BUNDESGERICHTSHOF

Ia_ZB 20/66 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

der TGP TGP 1 corporated, DENED, TEEW (V.St.A.),

Anmelderin, Beschwerdefiibrerin
und Rechitsbeschwerdefilhrerin,

- Verfahrengbevollmichtigte: Rechtsanwidlte Frof. Dr. (D
und Dr. GHEND in (D -

gegen

1. Firms HEEEE® Aktiengesellschaft, DD, "ENEEN::r. @9,
2. Firme VGNP /ktiengesellschaft, HENE, GENEND

V.,
. Firma \F N’Gesellschaft mit
begschri er Haftung, P

4. Firma G. R@D, D—y )

- Verfahrensbevollmichtigter
vor dem Bundespatentgerlcht Paten’canwelu Dr.~Ing. H. -

ol

1n

5. Vel ?—Werke AG, vormals
Nickelwalzwerk F & Co., 8

- Verfahrensbevollméchtigte
vor dem Bundespatentgericht: Patentanwldlte Dr.-In

@ Dipl.-Ing

Dr.rer.nat. K.

Ruhr,

zu 1 - 5 Einsprechende, Beschwerdegegner und Rechtsbeschwer-
degegner,

betreffend die Patentanmeldung M 12456 Ib/49 1 (Auslege-
schrift 1 101 916).
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Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in der
Sitzung am 19. Dezember 1967 unter Mitwirkung des Scnats-
pridsidenten Dr. Spreng und der- Bundesrichter Dr. Bock,
Dr. Léscher, ClaBen und Schneider

beschlossen:

I. Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschluB
des 8. Senats (technischen Beschwerde-
senats III) des Bundespatentgerichis vom
26. Mai 1966 wird auf Kosten der Anmel-
derin zuriickgewiesen. '

II»IDer Wert des Beschwerdegegenstandes wird
auf 200.000,-~ DM festgesetzt.

Griinge:

I. 1. Die am 3. Januar 1952 beim Deutschen Patentant
eingegangenc Patentanmeldung der Anmelderin betrifft ein
Verfahren zum Herstellen von Verbundmetall. Die Anmelderin
hat fiir diese Anmeldung die Prioritét aus der Anmeldung in
den Vereinigten Staaten von Amerika vom 4. Januar 1951 be-
ansprucht. |

_ Der mit der Anmeldung eingereichte Hauptanspruch
lautete: ‘

1. Verfahren zur Herstellung von mindestens
~ zweischichtigem Verbundmetall, dadurch ge-
«kenngeichnet, daB die Oberflidchen der zu
verbindenden Metalle mindestens an den gpé-
teren Beriihrungsfldchen vorbereitet werden,
daB die vorbereiteten Fldchen zugleich mit
einer Vergroferung dieser Fléchen aneinan-
der gepref3t werden, derart, dal im wesent-
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lichen iiber die ganze Oberfléche verstreute
sogenannte Kernbirdungen, d.h. direkte
Atombindungen beider Metalle entstehen, und
da8 die so gebundenen Metalle anschlieBcnd
wdrmebehandelt werden, derart, dafl die Kern-
bindungen sich fldchennifliig vergrtBern.”

Es handelt sich also um ein dreistufiges Verfahren,
bei dem die zu verbindenden Metalle gereinigt, zusammenge-
preBt und warmbehandelt werden.

Mit Bescheid vom 11l. Mai 1954 hat die Priifungsstelle
darauf hingewiesen, daf die von der Anmelderin angegebenen
drei Verfahrensschritte, als voneinander getrennte Schritté,
in ihrer Kombination bekannt seien; das sei bei der Abfas-g
sung des neuen Hauptanspruchs im Oberbegriff zu beriicksichs
tigen. '

9

Die Anmelderin hat daraufhin die Aufeinanderfolge die
ger drei Verfahrensschritte im Oberbegriff des Patentan-
spruéhs 1 als bekannt vorausgesetzt. Nach verschiedenen
Fassungsi@nderungen wurde schlief8lich am 9. Mdrz 1961 in de
Auslegeschrift 1 101 916 der Patentanspruch 1 mit folgende
Wortlaut bekanntgemacht:
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¥i. Verfahren zum Herstellen von mindestens zwei-
gchichtigem Verbundmetall, bei dem die zu ver-
bindenden Metalle gereinigt, zusammengepreflt
und dann wirmebehandelt werden, dadurch ge—
kennzeichnet, daB die Metalle an den zu ver-
bindenden Oberfliichen durch Erhitzen von als
Sperrhdute wirkenden Oherflédchenschichten. ge-
reinigt werden, wobei gegebenenfalls durch das
Erhitzen auf der zu verbindenden Obherfliiche
_mindestens die Sperrhaut eines der Metalle in
""" e@ng relativ briichige Oxydhaut umgewandelt
wilx )

dafl die Metalle bei einer Querschnitisvermin-
derung von mindestens 30 % und einer unterhalb
der Rekristallisationstemperatur des Metalls
mit der niedrigsten Rekristallisationstempe-
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. ratur liegenden Temperatur unter Bildung einer
solchen verhdltnismidfBig niedrigen Zahl von
Kernbindungsstellen, d.h. Stellen; an denen
sich die Atome der Metalle im Berceich der
gwvischenatomaren Anziehung befinden, zusam-
mengepreﬁt werden, daBl die Metalle nur mit
einer geringen, flir die nachfolgende mecha-
nische Handhabung susreichenden Verbund—
festigkeit verbunden werden und

da8 schlieBlich die so verhdltnisméBig schwach
verbundenen Metalle anschlieBend bei einer :
Temperatur widrmebehandelt werden, die unter-
halb der Temperatur liegt, bei der sich flis-
sige Phase oder metallische Zwischenverbin-
dungen in gpiirbarer Menge bilden, derart, daf
gsich dic vorgenannten Kernbindungen vergrdBern
und die Metalle mit der gewiinschten Verbund-
__festigkeit verbunden werden."

Nachdem gegen die békanntgemachte Anmeldung insgesamt
finf Einspriiche erhoben worden waren und die Patentabtei-
- lung Ib einen Zwischenbescheld vom 28. Oktober 1964 erlasscn
hatte, wurde das nachgesuchte Patent durch Beschlu$8 vonm
24, Mai 1965 versagt.

_ éo.Gegen diesen ihr am 15. Juni 1965 zugestellten Be-
aschluf hat die Anmelderin mit Schriftsatz vom 13. Juli 1965,
eingegangen am 14. Juli 1965, Beschwerde eingelegt. Sie hat
in der miindlichen Verhandlung am 26, Mai 1966 folgende An-
trige gestellt:

Mit dem Hauptantrage (aus dem Schriftsatz vom 22. lovem~
ber 1965) hat sie beantragt, dem Oberbegriff des Haupt-
anspruchs - abweichend von der oben wiedergegebenen ausge-
legten Fassung -~ folgende Fassung zu geben:

"]l.. Verfahren zum Herstellen von mindestens zwei-
schichtigem Verbundmetall aus streifenftrmigen
oder plattenformlgen Materialien, dadurch ge-
kennzeichnet, .....
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Der kennzeichnende Teil des Hauptanspruchs entspricht
der bekanntgemachten Fassung.

Mit dem Hilfsantrag I (aus dem Schrlftsatz vom 22. No-

o G = - -

vember 1965) hat die Anmelderin beantragt, dem Hauptanspruch
die folgende Fassung zu. geben, ‘bei der neben dem Oberbegriff
auch der kennzeichnende Teil gegeniiber der ausgelegten Fas-
sung gedndert ict: ‘

"1l. Verfahren zum Herstellen von mindestens zwei-
schichtigem Verbundmetall aus streifenformigen
oder plattenftrmigen Materialien, gekennzeich-
net durch dic Kombination folgender Merkmale:

a) Reinigen der Metalle an den zu verbinden-
den Oberflidchen durch Erhitzen von als
Sperrhidute wirkenden Oberfléchenschich-
ten, wobei gegebenenfalls durch das Er-
hitzen auf der zu verbindenden Oberfliiche
mindestens dic Sperrhaut eines der Metalle
in eine relativ briichige Oxydhaut umgewan-
delt wird,

b) Zusammenpressen der Metalle bei einer Quer-
schnlttsvermlnderung von mindestens %0 %
und einer unterhalb der Rekrlstalllsat¢ong—
temperatur des Metalls mit der niedrigsten
Rekristallisationstemperatur liegenden

e Temperatur unter Bildung einer solchen ver-
hdltnismédBig niedrigen Zahl von XKernbin-~
dungsstellen, d.h. Stellen, an denen gich
die Atome der Metallc im Bereich der
zwischenatomaren Anziehung befinden, derart,
daB die Metalle nur mit einer geringen,
fiir die nachfolgende mechanische Handha-
bung ausreichenden Verbundfestigkeit ver-

‘bunden werden,

¢) Wirmebehandeln der so verhdltnismiBig schwach

verbundenen Metalle anschliefiend bei einoxr
Temperatur, die unterhald der Temperatur
liegt, bei der sich fllissige Phase oder
metalllsehe Zwischenverbindungen in splir-

~ barer Menge bilden, derart, daB sich dic
vorgenannten Kernbindungen vergrtfern und
Metalle mit der gewiinschten Verbundfegtig-
keit verbunden werden."
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Nachdem in der Verhandlung vom 26. Mai 1966 diese beiden
Antrédge ersrtert worden waren und die Anmelderin darauf
hingewiesen worden war, daf diec im Oberbegriff des ausgelegten
Hauptanspruchs enthaltenen Worte "bei dem die. zu verbinden-
den Metalle gereinigt, zusammengepreft und dann wdrmebehan-
-delt werden" im Oberbegriff nicht fehlen dlirften, weil diese
Merkmalskombination in den bekannxgemachten Unterlagen als
Stand der Technik vorausgesetzt werde, hat diec Anmelderin
die weiteren Hilfsantrige Ia, Ib, IT, IIT, IV und V ge-
stellt.

. Fir den Fall, daB das Bundsspatentgericht den von der
Anmelderin auf die Figur 1 gestiitzten Hilfsantrag V nicht
filr zuldssig erachten wiirde, hat die Anmelderin die Zulags-
sung der Rechtsbeschwerde beantragt.

Die Einsprechenden haben ihre Einspriiche auch gegeniiber
den verschiedenen Hilfsantrigen aufrecht erhalten und bean-
tragt, die Beschwerde der Anmelderin zuriickzuweisen.

. Das Bundespatentgericht hat durch Beschlu$ vom 26. liai
1966 dic Beschwerde der Anmelderin gegen den Versagungsbc-
schlufl der Patentabteilung Ib des Deutachen Patentanmts vom
24. Mai 1965 zuriickgewiesen. '

Soweit nach dem Hauptantrage ein Verfahren zum Herstel-
len von gweischichtigem Verbundmetall "aus streifenformigen
oder plattenfirmigen Materialien" unter Schutz gestellt wer-
den soll, hat das Bundespatentgericht eine zul#dssige Be-
schrédnkung angenommen, da in der Beschreibung “Bénder, Ta-
feln, Stdbe, Streifen" als Materlallen genannt werden, die
zu Verbundmetall zusammengepreﬁt werden sollen. Dagegen hat
das Bundespatentgericht es nicht fir zulassig gehalten, aus
~ den Oberbegriff des ausgelegten Angpruchs 1 die als bekannt
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vorausgesetzte Aufeinanderfolge der Verfahrensschritte zu
gstreichen, die zu verbindenden Metalle su rcinigen, zusam-
menzupressen und wirmegubehandeln. Eine Anderung des Fatent-

- anspruchs 1 durch Streichung der als bekannt vorausgcsetzten

* Verfehrensschritte wilrde, so hat das-Bundespatentgericht

ausgoefiihrt, einc Irrefiilhrung der Offentlichkeit bedeuten,

‘die wich darauf verlassen miisse, daB nachtriglich nicht

ctwas anderes patentiert werde als ihr, mit dexr Moglichkeit
eingugsprechen, offenbart worden sei. Unter Hinweis auf die
deutsche Patentaschrift 749 711 hat das Bundespatentgericht
festgeatellt, dafl die Kombination der grundsédtzlichen Ver-
fahrensschritte (Reinigen, Zusammenpressen, Wirmebchandeln)
amAnmeldetag zum allgemeinen Stand der Technik gehdrt
nabe. | S

Da der Hilfsantrag I im Oberbegriff mit dem Hauptan-

- spruch ‘gemi8 Hauptantrag ibereinstimme, sti er aus dem

gleichen Grunde nicht gewshrbar.

Zu den Hilfsantrigen Ia und Ib, die im Oberbegriff
wortlich und im kennzeichnenden Teil inhaltlich iiberein-

‘gtimmen, geht das Bundespatentgericht davon aus, daf die

Kombination der drei Verfahrengschritte "Reinigen, Zusammen-
pressen, Vhrmebechendeln" bei einem Verfahren zum Herstellen
von Verbundmetall festgestelltermaBen nicht mehr neu seis
die Aufeinanderfolge dieser drei Verfahrensschritte kénne
deher nicht mehr als Erfindung beansprucht_bér&eng Eine sol-
che Aufeihanderfolge kannte,véo-fﬁhrt das Bundespatentge-
richt aus, nur dann unter Schutz gestellt werden, wenn
wenigstens einer der drei Verfahrensschritte auf vollkommen

‘neuc Weise durchgefiihrt wiirde und aufgrund der Neuheit cine
‘eigenartige und nicht ohne weiteres voraussehbare neuc Wir-

' -kung der Kombination eintr#te: Das Bundeéspatentgericht hat

daher zuniichst die drei Verfahrensschritte einzeln mit dem
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Stand der Technik verglichen und ihm gegeniiber auf Neuheit,
Fortschritt und Erfindungshthe gepriift.

Nach der Feststellung des Bundespatentgerichts ict das
Merkmal a) "Reinigen von Sperrhduten" oder "Umwandeln von
Sperrhduten in briichige Hiute" nic¢ht nur fiir sich allecin be-
kannt, sondern gehdrt auch in Verbindung mit weiteren Ver-
fahrensschritten bei der Herstellung von Verbundmetall zZun
Stand der Technik (S. 11 - 14 der angefochtenen Entscheidung).

Zum zweiten Verfahrensschritt b) ("Zusammenpressen"
mit den Ergénzungen gemdf den Hilfsantrdigen IV und V) ist
das Bundespatentgericht zu dem Ergebnis gelangt, daB dieses
“Merkmal in seiner Zusammenfagsung aus bekanntgémachten Teil-
‘merkmalen und nachtrédglich hilfsweilse eingefiigten Ergﬁnzun—
‘gen zwar nicht vorverdffentlicht gei, dal aber seine bekannt-
gemachten und ergénzten Teilmerkmale fiir sich genommen in
der Plattierungstechnik 80 bekannt seien, daB dieser Vcr-
fehrensschritt nicht als erfinderisch angesehen werden kinne
- (8. 14 - 18 der angefochtenen Entscheidung).

Der dritte Verfahrensschritt des “Wérmebehandelns"
(Merkmal ¢) sei bewuBt ganz allgemein und unbestimmt gchalten,
weil er auf alle Arten von Verbundmetall aus streifen~ oder
plattenférmigen Materialien anwendbar sein solle. Dieses
Merkmal sei im Endergebnis durch den nachgewiesenen Stand
der Technik vorwveggenommen, auch wemn die aus den Vorver-
sffentlichungen bekannten und die in der Patentanmeldung
angefiihrten Ausfiihrungsbeispiele in der Zusammensetzung der
Verbundmetalle und deshald auch in den angewandten Tempora-
turen voneinander abwichen (S. 19 - 21 der angefochtenen
Entscheidung).

y
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Nachdem das Bundespatentgericht in dieser Weisce zu-
nichst die Einzelmerkmale a), b) und c¢) mit dem'Stand der
Technik verglichen hat, ist es zu dem Ergebnis gekommen,
da8 die vorgeschlagenen EinzelmaBnahmen dem Fachmann auf
‘dem Gebiet der Plattierung geldufig gind und da8 sic nicht
einmel Fortbildungen des bekannten, sondern lediglich bc-
kannte Varianten der einzelnen Verfahrensschritte darstel-
len.

Erst dann hat das Bundespatentgericht die "Kombination"

auf eine neue Wirkung hin untersucht (8. 11, 22 - 23 der
* angefochtenen Entscheidung). Aufgrund dieser Untersuchung

‘hat das Bundespatentgericht festgestellt, daB durch die

~im Kenngeichen enthaltene, der Fachwelt an sich bekannte
Spezifizierung der Verfahrensschritte nicht eine neue
‘ fir den»Pachmann nicht ohne weiteres voraussehbarc Wirkung
"erziclt werde (S. 22 - 23 der angefochtenen Entspheidung),

Das Bundespatentgericht hat in Ubereinetimmung mit
der Anmelderin die Unteranspriiche als echte Unteranspriiche -
ohne erfinderischen Uberschuf - gewertet und daher den
VersagungsbeschluB der Patentabteilung bestitigt.

Des Bundespatentgericht hat die beantragte Zulassung
der Rechtgbeschwerde filr gegenstandslos erachtet, da nach
* seiner Auffassung die Voraussetzungen nach § 41 p» PatG nicht
vorliegen. Zum Hilfsantrag V war dies bereits in andercnm
Zusammenhange bei der Zulassung dieses Antrages ausgefiihrt
worden. :

*3. Die Anmelderin hat gegen den am 16. Seplember 1966
zugestellten BeschluB des Bundespatentgerichts vom 26, lai
1966 am 11. Oktober 1966 Rechtsbeschwerde eingelegt. Nachdem
die Frist zur Begriindung der Rechtsbeschwerde durch Verfii-
gung vom 7. November 1966 bis zum 11, Februar 1967 ver-
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lingert worden war, hat die Anmelderin dic Rechtsbeschwerde
mit Schriftsatz vom 2. Februar 1967, eingegangen an demsel-
ben Tage, begriindet und beantragt, den angefochtenen Beschluf
aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung an das Bundespatentgericht zuriickzuverweiscn.

Die finf Einsprechenden, die als Beséhwerdegegner an
Beschwerdeverfahren teilgenommen haben, haben gich in vor-
liegenden Rechisbeschwerdeverfahren nicht vertreten lasscen.

-II. Die von der Anmelderin - trotz Nichtzulassung -
form~ und fristgerecht eingelegte und begriindete Rechtsbe-
schwerde ist statthaft, weil sic mit der Bchauptung, der
angefochtene Beschlufl sei nicht mit Griinden versehen, auf
§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG gestiitzt worden ist. Sie ist jedoch
sachlich nicht gerechtfertvigt.

- 1. Die zum Patent angemeldete Erfindung betrifft ein
Verfahren zum Herstellen von Verbundmetall. Das Verfahren
besteht aus drei MafSnahmen, dem Reinigen der gu verbindenden
-Metalle, dem Zusammenpressen und einer Wirmebehandlung. Un-
ter Hinweis auf die Auslegeschrift 1 101 916 Spaltc 5 Zeilen
19 ff meint die Rechtsheschwerde, der gtreitigen Erfindung
liege eine ganz neue Erkenntnis von der Wichtigkeit der
richtigen Art einer Behandlung der miteinander in Verbindung
zu bringenden Oberflichen der Metalle zu Grunde. Danach sci
es unbedingt notwendig, einen Zustand zu schaffen, bei dem
keine molekularen Sperrschichten, Sperrhdute oder Spcrrfilmc
vorhanden seien (Auslegeschrift Spalte 5 Zeilen 63 ff). Es
- gei nicht nur erforderlich, sie durch eine entsprechendc
Reinigungsmethode zu entfernen, sondern es miisge vor allen
auch dafiir gesorgt werden, daB sie sich nach der Reinigung
nicht erneut bildeten (Auslegeschrift Spalte 5 Zeilen 53 ~ 62,
Spalte 6, Zeile 1 ff). Der Erfinder habe einerseits fiir jeden
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der drei Verfahrensabschnitte des- Reinigens, ‘des Zusammen-—
pressens und der Widrmebehandlung bestinmte Vorschlidge gemacht
und andererseits insbesondere auch gelehrt, wie die Verfah-
rensabschnitte eng miteinander verbunden werden miiBten. Nach
der Auffassung der Anmelderin handelt es sich um eine "Pionie:
Erfindung", ndmlich um ein "technisch sehr wichtiges Verfah-
ren, -das sich vor allem in dem Erfindungsland, den USA, in
groﬁtem Umfange durchgesetzt" habe, .

2. Mit der Rechtsbeschwerde macht die Anmelderin gel-
ténd, das Bundespatentgericht habe Y- in Verkennung der Be-
deutung der streitigen Erfindung - lediglich die drei Ver-
‘fahrensabschnitte im Vergleich zum Stand der Technik einseln
gewilrdigt” -und sodann noch zur "Kombination" ausgefiihrt,

- . "weder das kontinuierlich hintereinander durchgefiihrt¢ Rei-

nigen und Pressen noch die in der Auslegeschrift (Spalte 4,
Zeilen 5 - 21) angegebenen Vorteile, nicht mehr Pressen oder
Walzgeriiste - fiilr hohe Dritcke verwenden zu miissen, kénnte einc
Patontfihigkeit begriinden, denn ein aufeinanderfolgendes
Reinigen‘und -Zusammenpressen sei schon vorbekannt gewesen

© und die anderen Vorteile seien-durch die Teilung des Plattier-
vorganges in Zusemmenpressen und Wirmébehandeln bedingt, im
ibrigen sei nicht glaubhaft gemacht, daB8 der beanspruchten
Aufeinanderfolge von Verfahrensschritten eine neue Aufgaben-
stellung zu Grunde liege". ' -

- Die Rechtsbeschwerde hdlt diese vom Patentgericht vor-
genommene Beurteilung fiir "schon im Ansatz vollig verfchlt®.
Das Patentgericht sei davon ausgegangen, daB8 eine "Kombina-
tionserfindung" vorliege, und habe entsprechende Grundsiitze
gur Anwendung gebracht. In Wirklichkeit handele es sich aber
gar nicht um eine derartige Kombinationserfindung. Vielmchr
bestehe nur das Verfahren, auf welches sich die Erfindung
beziehe, "naturgemdf und allgemein aus drei Teilen'. Diese
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drei Teile sowie ihre Aufeinanderfolge selbst stiinden fest.
Sie bildeten als solche keinc "Kombinationselemente". Es lie-
ge also nicht etwa eine einfache Kombinierung an und fiir
sich bekannter Elemente vor, fiir die Erfindungsschutz bean-
sprucht werde, sondern auf Grund einer ganz neuen Erkenntnig
werde das Verfahren im ganzen durch eine dieser Erkenntnis
angepafte Gestaltung aller EinzelmaSnahmen verbessert. Dic
auf der neuen Grunderkenntnis beruhende elnheltllche Ge-
staltung des Verfahrens sei im ganzen in Bezug auf Neuheit,
technischen Fortschritt und Erflndungshohe zu untersuchen.
Aus der neuen Grunderkenntnis des Erfinders sowie ihrer ge-
botenen Benutzung zur Verbesserung des Verfahrens ergebe
sich auch die vom Patentgerlcht nicht erkannte Aufgaben-
stellung. Ihr entsprechend sei die erfinderische Lusung zu
betrachten und zu wiirdigen. Die Unrichtigkeit der Betrach-
tungswelse des Patentgerichts zeige sich weiter in seinen
Ausfﬁhrungen zur Frage einer "homblnaulon" Denn dort

. wirden lediglich die im Hinblick auf die drel Verfahrens-
_ vabschnltte getroffenen Feststellungen einer Bekannthelt
.. wiederholt mit dem Bemerken, daB8 es sich im einzelnen un
Varianten handele. Dagegen fehle jedes Eingechen darauf, ob
nicht gerade in der Auswahl dieser Varianten und der Art
~ihrer Zusammenfiigung etwas Neues von erfinderischexr Bedcu-
 tung liege. Allein hierauf komme es aber in Anbetracht der
Einheitlichkeit des Verfahrens in jedem Falle entscheidend
an. Das Fehlen jeder Begriindung fiir die Annahme des Vor-
licgens einer Kombinationserfindung und jeder Wirdigung derx
- vorgenommenen Auswahl sowie Art der Zusammenfiigung zu cinen
einheitlichen Verfahren im gangen stelle einen Verfahrens-
mangel gemdB § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG dar. Die Gesamtgrund-
lage der Beurteilung sei némlich als ein "Komplex" anzu-
sehen, der den selbstindigen Angriffs- und Verteidigungs-
mitteln im Zivilproze8 vergleichbar sei. Die Rechtsbeschwer-
de hat hierzu auf die Rechtsprechung des erkennenden Senats
verwiesen (BeschluBl vom 28, November 1963 - Ia 2B 202/63,
IM Nr. 2 zu § 41 p PatG).
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3. Dic Angriffc der Revision sind nicht gerechitfertigt.

Eg trifft nicht zu, daB das Bundespatentgericht, "eine
alps falsch anzusehende Beurteilungsgrundlage angewendet und
keinerlei Erkldrung dafiir gegeben habe, weshald trotz der
vorliegenden Umsténde dieser Ausgangspunkt richtig sein sol-
le". Aus dem Umstand, daB8 das Bundespatentgericht mehrfach
von einer "Kombination der drei Verfahrensschritte" spricht,
188t sich iiberhaupt nichts fiir einen Begriindungsmangel in
Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG herleiten. Die Anmeclderin
selbst hat in ihrem Hiifsantrag I die "Aufeinanderfolge der
drei Verfahrensschritte™ als "Kombination" von Verfahrens-—
merkmalen bezeichnet. Bs handelt sich unstreitig um ein
dreistufiges Herstellungsverfehren. Die drei Verfahrcng-
stufen sind als solche und auch in dexr bestimmten Reihen-
folge bekannt und demgemdB auch im Oberbegriff des bekannt-
gemachten Hauptanspruchs als bekannt vorausgesetzt. Was bei
" der ‘gegebenen Sachlage als "Kombination" bezeichnet wird,
‘kann also seinem Inhglt nach nicht zweifelhaft sein. Der
' erstrebte Erfolg kann erfindungsgemiB nur durch das Zu—

. semmenwirken der drei, im cinzelnen niher bezeichneten
Verfahrensschritte des einheitlichen Verfahrens erzielt
verden. Bs kommt also selbstverstéindlich letzten Endes auf
eine Wirdigung des als Einheit zu wertenden Verfahrens in

' seiner Gesamtheit an. Wie das Bundegpatentgericht im einzcl-
nen ausgefiihrt hat, kann aber die Frage, ob das zum Patent
angemeldete Verfahren als Ganzes (als "Kombination") nach
dem Stande der Technik schutzfdhig ist, nur richtig beant-
wortet werden, wenn zuniichst die einzelnen Verfahrens-
schritte mit dem Stand der Technik verglichen und ihm
gaegeniiber auf Neuheit,lFortschritt und Erfindungshbthe ge-
priift werden. Nur eine solche Wirdigung der EinzelmafBnahmen
setzte das Bundespatentgericht in den Stand zu priifen, ob
"und in welcher Hinsicht das Verfahren in seiner Gesantheit
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gegeniiber dem Stand der Technik noch als neu, fortschritt-
lich und erfinderisch angesehen werden konnte. Das Bundes-
patentgericht ist auf Grund eines eingehenden Vergleichs
der Binzelmerkmale mit dem Stand der Technik (S. 11 - 21
der angefochtenen Entscheidung) zu dem Ergebnis gekommen,
daB dic vorgeschlagenen EingzelmaBnahmen,.d.h. die einzelnen
Verfahrensschritte (Verfahrensabschnitte, Verfahrensstufen)
dem Fachmann auf dem Gebiet der Plattierung geldufig sind,
daB sic nicht einmal Fortbildungen des Bekannten, sondern
"lediglich bekannte Varianten der einzelnen Verfahrens-
schritte" darstellen. DaB die Aufeinanderfolge der drei
Verfahrensschritte ("Reinigen - Zusammenpressen ~ Widrmebe-
handeln”) im Grundsatz bekannt war und daher auch im Ober~
begriff des bekanntgemachten Anspruchs mit Recht als be-
kannt vorausgesetzt worden ist, ist bereits erwihnt worden.

.. Bs konnte also nur noch auf die Priifung ankommen, ob die

Gesamtheit der Verfahrensschritte mit den von der Anmclderin
ausgcelegten Varianten neu, fortschrittlich und erfindcerisch
war:.. Das Bundespatentgericht hat dies ausdriicklich ver-
neint, indem es featstellt, daB "durch die im Kenmzeichen
enthaltene, der Fachwelt an sich bekannte Spegzifizierung
der Verfahrensschritte nicht eine neue fiir den Fachmann
nicht ohne weliteres voraussehbare Wirkung erzielt wird".
Das Bundespatentgericht hat die hiexrfiir nach seiner Auf-
fassung maBgebenden Grinde auf Seite 22/23% der angefochte-
nen Entscheidung ndher dargelegt und abschlieBend noch
darauf hingewiesen, daBl die Anmelderin selbst auf Vorhalt
in der miindlichen Verhandlung nicht habe glaubhaft machen
konnen, daB der beanspruchten Aufeinanderfolge der spezi-
fiziert angegebenen Verfahrensschritte eine neue Aufgaben-
stellung zugrunde liege, durch deren Losung eine iiber das
Bekannte hinausgehende neuwartige Wirkung von patentbegriin-
dender Bedeutung erzielt werde. Eg kann also nicht die Rede
davon sein, daB das Bundespatentgericht die Gesamtheit der
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spezifizierten drei Verfahrensschritte in ihrem Zusammen-
wirken als einheitliches Verfahren verkannt und diesen
"Komplex" {iberhaupt nicht beschieden h#tte. DaB das Bundes-
patentgericht - ebenso wic die Anmelderin - gelegentlich von
einer "Kombination" der drei Verfahrensschritte nur im Sinne
einer fiir die erstrebte Wirkung wesentlichen "Aufeinander-
folge" dieser drei Schritte gesprochen hat, kann nach dem
Inhalt-der angefochtenen Entscheidung nicht sweifelhaft
sein. Dieser "Komplex der Kombination" ist in der Begrin-
keineswegs "lbergangen" oder nur mit "leeren Rede-
wendungen', wie die Rechitsbeschwerde unzutreffond meint,
- behandelt worden. Die ein Herstellungsverfahren betreffende
Patentanmeldung hat sowohl hinsichtlich der einzelnen Vexr-
fahrengsschritte als auch hinsichtlich ihrer zeitlichen
Aufeinanderfolge und der Art ihrer Zusammenfiigung einc
- sachgemdfle, technisch simnvolle Wirdigung exrfahyen. Ein
Begriindungsmangel im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 FatG
liegt nicht vor.

III. Ohne Erfolg muB schlieBlich auch die weitere Rlige
bleibén, ‘mit der die Rechtsbeschwerde beanstandet,. das Bun-
despatentgericht habe es unterlassen, in dem angefochtencn
BeschluB ausdriicklich Stellung zu nehmen zu der Frage, ob
die Zuziehung der Einsprechenden zu 2 zum Beschwerdever-
fahren zuldssig gewesen gei. Die Einsprechende gzu 2 habe
ihren Einspruch lediglich auf eine Hltere Patentanmeldung
T 394 I b/49 1 gestlitzt. Die Patentabteilung habe diescs
Vorbringen in dem BeschluB wvom 24. Mai 1965 als unbegriindet
guriickgewiesen. Trotzdem sei die Einsprechende zu 2 zu den
Verfahren vor dem Patentgericht hinzugezogen worden und habe
auch an der mlindlichen Verhandlung am 26. Mai 1966 tecilge-
nommen. Bei Beginn dieser Verhandlung habe der bevollrich-
tigte Vertreter der Ammelderin erklért, daB die Einsprechen-
de zu 2 nach der Erleaigung ihres Einspruchsgrundes nicht

mehr als Beteciligte am Verfahren behandelt werden diirfe.
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Danit seli ein Streit liber die Verfahrensvoraussetzungen in
bezug auf diese Gegnerin entstanden, zu dem das Patentge-
richt in der Begrindung scines Beschlusses hdtte Stollung
nehmen miissen. Das sel nicht geschehen. Auch insoweit seil
in dem angefochtenen Beschluf ein "besonderer Komplex"
{ibergangen, so daB8 die Voraussetzungen des § 41 p Abs. 3
Nr. 5 PatG erfiillt seienm. .

Ob der bevollmichtigte Vertreter der Ammelderin in der
 Verhandlung am 26. Mai 1966 der Beteiligung der Einsprechen-
den zu 2 an Beschwerdeverfahren widersprochen hat, kann
dahingestellt bleiben. Die Anmelderin kann sich auch zu
diesem Punkte nicht mit Erfolg auf eine "fehlende Begriin-
dung" im Sinne der vorgenannten Vorschrift berufeh, weil

die gerﬂgte Unterlaasung einer Begrﬁndung zu dieser Ver-~

- -t o

~entscheidung kausal gewesen sein kann.

Im ﬁbrigen ist das - behauptete - Ubergehen der von dex
Anmeclderin in der Verhandlung gegen die Beteiligung der
Einsprechenden zu 2 erhobenen Einwendung auch schon des-—
halb unschiddlich, weil sich diese Binwendung sachlich ohne
weiteres als fehlsem erweist (vgl. BGHZ 39, 333, 338/339).
Dic Einsprechende zu 2 blieb wie die iibrigen Eingprechenden,
nachdem die von ihnen bekimpfte Anmeldung im Binspruchsver-
fahren zuriickgewiesen worden war, ohne weiteres am Beschwer~
deverfahren vor dem Bundespatentgericht beteiligt (vgl. BGH
GRUR 1965, 416, 417 r.Sp. unten -~ "SchweiBelektrode").
Dementsprechend hat auch die Anmelderin ihrer Beschwerde
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von vornherein Mehrschriften fir simtliche Einsprechendcn,
auch fiir die Einsprechende zu 2, bheigefiigt. Die Einspre-
chenden sind demgemidB stets als Beteiligte behandelt
worden. Die Einsprechende zu 2 hat auch mit dem ausfiihr-
lichen Schriftsatz vom 14. Januar 1966 (Blatt 55 - 64 GA)
zur Beschwerde Stellung genommen und sich durch ihren
Bevollmiichtigten in der Verhandlung am 26. Mai 1966 ver-
treten lassen. Es bestand keine Veranlassung, die Ein-
sprechende zu 2 nur deshalb nicht ‘mehr am Verfahren zu be-
teiligen, weil der VersagungsbeschluB auf einer Begriindung
aufgebaut worden war, zu der das Matérial der Einsprechen-
den zu 2 nicht beigetragen hatte. Da das Verfahren vor den
'Bundespatentgerlcht in keiner Weise zu beanstanden war,
konnte der Umgtand, daB das’ Bundespatentgerlcht in denm
‘angefochtenen Beschlu8 nicht ausdriicklich dle Zuldssigkeit
T der Beteiligung der Einsprechenden zu 2 am Beschwerdever-
fahren bestdtigt hat, keinen VerfahrensverstoB im Sinnc
des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG begriinden.
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IV. Nach alledem war die Rechtsbeschwerde mit der
Kostenfolge aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG zuriickzuweisen.

Die Entscheidung konnte ohne miindliche Verhandlung ge-
troffen werden. Da die Rechtsbeschwerdebegriindung alle mafB-
gcbenden Gesichtspunkte im einzelnen exrdrtert hat, wire
von einer miindlichen Verhandlung eine weitere Aufkliérung
nicht zu erwarten gewesen (§ 41 w Abs. 1 PatG).

Spreng Bock - L¥scher

ClaBen Schneider
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