&

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: ja

PatG 1968 §§ 1 und 26 Abs. 1 Satz 5

Acrylfasern

Die im Patentanspruch enthaltenen Angaben dirfen sich
nicht in einer Umschreibung der der Erfindung zugrunde
liegenden Aufgabe erschépfen, sondern miissen die L&8sung
der Aufgabe kennzeichnen.

In Fdllen, in denen es nicht mdglich ist, eine Sache
durch Angaben iliber ihre Beschaffenheit zu beschreiben,
diirfen sich die der mittelbaren Umschreibung der
Beschaffenheit der Sache dienenden Parameter jedenfalls
nicht in Angaben {iber die der Erfindung zugrunde liegende
Aufgabe erschépfen (Ergdnzung zu BGHZ 57, 1 - Trioxan).

BGH, Beschl. v. 19. Juli 1984 - X ZB 18/83 - Deutsches Patentamt

Bundespatentgericht
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BUNDESGERICHTSHOF

X 7B 18/83 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 2 504 080 6-26
der B D »c, S

Antragstellerin und
Rechtsbeschwerdefiihrerin,

Verfahrensbevollmdchtigte: Rechtsanwidlte Dr. —
und Dr. (R, E



Matthias Prinz

Rechtsanwalt
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat
am 19. Juli 1984 durch den Vorsitzenden Richter
Prof. Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen,

Dr. Hesse, Brodefier und von Albert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin
gegen den Beschlufl des 11. Senats
(technischen Beschwerdesenats VI)
des Bundespatentgerichts vom

7. Juli 1983 wird zurilickgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechts-
beschwerde wird auf 50.000 DM fest-
gesetzt.

Die Anmelderin meldete am 31. Januar 1975 ein
Verfahren zur Herstellung von hochschrumpff&dhigen
Acrylfasern zum Patent an. In den Anmeldungsunter-
lagen hieB es, Aufgabe der Erfindung sei es, Hoch-
schrumpffasern mit einer Faserfestigkeit von mindestens
2 p/d tex unter Beibehaltung eines Schrumpfniveaus
von mindestens 35 % herzustellen. Es sei gefunden
worden, daB8 durch eine zusdtzliche Wdsche der Faser-
kabel bei Temperaturen bis zur Kochtemperatur unter

Entfernung des Hauptteils an Spinnldsungsmittel,

Uber 100.000 Urteile JLaw — fiir Android JLaw — flir iOS

JLaw — Gesetze und Urteile J— Avallable on the
Kostenlos (mobile App) » Google play App Store
Uber 200 Gesetze

www.prinz.law

1ZINYPsa8 HYIN JF BLY §§ YoeU JUqULJR( S[e PUIS SUN[WWEeSS[19)1() 9P AL, YONY :SIOMUTE]


https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de

beispielsweise Dimethylformamid, vor einer Satt-
dampfbehandlung der Lauf in der Streckwanne
entscheidend verbessert werden kdnne. Der Patent-

anspruch 1 lautete:

"Verfahren zur Herstellung von nach
Standardarbeitsweisen trockengesponnenen
Fdden oder Fasern aus Acrylnitril-
polymerisaten mit mindestens 50 Gew.-%
Acrylnitril durch Sattdampffixierung
des Spinngutes und anschliefiende
Verstreckung, dadurch gekennzeichnet,
da8 man das Spinngut vor der Sattdampf-
fixierung einer Waschbehandlung unterzieht.”

Dem Patentanspruch 1 schlossen sich noch weitere
auf die ndhere Ausgestaltung dieses Verfahrens gerichtete

Unteranspriiche an.

Am 24. Juni 1982 reichte die Anmelderin folgenden

Patentanspruch 1 ein:

"Hochschrumpffdhige Fasern oder F&den

aus einem Polymeren des Acrylnitrils,
gekennzeichnet durch eine Faserfestigkeit
von mindestens 2 p/d tex und einem
Schrumpfvermégen von mindestens 35 %,"

dem sich drei Verfahrensanspriiche anschlossen.

Das Deutsche Patentamt hat die Anmeldung zuriick-
gewiesen. Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin die
Patenterteilung mit einem Hauptantrag und einem Hilfs-

antrag weiterverfolgt.




Der Patentanspruch 1 nach dem Hauptantrag, dem
die Patentanspriiche 2 bis 4 folgen, wegen derer auf

die Akten verwiesen wird, lautet:

Hochschrumpffdhige Fasern oder F&den

aus einem Polymeren des Acrylnitril's

mit mindestens 50 Gew.-% Acrylnitril

und einem Schrumpfvermégen von mindestens
35 %, gekennzeichnet durch eine Faser-
festigkeit von mindestens 2 p/d tex.

Das Bundespatentgericht hat unter Zurilickweisung des
Hauptantrages der Beschwerde auf den Hilfsantrag der
Anmelderin den BeschluB8 des Deutschen Patentamts auf-
gehoben und das Patent im Umfang des Hilfsantrags
erteilt.

Mit der vom Bundespatentgericht zugelassenen
Rechtsbeschwerde verfolgt die Anmelderin die Patent-

erteilung im Umfang ihres Hauptantrages weiter.
II.

Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1. Das Bundespatentgericht h&lt den Patentanspruch 1
nach dem Hauptantrag der Anmelderin nicht flir zuldssig,
weil durch die bloB8e Angabe anwendungstechnischer
Eigenschaften die zu schiitzenden Fasern oder F&den
nicht als bestimmte Individuen identifizierbar seien
(S. 8/9 des ang. Beschl.). Durch einen Rickgriff
auf das Verfahren zur Herstellung der beanspruchten
Fasern oder Fdden koénnten diese eindeutig identifi-

zierbar umschrieben werden (S. 8 des ang. Beschl.).




Deshalb sei es nicht zuladssig, an Stelle der m&glichen
Umschreibung des Erfindungsgegenstandes durch dieses
Verfahren diesen durch anwendungstechnische Eigenschaften
zu umschreiben, die keine Schliisse auf bestimmte

Beschaffenheitsmerkmale zuliefien (S. 9 des ang. Beschl.).

AuBerdem hdlt das Bundespatentgericht den Patent-
anspruch 1 flir unzuldssig, weil er keine nachvollziehbare
Lehre zur L&sung der Aufgabe, Hochschrumpffasern oder
-fdden mit einer hohen Faserfestigkeit zu schaffen,
zum Inhalt habe. Die Angaben, daB die Fasern oder
Fdden durch eine Faserfestigkeit von mindestens
2 p/d tex und ein Schrumpfvermtgen von mindestens
35 % gekennzeichnet sein sollten, reiche dazu nicht
aus (S. 10 des ang. Beschl.). Der Anspruch 1 enthalte
nur eine bereichsmdfige Eingrenzung der Aufgabe auf
bestimmte Werte oder nur die Angabe, mit welchem
quantitativen Ergebnis die Aufgabe zu 16sen sei.

Es genlige nicht, daB8 in der Beschreibung das Ver-
fahren angegeben sei, wie die die Aufgabe l16senden

Fasern oder Fadden hergestellt werden kdnnten.

Endlich sei es auch nicht erfinderisch, einen
Bereich der Fadenfestigkeit von mindestens 2 p/d tex
und ein Schrumpfvermdgen von 35 % festzulegen, nachdem
Fasern der einschldgigen Art bekannt gewesen seien,
die Faserfestigkeiten von ca 1,5 p/d tex aufgewiesen
hdtten und dem Fachmann die in der Praxis auftretenden
Belastungen und die daraus resultierenden Festig-

keitswerte geldufig gewesen seien.




2. Die Entscheidung des Bundespatentgerichts hilt

im Ergebnis den Angriffen der Rechtsbeschwerde stand.

a) Der Senat kann als Rechtsbeschwerdeinstanz
den Anmeldungsgegenstand eigenstdndig ermitteln,
soweit dazu keine tatsdchlichen Feststellungen zu

treffen sind.

b) Die Feststellung der dem Anmeldungsgegenstand
zugrunde liegenden Aufgabe durch das Bundespatent-
gericht, ndmlich Hochschrumpfacrylfasern oder -fdden
mit einer hohen Faserfestigkeit zu schaffen (S. 6
des ang. Beschl.), wird von der Rechtsbeschwerde
nicht beanstandet. Sie 148t auch keine Rechtsfehler

erkennen.

c) Diese Aufgabe wird durch Fasern oder Fdden
geldst, deren innere und &duBere Beschaffenheit nach
den Feststellungen des Bundespatentgerichts an den
hergestellten Fasern oder Fdden nicht erkennbar sei
und nicht beschrieben werden kénne (S. 6 des ang.
Beschl.). Diese Fasern oder Fdden sind in dem
Patenbanspruch 1 so umschrieben, daB sie aus einem
Polymeren des Acrylnitrils bestehen und folgende

Merkmale aufweisen:

(1) mindestens 50 Gew.-% Acrylnitril
(2) mindestens 35 % Schrumpfvermdgen und
(3) mindestens 2 p/d tex Faserfestigkeit.

d) Entgegen der Ansicht des Bundespatentgerichts
ist dieses Schutzbegehren klar und eindeutig. Es soll

alle Acrylfasern oder -fdden umfassen, die diese drei
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Merkmale aufweisen. DaB eines dieser Merkmale an
einer fertigen Faser oder an einem fertigen Faden

in einem Streitfall nicht ermittelt werden k&nnte,

hat das Bundespatentgericht nicht festgestellt. Das
ist auch nicht ersichtlich. Desgleichen hat das
Bundespatentgericht nicht festgestellt, daB8 im Stand
der Technik bereits Fasern oder Fdden beschrieben oder
benutzt worden waren, die bereits sdmtliche drei Merk-
male aufgewiesen haben, oder daB es auf nicht zu iber-
windende Schwierigkeiten stoBen wiirde, die beanspruchten
Fasern oder Fdden auf Grund der genannten Merkmale von
im Stand der Technik beschriebenen oder benutzten

Fasern oder Fdden abzugrenzen.

Hinsichtlich der Identifizierbarkeit der im
Anspruch umschriebenen Fasern oder Fadden sind daher

Bedenken nicht zu erheben.

e) Gleichwohl ist die Fassung des Patentanspruchs 1
unzuldssig, weil sich die darin enthaltenen Angaben
in dem entscheidenden Punkte in einer ndheren Beschrei-
bung des technischen Problems erschépfen, das dem
Anmeldungsgegenstand zugrunde liegt. Nach § 26
Abs. 1 Satz S5 PatG 1968, der auf die vorliegende
Anmeldung Anwendung findet, ist im Patentanspruch
anzugeben, was als patentfdhig unter Schutz gestellt
werden soll. Da eine Aufgabe keine Erfindung ist,
diese vielmehr in der L®sung der Aufgabe liegt
(BGH GRUR 1984, 194, 195 - Kreiselegge), dirfen
sich die im Patentanspruch enthaltenen Angaben nicht
in einer Umschreibung der der Erfindung zugrunde lie-
genden Aufgabe erschdpfen, sondern missen die L&sung

der Aufgabe umschreiben.




Betrifft die Erfindung die Gestaltung von Sachen,

ist der Anmelder gehalten, die Sache (oder die Sachen)
durch koérperliche Merkmale zu umschreiben (BGHZ 73, 183,
188 - Farbbildrdhre). Er muB im Patentanspruch die
L6sung der Aufgabe mit Angaben liber die duBere oder
innere Beschaffenheit der Sache kennzeichnen, wenn

ihm das méglich ist. Solchenfalls ist es dem Anmelder
nicht gestattet, seine Erfindung im Patentanspruch
allein mit der Angabe der seiner Erfindung zugrunde
liegenden Aufgabe (des technischen Problems) zu
umschreiben. Das hat einen guten Sinn. Wirde man
denjenigen, der erstmals ein bestimmtes Ziel erreicht
oder eine Aufgabe oder ein technisches Problem geldst
hat, indem er eine Sache in ihrer inneren oder &uferen
Beschaffenheit in bestimmter Weise technisch gestaltet
hat, gestatten, seine Erfindung, die sich in diesem
Falle in der neuen inneren oder &duBeren technischen
Gestaltung der Sache ausdriickt, im Patentanspruch
allein mit der Angabe der geldsten Aufgabe oder des
geldsten technischen Problems zu umschreiben, so
erhielte er durch die Patenterteilung einen Schutz,
der auch alle anderen Wege und Mittel erfassen wilirde,
die zu demselben Ziel fiihren. Das Bemiihen der Anmelder,
einen derart weit gefaBten Patentanspruch zu erhalten,
ist zwar verstadndlich, kann jedoch nicht gebilligt
werden. Es wdre ndmlich durch das dem Erfinder
zukommende Verdienst, einen bestimmten Weg oder
bestimmte Mittel zur L&sung einer Aufgabe (eines
technischen Problems) vorgeschlagen zu haben, nicht
gerechtfertigt. Eine solche Art der Anspruchsformu-
lierung filihrte zu einer erheblichen Verminderung

des Anreizes, neue und erfinderische Wege und Mittel



zur Erreichung desselben Ziels zu suchen, den die
Patentgesetzgebung anregen will, um den technischen
Fortschritt zu fordern. Stattdessen trdte eine nicht

zu billigende Behinderung der technischen Entwicklung

ein.

Nach der von der Rechtsbeschwerde nicht bean-
standeten Feststellung des Bundespatentgerichts
waren am Anmeldetage bereits hochschrumpffdhige
Acrylfasern und -f&den mit mindestens 50 Gew.-%
Acrylnitril und einem Schrumpfvermdgen von mindestens
35 % bekannt, die eine Faserfestigkeit von ca. 1,5 p/d tex
hatten. Dem Anmeldungsgegenstand liegt deshalb die Auf-
gabe zugrunde, bei derartigen Hochschrumpffasern oder
-fdden eine hdhere Faserfestigkeit als bisher zu
erreichen, ohne die Schrumpffdhigkeit zu schmdlern.
In den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen ist es
bereits als Aufgabe der Erfindung bezeichnet, unter
Beibehaltung eines Schrumpfniveaus von mindestens
35 % eine Faserfestigkeit von mindestens 2 p/d tex
zu erreichen. Die im Patentanspruch 1 nach dem
Hauptantrag der Anmelderin enthaltenen Angaben
erschépfen sich daher in einer Aussage iiber die der
Erfindung zugrunde liegende Aufgabe, umschreiben
aber nicht die L&sung dieser Aufgabe. Das ist nicht

zuldssig.

f) Die Rechtsbeschwerde hdlt die Anmelderin fiir
berechtigt, die beanspruchten hochschrumpffdhigen
Fasern oder Faden mit den im Patentanspruch 1
genannten Angaben iliber den Acrylnitrilgehalt, das

Schrumpfvermdgen und die Faserfestigkeit zu umschreiben,
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weil die Anmelderin nicht in der Lage sei, die Fasern
oder Fadden nach ihrer &uBeren oder inneren Beschaffen-

heit zu beschreiben.

Der Rechtsbeschwerde ist zuzugeben, da8 der
beschliefiende Senat es in Fdllen, in denen es nicht
méglich oder g&dnzlich unpraktikabel ist, im Patent-
anspruch Angaben iliber die unmittelbar wahrnehmbare
duBere oder innere Beschaffenheit der Sache zu machen,
auf die sich die Erfindung bezieht, gestattet hat,
die Sache (oder die Sachen) durch zuverldssig fest-
stellbare (meSbare) Charakteristiken (Parameter)
oder durch das Verfahren oder die Vorrichtung, mit
denen sie hergestellt sind, zu umschreiben (BGHZ 57,
1, 9 £ff - Trioxan; 73, 183, 189 - Farbbildr®hre).

Er hat es dabei fiir notwendig, aber auch filir aus-
reichend erachtet, daB der durch die Beschreibung
erlduterte Patentanspruch soviel Angaben zur Kenn-
zeichnung der Sache unbekannter kdrperlicher
Erscheinungen enthdlt, wie erforderlich sind, um
seine erfinderische Eigenart durch zuverlédssig
festzustellende (zu messende) Charakteristiken
(Parameter) von zuverlédssig festzustellenden
Charakteristiken anderer (nicht beanspruchter)

Sachen zu unterscheiden und die Voraussetzungen

der Patentfdhigkeit zuverldssig beurteilen zu k&énnen
(BGHZ 57, 1, 11). Durch die im Anspruch mitzuteilenden
Parameter anderer als k&rperlich wahrzunehmender
Charakteristiken wird die Beschreibung der unmittel-
bar an der Sache wahrzunehmenden Beschaffenheit

durch einen mittelbaren SchluB von den angegebenen
Parametern auf eine bestimmte k&érperliche Beschaffen-

heit der Sache ersetzt. Der beschlieBSiende Senat hat



diese Ausnahmen von dem Regelerfordernis zur Kenn-
zeichnung von erfindungsgemdfien Sachen mit ihrer
kérperlichen Beschaffenheit zugelassen, damit nicht
der Schutz fir solche Erfindungen, die nicht oder
nur gadnzlich unpraktikabel durch die korperliche
Beschaffenheit der Sachen, auf die sie sich beziehen,
umschrieben werden koénnen, schon an dem auf andere
Weise zu erfiillenden rechtsstaatlichen Erfordernis
der eindeutigen und klaren Identifizierung der

Erfindung scheitert.

Diese Ausnahmeregelung der Umschreibung der als
Erfindung beanspruchten Sachen mittels Parametern
gerdt jedoch in einen nicht aufzuldsenden Widerspruch
mit einem Grundprinzip des Patentrechts, wenn als
Parameter zur Umschreibung der beanspruchten Sache
ein MaB8 derjenigen Eigenschaften zugelassen wird,
die das der Erfindung zugrunde liegende Ziel (Aufgabe,
technisches Problem) ausmachen. Besteht diese Aufgabe
beispielsweise darin, ein bekanntes Produkt in einer
bestimmten Richtung zu verbessern (hier: bei bekannten
hochschrumpffé@higen Fasern oder F&den ohne EinbuBie an
Schrumpffdhigkeit die Faserfestigkeit zu erhdhen),
so fiihrt die Angabe eines Mindestmafes der gegeniiber
den bekannten Produkten zu erreichenden verbesserten
Eigenschaften des Produkts (hier: Faserfestigkeit
tiber 2 p/d tex) dazu, dem Anmelder im Falle der
Patenterteilung alle Produkte vorzubehalten, die
diese Eigenschaft aufweisen, d.h. die mit dem Patent-
gegenstand erstrebte Aufgabe 16sen, gleichgiltig auf
welche Weise der Herstellung des Produkts und mit

welchen ebenfalls unbekannten ko6rperlichen Eigenschaften



des Produkts die der Erfindung zugrunde liegende
Aufgabe geldst wird. In einem solchen Falle versagt

die denkbare SchluBffolgerung von dem in den Anspruch
aufgenommenenParameter auf die bestimmte k&rperliche
Beschaffenheit der Sache, die Ursache ist fiir die
Erreichung des der Erfindung zugrunde liegenden Ziels.
Die Aufnahme eines solchen Parameters in den Patent-
anspruch ist dann in Wirklichkeit nichts anderes als
eine dort erfolgte Umschreibung der der Erfindung
zugrunde liegenden Aufgabe oder des technischen
Problems. Eine solche Anspruchsfassung hatte zur Folge,
da8 jeder Loésungsvorschlag, der das Ziel ebenfalls, wenn
auch auf andere Weise und mit anderen Mitteln, als sie
in der Anmeldung vorgeschlagen oder offenbart sind, erreicht,
unter den Schutz des Patents fallen wilirde. Die Ausnahme-
situation, eine Sache nicht oder nur ganzlich unprakti-
kabel mit den korperlichen Merkmalen ihrer Beschaffen-
heit umschreiben zu k&énnen, wiirde deshalb im Ergebnis
zu einer durch keine Umstdnde zu rechtfertigenden
Bevorzugung des Anmelders fiihren, wenn man ihm
gestatten wiirde, seine Erfindung durch die seiner
Erfindung zugrunde liegenden Aufgabe oder das tech-
nische Problem im Patentanspruch zu umschreiben, was
demjenigen Erfinder, der die Sache, auf die sich seine
Erfindung bezieht, mit kérperlichen Merkmalen ihrer
Beschaffenheit umschreiben und identifizieren kann,
nicht gestattet ist. Mit Parametern, die nur die der
Erfindung zugrunde liegende Aufgabe umschreiben,

k6énnen deshalb Sachen, auf die sich eine Erfindung
bezieht, die nicht mit ihrer koérperlichen Beschaffen-
heit umschrieben werden kénnen, im Patentanspruch

nicht gekennzeichnet werden. Stehen dem Anmelder



andere, nicht die Aufgabe umschreibende Parameter
zur Kennzeichnung seiner Erfindung nicht zur Ver-
figung, so verbleibt ihm solchenfalls immer noch
die MOglichkeit, die Sache, auf die sich seine
Erfindung bezieht, mit dem Verfahren oder der Vor-

richtung zu ihrer Herstellung zu umschreiben.

g) Soweit die Rechtsbeschwerde darauf verweist,
daf der beschliefiende Senat in dem Beschlufi vom
12. Juli 1983 - X ZB 22/82 - Polyamidfasern - die
im kennzeichnenden Teil des damaligen Patentanspruches
enthaltenen Angaben (Parameter) "Filamentzugfestigkeit
von etwa 18 bis etwa 32 g/den” und "Filamentbruchdehnung
von 3,5 bis etwa 7 %" als Losungsmerkmale und gleich-
zeitig zum technischen Fortschritt beitragend ange-
sehen habe (S. 6 der BeschluBausfertigung), vermag
das an dem obigen Ergebnis nichts zu &ndern. Der
Senat hat in dem damaligen Fall einer nicht zuge-
lassenen Rechtsbeschwerde nicht die Richtigkeit der
angefochtenen Entscheidung nachgepriift, worauf er
auf der zitierten Seite des Beschlusses ausdriicklich
hingewiesen hat. Er hat vielmehr nur die Klarheit
und Eindeutigkeit der angefochtenen Entscheidung
iiber den damaligen Anmeldungsgegenstand iiberpriift.
Nur in diesem Zusammenhang ist in dem genannten
Beschluf8 ausgefiihrt, das Beschwerdegericht leite
die Fortschrittlichkeit der offenbarten Lehre aus
den kennzeichnenden Merkmalen her, ohne sie mit
denselben gleichzusetzen. Die Annahme der damaligen
Rechtsbeschwerde, das Beschwerdegericht habe die
als Erfindungsmerkmale behandelten Parameter bei der

Fortschrittspriifung als "vorteilhafte Eigenschaften"
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eingestuft, sie auf diese Weise aus der Erfindung
ausgeklammert und in den Bereich der Aufgaben-
stellung verwiesen, findet in der damals angefochtenen
Entscheidung keinen Anhalt. Diese Ausfihrungen pra-

judizieren die hier zu entscheidende Frage nicht.

Da die Fassung des Patentanspruches 1 nach dem
Hauptantrag der Anmelderin unzuldssig ist, hat das
Bundespatentgericht die Beschwerde der Anmelderin

im Umfange des Hauptantrages zu Recht zurilickgewiesen.

Es bedurfte nach alledem keiner Entscheidung der
Frage, ob der Gegenstand der Anmeldung durch die
spdtere Aufnahme des Sachanspruches eine unzu-

ldssige Erweiterung erfahren hat.

Die Rechtsbeschwerde ist deshalb zurtickzuweisen.
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Eine miindliche Verhandlung hat der Senat nicht
fir notwendig erachtet (§ 107 Abs. 1 PatG 1981).

Ballhaus Bruchhausen Hesse

BrodeBer Richter am Bundes-
gerichtshof von Albert
ist durch Urlaub an der
Unterschriftsleistung
gehindert

Ballhaus
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