BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 21/74 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

der Firma POINEEND-ZCED AG, H
gesetzlich vertreten durch die Vorstandsmitilieder

Bernd HEEEEp, Dr.-Ing. Gerhard , HED-
Peter SUNSNNND, HENENNN .-

B, Dipl.Kfm,
p

.-Ing. Fritz YD, SO,

Anmelderin und Rechtsbe-

schwerdefiihrerin,
- Verfahrensbevollmﬁchtigte: Rechtsanwiéilte Dr.
und—v =

gegen

die Firma HEMED Dr. E. ANED XG, v, RED-
straSe @), vertreten durch ihre persdnlich haftende
Gesellschafterin, die Firma Hé-Verwaltungs GmbH,
MDD, "E:=trate @D, diese vertreten durch die
Geschiéftsfiihrer Dr. Ehrhardt AN, Direktor Richard
R und technischer Leiter Herbert M, alle An-

schrift wie vor,

Einsprechende und Rechtsbe-
schwerdegegnerin,

~ Verfahrensbevollméichtigte: Rechtaanwédlte Prof.Dr.Dr.
und Prof. Dr. D



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat am 10, Jull 1975 durch den Vorsitzenden Richter
Triistedt sowie die Richter Ballhaus, Ochmann, Bendler
und Dr. HduBer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde wird auf Kosten der
Anmelderin zuriickgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbe-
schwerde wird auf 50 000.- DM festgesetzt.

Gringde

I.

Auf ihre Anmeldung vom 22. Februar 1967 wurde der
Anmelderin am 20. November 1972 auf Grund der bekanntge-
machten Unterlagen ein Patent mit der Bezeichnung
"Verfahren zur Entseuchung und Reifung von Kompostroh-
gut" erteilt.

Auf die Beschwerde der Einsprechenden hat das Bun-
despatentgericht den ErteilungsbeschluB8 aufgehoben und
das nachgesuchte Patent versagt. Die Anmelderin hatte im
Beschwerdeverfahren ihre Anmeldung mit gédnderten Patent-
anspriichen weiterverfolgt.

Mit der vom Bundespatentgericht nicht zugelassenen
Rechtsbeschwerde macht die Anmelderin geltend, der Ver-
sagungsbeschluB sei nicht mit Griinden versehen.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

II.

1. Die form- und fristgerecht eingelegte Rechts-
beschwerde ist zulédssig, denn mit ihr wird der gesetz-
liche Rechtsbeschwerdegrund geltend gemacht, der ange-
fochtene Beschlufl sei nicht mit Griinden versehen. Das
Rechtsmittel ist aber unbegriindet.

2. Das Bundespatentgericht hat die Zuldssigkeit
des neuen Patentanspruchs 1 aus formalen Griinden ver-
neint, da dieser den Gegenstand der Anmeldung unzulissig
erweiternde Angaben im Sinne des § 26 Abs. 5 PatG ent-
halte. Im Kennzeichen des Anspruchs 1 werde die Lehre
gegeben, daB das Durchsaugen der Luft von oben nach unten
oder das Einblasen der Luft von unten nach oben in durch
Pausen unterbrochenen SttBen erfolgen solle; diese An-
weisung besage infolge der Verbindung der THtigkeiten
"Durchsaugen" und "Einblasen" mit dem Wort "oder", daB
entweder von oben nach unten durchgesaugt oder von unten
nach oben eingeblasen werden solle; die so formulierte
Anweisung umfasse auch eine Arbeitsweise, bei der - ohne
die Luft durchzusaugen - lediglich von unten nach oben
eingeblasen werden solle.

Die MaBnahme des Einblasens im urspriinglichen An-
spruch 1 konne zwar insofern als offenbart gelten, als
die Worter "Einblasen" und "Durchsaugen" durch das Wort
"bzw." verbunden seien, d. h., daB8 man auch Jede dieser
MaBnahmen fiir sich allein anwenden k®nne. Diese Lehre im
urspriinglichen Anspruch 1 betreffe jedoch nur ein Ein-
blasen ganz allgemein, wogegen nunmehr exakt von einem
Einblasen "von unten nach oben" die Rede sei. Diese MaB-
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nahme des Einblasens von unten nach oben sei in den
Erstunterlagen aber ausschlieBSlich in Verbindung mit
einer alternierenden Arbeitsweise, bei der abwechselnd
von unten gesaugt und geblasen werde, offenbart, wie

aus Anspruch 4 sowie Blatt 7 oben der Beschreibung er-
sichtlich sei. Nach der Jjetzt geltenden Fassung des
Hauptanspruchs werde somit das "Einblasen von unten nach
oben" von der MaBnahme des alternierenden Einblasens und
Durchsaugens in unzulédssiger Weise getrennt.

Im Hauptanspruch werde ferner vorgeschrieben, die
Dauer der Luftsttfe und Pausen 80 zu bemessen, dafi die
Temperatur in allen Schichten des Kompostrohguts gleich
sei und der Sauerstoffgehalt in der Abluft nicht unter
10 Volum % absinke. Der Anmelderin k¥nne nicht zugestimmt
werden, daf3 mit der Bemessung der Pausen zugleich die
LuftsttBe zeitlich begrenzt wiirden, so da8 die jetzige
Fassung allenfalls eine Uberbestimmung, nicht jedoch eine
Erweiterung darstelle. Eine Bemessung der Pausen bedeu-
tete nadmlich nur dann zugleich auch ein zeitliches MaB
fiir die LuftsttBe, wenn Angaben iliber die Dauer der Gesamt-
phase LuftstoB/Pause vorhanden wiren. Da Angaben
tiber die Dauer der Gesamtphase jedoch fehlten, enthielten
die Erstunterlagen keine Anweisungen iiber eine Bemessung
der Dauer der LuftsttBe. Deshalb sei die Lehre, die Luft
~ ohne durchzusaugen - nur von unten nach oben in durch
Pausen unterbrochenen StoBen einzublasen, als auch die
Anweisung, die Dauer der LuftsttBe in bestimmter Weise
zu bemessen, eine den Gegenstand der Anmeldung erweiternde
und daher unzuliéissige Angabe gemdS § 26 Abs. 5 PatG.

Die Anmelderin habe, obwohl von seiten des Senats
als auch von der Einsprechenden mehrmals Bedenken gegen
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die Zuldssigkeit des Anspruchs 1 vorgetragen worden
seien, diesen Anspruch unveréndert aufrechterhalten.
Der neue Hauptanspruch sei deshalb nicht gewdhrbar; die
echten Unteranspriiche teilten das Schicksal des Haupt-
anspruchs.

3. Die Rechtsbeschwerde riigt demgegeniiber:

a) Das Bundespatentgericht habe die Zul#ssigkeit
der Patentanspriiche nur aus formalen Griinden verneint.
Es fehle eine Begriindung fiir die Zuruckweisung des ma-
teriellen Anspruchs.

b) Auch fir die Zuriickweisung aus formalen Griinden
fehle eine Begriindung. Das Bundespatentgericht hatte in
erster Linie auf die Bekanntmachung zuriickgreifen miis-
sen, Die Anmelderin habe darauf vertrauen knnen, dafB
das Patentamt nur eine Anmeldung ver8ffentliche, die die
Norm des § 26 PatG erfiille. Es fehle auch an einer Begriin-
dung dafiir, daB es sich um mehr als eine zul&dssige Ergéin-
zung gehandelt habe.

¢c) Im angefochtenen BeschluB sei auch nicht ausge-
filhrt worden, da88 in den Erstunterlagen nur von einer
alternierenden Arbeitsweise die Rede sei.

d) Der Unterschied zwischen den Formulierungen im
Anspruch 1 bestehe darin, da8 anstelle "bzw." "oder"
gesetzt worden sei; im iibrigen decke sich der Sinngehalt
beider Anspriiche vollstdndig. Die Beanstandung der For-
mulierung der Ziffer 1 habe sich erst in der miindlichen
Verhandlung ergeben. Der Gegenstand der Anmeldung sei




nicht verdndert worden. Alle Angaben befdnden sich
bereits in der Patentbeschreibung.

e) Es sei davon auszugehen, daB der in der Auslege-
schrift enthaltene Patentanspruch 1 patentféhig gewesen
sei. Es fehle Jjedenfalls an einer Begriindung dafir, das
dies nicht der Fall gewesen sei. Sei aber der ausgelegte
Anspruch 1 patentfihig, so sei der gerichtliche Hinweis,
der zur Anderung gefilhrt habe, unrichtig gewesen. Das
Bundespatentgericht hdtte {iber den urspriinglichen An-
spruch entscheiden miissen. Es fehle an jeder Begrindung
dafiir, daB8 der erste fnspruch nicht zulédssig sein solle,
Wenn ein Gericht selber eine Anderung veranlasse, so
konne es sie nicht als unzulidssig zuriickweisen. Darin
liege eine Verletzung rechtlichen Gehdrs. Das Gericht
konne sich nicht der Begriindung entziehen, weshalb der
urspringliche Anspruch 1, der dem neuformulierten ent-
spreche, nicht zuldéssig gewesen sein solle. Insofern fehle
es an jeder Begriindung.

ITI,

Der angefochtene BeschluB h#dlt den Angriffen der
Rechtsbeschwerde stand. Er ist im Sinne des § 41 p Abs. 3
Nr. 5 PatG mit Griinden versehen.

1. Der Senat hat in stédndiger Rechtsprechung aus-
gefilhrt, das8 § 41 p Abs. 3 PatG ausschlieBlich der Siche-
rung des Begriindungszwanges (§ 41 i Abs. 2 PatG), nicht
Jjedoch der Sicherung einer richtigen Rechtsprechung diene,
Ein Begriindungsmangel im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG
liegt deshalb nicht vor, wenn die angegebenen Griinde nur



sachlich unvollsténdig, unzureichend, unrichtig, abwe-
gig oder sonst rechtsfehlerhaft sind; es geniigt, wenn
erkennbar ist, welcher Grund - mag er tatsichlich vor-
gelegen haben oder nicht, mag er rechtsfehlerhaft beur-
teilt worden sein oder nicht - flir die Entscheidung
maBgebend gewesen ist (BGHZ 39, 333, 338 - Warmpressen),

2. a) Die Rechtsbeschwerde {ibersieht, daB das
Bundespatentgericht die Anmeldung in sachlich-rechtli-
cher Hinsicht nicht gepriift hat und von seinem Stand-
punkt aus auch nicht zu priifen brauchte. Daher bedurfte
es insoweit auch keiner Begrindung. Die Priifung erstreckte
sich darauf, ob der im Beschwerdeverfahren umgestellte
Anspruch 1 im Sinne des § 26 Abs. 5 PatG eine unzuliéssige
Erweiterung des offenbarten Anmeldungsgegenstandes bein-
haltete. Dazu bedurfte es der Feststellung, welches die-
ser Gegenstand ist, um die von der Anmelderin vorgenom-
mene Verénderung rechtlich einordnen zu ktnnen. Kommt
das Beschwerdegericht, wie im vorliegenden Falle, bereits
deswegen zur Zurilickweisung der Anmeldung, so bedarf es
auch nur insoweit der Begriindung. Das ist geschehen.

b) Die Rechtsbeschwerde verkennt, daB fiir die Beur-
teilung der Frage, ob der Gegenstand der Anmeldung im
Sinne des § 26 Abs. 5 PatG unzulidssig erweitert worden
ist, auf den Inhalt der urspriinglichen Anmeldungsunter-
lagen abzustellen ist. Das Bundespatentgericht hat den
gednderten Anspruch 1 mit diesen Anmeldungsunterlagen
verglichen und dargelegt, warum dieser von der offenbar-
ten Lehre abweicht. Damit hat es dem Erfordernis des Be-~
griindungszwanges (§ 41 i Abs. 2 PatG) genligt. Darauf, ob
die Ansicht des Bundespatentgerichts richtig ist, kommt




es hierflir nicht an, Wesentlich ist insoweit allein,
da8 aus der angefochtenen Entscheidung die Uberlegungen
des Bundespatentgerichts deutlich zu erkennen sind, die
zu dieser Entscheidung gefiihrt haben.

c) Die weitere Riige der Rechtsbeschwerde, es fehle
an einer Begriindung dafiir, wo in den Erstunterlagen nur
von der alternierenden Arbeitsweise die Rede sei, und
daflir, weshalb nicht der Gesamtzusammenhang zu beachten
sei, betrifft den materiellen Gehalt der Begriindung. Es
genligt, daB die tragenden Gesichtspunkte der Uberlegun-
gen eindeutig zu erkennen sind. Das ist der Fall. Das
Bundespatentgericht hat {iberdies die Stellen in den Unter-
lagen bezeichnet, denen es die Feststellungen entnommen
hat, die Grundlage seiner Beurteilung sind.

d) Die im Zusammenhang mit einem Hinweis des Bundes-
patentgerichts auf Stellung eines anderen Antrags erho-
benen Riigen erdffnen die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde
nicht. Das gleiche gilt flir die Rlige, das Bundespatent-
gericht habe eine von ihm veranlaBte Anderung nicht als
unzulédssig zuriickweisen dlirfen. Anregungen des Gerichts,
die gestellten Antrédge zu {iberdenken, stellen eine MaB-
nahme im Rahmen der ProzeBleitung dar, die den Anmelder
nicht verpflichtet, sich danach zu richten. Im Ubrigen
hat die Anmelderin trotz der in der miindlichen Verhandlung
gegen den neuen Anspruch von seiten des Gerichts und der
Einsprechenden gedulerten Bedenken auf diesem bestanden.

e) SchlieBlich fehlt es nicht an einer Begriindung
hinsichtlich der Unteranspriiche zu 2 - 4. Der weitere
Vortrag der Rechtsbeschwerde berlicksichtigt nicht, dag
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gegen den Willen der Anmelderin kein von den Antrégen
abweichendes Patent erteilt werden kann.

Iv.
Die Rechtsbeschwerde muBSte hiernach mit der Kosten-
folge des § 41 y Abs., 1 Satz 2 PatG zuriickgewiesen wer-
den.

Trilstedt Ballhaus Ochmann

Bendler H&éuBer
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