BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

vom

X ZB 17/97

3. Dezember 1998

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 38 07 140
Nachschlagewerk: ja

BGHZ: nein

Kupplungsvorrichtung

PatG 1981 § 60

a) Fir eine wirksame Teilung geniigt es nicht, daB der abge-
trennte Gegenstand und das zu teilende Patent lediglich
merkmalsmidBige Uberschneidungen aufweisen; erforderlich
ist vielmehr, daB die Trennanmeldung einen Gegenstand
umfaBt, der Gegenstand der - sinnvoll verstandenen - Pa-

tentanspriiche des erteilten Patents ist.

b) Keine Teilung liegt vor, wenn der Gegenstand der Trenn-
anmeldung zwar im Patent enthalten ist, das erteilte Pa-
tent aber hinsichtlich seines in den Patentanspriichen

formulierten Gegenstandes nicht um den abgetrennten Teil



vermindert werden soll, auch nicht in der - an sich aus-

reichenden - Form der Abtrennung eines Unteranspruchs.

BGH, Beschl. v. 3. Dezember 1998 - X ZB 17/97 - Bundespatentgericht



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat durch
den Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter

Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und Keukenschrijver

am 3. Dezember 1998

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin gegen den Be-
schluB3 des 4. Senats (Juristischen Beschwerdesenats)
des Bundespatentgerichts vom 16. Juni 1997 wird zu-

riickgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird

auf 50.000,-- DM festgesetzt.

Griinde:

I. Auf die Anmeldung vom 4. Marz 1988 wurde der
Rechtsbeschwerdefiihrerin das Patent 38 07 140 erteilt, das
eine Kupplungsvorrichtung zwischen einem Werkstiick- oder
Werkzeugtrdgerteil und einer dafiir vorgesehenen Handha-
bungseinrichtung betrifft. Gegen das Patent wurden Einsprii-
che erhoben. Im Einspruchsverfahren vor dem Deutschen Pa-
tentamt hat die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom
21. Oktober 1992 erklart, daB sie das Patent "im Umfang der

eingereichten Unterlagen" teile. Beigefiigt war ein Satz Pa-
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tentanspriiche nebst Beschreibung und Zeichnungen. Anderun-

gen am Stammpatent nahm sie nicht vor.

Mit BeschluB vom 31. Mai 1994 hat die Patentabtei-
lung 14 des Deutschen Patentamts das Patent in vollem Um-
fang aufrechterhalten und in Ziffer 2 des BeschluBtenors
festgestellt, daB die Teilungserklarung vom 21. Oktober
1992 unwirksam sei. Zur Begriindung fiihrte sie aus, daB mit
der Erklarung vom 21. Oktober 1992 der gesamte Gegenstand

des Patents abgeteilt werden sollte.

Mit ihrer Beschwerde hat die Patentinhaberin nur diese
Feststellung angegriffen. In der miindlichen Verhandlung vor
dem Bundespatentgericht iiberreichte sie einen Patentan-
spruch 1 und erklarte insoweit erneut die Teilung des Pa-
tents. Hilfsweise fiir den Fall, daB das Bundespatentgericht
diese zweite Teilungserklarung fir unwirksam halte, bean-
tragte sie, den Beschluf3 des Deutschen Patentamts vom
31. Mai 1994 in Ziffer 2 aufzuheben und die Teilungserkla-
rung vom 21. Oktober 1992 fiir wirksam zu erkldren. Das
Stammpatent blieb wiederum unveradndert. Hierzu erklédrte die
Patentinhaberin unter anderem, eine Minderung des Stammpa-
tents um den abgetrennten Teil konne nicht erfolgen, weil
dieser auch ein Element von Kombinationen des Stammpatents
sei, die dann mit der Entnahme des fiir die Teilanmeldung

bestimmten Teils entfielen.

Das Bundespatentgericht hat festgestellt, daB die
zweite Teilungserkldrung unwirksam sei, und auch die Be-
schwerde zuriickgewiesen (BPatGE 38, 201 = GRUR 1998, 139).

Mit ihrer - zugelassenen - Rechtsbeschwerde wendet sich die



Patentinhaberin nur gegen die Zuriickweisung ihrer Beschwer-
de gegen den BeschluB der Patentabteilung vom 31. Mai 1994,
soweit darin die Teilungserkldrung vom 21. Oktober 1992 fir
unwirksam erkldrt worden war. Sie beantragt insoweit, den
angefochtenen BeschlufB aufzuheben und die Sache zur ander-
weiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentge-

richt zuriickzuverweisen.

Wahrend des Rechtsbeschwerdeverfahrens haben die Ein-

sprechenden ihre Einspriiche zuriickgenommen.

IT. Die Rechtsbeschwerde ist kraft Zulassung statthaft
und auch im iibrigen zuldssig. In der Sache muB ihr der Er-

folg jedoch versagt bleiben.

1. Das Bundespatentgericht hat dahinstehen lassen, ob
sich - wie die Patentinhaberin geltend gemacht hat - der
mit der Teilungserkldrung vom 21. Oktober 1992 eingereichte
Patentanspruch 1 in wenigstens einem Merkmal von dem Pa-
tentanspruch 1 des aufrechterhaltenen Stammpatents unter-
scheide. Ferner hat es offengelassen, ob der Gegenstand der
Trennanmeldung von den Patentanspriichen des Stammpatents
umfaBt sei. Die Teilungserkldrung vom 21. Oktober 1992 sei
jedenfalls deswegen unwirksam, weil das Stammpatent unver-
dndert bleiben, insbesondere nicht (zumindest) um den abge-
trennten Teil gemindert werden sollte. Dies sei mit dem in
§ 60 PatG verankerten Begriff der Teilung unvereinbar. Die
Patentinhaberin hitte durch Anderung der Patentunterlagen
das Stammpatent zu einem Restpatent ohne den abgetrennten
Teil formen miissen. Auf dieses Erfordernis koénne nicht des-

halb verzichtet werden, weil die Patentinhaberin sich nicht



in der Lage gesehen habe, eine entsprechende Fassung zu

finden. Eine eindeutige Bestimmung des Schutzbegehrens kon-
ne nicht nur erreicht werden durch die Verwendung positiver
Angaben der zur Erfindung geh6renden Merkmale, sondern not-
falls auch durch die Verwendung negativer Angaben von Merk-

malen, auf die sich das Schutzbegehren nicht erstrecke.

2. Die Rechtsbeschwerde macht geltend, daB das Bun-
despatentgericht von einem zu engen Teilungsbegriff ausge-
gangen sei. Nach der Rechtsprechung des Senats (BGHZ 115,
234 - StraBenkehrmaschine) k&énne mit der Trennanmeldung der
gesamte Offenbarungsgehalt der urspriinglichen Anmeldung,
auch iiber den Schutzbereich des erteilten Stammpatents hin-
aus, ausgeschopft werden. Dem miisse durch ein weites Ver-
stdndnis des Teilungsbegriffs Rechnung getragen werden. Auf
der Grundlage eines solchen weiten Teilungsbegriffs koénne
nicht gefordert werden, daB das Stammpatent zu einem um den
abgetrennten Teil verminderten Restpatent geformt werde.
Die Verminderung des Stammpatents zu einem Restpatent erge-
be sich bei unveranderten Anspriichen des Stammpatents auto-
matisch aus dem Verbot der Doppelpatentierung. Das Stammpa-
tent diirfe nicht mehr auf den Gegenstand des abgeteilten
Patents eingeschrankt werden, da dieser Teil durch die Tei-
lung aus dem Stammpatent entfernt sei. Insoweit handele es

sich um eine gesetzliche Folge der Teilung.

3. Diesen Angriffen der Rechtsbeschwerde h&dlt der an-

gefochtene BeschluB3 stand.

a) Das Bundespatentgericht ist - ohne ndhere Erdérte-

rung - davon ausgegangen, daB die allein gegen die Fest-



stellung der Unwirksamkeit der Teilungserklarung vom

21. Oktober 1992 gerichtete Beschwerde der Patentinhaberin
zuldssig sei. Das wird von der Rechtsbeschwerde - als ihr
ginstig - nicht geriigt und erweist sich im Ergebnis als zu-

treffend.

b) Auch in der Sache 1laBt die angefochtene Entschei-

dung einen Rechtsfehler nicht erkennen.

aa) Nach der Rechtsprechung des Senats, von der das
Bundespatentgericht ausgegangen ist, setzt eine Teilung des
Patents nach § 60 PatG schon begrifflich voraus, daB das
Patent gegenstédndlich in mindestens zwei Teile aufgespalten
wird. Der eine dieser Teile (Stamm- oder Restpatent) ver-
bleibt im Einspruchsverfahren und ist dort, soweit das Vor-
bringen des Einsprechenden hierzu AnlaB gibt, auf das Vor-
liegen eines gesetzlichen Widerrufsgrundes zu priifen. Der
abgetrennte Teil dagegen f&dllt nach § 60 Abs. 1 Satz 2 PatG
in das Priifungsverfahren zuriick; die Wirkungen des Patents
gelten als von Anfang an nicht eingetreten (§ 60 Abs. 1
Satz 4 PatG). Insoweit ist das Patent nach § 21 Abs. 3
Satz 2, 2. Halbs. PatG wegen der Teilung zu widerrufen
(Sen.Beschl. v. 5.3.1996 - X ZB 13/92, GRUR 1996, 747, 749
- Lichtbogen-Plasma-Beschichtungssystem; BGHZ 133, 18,
21 ff. - Informationssignal). Liegt eine Teilung in diesem
Sinne vor, d.h. wird mit der Teilungserkldrung tatsdchlich
ein Teil des einspruchsbefangenen Patents abgespalten, dann
kann mit der Trennanmeldung im iibrigen der gesamte Offenba-
rungsgehalt der urspriinglichen Gesamtanmeldung - auch iiber
den abgetrennten Gegenstand hinaus - ausgeschopft werden,

mit Ausnahme des Teils, der Gegenstand des Stammpatents



- d.h. seiner Patentanspriiche - geblieben ist (Sen.Beschl.
v. 22.4.1998 - X ZB 19/97, Mitt. 1998, 422, 424 - Infor-
mationstrdger; BGHZ 115, 234 ff. - StraBenkehrmaschine).

Danach trifft es nicht zu, daB aus den Grunds&atzen der
Senatsentscheidung "StraBenkehrmaschine” ein weiterer Tei-
lungsbegriff abgeleitet werden konnte, als ihn das Bun-
despatentgericht zugrunde gelegt hat. Vielmehr sind die
tatbestandlichen Voraussetzungen einer materiell-rechtlich
wirksamen Teilung von ihrer Rechtsfolge, wonach in der
Trennanmeldung der gesamte Offenbarungsgehalt der urspriing-
lichen Gesamtanmeldung ausgeschopft werden kann, streng zu
unterscheiden (BGHZ 133, 18, 24 - Informationssignal). Fir
eine wirksame Teilung geniigt es somit nicht, daB der abge-
trennte Gegenstand und das zu teilende Patent lediglich
merkmalsmidBige Uberschneidungen, etwa im Oberbegriff, auf-
weisen. Erforderlich ist vielmehr, dafB die Trennanmeldung
- zumindest auch - einen Gegenstand umfaBt, der Gegenstand
der - sinnvoll verstandenen - Patentanspriiche des erteilten

Patents ist und von diesem abgetrennt wird.

bb) Nach diesen Grundsdtzen liegt eine Teilung zum ei-
nen dann nicht vor, wenn der gesamte Gegenstand des Patents
in eine Trennanmeldung iiberfiilhrt werden soll. Es reicht je-
doch aus, wenn ein Teil des patentierten Gegenstandes ver-
bleibt. In diesem Zusammenhang hat der Senat ausgesprochen,
daB es geniigt, wenn sich der abgetrennte und der verblei-
bende Teil wenigstens durch ein Anspruchsmerkmal voneinan-
der unterscheiden (BGH, aaO S. 750 - Lichtbogen-Plasma-
Beschichtungssystem). Daraus kann aber nicht, wie die Pa-

tentinhaberin im Verfahren vor dem Bundespatentgericht ge-



meint hat, im GegenschluB3 gefolgert werden, daB eine Tei-
lung immer dann zuldssig ist, wenn sich die Gegenstdnde der
Trennanmeldung und des Stammpatents in einem Anspruchsmerk-
mal voneinander unterscheiden. Daher kann die Rechtsbe-
schwerde nicht schon deswegen Erfolg haben, weil der Senat
unterstellen muB3, daB sich die Gegenstdnde der Trennanmel-
dung und des Stammpatents in wenigstens einem Merkmal un-
terscheiden, nachdem das Bundespatentgericht dies offenge-

lassen hat.

cc) Eine wirksame Teilung liegt nadmlich auch dann
nicht vor, wenn vom erteilten Patent nichts abgetrennt
wird. So liegt es, wie der Senat entschieden hat, bei-
spielsweise, wenn der Gegenstand der Trennanmeldung nicht
im Patent enthalten ist (BGHZ 133, 18 ff. - Informations-
signal). Daraus kann aber wiederum nicht der GegenschluB
gezogen werden, daB eine Teilung stets filir wirksam zu er-
achten ist, wenn der abgetrennte Gegenstand vom erteilten
Patent miterfaBt wird. Der Rechtsbeschwerde kann es daher
ebenfalls nicht zum Erfolg verhelfen, daB das Bundespatent-

gericht auch diese Frage offengelassen hat.

MaBgeblich ist vielmehr, ob das Patent in zwei Teile
aufgespalten wird. Daran fehlt es auch dann, wenn, wie hier
zu unterstellen ist, der Gegenstand der Trennanmeldung zwar
im Patent enthalten ist, aber das erteilte Patent
- hinsichtlich seines in den Patentanspriichen formulierten
Gegenstandes - nicht um den abgetrennten Teil vermindert
werden soll. So liegt es hier. Es ist weder eine Einschrén-
kung des Hauptanspruchs noch - was geniigen wiirde - die Ab-

trennung eines Unteranspruchs vorgenommen worden.



Die Erklarungen der Patentinhaberin sind, wie auch die
Rechtsbeschwerde nicht in Zweifel zieht, eindeutig. Mit ih-
rer Beschwerde hat die Patentinhaberin nur die Feststellung
der Unwirksamkeit der Teilungserkladrung vom 21. Oktober
1992 angegriffen, nicht auch die volle Aufrechterhaltung
des einspruchsbefangenen Patents. Im Verfahren vor dem Bun-
despatentgericht hat sie dariiber hinaus ausdriicklich er-
klart, daB das Patent nicht um den Gegenstand der Trennan-
meldung vermindert werden soll. SchlieBlich hat sie die Zu-
lassung der Rechtsbeschwerde zu der Frage angeregt, ob eine
Teilungserkldrung wirksam ist, wenn das Patent zum einen im
Umfang eines der Teilungserkldrung beigefiigten Patentan-
spruchs 1 geteilt wird, der sich vom Hauptanspruch des
Restpatents teilweise durch verallgemeinerte Merkmale,
teilweise durch aus der Patentschrift genommene konkreti-
sierende Merkmale unterscheidet, und zum anderen das Rest-
patent unverdndert bleibt. Danach steht fest, daB die Pa-
tentinhaberin mit der Erkl&rung vom 21. Oktober 1992 zwar
den darin bezeichneten und - wie zu unterstellen ist - vom
Patent umfaBten Gegenstand in eine Trennanmeldung iiberfiih-
ren, den Gegenstand des Patents aber nicht um den entspre-
chenden Teil vermindern wollte. Die gesetzlichen Vorausset-

zungen einer Teilung sind damit nicht erfiillt.

dd) Der Rechtsbeschwerde kann auch darin nicht gefolgt
werden, daB sich in einem solchen Fall eine Verminderung
des erteilten Patents zu einem Restpatent als gesetzliche
Folge der Teilung in der Weise ergebe, daB das Stammpatent
nicht mehr auf den Teil eingeschradnkt werden konne, der Ge-

genstand der Trennanmeldung geworden sei (vgl. BPatGE 37,



- 11 -

91, 93 f.). Auch eine solche "indirekte" Verminderung des
Patents geniigt nicht den Voraussetzungen, unter denen nach
§ 60 PatG eine Teilung des Patents anzunehmen ist. Sie wir-
de die Wirkungen des Patents entgegen § 60 Abs. 1 Satz 4
PatG unberiihrt lassen. Zudem kdme sie allenfalls im weite-
ren Verlauf des Einspruchs- oder eines spdteren Nichtig-
keitsverfahrens zum Tragen. § 60 Abs. 1 Satz 4 PatG ver-
langt jedoch, daB das Patent bereits mit der Teilungserkl&d-

rung um den abgetrennten Teil vermindert wird.

ee) Auf die vom Bundespatentgericht bejahte Frage, ob
die Patentinhaberin gehalten war, das Stammpatent zu einem
Restpatent umzuformen, kommt es demnach im vorliegenden

Fall nicht an.

ITI. Eine miindliche Verhandlung hat der Senat nicht
fir erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Rogge Jestaedt Melullis

Scharen Keukenschrijver
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