Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG § 41 p Abs. 3 Nr. 5

Aluminiumdraht

Wenn das Bundespatentgericht die einer Patentanmeldung zu-~
grunde liegende Aufgabenstellung nicht gesondert ertrtert, so

liegt darin im allgemeinen kein Begriindungsmangel im Sinne
des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatGC.

BGH, Beschl. v. 12. Oktober 1976 - X ZB 20/75 - Bundespatentgerich:.



BUNDESGERICHTSHOF

X _ZB 20/75 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 19 61 699.5-34

der TN LY EEENEN, StQEN (Schveden),

Anmelderin und Rechts-
beschwerdefihrerin,

- Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanwalt (D GEEEND -

Weitere Verfahrensbeteiligte:
1. CUNIEEE "US. @ Rue BN, © P@ @9 (Frankreich),

Einsprechende 1,

- Verfahrensbevollméchtigte
vor dem Bundespatentgericht: Patentanwiilte

2. 8 LGB Akxtiengesellschaft, StullliIED.
StraBe

Einsprechende 1I,
- Verfahrensbevollmiichtigter

vor dem Bundespatentgericht: Patentanwalt .
U, -

3. SI{ Axtiengesellschart, MU, YOIt @,
- Einsprechende III



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat am 12. Oktober 1976 durch den Vorsitzenden Richter
Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen, Bendler, Dr. Hesse
und BrodeSer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschluB des
22. Senats (technischen Beschwerdesenats XVII)
des Bundespatentgerichts vom 9. Juli 1975 wird
auf Kosten der Anmelderin zurlickgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde
wird auf

1 000 000,~- DM

festgesetzt.,

Die Anmelderin meldete am 3. Dezember 1969 beim
Deutschen Patentamt einen "elektrischen fadenférmigen
Leitungsdraht®" zum Patent an. Nach Bekanntmachung der An-
meldung am 15. Juli 1971 wurden Einspriiche gegen die Er-
teilung des Patents erhoben, nach deren Priifung die Patent-
abteilung 34 des Deutschen Patentamts durch BeschluB vom
24, November 1972 das Patent wegen fehlender Erfindungs-
hthe versagte,
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Die Anmelderin hat gegen den VersagungsbeschluB
Beschwerde erhoben. Im Beschwerdeverfahren hat sie die
Erteilung eines Patents unter Zugrundelegung des am
4, Juli 1975 beim Beschwerdegericht eingereichten neuen
Hauptanspruchs (Patentanspruch 1), einer hieran angepaB-

ten Beschreibungseinleitung und der bekanntgemachten
Patentanspriiche 2 bis 5 beantragt.

Der geltend gemachte neue Hauptanspruch hat folgen-
den Wortlaut:

"Elektrischer fadenftrmiger Leitungsdraht
aus Aluminium oder Aluminiumlegierungen
mit einem Durchmesser kleiner als 5 mm,
dessen Oberfldche mittels eines elektro-
chemischen Verfahrens mit der Schicht eines
anderen Metalls iiberzogen ist, dadurch ge-
kennzeichnet, daB die Oberflédchenschicht

eine Nickel-~ oder nickelhaltige Schicht

ist und eine Dicke von 0,1 bis 10 m auf-
weist."

Durch BeschluB8 vom 9. Juli 1975 hat das Bundespatent-
gericht die Beschwerde der Anmelderin zuriickgewiesen.

Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechts-
beschwerde der Anmelderin, die beantragt,

den angefochtenen Beschlufl aufzuheben und
die Sache zur anderweiten Verhandlung und

Entscheidung an das Bundespatentgericht zu-
rickzuverweisen.

Die Einsprechenden sind in dem Rechtsbeschwerdever-~
fahren nicht vertreten (§ 41 r Abs. 5 Satz 1 PatG).




1T,
Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1. Der Beschwerdesenat hat in den Griinden des ange-
fochtenen Beschlusses die Erfindungshfhe des Anmeldungs-
gegenstandes mit folgender Begriindung verneint:

a) Durch die US-Patentschrift 2 891 309 sei ein
elektrischer Leitungsdraht aus Aluminium bekannt, dessen
Oberfléiche zur Verbesserung seiner physikalischen und
elektrischen Eigenschaften mittels eines elektrochemischen
Verfahrens mit der Schicht eines anderen Metalls iiberzogen
sei., Dieses bekannte Verfahren gelte, auch wenn dort eine
Aussage iliber die Drahtstérke fehle, auch flir elektrische
Leitungsdrdhte mit einem Durchmesser von weniger als 5 mm,
weil derartige Leiterstédrken in der Leitungstechnik allge-
mein Ublich seien.

Als Schichtmaterial fiir die Aluminjumleiter wilirden
in der US-Patentschrift u. a. Kupfer, Nickel oder Zinn
vorgeschlagen zu dem Zweck, die L8tf#Zhigkeit des Leiters
zu verbessern. Die genannten Uberzugsmetalle k¥nnten ent-
weder allein aufgetragen werden oder mehrere von ihnen
nacheinander.

Die Druckschrift vermittle dem Fachmann - unabhidngig
von ihrem sonstigen Inhalt - die Lehre, einen Aluminium-
leiter zur Verbesserung seiner elektrischen und mechani-
schen Eigenschaften gegebenenfalls nur mit einer Nickel-
schicht zu iiberziehen.



b) Dem zweiten kennzeichnenden Merkmal des Patent-
anspruchs 1, der Nickelschicht eine Dicke von 0,1 bis 10 u
zu geben, komme ebenfalls keine erfinderische Bedeutung
zu, da der Fachmann die glinstigste Schichtstdrke durch
einfache Versuche ermitteln kénne. Die minimale Dicke sei
diejenige, die aus rein elektrischen Griinden notwendig
sei, um die mit der Schicht angestrebte Oberflichenver-
besserung des Aluminiumleiters zu erreichen. Die obere
Grenze werde dagegen durch die Wirtschaftlichkeit des Her-
stellungsverfahrens bestimmt; denn aus Kosten- und Ferti-
gungsgrinden sei der Fachmann gehalten, den Auftrag még-
lichst diinn zu halten, um beispielsweise eine unnéttig
lange Verweildauer des Leiters im Elektrolysebad zu ver-
meiden,

Der im kennzeichnenden Teil des Patentanspruchs 1
angegebene Bereich weiche auch nicht von den iiblichen
Uberzugsstdrken fiir Aluminiumleiter ab; denn in der fran-
z8sischen Patentschrift 1 156 681 sei die Gesamtstidrke
des aus Zink, Kupfer und Zinn bestehenden Uberzuges mit
11,5 11 angegeben, wobei dieser Leiter anschlieBend noch
einem Kaltziehproze8 unterworfen werde mit der Folge, daB
die Stdrke der Uberzugsschicht sich weiter verringere.

c) Der Einwand der Anmelderin, wegen der Sprbdig-
keit von Nickel sei es bisher iiblich gewesen, dieses Me-
tall auf Aluminium in einer Starke von 25 um aufzutragen,
kénne ein Vorurteil der Fachwelt gegen die Aufbringung
diinnerer Schichten nicht begriinden, weil die zur Stiitzung
eines solchen Vorurteils von der Anmelderin angezogene
Druckschrift (Gmelin-Handbuch "Aluminium" Teil A 1936




Seite 523) eine andere Problemstellung behandele: Nickel
solle dort nur als Korrosionsschutz fiir in Zimmerluft und
im Freien verwendete Aluminiumgegenstdnde dienen, wobei
es ausschlieBlich auf die lange Haltbarkeit der Oberflé-
chenschicht ankomme; bei elektrischen Leitern, die nach-
trédglich mit einer Isolierschicht versehen wiirden, stiin-
den dagegen die elektrischen und mechanischen Eigenschaf-
ten im Vordergrund.

2. Die Rechtsbeschwerde sieht den geltend gemachten
Begriindungsmangel darin, da8 der angefochtene BeschluB
die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe und den Gegen-
stand der Anmeldung verkenne mit der Folge, daB er sich
mit der L&sung der Aufgabe nicht auseinandersetze. Das
sei dem Ubergehen eines selbsténdigen Angriffs- oder Ver-
teidigungsmittels gleichzuerachten.

Des weiteren beanstandet die Rechtsbeschwerde die
Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde.

3. Die Angriffe der Rechtsbeschwerde greifen nicht
durch.

a) Die Nichtzulassung der Rechtsbeschwerde durch den
Beschwerdesenat kann nach der stindigen Rechtsprechung
des beschliefenden Senats nicht mit der Begriindung ange-
fochten werden, es habe eine Pflicht zur Zulassung der
Rechtsbeschwerde gem&8 § 41 p Abs. 2 PatG bestanden, weil
eine Rechtsfrage von grundsdtzlicher Bedeutung zu ent-
scheiden gewesen sei (siehe die Rechtsprechungsnachweise
bei Benkard, PatG und GebrMG 6. Aufl., Rdn. 17 S. 1411/



1412). Das Gesetz hat bewuBt die Nichtzulassungsbeschwer-
de nicht vorgesehen. Die grundsdtzliche Bedeutung einer
Rechtsfrage kann daher nicht zu einer Korrektur der vom
Beschwerdesenat getroffenen Entscheidung {iber die Nicht-
zulassung der Rechtsbeschwerde fiihren.

Von dieser Rechtsprechung abzuweichen, sieht der
Senat auch unter Beriicksichtigung der von der Rechtsbe-
schwerde ins Feld gefiihrten Uberlegungen, wie sie bei
Stein/Jonas (ZPO 19. Aufl., § 546 Anm. VI 3 ¢ S. 10/11)
hinsichtlich der Frage der Nichtannahme der Revision dar-
gelegt sind, keinen AnlaB.

b) Die Riige der Rechtsbeschwerde, der Beschwerdese-
nat habe die der Erfindung zugrunde liegende Aufgabe und
damit den Gegenstand der Anmeldung verkannt, besagt im
Grunde nur, dem Patentgericht sei bei der Beurteilung des
Anmeldungsgegenstandes ein sachlicher Fehler unterlaufen.
Damit riigt die Rechtsbeschwerde eine rechtsfehlerhafte
Wirdigung dieser Frage, nicht aber, da8 ihre Priifung génz-
lich unterblieben sei. Das Gesetz hat die zulassungsfreie
Rechtsbeschwerde indessen nicht schon fiir den Fall einer
Verletzung des sachlichen Rechts durch den Beschwerdese-
nat vorgesehen; es hat den Weg der zulassungsfreien Rechts-
beschwerde vielmehr nur bei den in § 41 p Abs. 3 PatG im
einzelnen aufgefiihrten schweren Verfahrensmingeln erdffnet.
Dazu gehort der Fall, daB die Beschwerdeentscheidung nicht
mit Griinden versehen ist (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG). Diese
Vorschrift dient ausschlieBlich der Sicherung des Begriin-
dungszwanges (§ 41 i Abs. 2 PatG), nicht jedoch der Siche-
rung einer richtigen Rechtsprechung (BGHZ 39, 333, 337 -



Warmpressen). Ein Begriindungsmangel im Sinne des

§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG liegt deshalb nicht vor, wenn

die Griinde der Beschwerdeentscheidung nur sachlich un-
vollstidndig, unzureichend, unrichtig oder sonst rechtsfeh-
lerhaft sind; es kommt letztlich allein darauf an, ob er-
kennbar ist, welche Griinde - mdgen diese tatsichlich vorge-
legen haben oder nicht, mégen sie rechtsfehlerhaft beur-
teilt worden sein oder nicht - fir die Entscheidung maB-
gebend gewesen sind (BGH aa0 S. 338).

Auf die Riige des Begriindungsmangels ist nur zu prii-
fen, ob der Beschwerdesenat in den Griinden seiner Ent-
scheidung diejenigen Gesichtspunkte beschieden hat, die
im Patenterteilungsverfahren den Anspriichen im Sinne der
§§ 145, 322 ZPO oder den selbstiéndigen Angriffs- und Ver-
teidigungsmitteln im Sinne der §§ 146, 303 a.F. ZPO gleich-
gesetzt werden miissen (BGH aa0 S. 337). Eine Begriindung
fehlt auch dann, wenn zwar Griinde vorhanden, diese aber
vollstdndig unversténdlich und verworren sind, so dafl sie
die fiir die Entscheidung maBgebend gewesenen {berlegun-
gen nicht erkennen lassen (BGH aa0O S. 337).

c) Keine dieser Voraussetzungen ist hier erfiillt.

aa) Die angefochtene Entscheidung bringt deutlich
und unmiBverst#ndlich zum Ausdruck, daB das nachgesuchte
Patent deshalb versagt worden ist, weil der Beschwerde-
senat die Lehre des Anmeldungsgegenstandes als nicht er-
finderisch angesehen hat. In den Griinden des Beschlusses
ist hierzu dargelegt, daB8 und aus welchen Erwdgungen der
vom Beschwerdesenat in Betracht gezogene druckschriftliche



Stand der Technik in Verbindung mit dem einem auf dem
einschlédagigen Gebiet tdtigen Fachmann zur Verfiigung ste-
henden Fachwissen die technische Lehre der Anmeldung
nahegelegt habe. Zugleich hat der Beschwerdesenat das von
der Anmelderin geltend gemachte Bestehen eines Vorurteils
der beteiligten Fachkreise gegeniiber der im Patentan-
spruch 1 vorgeschlagenen L&sung verneint.

Ob und inwieweit diese Wertung zutrifft oder nicht,
kann in dem hier allein auf die Priifung des Vorliegens
eines Begriindungsmangels beschridnkten Rechtsbeschwerde-
verfahren nicht gepriift werden.

bb) Allerdings enthdlt der angefochtene BeschluB
keine gesonderten Ausfilhrungen dariiber, worin der Beschwer-
desenat die dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegende
technische Aufgabe gesehen hat. Hieraus kann jedoch ein
Mangel der Begriindung im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG
nicht hergeleitet werden. Insbesondere ist das Fehlen
einer gesonderten Erdrterung der Aufgabenstellung nicht
dem Ubergehen eines selbsténdigen Angriffs- oder Vertei-
digungsmittels gleichzusetzen. Unter Angriffs- und Vertei-
digungsmitteln im Sinne der oben angefiihrten Rechtspre-
chung sind nur solche Mittel zu verstehen, die dem An-
griff und der Verteidigung dienen, sofern sie einerseits
entscheidungserheblich und zum anderen selbsténdig sind.
Letzteres ist der Fall, wenn sie einen Tatbestand betref-
fen, der fir sich allein rechtsbegriindend, rechtsvernich-
tend, rechtshindernd oder rechtserhaltend wére. Die einer
Erfindung zugrunde liegende technische Aufgabe vermag in-
dessen eine eigenstiandig rechtsbegriindende Wirkung, wie




- 10 -

sie im vorliegenden Fall allein in Betracht zu ziehen
wédre, grundsdtzlich nicht zu entfalten. Ihre Feststellung
dient - in Verbindung mit den zu ihrer L&sung vorgeschla-
genen Mitteln - der Ermittlung des Erfindungsgegenstandes.
Insofern ist die Aufgabenstellung namentlich fiir die Wiir-
digung des Erfindungsgegenstandes bei der Priifung der
Erfindungshdhe von Bedeutung. Wird sie im Rahmen dieser
Prifung - wie hier - nicht gesondert behandelt, so liegt
gleichwohl ein Begriindungsmangel nicht vor. Die Begriindung
ist alsdann allenfalls unvollstédndig. Hingegen bleibt die
Entscheidung angesichts der im iibrigen begriindeten Vernei-
nung der Erfindungshthe in dem entscheidenden Punkt "mit
Griinden versehen".

Durch das Fehlen von gesonderten Ausfilhrungen {iber
die dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegende Aufgabe
werden die Griinde des angefochtenen Beschlusses auch nicht
etwa génzlich unverstédndlich. Vielmehr bleibt trotz der
insoweit unvollsté@ndigen Begriindung erkennbar, welche tat-
séichlichen und rechtlichen Erwdgungen den Beschwerdesenat
- von welcher Aufgabenstellung er auch ausgegangen sein
mag - letztlich bewogen haben, die Erfindungshthe des An-
meldungsgegenstandes zu verneinen.

cc) Die Rechtsbeschwerde beanstandet ferner zu Un-
recht, der Beschwerdesenat habe sich nicht mit der Ldsung
der dem Anmeldungsgegenstand zugrunde liegenden Aufgabe
auseinandergesetzt. Die Begriindung des angefochtenen
Beschlusses l1dB8t erkennen, was der Beschwerdesenat als
die gemdB dem Hauptanspruch vorgeschlagene Losung angese-
hen hat, nédmlich die Lehre, den bekannten Leitungsdraht



aus Aluminium oder Aluminiumiegierungen mittels eines
- ebenfalls bekannten - elektrochemischen Verfahrens

(a) mit einer Nickelschicht oder einer nickelhaltigen
Schicht zu versehen und

(b) die Schichtdicke in einer Stidrke von 0,1 bis 10 u
zu halten.

Diese Losung ergab sich aus dem eindeutigen Wortlaut des
geltend gemachten Hauptanspruchs; sie bedurfte keiner wei-
teren Erdrterung.

dd) DaB der Beschwerdesenat schlie8lich die Frage
der Neuheit des Anmeldungsgegenstandes und die Frage, ob
mit ihm ein technischer Fortschritt erzielt wird, unertr-
tert gelassen hat, rechtfertigt ebenfalls nicht die Fest-
stellung, der angefochtene Beschluff sei nicht mit Griinden
versehen. Denn einmal hat die Rechtsbeschwerde das Fehlen
von Ausfiihrungen zu den Fragen der Neuheit und des Fort-
schritts des Anmeldungsgegenstandes nicht geriigt. Zum an-
deren hat der Beschwerdesenat die Erdrterung dieser Fragen
ersichtlich aus dem Grunde offengelassen, weil er zugunsten
der Anmelderin unterstellt hat, der Gegenstand der Anmel-
dung sei neu und fortschrittlich. Dadurch ist die Anmel-
derin aber nicht beschwert.

I11I.

Da nach alledem die angefochtene Entscheidung mit
hinreichender Deutlichkeit erkennen 1&8t, aus welchen
Erwdgungen der Beschwerdesenat dem Anmeldungsgegenstand
Erfindungshche und damit eine wesentliche Voraussetzung
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fiir seine patentrechtliche Schutzfdhigkeit abgesprochen
hat, geniigt der BeschluB den Erfordernissen des Begriin-
dungszwanges.

Deshalb ist die Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge
aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG als unbegriindet zuriickzu-
weisen.

Ballhaus Bruchhausen Bendler

Hesse BrodeSer
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