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BUNDESGERICHTSHOF

X 2B 14/81 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 17 92 808.4-41

der DU NP TGN s>+ GE (Schweiz),

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdefiihrerin,

- Verfahrensbevollmichtigte: Rechtsanwilte Dr. TED
und pr. (D -

weitere Verfahrensbeteiligte:

1. susanne DU geb. BNED, AWlstrate .
MU

2, r!:Wgeb- PUNED. TENERstrate @

als Erben des Einsprechenden Dr. K. DD,

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerinnen,

- Verfahrensbevollmichtigte: Rechtsanwilte Dr. (D
und Dr. NN -



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am
15. Juni 1982 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und

die Richter Dr. Bruchhausen, Ochmann, Brodefer und von Albert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschlufi des
32. Senats (Technischen Beschwerdesenats XX)
des Bundespatentgerichts vom 14. April 1981

wird auf Kosten der Anmelderin zurlickgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde

wird auf 50.000,~- DM festgesetzt.

Grinde

I. Die vorliegende Anmeldung ist durch Ausscheidung aus der
am 10. Mai 1966 unter Inanspruchnahme der Prioritdt aus der
Voranmeldung in Grofbritannien vom 12. Mai 1965 eingereichten
und am 25. Januar 1973 als deutsche Auslegeschrift 1 571 721
mit vier Anspriichen bekanntgemachten Patentanmeldung

P 15 71 721.2-41 hervorgegangen. Diese betraf eine "Elektrode

zur Verwendung in elektrolytischen Prozessen”.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt WWW.prinz.law

Gegen die Erteilung des nachgesuchten Patents hat auch der
Rechtsvorginger der Einsprechenden, Dr. K. DU, Einspruch

erhoben.

Das Patentamt hat mit Beschluff vom 1. Oktober 1976 das nach-
gesuchte Patent versagt. Diesem BeschluB lag neben den bekannt-

gemachten Ansprichen 2 bis 4 folgender Anspruch 1 zugrunde:

"Elektrode zur Verwendung als Anode in elektrolytischen
Prozessen, bestehend aus einem Kern eines filmbilden-
den Metalls und einer mindestens einen Teil der Kern-
oberflache bedeckenden Beschichtung, von der mindestens
der &dufilere Teil aus einem gegen den Elektrolyten und
die Elektrolyseprodukte widerstandsfdhigen Materials

besteht, dadurch gekennzeichnet, daf das widerstands-

fihige Material der Beschichtung aus einem oder mehreren
Oxiden von Metallen oder Legierungen von Platin, Iridium,

Rhodium, Palladium, Ruthenium und Osmium besteht und

2SS UorU YUuequUI) B S[E PUIS SUN[UIUIESS[I9)I() JOP 12 ], YONY STOMUTE]

-]

GO LR/

Oxide von Nichtedelmetallen, wie Mangan, Blei, Chrom,
Kobalt, Eisen, Titan, Tantal, Zirkonium und Silicium
in einer Menge von 0 bis 50 Gewichtsprozent des Platin-

metalloxids enthdlt.”

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin die Anmeldung ge-

teilt.
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Das Bundespatentgericht hat zundchst in der Beschwerdesache

32 W (pat) 13/79 den BeschluB des Patentamts vom 1. Okto-

ber 1976 insoweit aufgehoben, als er den in der Stammanmeldung
verbliebenen Teil betraf und das nachgesuchte Patent nach den
Unterlagen des dortigen Hilfsantrags 1 unter der Nr. 1 571 721

erteilt.

Mit der Ausscheidungsanmeldung hat die Anmelderin unter Bean-
tragung des 2Zusatzverhdltnisses zu dem erteilten Patent

1 571 721 ihr Patentbegehren fiir jenen Teil weiterverfolgt,
der sich auf Elektroden bezieht, deren Beschichtung liber
deren gesamte Dicke aus den im Kennzeichen des Anspruchs 1
des Stammpatents aufgefiihrten Oxiden oder Oxidgemischen be-
steht und noch einen kleineren Gehalt an freiem Platinmetall
aufweist, hilfsweise mit Einschriankungen auf Besonderheiten
beziiglich der hergestellten Oxide und des Nichtedelmetall-

oxid-Anteils. Sie hat beantragt,

den Beschlufi des Patentamts vom 1. Oktober 1976,
soweit er den ausgeschiedenen und in der vorliegenden
Anmeldung weiterverfolgten Teil betrifft, aufzuheben
und das nachgeéuchte Patent als Zusatz zum deutschen
Patent 1 571 721 mit folgenden Patentanspriichen zu

erteilen:



"1l. Elektrode fiir elektrolytische Prozesse, bestehend
aus einem Kern eines filmbildenden Metalls und einer
mindestens einen Teil der Kernoberfliche bedeckenden
Beschichtung aus einem gegen den Elektrolyten uné die
Elektrolyseprodukte widerstandsfihigen, edelmetall-
oxidhaltigen Material, bei welcher die widerstands-
féhiée Beschichtung iiber deren gesamte Dicke aus einem
oder mehreren Oxiden von Metallen oder Legierungen
von Platin, Iridium, Rhodium, Palladium und Ruthenium
sowie aus Oxiden von Nichtedelmetallen in einer Menge
von 0 bis 50 Gew.-% der Platinmetalloxide besteht,
nach Patent 15 71 721, dadurch gekennzeichnet, das
dié Beschichtung noch einen kleineren Gehalt an

freiem Platinmetall aufweist.

2. Elektrode gemdf Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB die widerstandsfédhige Beschichtung Oxide des
Mangans, Bleis, Chroms, Kobalts, Eisens, Titans,

Tantals, Zirkons oder Siliciums aufweist.

3. Elektrode gemdB den Anspriichen 1 oder 2, dadurch
gekennzeichnet, daB das filmbildende Metall des
Elektrodenkerns Titan, Tantal, Zirkon, Niob oder
eine Legierung, die eines oder mehrere dieser Metalle

als wesentlichen Bestandteil enthilt, ist,
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4. Verwendung einer Elektrode gemdf den Anspriichen 1

bis 3 als Anode zur Durchfiihrung der Alkalichlorid-~

elektrolyse."

Aufilerdem hat sie zwei in der miindlichen Verhandlung vom
27. Mdrz 1981 iliberreichte Hilfsantrige gestellt, von dehen
der Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags im Unterschied zum

Antrag 1 des Hauptantrags im kennzeichnenden Teil lautet:

"dadurch gekennzeichnet, daf die Beschichtung durch
Oxidation in situ hergestellt ist und noch einen

kleineren Gehalt an freiem Platinmetall aufweist."

Mit dem zweiten Hilfsantrag wird die Aufnahme weiterer

Oxide in den kennzeichnenden Teil begehrt.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde insoweit zurilick-

gewiesen.

Dagegen richtet sich die Rechtsbeschwerde der Anmelderin, die

geltend macht, der angefochtene Beschlufl sei nicht mit Griinden

versehen.

Die Einsprechenden haben die Zurilickweisung der Rechtsbeschwerde

begehrt.



II. Die Rechtsbeschwerde ist erfolglos. Der geltend gemachte
Rechtsbeschwerdegrund nach § 100 Abs. 3 Nr. S PatG liegt nicht

vor.

Die Ausfilhrungen des Bundespatentgerichts lassen die Griinde
fir die Zurlickweisung der Beschwerde hinreichend erkennen.
Die Nachpriifung beschradnkt sich vorliegend darauf, ob das

Beschwerdegericht seiner Begriindungspflicht nachgekommen ist.

Aus diesem Grunde kann die Rechtsbeschwerde nicht mit Erfolg
geltend machen, das Bundespatentgericht habe seiner Beurteilung
zu Unrecht das Patentgesetz in der ab 1. Januar 1981 geltenden
Fassung zuérunde gelegt. Aus welchem Grunde es glaubte, daf
diese Gesetzesfassung teilweise mafigebend sei, hat es, ob zu
Recht oder zu Unrecht, damit begriindet, daB die Bekanntmachunc
der Ausscheidungsanmeldung vor dem 1. Januar 1981 noch nicht

beschlossen worden sei.

Zu Unrecht riigt die Rechtsbeschwerde, daB die Griinde fliir die
Zurickweisung der beiden Hilfsantrdge in einem "unaufldsbaren
Widerspruch® zu den Ausfiihrungen zum Hauptantrag stiinden,
"ybllig unversténdiich und nicht nachvollziehbar" seien.

Das Bundespatentgericht hat zundchst, von der Rechtsbeschwerde
unbeanstandet ausgefiihrt, daB nach den urspriinglichen Anmel-
dungsunterlagen die Oberfldche der Schicht, mit der der Elek-

trolyt oder die Elektrolyseprodukte in Beriihrung kommen, aus
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Oxid, nicht aber aus metallischen Platinmetallen bestehen miisse.
Allenfalls bei der Schichtbildung in situ durch Oxidation des
Platinmetalls sei die Oxidschicht je nach Herstellungsweise mit
einem kleineren oder grdferen Gehalt des Platinmetalls verun-
reinigt. Da aber im Anspruch 1 des Hauptantrags zwar angegeben
sei, daB die Beschichtung noch einen kleineren Gehalt an freiem
Platin aufweise, nicht aber, dan die Platinmetalloxidschicht in
situ durch Oxidation des Metalls gebildet sei, sei diese ange-
meldete Lehre durch die urspriinglichen Anmeldungsunterlagen

nicht gedeckt.

Im Anschluf3 an diese verstidndliche Begriindung der Versagung

des Anspruchs 1 des Hauptantrags hat das Bundespatentgericht den
Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags gepriift und ist zu dem Ergeb-
nis gelangt, daB der nach dessen kennzeichnendem Teil mégliche
Gehalt an freiem Platinmetall in der Beschichtung nicht ein-
deutig fixiert sei und nicht beriicksichtige, daB die nach den
urspriinglichen Anmeldungsunterlagen an sich statthafte Verun-
reinigung nur dann in den urspriinglich offenbarten Gegenstand
der Anmeldung falle, wenn er ausschliefflich eine Folge der Her-
stellungsweise der in situ-Oxidation sei. Die Anwesenheit von
Platinmetall als Verunreinigung diirfe nur im inneren, von Oxiden
iiberdeckten Bereich der gesamten Schicht vorliegen, nicht
indessen an der mit der Elektrolytfliissigkeit kontaktierenden
Aufienfliche. Da aber nach dem Anspruch 1 des ersten Hilfsantrags

auch solche Elektroden erfaBt wiirden, in deren platinmetall-



oxidhaltigen Beschichtungen, auch wenn sie in situ hergestellt
seien, freies Platinmetéll an beliebigen Stellen vorliegen

kdénne, also nicht nur in von Oxid bedeckten Bereichen, sondern
ebenso an der Oberfldche, gehe er iber den offenbarten und auch

bekanntgemachten Sachverhalt hinaus.

Damit hat das Bundespatentgericht eine verstd@ndliche Begrindung
auch fir die Versagung des angemeldeten Patents gemafl Anspruch 1
des ersten Hilfsantrags gegeben. Ein Widerspruch zur Begriindung
der Versagung des Anspruchs 1 des Hauptantrags kann darin nicht
festgestellt werden, da bei der Begrlindung dieser Versagung die
in situ-Oxidation als eine mdgliche und allenfalls von den
urspriinglichen Anmeldungsunterlagen umfafite, aber nicht als die
einzige Herstellungsweise (Oxidation) bezeichnet wird, bei der
Verunreinigungen der Oxidschicht vorkommen. Damit hat das Bun-
despatentgericht aber nicht festgestellt, daB auch noch andere
aufgrund anderer Herstellungsweise hervorgerufene Verunreini-
gungen ebenfalls bereits Gegenstand der urspriinglichen Anmeldung
waren. Der erste Hilfsantrag hat aber nicht nur die - an sich
hinzunehmende - in situ-Verunreinigungen, sondern dariiber hinaus
auch andere, im Anspruch nicht definierte zum Gegenstand., Das

hat das Bundespatentgericht eindeutig dargelegt.

Ein Begriindungsmangel ist auch bei der Versagung des Anspruchs 1
des zweiten Hilfsantrags nicht erkennbar. Das Bundespatentge-

richt hat insoweit ausgefiihrt, daB dieser Anspruch den An-
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spruch 1 des ersten Hilfsantrags beinhalte, dessen Gegenstand um
das Merkmal der Anwesenheit zus&atzlicher Oxide erweitert sei, so
daB er der gleichen Beurteilung unterliege wie der erste Hilfs-

antrag. Diese Begriindung 148t die fiir die Entscheidung tragenden

Uberlegungen widerspruchslos erkennen.

3. Die Rechtsbeschwerde ist mit der Kostenfolge aus § 109

Abs. 1 Satz 2 PatG zuriickzuweisen.

Eine miindliche Verhandlung war nach dieser Sach- und Rechtslage

nicht erforderlich.

Ballhaus Bruchhausen Ochmann

Brodefier von Albert
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