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Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in dex
Sitzung vom 9. Mérz 1967 unter Mitwirkung des Senatspri-
sidenten Prof., Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock,
Dr. Spreng, Dr. lLdscher und Schneider

beschlossen:

1. Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschluB
des 20. Senats (technischen Beschwerdese-
nats XV) des Bundespatentgerichts vom 1. Ju-
ni 1965 wird auf Kosten der Rechtsbeschwer-
deftihrerin zuriickgewiesen. '

2. Der Wert des Beschwerdegegenstands fiir die
Rechtsbeschwerdeinstang wird auf 30.000 DM
festgesetzt.

Gri#{nde:

I. Die vorliegende Patentanmeldung R 29 299 IXd (frthher
VIIIa) /21a* 1st eine Ausscheidungsanmeldung zu der am
4. April 1952 eingereichten Stammanmeldung R 8746 VIIIa
(spéter IXd) /21a* derselben Anmelderin, Die Rechtsbe-
schwerde richtet sich dagegen, daB der Anmelderin auf die
Ausscheidungsanmeldung vom Beschwerdesenat ein Patent nur
gemdfB ihrem Hilfsantrag, nicht gem#8 ihrem Hauptantrag er-
teilt worden ist.

1. Die Stammenmeldung R 8746, die am 4. April 1952
unter Inanspruchnahme der Prioritét der Anmeldung in den
Vereinigten Staaten von Amerika vom 4. April 1951 und mit
der Bezeichnung "Breitbandverstérker" bei dem Deutschen
Patentamt eingereicht worden war, wurde gem#d$ BeschluB der
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Priifungsstelle fiir Klasse 21a’ vom 2. Dezember 1952 mit
der Bezeichnung "Breitbandverstirkerschaltung", sonst aber
im wesentlichen unver#ndert, am 5. Mdrz 1953 bekannt ge-
macht. Der Hauptanspruch (1) der insgesamt neun Patentan-
spriiche lautete:

"1, Breitbandverstédrkerschaltung fiir so hohe Frequen-
zen, dafl die Elektrodenkapazitédten von Verstirker-
rdhren in Betracht kommen und die eine erste Rohre
mit einem Steuergitter als Eingangselektrode und
eine zweite ROhre mit der Xathode als Eingangs-~
elektrode besitzt und bei der die Rdhren gegebenen-
falls innerhaldb desselben Kolbens untergebracht
sind sowie das Gitter der zweiten Rohre fiir Sig-
nalspannungen praktisch geerdet ist, d ad ur ch
gekennzeilochnet, da die Kopplung fir
die Signale von der Anode der ersten Rdhre zu der
Kathode der zweiten Rthre aus einem Serienresonanz-
kreis besteht, der einen niedrigen Widerstand bvei
einer im DurchlafBbereich des Verstérkers liegenden
Frequeng besitzt, dal dieser Serienresonanzkreis
aus einer Induktivitdt und einer Kapazitédt in
Reihenschaltung besteht, ihr Verbindungspunkt an
die Kathode der zweiten Rthre angeschlossen ist und
die Kapagitft dabel wenigstens zum Teil aus der
Kapazitédt der Kathode gegen Erde der zweiten Rbhre
besteht, so dafl ein hoher Eingangswiderstand fiir
die zweite ROhre gebildet wird.

2. = 9. soveee"

Nach Priifung der von den HJJJlP-Verken GmbH in
HEEEE, ior Interessengemeinschaft fliir Rundfunkschutz-
rechte e.V. in TN vnd den G REEP-Verken GumbH
in FJ(Bey.) erhobenen Einspriiche versagte die Priifungs-
stelle fiir Klasse 21a% durch Beschlu8 vom 28. Mérz 1955 das
nachgesuchte Patent, da der unverd@ndert aufrechterhaltene
Hauptanspruch angesichts des vorbekannten Standes der Tech-
nik nicht patentfédhig sei.
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Die Anmelderin legte dagegen Beschwerde ein und
schlug in dem Beschwerdeverfahren, das beim 10. Beschwer-
desenat des Deutschen Patentamts anhéngig wurde, wieder-
holt andere Fassungen der Patentanspriiche vor. In einer
Eingabe vom 19. Oktober 1955 schlug sie zun#chst nur vor,
in dem zweiten kennzeichnenden Merkmal des bekannt gemach-
ten Anspruchs 1 hinter dem Wort "Serienresonanzkreis" das
Wort "lediglich" einzufiigen, so daB dieser Teil lauten
sollte: "daB dieser Serienresonanzkreis lediglich aus einer
Induktivitdt und einer Kapazitéit in Reihenschaltung be-
steht'. Auf einen Zwischenbescheid des 10. Beschwerdese-
nats vom 27. Januar 1958 schlug die Anmelderin in einer
Eingabe vom 31.0ktober/4. November 1958 neun neu gefaBte
Anspriiche vor, die sie in einer miindlichen Verhandlung wvor
dem 10. Beschwerdesenat am 30. April 1959 durch acht teil-
weise wiederum anders gefafite Anspriiche ersetztie, von denen

die hier vor allem interessierenden Anspriiche 1, 2 und 6
wie folgt lauteten:

"1. Kaskodeverstiirkerschaltung fiir hohe Frequenzen
mit einer in Kathoden-Basis-Schaltung arbeiten-
den ersten und einer in Gitter-Basis-Schaltung
arbeitenden nachgeschalteten zweiten Rbhre, unter
Verwendung einer mit einem Serienresonanzkreis
arbeitenden Kopplungsschaltung, d a d urch
gekennzeichnet, daB die beiden Rth-
ren durch eine die Anode (51) der ersten Rbhre
(33) mit der Kathode (52) der sweiten Rohre (35)
verbindende Induktivitdt (50) gleichstrommiéBig
in Serie geschaltet sind, wobei die Induktivitat
s0 bemessen ist, dafl sie mit der Kathodenkapazi-
tdt (62) der zwelten Rdhre und gegebenenfalls
einer gusédtzlichen, dieser parallelgeschalteten
Kapazitdt (83) einen Serienresonangkreis bildet,

dessen Resonanzfrequenz im Arbeitsbereich des
Verstérkers liegt.

2. Kaskodeschaltung, insbesondere nach Anspruch 1,
dadurch gekennzeichnet, da8
die Anode (51) der ersten R8hre (33) mit der
Kathode (52) der zweiten Rdhre (35) iiber eine
Induktivitdt (50) verbunden ist, die mit dex
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Kathodenkapazitit der zweiten R8hre und gegebenen-
falls einer zus#tzlichen Kapazitédt (83) einen
Serienresonangkreis bildet, dessen Resonanzfre-
quenz im DurchlaBbereich des Verstdrkers liegt
und daB gleichzeitig die Anode der ersten Rohre
ilber eine zZweite Induktivitdt (85 in Fig. 5,

87 in Pig. 6) hf-méBig mit Masse verbunden. ist,
wobel die zweite Induktivitdt mit in der Schaltung
vorhandenen KapazitHten einen Schwingkreis bildet,
dessen Resonanzfrequenz tiefer wie die Resonanz-
frequenz des Serienkreises, jedoch im DurchlaBbe-
reich des Verstérkers liegt.

3- "'50 ceveocgoao

6. Schaltung nach einem der Anspriiche 1 bis 4, 4 a -
durch gekennsgzeichnet, da zur
Verstédrkungsregelung zwischen Gitter und Xathode
der ersten RBhre (33) eine Regelspannung liegt
und daf eine positive Spannung von etwa der HHlf-
te der Anodengleichspannung der ersten Rdhre vor-
gesehen ist, von der durch entsprechende Schalt-
verbindungen (98, 60, 33) ein kleiner Bruchteil
zwischen Gitter (54) und Kathode (99) der zweiten
Roéhre (35) liegt, so daB die am Gitter der zweiten
Rohre wirksame Vorspannung selbsttdtig durch die
Vgrspannung der ersten Rdhre gesteuert wird (Fig.
9 L]

7., 80 000000"

In dieser miindlichen Verhandlung vom 30. April 1959
stellte laut Sitzungsprotokoll die Anmelderin fiir den Fall,
dal der Gegenstand des Anspruchs 1 vom Senat als nicht pa-
tentfdhig angesehen werde, den Antrag, die Anspriiche 1 und 6
zu einem Anspruch zusammenzufassen und diesem die Anspriiche
2 bis 5 unterzuordnen. Im Sitzungsprotokoll befindet sich
im AnschluB hieran der Satz: "Der Senat erkennt den An-
spruch 1 nicht als gewdhrbar an". Am SchluB des Sitzungs-
protokolls heiBt es: "Beschlossen und verkiindet: Zwischen-
bescheid."




/it

-6 ~

In dem damit angekiindigten, unter dem 25. Mai 1959
ergangenen Zwischenbescheid &HuBerte sich der 10. Beschwer-
desenat eingehend 2zum Stand der Technik, insbesondere zu
der Schéffer'schen Schaltung nach dem Beschreibungstext
der deutschen Patentschrift 488 791. Zusammenfassend wurde
gesagt: éus all diesen Griinden kdnne auch im Gegenstand
des in der miindlichen Verhandlung vom 30. April 1959 einge-
reichten neuen Anspruchs 1 nichts Patentféhiges mehr er-
blickt werden, so daB8 dieser Anspruch, wie bereits in der
miindlichen Verhandlung verkiindet, nicht als gewdhrbar er-
achtet werde; gegen eine Aufstellung eines neuwen Anspruchs 1
entsprechend dem Eventualantrag, also durch Zusammenziehung
der Anspriiche 1 und 6, bestiinden gur Zeit keine Bedenken;
die Anmelderin werde aufgefordert, einen entsprechenden
neuen Anspruch 1 gusammen mit den weiteren, ihm untergeord-
neten Anspriichen innerhaldb der gesetzten Frist einszureichen.

Die Anmelderin legte daraufhin mit einer Eingabe vom
2./5. September 1959 sieben neue Patentanspriiche vor und
bemerkte dazu in der Eingabe selbst noch folgendes: der
neue Anspruch 1 und die ihm untergeordneten neuen Anspriiche
2 und 3 betréfen einen Kaskodeverstérker mit zwei gleich-
stromméifig durch eine Induktivitédt in Reihe geschalteten
Réhren in Verbindung mit SchaltungsmaB8nahmen zur Regelung
des gleichstromméBigen Arbeitspunktes dieser beiden Roh-
ren, wihrend der nebengeordnete Anspruch 4 und die diesem
untergeordneten neuen Anspriiche 5 bis 7 SchaltmafSnahmen
zur Verbrelterung des Frequenzbandes betréfen, in dem die
erfindungsgeméBe Kaskodeverstlrkerschaltung arbeiten kbnne.
Die Anspriiche hatten folgenden Wortlaut:
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"1, Kaskodeverstérkerschaltung fiir hohe Frequenzen

mit einer in Kathodenbasis-Schaltung arbeiten-
den ersten und einer in Gitterbasis-Schaltung
arbeitenden nachgeschalteten zweiten Rohre, un-
ter Verwendung einer mit einem Serienresonanz-
kreis arbeitenden Kopplungsschaltung, d a d u r ¢
gekennszelchnet, daB die beiden Rth-
ren durch eine die Anode (51) der ersten Rohre
(33) mit der Kathode (52) der zweiten Rshre (35)
verbindende Induktivitdt (50) gleichstrommiBig

in Serie geschaltet sind, wobel die Induktivitét
so bemessen ist, daB sie mit der Kathodenkapazi-
tdt (62) der zweiten R6hre und gegebenenfalls
einer gus#dtzlichen, dieser parallel geschalteten
Kapazitit (83) einen Serienresonangkreis bildet,
dessen Resonanzfrequenz im Arbeitsbereich des
Verstérkers liegt, wobei zwischen Gitter und Katho-
de der ersten ROhre zur Verstirkungsregelung eine
Regelspannung liegt und daB gleichgeitig eine po-
sitive Spannung von etwa der Hilfte der Anoden~
gleichspannung der ersten Rohre vorgesehen ist,
von der durch entsprechende Schaltverbindungen
(98, 60, 33) ein kleiner Bruchteil zwischen Git-
ter (54) und Kathode (99) der zweiten Réhre (35)
liegt, s0 daB die am Gitter der zweiten Réhre
wirksame Vorspannung selbsttitig durch die Vor-
spannung der ersten Rohre gesteuert wird (Fig. 9).

Schaltung nach Anspruch 1, d adurch g e~
kenngeichnet, daB zur Erzeugung der
Vorspannung fiir die zweite Rdhre (35) ein Span-
nungsteiler (98, 60) vorgesehen ist, welcher
zwischen einen Punkt positiver Spannung (58) und
einen Punkt (99) auf dem Gleichstromzweig zwischen
beiden Rshren (33, 35) geschaltet ist und daB das
Gitter (54) der zweiten Rohre an einen Anzapf-
unkt g%eses Spannungsteilers angeschlossen ist
Fig. .

Schaltung nach Anspruch 2, d adurch g e-
kennszeichnet, daB der Widerstand des
gwischen dem Punkt positiven Potentials (58) und
dem Anschlufipunkt des Gitters (54) liegenden
Teils (98) des Spannungsteilers etwa den zwan-
gigfachen Widerstand des Restes (60) des Span-
nungsteilers besitzt, der seinerseits als Git-
terableitwiderstand fiir die zweite Rohre (35)
wirkt (Fig. 9).
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4. Kaskodeschaltung fiir hohe Frequenzen mit einer in
Kathodenbasisschaltung arbeltenden ersten und
einer in Gitterbasisschaltung arbeitenden nachge-
schalteten zweiten R8hre, unter Verwendung einer
mit einem Serienresonanzkreis arbeitenden Kopp-
lungsschaltung, d adurch gekennszeich-
n e t, daB die Anode (51) der ersten Rohre (33)
mit der Kathode (52) der zweiten Rohre (35) iiber
eine Induktivitédt (50) verbunden ist, die mit der
Kathodenkapazitiit der zweiten Rthre und gegebenen-
falls einer zus#tzlichen Kapazitdt (83) einen Se~
rienresonanzkreis bildet, dessen Resonanzfrequengz
im DurchlaSbereich des Versthirkers liegt und dasB
gleichzeitig die Anode der ersten Rohre iiber eine
zweite Induktivitét (85 in Pig. 5; 87 in Fig. 6)
hf-méBig mit Masse verbunden ist, wobei die zweite
Induktivitdt mit in der Schaltung vorhandenen Ka-
pazitdt einen Schwingkreis bildet, dessen Resonangz-
frequenz tiefer liegt als die Resonanzfrequenz des
Serienkreises, jedoch noch im DurchlaBbereich des
Verstirkers.

-8 -

5. Schaltung nach Anspruch 4, d adurch g e~
kennzeichnet, daB die zwischen der Ano-
de (51) der ersten Rbhre (33) und der Kathode (52)
der zweiten Rthre (35) liegende Induktivitét (50)
den kleineren Teil der Wicklung eines Autotrans-
formators (85) bildet und daB das diesem Teil (50)
abgewandte Ende des Autotransformators ilber einen
Kondensator (86) an ein fiir die Signale festes Po-~
tential, wie Masse, angeschlossen ist (Fig. 5).

6. Schaltung nach Anspruch 4 und 5, da duzrch
g8ekennzeichnet, dag der Schwingkreis
mit der niedrigeren Resonanzfrequenz ein aus der
ganzen Wicklung des Autotransformators (85) und
der Eingangskapazitdt (83, 62) der zweiten Rohre
gebildeter Parallelresonanzkreis ist, wdhrend der
Serienresonanzkreis aus dem kleineren Teil (50)
des Autotransformators und der Eingangskapazitit
der zweiten Rohre gebildet wird (Fig. 5).

7. Schaltung nach Anspruch 4 und 5, dadurch
gekennzeichnet, da der Schwingkreis
mit der niedrigeren Resonanzfrequenz aus der die
Anode der ersten Rthre hf-midBig mit Masse verbin-
denden Induktivitdt (87), der Serieninduktivitdt
(50), einem in Serie zu der Serieninduktivitit
liegenden Kondensator (90) und der Eingangskapa-
zitdt (83) der zweiten Rohre (35) gebildet wird."
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(Anmerkung: Der Anspruch 1 vom 2./5. September 1959
ist aus den Anspriichen 1 und 6 vom 30. April 1959
zusammengezogen; die Anspriiche 2 und 3 vom September
1959 entsprechen den Anspriichen 7 und 8 vom April
1959; - die Anspriiche 4 bis 7 vom September 1959
entsprechen den Anspriichen 2 bis 5 vom April 1959).

Der 10. Beschwerdesenat #duBerie sich zu diesen Anspriichen
in einem Zwischenbescheid vom 6. Mai 1960 wie folgt: Die
beiden neuen Anspruchsgruppen (der durch Zusammenziehung
der bisherigen Anspriiche 1 und 6 entstandene neue Anspruch 1
nebst den neuen Anspriichen 2 und 3 als Unteranspriichen dazu
einerseits, die Anspriiche 4 bis 7 als nebengeordnete An-
spruchsgruppe.. andererseits) htitten deshalb in dieser Form
aufgestellt werden miissen, weil der gemeinsame Dachanspruch
weggefallen sei, - Der neue Anspruch 1 bringe das Wesent-
liche des Anmeldungsgegenstandes, insbesondere in seiner
Ausfilhrung nach der Figur 9, nicht klar und eindeutig zum
Ausdruck; auch fehle ein Nachweis der kombinatorischen Vir-
kungen, die sich durch den Gegenstand der Anspriiche 1 bis 3
ergeben sollten. - Die Anspruchsgruppe.4 bis 7 beziehe sich
auf die Figuren 5 und 6, von denen die erste eine gleich-
spannungsméiBige Reihenschaltung dexr beiden R&hren 33 und 35
der Kaskodenstufe darstelle, wihrend in der Figur 6 die
beiden Rdhren gleichspannungsméfiig parallelgeschaltet seien;
wie aus dem zugehtrigen Beschreibungsteil und auch aus den
Ausfiihrungen der Eingabe der Anmelderin vom 31. Oktober 1958
hexrvorgehe, treffe es durchaus zu, daf es sich bei diesen
Schaltungen um Mafinahmen zur Verbreiterung des Frequenz-~
bandes der Kaskodenverstiirkerstufe handele; diese MaSneh-
men kdnnten offensichtlich getroffen werden, ohne gleich~
zeltig die Gegensténde der Anspriiche 1 bis 3 anzuwenden;
die Gegensténde der beiden Anspruchsgruppen seien daher
miteinander uneinheitlich. - Die dem Anspruch 4 entgegenge-
haltenen Literaturstellen kénnten nicht als patenthindernd
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angesehen werden; dem Gegenstand der Anspriiche 4 bis 7
kinne daher die Patentfihigkeit nicht abgesprochen wer-
den.~ Falls die Anmelderin sich zu einer Beschriinkung

des Patentbegehrens auf die Gegensténde der Anspriiche 4

bis 7 entschliefien sollte, werde sie aufgefordert, gleich-
zeitig eine angepafte Beschreibung einzureichen, in der
auch der nachgewiesene Stand der Technik beriicksichtigt sei.

Die Anmelderin beantragte daraufhin in einer Eingabe
vom 24./26. November 1960, die Ausscheidung des Gegenstan-—
des der Anspriiche 4 bis 7 vom 2. Septembexr 1959 zu verfii-
gen, und iiberreichte zugleich neue Unterlagen fiir die
Trennanmeldung, die sich auf den Gegenstand der auszu-
scheidenden Anspriiche 4 bis 7 beztgen, némlich eine neue
Beschreibung, vier neue Patentanspriiche 1 bis 4 (die bis
auf geringe Abweichungen wortlich mit den Anspriichen 4 bis
7 vom 2. September 1959 iibereinstimmten) sowie eine vor-
liufige Zeichnung (deren Figuren 1 und 2 im wesentlichen
den Figuren 5 und 6 der urspriinglichen Patentzeichnung ent-
sprachen). Diesem Antrag entsprechend wurde am 16. Dezember
1960 die Anlegung einer neuen Akte als Ausscheidung aus
R 8746 verfiigt; zu der neuen Akte, die das Aktenzeichen
R 29 299 VIIIa/Z‘la4 erhielt, wurden auch die am 24./26. No-
vember 1960 eingereichten neuen Unterlagen genommen.

In der Stammanmeldung R 8746 verfolgte die Anmelderin
die Patentanspriiche 1 bis 3 der Eingabe vom 2./5. Septem-—
ber 1959 weiter, die nach einer weiteren Eingabe vom
11./12. Januar 1961 nochmals durch anders gefaBSte Anspriiche
ersetzt werden sollten.

Mit dem Inkrafttreten des Sechsten lUberleitungsgesetzes
am 1. Juli 1961 wurde das Beschwerdeverfabren zu der Stamm-
anmeldung bei dem Bundespatentgericht rechtshiéingig. Durch
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BeschluB vom 18. Oktober 1961 - 20 W 8/61 - wies der 20.
Senat (technischer Beschwerdesenat XV) des Bundespatent-
gerichts die Beschwerde der Anmelderin gegen den BeschluB
der Prilfungsstelle vom 28. Mérz 1955 zuriick. In der Be-~
griindung wurde darauf hingewlesen, daB der Gegenstand der
Anspriiche 4 bis 7 der Eingabe vom 2. September 1959 aus
der vorliegenden Anmeldung ausgeschieden worden sel, und
sodann zu den verbliebenen Anspriichen 1 bis 3 in der Fas-
sung der Eingabe vom 11. Januar 1961 des Ndheren dargelegt,
daB sie gegeniiber dem bekannten Stand der Technik keine
patentbegriindenden Wirkungen ergidben.

2. Die Ausscheidungsanmeldung R 29 299 VIIIa/21a%
wurde nach einer Verfiigung des 10. Beschwerdesenats des
Deutschen Patentamts vom 4. Mai 1961 mit der Begriindung,
dafl in der abgezweigten Anmeldung der im Zeitpunkt ihrer
Verselbsténdigung erreichte Verfahrensstand erhalten blei-
be, als bereits im Beschwerdeverfahren befindlich betrach-
tet, an dem nach einer weiteren Verfiigung des 10. Beschwer-
desenats vom 23. Mai 1961 auch die Einsprechenden der
- Stammanmeldung beteiligt waren. Auch dieses Beachwerdever-
fahren wurde am 1. Juli 1961 bei dem Bundespatentgericht,
und zwar ebenfalls bei dessen 20. Senat (technischen Be~
schwerdesenat XV), unter dem Aktenzeichen 20 W 608/61
rechtshingig.

In einer Eingabe vom 10./13. September 1963 legte die
Anmelderin wiederum neue Patentanspriiche fiir die Ausschei-
dungsanmeldung vor mit dem Antrag, der Beschwerde stattazu-
geben und die Erteilung des Patentes aufgrund dieser neu
vorgelegten Patentanspriiche zu beschlieBen. Der neue Haupt-
anspruch (1) dieser insgesamt fiinf Patentanspriiche entsprach
im wesentlichen dem (vom 10. Beschwerdesenat als "Dachan-
spruch" bezeichneten) Anspruch 1 vom 30. April 1959, der
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neue Anspruch 2 entsprach im wesentlichen dem Hauptan-
spruch (1) der Ausscheidungsanmeldung vom 24./26. Novem-
ber 1960 (= Anspruch 4 vom 2./5. September 1959 = Anspruch 2
vom 30. April 1959), die neuen Anspriiche 3 bis 5 stimmten
wdrtlich iiberein mit den Anspriichen 2 bis 4 der Ausschei-
dungsanmeldung vom 24,/26. November 1960 (= Anspriiche 5

bis 7 vom 2./5. September 1959 = Anspriiche 3 bis 5 vom

30. April 1959). Die neuen Anspriiche 1 und 2 hatten folgen-
den Wortlaut:

"1, Kaskodeverstirkerschaltung fiir hohe Frequenzen mit
einer in Kathodenbasisschaltung arbeitenden ersten,
einer in Gitterbasisschaltung arbeitenden zweiten
Rohre und einem die Anode der ersten Rohre mit der
Kathode der zweiten Rbhre verbindenden Kopplungs-
kreis, der einen auf die Betriebsfrequenz des Ver-
stdrkers abgestimmten Serienresonanzkreis enthdlt,
dadurch gekennszeichnet, dad
zwischen der Anode (51) der ersten Rshre (33) und
der Kathode (52) der zweiten RShre (35) ausschlieB-
lich die Induktivitdt (50) des Serienresonanz-
kreises liegt und dafl die Kapazitdt des Serienre-~
sonanzkreises durch die Kathodenkapazitédt (62) der
zweiten Rthre und gegebenenfalls eine dieser pa-
rallelgeschaltete Zusatzkapazitdt (83) gebildet wird.

2. Schaltung nach Anspruch 1 mit einer zwischen der
Anode der ersten Rohre und Masse liegenden Induk-
tivitdt, die mit Schaltungskapazitéiten einen auf
das Betriebsfrequenzband des Verstérkers abge-
stimmten Parallelresonanzkreis bildet, d a d ur c h
gekennszeichnet, daB die Resonanzfre-
gquenz des Serlenresonanzkreises im oberen Teil und
die Resonanzfrequenz des Parallelresonanzkreises

im unteren Teil des Betriebsfrequenzbandes des Ver-
stédrkers liegen.

30 - 5- oooaoo-"

Zur Begriindung ihres Antrags fiihrte die Anmelderin in
der Eingabe vom 10./13. September 1963 folgendes aus: Der
10. Beschwerdesenat des Deutschen Patentamts habe in der
miindlichen Verhandlung vom 30. April 1959 iiber den damals
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geltenden Anspruch 1 vom 30. April 1959 entschieden. Die
den Gegenstand dieses Anspruchs bildende Schaltungsanord-
nung sei unbestritten neu gewesen; nach Ansicht des 10. Be-~
schwerdesenats sei sie jedoch durch Entgegenhaltungen nahe-
gelegt, Diese Auffassung werde der Erfindung nicht gerecht,
und die Anmelderin stelle daher den Antrag, ilber diesen Er-
findungsgedanken, der im beiliegenden neuen Anspruch 1 de-
finiert sei, im Rahmen des vorliegenden, gerichtlichen Ver-
fahrens nochmals gu entscheiden. Der neue Anspruch 1 trage
dem seit der miindlichen Verhandlung noch bekannt gewordenen
Stand der Technik Rechnung, er entspreche jedoch inhaltlich
im wesentlichen dem in der miindlichen Verhandlung vorgelegten
Anspruch 1 vom 30. April 1959. Die Anspriiche 1 bis 4 vom

24. November 1960 wiirden mit redaktionellen Anderungen als
Unteranspriiche 2 bis 5 beibehalten. Verfahrensrechtlich wiir-
den keine Bedenken gegen diesen Antrag bestehen diirfen, da
iber den Gegenstand des neuen Anspruchs 1 noch keine rich-
terliche Entscheidung vorliege.

In der miindlichen Verhandlung vor dem 20. Senat des
Bundespatentgerichts am 1. Juni 1965 beantragte die Anmel-
derin in erster ILinie (“"Hauptantrag"), ihr ein Patent mit
den fiinf Anspriichen der Eingabe vom 10./13. September 1963
zu erteilen. Nach dem Tatbestand des angefochtenen Beschlus-
ses (5. 5) vertrat sie dazu die Auffassung, da8 das Schutz-
begehren in einer abgetrennten Anmeldung, deren Ausschei-
dungsgegenstand eine Kombination aus zwel Merkmalen sei,

im spdteren Verlauf auf ein Einzelmerkmal der Kombination
gerichtet werden kinne, besonders dann, wenn in der Stamm-
anmeldung ilber die Patentfihigkeit des Einzelmerkmals nicht
ausdriicklich entachieden worden sei. Die Einsprechenden mach-
ten demgegeniiber geltend, daB es sich beim Gegenstand des
Anspruchs 1 gemdB dem Haupteantrag um eine unzulidssige Er-
welterung der Ausscheidung handele, welcher nicht die Pri-
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oritét der Stammanmeldung zukommen kbnne; sie vertraten
die Auffassung, da in einer abgegweigten Anmeldung nur
der Gegenstand der Ausscheidung weiter verfolgt werden
konne, und wiesen daraufhin, da8 in der Stammanmeldung
rechtskriftig iiber den dort verbliebenen Teil und damit
iiber den Gegenstand des Anspruchs 1 gemé8 dem Hauptantrag
entschieden worden sei. |

Die Anmelderin stellte in der miindlichen Verhandlung
vom 1. Juni 1965 ferner noch zwvei Hilfsaﬁtrﬁge, darunter
als "1, Hilfsantrag" den Antrag, lhr ein Patent mit drei
Patentanspriichen zu erteilen, die inhaltlich im wesentlichen
den vier Patentanspriichen der Ausscheidungsanmeldung vom
24./26. November 1960 (= Anspriiche 4 bis 7 vom 2./5. Sep-
tember 1959) entsprachen.

Durch den auf diese Verhandlung ergangenen Beschluf
vom 1. Juni 1965 (20 W 608/61) hat der 20. Senat des Bun-
despatentgerichts auf die Beschwerde der Anmelderin den Be-
schlufl der Prilfungsstelle fiir Klasse 2184 des Deutschen Pa-
tentamts vom 28. MHrz 1955 insoweit aufgehoben, wie er die
vorliegende Ausscheidung aus der Stammanmeldung betrifft,
und der Anmelderin das nachgesuchte Patent unter dexr Be-
zeichnung "Kaskodeverstdrker fiir hohe Frequengen" mit Lauf-
zelt vom 5. April 1952 ab aufgrund der am 1. Juni 1965 ein-
gereichten Unterlagen, insbesondere der als "1, Hilfsantrag"
eingereichten drei Patentanspriiche, erteilt. Den weiterge-
henden Antrag der Anmelderin (also ihren "Hauptantrag") hat
der Beschwerdesenat zuriickgewiesen. Er hat ferner die Rechts-—~
beschwerde zugelassen,

3. Gegen diesen Beschluf hat nur die Anmelderin frist-
und formgerecht Rechtsbeschwerde eingelegt. Sie hat in ihrer
schriftlichen Rechtsbeschwerdebegriindung vom 30. Midrz 1966
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beantragt,
insoweit, als der Antrag der Anmelderin und Rechts-
beschwerdefilhrerin durch den angefochtenen BeschluB
zuriickgewiesen ist, diesen BeschluB8 aufzuheben und
die Sache zur anderweitigen Verhandlung und Ent-
scheidung an das Patentgericht zuriickzuverweisen.,

Die Einsprechenden sind in der Rechtsbeschwerdeinstanz
nicht durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechts-
anvalt vertreten gewesen und haben sich nicht zur Sache ge-
duBert.

II. Die Rechtsbeschwerde konnte keinen Erfolg haben.

1. Der Beschwerdesenat hat zur Begriindung dafiir, das
der auf die Patentanspriiche 1 bis 5 vom 10./13. September
1963 gerichtete "Hauptantrag" der Anmelderin zuriickgewiesen
worden ist, folgendes ausgefiihrt:

Die Anmelderin habe in ihrem Schriftsatz vom 24. No-
vember 1960 zur Stammanmeldung klar und deutlich zum Aus-
druck gebracht, da8 dlie neuen Unterlagen fir die Trennan-
meldung (mit den Patentanspriichen 1 bis 4) sich auf die
Gegensténde der ausgeschiedenen Anspriiche 4 bis 7 vom 2. Sep-
tember 1959 bez¥gen. Gegenstand der Ausscheidung gem#B8 dem
Patentanspruch 4 vom 2. September 1959 bzw. gemdd dem Pa-
tentanspruch 1 vom 24. November 1960 seil also eine Kaskode-
schaltung gewesen, bel der das Koppelglied zwischen beiden
Rthren einen Serienresonanzkreis und einen Parallelresonanz-
kreis enthalte. Der Anspruch 1 gemiB dem Hauptantrag in der
Fassung vom 10, September 1963 sel aber nur auf die Verwen-
dung eines Serienresonanzkreises als Koppelglied abgestellt.
Das Patentbegehren sei in der abgezweigten Anmeldung somit
durch Weglassen eines Merkmals (Parallelresonanzkreis) er-
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weitert worden. Das sei nicht zuldssig. MaBgebend fiir den
Gegenstand einer Ausscheidung sei nur, was der Anmelder
wirklich abgezweigt habe. Wenn aus einer Stammanmeldung ein
Teil ausgeschieden werde, weil diese ~ wie hier - durch
Beschrénkung auf einen Unteranspruch uneinheitlich geworden
sei, 80 seli fiir den Gegenstand der Ausscheidungsanmeldung
die bei der Ausscheidung abgegebene ErklHrung maBgebend, was
ausgeschieden werden solle. Dabei komme es entscheidend auf
den Gegenstand der ausgeschiedenen Patentanspriiche, erginzt
durch die mit diesen eingereichte Beschreibung, an, nicht
dagegen auf den Gesamtinhalt der Beschreibung'in der Stamm-
anmeldung. Die Anmelderin ktnne den ursprilnglichen Gegen-
stand der Stammanmeldung, nachdem diese im Anschluf an eine
Beschrinkung auf einen speziellen Fall rechtskriftig versagt
worden sei, nicht '"nochmals", wie es in ihrem Schriftsatz
vom 10. September 1963 heiBe, in der vorliegenden Ausschei-
dungsanmeldung mit der alten Prioritét zur Entscheidung
stellen. Es sel nicht zuléssig, nachtrédglich Merkmale aus
der ausgelegten Beschreibung in Sachen der Stammanmeldung
zum Gegenstand des Patentbegehrens der Ausscheidungsanmeldung
zu machen, wenn es sich dabei - wie hier - um den urspriing-
lichen Gegenstand der Stammanmeldung handele und auf diese
das Patent (wenn auch nach Vornahme der Ausscheidung) ver-
sagt worden sei. Die Anmelderin sei daher auf den Gegenstand
der vier Patentanspriiche, die sie mit ihrem Antrag auf Aus~
scheidung vom 24. November 1960 vorgelegt habe und die sich
inhaltlich mit den Patentanspriichen 1 bis 3 gem#8 dem 1.
Hilfsantrag vom 1. Juni 1965 deckten, beschrénkt. Die am

13. September 1963 eingegangenen Patentanspriiche 1 bis 5
gemdB dem Hauptantrag gingen hieriiber hinaus, da in ihrem
Anspruch 1 das Merkmal des Parallelresonangzkreises fehle.

Sie seien im Rahmen der vorliegenden Anmeldung daher nicht
gewdhrbar.

- 16 -
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2. Diese Ausfilhrungen vermigen, wie der Rechtsbeschwer-
de zuzugeben ist, die angefochtene Entscheidung, soweit
darin der "Hauptantrag" der Anmelderin zuriickgewiesen worden
ist, nicht zu tragen. Die Entscheidung des Beschwerdesenats
stellt sich aber gleichwohl, wenn auch zum Teil aus anderen
Griinden, jedenfalls im Ergebnis als richtig dar (§ 563 2ZP0),

a) Eine Ausscheidung der hier in Rede stehenden Art,
die deshalb erfolgt ist, weil die Gegenstiinde der ohne den
ehemaligen "Dachanspruch" selbstindig weiterverfolgten, in
zwel nebengeordneten Anspruchsgruppen zusammengefaften ehe-
maligen Unteranspriiche nicht mehr eine einheitliche Erfin-
dung darstellten, ist als solche, wie die Rechtsbeschwerde
mit Recht geltend macht, ein rein verfahrensmédBiger Vorgang
ohne sachlich-rechtliche Bedeutung. Wie die Vorschrift des
§ 26 Abs. 1 Satz 2 PatG, nach der "fiir jede Erfindung eine
besondere Anmeldung! erforderlich ist, eine auf ZweckmiéBig-
keitsgriinden fuBende bloSe Ordnungsvorschrift ist (PA GRUR
1944, 129, 130), so ist dann auch die zur Erfiillung dieser
Vorschrift erfolgende Ausscheidung eines Tells aus einer
mehrere Erfindungen umfassenden, also uneinheitlichen oder
uneinheitlich gewordenen Anmeldung eine bloBSe HuBerliche
Trennung mehrerer bisher vereint angemeldeter Gegenstiéinde
(PA B1PMZ 1910, 294), eine der ProzeBtrennung nach § 145 ZP0
vergleichbare rein prozessuale Aufspaltung oder Teilung
des Verfahrens (BPatGerE 1, 65, 67), die daher unter Umstén-
~ den auch wieder riickgingig gemacht werden kann(Harraeus,
GRUR 1960, 153; PA GRUR 1931, 71; PA MittDtPatAnw 1955,

95; vgl. auch PA MittDtPatAnw 1956, 111).

Nun wiirde es allerdings dem mit einer Ausscheidung ver-
folgten Zweck widersprechen und darilber hinaus auch die
Gefahr von Doppelpatentierungen mit sich bringen, wenn das
Verfahren zu dem ausgeschiedenen Erfindungsgegenstand wei-
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terhin mit dem Verfahren zu dem in der Stammanmeldung ver-
bliebenen Gegenstand vermengt wiirde. Grundsétzlich ist
vielmehr der ausgeschiedene Erfindungsgegenstand nunmehr

in der Ausscheidungsanmeldung, der nicht ausgeschiedene
Erfindungsgegenstand weiterhin in der Stammanmeldung zu
priifen und zu bescheiden. In diesem Sinne kann auch dem

im angefochtenen Beschlu8 angefilhrten, bei Reimer PatG

2. Aufl. § 26 Rdn. 30 (Seite 722) ebenfalls wiedergegebenen
Leitsatz der Entscheidung der Beschwerde-Abteilung I vom

29. November 1927 (MittDtPatAnw 1928, 15) zugestimmt werden,
der seinem Wortlaut nach allerdings dariiber hinauszugehen
scheint und dessen Tragweite angesichts dessen, was sonst
von der Entscheidung abgedruckt ist, ungewiB bleibt. Sofern
jedoch in einem spéteren Verfahrensabschnitt noch einmal
auf einen in einem fritheren Verfahrensabschnitt beanspruch-
ten Gegenstand zuriickgegriffen werden kann und das nicht et-
wa aus anderen Grilnden ungulédssig ist, wird das nicht not-
wendlg immer nur in der Stammanmeldung geschehen konnen,
sondern je nach Lage des Falles auch einmal in der Ausschei-
dungsanmeldung, insbesondere dann, wenn es sich -~ wie hier -
um den urspriinglich beanspruchten iibergeordneten Erfindungs-
gegenstand - den ehemaligen "Dachanspruch" -~ handelt und
dieser als Teilkombination auch in dem ausgeschiedenen An-
spruch enthalten ist. Gerade in der vorliegenden Sache ist
es ja doch mehr oder weniger ein bloRer Zufall gewesen, daf
die Anmelderin nicht, wie es der 10. Beschwerdesenat des
Deutschen Patentamts in dem Zwischenbescheld vom 6. Mai 1960
vorgeschlagen hatte, die aus den Anspriichen 4 dbis 7 vom
2./5. September 1959 gebildete Anspruchsgruppe in der Stemm-
anmeldung weiter verfolgt, sondern diese Anspruchsgruppe
ausgeschieden und die aus den Anspriichen 1 bis 3 vom 2./5.
September 1959 gebildete andere Anspruchsgruppe in der Stamm-
anmeldung belassen hat. Hitte die Anmelderin auf den szur
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Zeit der Ausscheidung nicht geltendgemachten urspriinglichey
"Dachanspruch" iiberhaupt wieder zuriickgreifen konnen, so
hétte sie das daher an sich auch in der Ausscheidungsan-~
meldung tun ktnnen.

b) Hieran wire die Anmelderin - entgegen dem zweiten
Argument der Begriindung des angefochtenen Beschlusses - an
sich auch nicht durch die das Verfahren zur Stammanmeldung
abachlieBende, rechtskréftig gewordene Entscheidung des
20. Senats des Bundespatentgerichts vom 18. Oktober 1961
~ 20 W 8/61 -~ gehindert gewesen. Zwar hitte die Anmelderin,
wenn ihr durch diese Entscheidung der urspriingliche "Dach-
anspruch" rechtskrédftig versagt worden wire, diesen selben
Anspruch mit derselben Prioritdt der Stammanmeldung nicht
nochmals in der Ausscheidungsanmeldung geltend machen kon-
nen. Denn iiber einen in der urspriinglichen Anmeldung ent-
haltenen und deren Prioritédt beanspruchenden Erfindungsge-
genstand kann in dem durch diese Anmeldung eingeleiteten
Verfahren, auch wenn es spéter geteilt wird, nur einmal
abschlieBend entschieden werden. Der urspriingliche "Dach-
anspruch" ist der Anmelderin jedoch durch jenen BeschluB
des 20. Senats des Bundespatentgerichts vom 18. Oktober 1961
gerade nicht versagt worden. Obwohl jener BeschluB seinem
Wortlaut nach schlechthin die Beschwerde der Anmelderin ge-
gen den BeschluB der Priifungsstelle vom 28. Médrz 1955 zu-
riickgewiesen hat, ist er doch dahin auszulegen, daB nicht
das gesamte Patentbegehren der Anmelderin, wie es im ILaufe
des Erteilungsverfahrens einmal so und einmal anders for-
muliert war, zurlickgewiesen werden sollte, sondern lediglich
das Patenthegehren, das in der Stammanmeldung zuletzt al-
lein noch verfolgt wurde, also das Patenthbegehren auf die
- den ehemaligen "Dachanspruch" nicht mehr enthaltenden -
Patentanspriiche 1 bis 3 der Eingabe vom 11./12. Januar 1961.
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c) Inwieweit eine "rechtskriftige" Versagung des
ehemaligen "Dachanspruchs" etwa in dem durch den Zwischen-
bescheid vom 25. Mai 1959 ndher begriindeten Ausspruch des
10. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts in der miind-
lichen Verhandlung vom 30. April 1959, daB dieser Anspruch
nicht als gewdhrbar anerkannt werde, gefunden werden konn-
te, mag hier auf sich veruhen. Denn jedenfalls ergibt sich
aus dem diesem Ausspruch vorangehenden und dem ihm nach-
folgenden Verhalten der Anmelderin, daf sie auf die wei-
tere Geltendmachung des "Dachanspruchs" in dem durch die
urspriingliche Stammenmeldung eingeleiteten Verfahren und
mit deren Prioritét verzichtet hat.

Der Rechtsheschwerde ist allerdings guzugeben, daB
nicht jedes "Fallenlassen" von Anspriichen im Laufe eines
Erteilungsverfahrens als ein "Vergichi" auf diese Anspriiche
und nicht jede Zusammenziehung mehrerer Anspriiche zu einer
Gesamtkombination als eine "Beschrédnkung" auf diese Gesamt-
kombination angesehen werden kann. Es héngt vielmehr von
den jeweiligen Umsténden des Falles ab, ob es sich um ein
~ gegebenenfalls voriibergehendes ~ Fallenlassen von An-
spriichen "der Form nach" handelt, beispielsweise aus dem
Bestreben heraus, eine m¥glicherweise miBgliickte Anspruchs-
formulierung durch eine bessere zu ersetzen, die sich dann
aber doch als die schlechtere erweist gegeniiber der ur-
sprilnglichen Formulierung, - oder ob es sich um ein Fallen-
lassen von Anspriichen "der Sache nach", also um einen "Ver-
gzicht" bezw. eine "Beschrinkung" handeit (PA MittDtPatAnw
1940, T73; BPatGerE 1, 63 = MittDtPatAnw 1962, 115). Das
letztere wird namentlich dann anzunehmen sein, wenn der
Anmelder sich mit dem Fallenlassen des einen oder des ande-
ren Anspruchs oder mit der Zusammenziehung mehrerer Anspriiche
einem entsprechenden Verlangen der Erteilungshehdrde gebeugt
hat, zumal wenn diese ihm andernfalls die Zuriickweisung der
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gesamten Anmeldung in Aussicht gestellt hatte (RGZ 159, 1,
10; BPatGerE 1, 63, 64/65). Dementsprechend hat der er-~
kennende Senat bereits in einem Falle, in dem ein Patent-
anmelder sich vorbehaltslos mit einem vom Patentamt vorge-
schlagenen beschriénkten Patentanspruch einverstanden erklért,
eine diesem Anspruch angepaflite neue Beschreibung vorgelegt
und vorbehaltslos einen auf diese Unterlagen bezogenen Be-
kanntmachungsantrag gestellt hatte, einen Verzicht des An-
melders darauf erblickt, das iiber den nunmehrigen Anspruch
hinausgehende Patentbegehren in dem durch die urspriingliche
Anmeldung eingeleiteten oder in einem davon abzuzweigenden
Erteilungsverfahren weiterszuverfolgen (GRUR 1966, 146 “Be-
schrinkter Bekanntmachungsantrag"), - wihrend in einem an-
deren Falle, in dem der Patentanmelder - ohne ein entsprechen-
des Verlangen des Patentamts ~ zundchst nur eines der ur-
spriinglich beschriebenen sechs Beispiele, kurz darauf aber
noch ein zweites dieser Beispiele als weiteren Gegenstand
seines Patentbegehrens - ‘hezeichnet hatte, in der auf das
erste Beispiel besiiglichen Eingabe kein Verzicht auf die
Geltendmachung des zweiten Beispiels erblickt worden ist
(GRUR 1966, 312, 317 bei T "Appetitziigler").

Ebensc hangt es, wenn ein Teil einer Patentanmeldung
wegen Uneinheitlichkeit ausgeschieden worden ist, von den
Jewelligen Umstinden des Falles ab, ob damit auf einen nicht
mit ausgeschiedenen Teil, insbesondere auf einen bisher be-
anspruchten iibergeordneten Erfindungsgegenstand verzichtet
worden ist (so im Falle PA B1PMZ 1935, 8) oder nicht (so
im Falle PA GRUR 1931, 71). Im vorliegenden Fall ergeben die
aus den Erteilungsakten ersichtlichen und deshalb auch vom
Rechtsbeschwerdegericht szu beurteilenden Umsténde insgesamt,
da das Verhalten der Anmelderin im Zusammenhang mit der
Ausscheidung der 'mebengeordneten Anspruchsgrgppe" aus der
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Stammanmeldung als eln Verzicht auf den bis dahin in der
Stammanmeldung verfolgten "Dachanspruch" gewertet werden
muf. Die Anmelderin selbst war es, die in der miindlichen
Verhandlung vom 30. April 1959 zun#chst einen Ausspruch
des 10. Beschwerdesenats iiber die Patentfihigkeit des
"Dachanspruchs", d.i. des Anspruchs 1 vom 30. April 1959,
erstrebte, die dann, als der 10. Beschwerdesenat die Ge-
wéhrbarkeit dieses Anspruchs in der miindlichen Verhandlung
verneint und das in dem Zwischenbescheid vom 25. Mai 1959
nidher begriindet hatte, mit der Eingabe vom 2./5. Septem-
ber 1858 nur noch die zwei - von ihr selbst als nunmehr
"nebengeordnet” bezeichneten -~ Anspruchsgruppen weiterver-
folgte, die aus der Zusammenziehung des ehemaligen '"Dach-
anspruchs" mit dem ehemaligen Unteranspruch 6 und den ehe-
maligen Unteranspriichen 7 und 8 einerseits und den ehema-
ligen Unteranspriichen 2 bis 5 andererseits gebildet waren,
und die schlieBlich, als der 10. Beschwerdesenat in dem
Zwischenbeschecid vom 6. Mai 1960 die Anmeldung erwartungs-
geméfl als '"nach Wegfall des gemeinsamen Dachanspruchs" nicht
mehr einheitlich bezeichnete, die Ausscheidung der aus den
Anspriichen 4 bis 7 vom 2./5. September 1959 gebildeten
Anspruchsgruppen beantragte und erwirkte. Sie hatte damit
unzwveideutig zum Ausdruck gebracht, daB sie den ehemaligen
"Dachanspruch" in dem durch die Stammanmeldung eingeleite-
ten Verfahren und mit deren Prioritédt nicht weiterverfolgen
wollte, und sie konnte das zufolge dieses ihres Verzichts
dann auch weder in der anhéngig bleibenden Stammanmeldung
noch in der davon abgezweigten Ausscheidungsanmeldung tun.

- 22 -

3. Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin war daher als
unbegriindet suriickzuweisen.
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VYon einer miindlichen Verhandlung iiber die Rechtsbe-
schwerde hat der Senat abgesehen, weil alle mafigeblichen
Gesichtspunkte von der Rechtsbeschwerdefilhrerin bereits
in der schriftlichen Rechtsbeschwerdebegriindung angesprochen
worden sind und eine weitere Aufklérung der aus den Ertei-
lungsakten ersichtlichen Vorgénge in einer miindlichen Ver-
handlung weder ndtig noch mglich gewesen wére.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 41 y Abs. 1
Satz 2 PatG.

Nastelski Bock Spreng Igscher Schnelder



	BUNDESGERICHTSHOF

	BESCHLUSS

	2. - 9	"



	/}


