BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 51/70 URTEIL Verkiindet am

11. Dezember 1973
Schwingen
Amtsinspektor

als Urkundsbeamter
der Geschiftestelle

in der Patentnichtigkeitssache

der Firma RE Nationale des UqiENS Re@ENB in BigilllD,
S (FrGEe), vertreten durch den Pridsidenten Pildre
Drqum

Beklagten und Berufungsklagerin,

- ProzeBbevollmiachtigte: Rechtsanwilte Dr. D und
DI‘. —’

Patentanwdlte Dr.
und Dipl.-Ing. @,

i. . 4D
In ’

gegen

die Firma Ko@illP & Bo@EE® GrbH in wugliiiil-t-Guls,
Ho@EER Strate @, gesetzlich vertreten durch die Ge-
schidftsfithrer Paul Bodillilp, VilllD---uG», G-
der StraBe @, und Fritz Be@lR, WulR-B-GHN, Ho@-
d» strate @R,

Kldgerin und Berufungsbeklagte,

- ProzeBbevollméichtigte: Rechtsanwidlte Prof. Dr.Dr. CilEN
und Prof. Dr. R, D,
Patentanwalt Dr. (ilR-GND G,
-l

v



o,

(r

-2 -

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 4. Dezember 1973
durch den Vorsitzenden Richter Triistedt und die Richter
Ballhaus, Dr. Bruchhausen, Ochmann und Bendler

fiir Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des
2. Senats (Nichtigkeitssenat II)
des Bundespatentgerichts vom

23. April 1970 wird auf Kosten der
Beklagten zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Beklagte ist Inhaberin des am 22. Juli 1961
angemeldeten Patents @ WP WP, fiir das die Prioritit
der Voranmeldung in Frankreich vom 22. Juli 1960 in An-
spruch genommen ist. Die Patentanspriche lauten:

"1.

Abfallforderer, insbesondere fiir Metall-
spédne, bestehend aus mit einseitig wir-
kenden Mitnahmeorganen versehenen Stangen,
die in beiden Richtungen léngsverschieb-
bar auf in einem Fdrderkanal in Absténden
angeordneten Rollen gelagert sind, dadurch
gekennzeichnet, daB jede Stange als ein-
faches Winkelprofil ausgefiihrt ist, das
mit seiner Winkelkante nach oben auf um
horizontale Achsen drehbaren Rollen gela-
gert ist.

Abfallforderer nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die Rollen ein der
Winkelkehle des Winkelprofils angepaBtes
Umfangsprofil besitzen."
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Die Klégerin hat mit der auf § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG
gestiitzten Nichtigkeitsklage geltend gemacht, Aufgabe
und Lésung des Streitpatents seien nicht bereits in
der ersten Anmeldung vom 22, Juli 1961, sondern erst
in der Eingabe vom 7. Juni 1962 in einer fiir den
Fachmann erkennbaren Weise offenbart worden; auch sei
der Gegenstand des Streitpatents weder fortschrittlich
noch erfinderisch, da es nahegelegen habe, die Férder-
stange aus mit der Winkelkante nach oben liegendem
einfachen Winkeleisen herzustellen.

Sie hat beantragt,

das Patent @ @l W fiir nichtig zu erklidren.

Die Beklagte hat

Klageabweisung
beantragt und hilfsweise angeregt, zwecks Klarstellung
und Beschrénkung des Gegenstandes des Streitpatents
dem Patentanspruch 1) die folgende Fassung zu geben:

"Abfallférderer fur Metallspéne, bestehend
aus mit einseitig wirkenden Mitnahmeorga-
nen versehenen Stangen, die in beiden Rich-
tungen léngsverschiebbar auf in einem
Forderkanal in Absténden angeordneten Rollen
gelagert sind, dadurch gekennzeichnet, da8
jede Stange als einfaches Winkelprofil aus-
gefiihrt ist, das mit seiner Winkelkante nach
oben auf um horizontale Achsen drehbaren
Einzelrollen gelagert ist, welche die Schenkel
des Winkelprofils in dessen winkeligem Teil
abstiitzen."

Sie hat ihren Standpunkt zur Erfindungshdhe im wesentlichen
damit begriindet, es habe ein Vorurteil gegen die Ver-
wendung von lose auf Fiihrungsgliedern aufgelegten F&rder-
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stangen bestanden. Die Hersteller von Spanfirderern
hétten sich iliber lédngere Zeit an das Hohlstangenprinzip
mit Zwangsfdrderung gehalten. Erst das Streitpatent
habe sich von diesem Gedanken freigemacht und die Ent-
wicklung von Forderern mit Profilstangen eingeleitet,
die lose auf dem Fiihrungsteil auflégen.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent mangels
Erfindungshthe fiir nichtig erklért.

Mit ihrer Berufung verfolgt die Beklagte ihren
Antrag auf

Abweisung der Nichtigkeitsklage,
hilfsweise mit der im ersten Rechtszug
angeregten Fassung des Patentanspruchs 1

weiter., Sie bezieht sich auf ein Privatgutachten des
Professors Dr. Ing. Kurt T@ED.

Die Klédgerin beantragt,
die Berufung zuriickzuweisen.

Der Senat hat ein schriftliches Gutachten des Sach-
verstindigen Professor Dr. Ing. D@ von der Techni-
schen Universitét M@ eingeholt, das dieser in der
miindlichen Verhandlung erl#utert und ergénzt hat.

Entscheidungsgriinde
Die Berufung hat keinen Erfolg.

1.

Das Streitpatent betrifft nach seiner Bezeichnung,
der Einleitung der Patentbeschreibung und dem Gattungs-
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begriff des Hauptanspruchs einen Abfallfdrderer, ins-
besondere fiir Metallspine, der aus einem F8rderkanal
besteht, in welchem mit Mitnahmeorganen versehene, in
beiden Richtungen léngsverschiebbare und auf Rollen
lagernde Stangen angebracht sind. Solche Abfallfdrderer
werden in den mechanischen Werkstatten der Maschinen-
industrie verwendet, um die bei spangebenden Werk-
zeugmaschinen (Dreh-, Fris- und Schdlmaschinen) an-
fallenden Metallspine laufend abzutransportieren. Diese
sind wegen ihrer sehr variablen Formen, GréSen und
Eigenschaften schwierig zu transportieren.

1. Nach der Beschreibung in der Streitpatent-
schrift waren bis zum Prioritatstag Abfallfdrderer fir
Metallspéne bekannt, deren Fdrderstangen als fest-
geschlossene Hohlprofile ausgebildet waren. Bei der
einen Ausfilhrung war es ein im wesentlichen ge-
schlossenes quadratisches Hohlprofil, das hochkant stand
und lediglich an der Unterseite einen schmalen Schlitz
aufwies. Durch diesen ragte ein Steg in das Stangeninnere,
der an seiner oberen Kante gekreuzte, um zur Horizontalen
geneigte Achsen drehbare Rollen trug. Diese stiitzten das
Hohlprofil von innen ab und lagen mit ihrem Umfang an
den ebenen Profilinnenfldchen an. Bei einer anderen be-
kannten Konstruktion waren die Stangen als an der Unter-
seite geschlitzte Rohre ausgefiihrt. Durch den Schlitz
ragte ein Steg in das Rohrinnere, der walzenférmige
Gleitkérper trug, auf denen die geschlitzten Rohre hin
und her glitten.

2. Die Streitpatentschrift schildert die Nachteile
der vorstehend beschriebenen Vorrichtungen wie folgt:
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a) In das Innere der Hohlprofile eindringende
Spéne bleiben dort hiingen und verstopfen es,
wodurch

aa) die Verschiebbarkeit der Stangen
gehemmt und

bb) an den Gleitstellen ein erheblicher Ver-
schleiS verursacht wird;

b) die Stangen miissen der Linge nach auf die
Rollen aufgefddelt werden, was auch bei
Reparaturen kompliziert ist;

c) die Herstellungskosten fiir die Stangen sind
hoch, da handelsiibliche Winkelprofile zu Hohl-
profilen zusammengesetzt werden miissen;

d) es ist auch kostspielig und schwierig, die ge-
kreuzten drehbaren Rollen und ihre Trédger her-
zustellen.

3. Dem Streitpatent liegt die Aufgabe zugrunde, die
genannten Nachteile durch einen einfachen, nicht zu kost-
spieligen Abfallférderer zu beseitigen (Sp. 1 Z. 47 - 49).

4, Zur Ldsung dieser Aufgabe wird im Hauptanspruch
des Streitpatents vorgeschlagen (Sp. 1 Z. 50 - 53, Sp.
2 Z. 24 und Sp. 3 Z. 15 - 20), die Fdrderstange als ein-
faches Winkelprofil auszubilden, darauf in geeigneten
Abstdnden voneinander Mitnahmeorgane zu befestigen und
die Stange mit ihrer Winkelkante nach oben auf um hori-
zontale Achsen drehbaren Rollen zu lagern.

o
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5. Gegenstand des Hauptanspruchs des Streitpatents
ist demnach ein Abfallfdrderer, insbesondere fiir Metall-
spédne, der aus Stangen besteht,

(1) die mit einseitig wirkenden Mitnashmeorganen versehen,
(2) in beiden Richtungen lingsverschiebbar,

(3) auf in einem Férderkanal in Abstéinden angeordneten
Rollen gelagert sind, die ihrerseits um horizontale
Achsen drehbar sind,

(4) als einfaches Winkelprofil ausgefiihrt und
(5) mit der Winkelkante nach oben gelagert sind.

Der Unteranspruch 2 hat eine besondere Form der im
Hauptanspruch beschriebenen Rollen zum Gegenstand.

II.

Der Gegenstand des Streitpatents ist neu.

1. Die deutschen Patentschriften . a
und QD @9

beschreiben Schiittelrutschen, die ein anderes Fér-
derungsprinzip verwirklichen als der Abfallfdrderer nach
dem Streitpatent. Es besteht darin, da8 eine Rinne mit
kleinem Hub schnell derartig hin und her bewegt wird,
daB das Gut in einer Richtung durch Reibungshaftung be-
schleunigt wird und anschlieBend - bei entsprechender
Verzdgerung der Rinne - die Reibungshéftung durchbricht
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und ein Stilick weit in der Rinne vorwiirts rutscht.

Die Rinne wird in bekannter Weise mittels Winkelprofilen
gradlinig gefiihrt, die sich auf rollenden Kugeln ab-
stiitzen. Eine Fdrderstange aus einfachem Winkelprofil,
auf der Mitnahmeorgane angebracht sind, ist nicht vor-
handen.

2. Die deutsche Patentschrift !-

offenbart eine Vorrichtung zum Abfiihren von Spénen. Sie
besteht aus Stangen, die mit einseitig wirkenden Mit-
nahmeorganen versehen sind. Die Stangen sind in beiden
Richtungen léngsverschiebbar; sie sind als Rohr aus-
gebildet, das an der Unterseite einen Lingsschlitz auf-
weist, mit dem es iiber einen senkrecht gestellten Steg

- beispielsweise ein T-Eisen - gesteckt ist, der zu
seiner Filhrung dient. Nach dem erteilten Patentanspruch 5
(vgl. auch Sp. 4 Z. 83 - 87 sowie die Zeichnungen der
Patentschrift) kénnen am Stegoberende in Absténden Ver-
dickungen als Filhrungswulste angebracht werden, iiber die
die rohrftrmige Stange gleitet. Die Wulste sollen ein
Ausweichen des Rohres nach oben und nach der Seite ver-
hindern (Sp. 4 Z. 85 - 87).

Die Lehre des Streitpatents ist hiernach nicht vor-
beschrieben, denn die Stangen sind nicht als einfaches
Winkelprofil ausgebildet und auch nicht auf Rollen gela-
gert.

3. Die_deutschen Patentschriften @) @ und

o9 9P
beschreiben eine Fdrdereinrichtung insbesondere fiir Dung.
Sie besteht aus in beiden Richtungen léngsverschiebbaren

,.«
:
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Stangen mit einseitig wirkenden Mitnahmeorganen. Die
Stangen sind aus einem U-Eisen gebildet, dessen Offnung
nach unten zeigt, und das nach dem Patent -- auf
einer entsprechend geformten, im Fdrderkanal einge~
lassenen Fiihrungsschiene, nach dem Patent 8 WD @ auf
von unten eingreifenden - nicht ndher beschriebenen -
Fihrungsstiicken gelagert ist.

Auch diese beiden Vorvertffentlichungen beschreiben
nicht die kennzeichnenden Merkmale des Streitpatents.

4. Die deutsche Patentschrift RGP @B

befaBt sich mit einem Spanefdrderer mit in beiden Rich-
tungen léngsverschiebbaren, unten geschlitzten rohr-
férmigen Hohlstangen, auf denen einseitig wirkende Mit-
nahmeorgane angebracht sind. Die Stangen sind auf einem
Stiitztrdger gelagert, der an seinem oberen Ende Lager-
rollen aufweist, die um zur Horizontalen geneigte Achsen
drehbar angeordnet sind.

Die kennzeichnenden Merkmale 4 und 5 des Streitpa-
tents sind nicht, das Merkmal 3 ist nur teilweise be-
schrieben.

5. Das deutsche GebrauchsmusterQ! a9

hat eine Férdervorrichtung insbesondere fiir Metallspéne
zum Gegenstand, die aus in beiden Richtungen lingsver-
schiebbaren Stangen mit einseitig wirkenden Mitnahme-
organen besteht. Die Stangen sind aus zwei durchlaufenden
U-Profilen zu einem Kastentréger zusammengesetzt, der
Ausschnitte zum Aufsetzen auf die in einem F8rderkanal in
Abstdnden angeordneten Filhrungsrollen aufweist., Nach den
Zeichnungen sind die Rollen um horizontale Achsen drehbar.
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Es fehlen die kennzeichnenden Merkmale &4 und 5
des Streitpatents.

6. Die deutsche Patentschrift S GlD @D

schligt als Zusatz zum deutschen Patent & D €D
Stangen als Kastentridger vor, der mehreckig, vorzugs-
weise als ein auf die Spitze gestelltes Quadrat aus-
gebildet und unten geschlitzt ist. Die Stangen lagern
auf Flihrungsrollen, die auf zur Horizontalen geneigten
Achsen drehbar und so angeordnet sind, daB jede zweite
Rolle oder Rollengruppe rechtwinklig zu der voran-
gegangenen steht.

Auch in dieser vorverdffentlichten Patentschrift
sind die kennzeichnenden Merkmale nicht vollsténdig
beschrieben,

III.

Der Gegenstand der Erfindung nach dem Streitpatent

ist gegeniliber dem dargelegten Stand der Technik fort-
schrittlich.

1. Die Schiittelrutschen nach den deutschen Patent-
schriften (R @D, €GB @ und @ @P verwirklichen ein
anderes Férderungsprinzip als die Fdrderer nach dem Streit-
patent und sind fiir den Transport von Stahlspédnen wenig ge-
eignet. Ein Vergleich im Hinblick auf den technischen
Fortschritt ist daher nicht mdglich.
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2. Die Ftrderer nach den deutschen Patentschriften
G @& ud 8@ @ sind fiir den besonderen Zweck des
Transports von Dung eingerichtet, wihrend der Férderer
nach dem Streitpatent hauptsédchlich fiir den Transport
von Metallspénen vorgesehen ist. Ein Fortschrittsvergleich
ist daher nicht méglich.

3. Gegeniiber den Spénefdrderern, deren Stange als
unten geschlitztes Rohr (deutsche Patentschriften
S aE i sEP @) oder als geschlitzter Kasten
(deutsche Patentschrift @B @) oder als Kasten mit
Offnungen (deutsches Gebrauchsmuster @ ) @B aus-
gebildet ist, bietet der Gegenstand des Streitpatents
den unbestrittenen Vorteil, daB der technische und
wirtschaftliche Herstellungsaufwand geringer ist. Ob
noch weitere Vorteile vorhanden sind, Kann zugunsten
der Beklagten unterstellt werden. Sie macht aber selbst
nicht geltend, daf der Fortschritt des Streitpatents
insgesamt ein iiberragender sei. Das entspricht den Aus-
filhrungen des gerichtlichen Sachverstédndigen, der ihn
als gering bezeichnet.

Iv.

Die Lehre des Streitpatents war nach dem Stand der
Technik naheliegend und somit nicht erfinderisch.

Die Beklagte hat nicht dargetan, da8 am Anmeldetag ein
neu aufgetretenes oder neu aufgezeigtes dringendes
Bedlirfnis fiir eine Anderung der bekannten Spinefbrderer
bestanden hat. Beide Parteien sind sich darin einig, das
die nach dem Prinzip der Zwangsfiihrung betriebenen be-
kannten Forderer auch heute noch zufriedenstellend
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arbeiten und Betriebsstérungen bei ihnen selten vor-
kommen. Ein Bediirfnis nach Anderung und Verbesserung
der bekannten Spéneférderer ergab sich nur aus dem
allgemein in der Technik bestehenden Bestreben nach
stédndiger Verbesserung des Bekannten.

Mit der Lehre des Streitpatents wurde auch kein
allgemeines technisches Vorurteil der Fachwelt gegen
die Zwangsfilhrung der Forderstange beseitigt, denn
bereits in der Patentschrift G @B (S. 3 Z. 4 £f) ist
eine nicht zwangsgefiihrte Férdereinrichtung fiir
Spédnefdrderer im Prinzip offenbart. Es wird dort als
weitere Mdglichkeit neben der Zwangsfiihrung hingestellt,
da8 man die Mitnehmer auch ohne Stegfiihrung laufen
lassen kdnne, indem man sie beispielsweise unmittelbar
auf dem Blech 2 abstiitzt oder an der Seite dieses
Bleches zwei Filhrungswulste anbringt. Wenn sich der
Erfinder des Patents @) @@ fir das Prinzip der Zwangs-
fiihrung entschlossen und auch bei seinen spéteren
Patenten (z. B. DD @E, S UDER, S @ &) diesen
Weg weiterverfolgt hat, so kann daraus nicht hergeleitet
werden, daB er die lose Filhrung als unbrauchbar erachtet
hat. Ein allgemeines Vorurteil ist nicht dargetan. Die
Erfindungshhe des Streitpatents kénnte daher nicht in
der prinzipiellen Art der Filhrung der Férderstange ge-
sehen werden, sondern allein in der speziellen Kon-
struktion, um diese (bekannte) Art der Fithrung zu ver-
wirklichen. Im Hinblick auf die Verwendung des Férderers
standen dem Fachmann fiir eine nicht zwangsgefilhrte Ein-
richtung praktisch nur Stangen mit einem U- oder einem
Winkelprofil zur Verfligung, wenn man beriicksichtigt, dasB
fiir nicht zwangsgefiihrte Forderstangen untergreifende
Teile, wie zum Beispiel das Rohr- oder das Kastenprofil
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nicht in Betracht kommen. Von den beiden erstgenannten
Mdglichkeiten lag das Winkelprofil, wie das Patent-
gericht im angefochtenem BeschluB iiberzeugend ausfiihrt,
nahe, da die herabfallenden Sp&ne nach unten abgeleitet
werden sollen. Die Auswahl dieses Profils war unter den
genannten Gegebenheiten allein nicht erfinderisch.

Die im Streitpatent vorgeschlagene Lésung brachte
auch keine liberraschenden oder ilberragenden Vorteile,
wie beim technischen Fortschritt bereits dargelegt
worden ist. Die Beklagte hat nicht glaubhaft gemacht,
daB die Vorrichtung nach dem Streitpatent in der Praxis
den bekannten Férderern vorgezogen wird, weil sie
funktionstiichtiger sei und ilberragende Vorteile hdtte.
Es liegt daher kein Indiz fiir die Erfindungshthe vor.

Auch der Zeitfaktor stellt kein solches Indiz dar.
Das Wissmann-Patent WD @@ ist im Jahre 1941 angemeldet
und im Jahre 1952 vertffentlicht worden. Das ist zwar
ein verhdltnismédBig langer Zeitraum bis zur Anmeldung
des Streitpatents; es bestand aber - wie dargelegt -
kein dringendes Bediirfnis fiir eine Neukonstruktion nach
dem Streitpatent, noch traten in der Praxis bei den
bekannten Forderern grobe Stbrungen auf. Die Linge des
Zeitraumes zwischen der Verdffentlichung des Patents
WD & und der Anmeldung des Streitpatents sagt daher
nichts iiber das AusmaB der Leistung des Erfinders des
Streitpatents aus.

SchlieBlich hat die Beklagte nicht glaubhaft gemacht,
dafl die Lehre des Streitpatents die technische Ent-
wicklung beeinfluBft hat. Nach der Verdffentlichung des
Streitpatents sind Spanefdrderer sowohl mit als auch ohne



- 14 -

Zwangsfiihrung als Schutzrechte angemeldet sowie von den
Herstellern angeboten worden.

Nach alledem ist in Ubereinstimmung mit dem an-
gefochtenen BeschluB des Patentgerichts und den ilber-
zeugenden schriftlichen und miindlichen Ausfithrungen
des gerichtlichen Sachverstdndigen der SchluB gerecht-
fertigt, daB die Erfindung sich in naheliegender Weise
aus dem Stand der Technik ergeben hat. Der Durch-
schnittsfachmann konnte die technische Lehre des Haupt-
anspruchs des Streitpatents auf Grund seines Fachwissens
finden; es bedurfte dazu keiner iiberdurchschnittlichen
und damit erfinderischen Leistung.

Die im Unteranspruch 2 beschriebene nihere Ausge-
staltung des Erfindungsgedankens des Hauptanspruchs
stellt nach den Ausfiihrungen des gerichtlichen Sachver-
stdndigen, denen der Senat folgt, eine platte Selbst-
verstédndlichkeit dar. Diesem Vorschlag kommt ein selb-
stdndiger Erfindungsgehalt nicht zu.

L o
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VI.

Da die Nichtigkeitserklirung des Streitpatents
bestehen bleiben muB, hat die Anregung der Beklagten
filr eine Anderung der Fassung des Patentanspruchs 1
keine Grundlage mehr. Die Kosten der Berufung waren
der Beklagten nach §§ 42 Abs. 3, 40 Abs. 2 36 q Abs. 1
Satz 2 PatG aufzuerlegen.

Triistedt Ballhaus : Bruchhausen

Ochmann Bendler
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