Nachschlagewerk: ja
Antliche Sammlung: nein

———— -

PatG § 41 p Abs. 3 Nr. 5

Bei der Entscheidung Uber die Erteilung eines Patents

stellt die Frage der srfindungshthe in’ der Regel einen Kom-—
plex dar, der den selbstdndigen Angri?fs- und Verteidigungs-
mitteln im ZivilprozeB vergleichbar ist und dementsprechend’
in den Griinden nicht iibergangen werden darf. dsrden jedoch
Behauptungen iiber Tatsachen, die aus Erfahrungsgriinden als
Beweisanzeichen einen Anhalt fiir die Beurteilung einer
schopferischen Leistung auf dem Gebiet der Technik bieten
konnen, in den Griinden nicht ausdriicklich erdrtert, so.
liegt noch kein Mangel der Begriindung im Sinne des § 41 p
Abs. 3 Hir. 5 PatG vor. Hierzu gehdren auch Tatsachenbe-
hauptungen, aus denen gefolgert werden soll, daB die Lehre
der Patentanmeldung zu einer sprunghéften Verbesserung und
iciterentwicklung der Technik gefithrt habe und daB sie nur
unter Uberwindung von Hemmungen und Vorurteilen der bé-
toiligten Pachkreise habe gefunden werden konnen.
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In Sachen

der Firma Friedrich D GD Maschinenfabrik
NI (Kreis Q) ' ’

Anmelderin, Beschwerdefiihrerin
und Rechtsbeschwerdefiihrerin,

~Prozesbevollmiéchtigter: Rechtsanwalt Dr. (EEENEND .
G-

gegen

die Pirma P ? Elektromotorenfabrik AG.,
PiQED (Sch , '

Einsprechende, Beschwerdegegnerin
und Rechtsbeschwerdegegnerin,

~-ProzeBbevollméchtigter: Rechtsanwali Dr. WD, G-

wegen Versagung eines Patents

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs in der Sitzung
vom 28, November 19635 unter Mitwirkung des Senatsprisidenten
Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng,
Dr. Loscher und ClaBen

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den
BeschluB des 8. Senats (technischer Beschwerde-
senat I11) des Bundespatentgerichts vom

22, Oktober 1962 wird auf deren Kosten zuriick-
gewiesen.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Grinde:

I. Die Anmelderin hat am 30. Oktober 1954 um ein Patent
ilir ein Elektrohandschleifger#t hachgesucht. ‘

Die Priifungsstelle hat auf Einspruch das Patent durch
Beschluf vom 16. Hovember 1959 versagt. Sie hat zum Ausdruck
gebracht, daBl sie den Annmeldegegenstand an sich fiir patent-
wiirdig halte. Sie hat das Patent jedoch deshald versagt,
weil die Anmelderin von der Priifungsstelle geforderten
Klarstellungen nicht nachgekommen ist.

Die Anmelderin hat Beschwerde cingelegt. Im Beschwer-
deverfahren hat die Anmelderin, nachdem sie im Verlauf des
Annmeldeverfahrens verschiedene Fassungen der Patentanspriiche
vorgelegt hatte, zuletzt Schutz geméB nachfolgenden Patent-
anspriichen begehrt:

1. Zlektro-Handschleifgeridt zur wWerkstiickbearbeitung
mit Schleifscheibe, das mit einem Liifterrad zur Ab-
fihrung der Motorwidrme, zum veghlasen des Schleif-
stavbes und Kithlung der Schleifgcheibe ausgeriiecet
ist, und bei dem der Antrib vom Motor her auf die
Schleifspindel ins Schnelle iibersetzt ist, dadurch
gekennzeichnet, dafl das Liifterrad auf der {iber ein
formschliissiges Getriebe auf hohe Drehzahl iiber-
setzten Schleifspindel angebracht ist.

2. Zlektro-Handschleifgerdat nach Anspruch 1, dadurch
gekennscichnet, daf das Liifterrad in an sich be-
kannter Weise unmittelbar an der Riickseite der
Schleifscheibe angebracht iat.

Der Beschwerdesenat degs Bundespatentgerichts hat
die Beschwerde der Anmelderin zuriickgewiesen und die
Rechtcbeschwerde nicht szugelassen.

Dic Anmelderin hat frist- und formgerecht Rechtsbe-
aschwerde eingelegt und beantragt,

die angefochtene Entscheidung aufguheben und die
Sache zur anderweiten Verhandlung und Zntscheildung

JLaw — Gesetze und Urteile worcowe Avanlable on the
Kostenlos (mobile App) » Google play App Store

W Uber 200 Gesetze
Uber 100.000 Urteile JLaw — fiir Android JLaw — fir i0OS

www.prinz.law

Ny STOMUTH

N 12p 3[R, Yo

b

Sunjururessyro

STe puis

OYIN JJ B8 §§ YorU JuequUajeq

ZINyosag

)


https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de

an den 8. Senat (technischer Beschwerdesenat III)
des Bundespatentgerichts zuriickzuverweisen.

Die E£insprechende beantragt,

die Rechtsbeschwerde gegen den Beschlul des Bundes-
patentgerichts vom 22.10.1962 als unzulldssig zu
verwverfen, hilfsweise als unbegriindet zuriickzu-
weisen und der Hechtsbeschwerdefithrerin die Kosten
der Rechtsbeschwerde aufzuerlegen.

II. Die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde ist gemi#sl

§ 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG statthaft, weil zu ihrer Begriindung
geltend gemacht wird, der angefochtene BeschluB sei "nicht
mit Griinden versehen”"; ihr muB jedoch der Erfolg versagt
bleciben.

III. -In dem angefochtenen Beschlufl ist dargelegt, daB der
mit Schriftsatz der Anmelderin vom l. Juli 1961 vorgelegte
Patentanspruch 1 mangels Erfindungshohe nicht gewshrbar

gsei. Durch die Gsterreichische Patentschrift 135 972 sei
ein Elektrohendschleifgeridt bekannt geworden, bei dem das
Lifterrad durch einen Riemenantrieb, also krafischliisvig,
ins Schnelle iibersetzt gewesen sei. Damit sel bereits der
veg gewiesen worden, dic schnellaufende Schleifspindel ge-
gebenenfalls auch mit einer elastischen Schleifscheibe aus-
zuriisten. Die kennzeichnenden Merkmale der Ldsung der An-
melderin zur Verbesserung der Kithlung von Motor und Scheibe
bei den bekannten Handschleifgerdten, namlich das Liifter-
rad auf der iiber ein formschliissiges Getriebe auf hohe Dreh-
zahl ilbersctzten Schleifupindel anzuordnen, seien nicht er-
finderisch. Der Ersatz eines ins Schnelle iibersetzten kraft-
schliicsigen Getricbes (Riementrieb) durch ein solches form-
schliicoiges Getriebe (Zanntrieb) konne nicht als erfinderisch
angesehen :erden, weil Handschleifgerite mit formschliissigen
Getricben und vinkeltrieben als bekannt nachgewiesen seien.
Hierzu weist der angefochtene BeschluB beispielsweisc auf
dic USA-Patentschrift 1 673 012 und die franzdsische Patent-



-4~

schrift 835 599 hin. Zu der MaBinahme, das Lifterrad auf die
schneller laufende Sehleifspindel und nicht wie bei der
doterreichischen Patentschrift 135 972 auf die Motorwelle

zu setzen, um auf diese Wweise die Nenge der vom lLiifterrad
bevegten Luft zu erhdhen, bemerkt der angefochtene Beschluf:
Vie grundsdtzliche Erkenntnis, daff in Elektrohandschleif-
gerdten verwendete Motoren bei bestimmten Betriebsvoraus-
setzungen einer zusidtzlichen Beliiftung bediirften, habe seit
langen vorgelegen. Auch sei der Pachwelt seit langem bekamnt
gewesen, daB auf der Motorwelle angeordnete und mit der Dreh-
zohl dieser ielle umlaufende Liifter in vielen Fdllen nicht
ausreichten. Dies sei auch fiir Handschleifgeriite grundsédtz-
lich bekannt gewesen. Der angefochtene Beschlufi fiihrt im An-
schlufl an die Schilderung der Losung des deutschen Patentes
Nr. 703 323 aus, die Grundkonzeption "lasse-den Liifter einer
Handschleifmaschine zur Verbesserung der Motorkiihlung mit
hiherer Drehzanl umlaufen als den Motor'. sei bekannt ge-
wesen. Damit seli aber einem auf diesem Fachgebiet tatigen
KonstruKteur ohne Aufwand eigenschopferischer Tdtigkeit die
Losung der streitigen Patentanmeldung an die Hand gegeben.
Das gelte um so mehr, als es schon durch die schweizerische
Patentschrift 197 046 bekannt geworden sei, das Liifterrad,
das allerdings nicht zur Motorkiihlung herangezogen werde,
unnittelbar an der Riickseite der Schleifscheibe, d. h. auf
der Schleifspindel anzuordnen.

Der Anspruch 2 sei hinf#llig, da dessen Merkmal zu-
troffend als an sich bekannt gekemmzeichnet sei.

Iv. Die Rechtsbeschwerde bemiingelt, die Griinde, aus
denen die =Erfindungshdhe verneint werde, seien unzuléng-
lich und ibergingen vollig zwei Argumente, die anerkamnter-
riaBen fiir die Erfindungshohe spriichen.

A. Die Anmelderin habe sich darauf berufen, es hédtten
bei den beteiligten Fachkreisen Hemmungen bestanden, die



. Technik in Richtung der Lehre der Patentanmeldung weiter-
zuentwickeln, Die Erfindung sel einen neuen VYeg gegangen.
Hierzu verweist die Anmelderin zur Begriindung der Rechts-~
beschwerde auf Ausfilhrungen in ihrem Schriftsatz vom

1. Juli 1961. '

Die Riige muf erfolglos bleiben. Wie der Erste Zivil-

senat in seinem BeschluB vom 21. Dezember 1862 -~ I ZB
27/62 - (BGHZ %9, 333, 334, 346) ausgefithrt hat, sind fiir
die Auslegung des § 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG die zu § 551
Nr. 7 ZP0 entwickelten Grundsétze entsprechend anwendbar.
Nach § 551 Nr. 7 ZPO ist eine Entscheidung dann als "nicht
mit Griinden versehen" angesehen worden, wenn auf einzelne
selbstindige Angrif{fs- und Verteidigungsmittel im Sinne der
" 8§ 146, 303 2P0 iiberhaupt nicht eingegangen war (RGZ 109,
201, 204; 163, 292, 295; 170, 328, 332). Zu dem Komplex,
"der in den Grimden einer Entscheidung iiber die Erteilung
eines Patentes den selbsténdigen Angriffs- und Verteidiguags=i.:
mitteln im ZivilprozeB vergleichbar nicht vollkommen iiber-
gangen werden darf, wird in der Regel die Frage der Erfin-
dungshohe zu rechnen sein (vgl. den BeschluB8 des Ersten Zi-
vilsenats vom 21. Dezember 1962 - I 2ZB 23/62 ~ Radgehiduse
S. 26 und b). Fin Mangel im Sinne von § 551 Nr. 7 ZP0 und
damit im Sinne von § 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG liegt jedoch
nicht vor, wenn die Griinde zu den einzelnen Angriffs-~ und
Verteidigungsmitteln nur sachlich unvollsténdig, unzureichend,
unrichtig oder sonst rechtsfehlerhaft sind (RGZ 65, 93; 86,

113, 114; 109, 201, 204; 120, 398, 400). Es kommt letztlich
inmer darauf an, ob erkennbar ist, welcher Grund fir die
Entocheidung iiber die einzelnen Angriffs- und Verteidigungs-
mittel maBgebend gewesen ist, mag dieser Grund rechtsfehler-
naft, z. B. unter {ibergehung wesentlichen Parteivorbringens,
beurteilt sein oder nicht (vgl. BGHZ 39, 333, 3%38).

Die angefochtene Entscheidung bringt erkennbar zum
Ausdruck, daB das nachgesuchte Patent deshaldb versagt wor-



den ist, weil seine LOsung einem auf dem hier in Betracht
kommenden Fachgebiet thtigen Konstrukteur ohne Aufwand
eigenschdpferischer “htigkeit an die Hand gegeben gewesen
sei. Dazu gibty der BeschluBl eine eingehende Darstellung

deo auf diesem Gebiet vorhandenen Standes der Technik und
der dem Xachmann daraus zur Verfiigung gstehenden Erkenntnisse.
Wenn der angefochtene BeschlufB, wie die Anmelderin riigt,
eine Stellungnéhme zu dem Vortrag der Anmelderin vermissen
188t, daB8 ihrer Losung bei den beteiligten Fachkreisen
Hepmungen (Vorurteile) entgegengestanden hiétten, dann kann
darin nicht das Ubergehen eines solchen Komplexes gesehen

" werden, der den sclbstindigen Angriffs- und Verteidigungs—
nitteln nach der ZP0 gleichgesetzt werden kann. Unter einem
selbstidndigen Angriffs~ und Verteldigungsmittel nach der ZP0
versteht man alle Mittel, die dem Prozefangrif{f oder der -ver-
teidigung dienen, sofern sie einen Tatbestand umfassen, der
fiir sich allein rechtsbegriindend, -vernichtend, -hindernd
und -ecrhaltend ist (RG HRR 1939, 577; Baumbach/Lauterbach,
2P0 26. Aufl., § 146 Anm. 2; Stein/Jonas/Schonke, ZP0O 13.Aufl.
§ 146 Anm. I 3; #iecuzorek, ZPO § 146 inm. B 2 a). 3inzelne
‘Tatsachen, aus denen nach der Lebenserfahrung auf aas vor-
licgen einer anderen Yatsache geschlossen werden kann, die
viederum erst eine Rechtsfolge auslost, konnen nicht als
selbstindige Angriffs- und Verteidigungsmiutel angesehen
werden, So liegt es auch bei einem Vorbringen zu den durch
cine Zrfindung iiberwundenen Hemmungen und Vorurteilen, die
einen Anhualt filr die Beurteilung einer schopferischen Lei-
stung auf dem Gebiecte der Technik geben koénnen. Fehlt zu
einen solchen Vorbringen eine Begriindung, ld8t aber die #&nt-
scheidung im iibrigen erkennen, weshald eine Lsung als
gchbpferische Leistung auf dem Gebiet der Technik anerkannt
oder verneint worden ist, dann ist die Entscheidung im

Sinne von § 41 p Abs. 3 XNr. 5 PatG mit Griinden versehen.

So liegt der Fall hier.



B. Die Rechtsbeschwerde riigt ferner, dald der ange-
fochtene BeschluB den Vortrag der Anmelderin, die Lehre
der streitigen Patentanmeldung habe eine sprunghafte Ver-
besserung und Weiterentwicklung der Technik, eine ent-
wicklungsraffende Leistung durch eine sprunghafte Lei-
stungssoteigerung gebrucht, nicht beschieden habe. Die
Rechtsbeschwerde verkennt nicht, daBl es sich bei diesem
Vorbringen ebenfalls um solche Tatsachen handelt, aus de-
nen aus Erfahrungsgriinden auf das Vorliegen einer erfinderi-
schen Leistung geschlossen werden kann. Dieses Vorbringen
kann jedoch entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde nicht
alo selbstindiger Rechtsbehelf angesehen werden, zu dem in
einer Entscheidung im Patenterteilungsverfahren die Griinde
nicht fehlen diirfen. Die Riige der mangelnden Erschopfung
des Parteivorbringens, die nach § 286 ZPO im ZivilprozeS
vorgeschen ist, erdffnet im Rechtsbeschwerdeverfahren die
Rechtsbeschwerdeinstanz nicht (BGHZ 39, 3.3, 343 ff). Zu-
'dem hat der angefochtene Beschluf zu der Frage der sprung-
haften Entwicklung der Technik auch ausdriicklich Stellung
genomnen. Der Beschwerdesenat hat angenommen, def FElektro-
handschleifer einerseits mit Drehstrommotoren fiir 50 Hz,
bei denen die Motoruelle gleichzeitig Antriebswelle war,
und anderersecits Drehstrommotoren fiir hShere Fregquenzen
an sich bekannt gewesen seien. Deshalb hat ter Beschwerde-
gsenat den Vortrag der Ammelderin, daB8 das Fehlen hochtou-
riger Zlektromotoren diec mit dem Erscheinen elastischer
Schileifscheiben einsetzende :ntwicklung gehemmt habe, nicht
als iiberzeugend angesehen und dargelegt, dafl die &ster-
reichische Patentschrift 135 972 schon Handschleifmaschinen
gezeigt habe, bei denen der Antrieb vom Motor her auf die
Schleifspindel ins Schnelle iibersetzt gewesen sei. Wenn der
peschwerdesenat su der Frage der durch die ILdsung der An-
nelderin erzielten Leistungssteigerung gegenitber vorbekann-
ten Elektrohandschleifgeriiten das Vorbringen der Anmelderin



nicht erschopft haben sollte, wie die Anmelderin riigt, so
konnte darin allenfalls eine Unvollsténdigkeit der Begriin-
dung bei der Beurteilung der =Zrfindungshbhe gesehen werden,
denn der durch eine neue lLésung erzielte technische Fort-
schritt gegeniiber bisher bekannten Ldsungen ist nur eines
der Momente, die fiir die Beurteilung der Frage, ob eine
erfinderische Leistung vorliegt, die die Erteilung eines
Patentes rechtfertigt, eine Rolle spielen. Soweit der be-
hauptete technische Fortschritt bei der Beurteilung der
eErfindungshohe nicht besonders erortert worden ist, stellt
dies kein {lbergehen eines selbstindigen Angriffs- und Ver-
teidigungsmittels dar. Da bloBe Unvollstéindigkeiten der
Entucheidungsgfﬁnde, die darin bestehen, daB zu einzelnen
vom Patentanmelder vorgebrachten Tatsachen, die selbstén-
digen Angriffs- und Verteidigungsmitteln nicht gleichge-
setzt werden konnen, eine Begriindung nicht gegeben worden
ist, nicht als Begriindungsmangel im Sinne von § 41 p Abs. 3
Ar. 5 PatG anzusehen sind, mufite die Rechtsbeschwerde ohue
Erfolg bleiben.

Die Rechisbeschwerde war daher mit der Kostenfolge
aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG zuriickzuweisen.

Dr.Nastelski Bock Spreng Loscher ClaBen
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