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BUNDESGERICHTSHOF

X 2B 25/81 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 22 60 992.3-33
der HENEENEED <GEED G WD WO D gh
(Japan), vertreten durch den Managing-Direktor Shinichi HEw

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdefithrerin,

- Verfahrensbevollmdchtigter: Rechtsanwalt Professor Dr.- -

weitere Verfahrensbeteiligte:

T Aktiengesellschaft, gesetzlich vertreten durch
ihren Vorstand, Heinz DEil®, pr. Horst BEN, walter O,
Dr.-Ing. Hans GUlll Dipl.-Kfm. Siegfried K. G{jjJlllip DPipl.-
Volkswirt Giinter JQJ, Dr.-Ing. Giinter W. Tgjje Dipl.-Ing.
Joost Freiherr von WD T&-S-—I. F

’ -

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmdchtigter: Rechtsanwalt Dr. ——




&7

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs hat am
13. Juli 1982 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und

die Richter Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse und BrodeBer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschluB des
23. Senats (technischen Beschwerdesenats XVIII)
des Bundespatentgerichts vom 24. September 1981

wird auf Kosten der Anmelderin zurlickgewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde

wird auf 50 000 DM festgesetzt.

Grinde

1. Die Patentanmeldung vom 13. Dezember 1972, fiir welche die
Prioritdt einer Anmeldung in Japan vom 14, Dezember 1971 in
Anspruch genommen wird, ist vom Deutschen Patentamt mit folgen-

dem Anspruch 1 bekanntgemacht worden:



Matthias Prinz

Rechtsanwalt www.prinz.la

"Lumineszenzdiode, bei welcher wenigstens ein Teil
des Abgabelichtes in einer senkrecht zur Ebene eines
Hetero-ilbergangs liegenden Richtung ausgelassen wird,
mit einer P-leitenden GaAs-Unterlage, einer darauf ab-
geschiedenen P-leitenden GaAlAs-Schicht und einer
auf dieser P-leitenden GaAlAs-Schicht abgelagerten
N-leitenden GaAlAs-Schicht, dadurch gekennzeichnet,
daf die Aluminiumkonzentration y der N-leitenden
Gay_1AlyAs—Schicht (3) hoher ist als die Aluminium-

konzentration x der P-leitenden Ga4_,Al,As-Schicht (2)."

Auf die Beschwerde der Einsprechenden hat das Bundespatentge-
richt das Patent versagt. Hiergegen richtet sich die nicht
zudelassene Rechtsbeschwerde der Anmelderin, mit der sie einen

Begriindungsmangel (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG) geltend macht.

2. Die Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg, da der geriigte

Mangel nicht vorliegt.

a) Das Beschwerdegericht hat der angemeldeten Erfindung bei an-
zuerkennender Neuheit und mdglicherweise vorhandenem technischem
Fortschritt die erforderliche Erfindungshéhe abgesprochen und
sich hierfilir, auBer auf eine weitere Literaturstelle, in erster
Linie auf "Materials Science Engineering®™ Vol. 6, 1970, S. 69

und 86, gestiitzt.

JLaw — Gesetze und Urteile

D Available on the
Kostenlos (mobile App) App Store
W
Uber 200 Gesetze JLaw — fiir Android JLaw — fiir iOS

Uber 100.000 Urteile

]
g
>
o
=
@
&
=
=
%
0]

2
@
=2
(e}
D
2
o]
N
=



https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de

ed

b) Die Rechtsbeschwerde bemangelt, daB die Anmelderin zu dieser
Literaturstelle, die insgesamt die Seiten 69 bis 109 aus dem
genannten Band umfasse, nicht habe Stellung nehmen konnen, da
diese deren Verfahrensbevollmachtigtem erst wenige Tage vor dem
Verhandlungstermin, auf den die angefochtene Entscheidung er-
gangen sei, zugdnglich gemacht worden sei. Da der Antrag der
Anmelderin auf Einrdumung einer AuBerungsfrist abgelehnt worden
sei, sei ihr das rechtliche Gehdr versagt worden. Dies habe mit
dazu gefiihrt, daB die Begriindung insgesamt unverstandlich und
verworren sei oder sich auf leere Redensarten beschranke. So
enthalte die Kennzeichnung der Aufgabe durch das Beschwerde-
gericht bereits Unklarheiten. Unverstdndlich sei insbesondere,
daB das Beschwerdegericht die der Erfindung zugrunde liegende
Aufgabe einmal als durch die Entgegenhaltung vorweggenommen,
dann aber wieder als selbstverstdndlich bezeichnet habe. Es sei
ferner nicht hinreichend zum Ausdruck gebracht, worin die
erfindungsgemdBe Neuerung zu sehen sei; den weiteren Ausfiihrun-
gen fehle daher die Beurteilungsgrundlage. Da der LOsungsweg
nicht naher bezeichnet sei, entbehre auch die Ansicht, die
Entgegenhaltung lege den LOsungsweg nahe, der Verstdndlichkeit.
Der Erfindungsvorschlag bringe entscheidende Verbesserungen
degeniiber der Vorver6ffentlichung hinsichtlich der praktischen
Herstellungsmdéglichkeit; dies sei in den Griinden ilibergangen wor-
den. SchlieBlich fehle jede nachvollziehbare Begriindung fiir die
Versagung des Patents auf die Anspriiche 2 und 3, die in Wahrheit

selbstdndige erfinderische Gedanken enthielten.



c) Die Angriffe der Rechtsbeschwerde weisen einen Begriindungs-

mangel nicht nach.

aa) Wie die Rechtsbeschwerde nicht verkennt, erdffnet eine Ver-
letzung des Grundsatzes des rechtlichen Gehdrs nicht den Weg der
zulassungsfreien Rechtsbeschwerde, da dieser Verfahrensfehler
unter den Rechtsbeschwerdegriinden des § 100 Abs. 3 PatG nicht
aufgezahlt ist (vgl. BGHZ 43, 12, 15, 19 - Kontaktmaterial;
stdndige Rechtsprechung). Es besteht daher keine Veranlassung,
auf die Frage einzugehen, ob die Beriicksichtigung der Entgegen-
haltung "Materials Science Engineering” erst nach Einr&dumung

einer AuBerungsfrist hitte erfolgen diirfen.

bb) Entgegen den weiteren Beanstandungen der Rechtsbeschwerde

ist das Beschwerdegericht dem Begriindungszwang nachgekommen.

Die Ausfithrungen i{iber die der Erfindung zugrunde liegende Auf-
gabe sind nicht unverstandlich. Sie stehen vielmehr im Einklang
und groBenteils in wdrtlicher Ubereinstimmung mit den Angaben,
die die Anmelderin>in der Auslegeschrift gemacht hat. Insbeson-
dere werden keine Zweifel oder Unklarheiten hervorgerufen durch
die Benutzung der Wendung, es solle eine Lumineszenzdiode mit
bestimmten Eigenschaften "geschaffen" werden, einer Wendung,
deren sich auch die Auslegeschrift bedient. Ein Widerspruch in
- an sich iliberfliissigen und fir die Entscheidung bedeutungs-

losen - Erdrterungen iiber das Naheliegen der Aufgabe liegt eben-
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falls nicht vor, da die Ansicht, die Aufgabe liege auf der Hand,
und die Auffassung, sie ergebe sich aus der Entgegenhaltung,
miteinander vereinbar sind und letztlich beide den SchluB tra-
gen, daB die Aufgabe jedenfalls keinen Hinweis auf Erfindungs-

qualitdt der Problemlésung liefere,

Das Beschwerdegericht hat den LOsungsvorschlag zwar kurz, aber
verstandlich bezeichnet, indem es ausgefiihrt hat, diese Aufgabe
- namlich die der Schaffung einer Lumineszenzdiode nach dem
Oberbegriff des Anspruchs 1 mit den vorher genannten Vorteilen -
solle "durch die im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 ange-
gebenen Merkmale" geldst werden. Auch damit steht der angefoch-
tene Beschluf im Einklang mit der Beschreibung, die den Losungs-
vorschlag gleichfalls lediglich durch eine wértliche Wieder-
holung des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 umschrieben
hat. Weshalb den weiteren Erdrterungen iiber die Erfindungshoéhe
die Grundlage fehlen soll, legt die Rechtsbeschwerde nicht ndher

dar.

Dafl die Erfindung erhebliche Vorteile fiir die Massenfertigung
gebracht habe, ist der Auslegeschrift nicht zu entnehmen; das
Beschwerdegericht brauchte sich bei der Priifung auf Erfindungs-
hohe nicht mit einem Vorteil zu beschaftigen, den nicht einmal
die Anmelderin filir die Erfindung in Anspruch nimmt. Im i{ibrigen
wiirde selbst ein lbergehen eines solchen einzelnen Arguments im

Rahmen der Eroérterung der Erfindungshéhe noch keinen Begriin-



dungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG bedeuten

(vgl. BGH GRUR 1964, 201, 202 - Elektro-Handschleifgerat).

SchlieBlich hatte das Beschwerdegericht keine Veranlassung, die
Unteranspriiche 2 und 3 - noch dazu {iber das eigene Vorbringen
der Anmelderin im Beschwerderechtszuge hinaus - auf einen
etwaigen selbstdndigen erfinderischen Gehalt zu priifen. Zu einer
solchen Priifung hdtte es erst kommen diirfen, wenn die Anmelderin
auf die Erteilung des Patents unter Ausschlufl des Anspruchs 1
nur mit den Unteranspriichen wenigstens einen Hilfsantrag gerich-
tet hdtte {(vgl. BGH GRUR 1964, 697, 698 - Fotoleiter; BGH GRUR

1978, 39 - Titelsetzgerdt). Das hat die Anmelderin nicht getan.
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3. Die Rechtsbeschwerde ist daher mit der Kostenfolge aus § 109

Abs. 1 Satz 2 PatG zurilickzuweisen.

Ballhaus Ochmann Windisch

Hesse Brodefler
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