Nachschlagewerk: ja

Amtliche Sammlung: ja

Dosier-und Mischanlage fiir Baustoffe

In cinem Nichtigkeitsverfahren, in dem der Patentinhaber
geinen Anspruch in formell zul#éissiger Weise einschrinkt
und sodann der Nichtigkeitskliger seine weitergehende
Klage zuriicknimmt, kann eine materielle Entscheidung iiber
die Patentfithigkeit des verbleibenden Anspruchs nicht
mehr ergehen (Bestitigung von BGH in GRUR 1962, 294,

296 - Hafendrehkran).
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Verkiindet

am 14.Januar 1964
Oechsler, Just.Angest.
als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

Im Namen des Volkes

In der Patentnichtigkeitssache

des Herrn Matthius BoQllD. VG, @l strate @,
Beklagton und Berufungskligers,

- vertreten durch: Patentanwalt Dipl.-Phys. Gl D
GEEES, GRS e - ’

gegen
Herrn Heinz g, Oberingenieur, Ba@-Ba@P, Im Ei@D-
D 8

Kldger und Berufungsbeklagten,

- vertreten durch: Patentanwalt Dipl.-Ing. -——,
G, G -

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die miindli-
che Verhandlung vom 14. Januar 1964 unter Mitwirkung des
Senatsprisidenten Dr.Nastelski und der Bundesrichter
Dr.Spreng, Dr.Lbscher, Dr.Spengler und ClagBen

fiir Recht erkannt:

Auf die Berufung des Beklagten wird die Entschei-
dung des 2. Nichtigkeitosenats des Deutschen Pa-
tentamts vom 21. Mdrz 1961 teilweise abgeiindert.
Das Patent 1 012 240 wird dadurch teilweise fiir
nichtig erkliirt, daB die Anspriiche 1 und 2 folgen-
dc Fassung erhalten und Anspruch 3 gestrichen wird:



1.

2.

Matthias Prinz

Rechtsanwalt

- la ~

Mechanische Dosier- und Mischanlage fiir Bau-
stoffe mit scktorenftrmiger Anordnung dec Bin-
demittelsilos und der auf den Erdboden geschiit-
teten mehr als zwei Zuschlagstoffe um ein ver-
senktos AbmeBSgerit herum, unter das der Auf-
zugskiibel des den Vorratsbehédltern vorzugsweise
gegenilberliegenden hochgestellton Mischers
fahrbar ist, dadurch gekennzeichnet, dafl das
AbmeBgerit ein an sich bekanntes zentral ange-
ordnetes Viegegerit (2) mit Einschiittbehdl-

ter (3) iust und durch AbschluBwiinde (4) mit
Ausloufoffnungen (6) von den Sektoren der Zu-
schlagotoffe abgetrennt ist.

Mochanische Dosier- und Mischanlage fiir Bau-
stoffe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daf ein tiber dem Einschiittbehiilter der Waage
angeordneter Rost zum Absieben grofierer Brocken
und Fremdkérper zugleich als Bedienungsplatt-
form fiir die Anlage ausgebildet ist."

Die Kosten des Verfahrens werden gegeneinander aufge-

hoben,
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Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber des mit Wirkung vom 28.Miirz
1954 erteilten DBP 1 012 240, das folgende Patentanspriiche
hat:

1. Mechanische Dosier- und Mischanlage fiir Bau-
stoffe mit sektorenformiger Anordnung des
Bindemittelsilos und der auf den Erdboden
geschilitteten Zuschlagstoffe um ein versenktes
AbmeBgerit herum, unter das der Aufzugkiibel
des den Vorratsbehiiltern vorzugsweise gegen-
iiberliegenden hochgestellten Mischers fahrbar
ist, dadurch gekennzeichnet, dafl das als
Waage (2) mit Einschiittbehilter (3) ausgebil-
deto AbmeBgerit durch AbschluBwinde (4) mit
Auslaufoffnungen (6) von den Sektoren der
Zuschlagstoffe abgetrennt ist.

2. Mechanische Docier- und Mischanlage fiir Baustof-
fe nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dai
iiber dem Einsachiittbehiilter (%) ein Rost (15) als
Bedienungsplattform und zur Absiebung griéBerer
Brocken und Fremdkérper angeordnet igt.

3. Mechanische Dosier~ und Mischanlage fiir Bau-
stoffe nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daB dic Abfiillleitung (8) des Binde-
mittelsilos (7) in den Einschitttbehdlter (3)
der Wagge (2) miindet.

Der KlHgoer hat gegen dieses Patent die Nichtigkeits-
klage unter Bezugnahme auf Prospekte, Patentschriften und
nffenkundige Vorbenutzungen erhoben. Der Beklagte hat der
Xlage widersprochen, Durch kntscheidung des 2. Nichtig-
keitsnenats deca Deutschen Patentamts, verkiindet am
21 . Mirz 1961, ist dan Streitpatent fur nichtig erklirt
vorden. Gegen diese Entscheidung, welche am 14.Juli 1961
zugeutellt worden ist, richtet sich dies am 24.August 1961,
also gemiil § 11 Abs.4 des 6. Uberleitungsgesetzes recht-
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zeitig eingegangene Berufung des Beklagten, der zuletzt
beantragt hat, die angefochtene Enischeidung aufzuhcben
und das Streitpatent mit den aus dem Tenor des vorliegen-
den Urteils ersichtlichen Anspriichen aufrechtzuerhalten.

Der Kliager hat sich mit dieser Einschrinkung einver-
standen erklért und seine Nichtigkeitsklage insoweit, als
sic urspriinglich auch gegen ein Patent mit diesen einge-
schrinkten Anspriichen gerichtet war, zuriickgenommen.

Entscheidungsgrinde:

Auf Grund der in der Berufungsinstanz abgegebenen
Erkliirungen beider Parteien muBite die angefoachtene Ent-
scheidung des Nichtigkeitssenats teilweise abge#indert und
das Streitpatent mit den eirgeschrinkten Patentanspriichen 1
und 2 aufrechterhalten werdaen.

I. Der gerichtliche Sachverstdndige, Professor
Dr.Go@lllp, A@ED, hat in der miindlichen Verhandlung vor
denn Senat denselben Standpunkt wie die beiden Parteien
cingenommen, nidmlich daB die beiden neuen Patentanspriiche,
in deren Rahmen der Beklagte sein Schutzrecht zuletzt nur
noch verteidigt hat, cine echte Einschriinkung gegeniiber
den urgpriinglichen Patentanspriichen der Patentschrift dar-
stellen. Diese Auffassung ist zutreffend. Denn der Beklagte
hat aus seinem Schutzbegehren durch Aufnahme des Merkmals,
daB "nehr als zwei" Zuschlagstoffe auf den Erdboden ge-
ochiltttet sein miiften, alle Dosier- und Mischanlagen aus-
geschieden, bei dencn nur zwei Zuschlagstoffe (Kies und
Sand) neben dem Bindemittel zur Betonherstellung verwen-
det werden. Hierdurch unterscheidet sich das in den neuen
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Anspriichen verkdrperte Schutzrecht etwa gegeniiber folgen-
den kntgegenhaltungen aus dem Stande der Technik: US-Patent
2 344 228; Merkblatt 4 (Pig. 8) des XJP-Vierks; Vorbe-—
nutzunz B@; sowie (bestrittene) Vorbenutzung KE &
Ldhne.

tine weitere Abdnderung ist im Wortlaut des An-
spruchs 1 insofern vorgenommen worden, als die "gentrale
Anordnung" des VWiegegerdts ausdriicklich erwdhnt wird. Ob
darin cine weitere Kinaschriinkung oder nur die Klarstel-
lung ciner Eigenschaft zu erblicken ist, die sich mehr
oder weniger zwangsléufig aus der sektorenformigen Anord-
nung aller Zuschlagstoffe ergibt, braucht nicht entschie-
den zu werden. Auf keinen PFall hat der Beklagte durch Auf-
nakne dieses Merkmals eine EBrweiterung des Schutzgegen-
standes, oder gar eine Vescnsinderung vorgenommen.

Endlich stellt die Neuformulierung des Anspruchs 2
eine erlaubte Klarstellung dar, welche auf die Uberlegung
zuriickgeht, dafl die Anbringung des bekannten Rostes, der
zur Absiebung dient, erat dadurch den Charakter einer
platten Selbstverstéindlichkeit verliert, daB diescr Rost
zugleich als Bedienungsplattform, d.h. als Standort fir
den einen Bedicnungsmann, ausgehildet ist.

Hiernach hat der Beklagte durch seine gegeniiber der
Nichtigkeitsklage abgegebene Erklirung, daB er nur noch
cinen beschriinkten Inhalt seines Patents verteidigen wolle,
den ProzeBatoff in zulissiger Weise (vgl. BGHZ 21, 8)
auf die engerc Anspruchsfassung beschrinkt, ohne daf es
dazu erforderlich gewesen wiire, vorher das in § 36a PatG
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vorgeschene formliche Beschrankungsverfahren durchzufith-
ren. Die dem Senat nach der erwihnten Rechtsprechung ob-
liegende Priifung, ob und inwvieweit eine statthafte Be-
aschriinkung und nicht vielmehr eine Verdnderung oder Erwei-
terung des Patentinhalts vorliegt, fiihrt, wie oben darge-
legt, zu der Feststellung, daB die Grenzen einer erlaubten
Beschriinkung nicht diberschritten worden sind.

II. Es stellt sich jedoch weiterhin die Trage, ob
der 3Senat durch die Kinschriénkung des Patentinhalts in
Verbindung mit der vom Nichtigkeitskliger ausgesprochenen
Zuriicknahme seines weitergehenden Klagbegehrens der Auf-
gabe enthoben worden ist, den verbleibenden Restanspruch
auf seine Patentwiirdigkeit, also insbesondere auf Neuheit,
Fortschrittlichkeit und Erfindungshéhe, nachzupriifen.

Zu dieser Rechtsfrage liegt bereits cine kEntschei-
dung des I. Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 1. De-
zember 1961 vor {(GRUR 1962, 294, 296 -~ "Hafendrehkran",
zustimmend: Dieterle Mitt. 1961, 35), nach der in der
Tat dic weitere Prifung und Entscheidung iiber eine Nich-
tigkeitsklage unter der Voraussetzung, da8 beide Parteien
den ProzeBstoff mit fiir das Berufungsgericht bindender
wirkung - niimlich der Beklagte dadurch, daB er das Streit-
patent nur noch in beschrénktem Umfang verteidigt, und
der Kliiger dadurch, daB er seine Nichtigkeitsklage in
diesen Unfang nicht mehr weiter verfolgt, - beschriéinkt
haben, auf die formello Frage zu beschriinken ist, ob die
zulctzt verteidigte Anspruchsfassung eine guliissige An-
derung darstellt. - Der erkcnnende Senat schliefit sich
diccer Rechtsauffassung an, dic auch im 3chrifttum fast
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einheitlich vertreten wird (vgl. Dersin GRUR 1955, 318;
Mediger Mitt. 1958, 162/64; Harraeus GRUR 1962, 61;
Benkard Anm. 13 zu § 36a Pat@G; Busse 2.Aufl. Anm. 3 zu

§ 36a PatG; Lindenmaier Anm. 3 zu § 36a PatG; Reimer, Pa-
tentgesetz, Anm. 2 zu § 36a; 5.833; a.A. nur Klotzer
Mitt. 1955, 137).

Der gegenteilige Standpunkt ist allerdings friiher
in einer Entscheidung des 4. Beschwerdesenats des Deut-
schen Patentamts vom 28. November 1957 (Mitt. 1958, 35)
vertreten worden. Dieser Entscheidung lag indessen inso-
fern ein- andersartiger Sachverhalt gugrunde, als der da- -
malo- beteiligte Patentinhaber gleichzeitig mit der EBinlei-
tung des Beschrinkungsverfahrens den ausdriicklichen An-
brag gestellt hatte, die amisseitige Nachpriifung des auf
Grund des 1. Uberleitungsgesetzes, also ungepriift, erteil-
ten Patentey nerhziholen, Mit einer solchen Fallgestal-
tung hat es der crkennende Senat vorliegend nicht zu tun,
da der Beklagte keinen entsprechenden Antrag gestellt hat.
Infolgedessen obliegt dem Senat auch nicht die Entschei-
dung der Yesonderen, unter andersartigen Umstinden aufge-
tauchten Rechtsfrage, ob eine materielle Priifung auf Pa-
tentfihigkeit auf cigenen Wunusch Jes die Beschrénkung
hetreibenden Patentinhabers durchgefiihrt werden darf und
wzufl.

Gleichwohl muB vorliegend auf die vom 4. Beschwerde-
nenat uncingeschridnkt vertretene Rechtsansicht eingegangen
vierden, in Beschriinkungsverf{ahren des § 36a PatG miisse
dic Patentfihigkeit der verbleibenden Resterfindung kraft
Verveinung in § 36a Abs.3 auf & 28, der seinerseits wieder
auf die §§ 1, 2 und 4 Abs.2 verweise, nachgepriift werden.
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Diese Auslegung beriicksichtigt indesaen nicht hinréi—
chend, daB der maBgebliche Satz 2 des § 36a Abs.3 inmitten
der recinen Verfahrensvorschriftén der Abs#tze 2 bis 4
stcht und daB er nur die "sinngemiifie" Anwendung der Vor-
schriften der §§ 28, 29 und 33 Abs.l anordnet. Damit kann
nur gemeint sein, daB filr die in Absatz 5 Satz 1 erwihnten
Entacheidungen der Patentabteilung iliber Beschréinkungsan-
trige dieselben Verfahrensgrundsiitze wie fiir das Erteilungs-
verfahren gelten sollen, nicht hingegen, dafl das Vorliegen
oder Nichtvorliegen materieller Patenthindernisse im Sinne
der §8 1, 2, 4 untersucht werden solle. Wire dieses beab-
sichtigt gewesen, so hiitte es der Gesetzgeber ausdriicklich
in § 36a gesagt und nicht im Wege einer doppelten Verwei-
sung zum Auadruck gebracht. Denn nach dem System unseres
Patentgesetzes findet eine derartige Sachpriifung bisher
nie von Amts wegen, sondern jeweils nur auf den darauf ab-
zielenden Antrag einer Partei hin statt, sei es nun infol-
ge Einreichung einer Patentanmeldung (§§ 26, 28), sei es
infolge des Einspruchs eines Dritten (§ 32), oder infolge
Erhcbung einer NWichtigkcitsklage (8§ 13, 37). Es wiirde
cine Abweichung von diesem System des Gesetzes darstellen,
venn nunnchr ein auf blofle Beschriénkung des Patents ab-
ziolender Antrag des Patentinhabers aus § 36a Veranlassung
zu einer (abermaligen) Priifung der Patentvoraussetzungen
geben sollte. Insoveit unterscheidet sich der Beschriénkungs-
antrag des § 36a nicht von einem Teil-Verzicht nach § 12
Abs.l PatG, fiir den es unstreitig ist, da8 er vom Patent-~
amt ohne materieclle Priifung des Rest-Schutzrechts entgegen-
genomnen werden mufl.



Es kommt hinzu, daf der Gesetzgeber bei der tinfithrung
dec { 36a bezweckt hat, dem Patentinhaber mehr Spielraum
hinsichtlich des Umfangs der Beschriénkungsmglichkeit zu
gewithren, als ihm bisher in Gestalt des Teil-Verzichts,
der nur das Fallenlassen einzelner Anspriiche gestattete,
gegoben war (vgl. Amtl. Begriindung zum 5. Uberleitungs-
gesetz, abgedruckt in GRUR 1953, 349). Das ausgesprochene
Ziel der Neuerung, einen Anreiz 2zu freiwilligen Selbst-
beschriinkungen zu schaffen und dadurch der Anstrengung
zahlreicher Nichtigkeitsklagen vorzubeugen, wiirde aber
geradezu vereitelt, wenn sich jeder Antragsteller der
Gefahr ausgesetzt sithe, durch seinen Beschrénkungsantrag
Antshinveise auf die mangelnde Schutzwiirdigkeit seines
Patents heraufzubeschwiren. - Zudem wire die regelwidrige
Einschaltung einer derartigen Amtspriifung auch nur von ge-
ringen Wert fiir die Allgemeinheit. Denn ihr krgebnis konn-
te mit 3icherheit nicht zu einer vollstiindigen Loschung
des Patentes fihren, sondern es kime -~ selbst nach der
Auffassung des 4. Beschwerdesenats - allenfalls eine Ab-
lechnung des Beschriinkungsantrages in Betracht. Ferner
konnte der Antragsteller sogar diese Ablehnung noch durch
einc Zuriicknahne seines Beschrinkungsantrages verhiiten.

NHach alleden ist an der Rechtsprechung des Ersten Zi-
vilsenats festzuhalten, da8 in einem Nichtigkeitsverfahren,
in den der Patentinhaber seinen Anspruch in formell zulidssi-
ger Veisc cinachriéinkt und eodann der Nichtigkeitsklédger
seine weitergehende Klage zuriicknimmt, eine materielle
Yntgcheidung iiber die 3chutzfihigkeit des verbleibenden
Anspruchs nicht mehr ergehen kann. Denn die Partcien haben
den bisherigen Streitstoff durch ihrec einverstiéindlichen Er-
kliirungen derart eingeschridnkt, daB8 der nicht mehr in
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Streit stchende Restanspruch ausschliefllich der formellen
Priifung aus § 36a Abs.l, nicht hingegen der materiellen
Nachpriifung aus §§ 1, 2, 4 PatG unterliegt.

Ob die Befugnis zur Vernichtung des Restschutzrechtes
auf Grund allgemeiner rechtlicher Gesichtspunkte ausnahms-
veisc dann gegeben sein kann, wenn die mangelnde Patent-
fahigkeit des nach vorgenommencr Beschrinkung verblei-
benden Anspruchs schon auf Grund seines eigenen Inhalts
offen zutage liegt, braucht nicht untersucht zu werden,
da ein solcher Sachverhalt vorliegend nicht gegeben ist.

Entsprechend dem Ausgang des Verfahrens waren die
gerichtlichen und auBlergerichtlichen Kosten des gesamten
Jerfahrens gegeneinander aufzuheben (§§ 42 Abs.3; 40 Abs.2;
36 q PatG).

Dr.Nastelski Spreng Logscher Spengler ClaBen
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