BUNDESPATENTGERICHT

15 W (pat) 34/00 Verkindet am
16. Mai 2002

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 196 29 400.2-52

hat der 15. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mundliche Verhandlung vom 16. Mai 2002 unter Mitwirkung des Vorsitzenden
Richters Dr. Kahr, sowie des Richters Dr. Niklas, der Richterin Dr. Hock und des

Richters Dr. Egerer

BPatG 154
6.70



beschlossen:

Die Beschwerde wird zurtckgewiesen.

Grinde

Der Anmelder reichte am 20. Juli 1996 beim Deutschen Patentamt eine Patent-
anmeldung ein, die am 29. Januar 1998 in Form der deutschen Offenlegungs-
schrift 196 29 400 mit der Bezeichnung

,verfahren und Vorrichtung zur Bestimmung des inneren
Zustandes von Baumen durch das Messen von Umfang und
Berechnung der Querschnittsform, der Tragheits- und Wider-
standsmomente sowie der Hauptachsen mit anschlieRendem

Vergleich®

veroffentlicht wurde.

Mit Beschluss vom 29. Februar 2000 wies die Priufungsstelle fur Klasse G 01 N
des Deutschen Patent- und Markenamts die Anmeldung zurtick. Dem Beschluss
lagen die Patentanspriche 1 bis 6 in der ursprunglich eingereichten Fassung mit

folgendem Wortlaut zugrunde:

,1. Verfahren zur Bestimmung des inneren Zustandes von
lebenden Baumen, bei dem der Umfang des Baumes und
seine Querschnittsform an einer oder mehreren Hohen tUber
dem Boden bestimmt werden und aus der Querschnittsform

bei nur einer Messung und dem Vergleich der einzelnen



Umfange und Querschnittsformen bei mehreren Messungen
durch die Abweichungen von den zu erwartenden Malien
und Formen bei einer vorliegenden Erkrankung oder Bescha-
digung auf solche geschlossen wird,

dadurch gekennzeichnet,

- dass ein Konturmeter mit Laufrollen mit einem festem
Achsabstand um den Baumstamm gefuhrt wird, die
Abrollwege einer oder mehrerer Rollen zum Umfang
summiert werden,

- dass gleichzeitig eine Tiefe zum Baumumfang in Abhan-
gigkeit von der momentanen Lage der durch die Laufrol-
len gezogene Achse gemessen wird und

- dass nach einem Rechenalgorithmus hieraus die Form
des Querschnitts, die Tragheits- und Widerstandsmo-
mente sowie die dazugehdrigen Hauptachsen berechnet

werden.

2. Vorrichtung zur Durchfuhrung des Verfahrens nach

Anspruch 1,

dadurch gekennzeichnet,

- dass der Abrollweg der Laufrollen durch den Laufrollen-
umfang und deren Umdrehungen und/oder Drehwinkel
bestimmt wird, und

- dass der Auslenkweg eines gefederten Stolels oder
einer Schwinge durch deren Lagebeschreibung die

Umfangskontur bestimmt.

3. Vorrichtung nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich-
net, dass der Achsabstand der Laufrollen und die Laufrollen-
durchmesser zur Anpassung an kleinere und groRere Baum-

umfange variiert werden.



4. Vorrichtung nach Anspruch 2 und 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass der zur Tiefenmessung benutzten StoRel

oder eine Schwinge teleskopierbar ist.

5. Vorrichtung nach Anspruch 2 bis 4, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Umdrehungen und/oder Drehwinkel einer
oder mehrerer Laufrollen und der Verschiebeweg der als Tie-
fenmesser eingesetzten Stdliel oder Schwinge durch elektro-
nische Messwertaufnehmer erfasst werden sowie nach einer
Umwandlung in digitale Messsignale zur Berechnung der
Querschnittsformen nach einem Rechenalgorithmus mittels

Datenleitungen in einem Computer geleitet werden.

6. Vorrichtung nach Anspruch 2 bis 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Datenubertragung zum Computer draht-

los erfolgt.”

Die Zuruckweisung der Anmeldung wurde im wesentlichen damit begrundet, dass
das beanspruchte Verfahren sowie die beanspruchte Vorrichtung in Hinblick auf
die Druckschriften US 4 729 174 (1), DE 19 58 376 A1 (2), M. Weck et al.: ,Mes-
sung grolRer Werkstickdurchmesser nach dem Reibradverfahren®, Industrie 102
(1980) S 28 bis 31 (4) und DE 20 48 682 A1 (5) nicht auf einer erfinderischen
Tatigkeit beruhe. Daruber hinaus sei bezuglich der Beurteilung des inneren
Zustandes von lebenden Baumen keine nacharbeitbare technische Lehre offen-

bart, die zum Ziel fiihre.

Gegen diesen Beschluss hat der Anmelder Beschwerde eingelegt.

Er vertritt die Auffassung, dass bisher keine Vorrichtung zur Ermittlung der Quer-

schnittsformen und der Tragheitsmomente an stehenden Baumen zur Verfigung

gestanden habe. Die anspruchsgemale Vorrichtung beruhe zum einen auf einer



kinematischen Umkehr der in den Entgegenhaltungen beschriebenen Vorrichtun-
gen zur Vermessung zylindrisch geformter Kérper und komme zum anderen dem-
gegenuber ohne eine Bezugsachse aus, weil es eine solche an lebenden unbear-
beiteten Baumen nicht gebe. Des weiteren misse die beanspruchte Vorrichtung
mit einem neuartigen Rechenalgorithmus kombiniert werden, der nicht fir sich
alleine, aber in Kombination mit der konstruktiven Auslegung von Vorrichtung und
Verfahren nach deutschem Patentrecht patentfahig sei. Zudem enthalte das bean-
spruchte Verfahren die Bestimmung von Tragheits- und Widerstandsmomenten,
was jedoch aus keiner der im Priafungsverfahren entgegengehaltenen Druckschrif-
ten zu entnehmen sei. Im Ubrigen sei das zu jeder Ingenieurausbildung zahlende
Grundlagenwissen Uber Querschnittsformen, Tragheits- und Widerstandsmomente
bisher nicht auf lebende Baume angewendet worden.

Daran andere auch die vom Berichterstatter mit Zwischenverfigung vom
26. April 2002 ins Verfahren eingefuhrte Druckschrift Gunther Sinn: ,Standsicher-
heitsuntersuchung von Baumen®, Das Gartenamt 33 (1984) 593 bis 594 (7) nichts,
da zum einen die darin beschriebenen Messvorrichtungen nicht ausreichten, um
Querschnittsform, Tragheitsmoment und Widerstandsmoment von Baumen zu
ermitteln, und zum anderen Standsicherheit nicht mit Bruchsicherheit gleichge-
setzt werden durfe.

Als Beleg hierfur Ubereichte der Anmelder in der mundlichen Verhandlung Aus-
zuge aus einem weiteren Fachartikel von Gunther Sinn mit dem Titel ,Bruchsicher-
heit von Baumen und Restwandstarke geschlossener Stammquerschnitte®, Das
Gartenamt 2/94 S 100+102 und verweist darin insbesondere auf die Abbildun-
gen 1 und 2 zur Messung der aul3eren Kontur bei unregelmalligem Stammquer-
schnitt.

Somit seien Verfahren und Vorrichtung nicht nur neu sondern auch erfinderisch.

Der Anmelder beantragt,

den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent

mit folgenden Unterlagen zu erteilen:



Patentanspriiche 1 bis 6, Beschreibung Spalte 1 bis 3, eine
Seite  Zeichnung mit Figur 1, samtliche nach
DE 196 29 400 A1,

und beantragt andernfalls die Rechtsbeschwerde zuzulas-

sen.

Zur beantragten Zulassung der Rechtsbeschwerde wurde der Anmelder in der
mundlichen Verhandlung gemal § 139 ZPO auf § 100 PatG hingewiesen, dabei
insbesondere auf die Voraussetzungen fur die Zulassigkeit der Rechtsbeschwerde
sowie auf das Erfordernis der Formulierung einer Rechtsfrage.

Der Anmelder Uberreichte daraufhin eine Rechtsfrage mit folgendem Wortlaut:

,Ich beantrage die Zulassung zur Rechtsbeschwerde an den
BGH, da ich die Ansicht vertrete, dal} die eingereichten
Patentunterlagen zur  Anmeldung des Patentes
Nr. 196 29 400 die Patentanspriche ausreichend und
erschopfend offenbaren und ein Patent erteilt werden muf.
Es ist auch die Frage zu prufen, dafl® die Kombination an sich
bekannter und ,trivialer® technischer Sachverhalte zu einem

erfinderischen Produkt gefuhrt haben!®
Der Anmelder wurde des weiteren darauf hingewiesen, dass beim Bundesge-
richtshof —im Gegensatz zum Verfahren beim Bundespatentgericht —Anwalts-

pflicht besteht.

Wegen weiterer Einzelheiten wird auf den Inhalt der Akten verwiesen.



Die Beschwerde des Anmelders ist frist- und formgerecht eingelegt worden und

zulassig (PatG § 73). Sie hat jedoch aus nachfolgenden Grinden keinen Erfolg.

Die geltenden Patentanspruche, die mit den Patentansprichen in der ursprungli-
chen Fassung Ubereinstimmen und somit urspringlich offenbart sind, betreffen ein
Verfahren zur Bestimmung des inneren Zustandes von lebenden Baumen (vgl
Patentanspruch 1) sowie eine Vorrichtung zur Durchfihrung des Verfahrens nach
Anspruch 1 (vgl Patentanspruch 2), wobei aus der Bestimmung des Umfangs und
der Querschnittsform an einer oder mehreren Hohen Uber dem Boden durch die
Abweichungen von den zu erwartenden Mal3en und Formen auf eine vorliegende
Erkrankung oder Beschadigung der betreffenden Baume geschlossen wird. Mit
einem besonders ausgebildeten Konturmeter werden dabei sowohl der Umfang
des Baumes als auch eine Tiefe zum Baumumfang gemessen und hieraus nach
einem Rechenalgorithmus die Form des Querschnitts, die Tragheitsmomente, die
Widerstandsmomente und die dazugehdrigen Hauptachsen berechnet. Aufgabe
ist somit die Bestimmung des inneren Zustands lebender Baume, um eine Erkran-

kung oder Beschadigung festzustellen.

Das Verfahren gemal Patentanspruch 1 ist in den urspringlichen Unterlagen

nicht so deutlich und vollstandig beschrieben, dass es bei Berucksichtigung der

zugrunde liegende Aufgabe auch ausfuhrbar ist.

Fir die Bewertung der Ausfuhrbarkeit des beanspruchten Verfahrens, die bereits

im Zurtckweisungsbeschluss der Prifungsstelle verneint worden war, ist eine dif-

ferenzierte Betrachtung der einzelnen Verfahrensschritte erforderlich. Dabei ist zu
unterscheiden zwischen

- dem Messvorgang zur Bestimmung des Umfangs und der Tiefe

zum Baumumfang in Abhangigkeit von der momentanen Lage der

durch die Laufrollen gezogenen Achse,



- der Berechnung des Querschnitts, der Tragheits- und Widerstands-
momente sowie der dazugehdrigen Hauptachsen mit einem
Rechenalgorithmus,

- dem Vergleich der einzelnen (Mess)Werte bei Messungen in meh-
reren Hohen Uber dem Boden,

- und der Bestimmung des inneren Zustands von lebenden Baumen.

Die Messung des Umfangs eines Korpers durch Umfahren desselben mit einem
mit Laufrollen geeigneter Grolke versehenen Messgerat ist dem Fachmann gelau-
fig und somit ohne nahere Erlauterung auch an lebenden Baumen ausfuhrbar (vgl

zB M. Weck et al: ,Messung grofRer Werkstiickdurchmesser nach dem Reibrad-

verfahren®, Industrie 102(1980)28-31 (4)). Die Messung einer Tiefe zum Baumum-

fang ist ausweislich des weiteren Anspruchswortlauts so zu verstehen, dass in
Abhangigkeit von der momentanen Lage von den an einander mit festem Abstand
gegenuberliegenden Enden des Konturmeters angebrachten Laufrollen und einem
dazwischen liegenden gefederten StoRRel als dritten Messpunkt, also mit drei Auf-
lagepunkten, der lokale Krimmungsradius gemessen und damit die Kontur aufge-
zeichnet werden soll. Die Ermittlung einer Kontur bei einem sehr unregelmafig

gewachsenen Baumstamm ist gemal} Gunther Sinn: ,Bruchsicherheit von Bdumen

und Restwandstarke geschlossener Stammguerschnitie®, Das Gartenamt 2/94
S 100+102(8), insbes Abb 1 zwar nicht einfach aber doch ausfihrbar.

Entsprechendes gilt flr die Durchfihrung dieser Konturermittlungen in verschie-

denen Baumhdhen sowie flr einen Vergleich der dabei erhaltenen Messwerte.

Zur Berechnung des massenunabhangigen Tragheitsmoments und des zugehori-
gen Widerstandsmoments sind, wie der Anmelder in seiner Beschwerdebegrin-
dung (vgl Schriftsatz v 29. Mai 2000, S 2 le Abs ff) zutreffend ausfihrt, ausschliel3-
lich geometrische Parameter erforderlich. Dabei ist im Zusammenhang der
ursprunglichen Beschreibung unter dem vom Anmelder durchgehend verwendeten
Begriff ,Tragheitsmoment” zweifelsohne ausschliel3lich das in der Festigkeitslehre
und Statik wichtige Flachen(tragheits)moment und nicht das Massentragheitsmo-

ment der Bewegungslehre zu verstehen, sodass sich der Senat dem diesbezugli-



chen Beschwerdevorbringen des Anmelders anschlielen kann. Dem Fachmann
- hier ein mit der Statik von Baumen und Holzwerkstoffen befasster Ingenieur — ist
auch gelaufig, wie er zu gegebener Bezugsachse Flachen- und Widerstandsmo-
ment bestimmen kann. Denn die Beziehung zwischen Querschnittsflaiche (cm?),
Flachenmoment (cm*) und Widerstandsmoment (cm®) eines Kérpers wird, worauf
der Anmelder in der Beschwerdebegrindung (vgl Schriftsatz v 29. Mai 2000, S 4
le Abs) auch besonders hinweist, bereits in den ersten Semestern eines Inge-
nieurstudiums vermittelt. Damit ertbrigt sich, die betreffenden Grundgleichungen
zur Berechnung von Querschnittsflache, Flachenmoment und Widerstandsmo-

ment in der Beschreibung abzuhandeln.

Zur Berechnung eines Tragheits- und Widerstandsmoments an lebenden Baumen
ist es dementsprechend zunachst erforderlich, eine Querschnittsflache sowie

einen Abstand zur dazugehdrigen Bezugsachse zu bestimmen.

Wegen der unregelmalligen Konturen lebender Baume ist aus den urspringlichen
Unterlagen jedoch nicht ersichtlich, welche Bezugsachsen bzw. Hauptachsen und
damit welcher Abstand zur Bestimmung der Flachen- und Tragheitsmomente in
den jeweiligen Punkten auf der Baumumfangslinie heranzuziehen sind. Nach den
Ausfihrungen des Anmelders in der Beschwerdebegrindung gibt es diese
Bezugsachsen an lebenden Baumen im Gegensatz zu zylindrischen Kdérpern auch
nicht, und die anmeldungsgemale Vorrichtung musste deshalb mit einem neuarti-
gen Rechenalgorithmus kombiniert werden (vgl Schriftsatz v 29. Mai 2000, S 1
le Abs bis S2 Ende Abs 1). Dieser neuartige Rechenalgorithmus wird in der
Patentanmeldung aber selbst nicht beschrieben.

Der Anmelder bewertet die patentrechtliche Sachlage zwar insofern zutreffend als
er ausfuhrt, dass nach deutschem Patentrecht der neuartige Rechenalgorithmus
nicht fur sich alleine sondern erst in Kombination mit der konstruktiven Auslegung
des anmeldungsgemalien Verfahren bzw. der anmeldungsgemaflien Vorrichtung
patentfahig ist (vgl aaO S 2 Abs 1). Jedoch hat er versaumt, diesen nach seinen

eigenen Ausfuhrungen neuartigen und gemald Patentanspruch 1 auch maflgebli-
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chen Rechenalgorithmus in den Anmeldeunterlagen zu offenbaren und damit das

beanspruchte Verfahren so zu beschreiben, dass es auch ausfuhrbar ist.

Das Verfahren gemal} Patentanspruch 1 ist somit in Hinblick auf den zur Bestim-

mung von Flachen- und Widerstandsmomenten erforderlichen Rechenalgorithmus
in den gesamten ursprunglichen Unterlagen nicht so deutlich und vollstandig

offenbart, dass ein Fachmann es ausfuhren kann (PatG § 34(4)).

Somit kann dahinstehen, ob der nur knappe Verweis in der urspringlichen
Beschreibung auf invasive Verfahren ausreicht, um eine im Hinblick auf die
Bestimmung des inneren Zustands von lebenden Baumen daruber hinaus erfor-
derliche zusatzliche technische Lehre in ausfuhrbarer Weise zu offenbaren (vgl
aa0 S 1 Z 16 bis 18 sowie S 2 Z 16 bis 18), zumal, wie in der mindlichen Ver-
handlung vom Anmelder erganzend zu den Anmeldeunterlagen ausgefuhrt, fur die
Untersuchung der nicht mit der Standsicherheit gleichzusetzenden Bruchsicherheit
von Baumen die Kenntnis von an Proben zu ermittelnden Materialparametern des
lebenden Baumes und damit der Einsatz invasiver Verfahren unerlasslich sei. Die
Anmeldeunterlagen enthalten jedenfalls keinerlei Hinweis, dass und auf welche
Weise die fur die Bruchsicherheit mafligebliche Biege- und/oder Knickfestigkeit
ermittelt und zur Ausfuhrung der erfindungsgemalfien Lehre herangezogen werden
soll. Im Ubrigen genlgt eine erst nachtragliche uneingeschrankte Einbeziehung
von nach dem Stand der Technik allgemein bekannten MalRnhahmen im Sinne von
,omnibus in arte“ nicht den im Patentgesetz vorgeschriebenen Offenbarungsvor-
aussetzungen (vgl BPatGE 28, 6).

Wollte man ungeachtet dessen unterstellen, der Fachmann kénne mit zumutba-
rem Aufwand zum hier erforderlichen Rechenalgorithmus gelangen, so mangelt es
dem beanspruchten Verfahren an der zur Patentierung erforderlichen erfinderi-

schen Tatigkeit; denn es ergibt sich, was die Ubrigen Verfahrens- sowie die Vor-

richtungsmerkmale anbelangt, in naheliegender Weise aus dem Stand der Tech-
nik.
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Der mit der Frage der Standsicherheit und Bruchsicherheit von Baumen befasste

Fachmann wird aufgrund der beiden vorveroffentlichten Fachartikel Gunther Sinn:

,Standsicherheitsuntersuchungen von Baumen®, Das Gartenamt 33(1984) S 593
bis 594 (7) sowie Gunther Sinn: ,Bruchsicherheit von Baumen und Restwand-
starke geschlossener Stammguerschnitte, Das Gartenamt 2/94 S 100, 102 (8)

nicht nur dazu angeregt, Flachenquerschnitte sowie Flachen- und Tragheitsmo-
mente in verschiedenen Stammhohen zu bestimmen, sondern er erhalt aus diesen
Schriften auch den Hinweis, mit welchen Hilfsmitteln er die dazu erforderlichen
Messungen von Umfang, Kontur und Flachenquerschnitt ausfiuhren kann (vgl (7)
S 593 re Sp Punkt 4.1; (8) insbes S 100 mi Sp le vollst Abs bis re Sp Mitte iVm
S 102 re Sp und Abb 1 u 2). Das Verfahren gemaf® Abb 1 von (8) ermdglicht ihm,
mittels eines Messkreises die Stammkontur durch einfache Ubertragung der
Messwerte auf ein Blatt Papier wiederzugeben. Dabei kann er, zwar mit erhebli-
chem Aufwand, so viele Messpunkte wiedergeben, dass er eine Kontur erhalt, die
annahernd jener entspricht, die mit dem anmeldungsgemaflen Konturmeter
gemessen wird.

Die Bereitstellung des anmeldungsgemalien Konturmeters ergibt sich indessen fur
den Fachmann in naheliegender Weise. Von dem Fachmann ist zu erwarten, dass
er sich dabei an solchen Messvorrichtungen bzw. Arbeitsverfahren orientiert, die
bereits in anderen Bereichen der Ingenieurwissenschaften bei der Vermessung
zylindrisch geformter Korper, zB Werkstlicke oder Bauteile, Anwendung gefunden
haben. Denn Uber den zum jeweiligen technischen Spezialgebiet gehdrenden
Stand der Technik, hier die Prafung lebender Baume bzw. Baumstatik, hinaus ist
den Kenntnissen des Durchschnittsfachmann auch das zuzurechnen, was er sich
bei seiner Ausbildung an allgemeinem Grundlagenwissen angeeignet hat, wobei
zusatzlich das Wissen auf technischen Nachbargebieten oder auf einem Uberge-
ordneten allgemeinen technischen Gebiet, auf dem sich in groRerem Umfang glei-
che oder ahnliche Probleme stellen, heranzuziehen ist (vgl hierzu BGH ,Gurtum-
lenkung“ BIPMZ 89, 133 re Sp le Abs). Als Ubergeordnetes allgemeines techni-
sches Gebiet ist in vorliegendem Fall die Vermessung von Werkstlicken oder Bau-

teilen und die hierzu erforderlichen Messgerate zum Zweck der Ermittlung von
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baulichen Abweichungen oder Fertigungsschaden zu erachten. Dem Fachmann
boten sich hieraus als Vorbild insbesondere solche Messgerate und Verfahren an,
die zur Bestimmung von Durchmesser(veranderungen), der Kontur, des lokalen
Krimmungsradius und des Flachenquerschnitts zylindrisch oder konisch geform-
ter Korper als geeignet beschrieben sind (vgl US 4 729 174 (1); DE 19 58 376 A

(2). Aus (2) ist dabei ein Konturmeter mit drei Auflage- bzw. Messpunkten zu ent-

nehmen, wobei an den einander gegenuberliegenden, aufliegenden Enden Lauf-
rollen mit einem festen Achsabstand und dazwischen ein gefederter Stdl3el als
dritter Auflage- bzw. Messpunkt angebracht sind (vgl aaO Anspr 1 u 2 iVm Fig 1 u
4 und S 5 Abs 5 und S 6 Abs 3). Dabei ist die Tiefe zum Umfang in Abhangigkeit
von der momentanen Lage der durch die Laufrollen gezogenen Achse und damit,
falls die Achsen der Rollen parallel und in einer Richtung parallel zur Achse des
Werkstlcks liegen, der Konturverlauf, fir den Fachmann erkennbar, ohne weiteres
zu bestimmen (vgl aaO insbes Anspr 2 iVm S 6 Abs 3). Es bedurfte weder erfinde-
rischen Zutuns noch einer besonderen Ausgestaltung der Laufrollen, um damit in
Analogie zur bekannten, Ublichen Reibradmethode (vgl (4)) bei der Umfahrung im
Zuge der Konturermittlung aus dem Abrollweg der Laufrollen auch gleichzeitig den

Umfang zu messen.

Der Beschluss der Prifungsstelle, gegen den sich die Beschwerde richtet, ist
somit auch nicht zu beanstanden, soweit darin mangelnde erfinderische Tatigkeit
eines Verfahrens und einer Vorrichtung zur Bestimmung von Umfang, Konturver-
lauf und Querschnittsform von Baumen, die sich aus einer Kombination von (an
sich bekannten) Merkmalen des Standes der Technik in naheliegender Weise

ergeben, als Zurickweisungsgrund ausgefuhrt ist.

Der Anmelder hat die Zulassung der Rechtsbeschwerde zu der in der mundlichen

Verhandlung uberreichten Frage beantragt. Die gesetzlichen Voraussetzungen fur
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die Zulassung der Rechtsbeschwerde (PatG § 100 Abs 2) liegen nicht vor, weil es
sich bei der gestellten Frage um die richtige Beweiswurdigung und damit um eine

Tatfrage handelt, somit keine Rechtsfrage zu entscheiden war.

Kahr Niklas Hock Egerer
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