BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 23/96

vom

30. September 1997

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das deutsche Patent 38 33 733



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am
30. September 1997 durch den Vorsitzenden Richter Rogge
und die Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und

Keukenschrijver

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschluB des 31. Senats
(Technischen Beschwerdesenats XIX) des Bundespatentge-
richts vom 4. Juli 1996 wird auf Kosten der Patentin-

haberin zuriickgewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf

100.000,-- DM festgesetzt.

Grinde:

I. Die Rechtsbeschwerdefiihrerin ist Inhaberin des am
4., Oktober 1988 angemeldeten deutschen Patents 38 33 733,
das ein Verfahren und eine Vorrichtung zur Koppelung von
verschiedenartigen Maschinen zur Verarbeitung von bandfér-
migen, fotografischen Materialien betrifft und acht Patent-
anspriiche umfafBt. Die Patentanspriiche 1 und 3 lauten wie

folgt:

"l. Verfahren zur Koppelung von verschiedenartigen Ma-
schinen zur Verarbeitung von bandfdrmigen, foto-
grafischen Materialien, von welchen Maschinen eine

eine Entwickungsmaschine ist, in der wenigstens in



i

W
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einer zeitkritischen Behandlungsstation eine vor-
geschriebene Verweilzeit T des fotografischen Ma-
terials einzuhalten ist und bei einer Anderung der

Einlaufgeschwindigkeit V des fotografischen Ma-

in

terials in die zeitkritische Behandlungsstation

die Lidnge des fotografischen Materials in dieser
Station, d.h. die Eintauchldnge L im Sinne einer
Kompensation des Einflusses der Anderung der Ein-

laufgeschwindigkeit V so verédndert wird, daB fiir

n

jedes Fldchenelement des zu behandelnden fotogra-
fischen Materials (22, 59) sich die Verweilzeit
mit der vorgeschriebenen Dauer T in wenigstens
dieser einen Behandlungsstation (29, 29') ergibt,
dadurch gekennzeichnet,

daB zur Konstanthaltung der Verweilzeit T die Aus-

laufgeschwindigkeit V (t) so gesteuert wird, daB
out

sie in ihrem zeitlichen Verlauf gerade dem zeitli-

chen Verlauf der Einlaufgeschwindigkeit V (t)

entspricht, aber mit einem zeitlichen Versatz At,
der gerade mit der vorgeschriebenen Verweilzeit T
ibereinstimmt und daB die Eintauchldnge L jeweils

die sich aus dem Verlauf der Geschwindigkeiten V.

in

und V ergebende Liange annimmt.
out

Vorrichtung zur Durchfiihrung des Verfahrens nach
Anspruch 1, wobei an der Entwicklungsmaschine (2,
2') zumindest in der zeitkritischen Behandlungs-
station (29, 29'; 30, 30') ein einlaufseitiges

Walzenpaar (24a, 24b; 24a', 24b') in seiner Trans-
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portgeschwindigkeit und [ergdnzt in der Ein-
spruchsentscheidung: die] Eintauchldnge L in die-
ser Station verdnderbar sind, wobei zur Erfassung
der als StdrgrbdBe auftretenden Anderung der Ein-

laufgeschwindigkeit V eine MeBeinrichtung (38a)

n

fiir die jeweilige Einlaufgeschwindigkeit V  und

in

zur Erfassung der jeweiligen Eintauchldnge L eine
MefBeinrichtung (40c) vorgesehen sind, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die MeBeinrichtung (38a) mit ei-
ner Recheneinrichtung (40) verbunden ist, welche
die erforderliche Eintauchldnge L(t) nach der For-

mel

berechnet und die so berechnete Eintauchladnge (L)
durch rechnergesteuerte Korrekturen der Auszugsge-

schwindigkeit V (t) mittels des auslaufseitigen
out

Walzenpaares (25a, 25b) und dessen Motors (39) mit
MefBeinrichtung (39a) herstellt und daB die MefBein-
richtung (39a) ebenfalls mit der Recheneinrichtung

verbunden ist."



Wegen des Wortlauts des auf Patentanspruch 1 riickbezo-
genen Patentanspruchs 2 sowie der auf Patentanspruch 3
riickbezogenen Patentanspriiche 4 bis 8 wird auf die Patent-

schrift Bezug genommen.

Das Deutsche Patentamt hat nach Einspruch der Rechts-
beschwerdegegnerin das Patent in vollem Umfang aufrechter-
halten. Auf deren Beschwerde hat das Bundespatentgericht
das Patent widerrufen. Die Patentinhaberin hat im Beschwer-
deverfahren das Streitpatent hilfsweise mit einer Fassung
des Patentanspruchs 1 verteidigt, bei der im kennzeichnen-
den Teil eingangs vor den Worten "zur Konstanthaltung der
Verweilzeit T" die Worte "bei mehreren Anderungen der Ein-
laufgeschwindigkeit innerhalb eines Zeitintervalls mit der
der Verweilzeit T entsprechenden Dauer" eingefiigt werden

sollen.

Die Patentinhaberin macht mit ihrer gegen den Beschluf
des Bundespatentgerichts eingelegten, nicht zugelassenen
Rechtsbeschwerde geltend, die angegriffene Entscheidung sei
nicht mit Griinden im Sinne des Gesetzes versehen. Sie bean-
tragt, den angefochtenen Beschluf3 aufzuheben und die Sache
zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Be-
schwerdegericht zuriickzuverweisen. Die Einsprechende tritt

der Rechtsbeschwerde entgegen.

IT. Die zuldssige Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg.
Der geriigte Mangel, daB3 der angefochtene BeschluB nicht mit
Griilnden versehen sei (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG), liegt nicht

vor.



1. Nach standiger Rechtsprechung des Senats ist aller-
dings eine Entscheidung im Sinne der genannten Vorschrift
auch dann mangelhaft, wenn eine Begriindung zwar nicht géanz-
lich fehlt, die Griinde aber ganz unverstandlich und verwor-
ren sind, so daB sie nicht erkennen lassen, welche Uberle-
gungen fiir die Entscheidung maBgeblich waren, oder wenn die
Griunde sachlich inhaltslos sind und sich auf leere Redens-
arten oder einfach auf die Wiedergabe des Gesetzestexts be-
schranken (zuletzt Sen.Beschl. v. 15.05.1997 - X ZB 11/96
- Sicherheitspapier, Vert6ffentlichung in B1PMZ vorgesehen).
Dies ist entgegen der von der Rechtsbeschwerde vertretenen
Auffassung nicht der Fall. Die Priifung der Frage, ob die
Begrindung sachlich und rechtlich richtig und vollstandig
ist, wird durch die Riige eines Begriindungsmangels nicht er-
o0ffnet; dies gilt selbst im Fall von Inkonsequenzen in der
Argumentation. Erst ein solcher Widerspruch in den Griinden,
der dazu fiihrt, daB nicht zu erkennen ist, welche Gesichts-
punkte die Entscheidung tragen sollen, ist einer fehlenden

Begriindung gleichzuerachten (Sen. aa0O. m.w.N.).

2. a) Das Beschwerdegericht ist zu dem Ergebnis gekom-
men, daB Patentanspruch 1 des mit dem Einspruch angegriffe-
nen Patents weder in der der Patenterteilung zugrundelie-
genden noch in der von der Patentinhaberin hilfsweise ver-
teidigten Fassung gegeniiber dem vorbekannten Stand der
Technik patentfdhig ist. Es hat sich hierbei ausschlieBlich
auf den sowjetischen Erfinderschein 593 181 gestiitzt und
hierzu ausgefilhrt, unstreitig sei ein Verfahren mit den
Merkmalen des Oberbegriffs aus diesem bekannt. Das bekannte
Verfahren betreffe die Entwicklung fotografischen bandfdr-

migen Materials in einer automatisierten BehandlungsstraBe.



Zwar sei die Kopplung von verschiedenen Maschinen nicht
ausdriicklich erwdhnt, der Fachmann werde diese aber ohne
weiteres mitlesen, weil der blofBe Entwicklungstank in einer
automatischen Bearbeitungsstrecke nicht fiir sich alleine
stehe, sondern immer mit weiteren Behandlungsstationen,
Splicern und zumindest Wasserungs-, Fixierungs- und Trok-
kenstationen kombiniert sei. Wie beim angegriffenen Patent
solle das Problem geldst werden, die Entwicklungszeit fiir
jedes Fladchenelement des bandfdormigen Fotomaterials auch
bei sich beliebig andernder Einlaufgeschwindigkeit konstant
zu halten; dies geschehe durch Fiihrung des Fotomaterials
durch das Entwicklerbad unter Bildung einer Schleife und
Kompensation von Anderungen der Einlaufgeschwindigkeit
durch Veradndern der Eintauchladnge. Ausweislich der einzigen
Figur in dieser Veroffentlichung werde dort aber auch zur
Konstanthaltung der Entwicklungszeit T bei im wesentlichen
konstanter Durchlaufgeschwindigkeit die Eintauchlé&ange iiber
einen Differenzverstdrker nachgeregelt, der das Signal des
Antriebs-Tachogenerators, also der Einlaufgeschwindig-

keit V , mit dem des Schleifenldngengebers vergleiche und

entsprechend mit einem Antrieb den die Schleifenlédnge &n-
dernden Schieber betdtige; diese Regelung trete nur bei
kleinen Schwankungen und an sich konstantem Durchlauf, also
im praktisch stationdren Fall in Kraft. In der Figur sei
aber dariilber hinaus eine weitere Steuerschaltung darge-
stellt, die zur Konstanthaltung der Entwicklungszeit fiir
jedes Flachenelement bei signifikant variierender Einlauf-
geschwindigkeit diene; dabei werde ein Relais betdtigt und
auf die einen weiteren Differenzverstadrker umfassende
Steuerung umgeschaltet, die ebenfalls liber einen Antrieb

den Schieber nachstelle. Hierzu sei in der Veroffentlichung



ausgefiithrt, daB mit dieser Vorrichtung fiir jedes Fl&dchen-
element des Fotomaterials eine sehr genaue, konstante Ent-
wicklungszeit bei beliebigen Geschwindigkeits&dnderungen des
Vorschubs eingehalten werden konne. Nachdem aber bei vorge-
gebener Einlaufgeschwindigkeit und konstanter Entwicklungs-
zeit T pro Flacheneinheit in jedem Zeitpunkt nur eine ein-
zige definierte Eintauchldnge und eine einzige definierte
Auslaufgeschwindigkeit moglich seien, miisse auch im aus der
Veroffentlichung bekannten Verfahren zwingend die Aus-
trittsgeschwindigkeit mit einem Zeitversatz von T der Ein-
trittsgeschwindigkeit folgen; beide LOsungen fihrten zum
gleichen, im Patentanspruch 1 des angegriffenen Patents
niedergelegten Sachverhalt, und auch dieses Patent setze
die Losung mit Verstellung der Schleifenldnge der direkten
Ansteuerung der auslaufseitigen Transportwalzen diesbeziig-
lich gleich. Ein zus&dtzlicher Freiheitsgrad, demzufolge die
Auslaufgeschwindigkeit unabhdngig von der Langenregulierung
eingestellt werden konnte, sei ndmlich bei dieser Anordnung
mit einer zwischen Ein- und Auslauftransportrollen gesteu-
erten Schleife nicht vorhanden. Folgerichtig diirfe bei der
aus der Veroffentlichung bekannten Steuerung der Schleifen-
ldnge der Film auslaufseitig nicht mehr selbst angetrieben
werden, er konne vielmehr nur noch auf Zug gespannt gehal-

ten werden.

Daf3 die Merkmale des kennzeichnenden Teils des ange-
griffenen Patents erfiillt seien, ergebe sich, wie das Be-
schwerdegericht weiter ausfilhrt, auch unmittelbar aus der
im Erfinderschein beschriebenen Steuerschaltung. Der Diffe-
renzverstidrker empfange eingangsseitig das Signal

{V (t) - V (t-T)} sowie das Signal vom Tachogenerator des



Schieberantriebs. Wenn zundchst einmal eine auf die An-
fangsgeschwindigkeit abgestimmte Schleifenldnge eingestellt
sei, was der Fachmann als selbstverstandlich voraussetze,
werde die Vorschubgeschwindigkeit des Schiebers proportio-

nal zu {V (t) - V (t-T)} gesteuert; proportional zur Ver-

stellgeschwindigkeit des Schiebers sei trivialerweise aber
auch die Lidngendnderung dL/dt der Filmschleife, weshalb die
bekannte Steuerung durch die Gleichung dL/dt ~

{V (t) - V (t-T)} wiedergegeben werden koénne, was densel-

ben technischen Sachverhalt betreffe, der auch durch die

Patentanspriiche 1 und 2 des angegriffenen Patents als eine
patentgemdfBe Ausfiihrungsform beansprucht sei. Auch dort be-
stimmten im laufenden Betrieb die Ein- und Auslaufgeschwin-
digkeiten nicht den Absolutwert der Eintauchldnge, sondern
nur den im Zeitraum T sich ergebenden Zuwachs zur am Anfang

des Intervalls vorhandenen Anfangsldnge L . Die Ein-
0

tauchldnge lasse sich mit der im Streitpatent angegebenen
Formel darstellen; wie eine Differentiation sofort zeige,

bedeute dies wegen V (t) = V (t-T) exakt dasselbe wie im
out in

Falle des Erfinderscheins.

b) Die Rechtsbeschwerde macht geltend, die Begriindung
des Beschwerdegerichts sei inhaltsleer und gedanklich nicht
nachvollziehbar. Die Beteiligten konnten den Inhalt zu ver-
gleichender Patentschriften nicht unstreitig stellen. Es
sei auch keineswegs selbstverstadndlich, daB ein Vorrich-
tungspatent die Merkmale des Oberbegriffs eines Verfah-
renspatents beinhalte. Noch weniger verstehe es sich von
selbst, daB Merkmale des Oberbegriffs eines Verfahrenspa-

tents ohne weiteres mitgelesen wiirden.



Die Rige bleibt ohne Erfolg. Das Beschwerdegericht hat
aus der Sicht des Fachmanns (hierzu BGHZ 128, 270, 276 f.
- elektrische Steckverbindung) den Offenbarungsgehalt des
Erfinderscheins ermittelt; es ist zum Ergebnis gekommen,
daB diesem bestimmte Verfahrensschritte zu entnehmen seien
und daB der Fachmann die Einbindung in weitere Behandlungs-
stationen mitlese. Dies ist jedenfalls eine nachvollziehba-
re und keineswegs inhaltsleere Begriindung. Die weitere Fra-
ge, ob bestimmte Umstadnde unstreitig seien, betrifft die

inhaltliche Richtigkeit der Begriindung.

c) Die Rechtsbeschwerde riigt weiter, daB die Ausfiih-
rungen des angefochtenen Beschlusses zu den kennzeichnenden
Merkmalen des Patentanspruchs 1 des angegriffenen Patents
nicht nachvollziehbar und widerspriichlich seien. Danach
solle zur Konstanthaltung der Verweilzeit T die Auslaufge-
schwindigkeit gesteuert werden. Der angefochtene BeschluB
lasse nicht erkennen, daB und wie bei dem Erfinderschein
iberhaupt von einer Steuerung der Auslaufgeschwindigkeit
die Rede sei. Die im angefochtenen BeschluB vertretene Auf-
fassung, daB unter bestimmten Voraussetzungen auch im vor-
bekannten Verfahren zwingend die Austrittsgeschwindigkeit
der Eintrittsgeschwindigkeit mit Zeitversatz von T folgen
misse, belege allenfalls eine Gleichwirkung verschiedener
Losungen, nicht aber die fehlende Neuheit des patentgemdBen
Verfahrens. Soweit das Beschwerdegericht in diesem Zusam-
menhang behaupte, daB auch das angegriffene Patent die LOG-
sung mit Verstellung der Schleifenldnge der direkten An-
steuerung der auslaufseitigen Transportwalzen gleichsetze,

sei der Gedankengang verworren. Da der angefochtene Be-



schluf3 die Auffassung vertrete, daB bei der vorbekannten
Steuerung der Film auslaufseitig nicht mehr angetrieben
werden diirfe, finde eine Steuerung der Auslaufgeschwindig-

keit nicht statt.

Diesen Rilgen mufB3 der Erfolg schon deshalb versagt
bleiben, weil sie die Begriindung des Beschwerdegerichts
verkennen. Dieses stellt entscheidend darauf ab, daB sich
aus Eintrittsgeschwindigkeit und Langenregulierung zwangs-
ldufig die der Eintrittsgeschwindigkeit mit einem bestimm-
ten Zeitversatz entsprechende Austrittsgeschwindigkeit er-
gebe, so daB die Austrittsgeschwindigkeit angesichts des
Fehlens eines weiteren Freiheitsgrads die Resultierende der
GroBen Eintrittsgeschwindigkeit und Schleifenldnge ist. Das
Beschwerdegericht sieht damit ersichtlich die Austrittsge-
schwindigkeit durch diese GroBen als eindeutig festgelegt
und damit auch als "geregelt" an. Es kniipft daran in einer
Art Kontrolliiberlegung die Feststellung, dafB Patentan-
spruch 1 des angegriffenen Patents nichts anderes aussage.
Unabhdngig von der Frage der Beachtlichkeit der entspre-
chenden Riige im Verfahren iiber die nichtzugelassene Rechts-
beschwerde ist hierzu anzumerken, daB der Begriindung des
angefochtenen Beschlusses ersichtlich die Vorstellung zu-
grunde liegt, daB die Steuerung der Auslaufgeschwindigkeit
nicht nur iiber einen Antrieb des austrittsseitigen Walzen-
paars moglich ist, wie ihn das angegriffene Patent be-
schreibt, sondern daB dieses auch Losungen umfafBt, bei de-
nen die Austrittsgeschwindigkeit "mittelbar" iber Ein-
trittsgeschwindigkeit und Schleifenlidnge beeinflufit wird.
Dies ist eine verstdndliche und widerspruchsfreie Begriin-

dung.
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d) Die Rechtsbeschwerde riigt weiter, das Beschwerdege-
richt habe nicht weiter untersucht und abschlieBend ge-
kldart, ob es sich bei der Angabe in der Vorveroffentli-
chung, es kénne mit der dort beschriebenen Vorrichtung fiir
jedes Flachenelement des Fotomaterials eine konstante Ent-
wicklungszeit bei beliebiger Geschwindigkeits&dnderung des
Vorschubs eingehalten werden, um eine bloBe Zielvorstellung

handle oder ob dieses Ziel auch erreicht werde.

Diese Riige kann schon deshalb nicht zum Erfolg fihren,
weil sie ein einzelnes Begriindungselement betrifft, das
kein selbstdndiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel dar-
stellt und auf das sich die Begriindungspflicht im Sinn des
§ 100 Abs. 3 Nr. 5 nicht erstreckt (vgl. u.a. Sen.Beschl.
v. 03.12.1991 - X 2B 5/91, GRUR 1992, 159 - Crackkataly-
sator II). Im iibrigen hat das Beschwerdegericht im einzel-
nen ausgefithrt, warum es auf Grund der schaltungstechni-
schen Ausgestaltung der Vorrichtung nach dem Erfinderschein
die Merkmale des kennzeichnenden Teils des Patentan-
spruchs 1 des angegriffenen Patents fiir verwirklicht an-

sieht.

e) Auch die weitere Riige, daB3 die vom Beschwerdege-
richt vorgenommenen Berechnungen nichtssagend seien, be-

trifft die Richtigkeit eines einzelnen Begriindungselements.

3. Zur verteidigten Fassung des Patentanspruchs 1 des
Streitpatents nach Hilfsantrag fithrt das Beschwerdegericht
aus, dieses fiige ersichtlich nichts Neues hinzu; eine Be-

schrankung dergestalt, daB Schutz nur dann beansprucht wer-



de, wenn Stdrungen mit einer bestimmten Haufigkeit auftra-
ten, sei der Patentinhaberin zwar unbenommen, begriinde aber
keinen anderen technischen Sachverhalt und insbesondere
nicht die Neuheit. Der Fachmann lese ndmlich in dem Erfin-
derschein ausdriicklich, daB das bekannte Verfahren imstande
sei, eine Konstanthaltung der Entwicklungszeit fiir jedes
Fldchenelement zu gewdhrleisten, und zwar auch bei beliebi-
gen Anderungen der Vorschubgeschwindigkeit. Dies erfasse
auch beliebige Geschwindigkeitsadnderungen innerhalb der

Zeitspanne T.

Diese Begriindung ist entgegen der Auffassung der
Rechtsbeschwerde nachvollziehbar und widerspruchsfrei. So-
weit die Rechtsbeschwerde einen Vergleich im Erfinderschein
offenbarter technischer Mittel mit solchen des Streitpa-
tents vermiBt, {ibersieht sie, daB das nach dem Hilfsantrag
einzufiigende Merkmal gerade keine solchen Mittel betrifft,
sondern auf die Anwendung des Verfahrens (nur) bei bestimm-

ten Storsituationen gerichtet ist.

4. Soweit die Rechtsbeschwerde die Begriindungsriige zur
Beurteilung des als Vorrichtungsanspruchs formulierten Pa-
tentanspruchs 3 des Streitpatents durch das Beschwerdege-
richt pauschal auf ihre Riigen zur Beurteilung des Patentan-
spruchs 1 stiitzt, kann auf die Ausfiihrungen unter II.2.
verwiesen werden. Im librigen wird die angefochtene Ent-
scheidung insoweit durch die im Ergebnis der Rechtsprechung
des Senats entsprechende Erwdgung des Beschwerdegerichts
getragen, daB in der Sache nur einheitlich entschieden wer-
den konne; wie der Senat ausgefiithrt hat (Beschl. v.

26.09.1996 - X ZB 18/95, GRUR 1997, 120 - elektrisches
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Speicherheizgerédt), erfordert die Begriindungspflicht im
Einspruchsbeschwerdeverfahren nicht die gesonderte Priifung
von nachgeordneten Patentanspriichen, die nicht zum Gegen-
stand eines auf ihren selbstdndigen Schutz gerichteten

Hilfsantrags gemacht worden sind.

III. Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1
Satz 2 PatG. Eine miindliche Verhandlung hat der Senat nicht
fiir erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Rogge Jestaedt Melullis

Scharen Keukenschrijver
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