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BUNDESGERICHTSHORC02) 038

Ia 2B 21/64 BESCHLUSS

Verkiindet am
10, Juni 1965

Oechsler
‘Justizangestellte
als Urkundsbeamter

in der Rechtsbeschwerdesache 4. Gesch.St.

‘der Firma R Specialmaskincr for Sy-Industrien A/S.,
Ko )y
Anmelderin und Rechtsbeschwerde~
fuhrerin, _
- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. D GIED -

betr. die Patentanmeldung @ (D GD/ED

Verfahrensbeteiligte:

1. Pa. Pr@ll & XGNP, Fabrik fir Elcktromotoren und
clektrische Apparate,’b{a——Ne—,

- vertreten durch: Rechtsanwilte Prof.Dr. (NP
und Dr. D in D -

2. Pa. S -3¢ werke Aktiengesellschaft, B-
und B , in , VOlD-vai SE-Stratc @,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. (R
' in D

3. Pa. Sig Manufacturing Company, ELENNEED N.J. (V.St.4.)

- im Verfahren vor dem Bundespatentgericht vertreten durch:
' Patentanwilte Dr. ’ e
?

Dipl.-Ing.
4, Fritz ¥ ' P”/N-; o
- im Verfahr vor dem Bundespatentgcericht vertreten durch:
' Patentanvalt Dipl.-Ing . EEGG_NGD

2

zu 1. his 4. ninsprechende und
zu 1. und 2. Rechisbeschwerdegegner,
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Der Ia-Zivilscnat des Bundesgerichtshofs hat auf die
‘miindliche Verhandlung vom 10. Juni 1965 unter Mitwirkung
des Scnataprisidenten Dr. Nastelski und der Bundesryichter
Dr. Bock, Dr. Ldscher, Dr. Spengler und Claflen

beschlossen:

Die Regchtsbeschwerde gegen den Beschluf

des 11. Senats (technischen Beschwierde-
senats VI) des Bundespatentgerichts vom

16, Marz‘1964 wird auf Kosten der Anmclderin
zuriickgewiesen.

Die Anmelderin hat durch ihre am 24, Dezember 1951
beim Deutschen Patentant cingegangene Anmeldung, fiir
welche die Prioritidt der Voranmeldung in DD von
30. M8rz 1951 beansprucht wird, ein Patent filr eine
Antriebsvorrichtung mit stindig laufender Antriebswelle,
insbesonderc filr Nihmaschinen, nachgesucht. Die Anmcldung
ist am 13. Mai 1954 bekanntgemacht worden.

Nach Priifung der gegen dic Anmeldung erhobenen
Einspriche hat die Prifungsstelle fiir Klasse 52 a des
Deutschen Patentamts durch BeschluB vom 20, Mai 1960
das nachgesuchtc Patent versagt, weil die Anmelderin
beharrlich an ceinem Patentbegehren festgehalten habe,
dessen Gegenstand im Hinblick auf den Stand der Technik
(deutsche Patentschriften 565 707, 413 115, 736 212;
US-Patentschriften 1 242 247, 1 243 986) keine erfin-
derische Leistung erfordert habe,
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"Dic von der Anmelderin dagegen erhobene Beschwerde.
ist durch den hicr angefochtenen Beschlufl des 11. Senats
(technischen Beschwerdesenats VI) des Bundespatentgerichts
vom 16. Mirz 1964 - 11 VW 546/61 - zurﬁckgewiesén wordcen.,

Mit der form- und fristgerecht eingelegten Rechto-
beschwerde, deren Zulassung in dem angefochtenen Beschluf
ausdriicklich versagt ist, beantragt die Anmelderin,

den angefochtenen Beschluf aufzuheben

und die Sache zur anderwveiten Verhandlung
und Entscheidung an das Bundespatentgericht
zuriickzuverweisen.

Die Einsprechenden zu 1. und 2. beantragen, die
Rechtsbeschwerde zurickzuweisen. Die Einsprecnenden zu
3., und 4. sind in dem Verfahrcen vor dem Bundesgerichts-
hof nicht vertreten¥gewesen.

i1,

Die Rechtsbeschwerde ist auch ohne Zulassung durch
das Bundespatentgericht an sich statthaft, weil zur Be-
gfﬁndung geltend gemacht wird, der angefochtene Beschluf
sei 'nieht mit Grimden versehen" (§ 41p Abs. 3 Nr. 5
PatG). In der Sache kann pie jedoch keinen Erfolg haben,
da der geriigte Mangel nicht vorliegt.

T, In der miindlichen Verhandlung vor dem Beschwerde-
senat am 16. Mdrz 1964 hatte die Anmelderin nach der
Sitzungsniederschrift zun#ichst dic Antrige aus ihrem
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Schriftsatz vom 16. lMirz 1964 gestellt (ein Hauptantrag
und finf Hilfsantrége a bis e¢). In der Niedcrschrift
heiflt es alsdann welter:

"Im Laufe der Verhéndlung efklarte die

Anmelderin, daf sice sich auf folgcnde
Antrige beschrinke: als Hauptantrag Satz II
der Unterlagen, als ersten Hilfsantrag
Satz III und als zweiten Hilfsantrag Satz I
vom 9, Mdrz 1964.,"

Von dicsen dreci zuletzt gestellten Antrigen umfassen
der Hauptantrag (Satz II) und der erstec Hilfsantrag
(Satz III) je 27 Anspriiche, der zweite Hilfsantrag
(satz I) 28 Angpriiche mit teilweise unterschicdlichen
Beschreibungstexten. Im Tatbestand des angefochtenen
Beschlusses sznd die in Betracht kommcnden Unterlagen
" der cinzelnen "Sttze" niher bezeichnet. Danach hat die
Anmelderin vor dem Beochwerdesenat zuletzt beantragt,

"den Beschlull der Priifungsstelle vom

20. Mai 1960 aufzuheben und das nachge-
suchtc Patent auf Grund der Patentanspriiche
Setz II vom 16, MiArz 1964 und der dazu

s gehbrigen Beschreibungseinleitung vom

hilfsweise:

)

oder

gleichen Tag in Verbindung mit der bekannt-
gemachton Beschreibung und der bekanntge-
machten Zeichnung zu erteilen,

das nachgesuchte Patent auf Grund der
Patentanspriiche Satz III vom 16.Mirz 1964
und der Bescheibung einschliefilich Zeich-
nung zu Satz II zu erteilen mit der Anderung,
daf3 in der Beschreibungseinleitung der
letzte Absatz auf S. 5 cinschliefilich

Zeile 1 S, 6 ersetzt wird durch die
Einfiguag III,
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b) das nachgesuchte Patent auf Grund von
Unterlagen zu erteilen, die sich ergiben
aus den Anspriichen vom 9. Mirz 1964
(Satz I) und der Beschreibungscinleiltung
vom gleichen Tage in Verbindung mit der
bekanntgemachten Beschreibung und der
bekanntgemachten Zeichnung."

Dice im angefochtencn BeschluB3 als "Hauptanspriiche!
bezecichneten jeweils ersten Anspriiche der dxrei "Sitze®
lauten:

———— T W G S S g e we e g g G o g -

"1, Antriebsvorrichtung fir N&hmaschinen,
bestehend aus einem Kupplungsmotor
mit cinem stindig umlaufenden Hauptan-
tricbsorgan, einem Bremswiderlager und
cinem zwischen dem Hauptantriebsorgan
und dem Bremswiderlager willkiizlich
mechanisch umschaltbaren Kupplungsorgan,
das iber eine Antriehswelle mit der
Ndhmaschine in Tricbvcrbindung steht,
dadurch geckennzeichnet, daB mit dem
Kupplungsmotor zusidtzlich zu dem Haupt-
antriebsorgan ein elektrisch schaltbarer
Hilfsantrieb vorgesehen ist, der unab-
héngilg von der mechanischen Umschaltung
des Kupplungsorgans ein-~ und ausschaltbar
ist und nach dem ILidsen des Kupplungs-
organes vom Hauptantriebsorgan das Kupp-
lungsorgan langsam weiterdrehen kann,
wobel zum automatischen Ausschalten des
Hilfsantriebes und Anhalten der Nihmaschine
mittels des Bremswiderlagers an der N&h-
maschine ein Schalter vorgesehen ist";

bei Satz III (Hilfsantrag a):

"1, Antriebsvorrichtung fiir Ndhmaschinen zum
Anhalten der Haschine in einer geviinschten
Stellung mit einem Hauptantriebsorgan und
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einer elektrisch gesteucrten Anhaltevor-
richtung mit einem Hilfsantrieb, beil welcher
zuerst mittels des Hilfsantriebes vorge-
bremst und dann die Maschine mit geringer
Geschwindigkeit bis zu dem gewlinschten
Anhaltepunkt weitergedreht und schliefilich
in diesem Punkt angehalten wird, dadurch
gekennzeichnet, dafl die Anhaltevorrichtung
mit dem Hilfsantrieb als Baueinhcit mit
einem Kupplungsmotor vercinigt ist und

dal3 der clektrisch steuerbare Hilfsan~
trieb zum VWeiterdrehen eingeschaltet wird
und zum Wirksammachen der Bremse mittels
eines an der N#hmaschine vorgesehencn
Schalters ausgeschaltet wird" ;

"1. Antricbsvorrichtung fir Ndhmaschinen,
bestehend aus einem Kupplungsmotor mit
einem stédndig rotiercnden Hauptantriebo-
organ, einem Bremowiderlager und einem
zwischen dem Hauptantriebsorgan und dem
Bremswidcerlager beweglichen Kupplungs-
organ, das mit der Ndhmaschine in Trieb-
verbindung steht, dadurch gekennzeichnet,
daB das Bremswiderlager (76, 86) von einem
Hilfsantrieb zwangsldufig antreibbar
ist, welcher seinerseits dem Bremswider-
lager eine langsame Rotation erteilt
und ohne Beeinflussung des Hauptantiriebs-
organs gestoppt werden kann."

2. a) Da die Einsprechenden in der miindlichen Verhandlung
vom 16, Mirz 1964 geltend gemacht hatten, es sei auf

Grund der nunmehy vorgelcegten neuen Anspriiche ilberhaupt
nicht erkennbar, was die Anmelderin als erfindungsvicsent-
lich ansehe, hat der Beschwerdesenat gzundchst geprift,
inwvieveit die neuen Anspriiche gulisaig seien. Er hat zu
diesem Zweck angesichts der zahlreichen Anderungen, dcnen
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die Angpriiche und die Beschrecibung im Verlauf des Er-
teilungsverfehrens unterzogen vorden waren, vorwveg den
Erfindungsgegenstand ermittelt, den der Durchschnitts-
fachmann aus den urspriinglichen und den bekanntgemachten
Unterlagen habe entnebhmen kdnnen. Der Beschwerdesenat
kommt zu dem Ergecbnis, nach den urspriinglichen Unterlagen
habe das erfinderisch Neue darin bestehen sollen, "daB
das Bremswiderlager von einem Hilfsantrieb zwangsliufig
antreibbar ist, welcher scincrseits dem Bremswiderlager
einc langsame Rotation erteilt und ohne Beeinflussung
des Hauptantricbsorgans gestoppt, d.h. ausgeschaltet
werden kann".

Diesem Erfindungsgedanken entspreche, wie der Be-
schwerdesenat sodann ausfiihrt, lediglich der Hauptan-
spruch gemiB Hilfsantrag b); dieser kennzeichne die Br-
findung so, viie siec in den urspringlichen Unterlagen an-
gegeben sei. Das Schutzbegehren gemidB Hilfsantrag b)
sei daher, rein formal geschen, zulidssig.

Nicht zulissig seicn dagegen die Hauptanspriiche
gemidB dem Hauptantrag und dem Hilfsantrag a). Nach dem
kennzeichnenden Teil des Hauptanspruchs gemédf dem Haupt-
antrag solle der Hilfsantrieb "elektrisch schaltbar"”
scin; dies sei aber als erfindungswesentlich aus der
Beschreibung nicht entnehmbar, denn nach den urspriing-
lichen und den bekanntgemachten Unterlagen konne der
Hilfsantrieb sowohl elektrisch als auch recin mechanisch
schaltbar scin; der Durchschnittsfachmann konne aus den
Unterlagen nicht erkennen, dafl die Art der Abschaltung
iiberhaupt einc wesentliche Rolle spiele, noch viel weniger,
dafl es geradec auf eine elcktrische Abschaltung ankomme. -




Nach dem Hauptanspruch gemif Hilfsantrag a) betreffe die
Erfindung eine Antriebsvorrichtung fiir Nihmaschinen, die
mit einer in bestimmbter Vieise wirkenden Anhaltevorrich~
tung ausgeriistet sind; es werde Schutz fiir die Vereini-
gung der Antriebsvorrichtung mit einem Hilfsantrieb als
Baueinheit mit einem Kupplungsmotor hegehrt, wobei der
Hilfsantrieb mittels eines Schalters ausschaltbar ist.
Dieser Hauptanspruch gebe somit das, was nach den ur-
springlichen und den bekanntgemachten Unterlagen '"die
Erfindung" sei, nicht richtig wieder; denn nach den uf—
springlichen und den bckanntgemachten Unterlagen betreffe
die Erfindung eine Antriebsvorrichtung filir Fdhmaschinen
mit einem Kupplungsmotor und nicht cine Antriebsvorrich-
tung fir Ndhmaschinen, die mit einer in bestimmtcr Weise
wirkenden Anhaltevorrichtung ausgeriistet sind; dic im
kennzcichnenden Teil ‘des Anspruchs aufgefiihrten Merkmalc
dienten auch nicht zur Ldsung der gestellten Aufgabe,
denn die Vereinigung der Antriebsvorrichtung mit einem
Hilfsantrieb:zu einer Baueinheit habe mit der angestrebten
Stillsetzung'der Néahmaschine. in einer bestimmten Nadel-
lage nichts zu tun.

b) Sodann hat der Beschwerdesenat dic materielle Patent-
fahigkeit des allein fiir zulédssig erachteten Hauptan-
spruchs gemdfB Hilfsantrag b) gepriift. Hierbei kommt er

zu dem Ergebnis, dieser Hauptanspruch sei wegen fchlender
Erfindungshéhe nicht gewdhrbar. Anschliefend heiBt es

in dem angefochtenen BeschlufB:

"Die Unteranspriiche gemdB Hilfsantrag b), denen
offensichtlich nur in Verbindung mit dem Haupt-
anspruch Bedcutung zukommt, enthalten nur vor-
teilhafte bauliche Veiterbildungen des Gegen-
standes des Hauptanspruchs. Nach Fortfall des
Hauptanspruchs konnen daher auch die Unteran-
spriiche nicht gewdhrt werden."

A
e
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5. Der Hauptangriff der Rechtsbeschwerde richtet sich
gegen dic Behandlung des Hilfsantrags b) durch den Be-
schwerdesenat, insbcscondere gegen die Behandlung der im
"Satz I" auBer dem Hauptanspruch 1 enthaltenen weiteren
27 Anspriiche (2 bis 28). Die Rechtsbeschwerde fithrt dazu
aus:

Der Beschwoerdesenat sei zu Unrecht davon ausgegangen,
daB er nur iber die Patentfdhigkeit des von ihm als zu-
lissig erachteten Hauptanspruchs gemidf Hilfsantrag b)
zu entscheiden gehabt habe. Aus dieser rechtlich irrigen
Einstellung heraus habe er cich unzuliissigerweise danit
begniigt, die Untoranspriiche gem#fB Hilfsantrag b) mit
sachlich inhaltslosen und leeren Redensarten abzutun.

DaBl "die Unteranspriiche .... nur vorteilhafte hauliche
Weiterbildungen des Gegenstandes des Hauptanspruchs®
enthalten sollen, sage iiber ihre selbstindige Schutz-
fdhigkeit oder ihre Schutzfdhigkeit in Kombination mit
dem Hauptanspruch uUberhaupt nichts aus; eine grofie Anzahl
aller Erfindungen stelle vorteilhafte bauliche Weiterbil-
dungen dar. Dic Griinde fiir die Ablehnung der Unteranspriiche
gemiiB Hilfsantrag b) schrumpften demnach auf die in einen
Relativsatz geckleidete, nichtssagende Redensart zusammen:
M.eceey denen offensichtlich nur in Verbindung mit dem
Hauptanspruch Bedcutung zukommt, ....". Das seijkeine
"Begrindung", wic sie § 41i Abs. 2 PatG fordcre.

Hinzu komme, dafB dic Anmelderin sich mit ihrem Hilfs-
antrag b) nicht darauf beschrinkt habe, die Erteilung
des Patentes auf Grund der Anspriiche vom 9. Mdrz 1964
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(Satz I) 2zu beantragen, sondern, im Gegensatz zu dem
Hauptantrag und dem Hilfsantrag a), teine andere, viel wei-
ter gchende Formulicrung gewihlt habe ("aufgrund von
Unterlagen ...., die sich ergiben ...."). Damit sei
zweifelfrei zum Ausdruck gekommen, daB die Anmelderin
nicht an der von ihr vorgcschlagenen Fassung der An-
sprﬁche und deren Klagsifizierung als Haupt- oder
Unteranspriiche habe festhalten, sondern Schutz fur alles
das habe begehren wollen, was sich aus den bekanntgemach-
ten Unterlagen als patentfihig ergebe, gleichviel, ob

egs sich um den Hauptanspruch, dic Unteranspriiche oder
eine Kombination des Hauptanspruchs mit einem oder
mchreren Unteransprichen handele. Der Beschwerdesenat
habe daher im cinzelnen in der Begrindung zu der Frage
Stellung nehmen miissen, aufgrund welcher tatsiichlichen
Feststellungen und welcher rechtlichen Viirdigungen er
auch den Unteranspritchen des Hilfoanirags b) und einer
Kombination der Merkmale im Hauptanspruch 1 des Hilfs-
antrags b) mit ecinem oder mchrercen Merkmalen der An-
gpriiche 2 big 28 dic PatentfBhigkeit absprechen wollte.

Es konne auch keine Rede davon sein, dafl den Unter-
anspriichen gemidf Hilfsantrag b) nur in Verbindung mit
dem Hauptanspruch Bedeutung zukomme und dafl sie nur vor-
teilhafte Weiterbildungen des Gegenstandes des Haupt-
anspruchs darsteclltcen. Das Gegenteil ergebe sich aus dem
Hilfsantrag b) selbst, wonach dic Patenterteilung auf-
grund der Patentanspriiche Satz I vom 9. Mirz 1964,
also aufgrund simtiicher Anspriiche und somit auch der
Unteranspriiche begehrt worden sei. AuBlerdem sei von
der Anmelderin in ihrer Beschwerdcbegriindung vom
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22, Dezember 1960 zum Ausdruck gebracht worden, dafB
zumindest die Gesamtheit der von ihr im einzelnen auf-
gefithrten Merkmale zu dem erfindungsgeméfien Nadhantrieb
filhre und dafl sie auch einem Anspruch zustimmen wirde,
dessen Gegenstand sich als Kombination dieser Ilerkmale
darstelle. Damit sei eindeutig zum Ausdruck gebracht,
daB es sich bei diesen lerkmalen nicht nur um vorteil-
hafte bauliche Weitercntwicklungen des Gegenstandes
des Hauptanspruchs handele, sondern um Herkmale, die
selbstiindige oder zumindest in Koﬁbination mit den
Merkmalen des Hauptansyruchs erfindungsbegriincconde llerk-
male seien,

In eingehenden Ausfilhrungen legt die Rechtsbeschwerde

sodann dar, daB jedenfallg die Unteranspriiche 2, 3, 4,

9, 10, 11, 13, 14, 16, 19, 22 und 23 des Hilfsantrags b)
als selbstandig schutzfihige Erfindungen, zumindest in
Kombination mit dem Hauptanspruch des Hilfsantrags b),
anzuschen seien und dafl auch die librigen Unteranspriiche
keine glatten Selbstverstiandlichkeiten, sondern sweck-
miBige Ausgestaltungen der als selbstiindige Erfindungen
anzuschenden Unteranspriiche darstecllien.

4., Mit diesen Angriffen kann die Rechtsbeschwerde keinen
Erfolg haben.

a) Wie wohl an sich auch die Rechtsbeschwerde nicht
verkennt, kann ein Patent nur so erteilt werden, wie es
- zumindest hilfsveise - beantragt ist. Wesen und Be-
deutung des “"Antrags" im Patenterteilungsverfahren
ergeben sich aus den Vorschriften in § 26 Abs. 1 Satz 3
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bis 6 PatG, dic trotz ihrer Stellung im Gesetz (Dritter
Abschnitt "Verfahren vor dem Patentamt") insoweit fiir

das gesamtc. Patenterteilungsverfahren, auch in der Be-
schwerdeinstanz vor dem Bundespatentgericht, maBgehend
sind. Nach diesen Vorschriften muB der Anmelder in dem
Erteilungs-"Antrag", zu dem als dessen "Anlagen" die
Beschreibung, die Patentanspriiche sowie die Zeichnungen
usw. gehdoren, den Gegenstand, der durch das Patent ge-
schittzt werden soll, genau bez¢ichnen. Ein vom Antrag
(bzw. Hilfsantrag) des Anmelders abweichendes Patent

kann nicht erteilt werden (Reimer PatG 2. Aufl., § 26

Rdn. 6 a.E., Benkard PatG 4. Aufl. § 26 Rdn. 12, BGH

GRUR 1962, 398 "Atomschutzvorrichtung", - je m.w.Nachv.-;
vgl. auch BGH GRUR 1964, 697 "Fotoleiter" m. Anm. von
Schramn). Kann das Patent nach der Auffassung der

dariber entscheidenden Stelle nicht so erteilt werden,

wie es - gegebenenfalls hilfoweise -~ Theantragt ist,

so muB es versagt werden., Der die Versagung aussprechende
- oder dic Beschwerde gegen die Versagung zurilickweisende -
BeschluB ist nach den allgemecinen Vorschriften (§§ 34

Abs. 1, 41i Abg. 2 PatG) zu begrinden. 8ind - wie hier -
mehrere Erteilungcantrige im Eventualverhdltnis (Haupt-
antrag und Hilfsantrige) gestellt, so sind sie, wenn

das Patent versagt wird, sédmtlich in den "Griinden" zu
bescheiden., Dem hat - entgegen der Meinung der Rechtso-
beschwerde - im vorliegenden Pall der angefochtenc Be-
schlufl in einer dem Gesetz cnitsprechenden Veise Genlige
getan, und zwar gerade auch hinsichtlich des Hilfsantrags b).

b) Der Satz im angefochtenen Beschlufi, es sei "daher
nur" iiber die Patentfihigkeit des zuldissigen Tauptan-
spruchs geniil Hilfsantrag b) zu entccheiden, wird von
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der Rechtsbeschwerde mifverstanden, venn sic meint,

der Beschwerdesenat habce danach nur iUber diegcen Haupt ~
anspruch, nicht auch iUber die lUbrigen Anspriiche 2 bis

28 des Hilfsantrags b) entschciden wollen. In dem geriig-
ten Satz sollte, wie sich aus dem Zusammenhang klar
ergibt, der Hauptanspruch gemif Hilfsantrag b) in einen
Gegensatz nur zu den Hauptanspriichen geméfl dem Haupt-
antrag und dem Hilfpantrag a) gestellt werden, die zuvor
als nicht zuliisgig beurteilt und deshalb nicht auf ihre
materielle Patentfihigkeit zu priifen waren. Dagegen ist
aug dem geriigten Satz nicht zu cntnechmen, dafl der Be-
schwerdescnat .anach nur iiber den Hauptanspruch 1 und
nicht auch tiber dic Anspriliche 2 bis 28 des Hilfsantrags b)
hdtte entscheiden wollen,

¢) Zu den Anspriichen 2 bis 28 des lilfsantrags b)

hat sich der Beschwerdesenat ja dann auch tatsiéichlich

an anderer Stelle geduBert. Er hat sich dabei allerdings
auf dic oben bei 2 b) wortlich wicdergegecbenen zwel SHtaze
beschrinkt. Dieso zwei Sétze lassen gleichwohl ausreichend
erkenncn, welche tatséichlichen Feststellungen und welche
rechtlichen Erwidgungen fiir dic getroffene Entscheidung
beziiglich der Anspriiche 2 bis 28 des Hilfsantrags b)
maBgebend gewegen sind, so daBl dexr angefochtene Beschlufl
auch insoweit nicht als "nicht mit Griinden verschen"
angesehen werden kann (vgl. BGHZ 39, 333, 337). Entgegen
der Mcinung der Rechtsbeschwerde sind die zwei Sitze ins-
besondere auch nicht sachlich inhaltslos und auf leere
Redensarten beschrénkt. Mit den ¥Worten, dic Unteran-
spriliche enthielten "nur vorteilhafte bauliche VWeiter-
bildungen des Gegenstandes des Hauptanspruchs" hat der
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3eschvierdesenat ersichtlich keine Aussage vber die
Patentfihigkeit von "vorteilhaften bhaulichen Weiter-
bildungen" an sich machen, sondern die hier in Rede
stechenden Unteranspriiche im Rahmen der hier zu beurteilen—
den Patentanmeldung gemdB Hilfsantrag b) als sogenannte
"echte" Unteranspriiche zum Hauptanspruch 1 klassifizieren
wollen. "Echte" Untcranspriiche werden gemeinhin als
"zyeckmiBige (oder vorteilhafte) Ausgestaltungen des
Erfindungsgecdankens des Hauptanspruchs ohne eigcnen
erfinderischen Gehalt" definiert. An diese Definition
wollen sich die genannten Worte des angcefochtenen Be-
schlusses ersichtlich anlehnen., DaB3 der Beschwerdesenat
dic Anspriiche 2 bis 28 des Hilfsantrags b) als "“echte.
Unteranspriiche im Sinne dieser Definition angesehen hat,
ergibt sich ferner aus den von der Rechtsbeschwerde

zu Unrecht als "inhaltslos" bezeichneten Vorten "... denen
offensichtlich nur in Verbindung mit dem Haupitanspruch
Bedeutung zukommt ....". Hat aber demnach der Beschwerde-
senat die Ahspruche 2 big 28 als "echte Unteranspriiche"
zum Hauptanspruch 1 angeschen, 8o ist damit seine Schlufi-
folgerung, dafl '"nmach TFortf{all dcs Hauptanspruchs ....
auch die Unteranspriiche nicht gewihrt werden" konnten,

in tatsdchlicher und rechtlicher Hingicht ausreichend
"pegriindet" im Sinne der §§ 41i Avs. 2, 41p Abs. 3 Nr.5
PatG. Ob scine Auffassung, die Anspriiche 2 bis 28 seien
"echtc Unteranspriiche", auch sachlich zutreffend ist,
kann im Rahmen einer Riige aus § 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG
nicht zur Nachpriifung gestellt werden.

d) Zu Unrecht meint dice Rechtsbeschwerde, diec Anmelderin
habe mit dem Hilfsantrag b) den Antrag gestellt gchabt,
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ihr ohne Riicksicht auf dice von ihr vorgeschlagene Fassung
der Anspriichce und deren Klassifizierung als Haupt- oder
Unteranspriiche ein Patent auf alles das zu erteilen, was
sich aus den bekanntgemachten Unterlagen als patentféhig
ergebe, gleichviel, ob es sich um den Hauptanspruch, die
Unteranspriiche oder cinc Kombination des Hauptanspruchs
mit einem oder mehrercn Unteranspriichen handele. So ist
der Hilfsantrag b) nicht aufzufassen gewesen. Sowohl

die im angefochtenen Begschlufl wiedergegebenc PFassung

des Hilfsantrags b) - * ,... Unterlagen ...., die sich
ergidben" - als auch die Passung dieses Antrags in der
Eingabe der Anmelderin vom 9, lirz 1964 - "...Unterlagen
...y die sich ergeben" - lassen klar erkenncn, dafl sich

dic Worte "die sich ergiben (ergeben)" nur auf das Vort
"Unterlagen" beziehen. Es sollte alsc nicht die Erteilung
irgendeines Patentes beantragt werden, das sich irgendwie
aus den vorgelegten Untcerlagen "ergeben" konnte, sondern
es sollte nur angegeben werden, aus welchen einzelnen
Texten sich diec der beantragten Patenterteilung zugrunde
zu legenden Unterlagen "ergeben", m.a.VW., aus welchen

- Texten sich diese Unterlagen zusammensetzen sollten.

Zu dicsen Texten aber sollten unter anderem "die jetzt

vorgelegten Anspriiche" - so der Antrag der Eingabe vom
9. Mirz 1964 - bzw. "die Angspriiche vom 9. Mirz 1964
(Satz I)" -~ so0 der Hilfsantrag b) nach dem Tatbestand

des angcfochtenen Beschlusses -, also die hier in Rede
stchenden 28 Anspriiche (ein "Hauptanspruch" und 27 teils
unmittelbar, teils mittelbar darauf zuriickbezogenen
"Unteranspriiche") gehdren. DaB ein Patent gegebenen-
falls auch f{ir irgendeine, vom Beschwerdesenat fiir




patentfihig zu erachtende Kombination aus diesen 28 An-

" sprichen beantragt werden sollte, war dem Antrag, so wie
er gestellt war, nicht zu entnehmen. Es kann daher uner-
ortert bleiben, ob ein solcher Antrag ilberhaupt 2zulédssig
geviesen wire.

e) Ein Antrag des Inhalts, das nachgesuchte Patent

"auf Grund einer dem Senat fiir gewdhrbar erachteten
FPassung des Hauptanspruchs aus einer Vereinigung der
bekanntgemachten fAnspriiche usw." zu erteilen, war aller-
dings der in der Verhandlung vor dem Beschwerdesenat

vom 16. Midrz 1964 gzuniichst gestellte Hilfsantrag d)

der Eingabe vom 16. Mirz 1964 gewesen. Ein Patentbe-
gehren dhnlichen Inhalts, ndmlich das Begehren, ein
Patent gegebencenfalls zumindest auf die Gesantheit der

im einzclnen aufgefithrten Merkmale ocder auf irgendeine
Kombination diescr Merkmale zu erteilen, war ferner,

wic die Rechtsbeschwerde in der miindlichen Verhandlung
'besonders betont hat, auch schon der Beschwerdebegriindung
der Anmelderin vom 22. Dezember 1960 zu entnehmen ge-
wegen. Sowohl der Hilfsantrag d) der Eingabe vom 16,Mirz
1964 als auch das Patentbegchren der Beschwerdebegriindung
vom 22, Dezcmber 1960 waren jedoch zur Zeit der BeschlufB-
fassung durch den Beschwerdescenat dadurch iiberholt,

daB die Anmelderin sich im Laufe der Verhandlung vom

16. Mirz 1964 auf einen Hauptantrag und zwei Hilfsan-
trige beschrénkt hatte, die gemidB § 41g Abs. 2 3atz 1 PatG
als'"endgﬁltige Fassung" der von ihr gcstellten Antrige
in die Niederschrift aufgenommen viurden, und dafl keiner
dieser "endgultig" gestellten Antrédge ein Patentbegehren



- 47 -

nach Art des Hilfsantrags 4) vom 16. IMirz 1964 oder der
Beschwerdebegriindung vom 22. Dezember 1960 enthielt.
Der Beschwerdegscenat brauchte daher ein solches Patent-
begehren, weil es ihm gar nicht mehr vorlag, auch

nicht zu bescheiden, so daB es schliefilich auch hier
wiederum uncrdrtert bleiben kann, ob ein solches Patent-

begehren als "Antrag" im Sinne des § 26 Abs. 1 Satz 3 PatG
Uberhaupt zulissig geviesen wire,

£) Hat nach alledem der Beschwerdescnat den Hilfsantrag b)

80, wie er ihm vorlag, mit einer dem Gesetz genligenden
Begriindung beschieden, so kdonnte sich allenfalls noch
dic Frage stecllen, ob der Beschwerdesenat, wenn er dem
Hilfsantrag b) so, wie dieser gestellt und aufzufassen
war, nicht glaubte entsprechen zu konnen, eine andere
Passung des Hilfsantrags b), insd

sondere einen Antrag
auf Erteilung eines fiir gewilhrbar

erachteten Patents
auf ndher zu bezeichnende Kombinationen aus den Merk-

malen der 28 Angpriiche des Hilfsantrags b), hétte an-
regen sollen, Das ist jedoch keine Frage der "Begriindungs'-
Pflicht (§§ 41i Abs, 2, 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG), sondern
eine Frage der richterlichen "Erdrterungs"-Pflicht

(§ 41f Abs. 1 PatG, § 139 2P0), die - anders als die

Frage der Begriindungspflicht - im Rahmen der zulassungs-
freien Rechtsbeschwerde nach § 41p Abs. 3 PatG nicht zur
Nachpriifung gestellt werden kann, Von einer Verletzung

der richterlichen Erdrterungspflicht konnte librigens

im vorliegenden Pall nach dem Gesamtinhalt der Akten
auch gar keine Rede sgein.,

g) Bei dieser Sachlage kann im Rahmen der zulassungs-—

freien Rechtsbeschwerde auch nicht auf die von der
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Rechtsbeschverdefiithrerin begsonders ceingehend erdrterte
Frage eingegongen werdcn, ab und gegebenenfalls welche
der vermcintlich libergangencen "Unteranspriiche" des Hilfs-
antrags b) fiir sich allein oder in Kombination mitein-
ander und mit dem Hauptanspruch des Hilfsantrags b)

im Ergebnis Uberhaupt zur Frteilung eines - cingeschriénk-
ten - Patentes hitten filhren konnen.

5. Keinen Erfolg ktnnen auch die von der Rechtsbe-
schwerde ferner erhobenen Riigen haben, der angefochtene
Beschlufl sei auch deshald 'Ynicht mit Griinden versehen®,
weil zu den #inspriichen 2 bis 27 des Hauptantrags und des
Hilfsantrags a) ilberhaupt nicht Stellung genommen worden

sel.

Es ist zwar richtig, daB die Begriindung des ange-
fochtenen Beschlusses ihrem Wortlaut nach sich nur mit
den "Hauptanspriichen'" des Hauptantrags und des Hilfsan-
trags a) befaBt und nur diese Hauptanspriiche mangels
Offenbarung in den ursprilnglichen Unterlagen fiir nicht
zuliissig erklixrt. Aus dem gesamten Zusammenhang der Be-
grundung in Verbindung damit, dafl sowohl die Anspriiche
2 bis 27 des Hauptantrago als auch die Hauptanspriiche
2 bis 27 des Hilfsantrags ) jeweils teils iifimittelbar,
teils mittelbar auf den Hauptanspruch 1 zuriickbezogen
waren, ergibt sich jedoch, dafl der Beschwerdescnat die
Zulfgsigkeit der "Hauptanspriiche" jeweils stellvertretend
fir den ganzen "Satz" der Anspriiche erdrtert hat. Var
nach der - hier nicht nachzupriifenden - Auffassung des
Beschwerdescnats der Gegenstand der zwei Hauptanspriiche
in den urspringlichen Unterlagen nicht offenbart, so

ISEN,



- 19 - *

konnten auch die -~ zufolge der Riickbeziehung diesen
Gegenstand umfasaenden - Gegenstinde der Unteranspriiche
in den urspringlichen Unterlagen nicht offcnbart gow
wesen sein. Die von der Rechtsbeschwerde vermifite Er-
orterung der Anspriiche 2 bis 27 des Hauptantrags und

des Hilfsantrags a) ist also in der Erdrterung der Haupt-
angpriiche dieser beiden Antrige mitenthalten.,

III o
Hach alledem war die Rechtsbeschwerde mit der
Kostenfolge aus § 41y Abs. 1 Satz 2 PAG als unbegriindet

zuriickzuwveisen.

Nagtelski Bock Loscher Spengler Clafien
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