Nachschlagewerk: Ja
BGHZ ¢ nein

PatG § 41 p Abs. 3 Nr. 5

Mdhmaschine

Ein BeschluB ist nicht schon dann "nicht mit Griinden ver-
sehen", wenn er einen oder mehrere Widerspriiche enthialt,
sondern erst dann, wenn sich widersprechende Angaben

nicht mehr erkennen lassen, welche Uberlegungen fiir die
Entscheidung schlieBlich mafigebend waren.
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat in der Sitzung vom 7. Midrz 1978 durch den Vor-
sitzenden Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen,
Ochmann, Dr. Hesse und BrodeSer

beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluf des
10. Senats (technischen Beschwerdesenats V)
des Bundespatentgerichts vom 18. Oktober 1976
wird auf Kosten des Anmelders zuriickgewiesen,
Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde

wird auf 100 000.~ DM festgesetzt.

Grinde

I.

Der Anmelder meldete am 21. Februar 1966 unter In-
anspruchnahme der Prioritédten aus Erstanmeldungen in den
Niederlanden vom 18. Juni und 24, November 1965 eine
Mdhmaschine zum Patent an. Die Bekanntmachung der Anmel-
dung erfolgte am 4. Juni 1970. Die Firma C. van der LP @
in M@l (Niederlande) erhob Einspruch. Die Patentab-
teilung 23 des Deutschen Patentamts versagte das Patent.
Der Anmelder legte Beschwerde ein,teilte im Beschwerde-
verfahren die Anmeldung und beantragte, das Patent mit
6 Patentanspriichen und einer teilweise neugefaBten Be-~
schreibung gem#f Schriftsatz vom 16. Juni 1975 zu erteilen.
Der Patentanspruch 1 gemdB8 Schriftsatz vom 16. Juni 1975
lautete wie folgt:
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%"1. Mihmaschine mit mehreren Mihkreiseln in
Gestalt von paarweise gegenléufig zueinan-
der angetriebenen Trommeln, die Jeweils
zwischen sich einen Firderspalt fiir den
Durchtritt des gemiéhten Gutes bilden, der
an seiner Unterseite durch Jje einen am
unteren Trommelende Jjeder Trommel angeord-
neten, die Schneidmesser tragenden, kege-
ligen Ringkragen nach unten zum gr#$Sten
Teil abgedeckt ist, dadurch gekennzeichnet,
da8 am AuSSenumfang ?eder zylindrisch aus-
gebildeten Trommel (3) zwei Leisten (9, 13)
in Abstiéinden voneinander im wesentlichen
in axialer Richtung angeordnet sind, die
Leisten (9, 13) sich iliber die gesamte oder
nahezu gesamte Trommelhhe erstrecken und
auf zwei benachbarten Trommeln (3) gegen-
einander versetzt angeordnet sind.*

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde des An-
melders hinsichtlich des in der Stammanmeldung verbliebe-
nen Teils des Anmeldungsgegenstandes zuriickgewiesen.

Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechts-
beschwerde des Anmelders, mit der geltend gemacht wird,
der angefochtene BeschluB8 sei nicht mit Griinden versehen.
Der Anmelder erstrebt dessen Aufhebung und die Zuriickver-
weisung der Sache an das Bundespatentgericht.

II.

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Der geriigte
Mangel liegt nicht vor.

1. Der Beschwerdesenat hat nach Darstellung der dem
Anmeldungsgegenstand zugrunde liegenden Aufgabe und deren
Lsung die Neuheit des Anmeldungsgegenstandes gegeniiber
dem Stande der Technik bejaht. Er hat dahingestellt ge-
lassen, ob der Anmeldungsgegenstand einen technischen Fort-




schritt aufweist, und die Erfindungshthe verneint. Dazu
hat er im einzelnen ausgefiihrt:

Die Aufgabenstellung, bei den in Rede stehenden Midh-
maschinen die Trommel so auszubilden, daf unter allen Um-
stinden und Bedingungen und bei Jjeder Art von Erntegut
ausreichend, befriedigend und schonend transportiert und
hinter dem Ftérderspalt abgelegt werde, sei zwar neu, gehe
aber nicht {ber das normale Streben des Fachmanns nach
Verbesserung bestehender Konstruktionen oder Beseitigung
erkannter Mingel bekannter Mdhmaschinen hinaus. Dem Fach-
mann sei bereits durch die britische Patentschrift 843 779
eine Entwicklungsrichtung gewiesen, mittels einer beson-
deren baulichen Ausbildung des kreiszylindrischen Mantels
jeder Trommel bei einer vergleichbaren Mdhmaschine die
Forderwirkung auf das geschnittene Gut zu verbessern. Von
dieser Zielrichtung unterscheide sich die Aufgabenstellung
der Anmeldung nur graduell. Sie kinne die Erfindungseigen-
schaft nicht begriinden.

Die beanspruchte L¥sung unterscheide sich von der
dem Anmeldungsgegenstand am nédchsten kommenden Mdhmaschine
gemif3 dem vorverdffentlichten Bericht in der Zeitschrift
*"LSEB" durch eine Zylinderform der Trommeln, die mit
Je zwei axial verlaufenden und zu denjenigen der benach-
barten Trommeln gegeneinander versetzt angeordneten Leisten
versehen seien, die sich ilber die gesamte oder nahezu ge-
samte HBhe der Trommeln erstreckten. Die durch die viel-
eckige Form bedingten achsparallelen Vorspringe am Trommel-
mantel bei der Entgegenhaltung "L@JlR" bréchten eine
bestimmte F¥rderwirkung auf das gemiéihte Gut mit sich. Diese
auf den Vorspriingen beruhende Férderwirkung entfalle aber,
wenn die 10-eckigen Trommeln nach dieser Entgegenhaltung
durch kreisrunde Trommeln ersetzt wiirden, wie sie aus der



Zeitschrift "Fe NIEEEGD <« "GN RGER". 1958,
Seite 864 bekannt seien und einfacher und bei groBen Stiick-

zahlen billiger herzustellen seien. Infolgedessen miiBten
bei derartigen Trommeln Mafnahmen ergriffen werden, um die
Forderwirkung zu verbessern. Durch die britische Patent-
schrift 843 779 sei dem Fachmann bereits der Hinweis gege-
ben, bei einer vergleichbaren Mihmaschine durch axial ver-
laufende Vorspriinge an der Trommeloberfliiche eine glinsti-
gere Transportwirkung zu erzielen. Aus der US-Patentschrift
636 333 entnehme der Fachmann, bei einem Einscheibenm#h-
werk mittels achsparallel auf dem zylindrischen Trommelum-
fang aufgesetzter Leisten das geschnittene Gut zuverli#ssig
von der Trommel wegzubefdrdern. Dem Fachmann sei geldufig,
daB das gemdhte Gut von den Leisten paarweise zusammenar-
beitender hochtourig angetriebener Trommeln umso besser
ergriffen werde, wenn méglichst wenig Leisten je Trommel
angebracht seien, denn eine Vielzahl von Leisten je
Trommel wirke bei den hohen Drehzahlen wie eine geschlos-
sene Wand, die eine Férderung des Gutes eher behindere.

Es seli dem Fachmann weiter bekannt, daB eine einzige Leiste
Jje Trommel Unwuchten mit sich bringe. SchlieBlich diirfe,
um eine schonende Behandlung des Ernteguts 2zu sichern, der
Férderspalt zwischen den Trommelpaaren nicht schlagartig
zu sehr verengt werden. Das verbiete von vornherein eine
gegenliber liegende Anordnung zweier Leisten, die gleich-
zeitig in den Fdrderspalt eingriffen. Bei Kenntnis des
Standes der Technik und bei Beriicksichtigung seines Fach-
wissens bedlrfe es fir den auf diesem Sachgebiet tédtigen
Durchschnittsfachmann keiner i{lberragenden geistigen
Leistung, um im Bedarfsfall die beanspruchte Merkmals-
vereinigung vorzunehmen. Eine neue und iiberraschende Wir-
kung sei damit nicht verbunden; auch eine iiber die Summe
der Einzelwirkungen hinausgehende Gesamtwirkung sei nicht
gegeben. Ein ungewthnlich groBSer Fortschritt, der als




Anzeichen dafiir gewertet werden kinne, daB der Anmeldungs-
gegenstand nicht nahegelegt war, sei nicht erkennbar.

2. a) Die Rechtsbeschwerde riigt, der angefochtene
BeschluB habe unerdrtert gelassen, was der Anmelder im
Laufe des Erteilungsverfahrens iiber die mit dem Ammel-~
dungsgegenstand erstrebten und erreichten Vorteile vorge-
tragen habe. Deshalb sei die dem Anmeldungsgegenstand zu-~
grunde liegende Aufgabe im angefochtenen BeschluB nicht
ausreichend erdrtert. Daher sei fiir die Rechtsbeschwerde-~
instanz zu unterstellen, was der Anmelder zum technischen
Fortschritt vorgetragen habe. Im angefochtenen BeschluB
sel der neugefaBte Anspruch nicht wdrtlich wiedergegeben
und nicht in seine Merkmale aufgegliedert worden. Aus die-
sem Grunde fehle von vornherein die unerlissliche Grundlage
fir die Beurteilung der Wirkungsweise des Anmeldungsgegen-
standes, fiir den Vergleich mit dem Stand der Technik und
fir die Bewertung von Fortschritt und Erfindungshthe. Der
damit gegebene Begriindungsmangel erschwere es dem Rechts-~
beschwerdegericht, die tatrichterlichen Erwidgungen zu iiber-
priifen, Auch die Ausfilhrungen des angefochtenen Beschlusses
zur Neuheit des Anmeldungsgegenstandes enthielten Liicken
und offensichtlich unzutreffende Angaben. Die Erwiigungen
zur Erfindungshdhe seien infolge der Liickenhaftigkeit der
vorausgehenden Erdrterungen zur Aufgabenstellung, zu den
Ldsungsmitteln und zu der Wirkungsweise des Anmeldungsge-
genstandes unvollstédndig, unlogisch und beriicksichtigten
nicht eine Sachlage, die geradezu typisch fiir erfinderische
Uberlegungen sei.

b) AuBerdem riigt die Rechtsbeschwerde verschiedene
Ausfilhrungen des angefochtenen Beschlusses als in sich
widerspriichlich. Weiter macht sei geltend, die Erwidgungen,



bei denen sich der Beschwerdesenat auf das (allgemeine)
Fachwissen gestiitzt habe, seien nicht ndher begriindet.

Das Fachwissen sei nicht nidher spezifiziert. Die abschlie-
Benden Wertungen zur Frage der Erfindungshthe der Gesamt-
kombination seien nicht ausreichend begriindet.

, 3. a) Die oben bei II 2 a genannten Riigen zeigen
keinen "Begriindungsmangel" im Sinne des § 41 p Abs. 3

Nr. 5 PatG auf. Mit ihnen wird geltend gemacht, daB die

im angefochtenen Beschluf3 gegebenen Griinde sachlich un-
vollstlindig, unzureichend, unrichtig oder sonst rechts-
fehlerhaft seien, insbesondere weil wesentliches Vorbrin-
gen des Anmelders ilbergangen sein soll. Darin liegt aber
nach der stdndigen Praxis des Senats kein Fehlen der Griinde
im Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG (BGHZ 39, 333, 338 -
Warmpressen).

b) Der beschlieBende Senat hat einer fehlenden Be-
grindung den Fall gleichgesetzt, daB zwar Griinde vorhan-
den, diese aber ganz unversténdlich und verworren sind, so
daB sie in Wirklichkeit nicht erkennen lassen, welche Uber-
legungen fiir die Entscheidung maBgebend waren (aa0 S. 337).
Wenn die Grinde einer Entscheidung widerspriichlich sind,
filhrt das aber nicht ohne weiteres zu der Annahme, daB
Entscheidungsgriinde fehlen. Nur dann, wenn einander wider-
sprechende Angaben in den Griinden einer Entscheidung nicht
mehr erkennen lassen, welche {/berlegungen fiir die Entschei-
dung schlieBlich maBgebend waren, ist es gerechtfertigt,
die Entscheidung als nicht mit Grlinden versehen anzusehen.
Eine dahingehende Folgerung l&8t sich weder aus der Aus-
sage des Beschwerdesenats ableiten, daB8 die zehneckigen
Trommeln der Mihmaschine gem#B der Zeitschrift "L{lD"
an ihrem AuBenumfang in Abstéinden voneinander mit Vorspriin-




" gen versehen seien, die sich in axialer Richtung iiber die
gesamte Trommelhdhe erstrecken, noch aus der Aussage, die
Vorspriinge seien durch die Kanten der im Querschnitt zehn-
eckigen Trommel gebildet. Gerade der letzte Satz 148t ein-
deutig erkennen, dafl der Beschwerdesenat die zehn Kanten
der Trommel als mit den Leisten nach dem Anmeldungsgegen-
stand vergleichbar angesehen hat. Begriindete Zweifel in
dieser Richtung ergeben sich weiter nicht aus den Ausfiih-
rungen des angefochtenen Beschlusses, wonach es bei dem
Ersatz der zehneckigen Trommeln durch kreisrunde Trommeln
gemii8 der Zeitschrift "Fiih IYINEGEGD < "D "G
als notwendig anzusehen sei, Mafinahmen zu ergreifen, um die
Forderwirkung zu erhdhen, und auch nicht aus der Aussage,
dem Fachmann sei durch die britische Patentschrift 843 779
bereits der Hinweis gegeben, bei einer vergleichbaren Mdh-
maschine durch die gelochte oder gerippte Ausbildung der
Trommeloberfléche eine verbesserte Férderwirkung zu erzie-
len. Soweit die Rechtsbeschwerde demgegeniiber auf die
Feststellung des Beschwerdesenats hinweist, die Trommeln
nach der britischen Patentschrift 843 779 hitten einen
solchen horizontalen Abstand voneinander, da von einem
Férderspalt im Sinne des Anmeldungsgegenstandes keine Rede
sein k¥nne, zeigt sie keinen solchen Widerspruch auf, der
es letztlich unméglich macht zu erkennen, auf welchen
Grund die Entscheidung, daB dem Anmeldungsgegenstand die
Erfindungshohe fehle, gestiitzt ist. Die von der Rechtsbe-
schwerde genannten Angaben der Begrindung betreffen von-
einander unabhéngige Fragen, ndmlich einmal einen Unter-
schied zum Anmeldungsgegenstand (weiter Abstand der Trom-
meln) und zum anderen ein mit dem Anmeldungsgegenstand ver-
gleichbares Férderungsmittel an den Trommeln (gelochter
oder gerippter Mantel jeder Trommel) urd ergeben somit
nicht einmal den von der Rechtsbeschwerde behaupteten Wi-
derspruch. Mit der Riige, es sei in sich widerspriichlich,



da8 der angefochtene BeschluB den Gedanken als naheliegend
angesehen habe, die Zehnkanttrommel in eine Rundtrommel
umzuwandeln, wendet sich die Rechtsbeschwerde in Wirklich-
keit gegen die Richtigkeit dieser Erwidgung der angefoch-
tenen Entscheidung, was ihr im Rahmen der Riige des "Begriin-
dungsmangels™ nach § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG verwehrt ist.
Das gleiche gilt auch von der weiteren Riige, es sei ein
offenbarer Widerspruch, da der angefochtene Beschlufl bei
der Zehnkanttrommel nach der Zeitschrift "L{J )" eine
F6rderwirkung anerkenne, gleichzeitig aber dem Durch-
schnittsfachmann die Kenntnis unterstelle, daB die F3rder-
leistung mit wenig Leisten je Trommel besser sei als mit
vielen Leisten je Trommel. SchlieBlich laufen auch die
weiteren Riigen der Rechtsbeschwerde, die die Auffassung
des angefochtenen Beschlusses, der Durchschnittsfachmann
auf dem in Rede stehenden technischen Sachgebiet bediirfe
keiner iiberragenden geistigen Leistung, um vom Stand der
Technik vermittels seines Fachwissens im Bedarfsfalle die
beanspruchte Merkmalsvereinigung vorzusehen, und mit der
beanspruchten Merkmalsvereinigung sei keine ilberraschende
Wirkung verbunden, als eine in sich widerspriichliche Wer-
tung bekdmpft, in Wirklichkeit darauf hinaus, sachliche
Fehler der angefochtenen Entscheidung aufzuzeigen. Bei
rechtsfehlerhaften Griinden ist aber eine Begriindung vor-
handen. Der Widerspruch, den die Rechtsbeschwerde schliefi-
lich darin erblickt und riigt, daB8 der Beschwerdesenat eine
neue und {liberraschende Wirkung des Anmeldungsgegenstandes
und einen ungewthnlich groBen Fortschritt verneint, nach-
dem er zuvor den behaupteten Fortschritt dahingestellt
gelassen habe, verhilft der Rechtsbeschwerde schon deshalbdb
nicht zum Erfolg, weil die genannten Ausfiihrungen des Be-
schwerdesenats lediglich Beweisanzeichen zur Erfindungs-
hthe betreffen. Das Fehlen von Griinden zu derartigen Ge-
sichtspunkten kann nicht als ein Fehlen der Griinde im
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Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG anerkannt werden (BGH
GRUR 1964, 201, 202; BGH B1PMZ 1967, 137, 138).

c) SchlieBlich greift auch die Riige, der Beschwerde-
senat habe das zur Verneinung der Erfindungshthe herange-
zogene allgemeine oder geldufige Fachwissen nicht nZher
spezifiziert und belegt, nicht durch. Der Beschwerdesenat
hat die dem Durchschnittsfachmann auf dem Gebiet des Mih-
maschinenbaus zuzurechnenden Kenntnisse genau bezeichnet.
Das Fehlen von Belegstellen fiir diese allgemeinen Kennt-
nisse ist kein Begriindungsmangel hinsichtlich eines selb-
stidndigen Angriffs~ und Verteidigungsmittels. Deshalb kann
daraus nicht abgeleitet werden, daB die Entscheidung inso-
weit nicht mit Griinden versehen ist,

d) Endlich riigt die Rechtsbeschwerde ohne Erfolg,
da8 die zusammenfassenden SchluBSbemerkungen des angefoch-
tenen Beschlusses der konkreten Begriindung entbehrten.
Die von der Rechtsbeschwerde bezeichneten Sdtze am Ende
der Begriindung werden von den vorangestellten Ausfilhrungen
zum Stand der Technik und zum allgemeinen Fachwissen ge-
tragen. Sie beziehen sich im ilibrigen auf Gesichtspunkte,
die als Beweisanzeichen zur Beurteilung der Erfindungshthe
herangezogen werden. Hierfiir gilt das am Ende von II 2 b
Gesagte.

3. Soweit die Rechtsbeschwerde bei der Schilderung
des Sachstandes darauf hinweist, daB entgegen ihrem Antrag
vor dem Beschwerdesenat keine erneute miindliche Verhandlung
stattgefunden habe, hat sie darauf keine Riige gestiitzt. Der
beschlieflende Senat konnte dem von Amts wegen nicht nach-
gehen.
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4, Im Rechtsbeschwerdeverfahren hat der Senat eine
miindliche Verhandlung nicht fiir geboten erachtet.
III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 41 y Abs. 1
Satz 2 PatG.

Ballhaus Bruchhausen Ochmann

Hesse BrodeBer
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