BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 19/97

vom

22. April 1998

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 30 51 266.4-53

Nachschlagewerk: ja

BGHZ : nein

PatG 1981 § 60 Abs. 1

- Informationstrdger -

Wird in einem Einspruchsbeschwerdeverfahren das Patent ge-
teilt, so ist das Patentgericht nicht zur Entscheidung iiber
die Teilanmeldung berufen. Mit der Teilungserkldrung gegen-
iiber dem Patentgericht oder dem Deutschen Patentamt wird

die Zustdndigkeit der Priifungsstelle begriindet.

Beschl. v. 22. April 1998 - X ZB 19/97 - Bundespatentgericht






Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am
22. April 1998 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und
die Richter Dr. Jestaedt, Dr. Melullis, Scharen und

Keukenschrijver

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der Be-
schluf3 des 17. Senats (Technischen Beschwerdesenats)
des Bundespatentgerichts vom 22. April 1997 aufgeho-

ben.

Griinde:

I. Auf die Patentanmeldung vom 2. Juli 1980, fiir die
die Prioritat einer Voranmeldung in Frankreich vom 2. Juli
1979 in Anspruch genommen und deren Offenlegung am 10. Marz
1981 verfiigt wurde, hat das Deutsche Patentamt das Patent
30 25 044 erteilt. Es betrifft einen tragbaren Informati-
onstrager (Patentanspriiche 1 bis 3) und ein Verfahren zum
Aufzeichnen einer Zugriffsinformation oder Fehlerinformati-
on in einem tragbaren Informationstrdger (Patentan-

spruch 4).

Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden. Die Pa-

tentabteilung des Deutschen Patentamts hat das Patent auf-
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rechterhalten. Im Einspruchsbeschwerdeverfahren hat die Pa-

tentinhaberin mit Schriftsatz vom 22. Juli 1996 erklart:

"Das Patent wird hiermit geteilt. Im vorliegenden Pa-
tent verbleiben die auf den tragbaren Informations-
trdger gerichteten Patentanspriiche. Die auf das Ver-
fahren zum Aufzeichnen einer Zugriffsinformation oder
Fehlerinformation in einem tragbaren Informationstra-
ger gerichteten Patentanspriiche werden in einer ge-

trennten Teilanmeldung weiterverfolgt.™

Gleichzeitig hat sie beim Deutschen Patentamt Unterla-
gen mit sieben Patentanspriichen fiir die Teilanmeldung ein-
gereicht. Mit dem Patentanspruch 1 wurde ein "Verfahren zum
Aufzeichnen einer Zugriffsinformation oder Fehlerinformati-
on in einem tragbaren Informationstrédger fiir die Speiche-
rung und Verarbeitung von Informationen" beansprucht. Im
ibrigen war dieser Anspruch deckungsgleich mit dem erteil-
ten Patentanspruch 1 formuliert. Die Teilanmeldung fiihrt

beim Deutschen Patentamt das Aktenzeichen 30 51 266.

Das Bundespatentgericht hat das - zuletzt nur noch be-

schrdnkt verteidigte - Patent 30 25 044 widerrufen.

Mit Schriftsatz vom 16. April 1997 hat die Rechtsbe-
schwerdefiihrerin neue Patentanspriiche 1 bis 3 filir die Teil-

anmeldung vorgelegt.

Das Bundespatentgericht hat die Teilanmeldung
30 51 266 zuriickgewiesen. Hiergegen richtet sich die

- zugelassene - Rechtsbeschwerde. Mit ihr beantragt die



Rechtsbeschwerdefiihrerin, den angefochtenen BeschlufB3 des
Bundespatentgerichts aufzuheben und die Sache dorthin zur

erneuten Verhandlung und Entscheidung zuriickzuverweisen.

IT. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft. Sie ist vom
Bundespatentgericht zugelassen worden. Bei dem angefochte-
nen BeschluB3 handelt es sich um eine Entscheidung iiber eine
Beschwerde im Sinne von § 100 Abs. 1 PatG in Verbindung mit
§ 73 PatG. Dem steht nicht entgegen, daB das Bundespatent-
gericht - ohne Beteiligung der beschwerdefiihrenden Einspre-
chenden - die Teilanmeldung 30 51 266 zurilickgewiesen hat,
insoweit also wie eine erste (patentamtliche) Instanz téatig
geworden ist. Das Bundespatentgericht ist, wie sich aus den
Griinden ergibt, davon ausgegangen, daB es aufgrund seiner
Zustandigkeit im Einspruchsbeschwerdeverfahren iiber das
Stammpatent als Beschwerdegericht auch zu der Entscheidung
iber die Teilanmeldung berufen sei. Die Rechtsbeschwerde-
fiihrerin ist daher so zu stellen, wie wenn iiber eine Be-

schwerde entschieden worden wire.

Die Rechtsbeschwerde ist auch im idbrigen zulédssig.

ITI. Sie fihrt zur Aufhebung des angefochtenen Be-

schlusses.

1. Der angefochtene BeschlufB3 kann schon deshalb keinen
Bestand haben, weil das Bundespatentgericht, wie die
Rechtsbeschwerde im Ergebnis zu Recht geltend macht, zur
Entscheidung iiber die Teilanmeldung 30 51 266 nicht berufen
war. Bereits mit der formalen Beachtlichkeit einer auf eine

Teilung des Patents gerichteten Erkldrung, d.h. mit dem



Eingang einer solchen Erkldrung bei dem Deutschen Patentamt
oder beim Patentgericht, wird die Zustdndigkeit der Prii-
fungsstelle des Deutschen Patentamts gemdfB § 27 Abs. 1

Nr. 1 PatG im Hinblick auf eine mit der Teilungserklarung

moglicherweise entstandene Teilanmeldung begriindet.

a) Dafir spricht der Wortlaut des Gesetzes. Nach § 60
Abs. 1 PatG kann der Patentinhaber das Patent bis zur Been-
digung des Einspruchsverfahrens teilen. Wird die Teilung
erkldart, so gilt der abgetrennte Teil als Anmeldung, fir
die ein Priifungsantrag gestellt worden ist. Nach § 44
Abs. 1 PatG, auf den § 60 Abs. 1 Satz 2 PatG verweist, ist
das Patentamt die fir das Prilifungsverfahren zustdndige Be-
horde. Die Teilungserkldrung hat deshalb zur Folge, dafB3 der
abgetrennte Teil des Patents sich in eine Anmeldung umwan-
delt, fir die das Priifungsverfahren vor dem Patentamt von
neuem aufzunehmen ist. Mit der Erklarung der Teilung im
Einspruchsbeschwerdeverfahren fdllt der abgetrennte Teil
ohne weiteres in das Patenterteilungsverfahren, d.h. in das
Verwaltungsverfahren vor dem Patentamt, zuriick. Dieses Ver-
stdndnis entspricht dem Sinn und Zweck des § 60 Abs. 1
PatG. Zweck dieser Regelung ist es, den abgetrennten Teil
des Patents vom Patentamt nach den Regeln des Verwaltungs-
verfahrens dahin liberpriifen zu lassen, ob insoweit eine pa-
tentfdhige Erfindung vorliegt. Dabei soll die Priifung und
die Entscheidung iiber die Patentfdhigkeit des abgetrennten
Teils dem Patentamt obliegen, weil dieses in der Regel die
besseren Moglichkeiten einer Priifung von Amts wegen hat,

als dies in einem Beschwerdeverfahren der Fall wiare.



b) Aus dem Gesetz ergibt sich auch nicht die Befugnis
des Beschwerdegerichts, im Einspruchsbeschwerdeverfahren
ausnahmsweise anstelle des Patentamts {iber einen durch Tei-
lungserkldrung nach § 60 Abs. 1 PatG entstandenen abge-

trennten Teil des Patents zu entscheiden.

§ 60 PatG rechtfertigt keine Ausnahme von dem Grund-
satz, daB im Einspruchsbeschwerdeverfahren mit der Tei-
lungserklarung der abgetrennte Teil des Patents der Ent-
scheidungsbefugnis des Beschwerdegerichts entzogen ist. Ei-
ne Entscheidungskompetenz des Beschwerdegerichts im Ein-
spruchsverfahren 14Bt sich insbesondere nicht aus § 39
Abs. 1 PatG herleiten. Nach dieser Bestimmung kann der An-
melder im Erteilungsverfahren die Anmeldung jederzeit mit
der Folge teilen, daB die abgetrennte Teilanmeldung in der
Verfahrenslage weiterzubehandeln ist, in der sich die Stam-
manmeldung vor der Teilung befunden hat (amtl. Begriindung
z. GPatG B1PMZ 1979, 284). Deshalb hat das Beschwerdege-
richt in den Fallen der Ausscheidung (§ 35 Abs. 1 Satz 2
PatG) oder der Teilung (§ 39 PatG) im Erteilungsbeschwerde-
verfahren auch iiber deren Gegenstadnde zu entscheiden. Der
Senat hat dies fiir die Ausscheidung in seinem BeschluB
"Kraftfahrzeuggetriebe" (BGHZ 98, 156) ausgesprochen. In
seiner Entscheidung "Textdatenwiedergabe" (Sen.Beschl. v.
23.9.1997 - X 2B 14/96, Mitt. 1998, 15, 17) hat er erkannt,
daB sich die Entscheidungskompetenz des Bundespatentge-
richts, wenn die Teilung im Erteilungsbeschwerdeverfahren
vorgenommen wird, ahnlich wie bei einer Ausscheidung auch
auf den abgetrennten Teil der Anmeldung erstreckt, weil mit
der Beschwerde auch der Gegenstand der Teilanmeldung in der

Beschwerdeinstanz angefallen ist.



Diese Rechtsprechung laBt sich entgegen der Auffassung
des Bundespatentgerichts nicht auf die Teilung des Patents
nach § 60 Abs. 1 PatG im Einspruchsbeschwerdeverfahren
iibertragen. Bei der Teilung nach § 39 Abs. 1 PatG geht es
um die Teilung der Anmeldung. Das Patentamt hat das Verwal-
tungsverfahren noch nicht abgeschlossen und es hat noch
kein Patent erteilt. Im Beschwerdeverfahren wird das Bun-
despatentgericht im Rahmen des Erteilungsverfahrens tadtig.
Im Einspruchsbeschwerdeverfahren entscheidet es hingegen
als Rechtsmittelgericht iiber den Bestand eines bereits er-
teilten Patents. Der mdgliche ProzefBstoff des Einspruchs-
und des Einspruchsbeschwerdeverfahrens als eines selbsté&n-
digen Rechtsbehelfsverfahrens gegen ein erteiltes Patent
(vgl. Sen.Beschl. v. 10.01.1995 - X ZB 11/92, GRUR 1995,
333, 336 - Aluminium-Trihydroxid) nach §§ 59 Abs. 1 Satz 3,
61 Abs. 1 PatG ist von vornherein darauf beschrdnkt, ob das
angegriffene Patent aus den in § 21 Abs. 1 PatG genannten
Griinden zu widerrufen ist. Hat der Einspruch Erfolg und
wird das Patent widerrufen, so gelten nach § 21 Abs. 3
Satz 1 PatG die Wirkungen sowohl des Patents als auch die
der Anmeldung als von Anfang an nicht eingetreten. Fiir den
Fall einer Teilung des Patents ordnet § 60 Abs. 1 Satz 4
PatG an, daB hinsichtlich des abgetrennten Teils die Wir-
kungen des Patents bereits mit der (wirksamen) Teilungser-
klarung als von Anfang an nicht eingetreten gelten. Inso-
weit ist das Ziel des Einspruchs bereits durch die Tei-
lungserkldrung erreicht. Auch in diesem Umfang ist das Ein-
spruchsverfahren damit allerdings nicht v6llig gegenstands-
los. Es ist noch auszusprechen, daB das erteilte Patent

(jedenfalls) im Umfang seines abgeteilten Gegenstandes



nicht aufrechterhalten wird (§ 21 Abs. 3 Satz 2, 2. Halbs.
PatG). Das hat aber der Sache nach nur noch deklaratorische
Bedeutung. Nach der ausdriicklichen gesetzlichen Regelung
(aa0) 1laBt die erforderliche abschlieBBende Entscheidung des
Einspruchsverfahrens insoweit die Wirkung der Anmeldung des
Patents unberiihrt. Daraus 1l&d4Bt sich verfahrensrechtlich ab-
leiten, daB der abgeteilte Gegenstand der weiteren Ent-
scheidungskompetenz im Einspruchsverfahren entzogen ist.
Fiir eine Priifung, ob auf den Gegenstand der Teilanmeldung

ein Patent erteilt werden kann, ist kein Raum.

c) Das Bundespatentgericht hat bei seiner gegenteili-
gen Auffassung nicht hinreichend beachtet, daf ihm mit der
Einspruchsbeschwerde irgendwelche materiellen Erfindungsge-
genstande nicht als solche angefallen sind, iiber die es je
nach Sach- und Verfahrenslage Entscheidungen treffen konn-
te, sondern dafB Gegenstand des Beschwerdeverfahrens nur das
erteilte und angegriffene Patent ist, iliber dessen Bestand
im Rahmen der Widerrufsgriinde des § 21 Abs. 1 PatG zu be-
finden ist. Die Auffassung des Bundespatentgerichts lauft
darauf hinaus, lediglich aus AnlaBl der Einspruchsbeschwerde
einen im Einspruchsverfahren nach der Teilung fremden Ge-
genstand an sich zu ziehen und, vorbehaltlich einer Zuriick-
verweisung nach § 79 Abs. 3 PatG, wie im Erteilungsverfah-
ren darilber zu entscheiden. Dies ist mit der gesetzlichen
Ausgestaltung des Einspruchsverfahrens nicht zu vereinba-

ren.

Auch die vom Bundespatentgericht angestellten zivil-
prozessualen Uberlegungen vermdgen seine Entscheidung nicht

zu tragen. Das durch die Teilung eines Patents im Ein-



spruchsbeschwerdeverfahren bewirkte Entstehen einer neuen
Teilanmeldung ist der in den §§ 523, 263, 530 ZPO vorgese-
henen M6glichkeit, im Wege der Klagednderung und der Wider-
klage neue Streitgegenstdnde in das Berufungsverfahren ein-
zufilhren, nicht vergleichbar. Im zivilprozessualen Beru-
fungsverfahren steht es im Belieben des Kldgers bzw. Wider-
klagers, ob er von diesen Moglichkeiten - unter Verlust ei-
ner Instanz - Gebrauch machen will. Das Bundespatentgericht
nimmt hingegen eine weder aus dem Willen der Beteiligten
abgeleitete noch durch den Inhalt der §§ 60 Abs. 1, 44 PatG

gedeckte Kompetenz fiir sich in Anspruch.

d) Fir die Behandlung einer im Wege der Teilung des
Patents nach § 60 Abs. 1 PatG entstehenden Teilanmeldung
ist daher von einer origindren Zustdndigkeit der Priifungs-
stelle des Deutschen Patentamts auszugehen, wie sie sich
allgemein aus § 27 Abs. 1 Nr. 1 PatG ergibt. Diese Zustéan-
digkeit entsteht mit dem Eingang einer formal beachtlichen
Teilungserkldrung. Sie erstreckt sich auf die auch hier
vorrangige Priifung, ob die Teilungserkldrung wirksam und
damit eine Teilanmeldung iiberhaupt entstanden ist, und um-
faBt samtliche im Hinblick auf die Teilanmeldung erforder-
lichen Handlungen. Das gilt ungeachtet des Umstands, daB
auch im Einspruchsverfahren iiber das Stammpatent selbst&dn-
dig die Vorfrage zu priifen ist, ob sich der Verfahrensge-
genstand durch eine wirksame Teilungserkldrung gedndert
hat.

2. Der angefochtene BeschluB war danach aufzuheben.
Eine Zurickverweisung der Sache zur anderweiten Verhandlung

und Entscheidung an das Bundespatentgericht, wie sie § 108



- 11 -

Abs. 2 PatG vorschreibt, kommt hier allerdings nicht in Be-
tracht. Auf den vorliegenden Fall, in dem das Bundespatent-
gericht ilber eine zwar im Einspruchsbeschwerdeverfahren
entstandene, aber nicht Gegenstand dieses Verfahrens gewor-
dene Teilanmeldung entschieden hat, pafBt die genannte Vor-
schrift nicht. Nach Aufhebung des insoweit ergangenen Be-
schlusses bedarf es einer Sachentscheidung im vorliegenden
Beschwerdeverfahren nicht. Vielmehr ist das Priifungsverfah-
ren vor der Priifungsstelle des Deutschen Patentamts fortzu-
setzen. Im vorliegenden Verfahren hat es mit der Aufhebung
des angefochtenen Beschlusses daher sein Bewenden (vgl.
Sen.Beschl. v. 12.10.1989 - X ZB 12/89, GRUR 1990, 109, 110
- Weihnachtsbrief).

IV. Fir das weitere Verfahren vor der Priifungsstelle

wird auf folgendes hingewiesen:

Kommt die Priifungsstelle zu dem Ergebnis, daB eine
wirksame Teilungserkldrung vorliegt und diese Teilungser-
klarung auch nicht nach §§ 60 Abs. 1 Satz 3, 39 Abs. 3 PatG
als nicht abgegeben gilt, so kann - ohne daB3 es insoweit
auf eine Auslegung der Teilungserkldrung vom 22. Juli 1996
ankdme - die Teilanmeldung nicht mit der Erwidgung zuriickge-
wiesen werden, daB der mit ihr begehrte Patentschutz iber

den Gegenstand der Teilungserkldrung hinausgehe.

1. Zu Unrecht hat das Bundespatentgericht seine gegen-
teilige Auffassung darauf gestiitzt, daB nach der Rechtspre-
chung des Senats der Teilungserkldrung materiell-rechtliche
Gestaltungswirkung zukommt. Eine abschlieBend rechtsgestal-

tende Wirkung entfaltet die Teilungserkldrung nur im Hin-



- 12 -

blick auf den Gegenstand des Stammpatents und damit den Ge-
genstand des Einspruchsverfahrens (Sen.Beschl. v. 5.3.1996
- X ZB 13/92, GRUR 1996, 747, 751 - Lichtbogen-Plasma-
Beschichtungssystem). Eine Gestaltungswirkung in dem vom
Bundespatentgericht verstandenen Sinne kann hingegen schon
deswegen nicht angenommen werden, weil der Patentinhaber
dadurch gehindert ware, auf den gesamten Offenbarungsgehalt
der Ursprungsanmeldung zuriickzugreifen. Erst am Ende des
Prifungsverfahrens - und nicht schon bei Abgabe der Tei-
lungserklarung - muB3 (und kann) daher der genaue Inhalt der
Trennanmeldung feststehen (Sen.Beschl. v. 23.9.1997

- X ZB 14/96, Mitt. 1998, 15, 17 - Textdatenwiedergabe).
Eine negative Grenze fiir das Ausschopfen des Offenbarungs-
gehalts der urspriinglichen Anmeldung bildet insoweit ledig-
lich der Inhalt des im Einspruchsverfahren verbliebenen

Stammpatents.

2. Aus denselben Griinden geht es nicht an, die Tei-
lungserklarung selbst als die fiir den abgetrennten Teil al-
lein maBgebliche Anmeldung zu behandeln, deren Gegenstand
ohne VerstoB3 gegen § 38 Satz 2 PatG nicht iiberschritten
werden durfte. Der Wortlaut des § 60 Abs. 1 Satz 2 PatG
gibt hierfiir keine Handhabe, weil dort der vom Patent abge-
trennte Teil nur deswegen als "Anmeldung" bezeichnet wird,
um deutlich zu machen, daB nach § 44 PatG insoweit erneut
ins Priifungsverfahren einzutreten ist. DaBl die auch fiir den
abgetrennten Teil maBgebliche Anmeldung in der urspriingli-
chen Anmeldung zu sehen ist, ergibt sich aus § 21 Abs. 3
Satz 2 2. Halbsatz PatG. Diese Regelung stellt sicher, daB
es bei dem durch § 60 Abs. 1 Satz 4 PatG angeordneten riick-

wirkenden Wegfall der Wirkungen - nur - des Patents sein



- 13 -

Bewenden hat und es nicht aufgrund des nur zur Klarstellung
gebotenen (Teil-)Widerrufs des Patents ilber § 21 Abs. 3
Satz 1 PatG zum Wegfall der Wirkungen auch der urspriingli-
chen Anmeldung kommt. Anderes 1l&aBt sich auch nicht der Be-
grindung zu § 12 a PatG in der Fassung des Entwurfs des Ge-
meinschaftspatentgesetzes (jetzt § 21 PatG) entnehmen. Denn
danach ist mit der Regelung bezweckt, daB dem Patentinhaber
auch fir den abgetrennten Teil der urspriinglich entstandene
Entschddigungsanspruch nach (nunmehr) § 33 PatG erhalten
bleibt (B1PMZ 1979, 276, 28l). Das setzt jedoch voraus, daB
die fir den abgetrennten Teil maBgebliche Anmeldung die ur-
springliche Anmeldung ist. Die wirksame Teilungserkl&arung
ist daher zwar Voraussetzung dafiir, daB iiberhaupt ein abge-
trennter Teil im Sinne von § 60 Abs. 1 Satz 2 PatG ent-
steht; sie kann aber nicht als fiir diesen Teil maBgebliche

Anmeldung verstanden werden.

3. SchlieBlich rechtfertigt es auch der vom Bundespa-
tentgericht wiederholt herangezogene (u.a. B1PMZ 1997, 436,
439, 441 - Leuchte) Gesichtspunkt der Rechtssicherheit
nicht, iUber eine vermeintliche Gestaltungswirkung der Tei-
lungserklarung fir das Verfahren iilber die Teilanmeldung ei-
ne Ausschopfung des Offenbarungsgehalts der urspriinglichen
Anmeldung (in den erwdhnten Grenzen) zu unterbinden. Der
Gesichtspunkt der Rechtssicherheit greift hier schon des-
halb nicht, weil das Gesetz die Moglichkeit einer nachtrédg-
lichen Teilung erdffnet und damit die Entstehung eines wei-

teren Schutzrechtes ausdriicklich vorsieht.



- 14 -

V. Eine miindliche Verhandlung hat der Senat nicht fir

erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Rogge Jestaedt Melullis

Scharen Keukenschrijver
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