BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

X ZR 61/85 URTE]L Verkiindet am

11. Dezember 1986
Krieql,
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschiaftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der VNS IndGEEER N @SR de EnGEEEES Cc-GlEEEES S.A.,
vertreten durch den Prisidenten Juan MiGHEEES, Pl

(SEER) .

-~ Prozeflbevollimichtigte:

Kligerin und Berufungsklagerin,

Rechts- und Patentanwilte

pr. RS, Dr. U,
Dipl.-Chen. siims, D
pr. R , Or . YD,

pr. @S, Dipl.-Ing. A,
R -11cc 5, G & -

gegen

die T&B-P&R Inc., Gesellschaft nach dem Recht des Staates
DefllllR, vertreten durch den Présidenten William Cacllllll,
Chil@» 111. (Vereinigte Staaten von Amerika),

- ProzeBbevollmiAchtigte:

Beklagte und Berufungsbeklagte,

Rechtsanwdlte

Krieger, Dr. WlEER, Dr. D ,
Dr. B Graf v. 4. D,

- G 4 GO
Patentanwdlte

Dipl.-Ing. W G,
Dipl""Ing- —l

Dipl.-Ing. Wi D,
Dipl.-Ing. D,
G- trace &), SIS & -




Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die
mindliche Verhandlung vom 1ll. Dezember 1986 durch den Vor-
sitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die Richter von Albert,

Rogge, Dr. Jestaedt und Dr. Brofl

fir Recht erkannt:
Die Berufung gegen das Urteil des 3. Senats
(Nichtigkeitssenats ITII) des Bundespatent-
gerichts vom 21, Februar 1985 wird auf Kosten

der Klagerin zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand

Die Beklagte war Tnhaberin des inzwischen durch Zeitablauf
erloschenen Patents 16 32 137 (Streitpatents), das unter der
Bezeichnung "Verfahren und Vorrichtung zum Krduseln von Wurst-
hiillen" mit folgenden drei Patentansprichen erteilt worden

war:

"l. Verfahren zum Kriduseln synthetischer Wursthiillen,
bei dem der Krauselkraftangriff auf die am vorderen

Ende abgestiitzte und aufgeblasene Hiille lediglich



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

von einer Seite her entlang einer Wendellinie auf
der Hille erfolgt, dadurch gekenn-
zZzeichnet, dafl die Front des fortlaufend
er folgenden Krauselkraftangriffs auf einer praktisch

ununterbrochenen Wendellinie liegt.

2. Krduselvorrichtung zum Durchfiihren des Verfahrens
nach Anspruch 1, mit am Umfang der aufgeblasenen,
liber einen Dorn bewegten Hiille jeweils von einer
Seite her entlang einer Wendellinie angreifenden,
umlaufenden Kriuselorganen, dadurch gekennzeichnet,
dafl die Vorderkanten der Krduselorgane (28, 152, 202)
derart schridg zur Umlaufrichtung verlaufen und iiber
einen so grofien Winkelbereich mit der Hiille in Ein-
griff kommen, daB die Vorderkanten der aufeinander-
folgend an der Hiille angreifenden Krduselorgane auf
einer praktisch ununterbrochenen Wendellinie auf der

Hiille liegen.

3., Krduselvorrichtung mit Krduselorganen in Form von
auf in gleichem Winkelabstand um den Krauseldorn
angeordneten umlaufenden Rollen vorgesehenen Saug-
6ffnungen oder Saugdffnungsgruppen nach Anspruch 2,
dadurch gekennzeichnet, daB die Vorderkante der
Saugdéffnungen (202) oder die Front der Saugdffnungs-

gruppen (202) schrag zur Umlaufrichtung ausgerichtet
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und auf einer quer dieser konkav gekriimmten Angriffs-

flache angeordnet sind."

Die KlAigerin hat vor allem unter Hinweis auf den bereits
im Priifungsverfahren beriicksichtigten Stand der Technik geltend
gemacht, dem Gegenstand des Streitpatents fehle die Patent-
fihigkeit; er sei weder erfinderisch noch technisch fortschritt-

lich.

Die Kl&dgerin hat beantragt,

das Patent 16 32 137 fiir nichtig zu erkliren,

Die Beklagte hat beantragt,

die Klage abzuweisen.

Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen.

Mit der Berufung verfolgt die Kldgerin ihr Xlagebegehren

weiter. Die Beklagte beantragt die Zuriickweisung der Berufung.

Als gerichtlicher Sachverstindiger hat Professor Dr.-Ing.
Peter K@ vom Institut fir Maschinenkonstruktionslehre der
Universitit Ka@il R cin schriftliches Gutachten erstattet, das

er in der miindlichen Verhandlung erldutert und erginzt hat.



Entscheidungsgriinde

Die zuldssige Berufung hat keinen Erfolg.

Die Klagerin hat (weiterhin) mit Ricksicht auf die gegen
sie schwebende Patentverletzungsklage ein Rechtsschutzbediirfni:

fiir ihr Begehren in diesem Rechtsstreit.

A. Zu Anspruch 1

I. Anspruch 1 des Streitpatents betrifft ein Verfahren zum
Kr3useln synthetischer Wursthiillen. Der Streitpatentschrift is’
wie der gerichtliche Sachverstindige unter Hinweis auf das Ver-
stiandnis der Fachleute zutreffend dargelegt hat, als das der
Erfindung zugrunde liegende Problem zu entnehmen, eine hdhere
Dichte der Raupen zu erzielen, weil diese dann besser zusammen-
halten, eher gerade bleiben, mehr Hiilllenldnge in Raupen be-
stimmter Lidnge aufweisen und weniger Betriebsstdrungen zur

Folge haben (Sp. 3 Z. 51 - 56, Sp. 4 2. 9 - 16).

Die LOsung dieses Problems besteht gemdB Anspruch 1 des

Streitpatents in einem Verfahren mit folgenden Merkmalen:

(1) Auf die am vorderen Ende abgestiitzte und aufgeblasene

Hiille wirkt ein Krduselkraftangriff ein,
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ferd 47(»

(2) der jeweils nur von einer Seite her und fortlaufend

erfolgt,

(3) wobei seine Front auf einer praktisch ununterbrochenen

Wendellinie liegt.

IT. Der Gegenstand gemdB Anspruch 1 des Streitpatents war am
Anmeldetag neu. In keiner der dem Senat unterbreiteten Vorver-
O0ffentlichungen ist ein Verfahren zum Krduseln von Wursthiillen
mit samtlichen patentgemdfBien Merkmalen vorbeschrieben. Das zieht

auch die Klagerin nicht in Zweifel.

Die LOsung nach Anspruch 1 des Streitpatents hat gegeniiber
jedem einzelnen vergleichbaren Vorschlag in den Vorverdffent-
lichungen den technischen Fortschritt einer hoheren Dichte der
Raupen gebracht, wie der gerichtliche Sachverstdndige zur fiiber-

zeugung des Senats eingehend dargelegt hat.

ITI. Dem Gegenstand des Anspruchs 1 kommt die flir einen Patent-
schutz erforderliche Brfindungshdhe zu. Der gerichtliche Sach-
verstiandige hat iiberzeugend ausgefithrt, daB sich die Lehre nach
Anspruch 1 des Streitpatents fiir den Durchschnittsfachmann, als
der ein Maschinenbauingenieur anzusehen ist, der mit der Kon-
struktion von Maschinen fiir den hier in Rede stehenden Nahrungs-
mittelbereich befafit ist, nicht in naheliegender Weise aus dem

Stand der Technik ergab.



Der gerichtliche Sachverstdndige hat hierzu niher darge-
legt, daB der Gegenstand gemdB der US-Patentschrift 2 984 574
vom Streitpatent weiter entfernt liegt. So ergebe sich z.B.
aus Figur 3, daB die Wursthiille wdhrend des Kriuselvorganges
ganz eingeschniirt sei. Die Krafteingriffe erfolgten, wenn auch
mit unterschiedlicher Intensitdt, gleichzeitig. Immer aber bild
sich ein Wulst. Figur 10 dieser Patentschrift (hierzu die Be-
schreibung in der deutschen {ibersetzung S. 16) zeige dem Fach-
mann, daf die einzelnen Abschnitte der Wursthiille ungleich ver-

lagert wiirden.

Nach Ansicht des gerichtlichen Sachverstdndigen kommt der
Gegenstand der deutschen Patentschrift 1 072 500 dem Streit-
patent am nachsten. Nach dieser Lehre 138t man die zum Krduseln
dienende Kraft nacheinander in im Vergleich zum Hillendurchmes-
ser verhadaltnismdBig kurzen Abstdnden und an in Umfangsrichtung
beispielsweise um 180°, 120° oder 90° zueinander versetzten
Stellen angreifen, wobei die einer Angriffsstelle gegeniiberlie-
gende Stelle keinen Angriffspunkt bildet (Sp. 1 Z. 34 - 40).
Werden diese Stellen verbunden, entsteht eine Wendellinie mit
Stufen, wieé der gerichtliche Sachverstdndige zutreffend er-
lautert hat. Gleichwohl habe deren Erfinder die letzte Konse-
quenz, unendlich viele Eingriffsstellen vorzunehmen, nicht er-
kannt. Der gerichtliche Sachverstiandige hat es als nicht nahe-
liegend bezeichnet, von der Lehre der deutschen Patentschrift

1 072 500 zur Lehre des Streitpatents zu gelangen. Wenn der
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Durchschnittsfachmann am Anmeldetag nur den Stand der Technik
gekannt habe, sei eine erfinderische TAtigkeit erforderlich ge-
wesen, um zur Lehre nach Anspruch 1 des Streitpatents vorzu-
stoBen. Es sei typisch erfinderisches Denken Voraussetzung dafir
gewesen, um den letzten hier in Rede stehenden Schritt in Rich-
tung der Lehre nach Anspruch 1 des Streitpatents zu tun. Das
gelte auch besonders, wie der gerichtliche Sachverstiandige dar-
gelegt hat, wegen der mit der LOsung nach Anspruch 1 des Streit-
patents verbundenen Vorteilserkenntnis. Die gleichmdfige Fdlte-
lung der Wursthiille, die mit dem Verfahren nach Anspruch 1 des
Streitpatents, hingegen nach keinem der in den Vorverdéffentli-
chungen beschriebenen Verfahren erreicht werde, sei ein die Er-

findungshohe begriindender Vorteil.

Die Kldgerin hat im Nichtigkeitsverfahren nur den Stand der
Technik vorgetragen, der schon im Erteilungsverfahren beriick-
sichtigt war. Vor diesem Hintergrund hat das Bundespatentgericht
im angefochtenen Urteil, nunmehr ohne jede Einschrankung durch
den gerichtlichen Sachverstidndigen iberzeugend bestidtigt, unter
eingehender Wiirdigung des vorbekannten Standes der Technik die
Er findungshdhe bejaht. Das Bundespatentgericht hat angenommen,
dafl eine mosaikartige Zusammenschau des gesamten vorgebrachten

Standes der Technik nicht zum Gegenstand des Streitpatents



flihre. Diese Auffassung hat auch der gerichtliche Sachverstan-

dige vertreten.

Deshalb hdlt Patentanspruch 1 des Streitpatents den Angrif-

fen der Klage stand.

B. Zu Anspruch 2 und 3

I. Anspruch 2 gibt eine konkrete Anweisung fiir die Gestaltung
der an sich bekannten Krauselorgane zur Verwirklichung des in

Anspruch 1 abstrakt formulierten LSsungsprinzips.

Der Gegenstand des Anspruchs 2 erfiillt alle Voraussetzungen
des Patentschutzes, vor allem auch die einer erfinderischen
Leistung, wie der gerichtliche Sachverstdndige {iberzeugend dar-
gelegt hat. Nach seiner Ansicht seien verhdltnismidfig kompli-
zier te Gedankengdnge notwendig, um die Lehre nach Anspruch 2 des
Streitpatents aufzufinden. Vor allem sei ein ausgeprdgtes radum-
liches Vorstellungsvermdgen hier fiir Voraussetzung. Damit trigt
das Prinzip nach Anspruch 1 des Streitpatents auch den Bestand

des Anspruchs 2.

II. Anspruch 3 des Streitpatents beschreibt eine zweckmafige
Ausgestaltung der Vorrichtung nach Anspruch 2 und hat sonach mit

diesem Bestand.
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Nach allem war die Berufung deshalb zuriickzuweisen.
C. Die Kosten hat die XlAgerin gemdB § 110 Abs. 3 Satz 1

PatG in Verbindung mit § 97 Abs. 1 ZPO zu tragen.

Bruchhausen von Albert Rogge

Jestaedt BroB
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