BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

URTEIL

X ZR 228/98 Verkiindet am:
11. Juni 2002
Wermes
Justizhauptsekretar
als Urkundsbeamter
der Geschaftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat auf die mindliche Ver-
handlung vom 11. Juni 2002 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, den
Richter Keukenschrijver, die Richterin MUhlens und die Richter Dr. Meier-Beck
und Asendorf
fir Recht erkannt:

Auf die Berufung des Beklagten wird das am 22. Oktober 1998 verkin-

dete Urteil des 3. Senats (Nichtigkeitssenats) des Bundespatentgerichts

abgeéandert.

Die Klage wird abgewiesen.

Die Kosten des Rechtsstreits werden dem Klager auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:



Der Beklagte ist eingetragener Inhaber des am 30. Mai 1984 angemel-
deten Patents 34 20 157 (Streitpatents), das eine Vorrichtung zum Entfernen
von Rechen- und/oder Siebgut aus einem Gerinne strémender Fllissigkeit be-
trifft und funf Patentanspriche umfaBt. Patentanspruch 1 hat folgenden Wort-

laut:

"Vorrichtung zum Entfernen von Rechen- und/oder Siebgut aus in einem
Gerinne stromender Flissigkeit, mit einem schraggestellten, teilweise in
die Fllssigkeit eingetauchten, im Gerinne gelagerten, zylindermantel-
férmigen Siebrost, der anstrémseitig eine offene und abstrémseitig eine
geschlossene Stirnseite aufweist, mit einer koaxial zum zylindermantel-
férmigen Siebrost angeordneten, zu einer Abwurfstelle auBerhalb der
Flussigkeit fUhrenden Fordereinrichtung mit einer angetriebenen Forder-
schnecke, wobei die Férdereinrichtung im Bereich des Siebrostes einen
Einwurftrichter flir das Rechen- und/oder Siebgut aufweist, und mit einer
tber dem Einlauftrichter angeordneten Abldseeinrichtung fir das Re-
chen- und/oder Siebgut, dadurch gekennzeichnet, daB3 der Siebrost (11)
umlaufend angetrieben ist und daB die Abldseeinrichtung (15) ortsfest
auf der AuBenseite des Siebrostes (11 ) vorgesehen ist, um das an der
Innenseite des Siebrostes (11) haftende Rechen- und/oder Siebgut ab-

zuldsen."

Wegen des Wortlauts der auf Patentanspruch 1 mittelbar oder unmittel-
bar rlickbezogenen Patentanspriiche 2 bis 5 wird auf die Streitpatentschrift

verwiesen.



Der Klager macht geltend, der Gegenstand des Patentanspruchs 1 und
einer Alternative des Patentanspruchs 3 des Streitpatents sei nicht patentfahig,
weil er sich in naheliegender Weise aus dem Stand der Technik ergebe.

Der Klager hat beantragt,

das Patent 34 20 157 im Umfang des Patentanspruchs 1 und des Pa-
tentanspruchs 3, soweit dieser eine Vorrichtung nach Patentanspruch 1
umfaBt, deren Abldseeinrichtung Spritzwasserdiisen allein aufweist, flr

nichtig zu erklaren.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent in diesem Umfang fir
nichtig erklart.

Hiergegen richtet sich die Berufung des Beklagten, mit der er weiterhin
die Abweisung der Nichtigkeitsklage erstrebt.

Der Klager tritt dem Rechtsmittel entgegen.
Als gerichtlicher Sachverstandiger hat Universitatsprofessor Dr.-Ing. R.,
Leiter des Fachgebiets Siedlungswasserwirtschaft der Universitdt H., ein

schriftliches Gutachten erstattet, das er in der mindlichen Verhandlung erlau-
tert und erganzt hat.

Entscheidungsgrinde:




Die zulédssige Berufung des Beklagten ist begrindet. Die Nichtigkeits-
klage ist unbegriindet, da der Senat nach dem Ergebnis der Verhandlung und
Beweisaufnahme nicht die Uberzeugung gewonnen hat, daB der Gegenstand
des Streitpatents durch den Stand der Technik nahegelegt worden und daher
nicht patentfahig ist (§§ 1 Abs. 1, 4, 21 Abs. 1 Nr. 1, 22 Abs. 1 PatG).

l. Das Streitpatent betrifft eine Vorrichtung zum Entfernen von Re-
chen- oder Siebgut aus einem Gerinne strdmender Fllssigkeit, wie sie insbe-

sondere in Klaranlagen einsetzbar ist.

Die Streitpatentschrift beschreibt einleitend eine aus der deutschen Pa-
tentschrift 30 19 127 (D 1) bekannte diesem Zweck dienende Vorrichtung. Sie
weist einen schraggestellten, im Gerinne gelagerten und teilweise in die Flis-
sigkeit eingetauchten Rost in Gestalt eines zylindermantelférmigen Rechen-
korbs mit anstrémseitiger offener und abstrémseitiger geschlossener Stirnseite
auf. Eine Fordereinrichtung mit einer angetriebenen Férderschnecke ist koaxial
zum zylindermantelférmigen Rechen angeordnet und fuhrt zu einer Abwurf-
stelle auBerhalb der Flissigkeit. Die Fdrdereinrichtung weist im Bereich des
Rostes einen Einwurftrichter fir das Rechengut auf und ist mit einer Gber dem

Einwurftrichter angeordneten Abléseeinrichtung flr das Rechengut versehen.

Bei der bekannten Vorrichtung ist, wie die Streitpatentschrift erlautert,
der Rost stillstehend angeordnet und etwa Uber ein Viertel seines Umfangs im
oberen Bereich unterbrochen. Die Welle der Férderschnecke tragt an ihrem
unteren Ende einen Raumarm, der mit an dem Rost entlang streichenden
Raumgliedern besetzt ist. Da die Raumglieder an dem stillstehenden Siebrost

auch unterhalb der Wasserlinie vorbeistreichen, muB das Raumgut auch un-



terhalb der Wasserlinie gelést und von den Raumgliedern Gbernommen wer-
den. Hierdurch ist es mdglich, daB insbesondere feines Rechengut vom
Raumarm nicht erfaBt wird oder sich beim Entlangstreichen des Raumarms an
dem Rost von den Raumgliedern wieder 16st; das sieht die Streitpatentschrift
als nachteilig an.

Daraus ergibt sich das dem Streitpatent zugrundeliegende Problem, eine
Vorrichtung zum Entfernen von Rechen- oder Siebgut zur Verfligung zu stellen,
mit der auch Feingut zuverlassiger und in hdherem Umfang erfaBt und ausge-
tragen werden kann. Wie der gerichtliche Sachverstéandige bestatigt hat, be-
stand hierzu seit Anfang der 70er Jahre des 20. Jahrhunderts aufgrund eines

zunehmenden Feingutanteils im Rechengut ein wachsendes Bedurfnis.

Dieses Problem soll erfindungsgemaR durch eine Vorrichtung zum Ent-
fernen von Rechen- oder Siebgut aus einem Gerinne strémender Fllssigkeit

mit folgenden Merkmalen geldst werden:

1. mit einem schraggestellten zylindermantelférmigen Siebrost,
1.1 der im Gerinne gelagert,
1.2 teilweise in die FlUssigkeit eingetaucht ist,
1.3 anstromseitig eine offene und abstrémseitig eine geschlos-
senen Stirnseite aufweist und

1.4 umlaufend angetrieben ist;

2. mit einer Foérdereinrichtung mit einer angetriebenen Foérder-

schnecke,



2.1 die koaxial zum zylindermantelférmigen Siebrost angeordnet
ist

2.2 und zu einer Abwurfstelle auBerhalb der FlUssigkeit fuhrt,

2.3 wobei die Foérdereinrichtung im Bereich des Siebrostes ei-
nen Einwurftrichter flr das Siebgut aufweist, und

3. mit einer Abléseeinrichtung (15) fir das Siebgut,
3.1 die Uber dem Einwurftrichter angeordnet ist
3.2 und ortsfest auf der AuBenseite des Siebrostes vorgesehen
ist, um das an der Innenseite des Siebrostes (11) haftende
Siebgut abzulésen.

Der Vorteil der erfindungsgemaBen Ausbildung liegt, wie die Streitpa-
tentschrift erlautert, darin, daB mit dem Siebgut unterhalb der Wasserlinie nur
ein einziges Teil, namlich der Siebrost, in Berlihrung kommt, an dem das Sieb-
gut nicht nur abgelagert, sondern von dem es auch beim Umlauf nach oben
gefdrdert wird. Die Ubernahme durch ein der Férderung des Siebgutes zu der
Einwurfstelle oberhalb des Einwurftrichters dienendes Raumglied entfallt. Das
ist zwar im Patentanspruch nicht ausdricklich gesagt, ergibt sich jedoch fur
den Fachmann, einen Ingenieur oder auf dem Gebiet der Abwasserklarvor-
richtungen berufserfahrenen Techniker aus den Bereichen Verfahrenstechnik,
Maschinenbau, Bauingenieurwesen, Elektrotechnik oder Umwelttechnik, un-
mittelbar daraus, daB gerade deswegen die Siebtrommel umlaufend angetrie-
ben wird und demgemaB nach Merkmal 3.2 die Abldseeinrichtung auf das an
der Innenseite der Siebtrommel haftende, von dieser vor die Abléseeinrichtung

transportierte Siebgut einwirkt.



I. Eine Vorrichtung mit den dargestellten Merkmalen ist, wie auch
der Klager nicht in Zweifel gezogen hat, gegeniiber dem Stand der Technik am
Anmeldetag neu.

1. Bei der Vorrichtung nach der in der Streitpatentschrift erdérterten
deutschen Patentschrift 30 19 127 (D 1) ist der Rost entgegen Merkmal 1.4
nicht angetrieben.

2. Der in der deutschen Patentschrift 230 869 (D 4) beschriebene
umlaufende Siebkdrper zur Reinigung von Abwéssern ist als kegelstumpfférmi-
ge Trommel ausgebildet, die entgegen Merkmal 1 weder schraggestellt noch
zylindermantelférmig ist. Die Férderung des Siebguts erfolgt entgegen Merkmal
2 nicht Gber eine zum Siebrost koaxial angeordnete Fdrderschnecke, sondern

uber eine innerhalb des Kegels angeordnete Auffangrinne.

3. In der japanischen Offenlegungsschrift 57-51315 (D 6) ist ein um
eine horizontal oberhalb des Gerinnes angeordnete Achse drehendes Wasser-
rad dargestellt, bei dem Uber den gesamten Bereich der Drehflache kegelfor-
mig ein Metallnetz zur Entfernung von schwimmenden Substanzen im Wasser
gespannt ist. Der Austrag erfolgt Gber eine oberhalb der Drehachse des Was-
serrades verlaufende Auffangrinne. Es sind daher auch in dieser Schrift je-
denfalls die Merkmale 1 und 2 nicht beschrieben.

[l Die erfindungsgeméaBe Ausgestaltung der Siebvorrichtung ergab
sich flr den Fachmann auch nicht in naheliegender Weise aus dem Stand der
Technik.



1. Die deutsche Patentschrift 30 19 127 (D 1) vermittelte dem Fach-
mann, der sich vor das Problem einer unzureichenden Abscheidung von Fein-
gut durch die aus dieser Druckschrift bekannte Vorrichtung gestellt sah, keine
in Richtung der erfindungsgemaBen Lésung weisende Anregung. Um auch sol-
ches Feingut aus dem Gerinne zu entfernen, miBte die Vorrichtung geeignet
sein, nicht nur mit einem Rechen, d.h. einem Korb mit parallel angeordneten
Streben, sondern mit einem Siebrost betrieben zu werden. Dazu mufBte die
vorbekannte Vorrichtung dem Fachmann jedoch, wie der gerichtliche Sachver-
standige zur Uberzeugung des Senats bestéatigt hat, untauglich erscheinen, da
die Verwendung eines Siebes die Gefahr sich zusetzender Sieb&ffnungen be-
grindete, der mit der vorhandenen Konstruktion nicht entgegengewirkt werden

konnte.

Fir Uberlegungen dazu, wie ein Zusetzen von Siebdffnungen vermieden
werden kdnnte, etwa durch eine Reinigung eines zu verwendenden Siebes von
auBen, bot die Schrift dem Fachmann, wie der Sachverstandige gleichfalls be-
statigt hat, keinen Ansatzpunki.

Da die Schrift zwingend voraussetzt und als wesentlich bezeichnet (Sp.
2 Z. 42 — 44), daB3 der Rost an dem aus dem Wasserspiegel herausragenden
Teil seines Umfangs (etwa Uber ein Viertel seines Umfangs) unterbrochen ist,
um eine oberhalb des Wasserspiegels angeordnete Unterbrechungsstelle zu
schaffen, die dem Abwurf des Rechengutes dient (Sp. 4 Z. 41 — 43), schied im
dbrigen auch die Méglichkeit aus, den ansonsten unveranderten Rechenkorb

als umlaufend angetriebene Siebtrommel auszugestalten.
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2. Griff der Fachmann statt dessen auf im Stand der Technik be-
kannte mit einem Sieb arbeitende Vorrichtungen zuriick, wie sie in der deut-
schen Patentschrift 230 869 (D 4) oder in der japanischen Offenlegungsschrift
57-51315 (D 6) beschrieben sind, so gelangte er, wie vorstehend zu Il. darge-
stellt, zu konstruktiv véllig anderen Lésungen, als sie das Streitpatent lehrt.

Wie der Sachverstandige Uberzeugend ausgefiihrt hat, ist zur Bewalti-
gung des Problems der hinreichenden Feingutabscheidung teilweise auch so
verfahren worden, da3 Rechen fir die Abscheidung von Grobgut und Siebe fir
die Abscheidung von Feingut hintereinander geschaltet worden sind. Auch
durch Uberlegungen in diese Richtung fand der Fachmann nicht zu der erfin-

dungsgemaBen Ldsung.

3. Der Stand der Technik und sein Fachwissen boten dem Fach-
mann auch keine Grundlagen fir Erwagungen, Elemente des Rechenkorbes
nach der deutschen Patentschrift 30 19 127 und des Wasserrades nach der
japanischen Offenlegungsschrift zur L6sung des dem Streitpatent zugrundelie-

genden Problems miteinander zu verbinden.

Die Konstruktion der Vorrichtung nach der letztgenannten Druckschrift
unterscheidet sich von der Lehre nach der deutschen Patentschrift 30 19 127
wesentlich durch die Verwendung eines um eine horizontal angeordnete Achse
drehenden Wasserrades, Uber das kegelférmig ein Metallnetz gespannt ist,
und die Abscheidung des Siebgutes in eine einfache Auffangrinne. Die Uber-
tragung von Elementen dieser Vorrichtung wie des Siebrades oder der Auffan-
grinne auf die Vorrichtung nach der deutschen Patentschrift lag daher far den

Fachmann von vornherein fern.
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Davon ist ersichtlich auch das Bundespatentgericht ausgegangen. Es
hat indessen angenommen, zur Bewaltigung des dem Streitpatent zugrunde
liegenden Problems, die Abscheidung des Rechen- oder Siebgutes zu verbes-
sern, werde der Fachmann die Fdrdereinrichtung nach der deutschen Patent-
schrift 30 19 127 nicht abandern, sich vielmehr darauf konzentrieren, das
Hochtransportieren des Rechen- oder Siebgutes in den Bereich des Einwurf-
trichters der Fordereinrichtung und das Ablésen vom Siebrost in diesem Be-
reich zu verbessern. Im Stand der Technik werde er dabei auf das bekannte
Prinzip stoBen, in mechanischen Anlagen zum Entfernen von Rechen- oder
Siebgut aus in einem Gerinne flieBender Flissigkeit einen umlaufenden Sieb-
kérper zu verwenden, dessen Siebflachen schrag zur Durchstrémrichtung der
Flussigkeit verlaufen. Dieses Prinzip sei auch in der japanischen Offenle-
gungsschrift 57-51 315 verwirklicht. Das in dieser Druckschrift speziell fur ei-
nen Siebkdrper mit kegeligen Siebflachen verwirklichte Prinzip eines umlau-
fenden Siebkérpers mit schrag zur Durchstrémrichtung der Flissigkeit verlau-
fenden Siebflachen sinngemaB auf einen aus einem zylindermantelférmigen
Siebrost bestehenden Siebkérper gemaB der deutschen Patentschrift
30 19 127 zu Obertragen, bedinge keinerlei technische Schwierigkeiten. Denn
es sei fur den Fachmann offensichtlich, daB bei umlaufender Ausbildung des
zylindermantelférmigen Siebrostes gemaB der deutschen Patentschrift
30 19 127 keine Unterbrechungsstelle der Siebrostflache vorhanden sein dir-
fe, weil sonst das Siebgut an der nicht geschlossenen Stelle ungehindert in die

abflieBende Fllssigkeit gelangen wirde.

Diese Betrachtungsweise setzt zunachst voraus, daB der Fachmann die
ihm durch die japanische Schrift vermittelten technischen Anweisungen sehr
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weit abstrahiert und, wie das Bundespatentgericht zutreffend formuliert, auf das
Prinzip eines umlaufenden Siebkérpers mit schrag zur Durchstrémrichtung der
Flussigkeit verlaufenden Siebflachen zurtckfihrt. Dazu mag der Durch-
schnittsfachmann durchaus in der Lage sein. Damit ist jedoch noch nichts dar-
Uber gesagt, daB der Fachmann Veranlassung gesehen hatte, es zu unter-
nehmen, dieses Prinzip auf eine Vorrichtung nach der deutschen Patentschrift
30 19 127 zu Ubertragen. Umlaufende Siebkérper waren, wie sich aus dem
Gutachten des gerichtlichen Sachverstandigen ergibt und beispielsweise das
deutsche Patent 230 869 aus dem Jahre 1908 zeigt, als solche seit langem
bekannt. Die Vorrichtung nach der deutschen Patentschrift 30 19 127 arbeitet
jedoch gerade nicht nach diesem Prinzip. Der Stand der Technik kennt, wie der
gerichtliche Sachverstandige bestatigt hat, auch sonst keine umlaufend ange-
triebenen zylindermantelférmigen Siebroste flir den Einbau in ein Gerinne. Die
Vorrichtung ist flr eine solche Arbeitsweise konstruktiv auch nicht geeignet,
nicht nur, weil der zylindermantelférmige Siebrost auf einem Teil seines Um-
fangs unterbrochen ist, sondern auch deshalb, weil sie sich zum Transport des
Rechen- oder Siebgutes zu dem der Unterbrechungsstelle zugeordneten Ein-
wurftrichter mindestens eines mit Raumgliedern fir den Rost besetzten
Raumarms bedient. Anhaltspunkte dafir, daB die Erkenntnis des Funkti-
onsprinzips des Wasserrades nach der japanischen Offenlegungsschrift den
Fachmann veranlaBt hatte, die Vorrichtung nach der deutschen Patentschrift
30 19 127 unter Verzicht auf RAumarm und Raumglieder und unter SchlieBung
der Unterbrechungsstelle mit einer angetriebenen und drehbar im Gerinne ge-
lagerten Siebtrommel auszustatten, hat der gerichtliche Sachverstédndige nicht
gesehen und haben sich aus Verhandlung und Beweisaufnahme auch im Ubri-
gen nicht ergeben.
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Aus der deutschen Patentschrift 230 869 ergeben sich keine weiterge-
henden Anregungen oder technischen Erkenntnisse, die dem Fachmann fur
sich oder zusammen mit den vorstehend erorterten Druckschriften die erfin-
dungsgemaBe Losung nahelegen kénnten. HierfUr hat auch der Klager nichts
geltend gemacht.

V. Mit Patentanspruch 1 des Streitpatents hat auch der auf diesen

rickbezogene und daher von dessen Patentfahigkeit getragene Patentan-

spruch 3 in der angegriffenen Alternative Bestand.

V. Die Kostenentscheidung beruht auf § 121 Abs.2 Satz 2 PatG

i.V.m. § 91 Abs. 1 ZPO.

Melullis Keukenschrijver Muihlens

Meier-Beck Asendorf



