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Seifenzusatz

PatG § 26

In der Beschridnkung des Anmelders auf eine von mehreren
unter den urspriinglichen Patentanspruch fallenden Ldsungen
der urspriinglich offenbarten Aufgabe ist jedenfalls dann
keine unzulissige Anderung des Patentbegehrens zu er-
blicken, wenn die nunmehr allein beanspruchte Losung in
der Beschreibung von vornherein deutlich als eine in Be-
tracht kommende Losung hervorgehoben worden ist und andere,
urspriinglich gleichgestellte Lésungen sich als vorbekannt
erwiesen haben.

BGH, Beschl. v. 3. Februar 1966 - Ia ZB 4/65 - Bundespatent-
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- Verfahrensbevollmdchtigter vor dem Bundespatentgerlcht.
Patentanwalt Dr.-In .ii in ’
StraBe '
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Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
die miindliche Verhandlung vom 3. Februar 1966 unter Mit-
wirkung des Senatsprédsidenten Dr. Nastelski und der
Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Loscher und
ClaBen

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der
BeschluBl des 15. Senats (Technischen Beschwerde-
senats X) des Bundespatentgerichts vom 7. Degember
1964 aufgehoben. . ..., .

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung, auch liber die Kosten des Rechtsbe-
schwerdeverfahrens, an das Bundespatentgericht
zuriickverwiesen.

Gringde :

I'

1. Die den'Gegenstand der Rechtsbeschwerde bildende
Patentanmeldung €3 @i G @B/@R@ wurde am 6. Februar 1959
bei dem Deutschen Patentamt eingereicht und am 31. Dezember
1959 mit den bei der Anmeldung eingereichten Unterlagen
unter der Begeichnung "Oberflidchenaktive Stoffe" in der
Auslegeschrift fi) @ WP bekanntgemacht.

Nach den einleitenden Bemerkungen der urspriinglichen
Beschreibung, die unverﬁndert auch in alle spateren Fas-
sungen der Beschreibung tibernommen worden 81nd liegt der
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zum Patent angemeldeten Erfindung die Aufgabe zugrunde,

ein Zusatzmittel fir oberflichenaktive Stoffe, insbe-
sondere Seifen, aufzufinden, das gewisse, unter anderem
durch Lichteinwirkung hervorgerufene, Qualitdtsverschlech-
terungen der oberflichenaktiven Stoffe wie Ranzigwerden,
Fleckenbildung, VerfHrbung oder Geruchsveridnderungen ver-
hindert und dariiber hinaus seinerseits eine Reihe weiterer
Voraussetzungen erfiillt, insbesondere weder Farbe noch Ge-
ruch besitzt, weder giftig noch fliichtig ist, nicht mit
Schwermetallen unter Bildung farbiger Verbindungen reagiert,
nicht durch Alkalien zersetzt wird, die Schaumféhigkeit der
oberfléichenaktiven Stoffe nicht herabsetzt usw. (vgl.
Auslegeschrift---r Spalte 1 Zeilen 1 bis 43).

Als Losung dieser Aufgabe wurde gem#éfl der urspriing-
lichen Beschreibung (Auslegeschrift Spalte 1 Zeilen 44 bis
46) und dem wortlich damit ilibereinstimmenden urspriinglichen
Hauptanspruch i.zundchst allgemein vorgeschlagen, den ober-
fldchenaktiven Stoffen, insbesondere Seifen, organische
Acylierungsprodukte der phosphorigen Sdure oder ihrer
Derivate zuzusetzen.

Die erfindungsgemidf anzuwendenden Acylierungsprodukte
der phoesphorigen S#ure kionnten, wie es in der urspriing-
lichen Beschreibung weiter hie8 (Auslegeschrift Spalte 1
Zeile 47 bis Spalte 4 Zeile 2) nach verschiedenen, an sich
bekannten Methoden (Beilstein, Handbuch der organischen
Chemie, 4. Auflage, Bd. 2, S. 171 Abs. 4 bis S. 172 Abs. 1;
Journal of Organic Chemistry /237 1958,S. 830 bis 83%1;
Journal of the American Chemical Society, Volume 34, S. 492
bis 499; deutsche Auslegeschrift 1 010 965) hergestellt
werden und fielen je naéh dem Herstellungsverfahren in
reiner Form oder auch in Form von Gemischen an. Soweit die




bisherigen Untersuchungen ergeben hédtten, besiflien die
Acylierungsprodukte simtlich die charakteristische Gruppe
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wobel Rl und R2 jeweils ein Wasserstoffatom oder aber auch
einen Kohleénwasserstoffrest darstellten. Von den Produkten,
deren Konstitution feststehe, seien insbesondere die der

nachstehenden Formeln zu nennen:
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Anstelle der SHuren fénden zweckmiBigerwelise in de:
Praxis hdufig die entsprechenden Alkalisalze, wie ?
Kalium- und Ammoniumsalze, Anwendung. Man ktnne je¢
wilnschtenfalls auch anstelle der Alkalisalze oder ¢
die entsprechenden Ester verwenden. Im allgemeinen
dabei solche Produkte vorzuziehen sein, die wasser]
und mit niederen Alkoholen, wie beispielsweise Metl
Athyl-, Propyl-, Isopropyl- und Butylalkohol, teilx
estert seien, . |

Zur Auswahl der Acylierungsprodukte wurde in
urspriinglichen Beschreibung zunéichst allgemein gest
sie richte sich je nach dem Verwendungszweck der ol
chenaktiven Mittel (Spalte 4 Zeilen 3 bis 5). Gut §
net fiir viele Zwecke seien beispielsweise, wie es 1
Beschreibung weiter hieB, die Produkte, die durch I
von phosphoriger Sture mit Essigsdureanhydrid bzw.
chlorid oder einem Gemisch dieser Verbindung herges
wiirden (Spalte 4 Zeilen 5 bis 8), -also die damn in
spriinglichen Unteranspruch 2 besonders genannten Ac
rungsprodukte. In einer Tabelle (Spalten 3/4 Zeiler
mit Erléuterungen Spalte 3 Zeilen 46 bis 62) wurder
die Ergebnisse hinsichtlich Fleckenbildung, Ranzigw
Verfédrbung und Geruchsverﬁnderung gegeniibergestel1




unter verschiedenen Untersuchungsbedingungen (1inke Spalte
- der Tabelle) bei einer handelsiiblichen Seife ohne beson-
dere Zusdtze (Spalte 1 der Tabelle), bei der gleichen
Seife unter dem (nach Spalte 1 Zeilen 17/18 und Spalte 3
Zeilen 55/57 vorbekannten) Zusatz von 0,25 % des Tetra-
natriumsalzes der Athylendiamintetraessigsdure (Spalte 2
der Tabelle) und bei einer gleichen Seife unter dem (nach
Spalte 4 Zeilen 5 bis 8 beispielsweise als gut geeignet:
bezeichneten erfindungsgemaﬁen) Zusatz von 0,25 %vdes
Natriumsalzes eines Umsetzungsproduktes von phosphoriger
Stiure mit Essigsdureanhydrid und Acetylchlorid (Spalte 3
der Tabelle) erhalten worden seien. Damit sollte die
deutliche Uberlegenheit des erfindungsgemiBen Zusatzes
dargetan werden (Spalte 3 Zeilen 63/64). o

Zum Verfahren und zu den Mischungsverh#dltnissen
wurde folgendes gesagt (Spalte 4 Zeilen 9 bis 20): Die
erfindungsgemdfBen Zusttze wviirden in geldstem oder festem
Zustand den oberflichenaktiven Stoffen zugefiighi. Die
oberflidchenaktiven Stoffe konnterdabei ihrerseits in
gelostem oder festem, aber auch geschmolgzenem Zustand
vorliegen. Sie konnten die fiir ihre Anwendungszwecke
Ublichen weiteren Zusidtize, wie beispielsweise Alkalien,
Phosphate, Silikate, Glyceride, Farbstoffe, Parfiime und
Filllstoffe, enthalten. Fiir die Erzielung der gewiinschten
Effckte seien nur geringe Mengen, némlich 0,05 bis 2,5 %,
bezogen auf die oberfliichensktiven Stoffe, erforderlich; -
vorzugsweise finden Mengen von 0,2 bis 1 % Anwendung.
Diese letzteren Angaben wurden dann auch zum Gegenstand
des urspriinglichen Unteranspruchs % gemacht.

SchlieBlich wurde der Erfindungsgegenstand noch-
mals an 3 Beispielen der Herstellung von lagerfesten




Seifen verschiedener Art erliautert (Spalte 3 Zeilen 68 bis
- 70, Spalte 4 Zeile:: 46 bis Spalte 5 Zeile 4): Im Beispiel 1
wurde die Herstellung einer vesonders lagerfesten Fein-

. seife in der Mischmaschine aus BO%igen Feinseifenspdnen

" mit den ilblichen Anteilen Parfiim, Uberfettungsmittel und
Titandioxyd geschildert, im Beispiel 2 die Herstellung von
Kernseife im Crutcher aus 3 t abgesetztem, etwa 62%igem
Seifenkern, der etwa 0,06 % freies Alkali, berechnect als
NaOH, und 0,3 % Natriumchlorid enthielt, und im Beispiel 3
die Herstellung einer lagerstabilen Schmierseife im Wasser-
bad aus heifiem, etwa 40 %igem abgerichtetem Seifenleim.
Zugesetzt wurden im Beispiel 1 : 0,5 % des Natriumsalzes
eines Umsetzungsproduktes von phosphoriger SHure mit
Essigsiiureanhydrid und Acetylchlorid, -~ im Beispiel 2: 2 % -
einer 50 %igen wdBrigen Losung des Natriumsalzes eines Um-
setzungsproduktes von phosphoriger Sdure mit Essigsiure-
anhydrid, - und im Beispiel 3: 0,5 % des Natriumsalzes

eines Umsetzungsproduktes von phosphoriger Sdure mit Acetyl-
chlorid, gelost in der gleichen Menge heiBen VVassers. '

Die nach den urspriinglichen Unterlagen geltend
gemachten drei Patentanspriiche schliefilich hatten folgen-
den Wortlaut:

"1. Oberfldchenaktive Stoffe, insbesondere Seifen,
gekennzeichnet durch einen Zusatz von organischen:
Acylierungsprodukten der phosphorigen S#ure oder
ihrer Derivate.

2. Oberflichenaktive Stoffe gemiB Anspruch 1,
kennze%chnet gurch egnen %usatz vog grgan:Lo hen

Acetylierungsprodukten der phosphorlgen Saure
oder ihrer Derlvate.

3. Oberfléchenaktive Stoffe gemiB Anspruch 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet, daB Jder Zusatz 0,07 bis
2,5, vorzugsweise 0,2 bis 1 %, bezogen aui die
dberfléchenaktiven Stoffe, betrdgt."




2. Nach dér Bekanntmachung der Patentanmeldung er-
" hob die Pirma Sunlicht-Gesellschaft m.b.H. unter Hinweis -
~auf die US-Patentschriften 2 230 371 und 2 765 279 Ein-
spruch gegen die Erteilung des Patents. Die Priifungsstclle
- fiir Klasse 23 e des Deutschen Patentamts versagte darauf
durch BeschluB vom 26, Juli 1960 das nachgesuchte Patent
mit der Begriindung, dafl die Verwendung der von der Anmel-
derin genannten Acylierungsprodukte der phosplaigen SHure als
Stabilisierungsmittel fiir beliebige organiéche Stoffe in
der US-Patentschrift 2230 371 vorbeschrieben sei, daB ihre
Verwendung spegziell fiir oberflichenaktive Stoffe bei die-
sem Stande der Technik keine Erfindung im Sinne des R
Patentgesetzes mehr darstelle, und daB nach Fortfall des
'Hauptanspruchs die Unteranspriiche keine selbsténdigen er-.
finderischen Merkmale enthielten, weil die Acetylierungs-
produkte im allgemeinen die ﬁblichéten Acylierungsprodukte
darstellitzn und die Auswahl des glnstigsten Méngenverhdlt-
nisses Sache iiblichen routinemidfigen Ausprobierens sei. '

3. Mit ihrer dagegen erhobenen Beschwerde verfolgte
die Anmelderin ihren Patenterteilungsantrag unter Be-
schrinkung des Anmeldegegenstandes auf einen Zusatz von
organischen Acylierungsprodukten der phosphorigen Siure
oder ihrer Derivate mit mindestens zwei Phosphoratomen_im
Molekiil weiter. In ihrer schriftlichen Beschwerdebegriindung
- fihrte sie dazu aus: in der US-Patentschrift 2 230 371,seien
nur “-Monophosphonsiuren beschrieben, die nun nicht mehr un-
ter den Anmeldungsgegenstand fielen; die nunmehr beanspruch-
ten Mittel seien im urspringlichen Beschreibungstext be-
reits insofern hervorgehoben gewesen, als in s#dmtlichen
Beispielen organische Acylierungsprodukte der phoSPhorigen
Sdure verwendet wiirden, die mindestens zwei Phosphoratome
im Molekiil enthielten; die Mittel nach der vorliegenden




'Erfindung hdtten sich iberraschenderweise ganz erheb-
lich stdrker wirksam erwiesen als ein Zusatz von Mitteln
der in der US-Patentschrift beschriebenen Art.

In den mit der Beschwerdebegriindung eingereichten,
am 20. Januar 1961 eingegangenen neuen Unterlagen machte
die Anmelderin nunmehr folgende Patentanspriiche geltend:

“]l. Oberflichenaktive Stoffe, insbesondere Se¢ifen,
gekennzeichnet durch einen Zusatz von organi-
schen Acylierungsprodukten -der phosphorigen
SHure oder ihrer Derivate mit minestens zwel
Phosphoratomen im Molekiil.

2. (Wie bisher).

3. (Wie bisher)."

Nachdem das Beschwerdeverfahren mit dem Inkraft-
treten des Sechsten Uberleitungsgesetzes am 1. Juli 1961
auf das Bundespatentgericht iibergegangen war, wurde die
Anmelderin durch eine Verfiigung des Berichterstatters

vom 23. Juni 1964 auf den Zweifel hingewiesen, ob gerade
der Einsatz von Acyiierungspfbdukten mit mindestens zwei
Phosphoratomen in den urspriinglichen und bekanntgemachten
<Unterlagen als erfindungswesentlich offenbart gewesen sei.'
Die Anmelderin erklérte darguf in einem am 11l. September
1964 eingegangenen Schriftsatz vom 7. September 1964,
daB sie den bisherigen Patentanspruch 1 fallen lassen
und den Anmeldungsgegenstand auf den Anspruch 2 unter
gleichzeitiger Einfugung‘der'in-den urspriinglichen An-
meldungsunterlagen an letzter Stelle angefiihrten Formel :
beschrinken wolle. Sie beantragte demgemdf vor dem Bundes'i
patentgericht zuletzt, das nachgesuchte Patent mit fol-
genden Anspriichen zu erteilen: .

o
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"l1. Oberfléchenaktive Stoffe, insbesondere Seifen,
gekennzeichnet durch einen Zusatz von organi-
schen Acetyllerungsprodukten der phosphorigen
Sdure der Formel

0 CH3 0
I |

|
HO — P c P — oOH
|

OH OH OH

oder ihrer Derivate.

(Wie bisheriger Anspruch 3)."

Sie schlug ferner zur Anpassung des Beschreibungstextes
an die neuen Patentanspriiche einige Anderungen der Be-
schreibung vor; insbesondere sollte von den an sich be-
kannten Methoden zur Herstellung der erfindungsgemif
anzuwendenden Acylierungsprodukte (jetzt: Acetylierungs-
produkte) ‘der phosphorigen S#ure nur noch die Methode
nach Beilstein aa0 S. 171 Abs. 6 bis S. 172 Abs. 1 ge-
nannt werden, da die dort angegebene Formel des Acety-
licrungsprodukts mit der von der Anmelderin nunmehr.:
allein noch angegebenen Formel ilibereinstimme.

i 4. Durch den hier angefochtenen Beschlu8 vom

7. Dezember 1964 (15 W 550/61) hat der 15. Senat
(Technischer Beschwerdesenat X) des Bundespatentgerichts
die Beschwerde der Anmelderin gegen den BeschluB der
Priifungsstelle  vom 26. Juli 1960 zuriickgewiesen,

Mit der frist-und formgerécht eingelegten und be-
griindeten, vom Beschwerdesenat zugelassenen Rechtsbe-
schwerde beantragt die Anmelderin,
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unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die
Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung
an das Patentgericht zurilickzuverweisen.

Die Einsprechende ist im Rechisbeschwerdeverfahren nicht
durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsan-
walt vertreten gewesen.

IT.

Der Rechtsbeschwerde konnte ~ jedenfalls im Ergeb-
nis - der Erfolg nicht versagt werden.

1. Der Beschwerdesenat ist der Auffassung, dafl die
von der Anmelderic : jetzt allein noch geltend gemachte,
im Patentanspruch 1 vom 7./11. September 1964 gekennzeich~
nete Losung der seit den ersten Unterlagen unveridnderten
Aufgabe in diesen ersten Unterlagen nicht erkennbdar "Her-
vorgehobeh" gewegen sel, daB daher im Gegenstand des nun-
mehr geltend gemachien Anspruchs 1 nicht eine zuldssige
Beschridnkung gegeniiber dem Gegenstand des bekanntgeméchten
Hauptanspruchs liege, sondern - (wie zu ergédnzen ist) -
eine unzulidssige Znderung des Anmeldegegenstandes, und
daB deshalb der Gegenstand des nunmehr geltend gemachten
Anspruchs 1 - (wie ebenfalls zu efgﬁnzen ist: in diesem
Verfahren) - nicht auf seine Patentfihigkeit zu priifen
sei. Zur Begriindung seiner Auffassung hat der Beschverde-
senat im wésentlichen folgendes ausgefihrt:

Aus den allgemeinen Angaben der urspriinglichen
Unterlagen iliber die Herstellungsverfahren und die Auswahl
der als Zusatz in Betracht kommenden Acylierungsprodukte
sei zuvfolgern, daB urspriinglich eine Unsumme von méglichen
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Acylierungsprodukten der phosphorigen .Sdure fiir den
beabsichtigten Zweck - also als Bestandteil oberfléchen-
aktiver Stoffe - habe eingesetzt werden sollen. Uber die
Voraussetzung : hinaus, dafl es sich um "Acylierungspro-
dukte" handele, sei allenfalls Bedingung gewesen, daB

diese die beiden in der urspriinglichen Beschreibung an-

- gegebenen “charakteristischen Gruppen" enthielten. Irgend-
welche Hinweise dariiber, daB gerade eine spezielle, formel-
mafig definierte Verbindung hierfiir besonders geeignet sein
solle, fanden sich demnach in den urspriinglichen Unter-

lagen nicht.

Aus dieser Unsumme moglicher Verbindungen habe die
Anmelderin. nunmehr eine ganz bestimmte ausgewdhlt und
ihr Patentbegehren auf oberfldchenaktive Stoffe mit einem
Gehalt an ausschlieBlich dieser Verbinduhg bzw. an Deri-
vaten hiervon abgestellt. Der Auffassung der Anmelderin,
dafli die nunmehr allein beanspruchten Acetylierungsprodukte
mit der bestimmten Strukturformel bereits bei den Ver-
suchsberichten als erfindungsgemiéfie Verbindungen einge-
- setzt und somit besonders hervorgehoben worden seien, konne
nicht gefolgt werden.

Die Strukturformel der jetzt als Bestandteil ober-
fldachenaktiver Stdfe beanspruchten Verbindung'finde sich
zviar zusammen mit 4 weiteren Formelbildern in den ur-
springlichen und bhekanntgemachten Unterlagen, jedoch
lediglich als Beispiel fiir ihrer Formel nach festste-
hende Acylierungsprodukte, ohne daf daraus ein Hinweis
auf die besondere Eignung gerade dieser einen Verbindung
gezeben woEde. Deren Hervorhebung wiirde daher nur dann
als bereits urspriinglich erkennbar angesehen werden
konnen, wenn dies aus den weiteren Angaben der Anmeldungs- -
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.unterlagen, insbesondere aus den Beispielen, eindeutig
zu entnehmen wdre. Das sei jedoch nicht der Fall.

In den Beispielen 1 bis 3 fidnden sich nur allgemeine
Angaben iber die Herstellung der einzusetzenden Verbin-
dungen; diese wiirden nur als "Umsetzungsprodukte" der
in den Beispielen genannten Ausgangsstoffe bezeichnet;
daraus sei also nicht zwingend der Schlufl zu ziehen,
daB3 eine solche "Umsetzung" jeweils ausschliefilich zu
einem Acetylierungsprodukt der im nunmehrigen Hauptanspruch
angegebenen Formel fiihren miisse. Das koénne auch nicht ohne
weiteres aus den in der urspriinglichen Beschreibung ange-
filhrten, die Herstellungsverfahren betreffenden Litera-
turstellen hergeleitet werden. Nach den dort angegebenen
Verfahren erhalte man - wie im eingelnen dargelegt wird -
zumeist andere Verbindungen als die jetzt herausgestellte
Verbindung, némlich z.B. auch Verbindungen mit nur einem
- Phosphoratom oder eine Verbindung zwar mit zwei Phosphor-
atomen, aber mit abweichender Konstitutionsformel; nach
Beilstein aal Seite 171 Absatz 6 erhalte man zwar das
Acetylierungsprodukt gemdf dem Gegenstand des nunmehrigen'
Anspruchs 1, jedoch nur unter Einhaltung bestimmter
Reaktionsbedingungen. Aus diesen Angaben gowie fernerx
aus den gutachtlich:.: zu wertenden Angaben in der nach-
veroffentlichten deutschen Patentschrift 1 148 551 sei
zu folgern, daB man die nach dem nunmehrigen Anspruch 1
als Bestandteil oberflichenaktiver Stoffe einzusetzenden
Acetylierungsprodukte aus den in den urspriinglichen An-
meldungsunterlagen angegebenen Ausgangsstoffen zwar er-
halten kann, jedoch nur unter Einhaltung bestimmter,
in den urspriinglichen Anmelaungsunterlagen nicht genannten
Reaktionsbedingungen, und daff man, wenn andere Bedingungen
vorldgen, aus den in den Anmeldungsunterlagen angegebenen
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Ausgangsstoffen andere Verbindungen erhalte als die jetzt
herausgestellte Verbindung.

Somit seien weder die Beispiele 1 bis 3 noch die
Herstellungsangaben in Spalte 3 Zeilen 60 bis 62 und
Spalte 4 Zeilen 6 bis 8 der Auslegeschrift geeignet, um
zwingend die Herherhebung der dort in Spalte 3 formel-
néfig angegebenen letzten und jetzt allein als Bestand-
teil oberflidchenaktiver Stoffe beanspruchten Verbindung
zu begriinden. Es liege daher im Gegenstand des nunmehrigen
Anspruchs 1 gegeniiber dem Gegenstand des bekanntgemachten
Hauptanspruchs eine Beschridnkung auf eine von vielen Mog-
lichkeiten vor, die selbst durch die Beispiele nicht A
besonders hervorgehoben sei. Eine derartige Beschriankung
sei jedoch nicht zulidssig, weil der Nacharbeitende erst
schopferisch tdtig werden miisse, um aus der Unsumme
der moglichen und sogar den beiden allgemeinen Formeln
(Auslegeschrift Spalte 2 Zeilen 24 bis 30) entsprechen-
~den Verbindungen .nun gerade die jetzt als erfindungs- .
wesentlich bezeichnete zu ermitteln. Die Anmelderin meine
zwar, daf im Rahmen einer Anmeldung eine Beschriénkung auf
eine von mehreren Mdglichkeiten achon deswegen als zu- |
lissig angesehen werden miisse, weil es doch ohne weiteres
statthaft sel, diese bereits von vornherein zu Gegenstiénden
einer entsprechenden Vielzahl von vrioritétsgleichen Anmel-
dungen zu machen; demgegeniiber sei jedoch festzustellen, |
daB in einem solchen Falle die Ausgangsposition eine vollig
andere sei und dafBl daher dieses Argument nicht zur Begrin-
dung der von der Anmelderin vorgenommenen “Beschréankung'
dienen konne. ’ -

2. Die Rechtsbeschwerde fafit den angefochtenen Be-
schluf dahin auf, daB der 15. Senat des Bundespatentge-
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richts darin ebenso wie der 11. Senat in dem BeschlufB
11 ¥% 17/62 vom 21. November 1963 (auszugsweise wicderge-
geben bei Kocklauner GRUR 1965, 67 ff, 74) und der 22.Senat
in dem ‘Beschlu8 22 W 500/61 vom 23. Januar 1964 (B1PMZ
1964, 163 = GRUR 1964, 501 /hur Leitsatz/ mit Anm. von

| Miiller, mit abgeschwichtem lLeitsatz abgedr. in BPatGerk 5,
10) eine spitere Beschrdnkung auf eine von mehreren ur-
spriinglich als gleichwertig nebeneinandergestellten
Mﬁglichkeiten grundsidtzlich als nicht zuldsgig erachtct .
habe. Pir eine solche Auslegung des angefochtenen Béschlus~§
ses konnten in der Tat einige der darin gebrauchfen Wen- :
dungen sprechen, so namentlich die Bemerkungen auf Seite 8
der Ausfertigung, dafl keine spezielle, formelmifBig definier-§
te Verbindung als fiir den gedachten Zweck “besonders ge-
ceignet" bezeichnet sei und daff mit der Wiedergabe der
Strukturformel der jetzt als Bestandteil oberfliéchen-
aktiver Stoffe beanspruchten Verbindung in dér urspring-
lichen Beschreibung noch kein Hinweis auf die "besondere
Zignung'" gerade dieser einen Verbindung gegeben worden
sei, sowie ferner die Bemerkung auf Seite 12 der Ausfer-
tigung, daB der Nacharbeitende erst achopferisch tHtig
verden miisse, um aus der Unsumme der mdglichen Verbindungen
nun gerade die "erfindungswesentliche" zu ermitteln.

Sollte der angefochtene Beschluf danach so auszu-
legen sein, wie die Rechtsbeschwerde annimmt, so kdnnte
der erkennende Senat der dann darin zum Ausdruck ge-
brachten Rechtsauffassung - jedenfalls in der von der
Rechtsbeschwerde angenommenen grundsitzlichen Form -
nicht beipflichten. Das braucht indes hier niecht im
einzelnen abschlieflend erortert zu werden, da auch eine
andere Auslegung des angefochtenen Beschlusses zumindest
moglich ist, bei der ihm dann eine zu billigendé Rechts-
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auffassung zugrunde liegt.

Die Rechtsbeschwerde selbst hilt der von ihr ange-
nommenen Rechtsauffassung des angefochtenen Beschlusses
als zutreffend die vom 11. Senat in dem spétereﬁ Beschluf
11 W 17/62 vom 26. April 1965 (BPatGerE 7, 20) vertretene
Rechtsauffassung entgegen. Der 11l. Senat hat_es dort in
Abweichung von seinem oben erwdhnten friheren BeschlufB
vom 21. November 1963 in derselben Sache (der durch den
BeschluB des erkennenden Senats Ia ZB 6/64 vom 16. Juli
1964 "Flachdruckplatten" - insoweit in GRUR 1964, 634
nicht abgedruckt - aufgehoben worden war) als zulédssig
erachtet, daB sich der Anmelder auf eine von mehreren,
urspriinglich gleichgestellten, aber differenziert be-
schriebenen Losungen der urspriinglich offenbarten Aufgabe
beschrinkt, und zwar nicht nur dann, wvenn die anderen
ILosungen als vorbekannt nachgewiesen werden, sondern
auch dann, wenn sie sich als unbrauchbar erweisen, Davei
will der 11. Senat eine Lisung als "differenziert be-
schrieben"” dann ansehen, wenn sich die nachtrédglich bean-
spruchte Lehre bzw. Ausfilhrungsform von vornherein deut-
lich von den sonstigen Angaben in den urspriinglichen V
Unterlagen "abhebt" und nicht erst nachtraglich aus
beildufigen Bemerkungen oder von vornheréin nicht kiar
unterschiedenen, gleichgestellten und nebensichlich be-

- handelten Angaben herausgedeutet wird.

" DaB dem hier angefochtenen Beschlufi des 15. Senats:
vom 7. Dezember 1964 eine #hnliche Rechtsauffassung
zugrunde liegt wie dem spateren BeschluB des 11. Senaté
vom 26. April 1965, dafiir sprechen nicht nur eingelne
Wendungen, sondern auch der Gesamtzusammenhang der Be-
grindung des angefochtenen Beschlusses. So wird insbe-
sondere, von den oben erwdhnten Bemerkungen auf Seite 8
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der Auéfertigung abgesehen, im iibrigen durchweg nicht

die uréprﬁngliche Hervorhebung der nunmehr allein noch
beanspruchten Lﬁsﬁng "als besonders geeignet", sondern
nur iLhre "Hervorhebung" schlechthin verléhgt und damit
ersichtlich das Gleiche gemeint, was spidter der 11. Senat
als ein "deutliches Sich-Abheben!" im Sinne eines "diffe-
renzierten Beschreibens'" bezeichnet hat.

Der danach zumindest méglicherweise auch dem ange-
fochtenen BeschluB zugrunde liegenden, im BeschluB des
11. Senats vom 26 April 1965 klar zum Ausdruck gebrach-~
ten Rechtsauffassung stimmt der erkennende Senat'jeden—
falls in dem durch den vorliegenden Fall veranlafBten Um-
fang zu. Der erkennende Senat sieht danach in der Be-
schrinkung des Anmelders auf eine von mehreren unter
den urspriinglichen Patentanspruch fallenden Ldsungen
der urspriinglich offenbarten Aufgabe jedenfalls dann
keine unzuldssige %nderung des Patentbegehrens, wenn
die nunmehr sllein beanspruchte Losung in der Beschrei-
bung von vornherein deutlich als eine in Betracht kommen-
de Losung hervorgehoben worden ist und andere, urspriing-
lich gleichgestellte Losungen sich als vorbekannt er-
wiesen haben. Unter den mehreren oder sogar sehr vielen
Losungen, die unter einen urspringlich geltend gemachten,
weit gefaBten Patentanspruch fallen und die damit an sich
alle als gleichgestellte Losungen beansprucht worden sind,
wird der Fachmann doch in erster Linie diejenigen be-
ricksichtigen, die in der Beschreibung als in Betracht
- kommende ILOsungen deutlich hervorgencben sind. Gerade
mit den in der Beschreibung hervorgehobenen Lisungen
wird ihm die Erfindung im Sinne des § 26 Abs. 1 Satz 4
PatG so beschrieben, daB danach die Benutzung der Er-
findung durch ihn mdglich erscheint. Wird dann der ur-
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spriinglich weiter gefaBte Patentanspruch spiter auf die
in der Beschreibung hervorgehobenen Losungen oder auf
eine von ihnen beschrénkt, so lieglt darin mithin keine

‘unzulissige Veridnderung, sondern eben nur eine zgulidssige

Beschriinkung des urspriinglichen Anmeldegegenstandes.

3. Liegt somit dem angefochtenen Beschlufl - zumin-~
dest moglicherweise - eine richtige Rechtsauffassung
zugrunde, so ist der vorliegende Fall doch nicht richtig
dangch beurteilt worden.

Dem Beschwerdesenat ist zwar zuzugeben, dalB die
Stellen der urspriinglichen Beschreibung, die sich mit
der Auswahl der als Zusatz zu oberfliéchenaktiven Stoffen
zu verwendenden Acylierungsprodukte der phosphdrigen
Siure befassen (Auslegeschrift @ G @P Spaltec 4 Zeilen
3 bis 8, Spalte 3 Zeilen 46 bis 62), und insbesondere
auch die drei Beispiele keine Hervorhebung der nunmehr
im Anspruch vom 11. Septembér 1964 allein noch beanspruch-
ten Losung in dem oben zu 2. erdrterten Sinne haben er-
kennen lassen. Es sind hier lediglich die durch Umset-
zung ven phosphoriger S#ure mit Essigsdureanhydrid und/oder
Acetylchlorid hergestellten Acylierungsprodukté, algo die
Acetylierungsprodukte, hervorgehoben gewesen, und zwar,
wie es auch in dem urspriinglichen Unteranspruch 2 zum
Ausdruck gekommen isf, als bevorzugte Ausfithrungsformen,
nicht aber Acetylierungsprodukte der phosphorigen S&ure
mit zwei Phosphoratomen und insbesondere nicht von der
Formel, die nunmehr im Hauptanspruch vom 11l. September
1964 aufgefiihrt ist. Der Beschwerdesenat hat jedoch
nicht geniigend beriicksgichtigt, daB die Beschreibung der
erfindungsgemdBen Losung der gestellten Aufgabe nicht

.erst bei den - vorwiegend zum urspriinglichen Unteran-
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spruch 2 gehdrigen - Bemerkungen tiber die Auswahl dcr zu
verwendenden Acylierungsprodukte beginnt (Auslegeschrift
Spalte 4 Zeilen 3 ff), sondern weit frither, nidmlich

bei der - zum urspriinglichen Hauptanspruch 1 gehdrigen -
"allgemeinen Bemerkung, daB sich die gestellte Aufgabe
15sen lasse, indem man den oberflichenaktiven Stoffen
organlsche Acylierungsprodukte der phosphorigen S#ure
oder ihrer Derivate zusetze (Auslegeschrift Spalte 1
Zeilen 42 bis 46). Die erfindungsgemidf anzuwendenden
Acylierungsprodukte und ihre Herstellung wurden an-
schliefend ausdriicklich als bekannt bezeichnet (Spalte 1
Zeilen 47 £f). Die Erfindung sollte also darin bestehen,
daBl den bekannten oberfléchenaktiven Stoffen bekannte
Acylierungsprodukte der phosphorigen SHure zugesetzt
wiirden. Dahin ging auch die Lehre des urspringlichen
Hauptanspruchs 1. Wenn nun dann in der Beschreibung
‘weiter von den (bekannten) Produkten, deren Konstitution
feststand, “"insbesondcre" die Produkte der fiinf in
Spalte 2 Zeile 33 bis Spalte 3 Zeile 12 der Auslege-
schrift dargestellten Formeln, darunter das Produkt -

der im Hauptanspruch vom 11. September 1964 aufgefiihr-
ten Formel (Spalte 3 Zeilen 8 bis 12), "genannt" wurden,
- 80 waren damit diese fiinf Produkte deutlich als fir '
die Losung der gestellten Aufgabe gemdf dem urspring-
lichen Hauptanspruch 1 in Betracht kommend "hervor-
gehoben". Da nun ferner nach den Bemerkungen der Be-
schreibung iiber die Auswahl der zu verwendenden Acylie-
rungasprodukte.: nach den drei Beisgpielen und nach dem
urspriinglichen Unteranspruch 2 die Acetylierungsprodukte
als gut geecignet bevorzugt werden sollten, da aber von den
in Spalte 2 Zeile 33 bis Spalte 3 Zeile 12 mit ihren
Formeln aufgefiihrten fiinf Produkten nur das erste und
das letzte Acetylierungsprodukte darstellten, waren
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diese beiden Produkte, vom Unteranspruch 2 her gesehen,
sogar noch als bevorzugt hervorgehoben. Es war daher
‘auch nicht so, wie der Beschwerdesenat meint, daB der
Nacharbeitende erst schipferisch hitte titig werden
miissen, um aus der "Unsumme" der moglichen Verbindungen
nun gerade die erfindungswesentliche zu ermitteln. Be~
achteteer die zur Losung gemdfl dem urspriinglichen
Hauptanspruch 1 gemachten Angaben in Spalte 2 Zeile 33
bis Spalte 3 Zeile 12 und beachtete er ferner den ur-
springlichen Unteranspruch 2 mit den dazu gehOrigen
Stellen der Beschreibung einschlieflich der Beispiele,
so blieben ihm zur engeren Wahl vielmehr nur noch das
erste und das letzte der in Spalte 2 Zeile 33 bis
Spalte 3 Zeile 12 mit ihren Konstitutionsformeln genau
begeichneten Produkte.

4. Der Gegenstand des von der Anmelderin nunmehr .

geltend gemachten Hauptanspruchs 1 vom 11. September 1964
stellt nach alledem gegenitber dem Gegenstand des bekannt-

gemachten Hauptanspruchs 1 eine zulédssige Beschriédnkung
dar.

| Der angefochtene BeschluB war daher aufzuheben
und die Sache gemdf § 41 x Abs. 1 PatG zur anderweiten
Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht
zuriickzuverweisen. Das Bundespatentgericht wird nunmehr
die sachlich-rechtliche Patentfdhigkeit der jetzt noch
geltend gemachten Anspriiche zu priifen haben.

Fad
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Die Entscheidung iiber die Kosten des Rechtsbe-
schwerdeverfahrens war ebenfalls dem Bundespatentge-
richt zu iibertragen, da es billigem Ermessen entspficht,
die Kostenentscheidung unter Berilicksichtigung der end-
giiltigen Entscheidung in der Sache selbst zu treffen.

Nastelski Bock Spreng

L6scher _Claﬁen
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