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Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG § 100 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 5

a)

b)

c)

d)

e)

Elektrode

Hat ein Beteiligter wirksam Beschwerde eingelegt, so wird
der Mangel seines Nichtvertretenseins i.S. von § 100 Abs. 3
Nr. 3 PatG nicht dadurch begriindet, daB danach ein voll-

machtloser Verfahrensvertreter fiir ihn auftritt.

Die Riige des Verlustes der Beteiligtenstellung erdffnet

nicht die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde.

Die Rilige, das Bundespatentgericht habe entschieden, obwohl
die Beschwerde zurlickgenommen worden sei, er&ffnet nicht

die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde.

Die Entscheidung iilber verfahrensrechtliche Voraussetzungen
und Verfahrenshindernisse ist, wenn insoweit ein selbsté&n-
diges Angriffs- oder Verteidigungsmittel geltend gemacht

ist, auch dann mit Griinden zu versehen, wenn diese Priifung

von Amts wegen zu erfolgen hat.

Die Erkldrung liber die Ausscheidung von Teilen des Gegen-
standes eines Patentanspruchs ist einem die Begriindungs-
pflicht ausldsenden selbstédndigen Verteidigungsmittel

gleichzusetzen.

BGH, Beschl. v. 12. Februar 1981 - X ZB 20/79 - Bundespatent-

gericht
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BUNDESGERICHTSHOF

X 7B 20/79 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 16 71 422,0-41

der Firma DUlllED D "N )., @ Place 1D
M@, CElP (Schweiz), vertreten durch ihren Prisidenten,

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdefiihrerin,

- Verfahrensbevollmdchtigte: Rechtsanwilte Dres. (D

und QD -

vVerfahrensbeteiligte:

1. Frau Toni Susanne Dillll®, geb. B, ~ElR-tracc@P.
M.

2. Frau Regine SN ccb. DEEEED, TGEEED-trace @D,
M

Einsprechende und

Rechtsbeschwerdegegnerinnen,

- Verfahrensbevollmdchtigter: Rechtsanwalt Dr. _-



Matthias Prinz
Rechtsanwalt
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat am 12. Februar 1981 durch den Vorsitzenden Richter
Prof. Ballhaus und die Richter Ochmann, Dr. Windisch,

Brodeer und von Albert
beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin

wird der BeschluB des 32. Senats (tech-
nischen Beschwerdesenats XX) des Bundes-
patentgerichts vom 7. September 1979 auf-
gehoben, soweit darin iiber den vierten Hilfs-

antrag der Anmelderin entschieden ist.

Insoweit wird die Sache zur anderweiten Ver-
handlung und Entscheidung an das Bundespatent-

gericht zurickverwiesen.

Im tibrigen wird die Rechtsbeschwerde zurilick-

gewiesen.

Die Entscheidung iliber die Kosten der Rechtsbe-
schwerde wird dem Bundespatentgericht iibertragen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbe-
schwerde wird auf
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Das Patentamt hat das unter der Bezeichnung "Elektrode
zur Verwendung in elektrolytischen Prozessen und Verfahren
zu deren Herstellung" nachgesuchte Patent, fir das die
Prioritdt der Voranmeldung in Grofbritannien in Anspruch
genommen wird, nach Durchfiihrung des Einspruchsverfahrens
mit 7 Patentanspriichen erteilt. Dagegen hat auch der Ein-
sprechende Dr. Dl Beschwerde erhoben. Wenige Tage danach
verstarb er. Er wurde von seiner Witwe Toni Susanne Dl
und seiner Tochter Regine S beerbt. Diese beantragten
zundchst einzeln oder gemeinsam die Riickzahlung der Beschwerde-
geblihr, wobei sie in ihren Begriindungen angaben: "... von dem
Verstorbenen geplanten Beschwerde, zu der es nicht gekommen
ist"; "... wird diese Beschwerde nun nicht mehr vorgenommen
werden"; "... eine geplante, aber nicht mehr erfolgte Be-
schwerde des Verstorbenen ...". Nach Belehrung durch die
Geschédftsstelle des Beschwerdesenats des Bundespatentgerichts
mit Schreiben vom 19. Dezember 1975 dahin, daB8 der Verstorbene
form- und fristgerecht Beschwerde eingelegt habe und die
Beschwerdegebiihr somit verfallen sei, sowie der Aufforderung
zur Mitteilung dariiber, ob sie an einer Weiterverfolgung
der Beschwerde interessiert seien, antworteten die Erbinnen
mit Schreiben vom 2. Februar 1976, daB sie das seien. Sie
teilten zugleich mit, daB8 sie die Firma C. CUlllD. "D
damit beauftragt hdtten, "die Beschwerdebegriindung durchzu-
fiihren". Daraufhin legten die Patentanwdlte Dipl.-Ing.
T@® und Dipl.-Ing. K@@, die sich fiir die Erbinnen zu
den Akten gemeldet hatten, die folgenden Urkunden vor: Mit

Schriftsatz vom 24. Midrz 1976 eine von den Erbinnen unter-



zeichnete Vollmacht vom 21. Februar 1976 auf die Firma
C@P :nd cine namens der Firma von Ella und Peter
O unterzeichnete Vollmacht vom 17. Mdrz 1976 auf

sich; am 10. Mai 1976 eine Erklarung der Erbinnen vom

21. Februar 1976 iiber die Ubertragung der Rechte aus dem
erhobenen Einspruch und aus der eingelegten Beschwerde auf
die Firma C@ sowie deren entsprechende Annahmeerkld-
rung vom 23. Mai 1976; am 2. August 1976 eine von den Erbin-
nen unterzeichnete Vollmacht vom 22. Juli 1976 auf sich. Auf
telefonische Anfrage teilte Patentanwalt K@il der Geschéfts-
stelle des Beschwerdesenats mit, daB diese Vollmacht "... nur
fiir den Fall gedacht ist, falls die Ubertragung der Rechte
der Erben des Einsprechenden auf die Firma C. CQll® nicht
rechtswirksam ist". Die Geschdftsstelle hat daraufhin auf dem
Aktenvorblatt die beiden Erbinnen als Beschwerdefiihrer ein-

tragen lassen.

Uber diese Vorgidnge teilte die Geschédftsstelle der
Anmelderin lediglich am 19. Dezember 1975 mit, da8 Dr. DR
verstorben und von den namentlich angegebenen Personen beerbt
worden sei, und daB die Erbinnen um Mitteilung dariiber gebeten
worden seien, ob sie eine Weiterverfolgung der Beschwerde be-
absichtigten. Auf die Bitte des Vertreters der Anmelderin vom
25, Juli 1978, ihm "Kopien sdmtlicher Schriftstiicke zuzustel-
len, welche sich auf die Rechtsnachfolge filir den Einsprechen-
den Dr. DU beziehen" und anzugeben, in wessen Namen die
Beschwerdebegriindung eingereicht worden sei, lUbersandte die
Geschdftsstelle eine Abschrift des Erbscheins und teilte mit,
daB laut Vollmacht vom 22. Juli 1976 die Einsprechenden DUl
und SE® von den Patentanwidlten TP und K@E®vertre-

ten wiirden.
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Die Einsprechenden haben beantragt,

den BeschluB des Patentamts wvom 27. Juli 1975
aufzuheben und das nachgesuchte Patent zu ver-

sagen.

Die Anmelderin hat erkl&drt, daB sie "den Teil der
Anmeldung, der auf solche Elektroden bzw. deren Herstellung
gerichtet ist, bei welchen das widerstandsfdhige Material
Platinmetallcarbide, -nitride oder ~sulfide enthdlt", aus-

scheide.

Zu Protokoll der miindlichen Verhandlung vom 4, Septem-

ber 1979 hat die Anmelderin unter anderem erkldrt:

... ferner hilfsweise das Patent auf der Grund-
lage der am 4. September 1979 iiberreichten Patent-
anspriiche 1 bis 7 (bezeichnet als "4. Hilfsantrag")
zu erteilen, wobei gleichzeitig die lbrigen Verwen-
dungen gemdB der deutschen Auslegeschrift 16 71 442,

Spalte 2, Zeilen 5 bis 9 ausgeschieden werden."

Der Hauptanspruch des zugleich liberreichten vierten

Hilfsantrags lautet:

"Verwendung einer Elektrode, bestehend aus einem
Kern eines filmbildenden Metalls und einer minde-
stens einen Teil der Kernoberfl&dche bedeckenden
Beschichtung aus einem gegen den Elektrolyten und
die Elektrdlyseprodukte widerstandsfdhigen Material
aus mindestens einem Platinmetalloxid und mindestens
einem Oxid eines filmbildenden Metalls in einer
Menge von iiber 50 Mol.% des Materials zur Alkali-
chlorid-Elektrolyse."



Die Anmelderin hat zu ihren Antrdgen erkldrt, daB in
sdmtlichen Anspriichen in Zeile 4 die Worter, "von der
mindestens der duBere Teil" und in den Anspriichen "5 bzw. 6
die Worter mindestens auf seiner AuBenseite" zu streichen

seien.

Das Bundespatentgericht hat den angefochtenen Ertei-
lungsbeschluB insoweit aufgehoben, "als er nicht den ausge-
schiedenen Teil der Anmeldung, welcher auf solche Elektro-
den bzw. deren Herstellung gerichtet ist, bei welchen das
widerstandsfdhige Material Platinmetallcarbide, -nitride
oder -sulfide enthdlt, betrifft" und insoweit das nach-

gesuchte Patent versagt.

Die gegen diesen BeschluB von der Anmelderin erhobene
Verfassungsbeschwerde wegen Verletzung des Art. 103 Abs. 1 GG,
weil ihr nicht die gesamte Korrespondenz der Geschéftsstelle
mit den Rechtsnachfolgern des Einsprechenden Dr. DUl zu-
geleitet worden sei, hat das Bundesverfassungsgericht mit
BeschluB vom 18. Mirz 1980 - 2 BvR 1502/79 - nicht zur Ent-

scheidung angenommen (Bl. 331 GA).

Gegen den BeschluB des Bundespatentgerichts macht die
Anmelderin mit ihrer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde die
Midngel der fehlenden gesetzlichen Vertretung der Einsprechenden

im Beschwerdeverfahren und der fehlenden Begriindung geltend.

Sie beantragt die Aufhebung des angefochtenen Beschlusses
und die Zuriickverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.
Die Einsprechenden beantragen die Zuriickweisung der Rechtsbe-

schwerde.
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Die Rechtsbeschwerde filihrt zur teilweisen Aufhebung des

angefochtenen Beschlusses; im lUbrigen hat sie keinen Erfolg.

I.

1. Die Rechtsbeschwerde macht geltend, die Einsprechen-
den seien im Beschwerdeverfahren nicht nach den vVorschrif-
ten des Gesetzes vertreten gewesen (§ 100 abs. 3 Nr. 3 PatG).

Sie begriindet das wie folgt:

Die Ubertragung der Rechte aus dem Einspruchs- und dem
Beschwerdeverfahren von den Einsprechenden auf die Firma
CElP sovie die Vollmacht vom 22. Juli 1976 seien unwirk-
sam gewesen. AuBerdem hidtten die Einsprechenden die vom Erb-
lasser eingelegte Beschwerde zurilickgenommen. SchlieBlich
werde der Tatbestand der mangelnden Vertretung auch durch
die Versagung des rechtlichen Geh®rs erfiillt; das Bundespa-
tentgericht habe der Anmelderin den Schriftwechsel der Ge-
schidftsstelle des Beschwerdesenats mit den Einsprechenden iiber
die Zuriicknahme der Beschwerde und iber die Rechtsnachfolge

vorenthalten.
2. Diese Rlige ist nicht zul&ssig.

Es kommt im vorliegenden Falle nicht darauf an, ob auch
ein Beteiligter, der von dem Mangel, im Verfahren nicht nach
den Vorschriften des Gesetzes vertreten gewesen zu sein, nicht
betroffen ist, iiberhaupt die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde
auf § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG stitzen kann, was von der Recht-
sprechung und in der Literatur zu § 579 Abs. 1 Nr. 4 ZPO -~ in



letzterer auch zu § 551 Nr. 5 ZPO - verneint wird (BGHZ 63, 78,
79; Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, ZPO 39. Aufl. § 579
ZPO Anm. 4 a.E., § 551 ZPO Anm. 6; Stein/Jonas, ZPO 20. Aufl.

§ 551 Rn. 21); die Rechtsbeschwerde hat ndmlich einen solchen

Mangel nicht schliissig dargetan.

a) Im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht
besteht kein Vertretungszwang (vgl. § 97 Abs. 1 PatG). Die
Beteiligten kOnnen das Verfahren selbst betreiben; sie behal-
ten, anders als im AnwaltsprozeB nach der ZivilprozeBordnung
und im Verfahren der Rechtsbeschwerde, die Verhandlungsfdhig-
keit (Postulationsfdhigkeit). Wdren daher die Patentanwdlte
TEIP und @l ohne Vertretungsmacht gewesen, so hitte das
kein Nichtvertretensein der Einsprechenden im Sinne des § 100
Abs. 3 Nr. 3 PatG zur Folge gehabt, nachdem die Beschwerde
vom Rechtsvorgdnger der Einsprechenden wirksam eingelegt
worden war (vgl. BGH GRUR 1969, 437, 438 - Inlandsvertreter).
Anders als im ParteiprozeB8 nach §§ 79, 88 ZPO ist im Verfah-
ren nach dem Patentgesetz eine Versdaumnisentscheidung nicht
zuldssig. Das Bundespatentgericht hat nach § 87 PatG den Sach-
verhalt von Amts wegen zu erforschen, so dafS es auch die ihm
durch einen Vollmachtlosen bekannt gewordenen Tatsachen zu

beriicksichtigen hat.

b) Es ist im Rahmen des § 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG ohne Be-
deutung, ob die Ubertragung der Rechte aus dem Einspruch und
der eingelegten Beschwerde auf die Firma CJjjji# virksam
war. Die darauf gestiitzte Rilige der Rechtsbeschwerde betrifft
ndmlich nicht die Verfahrensvertretung, sondern das ProzeB-
fihrungsrecht der Beschwerdefiihrerinnen. Ein Mangel insoweit
erb6ffnete die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde nicht (vgl.
Stein/Jonas, aaO, § 551 Rn. 16).




c) Auch der Vortrag der Rechtsbeschwerde, die Erbinnen
des Einsprechenden Dr. Dil® hitten die von diesem eingelegte
Beschwerde zurlickgenommen, trifft nicht den Tatbestand des
§ 100 Abs. 3 Nr. 3 PatG; vielmehr handelt es sich um den
Einwand der rechtskrdftig entschiedenen Sache, denn nach wirk-
samer Zurlicknahme der Beschwerde widre der angefochtene BeschluB
des Patentamts nach Ablauf der Beschwerdefrist in Rechtskraft
erwachsen (vgl. § 515 Abs. 3 Satz 1 ZPO).

d) SchlieBlich er6ffnet auch das weitere Vorbringen nicht
die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht
habe der Anmelderin - abgesehen von der Mitteilung iber die
Erbfolge - den Schriftwechsel mit den Erbinnen des Einsprechen-
den vorenthalten; dadurch sei nicht nur das Recht der Anmel-
derin auf rechtliches Gehdr, sondern zugleich § 100 Abs. 3

Nr. 3 PatG verletzt worden.

Ob das Recht auf rechtliches Gehdr verletzt worden
ist, kann auf sich beruhen (vgl. aber BVerfG aaO). Der erken-
nende Senat hat bereits in seiner Entscheidung "Titelsetzge-
rdt" (GRUR 1978, 39 f) bei im wesentlichen gleichgelagertem
Sachverhalt verneint, daB die Vorenthaltung des Schriftwech-
sels der Geschdftsstelle des Bundespatentgerichts mit den
Einsprechenden lUber die Wirksamkeit der Beschwerdeerhebung
dem Fall gleichgesetzt werden kénne, "daB ein nach dem Gesetz
zu vertretender Beteiligter des Vertreters ermangelte oder
beispielsweise ein gewdhlter Vertreter nicht zur miindlichen
Verhandlung geladen war". In solchen Fdllen ist es dem betref-
fenden Beteiligten verwehrt, {iberhaupt seinen Standpunkt zur
Sache zu vertreten. Mit dem AusschluB der Versagung des

rechtlichen Gehdrs als Grund fiir die zulassungsfreie Rechts-
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beschwerde hat der Gesetzgeber in Kauf genommen, daf in sol-
chen Fidllen, in denen ein Beteiligter seinen Standpunkt zu
einem Punkt des Streitstoffs nur unvollstdndig zur Geltung
bringen konnte, dem Betroffenen der Zugang zum Bundesgerichts-
hof auch unter dem Gesichtspunkt des Vertretungsmangels ver-
schlossen bleibt. Der Senat hat diesen Standpunkt daraus her-
geleitet, daB die Versagung des rechtlichen Gehdrs vom
Gesetzgeber bewuBt nicht in den Katalog der zulassungsfreien

Rechtsbeschwerde aufgenommen ist.

An dieser Rechtsprechung hidlt der erkennende Senat
fest. Es sind weder neue Gesichtspunkte vorgetragen oder
sonst erkennbar, die ein Abriicken von ihr rechtfertigen
kdnnten, noch liegt ein wesentlich anderer Sachverhalt vor.
Die von der Rechtsbeschwerde herausgestellte Abweichung,
daB in der Entscheidung "Titelsetzgerdt" der Schriftwechsel
dem Anmelder noch in der miindlichen Verhandlung vor dem
Beschwerdegericht zur Kenntnis gelangt sein soll - was nach
dem Sachverhalt jener Entscheidung nicht festgestellt ist -,
wdhrend im vorliegenden Fall der "verborgene" Schriftwechsel
erst im Rechtsbeschwerdeverfahren entdeckt worden sein soll,
ist unerheblich, da auch im friheren Verfahren der Anmelder
keine Gelegenheit mehr erhalten hatte, sich zu den mit dem
bis dahin ihm verborgen gebliebenen Schriftwechsel verbun-
denen Fragen zu duBern. Der Senat hat es daher in der o.a.
Entscheidung als fir die Entscheidung unerheblich offen
gelassen, ob dem Anmelder der Schriftwechsel wirklich schon
in der mindlichen Verhandlung zur Kenntnis gebracht worden
sei. Er hat einen solchen Sachverhalt seiner Entscheidung
demnach nicht zugrunde gelegt. Von einem die Entscheidung
beeinflussenden unterschiedlichen Sachverhalt kann daher

nicht gesprochen werden.
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II.

Jedoch haben die auf § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG gegriinde-

ten Rligen teilweise Erfolg.

1. Die Rechtsbeschwerde fiihrt zundchst aus, im angefoch-
tenen BeschluB fehle eine Auseinandersetzung mit den Fragen
der Zuriicknahme der Beschwerde durch die Erbinnen des Ein-
sprechenden Dr. D, der Wirksamkeit der Ubertragung der
Rechte aus dem Einspruch und der Beschwerde auf die Firma
CEIE® .nd der Vollmacht vom 22. Juli 1976. Die formelhafte
Angabe, daB die Beschwerde zuldssig sei, genlige dafir nicht.

Diese Rlige greift im Ergebnis nicht durch.

a) Eine Entscheidung ist auch wegen verfahrensrechtlicher
Voraussetzungen einschlieBlich der Verfahrenshindernisse (vgl.
Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann, aa0O Grundziige § 253 ZPO
Anm. 3; Rosenberg-Schwab, ZivilprozeBSrecht 12. Aufl. § 97
Anm. I) mit Griinden zu versehen (vgl. BGH GRUR 1967, 543,

546 - Bleiphosphit), wenn ein Beteiligter insoweit ein selb-
stdndiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel - dieses kann
grundsdtzlich auch auf dem Verfahrensrecht beruhen, die Zu-
ldssigkeit eines Rechtsmittels oder allgemein eine Verfahrens-
voraussetzung betreffen (Baumbach/Lauterbach/Albers/Hartmann,
aa0 § 146 ZPO Anm. 2a) - geltend gemacht hat, selbst wenn die
betreffende verfahrensrechtliche Voraussetzung von Amts wegen
zu priifen ist. Solche Angriffe k&nnen dazu fithren, daB die
Beschwerde ohne eine Sachentscheidung als unzulédssig zu ver-
werfen ist (vgl. § 79 Abs. 2 PatG).
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b) Die Anmelderin hat Angriffsmittel in diesem Sinne
nicht geltend gemacht. Es kann hier aber unterstellt werden,
daB sie das im Umfang der mit der Rechtsbeschwerde vorgebrach-
ten Rligen getan hdtte, wenn ihr der Schriftwechsel der Ge-
schidftsstelle des Beschwerdesenats mit den Erbinnen des Ein-
sprechenden Dr. D@l nicht vorenthalten worden wdre. Es
kann weiter davon ausgegangen werden, daB dann das Bundespa-
tentgericht sich mit diesen Angriffen im angefochtenen Be-
schluB auseinandergesetzt hdtte, und ferner, daBf die nur for-
melhafte, dem Gesetzeswortlaut entlehnte Begriindung liber die
Zulidssigkeit der Beschwerde nicht ausreichen wiirde, um dem

Gebot der Begriindung der Entscheidung zu geniligen.

Dennoch kann diese Riige der Rechtsbeschwerde nicht
zum Erfolg verhelfen. Nach std@ndiger Rechtsprechung des
erkennenden Senats (BGHZ 39, 333, 338, 339 - Warmpressen;
GRUR 1964, 259, 260, 261 - Schreibstift; 1967, 543, 546 -
Bleiphosphit; 1977, 266, 267 - Einbauleuchten; so auch Stein/
Jonas, aa0O Rn. 27 m.w.N. sowie BVerfG aa0) ist Voraussetzung
fiir den Erfolg dieser Riige, daB die Berilicksichtigung des nach
Meinung der Rechtsbeschwerde ilibergangenen - hier unterstell-
ten ~ Vorbringens der Anmelderin im Beschwerdeverfahren zu
einer anderen Entscheidung, hier also nach ihrer Vorstellung
zur Verwerfung der Beschwerde der Rechtsnachfolger des Ein-
sprechenden Dr. Dl hitte fiihren kdnnen. Dafiir gibt es

keine idberzeugenden Anhaltspunkte.

Wie bereits dargelegt worden ist, hdtte eine fehlende
Vertretungsmacht der Patentanwidlte THllllB und K@ keinen
EinfluB auf diese Entscheidung gehabt. Wegen der von der
Rechtsbeschwerde behaupteten Zurilicknahme der Beschwerde ist

nach der o.a. Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, der
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sich der Senat anschlieBt, den in Frage kommenden Schreiben
der Erbinnen des Dr. DU, mit denen sie die Riickzahlung
der Beschwerdegebiihr beantragt hatten, eindeutig zu entneh-
men, daB diese davon ausgegangen waren, eine Beschwerde sei
iberhaupt noch nicht eingelegt worden. Diese Auslegung fin-
det ihre Stilitze in dem Verhalten der Erbinnen nach der Auf-
kldrung durch die Geschdftsstelle des Beschwerdesenats mit
Schreiben vom 19. Dezember 1975, auf das sie am 2. Februar 1976
eindeutig geantwortet haben, daB sie an der Weiterverfolgung
der Beschwerde interessiert seien. Bel dieser Sach- und
Rechtslage kann nicht einmal die entfernte Mdglichkeit er-
kannt werden, daB allein schon das Vorbringen des gegentei-
ligen Rechtsstandpunkts das Bundespatentgericht zu einer

anderen Ansicht hdtte bewegen kdnnen.

Auch in der Frage der Einzelilibertragung der Verfahrens-
stellung als Einsprechende und als Beschwerdefiihrerinnen
hdtte auf Grund der Entscheidung des erkennenden Senats
"Gelenkkupplung" (GRUR 1968, 613, 614) und dem dort wieder-
gebenen, insoweit einhelligen Meinungsstand in der filihren-
den Literatur zum Patentgesetz vom Bundespatentgericht eine
andere Entscheidung nicht erwartet werden kdnnen als die
Anerkennung der Erbinnen des Einsprechenden Dr. Dl als
Beschwerdefiihrerinnen, was aufgrund des Akteninhalts im
tibrigen nach Priifung der Rechtslage durch das Bundespatent-

gericht erfolgt ist.

2. Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, die Ver-
sagung des Patents nach dem vierten Hilfsantrag sei nicht

mit Grinden versehen, hat sie Erfolg.



_14_

a) Den Hauptanspruch des Hauptantrags hat das Bundes-
patentgericht aufgrund der vorver&ffentlichten niederlidndi-
schen Offenlegungsschrift 6 606 302, die mit der DDR-Patent-
schrift 55 323 Ubereinstimmt, versagt. Dort seien die bei-
den Beschichtungskomponenten, ein Platinmetalloxid und ein
Oxid eines filmbildenden Metalls konkret benannt. Von den
Elektroden der anmeldungsgemdBen Art gemdB Anspruch 1 des
Hauptantrags mit einem {Uberzug aus einem Platinmetalloxid
und einem Oxid eines filmbildenden Metalles, wie Aluminium,
Tantal, Zirkon, Titan, Niob, Wismut oder Wolfram (Anspruch 2)
werde selbst bei Berilicksichtigung der Vorschrift, wonach
sie lUber 50 Mol% zum Gemisch beitriligen, mindestens ein Teil,
und zwar gerade derjenige, der sich auf das bevorzugt ge-
nannte Titanoxid, aber auch auf Tantal- und Zirkonoxid als
Bestandteil des Platinmetalloxidiiberzugs beziehe, durch
eine vorverdffentlichte Lehre in ihrer allgemeinsten Form
vorbeschrieben, so daB dem Anmeldungsgegenstand insoweit
die Neuheit fehle.

Zum vierten Hilfsantrag hat das Bundespatentgericht aus-
gefiihrt, als Einsatzgebiet sei fir die in Rede stehenden
Elektroden in der Beschreibungseinleitung der urspriinglichen
Unterlagen die Chloralkalielektrolyse genannt worden, wdhrend
in den bekanntgemachten Unterlagen der Anspruch 7 darauf ge-
richtet gewesen sei, so daB der Verwendungsanspruch nach dem
vierten Hilfsantrag formal zuld&dssig sei. Beziliglich der Neu-
heit seines Gegenstandes gelte, soweit die stofflichen Para-
meter dieses Anspruchs betroffen wiirden, das zum Gegenstand
des Anspruchs 1 nach dem Hauptantrag Gesagte, da hierin Uber-
einstimmung bestehe. In den Anspriichen 12 bis 15 der DDR-
Patentschrift 55 323 werde auch die Verwendung von platin-

metalloxidbeschichteten Elektroden, die gemdB dem ausdriick-
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lich auf diese Anspriiche bezogenen Anspruch 16 noch Oxide

der Nichtedelmetalle - und zwar ohne einschrédnkende Bedingun-
gen - in der Uberzugsschicht enthalten kdnnten, in elektro-
lytischen Verfahren vorbeschrieben, wozu auch die Chloralkali-

elektrolyse gerechnet werde (vgl. Sp. 5 Z. 19).

Somit konne auch dem Gegenstand dieses Patentanspruchs 1
nach dem vierten Hilfsantrag wegen teilweise fehlender Neuheit

die Patentfihigkeit insgesamt nicht zuerkannt werden.

b) Die Rechtsbeschwerde riigt, daB fiir die Versagung
des Patents im Umfang der im vierten Hilfsantrag erkldrten
zweiten Ausscheidung eine Begriindung vollstdndig fehle. Es
werde nur der Hauptanspruch des vierten Hilfsantrags behan-
delt. Auch diesen ausgeschiedenen Gegenstand hédtte das Bun-
despatentgericht ausklammern und der Entscheidung in einem
spdteren Verfahren vorbehalten konnen. Da es auch dariiber
aber abschlieBend zu Ungunsten der Anmelderin entschieden
habe, habe es das auch begriinden miissen. Der angefochtene
BeschlufB8 seli jedoch auch hinsichtlich der Versagung des Pa-
tents auf die mit diesem Hilfsantrag geltend gemachten, nach
der Ausscheidung verbliebenen Patentanspriiche nicht mit Griin-
den versehen, welil die hierfiir gegebene Begriindung v6llig un-
verstdndlich sei. Dem Patentanspruch 1 des Hilfsantrags sei
die Patentfdhigkeit wegen "teilweise fehlender Neuheit" aber-
kannt worden. Es sei v0llig unklar, was damit gemeint sei,
denn einen solchen Begriff gebe es im Patentrecht nicht.
Dariiber hinaus gebe die Analyse der vorangehenden Ausfiihrun-
gen keinen AufschluB dariiber, was darunter verstanden werden
solle. Der Verwendungsanspruch nach dem vierten Hilfsantrag

erfasse nur die Verwendung von Elektroden, deren Beschichtung
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neben einem Platinmetalloxid ein Oxid eines filmbildenden
Metalls enthalte. Ferner schreibe der Anspruch 1 einen Mindest-
gehalt von diesen Oxiden von 50 Mol$% vor und sei ausschlief-
lich auf die Verwendung der Elektroden zur Alkalichlorid-
Elektrolyse gerichtet, also ein ganz bestimmtes elektrolyti-
sches Verfahren, das in den Anspriichen 12 bis 16 der DDR-~-
Patentschrift liberhaupt nicht erwd@hnt sei. Ein Zusammenhang
zwischen den Anspriichen, insbesondere dem Anspruch 16 und

der EBErwdhnung der Alkalichlorid-Elektrolyse in Spalte 5,
Zeile 19 der DDR-Patentschrift sei nicht zu erkennen, da dort
nur von einer mit Palladiumoxid beschichteten Elektrode die
Rede sei. Daher lasse der angefochtene BeschluB nicht er-
kennen, welche Uberlegungen des Beschwerdesenats zu der Ver-
neinung der Patentfdhigkeit des Gegenstands der Verwendungs-

anspriche nach dem vierten Hilfsantrag gefiihrt habe.

c) Diesen Angriffen hdlt der angefochtene Beschluf
nicht stand. Er ist in zwei Punkten im Sinne des § 100 Abs. 3

Nr. 5 PatG nicht mit Griinden versehen.

Die Anmelderin hat mit dem vierten Hilfsantrag erklart,
daB sie die in der deutschen Auslegeschrift 1 671 422, Spal-
te 2, Zeilen 5 bis 9 aufgefiihrten Verwendungen ausscheide.
Der angefochtenen Entscheidung kann nicht entnommen werden,
ob das Bundespatentgericht auch lber diese Ausscheidungen ent-
schieden hat und von welchen Uberlegungen es sich insoweit
hat leiten lassen, weil in den Grinden mit keinem Wort dazu
Stellung genommen ist. Nach dem Ausspruch des angefochtenen
Beschlusses ist von dieser Entscheidung lediglich die zum
Hauptantrag erkldrte Ausscheidung ausgenommen. Das kdnnte
bedeuten, daB das Patent auch mit einem Gegenstand nach dem
vierten Hilfsantrag einschlieBilich des ausgeschiedenen Teils

versagt ist. Fir diese Auslegung kdnnte auch die Tatsache
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sprechen, daB eine Trennakte auf Anordnung des Bundespatent-
gerichts vom Patentamt nur wegen der Ausscheidung zum Haupt-
antrag angelegt worden ist. Andererseits ist in der den vier-
ten Hilfsantrag betreffenden Begriindung die Ausscheidung
nicht einmal im wiedergegebenen Hauptanspruch des vierten
Hilfsantrags erwdhnt. Es ist daher nicht festzustellen, ob
das Bundespatentgericht diese Ausscheidung iliberhaupt als

eine solche oder nur als eine Beschrdnkung auf nur eine Ver-
wendung oder als unzuldssig oder als einen Hilfsantrag inner-
halb des vierten Hilfsantrags angesehen hat. Da die Ausschei-
dung den selbstdndigen Verteidigungsmitteln des Anmelders
zuzurechnen ist, muBte der angefochtene BeschluB sich damit

auseinandersetzen.

Auch die Versagung des Patent nach dem vierten Hilfs-
antrag ist im Sinne des Gesetzes nicht mit Griinden versehen,
denn der Versagungsgrund kann der gegebenen Begriindung nicht
entnommen werden. Mdgen noch die Darlegungen zum Anspruch 1
des Hauptantrags - ohne daB das allerdings angesprochen
wird - darauf hindeuten, daB das Bundespatentgericht in der
DDR-Patentschrift 55 323 die Lehre des angemeldeten Patents
als in einem MaBe offenbart angesehen hat, das es dem Fach-
mann erméglichte, sie dort ohne weiteres zu entnehmen (vgl.
BGH GRUR 1974, 332, 334 - Cholinsalycilat), so 148t die Be-
griindung zum vierten Hilfsantrag, die auf die zum Hauptantrag
Bezug nimmt, Zweifel in dieser Richtung aufkommen. Wenn nam-
lich angegeben wird, daB "auch" dem Gegenstand dieses Patent-
anspruchs "wegen teilweise fehlender Neuheit" die Patentfdhig-
keit "insgesamt" nicht zuerkannt werden kdnne, so bleibt zu-
ndchst offen, ob die angemeldete Elektrode oder das angemel-

dete Verfahren gemeint ist. Liegt aber wirklich nur eine
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"teilweise" Neuheit vor, so ist der angemeldete Gegenstand

neu im Sinne des § 2 PatG 1968. Ob allerdings deshalb dessen
Erfindungshfhe verneint werden sollte, ist in den Griinden des
Beschlusses nicht angesprochen worden. Da somit die der Ent-
scheidung zugrunde liegenden Uberlegungen des Bundespatentge-
richts teilweise nicht eindeutig, teilweise iliberhaupt nicht

zum Ausdruck gebracht sind, tragen die im BeschluB wiederge-
gebenen Griinde die Versagung des Patents im Umfang des vier-

ten Hilfsantrags nicht.

C.

1. Der angefochtene Beschluf ist danach wegen des Man-
gels nach § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG aufzuheben, soweit in ihm
iiber den vierten Hilfsantrag der Anmelderin entschieden ist.
In diesem Umfang ist nach § 108 Abs. 1 PatG die Sache zur
anderweiten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatent-

gericht zurilickzuverweisen.

Soweit sich die von der Rechtsbeschwerde geltend gemach-
ten Riilgen nach § 100 Abs. 3 Nr. 3 und Nr. 5 PatG auch gegen
die Entscheidung iliber die ilbrigen Antrdge der Anmelderin rich-

ten, ist das Rechtsmittel zuriickzuweisen.

Da der Ausgang des Verfahrens im Umfang der Z2Zuriickver-
weisung noch ungewiB ist, ist die Entscheidung iiber die ge-
samten Kosten des Rechtsbeschwerdeverfahrens dem Bundespa-

tentgericht zu ibertragen.

2. Das Bundespatentgericht wird bei der erneuten Ver-
handlung und Entscheidung eindeutig feststellen miissen, ob

eine und welche Voraussetzung der Patentierbarkeit des Gegen-




A7

- 19 -

stands nach dem vierten Hilfsantrag fehlt. Wegen der zu
diesem erkldrten Ausscheidung wird es sich damit auseinander-~
zusetzen haben, ob die Anmelderin eine wirkliche Ausscheidung
oder nur eine Beschrdnkung ihres Begehrens vornehmen wollte,
ob die Ausscheidung zuldssig ist, ob sie unbedingt oder nur
in Abhdngigkeit vom Ausgang der Entscheidung iber den vier-

ten Hilfsantrag erkldrt worden ist.

Ballhaus Ochmann Windisch
BrodeBer von Albert
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