BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 2/72 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung @D §P.U - @

der Firma Gebriider Bl & Co., Aktiengesellschaft,
V@l (O GED) ,

Anmelderin und Rechts-
beschwerdefiihrerin,

- Verfahrensbevollméchtigte: Rechtsanwdlte Prof. Dr. Dr.
und Prof. Dr. G,

Verfahrensbeteiligte:

Firma Vigiil® & Co., ViGiED (D),

Einsprechende und
Beschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmédchtigte
vor dem Bundespatentgericht:Patentanwilte Dr. Ing. 3. (D
und Dr. D, @8, y
Strate @B -



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat am 15. Mai 1973 durch den Vorsitzenden Richter

Triistedt und die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Bendler -

und HauBler

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluf
des 13. Senats (technischen Beschwerde-
senats VIII) des Bundespatentgerichts
vom 22. November 1971 wird auf Kosten
der Anmelderin zuriickgewiesen.,

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbe-
schwerde wird auf 50 000.- DM festgesetzt.

Grinde

. I. Der Rechtsvorginger der Jjetzigen Anmelderin mel-
dete am 3, Januar 1958 ein Verfahren zur Erzeugung von
Oberflédchen grofter Hirte an hértbaren Stdhlen zum Patent
an, Der am 24. Mai 1967 bekanntgemachte Hauptanspruch
hatte folgenden Wortlaut:

"Verfahren zur Erzeugung von Oberfléchen
groflter Harte an hartbaren Stdhlen durch
Erhitzen iber den Ac;~-Punkt und darauf
folgendes Abschrecken, dadurch gekennzeich-
net, dafl das Erhitzen der Oberflidche iiber
den Ac3-~Punkt und das sofortige anschlie-
Bende Abschrecken bis unter den Martensit-
punkt mit einer derartigen Geschwindigkeit
erfolgen, da3 bei Raumtemperatur ein Austenit-
geflige vorliegt, welches bis zu einer weiteren



s

e B s L e et g . i S S
e S e e,

Matthias Prinz

Rechtsanwalt www.prinz.law 1

Energiczufuhr bestindig ist, und dag
dieses durch eine weitere knergiezufuhr
in ein Martensitgefiige umgewandelt wird."

Mit Eingabe vom 11. Mirz 1969 beantragt die Anmel-
derin hilfsweise die Erteilung des Patents mit folgendem
gednderten Hauptanspruch:

"Verfahren zur Erzeugung von Oberflédchen
grofBter Harte an hiartbaren Stdhlen durch
Erhitzen iiber den ACB-Punkt und darauf fol-

- gendes Abschrecken, “dadurch gekennzeichnet,
daBl das Erhitzen der Oberfladche iiber den
Ac,-Punkt und das sofortige anschlieflende
Abéchrecken bis unter den Martensitpunkt
mit einer derartigen Geschwindigkeit erfol-
gen, dafl ein bei Raumtemperatur metastabiles
Austenitgefiige vorliegt, und dafl dieses
durch eine weitere Energiezufuhr in ein
Martensitgefiige umgewandelt wird."

Auf den Einspruch der Firma W@ & Co. hat das
Patentamt das Patent versagt. Das Bundespatentgericht
hat die Beschwerde der Anmelderin zurlickgewiesen.

Dagegen richtet sich die im angefochtenen BeschluB
nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin.

“1Znyosag

II. Die Rechtsbeschwerde ist zuldssig, weil zu ihrer
Begriindung geltend gemacht wird, der angefochtene Be-
schlufl sei nicht mit Griinden versehen. Sie hat Jjedoch
keinen Erfolg.

1. Die Rechtsbeschwerde riigt unter Hinweis auf den

BeschluB des Senats vom 16. Dezember 1971 - X ZB 8/71 -,
das Bundespatentgericht habe in der angegriffenen Ent-
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scheidung nicht ausgefiihrt, worin es die Erfindungs-
lehre der Anmeldung sehe. Es habe sich darauf be-
schrédnkt, als Aufgabe die Erzielung der in der Ausle-
geschrift angegebenen vorteilhaften Eigenschaften der
gehdrteten Oberflédche zu bezeichnen und die Losung

mit den fast unverédnderten Worten des Hauptanspruchs
wiederzugeben, Diese Ausfiihrungen lieflen im Unklaren,
welches der Inhalt und das Wesen der streitigen Erfin-
dung sei. Der Erfinder habe erstmals die neuartige

Lehre gegeben, das Stahloberfldchen-Harteverfahren mit
Erhitzen und Abschrecken nicht mehr einstufig auf eine
sofortige Martensiterzeugung bei der Abschreckung aus-
zurichten, sondern zweistufig so durchzufiilhren, daf
zuerst noch nach dem Abschrecken ein metastabiles Austenit-
geflige vorliege und sodann eine weitere Ernergiezufuhr
erfolge. Da es sich um eine Pioniererfindung handele,

die Einsprechende hingegen eine vollige Vorwegnahme

durch den Stand der Technik geltend gemacht habe, bedeute
die bloBe Wiedergabe der Worte des Patentanspruchs im an-
gefochtenen Beschlufl eine leere Redensart, die keine
Stellungnahme zu den Streitfragen erkennen lasse. Das
Bundespatentgericht habe auch nicht eine Erfindungslehre
des Inhalts, wie er von der Anmelderin gesehen werde,
seinem Vergleich mit dem Stand der Technik zugrunde ge-
legt, denn es habe als dem Anmeldegegenstand am nédchsten
kommend die britische Patentschrift @) @P genannt, ob-
wohl diese Druckschrift zu der zweiten Verfahrensstufe
nichts aussage. Auch die sonstigen Ausfilhrungen des
Bundespatentgerichts gédben keinen AufschluB darliber,

was nach seiner Ansicht den wesentlichen Inhalt der Lehre
der streitigen Anmeldung darstelle. Weitere Bemerkungen
spréchen sogar daflir, dall es den wesentlichen Unterschied



zwischen dem iiblichen Restaustenit und dem anmeldungs-
gemdflen Austenit nicht beachtet und das entsprechende
Vorbringen der Anmelderin iibergangen habe. Das Bundespa-
tentgericht habe {iberhaupt nicht zu den Streitfragen '
Stellung genommen, welche die Grundlage fiir die gesamte
Beurteilung bildeten. Deshalb ktnne nicht erkannt werden, |
welche Uberlegungen fiir die Entscheidung maBgebend gewe- i
sen seien, ' | ‘

— - — - -

2. Die Riige der Rechtsbeschwerde greift nicht durch,.
Ein Begriindungsmangel liegt nicht schon dann vor, wenn
die Griinde nur sachlich unvollsténdig, unzureichend, un-
richtig oder sonst rechtsfehlerhaft sind (St. Rspr. des
Senats, vgl. vor allem BGHZ 39, 333, 337 ff - Warmpressen),
In der von der Rechtsbeschwerde erwdhnten Entscheidung
vom 16. Dezember 1971 hat der Senat ausgefiithrt, letztlich
komme es immer entscheidend darauf an, ob erkennbar sei,
welcher Grund - mdge dieser vorgelegen haben oder nicht,
moge er rechtsfehlerhaft beurteilt worden sein oder nicht -
fiir die Entscheidung maBgebend gewesen sei. Der angegrif- |
fenen Entscheidung miisse entnommen werden kdnnen, welche
tatsdchlichen Feststellungen und rechtlichen Erwdgungen
maBgebend gewesen seien. Nach diesen Grunds&dtzen fehlt

es in der angefochtenen Entscheidung nicht an einer Be-
griindung.

—————

a) Das Bundespatentgericht hat zundchst ausgefiihrt,
dafl der Hauptanspruch gem&fl dem Hilfsantrag vom 11. Mérz
1969 zulissig sei, weil im kennzeichnenden Teil nur die
metastabile Gefiigeeigenschaft des Austenits im Vergleich
zum bekanntgemachten Hauptanspruch als prédzisierende An-
gabe aufgenommen worden sei. Damit hat das Bundespatent-
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gericht zu erkennen gegeben, daBl es zwischen beiden
Anspruchsfassungen keinen fiir das Erteilungsverfahren
"~ wesentlichen Unterschied sieht.

b) Die der Anmeldung zugrunde liegende Aufgaben-
stellung wird vom Bundespatentgericht darin gesehen, in
hdrtbaren Stahloberfléchen groBte Harte bei gleichzei-
tig hoher Zahigkeit bzw. geringer Sprddungsneigung zu
erzeugen, wobei vor allem im Ubergangsgebiet zwischen
der gehidrteten Randzone und dem relativ weichen Kern der
Werkstlicke keine Risse auftreten diirften, weil diese die
Ursache flir das Absplittern der gehérteten Schicht sein
konnten. Das Bundespatentgericht sieht die Ldsung dieser
Aufgabe darin, daB der zu hértende Stahl sehr rasch
iber den Ac3-Punkt erhitzt und von diesem wiederum sehr
rasch unter Umgehung der Artensitumwandlungsstufe auf
Raumtemperatur abgekiihlt werde, wobei ein unterkiihlter,
metastabiler Austenit bei Raumtemperatur vorliege, der
sich erst bei einer weiteren Energiezufuhr in ein mar-
tensitisches Gefilige umwandle.

Damit hat das Bundespatentgericht unter Heranzie-
hung der offenbarten Vorteile zur Ermittlung der Aufgabe
und unter Anlehnung an den Wortlaut des beantragten
Hauptanspruchs (nach beiden Fassungen) klargestellt,
‘worin es den Gegenstand der Anmeldung sieht, der sich
aus Aufgabenstellung und Losung ergibt.

c) Ob diese Ausfilhrungen sachlich richtig sind,
ist fiir die Priifung der Frage, ob der BeschluB mit Griin-
den versehen ist (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG), ohne Bedeu-
tung. Es kommt dafir nur darauf an, daf erkennbar ist,



welchen Anmeldungsgerenstand das Bundespatentgericht
seiner Prifung auf Neuhelt, technischen Fortschritt und
Erfindungshthe unterzogen hat. Das aber ist der Fall,

Es begegnet insbesondere keinen rechtlichen Bedenken,
dall es sich bei der Darstellung des Gegenstandes der
Anmeldung an die Anspruchsfassung gehalten hat. Die An-
melderin hat die Erteilung eines Patents mit einem be-
stimmten Hauptanspruch in zwei verschiedenen Fassungen,
die vom Bundespatentgericht als libereinstimmend ange-
sehen worden sind, beantragt. Dieser Antrag mufite Aus-
gangspunkt der Priifung sein, denn etwas anderes als bean-
tragt kann nicht patentiert werden. Mit ihren Ausfiihrun-
gen, das Bundespatentgericht habe sich mit Streitfragen
zwischen ihr und der Einsprechenden nicht auseinander-
gesetzt und nicht die von der Anmelderin dargelegte Er-
findungslehre-der weiteren Priifung zugrunde gelegt, riligt
die Rechtsbeschwerde nicht die fehlende Begriindung des
Beschlusses, sondern die nicht erschépfende Auseinander-
setzung mit ihrem Vorbringen. Das ist eine auf § 41 h Abs. 1
PatG gestilitzte Riige, die indes die Rechtsbeschwerde-
instanz nicht ersffnet (vgl. BGHZ 39, 333, 347 - Warm-
pressen; BGH GRUR 1964, 201, 202 - Elektrohandschleif-
gerat).

Wenn das Bundespatentgericht auch nicht ausdriicklich
erkladrt hat, daf8 es die Auffassung der Anmelderin iliber
den Gegenstand der Anmeldung nicht teile, so lassen seine
Ausflihrungen doch erkennen, welche Auffassung es insoweit
vertritt. Seine Auffassung vom Gegenstand der Anmeldung
ist im Rahmen der Frage, ob der angefochtene BeschlufB
mit Grunden versehen ist, nicht nachpriifbar. Anders als
in der von der Rechtsbeschwerde angefiihrten Entscheidung




des Senats vom 16. Dezember 1971 wird in der hier an-
gegriffenen Entscheidung deutlich, welche tatsdchli-
chen Feststellungen und rechtlichen Erwdgungen fiir die
getroffene Entscheidung maBgebend waren.

d) Ein Begriindungsmangel liegt auch nicht vor,
soweit das Bundespatentgericht den von ihm ermittelten
Gegenstand der Anmeldung mit dem Stand der Technik ver-
glichen und die Patentf&higkeit mit der folgenden Be-
grindung verneint hat: Dem Gegenstand der Anmeldung
komme die britische Patentschrift @) @ am nichsten,
wonach ein Verfahren zur Oberflidchenhidrtung zum Stand
der Technik gehdre, bei dem eine diinne Oberflachenschicht
innerhalb einer sehr kurzen Erhitzungsperiode auf Harte-
temperatur erhitzt und durch die dahinter liegende Werk-
stoffmasse sehr schnell abgeschreckt werde. Unterschied-
lich sei allein die Tatsache, daB dort die lkinstellung
eines metastabilen austenitischen Gefliges nach der
Selbstabschreckung nicht erwdhnt sei. Auch dort sei
aber mit einer Martensitbildung nicht zu rechnen. Diese
SchluBfolgerung werde durch die vorvertéffentlichte deut-
sche Patentanmeldung SRR bekriftigt, denn auch nach
dem dort beschriebenen Hirteverfahren verbleibe dem
Austenit keine Zeit zum Umwandeln in Martensit, sondern
es werde, nur mit anderen Vorten, zum Ausdruck gebracht,
dafl durch die Selbstabschreckung ein metastabiler Austenit
erzwungen werden kdnne. Flir einen unterkiihlten Austenit
sei die metastabile Eigenschaft charakteristisch, wie aus
dem "Handbuch der Sonderstahlkunde" von Houdremont her-
vorgehe. Danach sei es bekannt, daB8 Restaustenit - um den
es sich auch bei dem anmeldungsgemdBen metastabilen
Austenit handele - durch zus&dtzliche Spannungen in Mar-
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tensit umwandelbar sei., Durch diesen 3tand der Technik
werde somit die beanspruchte Lehre der Fachwelt nahege-
legt. Auch eine Verfahrensweise nach dem ausgelegten Aus-
filhrungsbeispiel 1 biete demgegeniiber und gegeniiber der
deutschen Patentschrift @) @B, wonach es bekannt sei,
daf3l Werkstiicke durch Erwdrmung mittels Reibungswédrme ge~
hdrtet werden kénnten, nichts Erfinderisches.

Auch diese Ausfihrungen lassen die Gesichtspunkte
erkennen, welche flir die Verneinung der Patentfdhigkeit
mafigebend waren. Sie zeigen, welcher Anmeldungsgegen-
stand mit welchem Stand der Technik verglichen worden
und weshalb das Bundespatentgericht zu dem Ergebnis ge-~
langt ist, dem Anmeldungsgegenstand fehle es an der Er-
findungshohe.

ITI. Die Rechtsbeschwerde war nach alledem mit der
Kostenfolge aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG zuriickzuweisen.
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Bei der gegebenen Sach- und Rechtslasge hat der
Senat eine miindliche Verhandlung nicht filir erforderlich
gehalten.

Tristedt Bruchhausen Ochmann

Bendler HaufBer
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