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Anderungen des Patents im Einspruchs- und Einspruchsbe-
schwerdeverfahren sind ohne Einwilligung des Patentinhabers

nicht statthaft.
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BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
X 2B 12/86

in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend das Patent 28 50 183

der Firma Shllllh R<GEEEER Co. Ltd., TMER

Patentinhaberin und
Beschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmdchtigter
vor dem Bundespatentgericht: Patentanwalt
Dipl.-Ing. GHID-GED 4D
straBe @B,
/-

weitere Verfahrensbeteiligte:
1. der Prdsident des Deutschen Patentamts, MR,
Rechtsbeschwerdefiihrer,

- Verfahrensbevollmichtigte: Rechtsanwidlte Dr. R
und SR -

2. Firma DEJEE®-Werke AG, Widgiillilh

Einsprechende II und
Beschwerdefiihrerin I,

- Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. SN -
3. Firma McUllD AG, G (SchHEEED),

Einsprechende I und
Beschwerdefiihrerin 11,

- Verfahrensbevollmdchtigte
vor dem Bundespatentgericht: Patentanwdlte
Dr.-Ing. Sy GNNEED
und Kollegen,
strafie @,



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am
3. November 1988 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Bruchhausen und die Richter Brodefler, Rogge,
Dipl.-~Ing. Frhr von Maltzahn und Dr. Jestaedt

beschlossen:

1. Auf die Rechtsbeschwerde des Prdsidenten des
Deutschen Patentamts wird der Beschluf
des 12. Senats (Technischen Beschwerdesenats VII)
des Bundespatentgerichts vom 4. Februar 1986
aufgehoben. Die Sache wird zur anderweiten
Verhandlung und Entscheidung, auch iiber die Kosten
des Rechtsbeschwerdeverfahrens, an das
Bundespatentgericht zuriickverwiesen.

2. Der Wert des Gegenstandes der Rechts-
beschwerde wird auf

DM _50.000, -~

festgesetzt.
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Das Deutsche Patentamt hat das am 18. November 1978
angemeldete und unter der Bezeichnung "Verschlufivorrichtung
fiir GieBpfannen" erteilte Patent 28 50 183 im Einspruchs-
verfahren mit Beschluf3 vom 22. Oktober 1984 aufrecht-
erhalten. Auf die Beschwerden der Einsprechenden hat das
Bundespatentgericht diesen Beschlufl aufgehoben und das
Patent "mit der nachstehend angegebenen Fassung des Patent-
anspruchs und der Beschreibung sowie mit den Zeichnungs-
figuren 1 bis 4 der Patentschrift beschrdnkt aufrechterhal-
ten". Die anschlieflend im BeschluBtenor wiedergegebene Fas-
sung des Patentanspruchs und der Beschreibung enthidlt
Anderungen, die die Patentinhaberin nicht vorgeschlagen und

denen sie auch nicht zugestimmt hat.

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt der
Prdsident des Deutschen Patentamts, der dem Beschwerde-
verfahren nach § 77 PatG beigetreten ist, den angefochtenen
Beschlufl aufzuheben und die Sache zur anderweiten
Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht
zuriickzuverweisen. Die Einsprechende II hat sich dem Antrag

angeschlossen.

II.

Das Bundespatentgericht hat sich fiir befugt angesehen,
an der erteilten Fassung des Patentanspruchs und der
Beschreibung ohne Einwilligung der Patentinhaberin wvon sich
aus Anderungen vorzunehmen, "die iiberwiegend zur Verdeut-



lichung des wahren Inhalts des Schutzrechts dienen, zum Teil
aber auch das Schutzrecht auf das urspriinglich Offenbarte
zuriickfiihren" (Beschluf3 S. 35). Die Einwilligung der Patent-
inhaberin zu diesen Anderungen sei nicht erforderlich. Nach
PatG 1981 sei die Ausgangslage im Einspruchsverfahren mit
derjenigen im Nichtigkeits- und Gebrauchsmusterldschungs-
verfahren vergleichbar, wo es schon immer um die Aufhebung
eines bestehenden Schutzrechts gegangen sei. Fiir das
Nichtigkeits- und Gebrauchsmusterl&schungsverfahren sei seit
jeher anerkannt, daB sowohl eine Teilvernichtung bzw. Teil-
1l6schung als auch eine Klarstellung im Rahmen der geltenden
Antrdge durch Anderung der Untérlagen erfolgen kdnne, ohne
daB es hierzu des Einverstdndnisses oder eines speziell
darauf gerichteten Antrages des Schutzrechtsinhabers
bediirfe. Der Gesetzgeber habe bei der Neuregelung des
Einspruchsverfahrens diese Praxis gekannt. Dennoch habe er
die im Nichtigkeits- und Gebrauchsmusterldschungsverfahren
anerkannte M6glichkeit, Beschrdnkungen und Klarstellungen
ohne Einwilligung des Schutzrechtsinhabers vorzunehmen,
nicht ausgeschlossen. Daraus folge, daf8 der Gesetzgeber die
Rechtspraxis auf das Einspruchsverfahren habe iibertragen
wissen wollen. Einer solchen Auslegung stehe auch nicht
seine der Neuregelung zugrunde liegende Absicht entgegen,
die Bestimmungen des Patentgesetzes an das Gemeinschaftspa-
tentiibereinkommen anzupassen und das Verfahren vor dem Deut-
schen Patentamt ndher an das Verfahren vor dem Europdischen
Patentamt heranzufiihren. Einen "bindenden Grundsatz der
Auslegung 2zu Gunsten der europdischen Regelung" habe der
Gesetzgeber nicht aufgestellt. Insbesondere sei der amt-
lichen Begriindung zum Gemeinschaftspatentgesetz ein solcher
Grundsatz nicht zu entnehmen.



I1T1.

Die Rechtsbeschwerde hat Erfolg.

1. Das Rechtsmittel ist zul&ssig. Der Prédsident des
Deutschen Patentamts ist gem#iB §§ 77 Satz 2, 101 Abs. 1 PatG
zur Einlegung der Rechtsbeschwerde befugt. Es geniigt, daB er
die Interessen wahrnimmt, die seine Beteiligung am Verfahren
veranlaf3it haben (BGH GRUR 1986, 877 - Kraftfahrzeuggetriebe).

2. Anderungen des Patents im Einspruchs- und Einspruchs-
beschwerdeverfahren sind ohne - zumindest hilfsweise erklér-
te - Einwilligung des Patentinhabers nicht statthaft.

a)-In der Zeit vor Inkrafttreten des PatG 1981 galt im
Erteilungsverfahren einschliefllich des Einspruchs- und Ein-
spruchsbeschwerdeverfahrens der Grundsatz der Bindung der
Erteilungsbehérde an den vom Anmelder gestellten Antrag. Nach
stdndiger Praxis des Reichspatentamts (RPA in B1PMZ 1903, 246;
RPA in B1PMZ 1926, 50) und spdter des Deutschen Patentamts
durfte dem Bekanntmachungsbeschluf3 nur eine vom Anmelder ein-
gereichte oder doch wenigstens von ihm zumindest hilfsweise
gebilligte Fassung der Anmeldung zugrunde gelegt. werden.
Erkldrte sich der Anmelder mit vom Patentamt fiir erforderlich
gehaltenen und ihm deshalb vorgeschlagenen Anderungen nicht
einverstanden, war die Anmeldung zuriickzuweisen. Diese Praxis
wurde von der Rechtsprechung gebilligt (BGH GRUR 1962, 398 -
Atomschutzvorrichtung; BGH GRUR 1966, 85, 86 - Aussetzung der
Bekanntmachung; BGH GRUR 1966, 488, 490 1. Sp. - Ferrit).
Gleiches galt fiir den ErteilungsbeschluB (BPatG GRUR 1983, 366
- Unterlagendnderung). Im Beschwerdeverfahren war iiber den



gestellten Antrag zu entscneiden, das Bundespatentgericht
war weder gehalten noch berechtigt, von sich aus eine
Patentanmeldung daraufhin zu iiberpriifen, ob durch Vornahme
von Anderungen, etwa die Aufnahme neuer Merkmale in den
Patentanspruch, ein sonst nicht schutzfdhiger Anmeldungs-
gegenstand gewdhrbar sein kdnnte (vgl. BGH B1PMZ 1983, 157,

158 - Schneidhaspel}).

b) An dieser Rechtslage hat sich mit Inkrafttreten des
PatG 1981 nichts gedndert. Nach dem Willen des Gesetzgebers,
wie er in der amtlichen Begriindung zum Entwurf eines Gesetzes
iiber das Gemeinschaftspatent und zur Anderung patentrecht-
licher Vorschriften (Gemeinschaftspatentgesetz, abgedruckt in
BI1PMZ 1978, 176 ff) zum Ausdruck kommt, verbleibt es auch in
dem nunmehr dem Erteilungsverfahren nachgeschalteten Ein-
spruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren dabei, daB
Anderungen des Patents ohne Einwilligung des Patentinhabers
unzuldssig sind. Mit dem - die Neuregelung des Einspruchs-
verfahrens enthaltenden - Gesetz zur Anderung patentrecht-
licher Vorschriften sollte "vornehmlich das schon mit dem
Gesetz ilber internationale Patentiibereinkommen verfolgte
Ziel einer Harmonisierung des europdischen mit dem natio-
nalen Recht weitgehend erreicht werden". Weiter heifit es in
der amtlichen Begriindung (B1PMZ 1979, S. 276 re. Sp.):

Im Interesse der Rechtssicherheit und der
Gleichwertigkeit von Gemeinschaftspatenten und
nationalen Patenten muB sichergestellt sein, daB
nationale Patentanmeldungen und die darauf
erteilten Patente méglichst den gleichen recht-
lichen Bestimmungen wie Gemeinschaftspatente
unterliegen. Infolgedessen sollen die Bestim-
mungen des Patentgesetzes an das Gemeinschafts-
patentiibereinkommen angepafit werden. Dariiber
hinaus werden Anderungen des Patentgesetzes vor-
geschlagen, um auch das Verfahren vor dem
Deutschen Patentamt ndher an das Verfahren vor
dem Europdischen Patentamt heranzufiihren, ...



Entsprechend dieser gaseuzgeberischen Zielsetzung ist
das Einspruchsverfahren neu gestaltet und der Regelung des
Einspruchsverfahrens vor dem Europdischen Patentamt gemdfl
Art. 99 ff EPU angendhert worden. Diese Regelung enthidlt
ausdriicklich den im bisherigen nationalen Verfahrensrecht
anerkannten und praktizierten Grundsatz der Antragsbindung.
Nach Art. 102 Abs. 3 EPU sind Anderungen eines europdischen
Patents im Einspruchsverfahren nur zuldssig, wenn "gemdf der
Ausfiihrungsordnung feststeht, daBl der Patentinhaber mit der
Fassung, in der die Einspruchsabteilung das Patent aufrecht-
zuerhalten beabsichtigt, einverstanden ist, ...". Die Ertei-
lungsbehérde ist mithin an den Willen des Anmelders gebun-
den. Daraus folgt fiir das neu geregelte nationale Ein-
spruchsverfahren, welches nach dem Willen des Gesetzgebers
"an das Verfahren vor dem Europdischen Patentamt heranzu-
fiihren" war, daf dies auch in diesem Punkte weiterhin so
sein sollte wie bisher. Hdtte der Gesetzgeber den Grundsatz
der Antragsbindung aufgeben und sich damit in Widerspruch
zu der im ilibrigen von ihm verfolgten Absicht setzen wollen,
das europdische und das nationale Einspruchsverfahren
einander anzundhern, so hdtte dies eindeutig zum Ausdruck
gebracht werden miissen; dies umso mehr, als in der Gesetzes-
begriindung mehrfach Abweichungen von dem europdischen Ein-
spruchsverfahren, etwa die unterschiedliche Einspruchsfrist
und die Einfiihrung einer Begriindungsfrist fiir den Beitreten-
den, ausdriicklich angesprochen sind (B1PMZ 1978, S. 286 re.
Sp., S. 287 1li. Sp.). Insgesamt besteht kein Anhalt dafiir,
daB der Gesetzgeber mit der Neuregelung des Einspruchsver-
fahrens in Abweichung von der bisherigen Rechtslage Be-
schrankungen und Klérstellungen ohne Einwilligung des

Patentinhabers hat zulassen wollen.



c) Entgegen der Ansicht d2s Bundespatentgerichts
spricht dafiir auch nicht der Umstand, daB das Einspruchs-
und Einspruchsbeschwerdeverfahren nach neuem Recht die Auf-
rechterhaltung oder den Widerruf eines bereits bestehenden
Schutzrechts zum Gegenstand hat, seine Ausgangslage mithin
anders als nach altem Recht mit derjenigen des Nichtigkeits-
oder Gebrauchsmusterldschungsverfahrens vergleichbar ist.
Zweck der Gesetzesdnderung war die Anpassung des nationalen
Einspruchsverfahrens an die Regelung der Art. 99 ff EPU,
nicht aber dessen Anndherung an das Nichtigkeits- oder
Gebrauchsmusterldschungsverfahren. Dem Gesetz ist nicht zu
entnehmen, daB das Einspruchsverfahren diesen Verfahren
insoweit angeglichen werden sollte, als darin Beschr&ankungen
ohne Einverstdndnis des Schutzrechtsinhabers méglich sind.
Klarstellungen sind ohnehin im Nichtigkeitsverfahren nicht
mehr zuldssig, wenn sich die Nichtigkeitsklage als unbegriin-
det erweist (BGHZ 103, 261 = GRUR 1988, 757 = MDR 1988, 774

-~ Diingerstreuer).

d) Die Beibehaltung des Grundsatzes der Antragsbindung
im Einspruchs- und Einspruchsbeschwerdeverfahren ist sachge-
recht. Es ist Sache des Patentinhabers, bei der Formulierung
seines Schutzbegehrens Uberlegungen hinsichtlich der tech-
nischen Verwertbarkeit der geschiitzten Erfindung und der
Durchsetzbarkeit seines Patents auf dem Markt anzustellen,
insbesondere sich Gedanken iiber die Behauptung seines
Schutzrechts gegeniiber Mitbewerbern zu machen und mégliche
Verletzungsformen einzuschdtzen. Da weder das Deutsche
Patentamt als Erteilungsbehdrde noch das Bundespatentgericht
als nachgeschaltete Rechtsmittelinstanz die Auswirkungen von
Anderungen des Patents auf spitere Verletzungsstreitigkeiten
iibersehen kénnen, ist es nicht ihre Aufgabe, an Stelle des



Patentinhabers derartige‘Erwégungen anzustellen, zumal
dieser allein die Folgen einer fiir ihn ungeeigneten Formu-
lierung seines Schutzbegehrens tragen muB; Die Entscheidung
dariiber, welchen Inhalt das Schutzrecht letztlich haben
soll, mufl demjenigen iiberlassen sein, der es wirtschaftlich

nutzen will,

e) Der angefochtene BeschluBl kann daher keinen
Bestand haben. Er ist aufzuheben und die Sache zur anderwei-
ten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht
zurlickzuverweisen. Dort wird die Anmelderin Gelegenheit zur
Abgabe entsprechender Erkldrungen haben, wenn sie die vom
Bundespatentgericht fiir erforderlich gehaltenen Knderungen
ihres Schutzbegehrens billigt.

Fiir die weitere Sachbehandlung weist der Senat darauf
hin, daB fiir die Bestimmung des einer Erfindung zugrunde
liegenden technischen Problems, die ausschlieflich objektiv
zu erfolgen hat (BGHZ 78, 358, 363 ff. - Spinnturbine II),
der dem Gegenstand des Patents "am ndchsten kommende"”
(BeschluB3' S§. 28/29) Stand der Technik ohne Belang ist. Der
Stand der Technik ist PriifungsmaBstab bei der Beurteilung
von Neuheit und erfinderischer Tdtigkeit, nicht aber bei der
Ermittlung des technischen Problems. Des weiteren wird das
Bundespatentgericht zu beachten haben, daB es Sache des
Patentinhabers ist, durch die Fassung des Patentanspruchs zu
bestimmen, fiir welche Lehre zum technischen Handeln er um
Patentschutz nachsucht, und dafl von ihm die Heranziehung der
"ndchstliegenden" VorverSffentlichung zur Bildung des Ober-
begriffs nicht verlangt werden kann (BGHZ 96, 3, 5 - Huft-
gelenkprothese). ‘
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Eine miindliche Verhandlung hat der Senat nicht fir
erforderlich gehalten, § 107 Abs. 1 PatG.

Bruchhausen BrodeBer Rogge
Jestaedt Maltzahn
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