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BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 18/71 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung @ @ @ &D.6-9

des Ziegeleibesitzers Carl RS, M-SEED,
Mi Strate @D 9/,

Anmelders und Rechtsbe-
schwerdefiihrers,

- Verfahrensbevollmdchtigte: Rechtsanwdlte Prof. Dr. Dr.
G und Prof. Dr. (D -

Verfahrensbeteiligte:

1. Firma Hans L{§JjJ, Ziegelbau und Maschinenfabrik GmbH,
N@-USS/DEED, FiGENE® Strase @,

2. V@ Keramikmaschinen Gl Leitbetrieb fiir den Grob-
keramikmaschinenbau, G, FEEstrate @,

Einsprechende und Rechtsbe-
schwerdegegnerinnen,

- Verfahrensbevollmdchtigter
der Verfahrensbeteiligten
zu 2: Rechtsanwalt Dr. GEED -



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat am 17. April 1973 durch den Vorsitzenden Richter

Triistedt und die Richter Ballhaus, Ochmann, Bendler und
HauBer

beschlossen:

1. Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschluB
des 12. Senats (technischen Beschwerde-
senats VII) des Bundespatentgerichts vom
1. April 1971, den Beteiligten zugestellt
am 11./12. Mai 1971, wird auf Kosten des
Anmelders zurlickgewiesen.

2. Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbe-~
schwerde wird auf 80 000.~ DM festgesetzt.

Griinde

I. Die vorliegende, am 4. Juli 1955 eingereichte

und am 4, Januar 1962 (DAS B G W) bekanntgemachte
Patentanmeldung betrifft eine "Vorrichtung zum Férdern

von Ziegelformlingen od. dgl.". Die bekanntgemachten
Patentanspriiche lauten:

"1, Vorrichtung zum Férdern von Ziegelform-
lingen od. dgl. auf dem Wege von der
Strangpresse zur Trockenanlage mittels
Hubgeriistes oder Elevators und Absetz-
wagens durch ein zwischen Hubgeriist oder
Elevator und Absetzwagen eingeschaltetes
feststehendes, mit Auflagen fiir Formiings-
stof8e versehenes Geriist und ein auf dem
feststehenden Gerilist hin- und her- sowie
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auf und ab bewegliches, ebenfalls mit
Auflagen fiir FormlingsstbiBe versehenes
Geriust, dadurch gekennzeichnet, daB Jjede
der Formlin sauf%agen des feststehenden
Geriistes (1) fir die Aufnahme mehrerer
FormlingsstdBe ausgeriistet ist.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Mittel (4, 5) fir
eine vertikale und eine horizontale Beweg-
lichkeit des einen Geriistes (2) derart ge-
steuert sind, daB das bewegliche Geriist
(2) die FormlingsstéBe aus dem Hubgeriist
oder Elevator (6) heraushebt und in das
feststehende Geriist (1) absetzt und gleich-
zeitig im feststehenden Geriist (1) die
dort abgesetzten Formlingsstdfe weiter-
rickt."

Gegen die Erteilung des nachgesuchten Patents haben
die Verfahrensbeteiligten Einspruch erhoben und den Ein-
spruch u. a. auf das frither - am 3. September 1954 - an-
gemeldete, nicht vorveroffentlichte Patent @ WD @D der
Einsprechenden zu 2) gestlitzt. Dieses Patent ist im Jahre
1960 mit folgenden Patentanspriichen erteilt worden:

"1, Vorrichtung zum selbsttdtigen Be-~ und
Entladen von mehrschichtigen Etagenwagen
aus oder in einen Senkrechtforderer od.
dgl. mittels eines auf einem stationiren
Gerlist verfanrbaren Héngegeriistes mit
heb- und senkbaren, freitragenden Aufla-
gern fir die keramischen Formlinge, ge-
kennzeichnet durch die Anordnung des Hange-

eruistes (b) zwischen dem Senkrechtférderer
%i) und dem Etagenwagen (j) und von einer
oder mehreren Reihen fester Auflagen (a')
auf dem Geriist (a), wobei die Auflager (c)
des Hingegeriistes (b) insgesamt flir sich
heb- und senkbar sind.

JLaw — Gesetze und Urteile

Kostenlos mobile A

Uber 200 Gesetze
Uber 100.000 Urteile

Available on the
D App Store

JLaw — fiir Android JLaw — fiir iOS !

p———

L yonY Somury

3,

SS[19)1) Iop

ZMYPsas HYIN JJ B8 §§ YorU JurqUa)R(] S[e puls Sunjuwre


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

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch ge-
kennzeichnet, daB8 das Férdergerdt (i) mit
Elementen ausgeriistet ist, die in Verbin-
dung mit dem Absetzwagen (j) die Steuerung
bzw. die Arbeitsbewegung des Hingegeriistes
(b) auslésen.™

Der Patentanspruch 1 dieses Patents ist in einem voraus-
gegangenen Nichtigkeitsverfahren durch Urteil des Senats
vom 4, Mai 1965 - Ja ZR 221/63 - dahin klargestellt wor-
den, daB8 das Wort "Etagenwagen" jeweils durch das Wort
"Absetzwagen" ersetzt worden ist.

Durch BeschluB3 vom 21. April 1967 hat die Patent-
abteilung V des Deutschen Patentamts das nachgesuchte
Patent wegen des friiher angemeldeten Patents @ WD @P
versagt.

Gegen diesen Beschlufl hat der Anmelder Beschwerde
erhoben. Er hat unter Hinweis auf die Seiten 23 bis 27
des Urteils des Senats vom 25. November 1965 - im Revi-
sionsverfahren Ia ZR 222/63 mit dem Klagepatent
SW B - scltend gemacht, der Gegenstand der Anmel-
dung stimme nicht vdllig mit dem des &lteren Patents
® WD @ iberein. Die Merkmale einer Unterkombination
des dlteren Patents, die den Gegenstand der Anmeldung
umfasse, seien erst nach dem Eingang der vorliegenden
Anmeldung, nédmlich erst im September 1957, offenbart
worden; eine solche Unterkombination stehe daher der
vorliegenden Anmeldung nicht als dlteres Recht entgegen.

Die Anmelderin hat beantragt, das nachgesuchte Pa-
tent mit den ausgelegten Unterlagen, hilfsweise, mit
folgendem einzigen Patentanspruch:

A0



"Vorrichtung zum F6rdern von Ziegelform-
lingen od. dgl. auf dem Weg zur Strang-
presse zur Trockenanlage mittels eines
Hubgeriistes oder Elevators und eines Ab-
setzwagens durch ein zwischen Hubgeriist
oder Elevator und Absetzwagen eingeschal-
tetes feststehendes mit Auflagen zur Auf-
nahme mehrerer FormlingssttBe versehenes
Geriist und ein auf dem feststehenden Geriist
hin- und her- sowie auf und ab bewegliches,
ebenfalls mit Auflagen zur Aufnahme mehre-
rer FormlingsstoBe versehenes Geriist, dessen
Beweglichkeit derart gesteuert ist, dafB es
FormlingsstoBe aus dem Hubgeriist oder Ele-
vator heraushebt und auf das feststehende
Gerist absetzt und gleichzeitig im fest-
stehenden Geriist die dort abgesetzten Form-
lingsstdBe weiterriickt, dadurch gekennzeich-
ret, daB3 das bewegliche Geruist ) SO ge-
steuert ist, daB es alle aus dem Hubgeriist
oder Elevator (6) herausgehobenen Formlings-
stoBe auf das feststehende Geriist (1) ab-
setzt, und die FormlingsstbBe von dem Ab-
setzwagen (7) aus dem feststehenden Geriist
(1) aufgenommen werden."

sowie mit einer diesem Patentanspruch noch anzupassen-

den Beschreibung und der ausgelegten Beschreibung zu er-
teilen.

Die Einsprechende zu 2) hat beantragt, die Beschwer-
de zuriickzuweisen.

Sie hat die Auffassung vertreten, das nachgesuchte
Patent stimme im Sinne des § 4 Abs. 2 PatG mit ihrem
dlteren Patent @& @ @ iberein. Durch den neu gefaB-
ten Patentanspruch, der Gegenstand des Hilfsantrags sei,
werde das Patentbegehren unzulédssig geédndert.

Durch BeschluB vom 1. April 1971 hat das Bundespa-
tentgericht die Beschwerde des Anmelders zurlickgewiesen.




Gegen diesen Beschlufl richtet sich die - im ange-
fochtenen BeschluB nicht zugelassene - Rechtsbeschwerde
des Anmelders.

II. Die auf § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG gestlitzte
Rechtsbeschwerde macht geltend: Eine Unterkombination
des Patents @ @D M, die den Gegenstand der vorlie-
genden Anmeldung umfasse, weise, wie der Anmelder im
Beschwerdeverfahren vorgetragen habe, folgende Merkmale
auf:

1. Das Hingegeriist weist freitragende Auflager auf
und

2. das feste Geriist ist mit einer oder mehreren Rei-
hen fester Auflagen versehen.

Der Anmelder habe im einzelnen dargelegt, daB8 diese Merk-
mele nicht in den urspriinglichen Unterlagen des Patents
S W @B cnthalten gewesen seien, sondern erst mit der
Eingabe der Patentinhaberin vom 2. September 1957 offen-
bart worden seien.

Auf dieses Vorbringen, mit dem der Anmelder gel-
tend gemacht habe, der in Rede stehenden Unterkombina-
tion komme ein nach dem Anmeldetage der vorliegenden
Anmeldung liegender Zeitrang zu, sei das Bundespatent-
gericht Uberhaupt nicht eingegangen. Der vom Bundespa-
tentgericht dafiir angefiihrte Grund, filir eine Priifung
des Zeitpunkts der Offenbarung der Merkmale der Unter-
kombination sei kein Raum, weil das Patent D @D @P in
der erteilten Form hinzunehmen sei, sel "der Vernunft
nicht zugédnglich" und konne daher nicht als Begriindung
i, S. des § 41 Abs. 2, § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG angese-
hen werden.



I1I. Die Rechtsbeschwerde ist, obwohl sie im ange-~
fochtenen Beschlufl nicht zugelassen worden ist, nach
§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG zuldssig, weil mit ihr geltend
gemacht wird, der angefochtene BeschluB sei nicht mit
Griinden versehen. Flr diese Riige reicht es aus, daf gel-
tend gemacht wird, in dem angefochtenen BeschluBl sei ein
selbstdndiges Verteidigungsmittel - hier der behauptete
Zeitvorrang des Anmelders gegeniiber dem Patent U @ -
nicht oder nicht ausreichend beschieden (BGHZ 39, 333,
337 - Warmpressen). Die Rechtsbeschwerde sieht in den
Ausfiilhrungen des angefochtenen Beschlusses zu dieser
Frage nur eine "zusammenhanglose, sich auf andere Sach-
verhalte beziehende Bemerkung'.

IV. Die Rechtsbeschwerde ist Jjedoch sachlich nicht
begriindet, welil der geriligte Begriindungsmangel nicht vor-
liegt.

1. Das Beschwerdegericht hat ausgefiihrt: Unter den
Beteiligten bestehe Ubereinstimmung dariiber, daB der
Gegenstand der vorliegenden Anmeldung voll vom Schutzbe-
reich des Patents @ @l @ unfast werde. Tatsichlich
sei Identitdt im Sinne des § 4 Abs. 2 PatG sowohl hin-
sichtlich der Aufgabe als auch hinsichtlich der Losungs-
mittel gegeben. Der Fachmann entnehme der Beschreibung
(Spalte 2, insbesondere Zeile 45) und dem Patentan-
spruch 1 des Patents & WD @@ ohne erfinderisches Zutun,
daB8 es bei dem Gegenstand dieses Patents in erster Linie
um die Speicherung von Formlingsschichten auf einem
festen Gerist, also ebenso wie beim Anmeldungsgegenstand
um die Schaffung eines Pufferbetriebes gehe, der es er-
mégliche, dafli der Senkrechtférderer ohne wesentliche
Pausen arbeite und daB die Leistung der Presse unab-




héngig und ungestdrt vom Absetzwagenbetrieb voll ausge-
lastet werden kénne. Auch hinsichtlich der L&sungsmit-
tel bestehe insofern Identitht, als sowohl beim Gegen-
stand des Patents @ @ WD als auch beim Anmeldungsge-
genstand das feststehende Geriist mit Formlingsauflagen
fiir die Aufnahme mehrerer FormlingssttBe ausgeriistet
sein solle. Das Beschwerdegericht hat abschlieBend be-
merkt, es schlieBe sich insoweit der im Urteil des Bun-
desgerichtshofs vom 5. Dezember 1968 - im (zweiten)
Revisionsverfahren X ZR 55/66 - vertretenen Auffassung
an., In diesem Urteil hat der Senat den Standpunkt des
Oberlandesgerichts gebilligt, das Patent @9 WD @ gec-
wdhre Schutz fiir eine Unterkombination, welche sich -
nach Wegfall des Merkmals "selbsttdtiges Be- und Entla-
den des Absetzwagens mittels des Héngegeriistes - aus dem
verbleibenden Teil des Oberbegriffs und dem Kennzeichen
des Patentanspruchs 1 ergebe (Urteil S. 9), und die dort
beanstandete Ausfiihrungsform, die dem Gegenstand der vor-
liegenden Anmeldung entspricht, mache von den Merkmalen
dieser Unterkombination teils in identischer und teils
in dquivalenter Weise Gebrauch.

2. Diese Ausfiihrungen des Beschwerdegerichts, die
im Einklang mit dem in dem vorausgegangenen Verletzungs-
streit zwischen dem Anmelder und er Einsprechenden zu 1)
ergangenen Urteil des Senats stehen, ergeben, da8 das
Patent @ @D @ der Erteilung eines Patents auf die
vorliegende Anmeldung nach § 4 Abs. 2 PatG hindernd ent-
gegensteht, sofern dem Patent @ @l WP der Zeitrang
des in der Patentschrift angegebenen Anmeldetages zukommt.
Das hatte der Anmelder mit den von der Rechtsbeschwerde
angefiilhrten nidheren Darlegungen in Zweifel gezogen.



Das Beschwerdegericht hat hierzu ausgefiihrt: Im
vorliegenden Verfahren sei kein Raum fiir die Priifung,
wie das Patent @ @ @ entstanden sei; das rechts-
kraftig erteilte Patent sei vielmehr so hinzunehmen
und von Jjedermann zu achten, wie es erteilt worden sei.
Im Uibrigen sei nicht durch das Urteil vom 25. November
1965 - Ia ZR 222/63, sondern durch das Urteil des Bun-
desgerichtshofs vom 5. Dezember 1968 - X ZR 55/66 -
"abschlieBend festgestellt worden", dafl sich die Priori-
t4t des Patents @@ @ nicht verschiebe.

In dem vom Beschwerdegericht angefiihrten Urteil
vom 5. Dezember 1968 - X ZR 55/66 - hat der Senat auch
zu dem Vorbringen der dortigen Revision Stellung genom-
men, der Gedanke, die Formlinge zu speichern, sei unter
unzuldssiger Erweiterung in das Klagepatent erst aufge-
nommen worden, nachdem dieser Gedanke in den Anmeldungs-
unteriagen der vorliegenden Anmeldung offenbart worden
sei (Urteil S. 25). Der Senat hat hierzu auf seine Aus-
fiihrungen in dem ersten, im damaligen Verletzungsstreit
ergangenen Revisionsurteil vom 25. November 1965
- Ia ZR 222/63 ~ verwiesen und ausgefiihrt, daB er an
der in diesem Urteil (S. 14 bis 21) vertretenen Auf-
fassung, dem Patent SR @l @B komme der Zeitrang seines
Anmeldetages zu, festhalte. Diesen Zusammenhang hat das
Beschwerdegericht offenbar bei seiner Bemerkung im Auge
gehabt, der Bundesgerichtshof habe nicht schon im Ur-
teil vom 25. November 1965, sondern erst im Urteil vom
5. Dezember 1968 "abschlieBend" - und mithin zweimal -
zu der Frage der "Prioritdtsverschiebung" - ablehnend -
Stellung genommen.
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3. Die Ausfiihrungen des Beschwerdegerichts zur
Frage der "Prioritdtsverschiebung" lassen klar erken-
nen, daf das Beschwerdegericht den Einwand des Anmel-
ders, dem Patent & @ @ komme ein nach dem Anmelde-
tag der vorliegenden Anmeldung liegender Zeitrang zu,
fiir unbeachtlich gehalten hat. Es ist insoweit der Auf-
fassung gewesen, der im Verfahren zur Erteilung des Pa-
tents 8 @ @P festgestellte und in der Patentschrift
angegebene Anmeldetag dieses Patents habe den Zeitrang
dieses Patents fiir die im vorliegenden Anmeldeverfahren
vorzunehmende Prifung der Identitdt verbindlich in dem
Sinne festgelegt, dal der mit dem dort festgestellten
Annmeldetage verbundene Zeitrang im vorliegenden Verfah-
ren nicht in Zweifel gezogen werden konne. Der Grund, der
fiir die Entscheidung des Beschwerdegerichts liber den
Einwand des Anmelders, das Patent B @D @ sei nickt
als dlteres Recht im Sinne des § 4 Abs. 2 PatG anzuse-
hen, maBgebend gewesen ist, ist daher aus dem angefoch-
tenen BeschluB klar ersichtlich.

4, Darauf kommt es jedoch fiir die Beurteilung der
Frage, ob der angefochtene BeschluB i. S. des § 41 p
Abs. 3 Nr. 5 PatG "mit Griinden versehen ist", allein an.
Es kommt insoweit nicht darauf an, ob der angegebene
Grund durchgreift. Denn § 41 p Abs. 3 PatG dient aus-
schlieBlich der Sicherung des Begriindungszwangs ( 41 i
Abs. 2 PatG), nicht jedoch der Sicherung einer richtigen
Rechtsprechung (Klauer/Mohring, Patentrechtskommentar
3. Aufl., Rdn. 14 zu § 41 p PatG). Ein Begriindungsmangel
i. S. des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG liegt deshalb nicht
vor, wenn die angegebenen Grinde nur sachlich unvolilstédn-
dig, unzureichend, unrichtig oder sonst rechtsfehlerhaft
sind; es genligt, wenn erkennbar ist, welcher Grund - mag

fii?



- 11 -

er tatsédchlich vorgelegen haben oder nicht, mag er
rechtsfehlerhaft beurteilt worden sein oder nicht -
fiir die Entscheidung maBgebend gewesen ist (BGHZ 39,
333, 338 - Warmpressen). Darum handelt es sich hier.
Der Grund, der das Beschwerdegericht veranlaft hat, von
einer Priifung des Zeitrangs des Patents & @ @ abzu-
sehen, mag die unterlassene Priifung sachlich nicht
rechtfertigen. Das Beschwerdegericht hat diesen Grund
jedoch in der Entscheidung genannt und es ist nicht er-
sichtlich, was das Beschwerdegericht von seinem Stand-
punkt aus noch mehr zur Begriindung der getroffenen Ent-
scheidung hdtte sagen sollen. Ein Begriindungsmangel

i. S. des § 41 p Abs. 3 'liegt deshalb nicht vor, auch
wenn der Standpunkt des Beschwerdegerichts, wie die
Rechtsbeschwerde meint, vdllig abwegig ist.

Die Rechtsbeschwerde beruft sich auch zu Unrecht
auf die Rechtsprechung des Senats, nach der einem Feh-
len der Begrindung der Fall gleichzusetzen ist, daB zwar
Grinde vorhanden sind, diese Jjedoch ganz unverstédndlich
und verworren sind. Auch diese Rechtsprechung betrifft
nicht Fehler in der Rechtsanwendung, sondern Miangel in
der Begriindung der Entscheidung; sie bezieht sich daher
nur auf solche Falle, in denen die Begriindung so unklar
ist, daB sie nicht mehr erkennen 1#8t, welche Uberie-
gungen fiir die Entscheidung maBgebend waren (BGHZ 39,
333, 337 - Warmpressen; BGH GRUR 1967, 548, 552 - Schweif3-
elektrode II). Die Uberlegungen des Beschwerdegerichts
sind jedoch aus dem angefochtenen Beschluf ersichtlich.

Da hiernach die vom Beschwerdegericht gegebene
Hauptbegriindung den im Rahmen des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG
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zu stellenden Anforderungen geniigt, bedarf es keines
Eingehens auf die Frage, ob in dem Hinweis des Beschwer-
degerichts auf die Urteile des Senats vom 25. November
1965 - Ja ZR 222/63 - und vom 5. Dezember 41968 -

X ZR 55/66 -~ eine Hilfsbegriindung zu sehen ist und ob
ihm in einem solchen Falle in diesem Zusammenhang gege-~
benenfalls Bedeutung zukommen kdnnte.

5. Die Erteilung eines Patents gemdB3 dem Hilfsan-
trag des Anmelders hat das Berufungsgericht in erster
Linie mit der Begriindung abgelehnt, der dem Hilfsantrag
zugrunde liegende Pétentanspruch enthalte eine unzuléds-
sige Erweiterung. Das Merkmal, daB die FormlingsstoBe
von dem Absetzwagen (7) aus dem feststehenden Geriist (1)
aufgenommen werden, sei in dem bekanntgemachten Schutz-
begehren nicht enthalten gewesen,

Insoweit hat auch die Rechtsbeschwerde nicht das
Fehlen einer Begriindung geriigt.

V. Die Rechtsbeschwerde muBSte hiermach mit der
Kostenfolge des § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG zurlickgewie-
sen werden,

Vi. Fir die vom Anmelder beantragte Aussetzung des
Rechtsbeschwerdeverfahrens ist kein Raum, weil auf die
Rechtsbeschwerde nur dariiber zu entscheiden ist ob der
angefochtene BescnluB im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG
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mit Griinden versehen ist. Der Ausgang des Verfahrens
auf Nichtigerklirung des Patents (D@l @D ist fir diese
Entscheidung nicht vorgreiflich (§ 148 ZPO).

Triistedt Ballhaus Ochmann

Bendler HHuBer
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