BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 11/7h BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 15 88 443.2-32

der LUNIENED rED-'EEE-CrbH, F—
THD- -

Anmelderin und Rechtsbe-
schwerdefiihrerin,

- Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. ENNNNED-

Verfahrensbeteilig te:

sHlD Aktiengeseilséhaft D i VD, (D

Einsprechende und Rechtsbe-
schwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmidchtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr.--
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Der X, Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat am 18. November 1975 durch den Vorsitzenden
Richter Triistedt und die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen,
Ochmann und Dr. HduBer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschlufl des
22. Senats (technischen Beschwerdesenats XVII)
des Bundespatentgerichts vom 18. Mirz 1974
wird auf Kosten der Anmelderin zuriickgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde
wird auf 50.000.- DM festgesetzt.

_G rinde

‘I. Die Anmelderin erstrebt mit der vorliegenden,
am 10. Mai 1967 eingereichten Patentanmeldung die Er-
teilung eines Patents fiir ein "Knotenpunktschaltger#t",
Die Anmeldung ist am 18. November 1971 - DAS 1 588 443 =
mit finf Patentanspriichen bekanntgemacht worden, von
denen der Hauptanspruch folgenden Wortlaut hatte:

"]l. Knotenschaltpunktgerdt zur selektiven
Heraustrennung der fehlerhaften Strecke
eines vermaschten elektrischen Netzes,
das mit Je einem Trennschalter in Jjeder
vom Knotenpunkt abzweigenden Strecke
versehen ist, ‘
dadurch gekennzeichnet, daB in Jjedem
Knotenpunkt nur ein Leistungsschalter vor-
gesehen ist, dessen Kontakte einem Jjeden
Zu~ oder Abzweig zugeordnet sind und der
in Abhéngigkeit von der Schutzanregung
zu einem Wiedereinschaltvorgang veranlafBt
wird, und daB8 in der spannungslosen Pause
der Trennschalter des fehlerbehafteten
Zweiges 6ffnet."




Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law
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Die Verfahrensbeteiligte hat gegen die Erteilung
des nachgesuchten Patents Einspruch erhoben.

Die Patentabteilung des Deutschen Patentamts hat
den Einspruch nicht fiir durchgreifend erachtet und die
Erteilung des nachgesuchten Patents auf Grund der aus-
gelegten Unterlagen beschlossen,

Auf die Beschwerde der Einsprechenden hat das Bun-
despatentgericht das nachgesuchte Patent versagt.

Mit ihrer vom Bundespatentgericht nicht zugelas-
senen Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin ihr Er-
teilungsbegehren weiter. Sie beantragt, '

den angefochtenen BeschluB aufzuheben und die
Sache an das Bundespatentgericht zuriickzuver-
weisen,

Die Einsprechende beantragt,

die Rechtsbeschwerde zuriickzuweisen.

II. Die Rechtsbeschwerde ist gem#B § 41 p Abs. 3
Nr. 5 PatG zuldssig, weil mit ihr geriligt wird, der ange-
fochtene BeschluBl sei nicht mit Grinden versehen, Sie
ist Jedoch sachlich nicht begriindet, weil der gerlgte
Verfahrensmangel nicht vorliegt.

1. Das Beschwerdegericht hat ausgefilhrt: Dem Gegen-
stand des Patentanspruchs 1 fehle - soweit er offenbart
sei - die Erfindungshthe. Das dort beschriebene Zuseammen-
spiel von Leistungsschalter und zugehdrigen Trennschaltern
sel bereits bekannt. So werde in den deutschen Patent-
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schriften 434 746 und 1 081 119 (insbes. in Sp. 2

Z, 26 - 34) - die beide erst im Beschwerdeverfahren
beriicksichtigt worden sind - bereits vorgeschlagen,

in -einer Schaltanlage den Leistungsschalter zu einem
Wiedereinschaltvorgang zu veranlassen und in der span-
nungs- bzw, stromlosen Pause den Trennschalter des feh-
lerbehafteten Zweiges zu 6ffnen. Somit verbleibe als

neu nur noch die in Anspruch 1 enthaltene Anweisung,

fir mehrere Abzweige einen Leistungsschalter vorzusehen,
der in der Lage sei, jede Phase eines jeden Abzweiges

zu unterbrechen. Fiir eine Hochspannungsschaltanlage mit
vier Abzweigen sei beispielsweise somit ein Leistungs-
schalter mit zwdlf Trennstellen erforderlich. Ein sol-
cher Schalter sei - wie beide Parteien anerkannt hitten -
ungewbhnlich, Die geringen in der Anmeldung enthaltenen
Angaben ktnnten indessen nicht als eine klare Lehre zur
Verwirklichung eines solchen Schalters gewertet werden,
Zwar habe die Anmelderin in den Unterlagen vorgeschlagen,
den Leistungsschalter in Form einer Drehscheibe auszubil-
den, die mit Kontaktstiften bestiickt sei, die ihrerseits
verschiedenen Kontaktbahnen zugeordnet seien. Fiir jeden
Schalterfachmann sei es aber selbstverstiéndnlich, daB
diese Angeben nicht als ausreichende Offenbarung fur

den Bau eines v8llig neuen Hochspannungsleistungsschale
ters gewertet werden ktnnten. Noch weniger sei dies
mglich mit einer konstruktiven Andeutung nach der Figur
3, die lediglich eine kammartige Steckvorrichtung zur
Herstellung mehrerer Kontakte zeige.

2. Diese Ausfiihrungen des Beschwerdegerichts lassen
die Griinde fiir die Versagung des nachgesuchten Patents
hinreichend deutlich erkennen.
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a) Der Patentanmeldung liegt hach der Beschrei-
bung (DAS Sp. 1 Z. 25 - 30) die Aufgabe zugrunde, eine
Schaltungsanordnung zur selektiven Heraustrennung der
fehlerhaften Strecke eines vermaschten Netzes zu schaf-
fen, die sich gegeniiber den als bekannt vorausgesetzten
Einrichtungen durch einen relativ geringen Aufwand aus-
zeichnet. Diese Aufgabe wird nach der Auslegeschrift
(Sp. 1 Zz. 31 - 38) dadurch geldst, daB in jedem Knoten-
punkt nur ein Leistungsschalter vorgesehen ist, dessen
Kontakte einem jeden Zu-~ und Abzweig zugeordnet sind
und der in Abhéngigkeit von der Schutzanregung zu einem
Wiedereinschaltvorgang veranlaft wird, und daB in der
spannungslosen Pause der Trennschalter des fehlerhaften
Zweiges ¢ffnet,

b) Von diesem Ldsungsvorschlag waren, wie das Bun- -
despatentgericht unter Hinweis auf ndher bezeichnete
Druckschriften darlegt und auch die Rechtsbeschwerde
nicht bezweifelt, die schaltungstechnischen Merkmale
- die zu dem Zusammenwirken von Leistungsschalter und
zugehodrigen Trennschaltern fiihren - bekannt. Nicht als
bekannt nachgewiesen war der Vorschlag, fiir mehrere Ab-
zweige einen Leistungsschalter vorzusehen, der in der
Lage ist, Jede Phase eines jeden Abzweiges zu unter-
brechen. Das Beschwerdegericht hdtte bei dieser Sachlage
die Frage aufwerfen ktnnen, ob die Patenterteilung nicht
schon daran hétte scheitern miissen, dafB die Anmelderin
dem nachgewiesenen Stande der Technik nicht durch eine
entsprechende Fassung des Hauptanspruchs Rechnung ge=-
tragen hatte. Es hat statt dessen - was ihm freistand -
geprift, ob ein Patent mit einem Hauptanspruch, der
gegeniiber dem Stande der Technik abgegrenzt und im kenn-
zeichnenden Teil nur noch auf die Ausgestaltung des
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Leistungsschalters abgestellt worden wire, hidtte er-
teilt werden konnen.

c) Das Beschwerdegericht hat diese Frage nicht, wie
die Rechtsbeschwerde anscheinend annimmt, aus der Erwi-
gung verneint, daB der Fachmann nicht in der Lage sei,
einen Leistungsschalter, der fiir jeden Zu~ und Abzweig
einen Kontakt aufweist, herzustellen. Es hat vielmehr,
wie seine einleitende Feststellung ergibt, den Vorschlag,
in jedem Knotenpunkt nur einen Leistungsschalter vorzu-
sehen, fiir sich allein nicht fiir erfinderisch erachtet,
weil es einer erfinderischen Leistung nur in Verbindung
mit einer geeigneten konstruktiven Durchfiihrung bedurft
hétte. Es hat in diesem Zusammenhang auf die Schwierig-
keiten hingewiesen, die sich daraus ergeben, daB8 schon
eine Hochspannungsanlage mit vier Abzweigen einen Leistungs-
schalter mit zwdlf Trennstellen erfordere. Zu einem sol=-
chen Schalter hatte bereits das Patentamt im Bescheid vom
1. Oktober 1969 (S. 2 unten) bemerkt, er miisse sich zu
"einem wahren Schalterungetlim auswachsen"., Das Beschwer=
degericht hat einen solchen Schalter zuriickhaltender als
"ungewshnlich" bezeichnet und damit zum Ausdruck gebracht,
daB das eigentliche Problem, flir dessen L&sung es einer
erfinderischen Leistung bedurfte, in der Konstruktion
des Schalters liege.

d) Das Beschwerdegericht hidtte sich, ohne gegen die
Begriindungspflicht (§ 41 i Abs. 2 PatG) zu verstoBSen,
mit diesen Uberlegungen begniigen diirfen. Denn es hatte
nur Uber den ihm vorliegenden Patenterteilungsantrag,
wie er sich aus dem von der Anmelderin gestellten An-
trag auf Zurlickweisung der Beschwerde ergab, zu entschei-
den. Dieser Antrag bezog sich auf einen Patentanspruch 1,
der keine konstruktiven Merkmale des Schalters enthielt.
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Die Anmelderin hatte ausweislich des Sitzungsprotokolls
auch keinen Hilfsantrag gestellt, der auf einen Haupt-
anspruch mit weiteren Merkmalen gerichtet geweéen wire,
obwohl die Frage, ob ein Schalter mit bestimmten kon-
struktiven Merkmalen schutzfihig und in der Anmeldung
offenbart sei, nach dem Tatbestand des angefochtenen
Beschlusses ndher erdrtert worden war. Unter diesen Um-
stinden wiirde ein unter dem Gesichtspunkt des § 41 p
Abs. 3 Nr. 5 PatG beachtlicher Begriindungsmangel selbst
dann nicht vorliegen, wenn die weiteren Ausfiihrungen,

in denen das Beschwerdegericht darlegt, warum es von
sich aus keine Ergidnzung des Patentanspruchs 1 durch
konstruktive Merkmale angeregt hat, unzureichend wéren,
wie die Rechtsbeschwerde meint. Im iibrigen lassen aber
auch diese Ausfilhrungen des Beschwerdegerichts deutlich
erkennen, weshalb das Beschwerdegericht die ausreichende
Offenbarung konstruktiver Merkmale des Leistungsschalters
verneint hat. Ob den Uberlegungen des Beschwerdegerichts
in allen Punkten zuzustimmen wire, kann auf sich beruhen.
Denn es geht in § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht um die
Uberpriifung der sachlichen Richtigkeit der Entscheidung,
sondern um die Durchsetzung der in § 41 i Abs. 2 PatG
vorgeschriebenen Begriindungspflicht.




III. Die Kosten der erfolglosen Rechtsbeschwerde
waren nach § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG der Anmelderin
aufzuerlegen.

Zu der angeregten miindlichen Verhandlung bestand

keine hinreichende Veranlassung.

Triistedt Ballhaus Bruchhausen

Ochmann HiuBer
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