
BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 26/87 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

be t r e f fe n d  das Gebrauchsmuster 77 33 759

der C. van der N . V . ,  M a M B B I ge se t z ­
l i c h  v e r t r e t e n  durch ih re  Geschä f t s f ü h r e r  Cornel i s van der 
L4ÖP, B̂ f c w eg > , Z ^ i  (Sch^Mfc ) , Ary van der und
Herman M u flIB , W e M H H B  • ,  M a flH H H  ( N i f l M H M P ) ,

Antragsgegner in und Rechtsbe 
schwerdeführer i  n ,

V er fa hr en sb ev o l l m äch t ig te : Rechtsanwälte  
D r . und

w e i te re  V e r f a h r e n s b e t e i l i g t e

1. d i e M asM B ^S p A , V ia M a r f l l ^  4B , C a ^ H IB B p r ,  Pi
g e se t z l i c h  v e r t r e t e n durch ihren Geschäf ts­

führe r  Egid io Mas^^fc,  Via M a M H H f r S ,  Ca(
( I f l M ) ,

2.  Wal ter  F Straße

A n t r a g s t e l l e r  und Rechtsbe 
schwerdegegner,

-  V er fa h re n s b e v o l l m ä c h t i g te r  
zu 1 und 2: Rechtsanwa l t  

Pro f .  Dr .  I H



Der X. Z i v i l s e n a t  des Bundesger ichtshofs hat am 
7. März 1989 durch den Vorsi tzenden R ich ter  Dr.  Bruchhausen 
und die R ic h te r  Brodeßer,  von A l b e r t ,  Rogge und Dr.  Jestaedt

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluß des 5.  Senats 
(Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats)  des Bundespatentge-  
r i c h t s  vom 15*** Jul i 1987 wird auf Kosten der Ant rags-  

~~gegner in  zurückgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird  

auf

5 0 . 0 0 0 , -  DM

f e s t g e s e t z t .
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G r ü n d e :

I .

Die A nt ragsgegnerin war e inget ragene Inhaber in  des am 
3.  November 1977 angemeldeten und z w i s c h e n z e i t l i c h  durch 
Z e i t a b l a u f  er loschenen Gebrauchsmusters 77 33 759,  das sich 
auf eine "Bodenbearbei tungsmaschine“ (Kre ise legge mit  e iner  
h i n t e r  dem A rb e i t sb e re ic h  der Kre ise l  angeordneten Nach lau f ­
walze)  b e z i e h t .  Die A n t r a g s t e l l e r ,  d ie  von der Antragsgegne­
r in  wegen Ver le tzung  in Anspruch genommen werden, haben die  
F e s t s t e l l u n g  der Unwirksamkeit  des Gebrauchsmusters in v o l ­
lem Umfang b e a n t ra g t .  Die Gebrauchsmusterabtei lung des Deut­
schen Patentamts hat f e s t g e s t e l 11 , das Gebrauchsmuster sei  
nur im Umfang se iner  noch v e r t e i d i g t e n  Ansprüche 1 bis 10 

wirksam gewesen. Auf die  Beschwerde der A n t r a g s t e l l e r  hat  

das Bundespatentger icht  durch Beschluß vom 15. J u l i  1987 
f e s t g e s t e l l t ,  daß das Gebrauchsmuster wegen Fehlens e iner  
e r f i n d e r i s c h e n  Leistung in vol lem Umfang unwirksam war.

Mi t  der  n i ch t  zugelassenen Rechtsbeschwerde rügt  die  
Ant ragsgegner in ,  der 5.  Senat des Bundespatentger ichts  sei  
bei se ine r  Entscheidung n i c h t  vo rschr i f t smäß ig  bese tz t  gewe­
sen,  der Beschluß sei außerdem n i ch t  mit  Gründen versehen.

Die A n t r a g s t e l 1 er  beantragen d ie  Zurückweisung• der  
Rechtsbeschwerde.
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I I .

Die Rechtsbeschwerde i s t  z u l ä s s i g .  Sie fü h r t  jedoch 
n ich t  zum E r f o l g ,  wei l  die gerügten Mängel (§§ 18 Abs. 5 
GebrMG, 100 Abs. 3 Nr.  1 und 5 PatG) n icht  v o r l i e g e n .

1.  Ohne Er f o lg  rügt  die  Ant ragsgegner in ,  der 5. Senat  
des Bundespatentger ichts  sei bei se iner  Entscheidung am 
15. J u l i  1987 n icht  vo rschr i f t sm äß ig  bese tz t  gewesen,  
wei l  a ls  zw e i te r  t echn ischer  B e i s i t z e r  der R ich te r  
D r . - I n g .  B e flH IB l m i tge wi rk t  habe, der n ich t  dem für  

Landw i r t sch a f t  zuständigen 8 .  Senat angehöre.

Bei der Besetzung des 5.  Senats (Gebrauchsmuster-Be­
schwerdesenats)  des Bundespatentger ichts  mit  zwei t e c h n i ­
schen B e i s i t z e r n  gehörte nach Abschni t t  D in Verbindung mit  
Anlage 2 der " G e s c h ä f t s v e r t e i 1ung bei dem Bundespatentge-  
r i c h t  f ü r  das Geschä f ts jahr  1987" (B1PMZ 1987,  33 f f . ,  40 
-  Anlage 2,  n icht  v o l l s t ä n d i g  abgedruckt )  der e rs te  B e i ­
s i t z e r  dem j e w e i l i g e n  Technischen Beschwerdesenat an, der  
nach der G e s c h ä f t s v e r t e i 1ung f ü r  das j e w e i l i g e  Sachgebiet  
zuständig  i s t ,  dem der Sachgegenstand des S t r e i t V e r f a h r e n s  
zuzuordnen i s t .  Dies war h i e r  der 8.  Senat (Technischer  
Beschwerdesenat I I I ) ,  der nach Abschni t t  D der Geschäf ts­
v e r t e i l u n g  f ü r  Landwi r tscha f t  zuständig war.  Der zwei te  
t echn ische B e i s i t z e r  mußte hingegen nach der Geschäfts Ver­
t e i l u n g  entgegen der Ansicht  der Antragsgegner in n ich t  dem 
8 .  Senat angehören.  Vielmehr  waren nach Nr.  2 b) fü r  be­
stimmte techn ische Fachgebiete die M i t g l i e d e r  des 5.  Senats 
nament l i ch best immt,  nämlich der R ich te r  D r . - I n g .  B e flH M l
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f ü r  das Fachgebiet  des 8.  Senats.  Diese Regelung der Ge­
schäf t  s v e r t e i  lung bestand auch noch zum Ze i tpunk t  der Ver ­
kündung der angefochtenen Entscheidung am 15. J u l i  1987,  so 
daß ein Besetzungsmangel des Beschwerdesenats n i ch t  vor -  
1 i e g t .

2.  Ohne E r f o lg  rügt  die Rechtsbeschwerde w e i t e r ,  d ie  
Begründung des angefochtenen Beschlusses sei in sich so ve r ­
worren und w id e r s p r ü c h l i c h ,  daß sie  die t ragenden Überlegun­
gen des Bundespatentger ichts  n i ch t  erkennen la s se .  Z u t r e f ­
fend i s t  zwar ,  daß nach der ständigen Rechtsprechung des 

Senats e in e r  fehlenden Begründung im Sinne des § 100 Abs. 3 
Nr.  5 PatG der  Fa l l  g le ichzuse tzen  i s t ,  daß zwar Gründe vor ­
handen, d iese aber ganz verworren und unverständ l ich  s ind ,  
so daß s ie  in W i r k l i c h k e i t  n icht  erkennen lassen ,  welche 
Überlegungen f ü r  die Entscheidung maßgebl ich waren ( u . a .
BGHZ 39,  333,  337 -  Warmpressen; BGH GRUR 1978,  423 -  Mäh­
maschine; BGH GRUR 1980,  846,  847 -  Lu nk erv er hü tu n gs m i t t e l ) .  
Solche schweren Widersprüche l i egen  h ie r  jedoch n i ch t  vor .  
Die Ausführungen des Bundespatentger ichts  sind entgegen der 
Ansicht  der Rechtsbeschwerde weder verworren noch in sich  
w id er sp r ü c h l ic h  noch u n v e r s t ä n d l i c h .  Vielmehr e r g i b t  sich  
aus ihnen e i n d e u t i g ,  auf  welcher  t a ts ä c h l i c h e n  Grundlage und 
auf  welchen r e c h t l i c h e n  Erwägungen die  g e t r o f f e n e  En ts che i ­
dung beruh t .

a) Zu Unrecht  bemängelt die Rechtsbeschwerde a ls  w id er ­
s p r ü c h l ic h ,  das Bundespatentger icht  habe e i n e r s e i t s  d ie  Auf­
gabenste l lung da r in  gesehen,  von vornherein zu ve rh indern .
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daß zu große Erdklumpen in den Bereich der Nachlaufwalze  
gelangen,  a n de r e r se i ts  aber bei der Erör terung der Lösung 
die  Lehre des St re i tgebrauchsmusters  dahin a u f g e f a ß t ,  s ie  
wol le  eine Anweisung geben, wie die  Nachlaufwalze auch bis 
zu i h r  ge langte grobe Erdklumpen ausreichend krümeln könne,  
wobei die Rechtsbeschwerde besonders darauf  v e rw e is t ,  daß 
der Beschwerdesenat diese Funktion a l l e i n  der Walze zu­
sc hre ibe .

Das Bundespatentger icht  (Beschluß S. 16 bis 18) hat die  
Lehre des Schutzanspruchs 1 in der v e r t e i d i g t e n  Fassung un­
t e r  Auswertung der Beschreibung der Gebrauchsmusterunter la­
gen sowie unter  Auseinandersetzung mit dem Vorbringen der  
Antragsgegner in wie f o l g t  e r m i t t e l t :  Durch Anordnung e i n er  
Auf fang-  und Führungsplat te  h i n t e r  den Werkzeugkreiseln und 
vor der Nachlaufwalze s o l l e  die Walze soweit  gegen die  K r e i ­
sel abgeschirmt werden, daß die Walze die von den Kre ise ln  
nach hinten v e r l a g e r t e  Erde auch im F a l l e  grober  Klumpung 
ausreichend krümeln und v e r t e i l e n  könne, also ein besseres 
Einebnen und V e r t e i l e n  der von den Kre ise ln  ve r la ge r te n  Erde 
durch die  insowe i t  von der Auf fang-  und Führungsplat te  un­
t e r s t ü t z t e n  Walze g e w äh r l e is te t  werde.

b) Entgegen der Ansicht  der Rechtsbeschwerde f o l g t  ein  
Widerspruch auch n ich t  aus den Ausführungen des Bundespa­
t e n t g e r i c h t s  zu dem im v e r t e i d i g t e n  Anspruch entha l tenen  
Merkmal der "nahen” Anordnung der Auf fang-  und Führungsplat ­
te  h i n t e r  den Werkzeugkreise ln .  Das Beschwerdegericht  hat  
sich aus u n te r sc h ie d l i c h en  Gründen gehinder t  gesehen, das

j



7 ✓/

Merkmal "nahe" fü r  die Beur te i lung  der S c h u tz fä h ig k e i t  der 
im v e r t e i d i g t e n  Anspruch 1 o f fenbar ten  Lehre heranzuziehen.  
Es hat dies in e r s t e r  L i n ie  deshalb v e r n e i n t ,  wei l  die d i e ­
ses Merkmal en tha l te ne  Lehre sich n ich t  im Rahmen der e i n ­
getragenen Schutzansprüche h a l t e .  Das i s t  v e r s t ä n d l i c h .  Die 
Rechtsbeschwerde übt insowe i t  im Ergebnis l e d i g l i c h  K r i t i k  
an der sachl ichen R i c h t i g k e i t  der Entscheidung,  was ih r  im 
Rahmen der Prüfung nach § 100 Abs. 3 Nr.  5 PatG verwehrt  
i s t .

c) Ein Begründungsmangel l ä ß t  sich s c h l i e ß l i c h  auch 
n i ch t  mit  der Rüge r e c h t f e r t i g e n ,  das Bundespatentger icht  

habe ein wesent l i ches V er te id ig u n g s m i t te l  der Beschwerde 
n icht  beschieden.  Das Ger ich t  habe sich nämlich n icht  mit  
der Frage des technischen F o r t s c h r i t t s  der Lehre befaß t  und 
ohne Berücks icht igung der un te rsc h ie d l i ch en  Wirkweisen von 
Bodenfräsen und Kre ise leggen eine e r f i n d e r i s c h e  Leistung  
v e r n e i n t .  Da es f ü r  deren Beur te i lung  darauf  ankomme, ob die  
Wirkweise der Auf fang-  und Führungsplat te  dem Durch sch n i t t s ­
fachmann nahegelegt  war,  l i e g e  die  Erwägung des Bundespa-

A r  r  ö  1
O C H  l I V  I I  t  J  )  C  O O C  I

CT n  a  1  ' r i  11 ^  i  ni o un i i iu i i i i  y c  i a u i < y *

f räs e  bzw. e ine  Kre ise legge a ls  solche w i r k e ,  v ö l l i g  neben 
der Sache. Denn es komme n i ch t  auf die g e n e r e l l e  Wirkweise  
d i ese r  gattungsmäßig verschiedenen Bodenbearbei tungsmaschi­
nen, sondern darau f  an, welche überraschenden Wirkungen mit  
der erf indungsgemäßen Anbringung e i n er  Auf fang-  und Füh­
r un g sp la t t e  bei ihnen e r z i e l t  werde. Diese Wirkungen aber  
seien es gerade,  d ie  den (e r h eb l i ch e n)  technischen F o r t ­
s c h r i t t  der  Lehre des St re i tgebrauchsmusters  begründeten.
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Die Rechtsbeschwerde räumt se lbs t  e i n ,  daß E in z e le rw ä­
gungen zur Frage des technischen F o r t s c h r i t t s  bei der Prü­
fung der e r f in d e r is c h e n  Leistung keine "selbständigen Ver ­
t e i d i g u n g s m i t t e l "  sind ( v g l .  u . a .  BGH GRUR 1980,  846,  847 
-  L u n k er v er h ü tu n g sm i t t e l ) .  Zu Unrecht meint s ie  jedoch,  im 
vor l i egenden F a l l  po tenz ie re  sich der dem Bundespatentge-  
r i c h t  un te r lau fen e  F e h l e r ,  so daß im Ergebnis die En ts che i ­
dung insgesamt an e in er  im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr.  5 PatG 

"mangelnden Begründung" l e i d e .

Nur der Komplex der e r f in de r i s ch e n  Leistung als solcher  
i s t  einem se lbständigen A n g r i f f s -  und V e r te id ig u n g s m i t t e l  
g l e i c h g e s t e l l t ,  n ich t  aber sind es d ie  e inze lnen Umstände,  
welche s ie  begründen können. Werden diese n i c h t  v o l l s t ä n d i g  
v e r w e r t e t ,  wie die Antragsgegner in bemängel t ,  so l i e g t  a l ­
l e n f a l l s  ein Beurtei lungsmangel  vor ,  der un ter  Umständen zur 
sachl ichen U n r i c h t i g k e i t  der Entscheidung führen kann, der  
aber d ie  prozessuale Begründungspf l icht  des § 100 Abs. 3 
Nr.  5 PatG auch in dem von der Rechtsbeschwerde genannten 
F a l l e  ni cht b e r ü h r t .

Wie d ie  Rüge der Antragsgegner in erkennen l ä ß t ,  g r e i f t  
die Rechtsbeschwerde in der Tat a l l e i n  den sachl ichen In h a l t  
der Begründung und das gewonnene Ergebnis an,  an dessen 
S t e l l e  s ie  ih re  eigene Wertung gesetz t  wissen möchte. Selbst  
wenn aber die Erwägungen des Bundespatentger ichts  zur Frage 
der e r f i n d e r i s c h e n  Leistung unzut ref fend und un vo l ls tä nd i g  
wären,  könnte sich die  n ich t  zugelassene Rechtsbeschwerde
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auf e inen solchen Mangel n i ch t  s t ü tz en .  Die Frage der sach­
l i chen R i c h t i g k e i t  der angefochtenen Entscheidung i s t  im 
Ver fahren der zu lassungsfre ien  Rechtsbeschwerde n i ch t  zu 
p r ü f e n .

4.  Nach al ledem i s t  die Rechtsbeschwerde mit  der  
Kostenfolge aus §§ 18 Abs. 3 GebrMG, 109 Abs. 1 Satz 2 PatG 
als unbegründet zurückzuweisen.

Der Senat hat eine mündliche Verhandlung n i ch t  f ü r  e r ­
f o r d e r l i c h  gehal ten (§§ 18 Abs. 3 GebrMG, 107 Abs. 1 PatG) .

Bruchhausen Brodeßer von A lber t
Rogge  ̂ Jestaedt
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