BUNDESGERICHTSHOF

X zB 3/84 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 19 56 146.7-41

der X{NENGE "G Gist- en Spiritusfabriek N.V.;
iR (N

Anmelder in und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmidchtigte: Rechtsanwdlte Dr. [ ]
und R -

weitere Verfahrensbeteiligte:
Societe Industrielle LD, "EED,

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdefiihrerin,

- Ver fahrensbevollmichtigte: Rechtsanwilte Prof. Dr. (N
und pr. D -



~{\

Der X. 2ivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am
11. Oktober 1984 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus
und die Richter Ochmann, Prof. Dr. Windisch, Dr. Hesse und

von Albert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluf des
32. Senats (Technischen Beschwerdesenats XX)
des Bundespatentgerichts vom 15. November 1983
wird auf Kosten der Einsprechenden zurilick-

gewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbheschwerde

wird auf 250.000 DM festgesetzt.

Gr ingde:

1. Die ein Verfahren zur Herstellung von Trockenbackhefe
betreffende Patentanmeldung vom 7. November 1969, fiir die die
Prioritdt einer Anmeldung in GroBbritannien vom 8. Novem-
ber 1968 in Anspruch genommen wird, ist vom Deutschen Patentamt

am 13. Januar 1977 mit 7 Patentanspriichen bekanntgemacht

worden.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Die Patentabteilung 41 des Deutschen Patentamts hat das

Patent versagt.

Auf die Beschwerde der Anmelderin hat das Bundespatentge-
richt nach Einholung eines Sachverstidndigen-Gutachtens den Ver-
sagungsbeschluB aufgehoben und das Patent mit 8 Patentanspriichen
in der am 25. November 1980 eingereichten Fassung erteilt.

Patentanspruch 1 lautet in dieser Fassung:

"Ver fahren zur Herstellung von Trockenbackhefe durch
Zerkleinern von mit einem Netzmittel versetzter
PreBhefe und Trocknen der Teilchen in einem heiBen
Luftstrom im Wirbelbett bis auf einen Trockenmasse-
gehalt von mindestens 85 Gewichtsprozent, wobei die
Teilchen wdhrend der Trocknung in einem Temperaturbe-
reich von 20 bis 50° C gehalten werden, dadurch
gekennzeichnet, daB man PreBhefe mit
einem Proteingehalt von 45 bis 60 %, bezogen auf die
Trockenmasse, verwendet, und die Teilchen innerhalb
eines Zeitraums von 3 bis 50 Minuten trocknet, wobei
die Temperatur des Luftstroms am Beginn der Trocken-

behandlung hdéchstens 160° C betragt.”

Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbe-

schwerde der Einsprechenden, mit der sie einen Begriindungsmangel

A

(§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG) geltend macht.
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2. Die Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg, da der geriigte

Mangel nicht vorliegt.

a) Zum Einspruchsgrund des Fehlens einer ausreichenden
Lehre zum technischen Handeln stiitzt sich das Beschwerdegericht
fiir die Feststellung der Nacharbeitbarkeit auf die Darlegungen
des Sachverstindigen LYl - des Erfinders - in Verbindung
mit den Erfahrungen und Kenntnissen des Durchschnittsfachmannes,
eines mit der verfahrenstechnischen Behandlung warmeempfind-
licher Giiter vertrauten Verfahrenstechnikers oder Naturwissen-
schaftlers. Diese Feststellung werde - so fiihrt das Beschwerde-
gericht weiter aus - weder durch das von der Einsprechenden vor-
gelegte Gutachten von Prof. Dr. G noch durch das Gut-
achten des gerichtlichen Sachverstindigen Prof. Dr. D
beriihrt; aus dem Gutachten von Prof. Dr. G— seien die
zugrunde liegende konkrete Aufgabenstellung, die Art der Tem-
peratur fiihrung und die Art der Messung der Produkttemperatur
wdhrend des Trocknens nicht ersichtlich, dem Gutachten von
Prof. Dr.D ligen nur Ergebnisse von Versuchen zu-
grunde, bei denen nicht alle im Anspruch 1 angefiihrten Bedin-
gungen eingehalten worden seien, insbesondere habe er am Ende
der Trocknung die anspruchsgemidfe Produkttemperatur wesentlich
iiberschritten, um - wie er ausfithre - innerhalb der angegebenen
Zeit den gewiinschten Trocknungsgrad zu erzielen; Ergebnisse von
Versuchen in anderer Richtung, ndmlich unter Einhaltung der

maximalen Produkttemperatur und eventueller i{lberschreitung der




Trockenzeit, oder unter Herabsetzung des Trocknungsgrades

- Trocknung nur bis zu einem Gehalt an Trockenmasse von 85 Ge-
wichtsprozenten - l&gen nicht schriftlich vor. Die detaillierten
Angaben zur Durchfithrung des Verfahrens in der Auslegeschrift

1 956 146 und die durch konkrete Ergebnisse in den Beispielen
belegten glaubhaft gemachten Darlegungen der Anmelderin seien

nicht widerlegt worden.

Die von der Rechtsbeschwerde behaupteten Schwierigkeiten
bei der Erfassung dieses Gedankenganges des Beschwerdegerichts
bestehen nicht. Die Rechtsbeschwerde verwechselt Abweichungen
des Verstindnisses des Beschwerdegerichts von ihrem eigenen
Verstindnis mit einer dem Fehlen von Griinden gleichzuachtenden
Unverstdndlichkeit im Ausdruck. Es ist klar erkennbar, daf das
Beschwerdegericht nur die Ergebnisse von Versuchen unter den
anmeldungsgemafen Bedingungen hat gelten lassen wollen und die
Darlegung derartiger Ergebnisse, die nicht das Verfahrensziel
der angeﬁeldeten Lehre erreichen, nicht hat feststellen kdnnen.
Insbesondere ist kein Widerspruch darin zu sehen, daff es bei der
Erdrterung des Gutachtens von Prof. Dr. Donhauser auf das
Fehlen der anmeldungsgemidfen Temperaturbedingungen hingewiesen,
aber Versuche mit einer Uberschreitung der anmeldungsgemis
einzuhaltenden Trockenzeit vermindt hat. Das Beschwerdegericht
hat erkennbar damit nicht seine Auffassung einschrédnken wollen,
daf zur Widerlegung der festgestellten Nacharbeitbarkeit nicht

anmeldungsgemdfie Ver fahrensschritte ungeeignet seien, sondern



darauf hingewiesen, dafl Versuche in zumutbarem Umfange in ver-
schiedenen Richtungen unter voriibergehender Inkaufnahme von

Fehlschlagen abschlieBend zum Erfolg fiihren k&nnen.

Erkennbar hat das Beschwerdegericht die Angaben zum Aus-
gangsmaterial fiir das angemeldete Verfahren, die die Rechtsbe-
schwerde insbesondere hinsichtlich der Auswahl des Hefestammes
erwartet, bei der Priifung der Nacharbeitbarkeit nicht fir
erforderlich gehalten. Das Beschwerdegericht vermigt die aus
seiner {berlequng zum Ausgangsmaterial heraus mdglichen und
gebotenen Versuche und Versuchsberichte. Daraus kann ein

Begriindungsmangel nicht hergeleitet werden.

Auch die Erwagungen darliiber, ob das Gutachten von
Prof. Dr. GNP zur Widerlegung der festgestellten

Nacharbeitbarkeit geeignet sei, sind nicht unverstdndlich.

Das Beschwerdegericht hat widerspruchsfrei begriindet, wes-
halb es keine Veranlassung gesehen hat, an der Durchfiihrbarkeit
des anmeldungsgemdBen Ver fahrens zu zweifeln oder erneute Erhe-
bungen anzustellen. Auf Seite 22 oben des angefochtenen Be-
schlusses hat es den bereits erdérterten Gedankengang abgeschlos-
sen und zusammengefaBt und auch auf den zuvor geschilder ten
Gerichtsver fahrensablauf Bezug genommen, zu dem auch der Beweis-
antrag der Einsprechenden und der BeweisbeschluB des Beschwerde-

gerichts gehdren, der die von der Rechtsbeschwerde aufgewor fene



Frage, ob das Beschwerdegericht den Einspruchsgrund als schliis-
sig dargelegt angesehen habe, als gegenstandslos erkennen 13&8t.
Ob es dabei die filir das Patenterteilungsverfahren geltenden
Darlequngs- oder Beweislastregeln zutreffend angewandt hat, ist
ohne Bedeutung, da ein etwaiger Fehler jedenfalls nicht dem hier
allein entscheidenden Fehlen einer Begriindung gleichzuachten

ware.

b) SchlieBlich hat das Beschwerdegericht auch das Vorliegen
eines technischen Fortschritts begriindet, und sich dabei auf die
Erméglichung sehr kurzer Trockenzeiten gestiitzt. Das Beschwerde-
gericht hat sich mit seiner Bemerkung, der gerichtliche Sachver-
stindige hdtte sich nicht ayf Versuche in einer Richtung be-
schrinken, sondern versuchsweise auch einmal eine {iberschreitung
der Trockenzeit in Kauf nehmen sollen, nicht in Widerspruch dazu
gesetzt. Es hat damit lediglich auf das Heranarbeiten des Fach-
manns durch Versuche an die erwiinschte Ver fahrensweise hinge-

wiesen,



Abs,

3. Die Rechtsbeschwerde ist mit der Kostenfolge aus § 109

1 Satz 2 PatG zuriickzuweisen.

Ballhaus Ochmann Windisch

Hesse von Albert
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