Nachschlagewerk: ja

Raumzellenfahrzeug

PatG 1968 § 26 Abs. 5 Satz 1

a) Ist unter der Geltung des Patentgesetzes 19683 bis zum
BeschluB {iber die Bekanntmachung der Anmeldung in die
Patentanspriiche ein weiteres Merkmal aufgenommen wnr-
den, das bereits in den urspriinglichen Anmeldunqgsunter-
lagen in einer Weise offenbart war, die fiir den Fachmann
erkennbar werden lieB, daB der geidnderte LHsungsvor-
schlag von vornherein von dem Schutzhegehren erfaft
werden sollte, so liegt keine unzulAssige Erweiterung
des Anmeldungsgegenstandes vor.

b) Bs ist nicht notwendig, daB dieses Merkmal bereits auch
in einem der urspriinglichen Patentanspriiche enthalten war.

c) Die vorgenannten Grundsitze gelten auch, wenn die neuen
Patentanspriiche ergianzend auf einen weiteren Gegenstand
gerichtet werden, sofern sich aus den urspriinglichen
Anmeldungsunterlagen fiir den Fachmann eindeutig ergibt,
daf auch dieser weitere Gegenstand der Erfindung von vorn-
herein Gegenstand der Anmeldung und des Schutzhegehrens

war.

BGH, Beschl. wv. 11l. Juli 1985 - X 2B 22/83 - Bundesnatentgericht
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Der X. 7Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am

11. Juli 1985 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus

und die

Richter Ochmann, Prof. Dr. Windisch, Brodefer und

von Albert

beschlossen:

i

W

Auf die Rechtsbeschwerde des Anmelders wird
der BeschluB des 9., Senats (Technischen
Beschwerdesenats 1V) des Bundespatentqerichts

vom 21. September 1983 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung, auch iber die Kosten der Rechts-
beschwerde, an das Bundespatentgericht zuriick-

verwiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsheschwerde

wird auf

50.000,-- DM
Eestgesetzt.
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Anspruch 1 der am 18. Sepntember 1980 bekanntgemachten

Anmeldung lautet:

"Fahrzeug fiir den Transport von vorgefértigten Raum-
zellen, welche in einer Stirnseite eine Tir5ffnung
aufweisen, mit Hilfe von auf dem Fahrzeug angeordneten
Tradgern mit Hebevorrichtung und Aufhdngemitteln zur
l6sbaren Befestigung der Raumzelle mit der Hebevor-
richtung, dadurch gekennzeichnet,
daB die Trdger (24) einen Ausleger hilden, der an

.einém Wagen befestigt ist, welcher auf auf dem Chassis
des Fahrzeugs befestigten Schienen in Langsrichtung
zusammen mit der Hebevorrichtung derart verfahrbar
ist, daB der Ausleger (24) bei vor der Tiir6ffnung (2)
stehendem Fahrzeug durch diese in die Raumzelle ein-
fiihrbar, nach dem Anheben der Raumzelle zusammen mit
dieser in die Transportstellung, in der die Raumzelle
iber dem Chassis auf den Schienen absetzbar ist, ein-
fahrbar und mit der an dem Ausleger (24) hangenden

Raumzelle so weit ausfahrbar ist, daB diese iiber ihrem

Aufstellplatz (4) hingt.”




Die Anspriiche 2 und 3 betreffen nihere Ausgestaltungen der

Hebevorrichtung.

Die Anmeldung ist aus der am 26. September 1968 einge-
gangenen Patentanmeldung i 4 G .98 (Stammanmeldung)
durch Ausscheidung hervorgegangen. NDie Stammanmeldung ist auf
Grund des Beschlusses des Patentamts vom 30. Juni 1976 am
20. Januar 1977 bekanntgemacht worden. Sie betraf nach dem

Anspruch 1 der urspriinglichen Unterlagen einen

vorgefertigten kastenfdrmigen Betonbaukdrper, der zum
Transport auf einem Fahrzeug eingerichtet ist, insbe-
sondere zur Verwendung bei der Netzstation eines
Elektrizitdtsversorgungsunternehmens, dadurch
gekennzeichnet, dan iiber der mit den
AuBenwdnden (1) des BaukOrpers einteiligen Bodennlatte

(3) die fiir die Aufstellung der elektrischen Einrichtun-
gen erforderlichen Teile, insbesondere Hlauffangwanne (12),

Kabelkanal (13) und kiinftige Kabeldurchl&isse (17), ein-

geformt sind.

Die Anspriiche 2 bis 7 der urspriinglichen Anmeldungsunter-

lagen der Stammanmeldung betreffen die ndhere Ausgestaltung des

Betonbaukdrpers.

—— -




Mit Schriftsatz vom 20. .Juli 1973, der am 23. Juli 1973

beim Patentamt eingegangen ist, hat die Anmelderin der Stamm-

anmeldung ihr Pétentbegehren auch auf ein Fahrzeuq zum Transonrt

derar tiger Betonbaukdrper gerichtet und folgende Patentan-

spriiche 5 bis 7 eingereicht:

"5.

Fahrzeug zum Transport von Stahlbetonraumzellen
mit Hilfe einer Hebevorrichtung und Aufhingemit-
teln, die in der Raumzelle lisbar befestigt sind,
dadurch gekennzeichnet,

daf die Hebevorrichtung auf einem Wagen (25)
befestigt ist, fir den auf dem Chassis des Fahr-
zeuges Schienen (26) verlegt sind und an dem Aus-
leger (24) befestigt sind, an denen die Qufhénqe-

mittel (22) angebracht sind.

Fahrzeug nach Anspruch 5, dadurch
gekennzeichnet, daR an seinem
hinteren Ende eine ausfahrbare Stiitze (27) ange-

ordnet ist.

Fahrzeug nach den Anspriichen 5 und 6, dadurch

gekennzeichnet, dafl die Hebevorrich-
tung als Seilwinde ausgebildet ist, deren die Auf-
hdngemittel bildenden Hubseile (22) iiber an den Aus-

legern (24) angebrachte Rollen (23) gefiihrt sind."



Wegen méglicher Uneinheitlichkeit hat die Anmelderin der
Stammanmeldung gleichzeitig ihre Bereitschaft erklart, die nicht
einheitlichen Merkmale einschlieRlich der dazu gehidrenden BRe-
schreibungsteile und Zeichnungen auszuscheiden und im Rahmen
einer gesonder ten Anmeldung weiterzuver folgen. Das Patentamt hat
die Ausscheidung der ein Fahrzeug zum Transoort von Betonraum-
zellen betreffenden Teile der Anmeldung ver fiigt und als An-
meldetag fﬁr‘den ausgeschiedenen Teil den 26. September 1958

festgesetzt.

Nach Priifung von Einspriichen hat das Patentamt das Patent
flir die Ausscheidungsanmeldung mangels hinreichender Erfindungs-
hohe versagt. Die Beschwerde des Anmelders hat das Bundespatent-

gericht zuriickgewiesen und die Rechtsbeschwerde zugelassen.

Mit der Rechtsheschwerde verfolgt der Anmelder sein Patent-

begehren weiter.

Die Einsprechende beantragt, die Rechtsheschwerde zuriick-

zuwelisen,

IT.
Die kraft Zulassung statthafte Rechtsheschwerde hat in der

Sache Er folg.
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1. Das Beschwerdegericht hat in der Ausscheidungsanmeldung
eine unzulidssige Erweiterung des Gegenstandes der Stammanmeldung
gesehen. Die Stammanmeldung habe nach den urspriinglichen "Inter-
lagen nur Merkmale der Raumzellengestaltung zum Gegenstand ge-
habt. 2Zwar seien die Art des Transports der Raumzelle und die
Ausbildung des zum Transvort erforderlichen Fahrzeugs in der
Beschreibung des Ausfihrungsbeisoviels und in der Figur 4 der
Zeichnungen offenbart. Dem Fachmann habe es aber als selbstver-
stidndlich erscheinen miissen, die Raumzelle mit der anstelle des
Fahrzeugs gesondert in die Raumzelle eingreifenden Hubvorrich-
tung aufzunehmen, wenn das Transportfahrzeug nicht mehr in die
Raumzelle einfahren kénne. Als notwendiger Bestandteil der Er-
findung stelle sich ihm das Fahrzeug indessen nicht dar, sn daf
die ausgeschiedenen Teile der Anmeldung in den urspriinglichen

Anmeldungsunterlagen nicht als erfindungswesentlich offenbart

seien.

2. Der Rilge der Rechtsheschwerde, eine unzulissige Erwei-
terung des urspriinglichen Anmeldungsgegenstandes der Stammanmel-
dung liege nicht vor, da der Fachmann das mit der Ausscheidungs-
anmeldung beanspruchte Fahrzeug auf Grund der Aufgabenstellung,
Beschreibung und Zeichnung (Fig. 4) in den urspriinglichen Un-

terlagen als zur Erfindung gehdrig erkannt habe, kann der Erfolg

nicht versagt werden.



a) Auf die am 26. September 1968 eingegangene Patentan-
meldung @ &k W .@-8 (Stammanmeldung) findet § 26 Abhs. 5
Satz 2 PatG 1968 Anwendung. Zwar ist die Stammanmeldung vor dem
1. Oktober 1968 beim Patentamt eingegangen. Dieses hatte abher
bis zum Inkrafttreten des PatG 1968 weder die Bekanntmachung der
Anmeldung beschlossen noch die Anmeldung mit der Begriindung
zuriickgewiesen, eine vatentfihige Erfindung liege nicht vor

(Art. 7, § 1 Abs. 1 PatAndG 1967).

b) Durch § 26 Abs. 5 Satz 2 PatG 1968 sind die Rechtsfol-
gen einer unzulissigen Erweiterung neu geregelt worden. Danach
kdnnen aus Anderungen des Schutzbegehrens, die den Gegenstand
der Anmeldung erweitern, Rechte nicht hergeleitet werden. Da-
gegen sind bis zum Beschlufl iiber die Bekaﬁntmachung der Anmel-
dung (§ 26 Abs. 5 Satz 1 PatG 1968), Anderungen der in der An-
meldung, insbesondere auch der in den Patentanspriichen enthal-
tenen Angaben, die den Anmeldungsgegenstand nicht erweitern,
zuldssig. Das Bundespatentgericht hat diese Regelung in dem
Sinne verstanden, daff bereits in den urspriinglichen Anmeldungs-
unterlagen ein Anspruch auf das Merkmal gerichtet gewesen sein
miisse, beziiglich dessen die Patentanspriiche erginzt oder be-

richtigt worden sind. Dem kann nicht gefolgt werden.
Grundlage der Priifung, ob eine unzulissige Anderung vor-

liegt, ist der Inhalt der Offenbarung der Erfindung in den ur-

springlichen Anmeldungsunterlagen (BGH GRUR 1975, 310, 311 -
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Regelventil; BGHZ 71, 152, 155 - Spannungsvergleichsschaltung).
Wwar das Merkmal, um das die Patentanspriiche bis zum Beschluf
iiber die Bekanntmachung der Anmeldung geadndert werden, in der
Gesamtheit der urspriinglichen Unterlagen bereits in einer Weise
of fenbart, die fiir den Fachmann erkennbar werden liefl, daf der
gednder te Lésungsvorschlag als zu der angemeldeten Erfindung
gehdrend von dem Schutzbegehren des Patentanmelders erfaft wird,
so liegt keine unzuléssige Anderung des Gegenstandes der Anmel-
dung vor (BGHZ 71, 152, 156 - Spannungsvergleichsschaltung;
BGHZ 72, 119, 129 - Windschutzblech; BGHZ 83, 83, 84 - Vertei-
lergehduse; BGH GRUR 1981, 812, 813 - Etikettiermaschine; vgl.
Hesse, Mitt. 1982, 104 ff, 107; Benkard, PatG u. GebrMG

7. Aufl. § 35 PatG Rdn. 27). Es ist nicht notwendig, dan
dieses Merkmal bereits in einem Patentanspruch der urspriing-
lichen Unterlagen enthalten war. Es geniigt vielmehr, wenn es in
der Gesamtheit der urspriinglichen Anmeldungsunterlagen deutlich
als Merkmal der Erfindung, fiir die der Patentschutz begehrt
wird, offenbart war. Erst mit dem BeschluB liber die Bekannt-
machung der Anmeldung ist der Rahmen zulidssiger Anderungen des
Schutzbegehrens durch die Patentanspriiche festgelegt (BGH GRUR
1975, 310 - Regelventil; GRUR 1977, 780 - Metalloxyd; GRUR 1974,

644, 645 - Schichttréager).

c) Es ist nicht von vornherein ausgeschlossen, diese in
standiger Rechtsprechung fiir die Anderungen von Patentanspriichen

in einzelnen Merkmalen herausgearbeiteten Grundsitze auch dann



anzuwenden, wenn die ursoriinglichen Patentanspriiche nicht in
einzelnen Merkmalen geadndert, sondern durch einen weiteren
Gegenstand ergianzt werden. 7%2war wird der Fachmann der Gesamthei
der urspriinglichen Unterlagen im Regelfall nicht ohne weiteres
entnehmen kdnnen, daB dieser weitere Gegenstand als zu der an-
gemeldeten Erfindung gehérend vom Patentanmelder bheansnrucht
wird, wenn er nicht auch Gegenstand der ursoriinglichen Patent-
ansprﬁcﬁe war. Schligt sich die offenbarte Erfindung aber in
beiden Gegenstidnden nieder und wird aus der Beschreibung unmif-
‘yverstidndlich deutlich, daB auch dieser weitere Gegenstand von
vornherein Gegenstand der Anmeldung und damit des Schutzbegeh-
rens war, so kann aus dem Fehlen eines auf diesen weiteren
Gegenstand gerichteten Patentanspruchs in den ursvoriinglichen
Unterlagen nicht geschlossen werden, der Anmelder habe ein

solches Schutzbegehren nicht ver folgen wollen.

Danach kann der angefochtene BeschlufR keinen Bestand habhen
Das Bundespatentgericht hat es aufgrund der ursoriinglichen
Unterlagen der Stammanmeldung als Nachteil angesehen, daf die
bekannten Betonraumzellen im Boden Aufhingevorrichtungen sowie
Ausnehmungen fiir die Rader und Transpor tachsen des Transport-
fahrzeugs aufwiesen, weil dieses mit seiner Ladefliche durch
die Tiroffnung in den Betonbaukdrper einfahre und ihn mittels
der Aufhiangevorrichung anhebe. Dadurch wiirden die Vorteile der
Fertigbauweise nicht geniigend genutzt. Nach diesen Feststellun-

gen des Bundespatentgerichts war die als nachteilig erkannte
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Bauweise der Betonraumzellen durch die Art ihres Transports

bedingt.

Wie das Bundespatentgericht weiter festgestellt hat, soll-
ten durch die angemeldete Lehre die Vorteile der Fertighbauweise
genutzt und die Betonraumzelle so ausgebildet werden, daf diese
mit geringstem Aufwand betriebsfertig aufgéstellt werden kann.
MuBte es, wie das Bundespatentgericht weiter ausfiihrt, dem
Fachmann unter diesen Umstinden als selbstverstdndlich erschei-
nen, daB die transportbedingten Nachteile der bekannten Bauweise
von Betonraumzellen'nur dann zu vermeiden gewesen seien, wenn
das Transportfahrzeug nicht mehr in die Raumzelle einfihrt, und
offenbarte'die Anmeldung in der Gesamtheit der urspriinglichen
Unterlagen alle erforderlichen Mittel fiir diese andere Trans-
por tart, so kann nicht von vornherein die Erkenntnis des Fach-
manns ausgeschlossen werden, daB es sich bei den beanspruchten
Merkmalen der Raumzelle und den Merkmalen des Transpor tfahr-
zeugs um konstruktiv angepaBte MaBnahmen zur Beseitigung der
transpor tbedingten Nachteile in der Bauweise der bekannten
Betonraumzellen gehandelt habe. Die Auffassung des Bundes-
patentgerichts, die Transportmittel kamen nicht von vornherein
als eine L&sung der urspriinglichen Aufgabe in Betracht und
seien nicht als erfindungswesentlich offenbart, findet in

seinen eigenen tatsichlichen Feststellungen keine Grundlage.



3. Da die am 23. Juli 1973 eingereichten Patentansoriiche
keine unzulissige Erweiterung des Gegenstandes der Stammanmel-
dung enthielten und deshalb ausgeschieden und mit der Aus-
scheidungsanmeldung weiterver folgt werden konnten, ist der an-
gefochtene Beschluf aufzuheben und die Sache zur anderweiten
Verhandlung und Entscheidung an das Bundesvatentgericht zuriick-
zuverweisen, das die Patentfihigkeit des Gegenstandes der
Trennanmeldung zu prifen und auch {(her die Kosten der Rechts-
beschwerde zu entscheiden haben wird (§ 108 Abs. 1, § 109

Abs. 1 PatG 1981).

——




Von einer miindlichen Verhandlung hat der Senat abgesehen

(§ 107 Abs. 1, 2. Halbsatz PatG 1981).

Vorsitzender Richter Ochmann Windisch
am Bundesger ichtshof

Prof. Ballhaus ist

erkrankt und verhindert

zu unterschreiben

Ochmann

Richter am Bundesgerichtshof
von Albert ist beurlaubt und
verhindert zu unterschreiben

Brodefler Ochmann
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