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- Bevollmichtigte: Rechtsanwilte Prof.Dr.( il vnd Dr .GEID -

Verfahrensbeteiligter: Robvert MG, @ S+CHED . -Gl -
o .

Einsprechender, Rechtsheschuverde~
gegner,

- Bevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. N -

7/



/7

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in der Sit-
ung vom 25. februar 1965 unter Mitwirkung des Senatsprésiden-
;en Dr.Nastelski und der Bundesrichter Dr.Bock, Dr.Spreng,
’laBen und Schneider

»eschlossoen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den Be-
schlufl des 10. Senats (technischen Beschwerde-
scnats V) des Bundespatentgerichts vom 6. November
1963 wird auf Kosten der Anmelderin zuriickgewiesen.

Lriungde:

Das von der Anmelderin nachgesuchte Patent betrifft eine
"Zerkleinerungsmaschine fiir FPleisch und ghnliche Produkte®.
Die urspriinglichce Anmeldung enthielt vier Anspriiche. Spdter
fligte die Anmelderin eincen weiteren Anspruch hinzu.

Nachdem die PFirma Robvert FENED K&, MaUlED vei Sl
-, gegen diese Anmeldung Einspruch erhoben hatte, beschrénk-
tc die Anmelderin den Anmeldungsgegenstand mit der Eingabe
vom 19. September 1960 (Bl. 69/72 ErtA) auf drei Anspriiche.

Gegenstand des Anspruchs 1 war nach dem Oberbegriff eine
zerkleinerungsmaschine mit iiber einer Schlitz- oder Lochplatte
angecordneten Schneidmessern, die durch ihre Schrigstellung
das geschnittene Gut gegen die Schlitz- oder Lochplatte for-
dern, einem Einfiilltrichter und unterhaldb der Schneidmesser
umlaufenden Auswurfsfligeln fiir Fleisch zum Herstellen von

urstwaren.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Das i'eue Jvurde nach dem kenngeichnenden Teil des An-
sprucns 1 darin gesehen, dad das Zerkleinerungs- und Aus-
wurfgehiiuse bis auf die Ein- und anstrittsdoffnungen fir das
Fordergut durch eince aw Durchtritt der Drehachse angeordne-
te Dichtung luiftdicht abgeschlossen ist.

Nach dem k-=2nngzeichnenden Teil des Anspruchs 2 gecht der
Einfiilltrichter in an sich bekannter Weise mit einer Ver-
cngung in den am Querschnitt grdferen Zufithrungsschaft lber.

Hach dem kennzeichnenden Teil des Anspruchs 3, der den
friheren Angspriichen 4 bezw. 5 entspricht, weist der vom Aus-
wurfgehduse in an sich bekannter Weise ausgehende Auswurf-
kanal einen gleichbleibenden Querschnitt auf.
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Die Patentabteilung III1 des Deutschen Patentamts hat
durch BeschluB vom 17. Januar 1962 im Hinblick auf verschie-
dene Vorverdffentlichungen die Patentfihigkeit des Anspruchs
verneint. Die Schutzféhigkeit der Anspriiche 2 und 3 wurde mi
der Begrimdung verneint, daB deren kennzeichnende Merkmale
an sich bekannt secien, wie auch die Anmelderin zugegeben ha-
be, so daB sic¢c keine selbstindige Bedeutung hétten.
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Gegen diesen BeschluBl hat die Anmelderin Beschwerde er-
hoben. '

Nachdem iiber das Vermdgen der Einsprechenden, der Firma
obert FEEP KG, das Konkursverfahren erdffnct worden war,
hat der Konkursverwalter die Einspruchsrcchte dieser Firma
aus der Konkursmasse fiir den perstnlich haftenden Gesell-
schafter und Gemeinschuldner Robert FEJJD frecigegeben. Die-
ser ist darauf in das Einspruchsverfahren eingetreten und
hat Zurilickweisung der Beschwerde beantragt.
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Durch Zwischenbescheid des Berichterstatters vom 16.0k-
tober 1963 vwurde die Anmelderin auf die gegen die Patentfahig-
keit des Hauptanspruchs bestchenden Bedenken hingewiesen. Die
Anmelderin hat darauf mit dem am 2. November 1963 beim Bundes-
patentgericht eingegangenen Schriftsatz vom 31. Oktober 1963
die Ans priiche 1 und 2 vom 19. September 1960 zu einem neuen
Anspruch 1 zusammengefaBlit. Der neue Anspruch 2 entspricht
den friheren Anspriichen 4, 5 und 3.

Durch Beschluf vom 6. November 1963 hat das Bundespatent-
gericht die Beschwerde der Anmelderin zuriickgewiesen mit der
Begriindung, dafl der Anspruch 1 mangels Erfindungshohe nicht
gewdhrbar sei; nach Wegfall des Hauptanspruchs kdnne auch
der Anspruch 2 nicht gewdhrt werden, weil er ein bei derarti-
gen Maschinen iibliches Merkmal zum Gegenstand habe.

Gegen diesen BeschluB hat die Anmelderin form- und
fristgerecht Rechtsbeschwerde eingelegt und beantragt, den
angefochtenen Beschlufl aufzuheben und die Sache zur anderwei-
ten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht
zuriickzuverweisen, sowie miindliche Verhandlung zur Entschei-~
dung iliber die Rechtsbeschwerde anzuordnen.

Die Einsprechende hat Zuriickweisung der Rechtsbeschwer-
dc beantragt.

Die im angefochtenen BeschluBl nicht zugelassene Rechts-
beschwerde ist gem#B § 41 p Abs.3 Nr.5 PatG statthaft, weil
zu ihrer Begriindung geltend gemacht wird, der angefochtene
BeschlufBl sei hinsichtlich des Patentanspruchs 2 '"nicht mit
Griinden versehen". ‘
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II. Dic Anmelderin riigt, das Bundespatentgericht habe
sich mit der Patentfihigkeit des Gegenstandes des auf den
finspruch 1 zurlickbezogenen Patentanspruchs 2 nicht auseinan-
dergesetzt, sondern lediglich behauptet, dieser Anspruch
habe cin: . bel derartigen Maschinen iibliches Merkmal zum
Gegenstand. Diesc allgemeine Formulierung stelle jedoch
keine Begriindung im Sinne des Patentgesetzes dar. Die glei-
chen Anforderungen, die das Bundespatentgericht gemidB der
Entscheidung des 11. Senats vom 23. Januar 1962 (BPatGerEk 1,
76) an die Begriindungspflicht seitens der Priifungsstellen
und Patentabteilungen des Deutschen Patentamts stelle, miis—
se es auch gegen sich selbst gelten lassen. Das Merkmal des
anspruchs 2, dafl der Auswurfskanal einen gleichbleibenden
Querschnitt aufweise, sei nicht als bekannt ausgewiesen.

Im iibrigen aber hdtte das Bundespatentgericht dazu Stellung
nehmen miissen, ob eine schutzfdhige "Kombination" der zu-
letzt vorgelegten Anspriiche 1 und 2 vorliege.

II1. Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin kann sachlich
keinen Erfolg haben.

1. In der Entscheidung des frilheren I. Zivilsenats
dcs Bundesgerichtshofes vom 21. Dezember 1962 (I ZR 27/62,
BGHZ 39, 333 ff) sind im wesentlichen die Voraussetzungen
dargelegt, unter welchen eine Entscheidung als "nicht mit
Griinden versehen" im Sinne des § 41 p Abs.3 Nr.5 PatG an-
zusehen ist. Nach den in dieser Entscheidung entwickelten
Rechtsgrundsiitzen, die sich der beschlieflende Senat in
stiindiger Rechtsprechung zu eigen gemacht hat, ist der an-
gefochtene Beschlufl auch insoweit, als er den Anspruch 2
betrifft, mit Griinden versehen. Demgegeniiber kann sich die
Rechtsbeschwerde nicht mit Erfolg auf die Entscheidung des



11. Senats des Bundespatentgerichts in BPatGerE 1, 76 be-
rufen, die sich fiir einen andercn Sachverhalt mit den An-
forderungen befaft, die nach § %4 Abs.l PatG hinsichtlich
der Begriindung an die Beschliisse der Priifungsstellen und
der Patentabteilungen zu stellen sind.

2. Der beschlieBende Senat hat bereits in dem Beschlufl
vom 16. Juli 1964 (Ia ZB 214/63) ausgesprochen, daB eine
Entscheidung hinsichtlich der Unteranspriiche sogar dann als
mit Grinden versehen zu gelten hat, wenn diese Unteranspri-
che in der Begriindung nicht ausdriicklich erwdhnt werden,
wenn sich aber aus der Begriindung insgesamt ergibt, daf sie
in Ubereinstimmung mit dem eigenen Vorbringen des Anmelders
als "echte" Unteranspriiche zu werten sind und daB sie daher
bei Verneinung der Patentfdhigkeit des Hauptanspruchs nicht
seclbstdndig schutzfihig sein kdnnen.

Im vorliegenden Fall kann von einem Ubergehen des An-
spruchs 2 8chon deshalb keine Rede sein, welil dieser An-
spruch in der Begriindung des angefochtenen Beschlusses aus-
driicklich beschieden worden ist. Auf Seite 6 des angefoch-
tenen Beschlusses heiffit es, daB nach Wegfall des Hauptan-
spruchs der Anspruch 2 ebenfalls nicht gew#hrt werden konne,
wveil er ein bei derartigen Maschinen iibliches Merkmal zum
Gegenstand habe. Hierin liegt, wie der Einsprechende Robert
PG zutreffend ausgefiihrt hat, einmal die tatsédchliche
Feststellung des Bundespatentgerichts, daB es bei Zerklei-
nerungsmaschinen iiblich ist, einen Auswurfkanal zu verwen-
den, der einen gleichbleibenden Querschnitt aufweist, und
zum anderen die rechtliche Wiirdigung, daB die Verwendung
eines Auswurfskanals mit gleichbleibendem Querschnitt bei
einer den Merkmalen des Anspruches 1 entsprechenden Zer-
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kleinerungsmaschine weder neu noch technisch fortschrittlich
noch erfinderisch sein kann.

Das Bundespatentgericht hat damit deutlich zum Aus-
druck gebracht, dafl es den Anspruch 2 als einen "echten"
Anspruch ohne erfinderischen UberschuB ansieht. Dies ent-
spricht ganz der Stellungnahme, welche die Anmelderin so-
wohl vor dem Patentamt als auch vor dem Bundespatentgericht
eingenommen hat. Sie hat ndmlich in keinem Stadium des Ver-
fahrens irgendwie zum Ausdruck gebracht, daf sic den An-
spruch 2 (frithere Anspriiche 4, 5 und 3) als "unechten",
selbstindig schutzfihigen Unteranspruch gewertet zu wissen
viinsche und darum notfalls dessen selbstdndige Priifung
auf eigenen Erfindungsgehalt erwarte. Hierzu hdtte sie aber,
vienn sie wirklich dieser Auffassung gewesen widre, angesichts
der eindeutigen Stellungnahmen der Einsprechenden, der Pa-—
tentabteilung und des Bundespatentgerichts allen Anlafl ge-
habt.

Die Einsprechende Firma Robert FENJP KG hat sich be-
reits in ihrem Einspruch vom 8. August 1958 mit dem Merkmal
des Anspruchs 2 (damals noch Anspruch 5) befaBt und darauf
hingewiesen, daB Auswurfkandle mit gleichbleibendem Quer-
schnitt nicht nur bei Maschinen aller Art, sondern auch bei
Fleischzerkleinerungsmaschinen bekannt seien. Sie hat sich
hierfiir auf die am 24. Mirz 1955 bekanntgemachte Patentan-
meldung H 15 678 111/45 ¢ (HGINEP) bvezogen. Dem hat die
Anmelderin, die mit Schriftsatz vom 23. Dezember 1958
(S.3, B1.56/58 ErtA) die Anspriiche neu formuliert hat (An-
spriiche 1 bis 3), nicht widersprochen. Daraufhin hat die
Binsprechende mit Schriftsatz vom 13. Oktober 1959 (S. 3,
Bl.64 ErtA) ausdriicklich darauf hingewiesen, daB8 die Anmel-
derin dic Merkmale der Unteranspriiche 2 und 3 (damaliger
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Anspr uch 3 = neuer Anspruch 2) selbst als bekannt zugegeben
habe; diese Anspriiche konnten daher nach der identischen Vor-
vicgnahme des Anspruchs 1 die Erteilung eines Patents auf

die angegriffene Anmeldung nicht begriinden. Auch in der Ein-
gabe vom 19. September 1960, mit der die Anmelderin noch-—
mals eine Neufassung der drei Anspriiche vorlegte, hat sie in
keiner Vieigse auf einen selbstiindigen erfinderischen Gehalt
der Unteranspriiche hingewiesen (Bl. 69 bis 72 ErtA). Dement-
sprechend heiflt c¢s auch in dem Zwischenbescheid der Priifungs-
stelle vom 17. Mdrz 1961 auf S. 2 (Bl. 80 Ertd):

"Die kennzeichnenden Merkmale der Anspriiche 2
und 3 sind an sich bekannt, wie die Anmelderin
zuglibt, so daB sie selbstédndige Bedeutung nicht
haben."

Die Anmelderin konnte also nicht mehr im Zweifel dariiber
sein, daB auch die Priifungsstelle einen selbstéindigen Schutz
fir die Unteranspriiche verneinte. Trotzdem hat sie hiergegen
keine Eiﬁﬁendungen erhoben., Die Patentabteilung hat darauf-
hin den vorbezeichneten Satz wortlich in den das Patent
versagenden BeschluB vom 17. Januar 1962 aufgenommen (S. 4,
Bl. 102 Ertd).

Die Anmelderin hat sich auch in ihrer Beschwerdebegriin-
dung vom 17. August 1962 nur mit dem Gegenstand der Erfin-
dung befaflit, wie er in dem damaligen Anspruch 1 Ausdruck ge-
funden hatte. Fir die Unteranspriiche 2 und 3 hat sie wiederum
keinen selbsténdigen Schutz beansprucht, und zwar auch dann
nicht, als das Bundespatentgericht mit dem Zwischenbescheid
des Berichterstatters vom 16. Oktober 1963 eingehend die
Bedenken gegen den das Wesen der Erfindung kennzeichnenden
Hauptanspruch darlegte. Da die Anspriiche 2 und 3 in diesem
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Zwischenbescheid iiberhaupt nicht besonders erwdhnt wurden,
konnte dic Anmelderin nicht im Zweifel dariiber sein, daB

sie als echte Unteranspriiche ohne eigenen erfinderischen
Gehalt angeschen wiirden. Die Anmelderin hat anschliefend

mit Schriftsatz vom 31. Oktober 1963 (eingegangen am 2. No-
vember 1963) an Stelle der zuletzt vorgelegten Anspriiche 1
bis 3 neue Anspriiche 1 und 2 iiberreicht und betont, daB sich
sowvohl aus dem fritheren als auch aus dem jetzt giiltigen
Hauptanspruch ergebe, daB die Erfindung nicht, wie die Ein-
sprechende es darstelle, lediglich in der Anordnung einer
Dichtung am Wellendurchtritt, sondern in der Gesamtabdich-
tung der Maschine zwischen Ein- und Austrittscffnung zu

sehen sci. Zum Wesen dieser Erfindung gehdrte aber ersicht-
lich nicht der gleichbleibende Querschnitt des Auswurfkanals;
die Anmelderin hat dieses Merkmal vielmehr als eine mdgliche,
dem Ausfilhrungsbeispiel entsprechende, zweckmidBige Ausge-
staltung in den Unteranspruch 2 verwiesen.

Bei dicser Sachlage bedurfte es fiir eine Bescheidung
des Anspruchs 2 keiner weiteren Begriindung, als sie am
SchluB des angefochtenen Beschlusses in Ubereinstimmung mit
dem gesamten bisherigen Vorbringen der Parteien sowie mit
dem Beschlufl der Patentabteilung gegeben worden ist.

3. Die Richtigkeit dieser Begriindung ist fiir den Bun-
desgerichtshof im vorliegenden Rechtsbeschwerdeverfahren,
das nur das "Fehlen einer Begriindung" im Sinne des § 41 p
Abg.3 Nr.5 PatG zum Gegenstand het, nicht nachpriifbar,

a) Deshalb ist auch die Riige der Rechtsbeschwerde unbe-
achtlich, das Bundespatentgericht habe zu Unrecht festge-
stellt, daB der Auswurfkanal mit gleichbleibendem Querschnitt
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bekannt sei; in Wirklichkeit sei dieses Merkmal nicht als
bekannt ausgewiesen. Soweit die Rechtsbeschwerde hiermit
rigen will, das Patentgericht sei seiner Verpflichtung aus

£ 41 b Abs.l PatG, den Sachverhalt von Amts wegen zu erfor-
schen, nicht nachgekommen, kann auf diese Riige im vorliegen-
den Verfahren nicht eingegangen werden; denn sie gehort nicht,
wie der Senat in dem oben erwdhnten Beschlufl vom 16. Juli
1964 - Ia ZB 214/63% - ausgefiihrt hat, zu den schweren Ver-
fahrensverstoBen, die gem#@B der abschlieBenden Aufzidhlung
des § 41 p Abs.3 PatG allein die zulassungsfreie Rechtsbe-
schwerde zu erdffnen vermogen. Eine Beanstandung aus § 41 b
PatG hdtte die Anmelderin nur unter der Voraussetzung, daB
die Rechtsbeschwerde zugelassen worden widre, vorbringen kon-

nen.

b) Dies gilt auch fiir die weitere Riige der Rechtsbe-
schwerde, das Bundespatentgericht habe es unterlassen, von
Amts wegen zu priifen, ob nach dem Inhalt derx Anmeldungsuh—
terlagen die "Kombination'" der zuletzt vorgelegten Anspriiche
1 und 2 schutzfihig ist; das Bundespatentgericht hdtte von
Ants wegen priifen miissen, "ob in den Anmeldungsunterlagen
dem Stand der Technik gegeniiber in irgendeiner Weise eine
.patentféhige Erfindung offenbart worden ist". Auch diese Rii-
ge l#uft darauf hinaus, dafl das Bundespatentgericht es un-
terlassen hat, von Amts wegen den selbstdndigen erfinderi-
schen Gehalt des - die Merkmale des Anspruchs 1 einschlieBen-—
den - Anspruchs 2 zu priifen. Auch hierin konnte allenfalls
eine im vorliegenden Verfahren unzulédssige Verfahrensriige
nach § 41 b PatG liegen. Im iibrigen kann hierzu fiir Art und
Umfang der Begriindungspflicht auf die Ausfiihrungen oben
unter III 2 verwiescen werden.

e —a
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IV. Nach alledem war die Rechtsbeschwerde als unbegrin-

det zurickzuweisen.

Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage bedurfte es
nicht der von der Anmelderin beantragten miindlichen Verhand-

lung.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 41 y Abs.l
Satz 2 PatG.

Dr.Nastelski Bock  Spreng ClaBen Bundesrichter Schneider
ist erkrankt und daher
an der Unterzeichnung
verhindert.

Dr.Nastelski
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