichtige ex post anstelle der richtigen ex ante Betrachtung zum Zeitpunkt
der Erfindungsanmeldung zugrunde. Damals habe es keinen Fachmann gegeben, der den Stand der
Technik von stationdren Prallmihlen und mobilen Frésbrecherfahrzeugen verbunden hatte. Die
Zusammenschau von Beilage A und Beilage B sei wéhrend eines sehr langen Zeitraums nicht
vollzogen worden, es habe aber reges Interesse der Fachwelt an der Verbesserung von
Frésbrecherfahrzeugen gegeben. Den im Nichtigkeitsantrag erwéhnten Fachmann koénne es daher
nicht gegeben haben. Der Gegenstand des Streitpatents sei daher nicht im Bereich des allgemeinen
fachménnischen Handelns gelegen und nicht naheliegend aus dem Stand der Technik ableitbar. Die
Merkmale von Anspruch 1 des Streitpatents seien zu Beilage B so abgegrenzt, dass Beilage B nicht
als Stand der Technik fir das Streitpatent herangezogen werden kénne. Die Einstellung des Brech-
spalts fir stationdre Anlagen sei eine Selbstverstdndlichkeit, nicht aber bei einer beweglichen
Maschine zur Untergrundbearbeitung. Das Streitpatent habe vorteilhafte Effekte, namlich einen
zugigen Arbeitsfortschritt und eine Anpassung an das vorliegende Material, ohne einen Materialstau
vor der Brecherwalze zu verursachen. Zweck, Aufbau und Funktionsweise des in Beilage C
beschriebenen  Abbaugerdts sei so sehr vom Streitpatent verschieden, dass dessen
Erfindungseigenschaft nicht zu bestreiten sei. Zur Beurteilung der Erfindungseigenschaft seien die
selbst fahrenden Bodenbearbeitungsmaschinen nicht mit stationdren Gerédten vergleichbar. Es
dirften nicht in einer ex post Betrachtung verschiedene Merkmale aus verschiedenen Schriften
herausgegriffen und kombiniert werden, es mussten vielmehr die Merkmale in ihrer Bedeutung fur
den jeweiligen Gegenstand betrachtet werden. Gerate zur Bodenbearbeitung beforderten das
Material immer von unten nach oben, wahrend Prallmihlen das Material von oben nach unten
zerkleinerten. Der erfindungsgemaélie Vorteil bestehe darin, dass auch groRe Brocken aufgenommen
und im abwarts fihrenden Teil durch eine mehrstufige Anordnung von Brechelementen zerkleinert
wirden. Dies sei zwar von Prallmihlen bekannt, diese gehorten aber zu einem fernliegenden
Fachgebiet. Der Vorteil des Brechens im abwarts fihrenden Abschnitt ldge darin, dass beim
Brechen im aufwaérts fuhrenden Abschnitt gemaR dem Stand der Technik die Brechkammern immer
gut geflllt sein mussten. Einzelne Steine kdnnten dabei nur sehr schwer aufgenommen werden, weil
entgegen der Schwerkraft einzelne Steine schwer nach oben beférdert werden kénnten. Zudem
neigten zu voll gefillte Brechkammern eher zum Verstopfen. Weiters misste die
Fahrgeschwindigkeit an die Befullung der Brechkammern angepasst werden. Es kdnne nicht
beliebig langsam gefahren werden. Hingegen konnten beim Brechen im abwarts fuhrenden
Abschnitt durch die Hilfe der Schwerkraft die Brechkammern auch weniger stark gefullt sein. Es
kdnnten auch einzelne Steine zerkleinert werden.

Die Nichtigkeitsabteilung des Osterreichischen Patentamts wies den Antrag auf Nichtigerklarung
des Patents AT E 242 361 ab. Beilage A bilde den néchstliegenden Stand der Technik, weil sie alle



Merkmale des Oberbegriffs des strittigen Anspruchs 1 zeige. Beilage C unterscheide sich vom
strittigen Patent in folgenden Punkten: Die Aufgabe von Beilage C sei der Abbau von vertikalen
Kohlefl6zen im Tagebau und der rasche Abtransport des abgebauten Materials und nicht die
horizontale Bodenbearbeitung, wie im Fall des Streitpatents. Eine Zerkleinerung oder Brechung des
abgebauten Materials erfolge bei Beilage C nur dann, wenn jenes Material nicht
bestimmungsgemall weggeschleudert werde. Die Abgabe des Materials erfolge bei Beilage C an ein
Forderband und nicht wie beim Streitpatent wieder an die bearbeitete Flache. Die Verstellung der
Brecherleiste erfolge gemaR Beilage C (ber ein Spannschloss und nicht hydraulisch wie beim
strittigen Patent. Die Verstellung gemaR Beilage C bedrfe einer aufwandigen manuellen Prozedur
und kénne keinen Beitrag zur Verhinderung von Stdérungen im Zerkleinerungsprozess leisten. Der
Gegenstand gemal Beilage C sei also sowohl von der Aufgabenstellung als auch von der Ldsung
her vom Gegenstand des Streitpatents so verschieden, dass Beilage C nicht fiir die Beurteilung der
Erfindungseigenschaft des Streitpatents herangezogen werden konne. Beilage B zeige jedoch alle
Merkmale des strittigen Anspruchs 1. Es stelle sich also die Frage, ob die Merkmale des Anspruchs
1 des Streitpatents durch eine Zusammenschau der Beilagen A und B flr einen Fachmann zum
Prioritatszeitpunkt nahegelegt waren. Eine Analyse der Merkmale des strittigen Anspruchs 1 im
Vergleich zu Beilage A und Beilage B ergebe folgende Tabelle:

a. Frasbrecherfahrzeug zur Bodenbearbeitung

al. insbesondere fur die Forst- und Guterwegsanierung

a2. oder zur landwirtschaftlichen Nutzbarmachung von steinigen Boéden,

b.  mit einer mit FrasmeilReln bestiickten, rotierend angetriebenen Walze,

c. die zwischen den FrasmeiReln auf ihrer Mantelflache versetzte Brecherele-mente aufweist,

d. sowie mit mindestens einer der Walze stationdr gegeniberliegenden Brecherleiste, die
zusammen mit dem gegenuberliegenden Walzenbereich eine Brecherkammer bildet, und den
Merkmalen des kennzeichnenden Teils

e. mehrere Brecherleisten

f.  in Drehrichtung der Walze gesehen, ausschlieRlich dem abwaérts laufenden Abschnitt der Walze
gegeniberliegend,

gl. auf jeweils einem separaten Tréger vorgesehen

g2. oder einem gemeinsamen Trager vorgesehen

h. dass der oder die Trager fur die Brecherleisten hydraulisch schwenkbar angeordnet sind

i. durch Verschwenken der Abstand zwischen Brecherleisten und Walze bzw deren Frédsmeifeln
sowie den walzenseitigen Brecherelementen einstellbar ist.

a a1l (a2 b |c d |e |f |gl |g2 [H |l
Streitpatent X X x [x |x x |x x |x [x X [X
Beilage ./A X X |- X |x o x - - | - - -
Beilage ./B - - - X [x |x x |x |x |- X X

Die getroffenen Merkmale seien durch ein ,,x“ gekennzeichnet, bei einem ,,-* sei dieses Merkmal
nicht vorhanden. Die Merkmale g1 und g2 seien alternative Ausfiihrungsformen.

GemalR Aufgabe-Ldsungs-Ansatz misse uberprift werden, ob ein Fachmann eine Veranlassung
gehabt hétte, die aus Beilage B bekannten MalRnahmen beim Aufgabengebiet gemé&lR Beilage A
einzusetzen. Beilage A und Beilage B unterschieden sich jedoch in folgenden Punkten: Beim
Streitpatent handle es sich um einen Fréasbrecher, der Material vom Boden abtragt, zerkleinert und
wieder ablegt. Die Beilage B zeige jedoch einen stationdren Steinbrecher. Beim Streitpatent werde
die Position der Brecherleiste und damit der Spalt zur Walze individuell nach der Fels- und
SteingrofRe eingestellt, die unmittelbar vor dem Fahrzeug liege. Die Steuerung der Spaltbreite sei
somit abhangig vom zugefiihrten Material und erfolge nicht mit dem Zweck einer gleichméafig
gewinschten Endkérnung. Hingegen werde beim Brecher geméall Beilage B der Spalt werksseitig
fir ein vorgegebenes Material sowie eine vorgegebene Endkornung eingestellt. Dieser Spalt werde



entweder manuell oder automatisch aufgrund von Sondenmesswerten im Betriebszustand einerseits
oder Verénderungen des Aufnahmeguts oder bei Verstopfungen im Aufgabemaul und andererseits
bei sich einstellendem VerschleiR an den Schlagleisten sowie den Prallplatten der Prallwerke
veréndert oder wiederhergestellt (siehe Spalte 2, Zeile 58 bis Spalte 3, Zeile 15 von Beilage ./B).
Die Steuerung ziele auf eine GleichmalRigkeit der vorgegebenen Endkdérnung und das Beheben von
Storungen durch Verstopfungen ab. Beim Prallbrecher geméal Beilage B erfolge die Materialzufuhr
von oben Uber eine schiefe Ebene. Entsprechend seien die Brecherleisten zwangsweise an dem an
die Aufgabe folgenden Halbkreis der Mantelflachenbewegung angebracht. Zwangsweise deswegen,
weil sie sonst niemals mit dem Mahlgut in Kontakt kdmen. Beim Gegenstand des Streitpatents seien
sie bezuglich der Aufgabestelle um einen Halbkreis in Drehrichtung weiter hinten angeordnet,
obwonhl sie auch bei einer Anordnung weiter vorne mit dem Mahlgut in Kontakt k&men. In der
Beilage B finde sich auch kein Hinweis darauf, dass das Mahlgut eine betrachtliche Strecke mit der
Walze mitgenommen werde, bevor es auf die Brecherleiste treffe. Beim Frésbrecher gemal dem
Streitpatent sei die gute Abstimmung aus Heben des Rohmaterials, Vorwaértsfahren, Zerkleinern und
Ablegen des Endguts im \ordergrund der zu l6senden technischen Aufgabenstellung. Beim
Prallbrecher gemé&l Beilage B sei dies ein optimaler Durchsatz bei maximalem Endkorn
(Endkorngrofie). Aufgrund dieser Unterschiede bestehe keine Veranlassung flr einen Fachmann, die
MalRnahmen zur Brechspalteinstellung gemaR Beilage B bei einem Frésbrecherfahrzeug gemal
Beilage A einzusetzen. Der Gegenstand des Patentanspruchs 1 sei somit als erfinderisch anzusehen.
Das kennzeichnende Merkmal von Anspruch 2 sei zwar in Beilage D offenbart, Anspruch 2 sei aber
durch seine Riickbeziehung in Zusammenhang mit Anspruch 1 als erfinderisch anzusehen.

Die Berufung der Antragstellerin, mit der sie die ganzliche Nichtigerklarung des bestrittenen Patents
anstrebt, ist berechtigt.

1. Neuheit:

Keines der im Verfahren vorgebrachten Dokumente, welche Fréasbrecher (also Fahrzeuge mit
Fraswalzen) zeigen (Beilagen A, C und D), weist die wesentlichen Gegenstande des Kennzeichens
des strittigen Anspruchs 1 auf, ndmlich hydraulisch verstellbare Brecherleisten am abwarts
laufenden Abschnitt der Walze. Beilage B zeigt weder ein Fahrzeug noch einen Fraser zur
Bodenbearbeitung, sondern einen stationdren Prallbrecher, welcher von oben beschickt wird. In
Beilage B fehlen also mehrere Merkmale des Oberbegriffs des strittigen Anspruchs 1.

Die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 ist also offensichtlich, davon gehen die
Nichtigkeitsabteilung in ihrer Entscheidung und auch beide Streitparteien in ihrem gesamten
\Vorbringen aus. Anspruch 2 ist auf Anspruch 1 riickbezogen. In Zusammenhang mit diesem ist der
Gegenstand von Anspruch 2 ebenfalls neu.

2. Erfinderischer Schritt:

Es steht auler Streit, dass Beilage A (Patentschrift AT 400 452 A) alle zwingenden Merkmale des
Oberbegriffs des strittigen Anspruchs 1 aufweist. Beilage A ist ja gemaR der Beschreibung des
Streitpatents jener Stand der Technik, von dem ausgegangen wird. Auflerdem ist unstrittig (und
offensichtlich), dass Beilage B (Patentschrift EP 513 479 A1l) alle zwingenden Merkmale des
Kennzeichens des strittigen Anspruchs 1 zeigt (vergleiche die Merkmalsanalyse der
Nichtigkeitsabteilung, Tabelle auf Seite 7 Mitte).

Die Beilage C bewertete die Nichtigkeitsabteilung zutreffend als zu weit abliegend, als dass sie
noch einen Beitrag zur Beurteilung der Erfindungseigenschaft leisten konnte. Dem trat die
Berufungswerberin nicht entgegen. Beilage C kommt also nicht mehr in Betracht.

Beilage D zeigt ein Fréasbrecherfahrzeug zur Bodenbearbeitung mit einer mit FrésmeiReln
bestlickten, rotierend angetriebenen Walze. AuRerdem zeigt Beilage D mehrere Brecherleisten, also
das Merkmal e des Kennzeichens des strittigen Anspruchs 1, wobei sich zumindest zwei dieser
Brecherleisten beim abwaérts drehenden Teil der Walze befinden (vergleiche Merkmal f des



Kennzeichens). Beilage D zeigt aber keine verstellbaren Brecherleisten, es fehlen also wesentliche
Merkmale des Kennzeichens des strittigen Anspruchs 1. Beilage D zeigt aber auch keine eigenen
Brecherelemente auf der Mantelflache der Walze, wie sie im Oberbegriff des strittigen Anspruchs 1
zwingend gefordert werden. Offensichtlich soll die Brecherwirkung hier zwischen den Frasmeif3eln
und den stationdren Brecherleisten entstehen. Daher weicht die Funktionsweise eines
Frésbrecherfahrzeugs geméal Beilage D im Detail etwas von einem Fahrzeug gemaR dem
Oberbegriff des strittigen Anspruchs 1 ab. Trotzdem bildet D sicher einen eng verwandten Stand der
Technik zu Frasbrecherfahrzeugen geméall dem Oberbegriff des strittigen Anspruchs 1.

Es ist also die Frage zu klaren, ob eine Zusammenschau der Beilagen A und B, oder eine
Ubertragung technischer Merkmale von Beilage B auf einen Frasbrecher gemaR Beilage A, zum
Prioritatszeitpunkt fur den Fachmann naheliegend war oder nicht.

Zur Beurteilung der Erfindungseigenschaft wird der Aufgabe-L6sungs-Ansatz verwendet, um ein
standardisiertes Vorgehen bei der Beurteilung der Erfindungseigenschaft zu gewahrleisten (Op 5/05
PBI 2006, 127; Op 4/07). Dieser gliedert sich in drei Phasen:

a) Bestimmung des néchstliegenden Stands der Technik

b) Formulierung der zu l6senden objektiven technischen Aufgabe

¢) Konnte/Wirde-Zugang (could/would approach), Prifung der Frage, ob die beanspruchte
Erfindung angesichts des néchstliegenden Stands der Technik und der objektiven technischen
Aufgabe fir den Fachmann nahe liegend gewesen ware.

Zu a): Ndachstliegender Stand der Technik:

Dies ist unstrittig Beilage A, von der ja auch geméal3 Beschreibung des Streitpatents ausgegangen
wird. Auch die beiden Streitparteien legen ihrem Vorbringen Beilage A als néchsten Stand der
Technik zugrunde.

Zu b): Formulierung der zu l6senden objektiven technischen Aufgabe:

Die Beilagen A, B und D waren schon im Erteilungsverfahren bekannt. Die objektive technische
Aufgabe ist daher unveréndert, wie in Absatz 0003 der Beschreibung des Streitpatents beschrieben:
ein (an sich bekanntes) Frésbrecherfahrzeug so zu adaptieren, dass es fir den Forst- und
Guterwegebau und fir die landwirtschaftliche Nutzbarmachung von steinigem oder felsigem Boden
besser geeignet ist (siehe Streitpatent, Spalte 1, Zeilen 40-44).

Das aus Beilage A bekannte Frasbrecherfahrzeug ist fur den StraBen- und Wegebau ausgelegt (siehe
Zusammenfassung erster Satz von Beilage A). Beim Strallen- und Wegebau herrschen wéhrend des
Arbeitsfortschritts relativ konstante Betriebsbedingungen, also eine konstante Beschaffenheit des
Bodens und damit eine relativ konstante Menge, GroRe und Beschaffenheit der Bruchstiicke,
welche mit der Fraswalze aus dem Boden gerissen und zum Brecher gefordert werden.

Beim Bau von Forstwegen und bei der Urbarmachung von steinigem Boden wechselt die
Beschaffenheit des Bodens relativ schnell wahrend des Arbeitsfortschritts, also auch die Menge,
GroRe und Festigkeit der Bruchstlcke, welche mit der Fraswalze aus dem Boden gerissen und zum
Brecher gefordert werden (siehe Streitpatent, Spalte 1, Zeilen 22-32).

Die objektive technische Aufgabe ist also, anders formuliert, ein Frasbrecherfahrzeug so zu
adaptieren, dass es sich rasch an wechselnde Bodenbeschaffenheiten anpassen kann (siehe
Streitpatent, Spalte 1, Zeilen 44-47).

Zu c¢): Kénnte/Wirde-Zugang, could/would approach:

Es geht darum zu klaren, ob sich im Stand der Technik insgesamt eine Lehre findet, die den mit der
objektiven technischen Aufgabe befassten Fachmann veranlassen wirde (nicht nur kénnte, sondern
wirde), den nachstliegenden Stand der Technik unter Beriicksichtigung dieser Lehre zu &ndern oder
anzupassen und somit zu etwas zu gelangen, was unter den Patentanspruch fallt, und das zu
erreichen, was mit der Erfindung erreicht wird. Mit anderen Worten geht es nicht darum, ob der
Fachmann durch eine Anderung oder Anpassung des nachstliegenden Stands der Technik zu der
Erfindung hétte gelangen kdnnen, sondern darum, ob er tatsachlich dahin gelangt ware, weil der
Stand der Technik ihn dazu veranlasste, in der Hoffnung, dadurch die objektive technische Aufgabe
zu l6sen, oder in der Erwartung, eine Verbesserung oder einen Vorteil zu erzielen
(Qualitatshandbuch des Osterreichischen Patentamts, Kapitel 5.10.4, bzw Richtlinien fiir die



Prufung im Européischen Patentamt 11.5.3).

Wie oben schon festgestellt, zeigt Beilage B alle zwingenden Merkmale des Kennzeichens des
strittigen Anspruchs 1. Es ist nun die Frage zu klaren, ob ein Fachmann dazu angeleitet worden
waére, die Lehre der Beilage B zur Ldsung der objektiven technischen Aufgabe heranzuziehen.

Die Nichtigkeitsabteilung ist der Ansicht, dass das technische Gebiet, zu dem die Beilage B gehore,
namlich die Prallbrecher, zu weit von den Fréasbrechern abliege, bzw die Unterschiede in den
Betriebsweisen zu groB seien, als dass es flr einen Fachmann noch in Betracht kommen konnte, bei
den Prallbrechern nach Lésungen fur die hier zu betrachtende objektive technische Aufgabe zu
suchen.

Dabei ist aber zu beachten, dass der Frésbrecher als Kombination eines Gerats zum Abfrésen des
Untergrunds (etwa bestehender Stralienbelag) und eines weiteren Geréts zur Zerkleinerung des
abgefrasten Materials (Brecher) entstand, um das Mitfuhren zweier selbstdndiger Geréte oder die
Transportwege zu einem stationdren Brecher zu vermeiden. Es liegt daher durchaus nahe,
technische Lésungen fur beim Brechvorgang des Frésbrechers auftretende Probleme (Anpassung an
zugefuhrtes Material) bei den bekannten Prallbrechern zu suchen, mégen diese stationdr oder mobil
vorgesehen sein.

Hiezu kommt, dass in Beilage A eine Ausfiihrungsform offenbart ist, bei der die Maschine als
stationérer Prallbrecher eingesetzt wird, also genau so wie der Prallbrecher geméaR Beilage B. Es ist
dies die Ausfiihrungsform, welche in Fig 4 von Beilage A und dem letzten Absatz der Beschreibung
gezeigt ist. Hier wird die Brechkammer 9 von oben durch eine Offnung 12 beschickt
»ausschliellich anstelle des abgefrésten Materials (bei stationdrer Maschine)“ (Beilage A, Seite 3,
Zeilen 54-57).

Der Verfasser der Beilage A ging — entsprechend der oben aufgezeigten historischen Entwicklung —
also davon aus, dass ein Frasbrecher so viel Ahnlichkeit mit einem Prallbrecher hat, dass ein
Frasbrecher auch als stationarer Prallbrecher verwendet werden kann, wenn eine Offnung (wie zB
Pos 12 in Beilage A) oben in der Brecherkammer angeordnet wird. Diese Entdeckung, die also nicht
der Inhaberin des Streitpatents zugerechnet werden kann, sondern dem Verfasser der Beilage A,
wird einen Fachmann jedoch dazu anleiten, sich auch bei den Prallbrechern nach Verbesserungen
umzusehen. Die Anleitung, auch Prallbrecher in Betracht zu ziehen, kommt also nicht von
irgendeinem Dokument im Stand der Technik, sondern genau von Beilage A, welche in der
Beschreibung des strittigen Patents als einzige zitiert ist, welche gemal} Beschreibung des strittigen
Patents den Oberbegriff bildet und von der das strittige Patent ausgeht.

Hydraulisch verstellbare Brecherleisten, welche auf dem abwaérts laufenden Abschnitt der Walze
angeordnet sind, kommen nicht nur in Beilage B vor, sondern auch in anderen Prallbrechern. Die
Antragstellerin nennt etwa 11 Dokumente, welche Prallbrecher mit verstellbaren Brecherleisten am
abwarts laufenden Walzenabschnitt offenbaren. Es handelt sich hier also um eine oft angewendete
Anordnung. Dies gesteht auch die Antragsgegnerin in ihrer Berufungsbeantwortung zu (siehe Seite
6 unten: ,,...die von Prallbrechern seit Jahrzehnten bekannten Merkmale ...*).

Ein Fachmann, der vor der Aufgabe steht, ein Frésbrecherfahrzeug so zu adaptieren, dass es sich
rasch an wechselnde Bodenbeschaffenheiten anpassen kann und durch die historische Entwicklung
und Beilage A dazu angeleitet wird, auch bei den Prallbrechern nach Verbesserungen zu suchen,
wird also die Lehre von Beilage B in Betracht ziehen.

Es ist unmittelbar einsichtig, dass man bei einem hydraulisch (also schnell) einstellbaren Abstand
der Brecherleisten zur Walze, schnell auf unterschiedliche Betriebsbedingungen, also auf
unterschiedliche Bodenbeschaffenheiten, reagieren kann, also die objektive Aufgabe dadurch I6sen
kann.

Wird die Lehre von Beilage B, namlich mehrere Brecherleisten am abwaérts laufenden
Walzenabschnitt auf schwenkbaren Tragern anzuordnen, welche hydraulisch verstellbar sind, auf
einen Fréasbrecher gemél Beilage A Ubertragen, dann sind alle technischen Merkmale des strittigen
Anspruchs 1 vorweggenommen.

Bei der Anwendung des Aufgabe-Ldsungs-Ansatzes ergibt sich also, dass der Gegenstand des
strittigen Anspruchs 1 nicht erfinderisch ist.



Bei der Prifung der Erfindungseigenschaft konnen — worauf sich die Patentinhaberin hauptsachlich
bezieht — zusatzlich zum Aufgabe-Ldsungs-Ansatz noch weitere Indizien zu Uberprift werden,
namlich:

. 0b ein technisches Vorurteil bestanden hétte, das Gberwunden werden musste,

. 0b sich aus der Kombination von an sich bekannten Anordnungen ein uberraschender Effekt ergibt
(Synergieeffekt), welcher den zu erwartenden Summeneffekt weit Gbertrifft,

. 0b ein lange bestehendes Problem gel6st wurde, also eine technische Aufgabe geltdst wurde,
welche die Fachwelt lange Zeit zu I6sen versuchte, oder

. 0b die urspriingliche Idee oder eine originelle Aufgabenstellung, zu einem besonderen Effekt oder
einer Uberraschenden Losung geflhrt hat.

Zur Frage des technischen Vorurteils:

Die Patentinhaberin bringt vor, Brecherleisten seien immer knapp nach der Materialzufuhr
angeordnet worden und im Stand der Technik hétte nicht die geringste Anleitung bestanden, das
Material um mehr als 180° (Winkelgrade um die Achse der Walze) zu férdern. Die Brecherleiste in
Beilage A ist nahe dem oberen Scheitel der Walze angebracht, es muss das Material also hier schon
um fast 180° bis zur Brecherleiste befordert werden (siehe Fig 1 in Beilage A). Bei der Beilage D
sind es von der Materialaufnahme bis zur letzten Brecherleiste fast 270° (siehe Fig 4 in
Zusammenhang mit Fig 2 in Beilage D). Es war bei Frasbrecherfahrzeugen also durchaus die Lehre
vorhanden, dass Material weite Strecken um den Umfang der Walze bis zu einer Brecherleiste
transportiert wird. Das Vorurteil kann also, so wie von der Antragsgegnerin behauptet, nicht
bestanden haben. AuRerdem muss bei jedem Frasbrecherfahrzeug das gesamte vom Boden
abgefraste Material hinter der Walze abgelegt werden, es ist also gar nicht anders méglich, als dass
das gesamte Material fast um den vollen Umfang der Walze herum gefdrdert wird, also auch Gber
den abwarts drehenden Teil der Walze.

Zur Frage des Uberraschenden Effekts:

Die Patentinhaberin behauptet, bei den Gblichen Anordnungen im Stand der Technik ware bei den
Brecherleisten am aufwaérts drehenden Teil der Walze oftmals Material zuriickgeschleudert worden
und es héatte sich mit der Zeit vor der Walze ein Wall aufgebaut, welcher handisch beseitigt hatte
werden mussen. Dieser Nachteil sei durch die Anbringung der Brecherleisten am abwérts drehenden
Teil der Walze Uiberraschenderweise beseitigt worden, weil kein Material vor die Walze zurtckfallen
und sich dort zu einem Wall aufbauen kdnnte. Bei Beilage A liegt die einzige Brecherleiste (also der
erste Forderwiderstand) aber in der Ndhe des Scheitelpunkts der Walze, auch von dort kann nur
mehr sehr wenig Material zurlickfallen und einen Wall bilden. Wenn Material von dieser
Brecherleiste zuriickgeschleudert wird, fallt es sehr wahrscheinlich wieder auf die Walze zuriick
und wird erneut mitgenommen (féllt also nicht vor die Walze zuriick). Der von der Antragsgegnerin
behauptete Nachteil kann also bei einem Frésbrecherfahrzeug gemé&l Beilage A kaum mehr
auftreten. Der behauptete zusétzliche Synergieeffekt kann gegeniiber Beilage A hdchstens gering
sein, also nicht ausreichen, um die Erfindungs-eigenschaft zu begriinden.

Ansonsten hat die Ubertragung der Lehre von Beilage B (mehrere Brecherleisten am abwarts
laufenden Walzenabschnitt auf schwenkbaren Tragern anzuordnen, welche hydraulisch verstellbar
sind) auf einen Frasbrecher geméal Beilage A, genau den zu erwartenden Effekt, ndmlich dass auf
sich &ndernde Bodenbeschaffenheiten rasch reagiert werden kann. Also, wie zu erwarten, wird die
objektive technische Aufgabe geldst, ohne jedoch besondere Synergieeffekte zu bringen.

Zur Frage des lange Zeit bestehenden Problems:

Die Patentinhaberin vermeint, hydraulisch einstellbare Brecherleisten seien bei Prallbrechern schon
Jahrzehnte vor dem Anmeldedatum des strittigen Patents mehrfach veréffentlicht gewesen, diese
Lehre aber zum Anmeldetag des Streitpatents niemals auf Frasbrecherfahrzeuge angewendet
worden. Dies sei ein klarer Hinweis darauf, dass diese Ubertragung nicht nahegelegen hitte. Dem
ist zu entgegnen, dass durch Beilage A erstmals bekannt wurde, dass man ein Frasbrecherfahrzeug
als stationéren Prallbrecher verwenden kann (siehe Beilage A Fig 4 und Seite 3, Zeilen 54-57). Die



sich daraus ergebende Anleitung, auch Prallbrecher in Betracht zu ziehen, bestand also seit der
Veroffentlichung von Beilage A, dem 25. Janner 1996. Bis zum Anmeldetag des Streitpatents (30.
Mérz 1998), also von der Anleitung bis zur Umsetzung, verging kein besonders langer Zeitraum. Es
kann nicht davon gesprochen werden, eine vorhandene Lehre ware lange Zeit nicht angewendet
worden oder ein lange Zeit bestehendes Problem ware geldst worden.

Zur Frage der ursprunglichen Idee oder Aufgabenstellung:

Die Aufgabenstellung im Streitpatent ist, ein (an sich bekanntes) Frasbrecherfahrzeug so zu
adaptieren, dass es fur den Forst- und Guterwegebau und fir die Urbarmachung von steinigem oder
felsigem Boden besser geeignet ist. Also, allgemeiner formuliert, wére die Aufgabenstellung, ein an
sich bekanntes Gerét universeller einsetzbar zu machen. Eine solche Aufgabenstellung ist nicht
ungewdhnlich und kommt in der Technik h&ufig vor. Die Aufgabenstellung im Streitpatent flihrt
also weder zu einem besonderen Effekt noch zu einer tiberraschenden Verbesserung.

Auch bei der Uberpriifung der zusétzlichen Indizien fur die Erfindungseigenschaft ergibt sich also,
ebenso wie beim Aufgabe-LOsungs-Ansatz, dass der Gegenstand des strittigen Anspruchs 1 nicht
erfinderisch ist.

Alle kennzeichnenden Merkmale von Anspruch 2 werden durch Beilage D gezeigt. Deswegen ist
nach Wegfall von Anspruch 1 auch der Gegenstand von Anspruch 2 nicht erfinderisch.

Das strittige Patent ist daher im Umfang beider Anspriche nichtig zu erkl&ren.

Die Kostenentscheidung beruht in Ansehung der Kosten des erstinstanzlichen Verfahrens auf § 122
Abs 1 PatG iVm 8 41 ZPO,; fiir das Rechtsmittelverfahren auf § 122 Abs 1 und § 140 Abs 1 PatG
iVm 88 41, 50 ZPO. GemaR 8 23 Abs 9 RATG wird die Teilnahme an der mindlichen
Berufungsverhandlung mit dem dreifachen Einheitssatz zum Honorar fur die Berufung abgegolten.

Anmerkung”

|. Das Problem

Gegenstand des vorliegenden Nichtigkeitsverfahren bildete das 6sterreichischen Patent AT E 242
361, das im osterreichischen Anteil des européischen Patents EP 0 869 222 B1 bestand. Es hatte
folgende zwei Patentanspriiche:

»1. Frasbrecherfahrzeug zur Bodenbearbeitung, insbesondere fiir die Forst- und
Guterwegsanierung bzw zur landwirtschaftlichen Nutzbarmachung von steinigen Bdden, mit einer
mit FrasmeiReln bestiickten, rotierend angetriebenen Walze, die zwischen den FrasmeiReln auf ihrer
Mantelflache versetzte Brecherelemente aufweist, sowie mit mindestens einer der Walze stationar
gegeniberliegenden Brecherleiste, die zusammen mit dem gegeniiberliegenden Walzenbereich eine
Brecherkammer bildet, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Brecherleisten, in Drehrichtung der
Walze gesehen, ausschliellich dem abwarts laufenden Abschnitt der Walze gegenuberliegend, auf
jeweils einem separaten bzw einem gemeinsamen Trager vorgesehen sind und der bzw die Trager
fir die Brecherleisten hydraulisch schwenkbar angeordnet sind und durch Verschwenken der
Abstand zwischen Brecherleisten und Walze bzw deren FrasmeiReln sowie den walzenseitigen
Brecherelementen einstellbar ist.

2. Fréasbrecherfahrzeug nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass der bzw die Trager
zusammen mit dem gegeniberliegenden Abschnitt der Walze eine bzw mehrere hintereinander
angeordnete Brechkammern begrenzen, die nach unten jeweils mit einer Brecherleiste (7) enden.*
Die Antragstellerin stiitze ihren Nichtigkeitsantrag darauf, dass diese Anspriiche zwar neu waren,
sich aber fur den Fachmann in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergdben, der durch
insgesamt vier vorbestehende Patentschriften nachgewiesen wdére. Die Pateninhaberin wendete
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demgegeniber ein, der Unterschied zwischen dem Streitpatent und den vorgelegten Patentschriften
ldge darin, dass die Brecherleiste radial auRerhalb des aufwarts bewegten Mantelflachenbereiches
der Walze angeordnet war und die Brecherleiste gemal} den Vorpatenten nicht hydraulisch bewegbar
ware. Die Nichtigkeitsabteilung (NA) des Osterreichischen Patentamts wies den Antrag auf
Nichtigerklarung ab. Eine Analyse der Merkmale des strittigen Anspruchs 1 im Vergleich zur
Patentschrift AT 400 452 A (im Folgenden: Beilage A) und zur Patentschrift EP 513 479 Al (im
Folgenden Beilage B) ergébe folgende Tabelle, wobei die getroffenen Merkmale durch ein ,x*
gekennzeichnet waren; bei einem ,,-“ wére dieses Merkmal nicht vorhanden. Die Merkmale g1 und
g2 waéren alternative Ausfiihrungsformen:

a al | a2 b c d 2 f g1 g2 H I
Streitpatent X X X X X p % X X X X X
Beilage /A X X - X X X - - - - - -
Beilage ./B - - - X X X X X X - X X

Erklarung der Abkurzungen:

a. Frasbrecherfahrzeug zur Bodenbearbeitung

al. insbesondere fiir die Forst- und Guterwegsanierung

a2. oder zur landwirtschaftlichen Nutzbarmachung von steinigen Béden,

b. mit einer mit Frasmeifeln bestiickten, rotierend angetriebenen Walze,

c. die zwischen den Fréasmeifeln auf ihrer Mantelflache versetzte Brecherele-mente aufweist,

d. sowie mit mindestens einer der Walze stationdr gegeniberliegenden Brecherleiste, die zusammen mit dem
gegeniiberliegenden Walzenbereich eine Brecherkammer bildet, und den Merkmalen des kennzeichnenden Teils

e. mehrere Brecherleisten

f. in Drehrichtung der Walze gesehen, ausschlielRlich dem abwarts laufenden Abschnitt der Walze gegeniberliegend,

gl. auf jeweils einem separaten Tréger vorgesehen

g2. oder einem gemeinsamen Trager vorgesehen

h. dass der oder die Trager flr die Brecherleisten hydraulisch schwenkbar angeordnet sind

i. durch Verschwenken der Abstand zwischen Brecherleisten und Walze bzw deren FrdsmeiReln sowie den
walzenseitigen Brecherelementen einstellbar ist.

Der OPM hatte letztlich die Frage zu klaren, ob eine Zusammenschau der Beilagen A und B, oder
eine Ubertragung technischer Merkmale von Beilage B auf einen Frasbrecher gemal Beilage A,
zum Prioritatszeitpunkt fir den Fachmann naheliegend war oder nicht?

I1. Die Entscheidung des Gerichts

Der OPM gab der Berufung der Antragstellerin Folge und erklarte das Patent in bedien Anspriichen
fur nichtig.

Der Senat bejahte zunachst die Neuheit des Streitpatents. Keines der im Verfahren vorgebrachten
Dokumente, welche Frasbrecher (also Fahrzeuge mit Fraswalzen) zeigen (Beilagen A, C und D),
wies die wesentlichen Gegenstdnde des Kennzeichens des strittigen Anspruchs 1 auf, ndmlich
hydraulisch verstellbare Brecherleisten am abwaérts laufenden Abschnitt der Walze. Beilage B zeigte
weder ein Fahrzeug noch einen Fraser zur Bodenbearbeitung, sondern einen stationdren
Prallbrecher, welcher von oben beschickt wirde. In Beilage B fehlten also mehrere Merkmale des
Oberbegriffs des strittigen Anspruchs 1. Die Neuheit des Gegenstands von Anspruch 1 war
offensichtlich. Davon gingen sowohl die Nichtigkeitsabteilung in ihrer Entscheidung als auch beide
Streitparteien in ihrem gesamten Vorbringen aus. Anspruch 2 war auf Anspruch 1 riickbezogen. In
Zusammenhang mit diesem war der Gegenstand von Anspruch 2 ebenfalls neu.

Zum erfinderischen Schritt flihrten die obersten Patentrichter aus: Es stand auBer Streit, dass
Beilage A alle zwingenden Merkmale des Oberbegriffs des strittigen Anspruchs 1 aufwies. Beilage
A wadre ja gemaR der Beschreibung des Streitpatents jener Stand der Technik, von dem ausgegangen



wurde. AuRerdem war unstrittig (und offensichtlich), dass Beilage B alle zwingenden Merkmale des
Kennzeichens des strittigen Anspruchs 1 zeigte. Dies ergab sich bereits aus der tabellarischen
Merkmalsanalyse der NA. Zur Beurteilung der nach dem Aufgabe-Ldsungs-Ansatzes zu
untersuchenden Erfindungseigenschaft zog der OPM im konkreten Fall weitere zusatzliche Indizien
heran und gelangte zu dem Schluss, dass durch das Streitpatent eine objektive technische Aufgabe
gelost wirde, ohne jedoch besondere Synergieeffekte zu bringen. Die Aufgabenstellung im
Streitpatent war, ein (an sich bekanntes) Fréasbrecherfahrzeug so zu adaptieren, dass es fir den
Forst- und Guterwegebau und flr die Urbarmachung von steinigem oder felsigem Boden besser
geeignet wére. Also, allgemeiner formuliert, wére die Aufgabenstellung, ein an sich bekanntes Gerat
universeller einsetzbar zu machen. Eine solche Aufgabenstellung waére nicht ungewoéhnlich und
ké&me in der Technik haufig vor. Die Aufgabenstellung im Streitpatent fuhrte also weder zu einem
besonderen Effekt noch zu einer (iberraschenden Verbesserung, sodass sich auch bei Uberpriifung
zusétzlicher Indizien fur die Erfindungseigenschaft ergab, dass der Gegenstand des strittigen
Anspruchs 1 nicht erfinderisch war. Nach Wegfall des ersten war auch der Gegenstand des zweiten
Anspruchs nicht erfinderisch.

I11. Kritische Wirdigung und Ausblick

Bemerkenswert am vorliegenden Erkenntnis ist, dass der OPM das durch den Aufgabe-L&sungs-
Ansatz zunachst gewonnene Ergebnis einer mangelnden Erfindungshdhe® an zusatzlichen Indizien
fur die erfindungseigenschaft tberpriift. Die Patentrichter machen im konkreten Fall — aufgrund des
entsprechenden Vorbringens der Patentinhaberin — folgende Fragestellungen aus, namlich:
e 0b ein technisches Vorurteil bestanden hétte, das Uberwunden werden musste,
e 0b sich aus der Kombination von an sich bekannten Anordnungen ein tberraschender Effekt
ergibt (Synergieeffekt), welcher den zu erwartenden Summeneffekt weit Gbertrifft,
e 0b ein lange bestehendes Problem gel6st wurde, also eine technische Aufgabe geldst wurde,
welche die Fachwelt lange Zeit zu I6sen versuchte, oder
e ob die ursprungliche Idee oder eine originelle Aufgabenstellung, zu einem besonderen Effekt
oder einer Uberraschenden Losung geflhrt hat.
Sémtliche Indizien weisen in dieselbe Richtung, dass nadmlich der Gegenstand des strittigen
Anspruchs 1 nicht erfinderisch ist.?

IV. Zusammenfassung

Die Beurteilung einer Erfindung nach dem Aufgabe-Lésungsansatz kann im Einzelfall durch
zusatzliche Indizien wie zB technisches Vorurteil, Uberraschender Effekt, lange bestehendes
Problem sowie urspriingliche ldee oder eine originelle Aufgabenstellung Uberprift werden. Dies
setzt nach Ansicht des OPM zutreffenderweise ein entsprechend detaillierte Vorbringen der
Patentinhaberin voraus.

! OPM 27.6.2012, Op 1/12 — Frasbrecherfahrzeug, PBI 2013, 8, 15.
2 OPM 27.6.2012, Op 1/12 — Frasbrecherfahrzeug, PBI 2013, 8, 15 f.



