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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die
miindliche Verhandlung vom 26. Mai 1992 durch die Richter
Rogge, Dr. Jestaedt, Dr. BroB, Dr. v. Ungern-Sternberg und
Dr. Melullis

fiir Recht erkannt:

Auf die Berufung der Kl#gerin wird das am 14. Dezember
1989 verkiindete Urteil des 2. Senats (Nichtigkeitsse-
nats II) des Bundespatentgerichts teilweise abgedn-
dert.

Das europdische Patent 81 539 wird mit Wirkung fiir die
Bundesrepublik Deutschland insoweit £iir nichtig er-
klért, wie es iiber eine Fassung der Patentanspriiche
hinausgeht, die dem amtlichen deutschen Text der er-
teilten Patentanspriiche entspricht, wobei zusdtzlich im
Patentanspruch 1 in Spalte 6, Zeile 24 zwischen den
Wortern "Richtungen” und *hineingreifen" die Worte ein-
gefligt werden "in die Fdrderungsrichtung geneigt",

und wobei weiter in Patentanspruch 4 in Spalte 6, Zei-
le 49 zwischen den W6rtern "die" und "aktiv" die Worte
eingefiigt werden "in die Fdrderungsrichtung geneigt
sind und",

und wobei weiter in Patentanspruch 6 Spalte 7, Zeile 11
bis Spalte 8, Zeile 1 die Worte *die in der Fbrderungs-
richtung neigen" gestrichen werden.

Die weitergehende Berufung wird zuriickgewiesen.

Von den Kosten des Rechtsstreits in beiden Rechtsziigen

tragen die Kligerin vier Fiinftel und die Beklagten ein
Fiinftel.

Von Rechts wegen
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Tatbestand:

I.

1. Die Beklagten sind Inhaber des mit Wirkung fiir die
Bundesrepublik Deutschland erteilten europdischen Patents
81 539 (Streitpatents), das am 11. Juni 1982 unter Inan-
spruchnahme der Priorit#t der schwedischen Anmeldung
8 103 696 vom 12. Juni 1981 angemeldet worden ist. Das euro-
pdische Patent wird beim Deutschen Patentamt unter der
Nr. 32 65 831 gefiihrt und betrifft ein Verfahren und eine
Vorrichtung zum Zerkleinern groben Materials.

I yon

Das in der Verfahrenssprache Englisch abgefaBte Streit-
patent umfaBt acht Patentanspriiche, von denen die Patentan-
spriiche 1 bis 3 das Verfahren und die Patentanspriiche 4 bis
8 die Vorrichtung zum Zerkleinern groben Materials betref-

fen. Patentanspruch 1 lautet in der ins Deutsche iibersetzten
amtlichen Fassung wie folgt (- mit diesseits zum besseren
Verstdndnis beigefiigten Zus#tzen in eckigen Klammern -): :

Verfahren zum Zerkleinern groben Materials mit Hilfe ;
{von] mindestens zwei im wesentlichen parallelen g
Schrauben (1, 2, 6, 14 bis 17, 39 bis 41), wobei durch

die Schrauben zerkleinertes[m] Material erlaubt wird,

nach unten durch den Raum zwischen den zwei zusammen-

wirkenden Schrauben hindurchzupassieren, wobei die

Schrauben derart rotierbar sind, so daB sie gegenseitig
entgegengesetzte F8rderungsrichtungen [F8rderrichtun-

gen) erhalten,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Gewinde der genannten Schrauben Zerkleinerungs-

kanten (27) aufweisen, die aktiv in den jeweils gegen-

seitig entgegengesetzten Fdrderungsrichtungen der

Schrauben sind, und daf die Schrauben wdhrend des nor-

malen Betriebs zum Erzielen der Zerkleinerung des Ma-

terials zwischen den Gewinden der Schrauben derart ro-

tiert werden, so daB sie die genannten gegenseitig ent-

JLaw — Gesetze und Urteile osoosreon Available on the
Kostenlos (mobile App) » Google'play D App Store
Uber 200 Gesetze

Uber 100.000 Urteile JLaw — fiir Android JLaw — fiir iOS



https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de

gegengesetzten Forderungsrichtungen dadurch erzielen,
daB sie entweder in einer an sich bekannten Weise
Schraubenlinien entgegengesetzter Richtungen aufweisen
und in der gleichen Richtung rotiert werden, oder, dag
sie Schraubenlinien gleicher Richtungen aufweisen und
in den entgegengesetzten Richtungen rotiert werden,
wihrend sie bewirken, daB die genannten Zerkleinerungs-
kanten (27) der Gewinde in das Material, das zerklei-
nert werden soll, in zwei entgegengesetzten Richtungen
hineingreifen und -schneiden.

Wegen der Patentanspriiche 2 bis 8 wird auf die Streit-
patentschrift Bezug genommen.

2, Die Kl#gerin hat mit der Patentnichtigkeitsklage
geltend gemacht, der Gegenstand des Streitpatents sei gegen-
iiber dem Stand der Technik nicht mehr neu, zumindest beruhe
er nicht auf erfinderischer Tétigkeit.

Das Bundespatentgericht hat die Klage abgewiesen.

II.

1. Mit ihrer Berufung verfolgt die Klégerin ihr Begeh-
ren, das Streitpatent fiir nichtig 2zu erkldren, weiter.

Die Beklagte beantragt die Zurlickweisung der Berufung;
sie verteidigt die Patentanspriiche 1, 4 und 6 sowie die Pa-
tentanspriiche 2, 3, 5, 7 und 8, soweit diese auf sie zuriick-
bezogen sind, nur noch mit einem Hilfsantrag, nach dem in
Patentanspruch 1 in Spalte 6, Zeile 24 zwischen den Wdrtern
"Richtungen" und "hineingreifen" die Worte "in die F&rde-
rungsrichtung geneigt" und in Patentanspruch 4 in Spalte 6,
Zeile 49 zwischen den W8rtern "die" und "aktiv" die Worte
*in die F6rderungsrichtung geneigt sind und" eingefiigt sowie
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. im ratentanspruch 6 Spalte 7, Zeile 11 bis Spalte 8, Zeile 1
i:die worte "die in der Férderungsrichtung neigen" gestrichen
% werden. Ferner begehrt die Beklagte mit ihrem Hilfsantrag

E ber die erteilten Patentanspriiche 1 bis 8 hinausgehend

i einen weiteren Patentanspruch 9.

9 2. Als gerichtlicher Sachverstidndiger hat Herr Prof.

j br. sc. techn. Drs. h.c. Heinrich Sl emeritierter

i Inhaber des Lehrstuhls fiir mechanische Verfahrenstechnik und
[ ‘Aufbereitungstechnik der Bergakademie PG cin schrift-
i liches Gutachten erstellt, das er in der miindlichen Verhand-
i lung vor dem Senat erldutert und ergénzt hat.

Entscheidungsgriinde:

Die zuldssige Berufung hat nur zu einem geringen Teil
Erfolg (Art. 138, 52-57 EPU, Art. II § 6 Abs. 1 Nr. 1
S IntPatliG). Die Beklagte verteidigt das Streitpatent zuldssig
; durch eine in deutscher Sprache eingeschrénkten Fassung, ob-
‘: wohl Deutsch nicht die Verfahrenssprache des Erteilungsver-
t ~fahrens war (BGH, Urt. v. 12.05.1992 -~ X ZR 109/90 - "Lin-
g senschleifmaschine" - zur Verdffentlichung bestimmt). In dem
fvnicht mehr verteidigten weitergehenden Umfang ist das
f Streitpatent ohne weitere Priifung fiir nichtig zu erklédren.
;,Im ibrigen ist die Nichtigkeitsklage unbegriindet.

I.
1. Das Streitpatent betrifft ein Verfahren und eine

iVorrichtung zum Zerkleinern groben Materials, das man nicht
f zerreiben kann, wie z.B. Baumstiimpfe, Torf und Abfall, in
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gewiinschte Teilchengr$Ben, damit beispielsweise Zellulose,
Treibstoff, Kompost und &hnliches hergestellt werden kdnnen
(Streitpatentschrift, deutsche Ubers. gemdB NiA 33 Bl. 1
Abs. 1.).

Die Streitpatentschrift schildert hierzu, daB fiir eine
solche Zerkleinerung grofle Maschinen erforderlich seien, die
sehr kostenintensiv arbeiteten. Die auf dem Markt erh&ltli-
chen Maschinen hétten einen hohen Energieverbrauch und eine
im Vergleich dazu niedrige Produktionsleistung, weil sie nur
eine begrenzte Kapazitdt zur Aufnahme und zum Zerkleinern
von sehr umfangreichen Materialien hétten (Streitpatent-
schrift deutsche Ubers. S. 1 Abs. 2).

Bekannten Maschinentypen (z.B. nach der US-PS 404 571)
schreibt die Streitpatentschrift ferner den Nachteil zu, daB
sich das zugefiihrte Material in den Messern verklemme
(Streitpatentschrift deutsche Ubers. S. 1 u. 2).

2. Die Streitpatentschrift méchte diese Nachteile ver-
meiden und schlégt hierzu gemdf dem eingeschrénkt verteidig-
ten Patentanspruch 1 ein Verfahren zum Zerkleinern groben
Materials mit folgenden Merkmalen vor:

1. Das Verfahren wird mit Hilfe von mindestens zwei im
wesentlichen parallelen Schrauben durchgefiihrt;

a) die Schrauben rotieren;

b) die in Fdrderrichtung geneigten Gewinde der
Schrauben weisen Zerkleinerungskanten auf;

c) diese (geneigten) Zerkleinerungskanten sind in
der jeweiligen Fb6rderrichtung der Schrauben ak-
tiv.
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2. Die rotierenden Schrauben f&rdern in gegenseitig
(einander) entgegengesetzter Richtung dadurch, das
sie

a) entweder Schraubenlinien (Windungen) entgegenge-~
setzter Richtungen aufweisen und in derselben
Richtung rotieren

b) oder Schraubenlinien (Windungen) gleicher Rich-
tung aufweisen und in entgegengesetzten Richtun-
gen rotieren.

3. Auf diese Weise greifen und schneiden die (in F&r-
derrichtung geneigten) Zerkleinerungskanten der Ge-
winde in das Material, das zerkleinert werden soll,
in zwei entgegengesetzten Richtungen hinein.

4. Das durch die Schrauben zerkleinerte Material f&llt
nach unten durch den Raum zwischen den zwei zusam-
menwirkenden Schrauben hindurch.

Das Merkmal, nach dem die Gewinde der Schrauben Zer-
kleinerungskanten aufweisen und diese Zerkleinerungskanten
in der jeweiligen Fdrderrichtung der Schrauben geneigt aktiv
sind (Merkmal 1 b und c), bedeutet, daB das Zerkleinerungs-
verfahren nach Patentanspruch 1 des Streitpatents eine zu-
sdtzliche, iiber das Herkdmmliche hinausgehende Mafnahme vor-
sieht. Am Schraubengewinde ist eine besondere Zerkleine-
rungskante vorgesehen, die in der jeweiligen Férderrichtung
der Schrauben geneigt ist und gem#f Merkmal 3 in das Materi-
al, das zerkleinert werden soll, in zwei entgegengesetzten
Richtungen hineingreift und -schneidet. Hieraus folgt, wie
der gerichtliche Sachverst&ndige ndher erl&dutert hat, da$
das "behandelte" Material nicht bloB zerdriickt oder zer-
gquetscht wird.

Die Neigung der Zerkleinerungskanten ist nicht defi-
niert. Sie ergibt sich aus der Neigung des Gewindes, weil
die Zerkleinerungskante aus diesem endend "verl&uft" und



nicht etwa besonders angeformt ist. Der gerichtliche Sach-
verstidndige hat insoweit darauf hingewiesen, daB der Winkel,
damit die angestrebte Wirkungsweise erreicht wird, weder zu
grof3 noch zu klein sein diirfe. Sonach liegt die Neigung der
Zerkleinerungskante in dem Bereich zwischen senkrecht zur
Achse und parallel zur Achse der Trommel. Der Fachmann muf
insoweit beriicksichtigen, was aber im Rahmen seines allge-
meinen Fachwissens liegt, daf die Angriffswirkung auf das zu
"behandelnde" Material erhalten bleiben muf und er dabei die
Wirkung von dessen Auflagegewicht nutzen kann.

II1.

Die Kligerin hat im Berufungsrechtszug weiter geltend
gemacht, daf der Gegenstand des Patentanspruchs 1 des
Streitpatents nicht neu sei und nicht auf einer erfinderi-
schen THtigkeit beruhe. Mit dieser Ansicht kann sie nicht
durchdringen.

1. Zur Neuheit

Nach dem Ergebnis der miindlichen Verhandlung vor dem
Senat und aufgrund der schriftlichen und miindlichen Erl¥ute-
rungen des gerichtlichen Sachverstédndigen sind die Merkmale
des verteidigten Patentanspruchs 1 in keiner der im Verfah-
ren befindlichen Vorveréffentlichungen in ihrer Gesamtheit
beschrieben.

Der gerichtliche Sachverstdndige hat zur
DE-AS 25 18 938 dargelegt, daB dort keine Gewinde mit gegen-
einanderwirkenden Zerkleinerungskanten am Umfang beschrieben
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sind. Nach der US-PS 461 789 haben die Gewindekanten die iib-
liche zur Achse orthogonale Gestaltung. Die Gegensténde der
US-PS 1 420 742 und der DE-OS 26 00 454 liegen vom Gegen-
stand des Patentanspruchs 1 des Streitpatents weiter ab und
kénnen deshalb beim Neuheitsvergleich auBer Betracht blei-
ben.

Bei dem Gegenstand nach dem UdSSR-Erfinderschein
596 439 sind die Kanten der Schneckenbdnder als Schneidkan-
ten ausgebildet. Diese Schneidkanten sind, wie der gericht-
liche Sachverstdndige erldutert hat, parallel zur Zylinder-
achse angeordnet. Das gilt auch fiir die unter den beiden
parallel auf derselben Ebene angeordnete dritte Trommel, die
in Gestaltung und Durchmesser den dariiberliegenden hinsicht-
lich Gestaltung und Durchmesser entspricht.

2. Zur erfinderischen T&tigkeit

Der Senat ist nach den eingehenden schriftlichen sowie
miindlichen Darlegungen des gerichtlichen Sachversténdigen
und auch in Anbetracht des erst in der Berufungsinstanz in
das Verfahren eingefiihrten UdSSR-Erfinderscheins 596 439
nicht davon iiberzeugt, daB der Gegenstand des Patentan-
spruchs 1 des Streitpatents dem hier einschldgigen Fachmann,
einem Maschinenbauingenieur mit besonderen Kenntnissen auf
dem Gebiet der Zerkleinerungstechnik, aufgrund des Standes
der Technik nahegelegt gewesen ist.

Als n#chstgelegener Stand der Technik kommt der Gegen-
stand nach dem UdSSR-Erfinderschein 596 439 in Betracht. Der
Durchschnittsfachmann bekommt aus dieser Vorver&ffentlichung
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allerdings keine Anregung, die dort beschriebenen Schnecken-
bénder nebst den als Schneidkanten ausgebildeten Kanten in
Richtung des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 des Streit-
patents abzuwandeln. Der UdSSR-Erfinderschein 596 439 be-
schéftigt sich nédmlich mit dem Problem, mit den in derselben
Ebene parallel angeordneten Schneckentrommeln Biume 2zu ent-
asten. Das setzt zum einen voraus, daB die Schneidelemente
parallel zur Achse der Schneckentrommel angeordnet sind,
weil der Baumstamm lediglich von den Asten befreit, aber
nicht in Mitleidenschaft gezogen werden soll. Eine andere
Stellung der Schneidelemente hédtte zur Folge, daB der Baum-
stamm selbst schon allein wegen seines Gewichtes, mit dem er
auf den Schneidelementen aufliegt, in Mitleidenschaft gezo-
gen wird. Die Problemstellung nach dem UdSSR-Erfinderschein
596 439, Baumstdmme von Asten zu befreien und die Baumst&dmme
selbst méglichst unversehrt zu erhalten, ist sonach der Pro-
blemstellung nach Patentanspruch 1 des Streitpatents, alles
méglichst klein zu “hacken", genau entgegengesetzt und ver-
mag deshalb keine Anregung zu vermitteln.

Die Uberlegung, die unter den gepaarten Schneckentrom-
meln angeordnete dritte Schneckentrommel gebe wegen der be-
schriebenen Nachzerkleinerung eine Anregung, die Windungen
nebst Zerkleinerungskanten in Férderrichtung geneigt auszu-
bilden, geht fehl; sie beruht auf einer unzuldssigen riick-
schauenden Betrachtung. Die als unbefriedigend kritisierte
Zerkleinerung von Asten durch die im Stand der Technik be-
kannten Vorrichtungen soll vor allem dadurch behoben werden,
daB eine zus#dtzliche Schneckentrommel unter den gepaarten
Schneckentrommeln entlang der Symmetrieachse der letzteren
angebracht wird (deutsche Ubers. S. 1 letzter Abs.). Von da-
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her vermag der Durchschnittsfachmann schon keine Anregung zu
bekommen, die Schneidelemente hinsichtlich ihrer Stellung
zur Trommel entgegen den bekannten Anordnungen vorzusehen.
Auch die Beschreibung des Zerkleinerungsvorganges selbst
gibt keine Anregung fiir die Gestaltung der Schneidkanten.
Die Beschreibung besagt hierzu (deutsche Ubers. S. 3 mittle-
rer Abs.), daB die abgeschnittenen KEste von den Schnecken 9
und 10 aufgenommen und auf die Schnecke 18 geleitet werden.
Beim Hinaufschieben von BAsten durch die Schnecken 9 und 10
auf die Schnecke 18 zerkleinern die Schneidelemente 19 der
Schnecke 18 und die Schneidelemente der Schnecken 9 und 10
die Aste. Dann f&llt die zerkleinerte Masse unter Einwirkung
von Eigengewicht auf die Palette hinunter und wird abtrans-
portiert. Von daher vermag der Durchschnittsfachmann nicht
zu erkennen, welche besondere Funktion den Schneidelementen
von ihrer Stellung im Verh#dltnis zur Trommel und zum zu be-
arbeitenden Material, den Asten, zukime.

Auch der iibrige im Verfahren befindliche Stand der
Technik gibt keine Anregung in Richtung des Verfahrens nach
Patentanspruch 1 des Streitpatents, wie der gerichtliche
Sachverstdndige niher dargelegt hat. Insoweit sind die
DE-AS 25 18 938 und die US-PS 461 789 in Erwdgung zu ziehen,
wdhrend die US-PS 14 20 742 und die DE-0S 26 00 454 ferner
abliegen und aufier Betracht bleiben k&nnen.

Das Bundespatentgericht hat im angefochtenen Urteil
hierzu zu Recht darauf hingewiesen, daB der US-PS 461 789
zwar ein Zerkleinerungsverfahren zum Zerkleinern groben Ma-
terials, das mit Hilfe von mindestens zwei im wesentlichen
parallelen Schrauben, die rotieren, durchgefiihrt wird und
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bei dem das durch die Schrauben zerkleinerte Material nach
unten durch den Raum zwischen den zwei zusammenwirkenden
Schrauben hindurchfdllt, bekannt ist und ferner die auch
nach dem Streitpatent vorgesehene Gegenfdrderwirkung (Merk-
mal 2). Nachdem diese Gegenf&rdermafinahmen bei den bekannten
Verfahren aber nicht denselben Zweck wie das Streitpatent

- in entgegengesetzter Richtung wirkendes Hineinschneiden -
verfolgen, kann der Durchschnittsfachmann von daher keine
Anregung zur Ausbildung der Zerkleinerungskanten nach dem
Streitpatent bekommen. Beim Verfahren nach DE-AS 25 18 938
dient die Gegenférderung vor allem dem Wiederaufgreifen des
zu zerkleinernden Materials und der Verhinderung des Fest-
fahrens der Schrauben (Sp. 2 2. 38-49), nach der

US-PS 461 789 soll die Gegenfdrderung einen ziehenden
Schnitt bewirken. Diese Vorverdffentlichungen lehren aber
nicht ein Zusammenwirken von Zerkleinerungskanten an den Ge-
winden der Schrauben und deren Betrieb in Gegenfdrderung.
Von daher kann der Durchschnittsfachmann schon keine Anre-
gung fiir eine besondere Gestaltung der Zerkleinerungskanten
erhalten.

Auch eine Zusammenschau des UdSSR-Erfinderscheins
596 439, der DE-AS 25 18 938 und der US-PS 461 789 vermag
dem Durchschnittsfachmann keine Anregung zu vermitteln, am
duBeren radialen Rand der Schraubengewinde in F&rderrichtung
der jeweiligen Schraube aktive, zuerst mit dem zu zerklei-
nernden Material in Beriihrung kommende besondere Zerkleine-
rungskanten vorzusehen, die in Gegenférderung in das zu zer-
kleinernde Material hingreifen und -schneiden. Nachdem der
Gegenstand des UdSSR-Erfinderscheins 596 439 zwar einen Teil
des Anwendungsgebiets des Streitpatents, aber eben nur einen
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Teil hiervon betrifft, ist schon fraglich, ob der Durch-
schnittsfachmann in Richtung auf den Gegenstand des Patent-
anspruchs 1 angeregt wird, diese Erkenntnis mit den Erkennt-
nissen aus der DE-AS 25 18 938 und der US-PS 461 789 zu kom-
binieren. Nachdem letztere keine Schneidkanten am Rand der
Schraubengewinde lehren, wie der gerichtliche Sachverstdndi-
ge ausgefithrt hat, bleiben auch insoweit nur die schon erdr-
terten Gesichtspunkte, daB der UdSSR-Erfinderschein 596 439
keine Anregung in Richtung des Streitpatents vermittelt. Das
Anwendungsgebiet betrifft nur einen kleinen Ausschnitt aus
dem des Verfahrens nach Patentanspruch 1 des Streitpatents,
so daB der Durchschnittsfachmann von daher keine Anregung
fiir das besondere Zusammenwirken der Gegenfdrderung der
Schrauben und der Zerkleinerungskanten fiir eine Schneid- und
Ziehbeanspruchung des zu "behandelnden Materials" bekommt.
Diese Beanspruchungskombination durch Schnitt und Zug ist,
wie der gerichtliche Sachverstdndige ndher ausgefiihrt hat,
besonders giinstig und fithrt auch zu der angestrebten
Energieersparnis.

Der Patentanspruch 1 des Streitpatents ist sonach in
der verteidigten Fassung rechtsbestdindig.

III.

Der Gegenstand des Patentanspruchs 4 des Streitpatents
in seiner verteidigten eingeschré@nkten Fassung betrifft eine
Vorrichtung zum Zerkleinern groben Materials und enthidlt
neben unbedeutenden zus#tzlichen Vorrichtungsmerkmalen alle
Merkmale des Patentanspruchs 1 des Streitpatents. Er hat
daher aus denselben Griinden wie Patentanspruch 1 Bestand.



- 14 -

Die Patentanspriiche 2 und 3 sowie 5 bis 8 betreffen
vorteilhafte, nicht platt selbstverstéindliche Weiterbildun-
gen des Verfahrens nach Patentanspruch 1 bzw. der Vorrich-
tung nach Patentanspruch 4 und sind deshalb ebenfalls
rechtsbestéindig.

Piir die Einfiigung eines weiteren Patentanspruchs im Pa-
tentnichtigkeitsverfahren besteht keine Rechtsgrundlage. Es
bedarf deshalb keines Eingehens auf Patentanspruch 9 gemdB
dem Hilfsantrag der Beklagten.

Iv.
Nach allem hat die Berufung keinen Exfolg. Die Kosten-
entscheidung folgt aus § 110 Abs. 3 Satz 1 PatG in Verbin-

dung mit § 97 Abs. 1, § 92 Abs. 1 Satz 1, § 100 2ZPO.

Rogge Jestaedt Brof
v. Ungern-Sternberg Melullis
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