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in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 24 07 986.5-14

der Firma UGN @ “GHEN GO ¢ @ & ¢ SN
HgA, GEE. Vereinigte Staaten von Amerika,

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdefiihrerin,

- Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. D -
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-—
hofs hat am 26. September 1978 durch den Vorsitzenden
Richter Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch,
Dr. Hesse und BrodeBer

beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen
den BeschluB des 8. Senats (technischen
Beschwerdesenats III) des Bundespatentge-~

richts vom 24. Juni 1977 wird zuriickgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde

wird auf

50.000,-- DM

festgesetzt.

Grinde:

II

Die am 16. Februar 1974 unter Inanspruchnahme der
Priorit#dt einer Voranmeldung vom 22. Februar 1973 in den
Vereinigten Staaten von Amerika eingereichte Patentan-
meldung betrifft ein Verfahren und eine Einrichtung zum
Formen von Metallbehdltern.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Das Patentamt hat die Anmeldung zuriickgewiesen.

Mit der Beschwerde hat die Anmelderin die Bekannt-
machung der Patentanmeldung beantragt, und zwar in erster
Linie mit zwei Verfahrens- und drei Vorrichtungsanspriichen.
Der Verfahrensanspruch 1 lautet:

"Verfahren zum im wesentlichen gleichzeitigen Aus-
bilden einer Verjilingungsschulter mit anschlieBen-
dem zylindrischen Hals verringerten Durchmessers an
dem einen und eines nach auBen vorstehenden Flansches
an dem anderen Ende eines im wesentlichen zylindri-
schen Behdltermantels, wobei auf die Behdltermantel-
achse ausgerichtete Formwerkzeuge verwendet und die
Werkzeuge und der Behdltermantel relativ zueinander
zundchst im Anndherungssinne bewegt werden, so
daB auf jedes zu formende bzw. geformte Ende axial
gerichtete Kriédfte ausgeiibt werden, worauf die Werk-
zeuge und der bearbeitete Behdlter relativ zueinan-
der im Trennungssinne bewegt werden und dabei der
Behdltermantel zundchst von einem Werkzeug geldst
wird, dadurch gekennzeichnet, daB der Behdlterman-
tel an dem Flanschende gegen axiale Bewegung gegeniiber
dem an diesem Ende befindlichen Werkzeug festgehalten
wird, wdhrend die Werkzeuge anfdnglich auseinander
bewegt werden und daB8 der Behdltermantel zwischen
seinen Enden von aufen erfaBft und gehalten wird,
wdhrend die Werkzeuge zur vollstdndigen LOsung
weiter auseinander bewegt werden."

Mit einem ersten Hilfsantrag hat die Anmelderin ebenfalls
zwel Verfahrens- und drei Vorrichtungsanspriiche verfolgt,
jedoch beziehen sich diese, ebenso wie diejenigen eines
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auf einen Verfahrens- und drei Vorrichtungsanspriiche
gerichteten zweiten Hilfsantrags, nur auf das nach der
eigentlichen Verformung einsetzende Arbeitsverfahren

zum Lo&sen des bearbeiteten Werkstlicks aus den Werkzeugen.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zuriick-

gewiesen.

Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde macht
die Anmelderin geltend, die Entscheidung des Beschwerde-
gerichts sei nicht mit Griinden versehen (§ 41 p Abs. 3
Nr. 5 PatG).

IIO

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg, weil der ge-
riigte Mangel nicht vorliegt. '

1. Zum Hauptantrag hat das Bundespatentgericht
ausgefiihrt:

Die Lehre des Anspruchs 1 gehe von einem Verfahren
aus, wie es in der US-Patentschrift 2 013 654 geschildert
werde: Bei einem zylindrischen Behdltermantel wiirden
durch axial gerichtete, auf den Mantel und aufeinander
zu bewegte Werkzeuge im wesentlichen gleichzeitig an
dem einen Ende eine Verjlingungsschulter mit anschlieBen-
dem zylindrischen Hals verringerten Durchmessers, am
anderen Ende ein nach auBen gerichteter Flansch erzeugt;
danach wiirden die Werkzeuge durch eine gegenldufige Be-
wegung von dem Werkstilick wieder geldst.
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Es konne, so fiahrt das Bundespatentgericht fort,
dahingestellt bleiben, ob die genannte Literaturstelle
bereits insoweit eine LOsung der dem Anspruchsgegen-
stand von der Anmelderin zugrunde gelegten Aufgabe dar-
stelle, als auch hier die verschiedenartige Bearbeitung
beider Enden eines Behdlterrumpfes mit an sich ungleichen,
auf die axialen Enden einwirkenden Krdften sozusagen
unter Gleichgewichtsbedingungen ausgefithrt werde. Obwohl
die bekannte Einrichtung mit einem den Rumpf von innen
stiitzenden und dazu im wesentlichen ausfiillenden K&rper
arbeite, seien dabei die quer zur Achse gerichteten Krafte
auf ein MaB beschrdnkt, das eine Beschddigung der AuBen-
fldche des Behdlterrumpfes praktisch ausschlieBe. Auch
insoweit sei die gestellte Aufgabe offenbar bereits ge-
'16st, als der Trennvorgang - was gleichfalls dahingestellt
bleiben kdnne - jedenfalls insoweit einbezogen werden
konne, das8 auch bei der bekannten Vorrichtung der Behdl-
termantel gegen axiale Bewegung gegeniiber dem den Hals
formenden Werkzeug mit Hilfe eines AusstoBers beim Aus-
einanderbewegen der Werkzeuge festgehalten werde und
hierbei eine &duBere Festhaltung offensichtlich nicht
vorgesehen sei. Es bleibe danach nur die Aufgabe zu
16sen, den Trennvorgang ohne Stiitzung des Behdlterrumpfes
von innen durchzufiihren. Als L&sung dieser Aufgabe kénne
man das Festhalten des Behdltermantels wdhrend der an-
fdnglichen Auseinanderbewegung der Werkzeuge am Flansch-
ende und das weitere Erfassen und Halten des Mantels
von auBen ansehen. Auf diese Verschiebung der Aufgaben-
stellung und Einschrédnkung der L&sung komme es jedoch
nicht an, weil "im einen wie im anderen Falle" die L&sung
lediglich Merkmale enthalte, die die Trennung der Werk-

zeuge von dem bearbeiteten Beh&dlter betr&fen. Die "aus
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Aufgabe und LOsung resultierende" Erfindung sei daher
kein Herstellungs-, sondern allenfalls ein Arbeitsver-
fahren, das die Schutzwirkung des § 6 PatG nicht aus-
18se. Der von der Anmelderin vorgenommenen "gattungs-
midBigen Einordnung des Anspruchsgegenstandes" als eines
Herstellungsverfahrens kbnne nicht gefolgt werden. Allein
deshalb sei der Anspruch 1 nach dem Hauptantrag nicht
gewdhrbar, damit auch nicht die weiteren Anspriiche, ilber
die nicht getrennt entschieden werden kdnne.

2. Den hiergegen gerichteten Angriffen der Rechts-
beschwerde mu8 der Erfolg versagt bleiben.

a) Die Vorschrift des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG, auf
die die Anmelderin ihr Rechtsmittel stlitzt, er6ffnet nicht
die Mdglichkeit zur Uberpriifung der angefochtenen Entschei-
dung auf ihre sachliche Richtigkeit; sie dient lediglich der
Sicherung des Begriindungszwanges. Dabei erdffnet allerdings, =~
wie der Senat wiederholt ausgesprochen hat (vgl. BGHZ 39,
333 - Warmpressen), nicht nur das.véllige Fehlen einer Be-
griindung den Weg der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde;
vielmehr steht es einem gédnzlichen Fehlen der Entscheidungs-
griinde gleich, wenn die Griinde derart unklar, unlogisch und
verworren sind, daB die Entscheidung tragenden Erwagungen
nicht erkennbar und nicht nachvollziehbar sind. Hingegen
machen selbst schwerwiegende Fehlbeurteilungen und Liicken
in der Begriindung allein die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde
noch nicht statthaft. Aus diesem Grunde ist der Senat daran
gehindert, die angefochtene Entscheidung auf ihre sachliche
Richtigkeit zu lberpriifen, solange nicht feststeht, das
ihr. ein Begriindungsmangel in dem oben er&rterten Sinne an-
haftet.



b) Dies ist nicht der Fall. Die angefochtene Ent-
scheidung l3dft vielmehr die Erwdgungen erkennen, auf die
das Bundespatentgericht das gefundene Ergebnis stiitzt.
Dabei kann es auf sich beruhen, ob die Ausfﬂhrungeﬂ, die
das Beschwerdegericht zu der Frage gemacht hat, ob etwa
der Stand der Technik am Anmeldetage zu einer Modifizierung
der von der Anmelderin genannten und nach ihrer Darstellung
durch die Erfindung geldsten Aufgabe fiihren miisse, den An-
forderungen Stand zu halten vermdchte, die an eine verstdnd-
liche und nachvollziehbare Begriindung zu stellen sind. Denn
im weiteren Verlauf erkldrt das Beschwerdegericht selbst,
daB es fiir die Entscheidung ohne Bedeutung sei, zu welchem
Ergebnis diese Erwdgungen fiihrten. Daraus ist zu schlieBen,
daB es das Beschwerdegericht nicht fiir entscheidungserheb-
lich hdlt, ob Aufgabe und L&sung im einen oder im anderen
zuvor erdrterten Sinne bestimmt werden. Denn ohne Riicksicht
darauf, ob der Stand der Technik zu der erwogenen einge-
schrédnkten Bestimmung von Aufgabe und Ldsung fithre, stelle
sich die Erfindung doch nur als eine Gestaltung von Ver-
fahrensschritten dar, die nicht die Umgestaltung des be-
arbeiteten Werkstiicks betrédfen, so daB8 keinesfalls von
einem Herstellungsverfahren die Rede sein kdnne, sondern
nur von einem Arbeitsverfahren. Die Anmelderin habe ihre Er-
findung daher in eine unzutreffende Kategorie eingeordnet.
Das Bundespatentgericht hdlt diese nach seiner - auf ihre
Richtkeit nicht zu iiberpriifenden - Auffassung getroffene
fehlerhafte Einordnung der Erfindung fiir patenthindernd.
Hierzu stellt es folgende Erwdgungen an: Nur Herstellungs-
verfahren ldsten einen Schutz des nach ihnen erzeugten Pro-
dukts nach § 6 satz 2 PatG aus, nicht dagegen Arbeitsver-
fahren. Mit Riicksicht auf diese Rechtsfolge ist des Be-
schwerdegericht offenbar der Auffassung, daB es bereits
im Erteilungsverfahren unerldslich sei, eine Verfahrenser-
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findung so zu charakterisieren, daB gekldrt sei, ob bei
ihrer Anwendung geschiitzte Erzeugnisse im Sinne des § 6
Satz 2 PatG entstehen kdnnten. Wenn die Anmelderin in dem
so vorhandenen Sinne die falsche "Kategorie" widhlt, sieht
das Bundespatentgericht dies - ohne Riicksicht darauf, ob
sonst die materiellen Schutzvoraussetzungen vorliegen -
als ein Patenthindernis an.

Ob die in dieser Deduktion zum Ausdruck gekommene Rechts-
auffassung mit patentrechtlichen Grundsdtzen in Einklang zu
bringen ist, ist nach dem oben Erdrterten ohne Bedeutung;
denn jedenfalls ldB8t die vom Bundespatentgericht gegebene Be-
griindung die Gedankengidnge erkennen, auf denen sie beruht.

Die éngefochtene Entscheidung ist daher "mit Griinden versehen"
im Sinne des § 41 Abs. 3 Nr. 5 PatG.

c) Hinsichtlich der Begriindung zu den Hilfsantrdgen
macht die Rechtsbeschwerde keinen Begriindungsmangel geltend,
so daB die angefochtene Entscheidung auch insoweit Bestand
haben mus.



TII.
Da nur die Rechtsbeschwerdefiihrerin am Rechtsbeschwerde-
verfahren beteiligt ist, kommt eine Entscheidung iliber die Kosten
nicht in Betracht (§ 41 y Abs. 1 Satz 1 PatG).

Ballhaus Ochmann Windisch

Hesse BrodeBer
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