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BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 14/91 BESCHLUSS

VOoRm

28. April 1992

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 26 36 879

HEIEER- 1 RWlS 2G, E@l® (Schweiz),

- Prozeflbevollmédchtigte:

Bl Akxtiengesellschaft,

- Prozeflbevollmidchtigte:

Patentinhaberin und
Rechtsbeschwerdefiihrerin,

Rechtsanwidlte Dr. (R

und Dr. (R -

gegen

CEll-BEER-Strafe 38, LD ,

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

Rechtsanwdlte Dipl.-Phys. (D
und v. é -
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat
am 28. April 1992 durch die Richter Rogge, Dr. Jestaedt,
Dr. BroB, Dr. Ullmann und Dr. Melullis

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den am 22. August 1991 an
Verkiindungs Statt zugestellten Beschlufl des 16. Senats
(Technischen Beschwerdesenats XI) des Bundespatentge-
richts wird auf Kosten der Patentinhaberin zuriickgewie-

sen.

Der Streitwert fiir die Rechtsbeschwerdeinstanz wird
auf
100.000.-- DM

festgesetzt.

Griinde:

I.

Das Deutsche Patentamt hat im Einspruchsverfahren durch
BeschluBf vom 31. Juli 1989 das deutsche Patent 26 36 879
aufrechterhalten, Patentanspruch 1 des vier Patentanspriiche
umfassenden Patents betrifft ein

"Verfahren zur Herstellung von den 3,7-Dimethyl-nona-
1,3,5,7-tetraen-1-ylrest enthaltenden Polyenverbindun-



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

gen durch Umsetzung von Triarylphosphoniumsalzen, ins-
besondere von Triphenylphosphoniumsalzen, mit Aldehyden
in Gegenwart eines mit Wasser nicht mischbaren, gegebe-
nenfalls chlorierten, Kohlenwasserstoffs und Wasser
zweckmdBig bei Temperaturen von 0 bis etwa +60° C,
dadurch gekennzeichnet,

da8 man die Umsetzung in einem zweiphasigen, wdBrig-or-
ganischen L&sungsmittelsystem durchfiihrt und ein Volu-
menverhdltnis zwischen organischer Phase und Wasser
zwischen etwa 1:1 und etwa 1:20 anwendet."

Auf die Beschwerde der Einsprechenden hat das Bundespa-
tentgericht durch den angefochtenen Beschlufl die Entschei-
dung des Deutschen Patentamts aufgehoben und das Patent in
vollem Umfang widerrufen. Hiergegen richtet sich die nicht
zugelassene Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin. Diese
tragt zur Begriindung vor, der BeschluB sei nicht in dem er-
forderlichen Umfang mit Griinden versehen und auch nicht
wirksam zugestellt. Die Einsprechende beantragt die Zuriick-

weisung der Rechtsbeschwerde.
II.

Die auf § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG 1981 gestiitzte Rechts-
beschwerde ist zuldssig. Sie bleibt in der Sache aber ohne
Erfolg. Der geriigte Mangel fehlender Begriindung liegt nicht

vor.

1. Das Bundespatentgericht hat die zur Begriindung der
Patentwiirdigkeit erforderliche Erfindungshdhe des Gegen-
standes nach Patentanspruch 1 verneint (BeschluBausfertigung
S. 10 unter II.). Es hat im Hinblick darauf ausdriicklich of-
fengelassen, ob der Gegenstand gemdB Patentanspruch 1 durch
die Lehre der deutschen Patentschrift 12 79 677 neuheits-
schadlich getroffen werde und ferner, ob die angegriffene
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Lehre eine L6sung der technischen Problemstellung im gesam-
ten vom Patentanspruch 1 umfaBten Umfange ermégliche (Be-
schlufausfertigung S. 10 unten). Letzteres ist allerdings
infolge erkennbar verstiimmelter Wiedergabe der Urschrift in
der zugestellten Ausfertigung nicht verstdndlich zum Aus-
druck gekommen, ist aber - ebenfalls erkennbar - keine tra-
gende Begriindung filir die getroffene Entscheidung. Seine Auf-
fassung beziiglich der fehlenden Erfindungsh&he begriindet das
Bundespatentgericht vor allem damit (BeschluBausfertigung

S. 11 1. Abs.), daB von seiten des Durchschnittsfachmanns
auf dem angesprochenen Fachgebiet, einem akademisch ausge-
bildeten Chemie-Verfahrens~Ingenieur, der in theoretischer
und praktischer Hinsicht auf dem Gebiet der groBtechnischen
Vitamin-A-Synthese fachkundig sei und iiber eine mehrjdhrige
Erfahrung auf diesem Fachgebiet verfiige, in Kenntnis des
vorliegenden Standes der Technik es keiner erfinderischen
Tdtigkeit bedurft habe.

Seiner Priifung der Erfindungsh8he legt das Bundespa-
tentgericht (auf der Grundlage der bekannten und in breitem
Umfang anwendbaren Synthese mit Hilfe der Wittig-Reaktion)
die folgenden drei Punkte zugrunde (BeschluBausfertigung
S. 12):

a) Die Reaktion soll in einem 2-phasigen wéBrig-organi-
schen L&sungsmittelsystem durchgefithrt werden, d.h.
die Reaktion soll in einem Gemisch aus einem mit
Wasser nicht mischbaren organischen L&sungsmittel
und Wasser erfolgen;

b) wobei das Volumenverh#dltnis organischer Phase zu
Wasser etwa 1:1 bis etwa 1:20 betragen soll;

c) der zweckmdfiigerweise bei dieser Reaktion einzuhal-
tende Temperaturbereich soll den Bereich von 0° C
bis etwa 60° C umfassen.



Es legt hierzu im einzelnen dar, aus der Verdffentli-
chung Chemie-Ingenieur-Technik, 45, 1973, S. 646 bis 652
(dort S. 650 1. Sp. Abs. 2 Satz 1) sei bekannt, daB Wasser
bei Durchfiihrung der Wittig-Reaktion nicht vorhanden sein
diirfe. Diese an sich allgemein giiltige Prédmisse werde von
dieser Vorvertffentlichung dahingehend relativiert, daB bei
der Umsetzung bestimmter Triarylphosphoniumverbindungen die-
ser strenge Wasserausschluf3 nicht notwendig sei, falls man
die Synthese bei relativ niederen Temperaturen durchfiihre,
weil die Hydrolysegeschwindigkeit des "Ylids" zu Kohlenwas-
serstoff und Triphenylphosphinoxid bekanntermaBen stark tem-
peraturabhidngig sei und bei Temperaturen um 0° C praktisch
zum Stillstand komme, und das gleichfalls eingesetzte "Cg-
Acetat" gegen die Einwirkung von Wasser unter den gegebenen
Bedingungen indifferent sei. In die gleiche Richtung ziele
die Ausfiihrung der deutschen Patentschrift 12 79 677, deren
Lehre von einem der beiden Autoren der Verdffentlichung in

Chemie-Ingenieur-Technik mitverfa3t worden sei.

Gemdfl dieser Lehre eigneten sich als LOsungsmittel fiir
die Durchfiihrung der Wittig-Synthese solche, die unter den
gewdhlten Reaktionsbedingungen nicht mit den eingesetzten
Yliden oder den Bestandteilen des Reaktionsgemisches zu rea-
gieren vermégen (DE-PS 12 79 677 Sp. 4 Z. 62-66). Folglich
werde unter Beriicksichtigung der Ausfiihrungen in Chemie-~In-
genieur-Technik auch der erwartungsgemdf erfolgreiche Ein-
satz bei derartigen Synthesen von Wasser als L&sungsmittel
allein oder als Gemisch mit anderen organischen Ldsungsmit-
teln empfohlen. Unter L8sungsmittelgemischen verstehe der
Durchschnittsfachmann in aller Regel, sofern keine hiervon
abweichende, weitere Angaben hierzu vorl&gen, in erster Li-



s

nie solche Gemische, bei denen die sich bildenden Komponen-
ten im gleichen Volumenverhdltnis vorldgen.

Beriicksichtige man diesen Erkenntnisstand der Fachwelt
am Anmeldetag der geschiitzten Lehre, sei in der Konzipierung
des Gegenstandes des Streitpatents gemdfl geltendem Patentan-
spruch 1 durch den Durchschnittsfachmann kein erfinderischer
Schritt mehr zu sehen; denn es ldgen in der Literatur Hin-
weise in ausreichendem Umfang vor, um ihn zu einem Vorgehen
in der nun eingeschlagenen Richtung zu veranlassen. Ob durch
die Einhaltung eines h&heren Wassergehaltes in der Reak-
tionsmischung eine iiberraschende, technisch vorteilhafte
Steigerung des Anteils an gebildeter 1l-trans-Verbindung
(gemeint offenbar: all-trans-Verbindung) bei der Synthese
von Vitamin A-Acetat eintrete oder nicht, kénne dahinge-
stellt bleiben.

2. Diese Ausfiihrungen lassen hinreichend erkennen, auf
welche tatsdchlichen Feststellungen und rechtlichen Erwdgun-
gen sich das Bundespatentgericht bei seiner Entscheidung ge-
stiitzt hat. Damit ist dem Begriindungszwang nach § 100 Abs. 3
Nr. 5 PatG 1981 geniigt (vgl. BGHZ 39, 333, 337 - Warmpres-
sen; st. Rspr., zuletzt BGH GRUR 1992, 159, 160 m.w.N.

- Crackkatalysator II).

Die hiergegen von der Rechtsbeschwerde erhobenen Riigen
greifen nicht durch.

a) Die Rechtsbeschwerde macht zundchst geltend (RB 1-3
unter I. 1. u. 2.), der angefochtene BeschluB enthalte in



der zugestellten Fassung (S. 10 unten iibergehend S. 11)
einen 21 Zeilen umfassenden Satz, der grammatisch falsch und
inhaltlich absolut unverstdndlich sei. Auf diesem "Obersatz"
beruhe die nachstehende Begriindung des Beschlusses; sie sei
deshalb inhaltlich unverstandlich.

Die Riige greift nicht durch. Die Rechtsbeschwerde r&umt
ein, daB die bei den Akten des Bundespatentgerichts befind-
liche Urschrift (GA 65 ff.) den vollstdndigen Inhalt des ge-
nannten Satzes enthalte und lediglich bei der {Ubertragung
mehrere Worte ausgefallen seien. Die Rechtsbeschwerde macht
aber nicht geltend, daB der von ihr geriigte Mangel in der
Originalfassung vorliege. Im Hinblick darauf handelt es sich
um eine Berichtigung, die vom Urkundsbeamten der Geschédfts-
stelle bei Bekanntwerden jederzeit vorgenommen werden kann
(261ller/vVollkommer, ZPO, 17. Aufl. § 319 Rdn. 20). Eine Be-
richtigung durch BeschluB3 gemd&f § 95 PatG 1981 scheidet in-
soweit aus, weil die von den Mitgliedern des erkennenden Se-
nats unterschriebene Urschrift des angefochtenen Beschlusses
fiir seinen Inhalt maBgeblich und diese vollstdndig ist (s.
hierzu auch BGH MDR 1963, 588).

Die weitere {lberlegung der Rechtsbeschwerde, § 100
Abs. 3 Nr. 5 PatG 1981 greife gleichwohl ein, weil der Be-
schlufl des Bundespatentgerichts nicht verkiindet, sondern an
Verkiindungs Statt zugestellt worden sei, geht fehl. Die
Rechtsbeschwerde erkennt, dafl der von ihr genannte Fall
(BGH GRUR 1971, 484 f. - Entscheidungsformel) anders gela-
gert ist; denn dort wurde die Entscheidungsformel ohne Griin-
de zugestellt, und die Griinde wurden erst nachtrédglich abge-
setzt und "nachgeschoben".
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Beide Sachverhalte sind jedenfalls dann rechtlich nicht
gleich zu behandeln, wenn - wie hier - die an Verkiindungs
Statt zugestellte Fassung des Beschlusses ihrerseits den An-
forderungen des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG 1981 geniigt, was
- wie eingangs dargelegt - der Fall ist.

Auch der von der Rechtsbeschwerde in diesem Zusammen-
hang weiter genannte Gesichtspunkt, die unvollstdndige Be-
schluBfassung mache die Zustellung fehlerhaft und es miisse
deshalb die Vorschrift des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG 1981 we-
nigstens entsprechend angewendet werden, geht fehl. In der
Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist allerdings aner-
kannt, daB ein wesentlicher Fehler der beglaubigten Ab-
schrift eines Urteils (oder Beschlusses) die Zustellung un-
wirksam macht (BGH MDR 1967, 834). Im entschiedenen Fall
betraf dieser den Betrag, der im Tenor ausgeworfen war und
deshalb z.B. fiir die Uberlegung, ob ein Rechtsmittel
statthaft ist und ergriffen werden soll, den Ausschlag gibt.
Im vorliegenden Rechtsstreit kommt dem Fehlen eines
Satzteils in der Ausfertigung des Beschlusses diese Qualitit
eines wesentlichen Fehlers nicht zu, nachdem die
Verstdndlichkeit der Gedankenfiihrung des
Bundespatentgerichts darunter - wie dargelegt - nicht
leidet. Im Hinblick darauf mag dahinstehen, ob § 100 Abs. 3
Nr. 5 PatG erweiternd auf einen solchen Sachverhalt
anzuwenden sein kdnnte.

b) Die weitere Riige der Rechtsbeschwerde, das Bundespa-
tentgericht hdtte nicht die Frage dahinstehen lassen diirfen
(RB 5 £f. unter II. 1.), ob die angegriffene Lehre eine L&-
sung der an dieser Stelle vorliegenden technischen Problem-



stellung ermdgliche oder nicht, greift ebenfalls nicht
durch. Das Bundespatentgericht legt seinem Erkenntnis die
Auffassung zugrunde, dafl es der Frage, ob die angegriffene
Lehre eine LOsung im gesamten vom Patentanspruch 1 umfafiten
Umfang ermdgliche, offenlassen diirfe, weil es keine Erfin-
dungshhe sehe. Demgegeniiber zielt die Riige der Rechtsbe-
schwerde in Wirklichkeit nicht auf eine fehlende, sondern
allenfalls auf eine fehlerhafte Begriindung ab. Damit kann
sie im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde
aber nicht gehdrt werden (st. Rspr.; vgl. u.a. BGHZ 39, 333,
337 -~ Warmpressen).

c) Die Rechtsbeschwerde riigt ferner, eine bestimmte
Passage des angefochtenen Beschlusses (S. 11 unten iiberge-
hend S. 12) sei v&llig unverstédndlich.

Die Frage mag dahinstehen, weil jedenfalls die tragen-
den Erwdgungen des Bundespatentgerichts im angefochtenen Be-
schluBl, wie sie eingangs wiedergegeben sind, die getroffene
Entscheidung abdecken und den Anforderungen des § 100 Abs. 3
Nr. 5 PatG geniigen. Einzelne Begriindungselemente, sofern sie
nicht selbstdndige Angriffs- oder Verteidigungsmittel be-
treffen, und die Entscheidung nicht tragende Erwdgungen
unterliegen nicht den allgemeinen Anforderungen an den Be-
griindungszwang (vgl. etwa BGH GRUR 1972, 472, 474 - Zuriick-
verweisung; GRUR 1980, 846, 847 - Lunkerverhiitungsmittel).

d) Die weitere Riige (RB 8 u. 9 unter 3.), unverstdnd-
lich und in sich widerspriichlich seien auch die wesentlichen
Ausfiihrungen des Bundespatentgerichts, mit denen es vom Er-
kenntnisstand der Fachwelt ausgehend die Frage erSrtern wol-
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le, ob in der Konzipierung des Gegenstandes des Streitpa-
tents gemdfl geltendem Patentanspruch 1 durch den Durch-
schnittsfachmann ein erfinderischer Schritt zu sehen sei,
ist hier unbeachtlich; denn sie zielt in Wirklichkeit nicht
auf Widerspriichlichkeit der Begriindung, sondern auf die
sachliche Richtigkeit der Auffassung des Bundespatentge-
richts und deshalb von vornherein nicht auf eine fehlende
Begriindung ab. Ob ndmlich ein erfinderischer Schritt anzu-
nehmen oder zu verneinen ist, zielt ausschliefllich auf die
sachliche Richtigkeit der Entscheidung. Daf3 das Bundespa-
tentgericht insoweit ein selbstdndiges Angriffs- oder Ver-
teidigungsmittel der Patentinhaberin iibergangen hdtte, macht
die Rechtsbeschwerde nicht geltend. Einzelne Elemente fiir
die Bejahung oder Verneinung der Erfindungshdhe nehmen aber
am Begriindungszwang nicht teil (BGH GRUR 1979, 220 - B-Woll-
astonit).

e) Die Rechtsbeschwerde greift schlieflich ohne Erfolg
weitere Ausfilhrungen des Bundespatentgerichts - BeschluBaus-
fertigung S. 15/17 - als v&llig unklar an (RB 9-12 unter 4.
und 5.). Das Bundespatentgericht setzt sich in den bezeich-
neten Passagen mit verschiedenen Argumenten der Patentinha-
berin auseinander, mit denen diese eine ausreichende Erfin-
dungshdhe nachweisen m&chte. Nachdem dieses aber schon - wie
dargelegt - in einem nachvollziehbaren Gedankengang Erfin-
dungsht&he des Gegenstandes nach Patentanspruch 1 verneint
hat, kénnen in diesen Ausfiihrungen keine Mdngel des Begriin-
dungszwanges im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG liegen. Im
iibrigen betreffen die Angriffe der Rechtsbeschwerde auch in-
soweit die sachliche Richtigkeit der getroffenen Entschei-
dung, was in diesem Verfahren unerheblich ist. Letztlich
handelt es sich auch nicht um tragende Erwdgungen.
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Nach allem war der Rechtsbeschwerde der Erfolg zu ver-

sagen.

III.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2
PatG.

Eine mindliche Verhandlung hat der Senat nicht fiir er-
forderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Rogge Jestaedt Brof3
Ullmann Melullis
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