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BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 28/92
vom
16, Januar 1996
in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend das deutsche Patent 2¢ WA

E AC, gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand, Lyl
Wl strafe @B RUMEENE

Patentinhaberin und Rechts-
beschwerdefihrerin,

~- Verfahrensbevollméchtigte: Rechtsanwilte UNGEGGGED
und SR -

weitere Verfahrensbeteiligte:

Volkswagen AG, gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand,
Wolfsburg,

Einsprechende und Rechts-
beschwerdegegnerin



Der X. Zivilgenat des Bundesgerichtshofes hat durch den
Vorsitzenden Richter Rogge und die Richter Dr. Jestaedt,
Dipl.-Ing. Frhr., v. Maltzahn, Dr. Melullis und Dr. Greiner

am 16. Januar 1996

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluf des 9. Senats
(Technischen Beschwerdesenats IV) des Bundespatentge-

richts vom 6. Mai 1992 wird auf Kosten der Patentinhabe-
rin zurlckgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

50.000,—— DM

festgesetzt.

Grinde:

I. Das Deutsche Patentamt hat nach Prifung eines Ein-
spruchs das am 30. Juni 1976 angemeldete und am 7. August

1986 verdffentlichte Patent 26 @GN das eine "Fligelzel-
lenvakuumpumpe" betrifft, aufrechterhalten.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Patentanspruch 1 lautet:

"Flligelzellenvakuumpumpe mit einem Rotor aus Sinterme-
tall, in dem zur Schmierung der beweglichen Teile
Schmierdl eingelagert ist und der in einem mit einem
EinlaBkanal und einem Auslafkanal versehenen Gehduse an-
geordnet ist,

dadurch gekennzeichnet,

dapP der Einlafkanal in einer Stirnseite des Gehduses an-
geordnet ist und dap in dem EinlapPkanal als Ruckschlag-
ventil (8) ein durch seine Elastizitat dichtend auf ei-
ner Lochplatte aufliegender Gummiring vorgesehen ist."

Gegen diesen Beschlup hat die Einsprechende Beschwerde
mit der Begrindung eingelegt, der beanspruchte Gegenstand
sel hinsichtlich des letzten kennzeichnenden Merkmals gegen-—
tber dem urspringlich Offenbarten unzul&ssig erweitert. Der
auf seinen urspringlichen offenbarten Umfang zurlckgefihrte
Gegenstand des Anspruchs 1 gel nicht erfinderisch. Die Pa-
tentinhaberin hat beantragt, die Beschwerde zurlckzuweisen,
hilfsweise das Patent mit der Mapgabe beschrankt aufrechtzu-
erhalten, dap im Patentanspruch 1 nach dem Wort "Fllgelzel-
lenvakuumpumpe" die Worte "zum Anschlup an einen Bremskraft-
vergstirker"” eingefligt werden und hilfsweise, dap der kenn-
zeichnende Teil lautet:

"daf der Einlafkanal in einer Stirnseite des Gehdauses
angeordnet ist und

dap in dem Einlapkanal ein Rlckschlagventil vorgesehen
ist L] "
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Das Bundespatentgericht hat die Entscheidung des Deut-
schen Patentamts aufgehoben und das Patent widerrufen.

Dagegen richtet sich die zugelassene Rechtsbeschwerde,
mlit der die Patentinhaberin das Streitpatent im Umfang ihres
in der vVorinstanz gestellten Hauptantrages verteidigt.

II. Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil das Bundes-
patentgericht sie zugelassen hat. Die Zulassung erdffnet die
volle revisionsmdpige Nachprifung des angefochtenen Be-
schlusses {(Sen.Beschl. v. 15.,3.1984 - X ZB 6/83, BGHZ 90,
318, 329 - Zinkenkreisel).

1. Das Bundespatentgericht hat die von der Patentinhabe-
rin mit der im Patentanspruch 1 gemipf Haupt- und Hilfsantrag
zu 1 beanspruchte Merkmalskombination als unzulésslge Erwei-
terung angesehen, da sle ein f£ir diese Kombination urspring-
lich als erfindungswesgentlich herausgestelltes Merkmal, nam-
lich das dem speziellen Rlckschlagventil vorgeschaltete Sieb
{9), nicht mehr enthalte. Das Bundespatentgericht hat dazu
im wesentlichen ausgefihrt:

Zwar seien samtliche Merkmale des Anspruchs 1 nach dem
Hauptantrag als solche den urspringlichen Patentansprichen 1
und 2 und der urspringlichen Beschreilbung zu entnehmen, Ein
Gegenstand gehdre aber nicht zum Offenbarungsgehalt, von dem
der angesprochene Durchschnittsfachmann aus der Patent-
schrift erfahre, dap er nicht funktioniere. In der Beschrei-
bung werde der Fachmann darauf hingewiesen, daf das nunmehr
im Anspruch 1 enthaltene, speziell ausgebildete Rlckschlag-
ventil nur eingesetzt werden kdénne, wenn ihm ein_Sieb vorge-



schaltet werde. Die “Entkopplung" von RlUckschlagventil und
Sieb in der erteilten Fassung sel unzullssig, well der Fach-
mann den Anmeldungsunterlagen gerade nicht habe entnehmen
kénnen, daB er auch durch die jetzt im Anspruch 1 gemdp
Haupt—- und Hilfsantrag 1 beanspruchte Merkmalskombination
die erfindungsgeméfe Aufgabe ldésen kénne.

Objektiv betrachtet ldse ndmlich die urspringliche An-
meldung zwel unterschiedlichen Betriebszustdnden entsprin-
gende Teilprobleme, fir die jeweils unterschiedliche Lé&-
sungsmittel angegeben wirden. Um Kriechdl im Falle des Pum-
penstillstandes vom Einlapkanal und Unterdruckraum fernzu-
halten, seien entweder Rlckschlagventile oder Siebe erfor-
derlich; die stirnseitige Anordnung des Einlapkanals verhin-
dere die Beaufschlagung mit Kriech&l nicht, mit ihr solle
vielmehr vermieden werden, daf bei umlaufenden Rotoren aus
Sintermetall das in radialer Richtung geschleuderte 01 di-
rekt in den EinlaPpkanal gelange. Wenn einerseits ein Gummi-
ventil gerade wegen des auch bel seitenversetztem EinlaBka-
nal noch auftretenden Kriechéls und mdéglicher Qlverklebung
nicht anwendbar sein solle, andererseits die Fernhaltung
dieses Kriechdéls vom Gummiventil allein durch ein Sieb als
ldsbar beschrieben werde, wodurch ausdricklich gerade die
Funktionsfahigkeit des als Gummiventil in der Beschreibung
ausgewiesenen RiUckschlagventils aufrechterhalten sein solle,
s0 kdénne die Beschreibung Seite 6 nur in Verbindung mit der
in Anspruch 9 angesprochenen Siebldsung verstanden werden.
Wenn ein spezielles, gegen Ol in seiner Funktion empfindli-
c¢hes Gummiventil verwendet werden solle, das nur bel hinrei-
chender Abschottung gegen Kriechdél als funktionsf&hig ange-
sehen werde, so sei ein vorgeschaltetes Sieb als "conditio



gine qua non" aufzufassen und daher als unbedingt notwendi-
ges Merkmal dem Gegenstand der Erfindung zuzurechnen. Ein
Fortlassen des Siebes stelle somit eine wegen Erweiterung
des urspringlich Offenbarten unzuldssige, aus den urspring-
lichen Unterlagen heraus nicht gedeckte Ausgestaltung dar.

2, Diese Beurteilung greift die Rechtsbeschwerde ohne
Erfolg an.

a) Die Rechtsbeschwerde meint, das Bundespatentgericht
habe fehlerhaft nicht in Betracht gezogen, daf Patentan-
spruch 1 in der mit dem Hauptantrag verteidigten Fassung
keine Erweiterung, sondern eine zulassige Beschrankung des
Gegenstandes der Anmeldung enthalte. Die Anmelderin habe im
urspringlichen Anspruch 2 allgemein von einem RlUckschlagven-—
til gesprochen. In der Beschreibung sei Jedoch ausschliep-
lich das sehr einfach aufgebaute RlUckschlagventil aus einem
durch seine Elastizitdat dichtend auf einer Lochplatte auf-
liegenden Gummiring beschrieben worden. Die Beschrankung des
Schutzbegehrens auf ein solches Rickschlagventil sei eine
zulassige Anderung.

Die Begrenzung des Schutzbegehrens auf eine bestimmte
Ausfihrungsform ist zwar zuldssig und nicht davon abhangig,
dap hierflr ein besonderer Patentanspruch aufgestellt worden
ist. Eine zuldssige Beschrénkung kann auch dann vorliegen,
wenn die betreffende Ausflihrungsform unter den urspringli-
chen Hauptanspruch f&llt und die nunmehr beanspruchte L&ésung
in der Beschreibung oder teils in den Unteranspriichen und
teils in der Beschreibung von vornherein als eine in Be-
tracht kommende Lésung hervorgehoben war (Sen.Beschl. v.
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3.2.1966 - X ZB 26/64, GRUR 1966, 312, 316 - Appetitzig-
ler I; v. 3.2.1966 - X ZB 4/65, GRUR 1966, 319 - Seifenzu-
satz; Urt. v, 29.11,1966 - X ZR 11/63, GRUR 1967, 621

- Mehrschichtplatte; v. 21.2.1967 - X ZB 67/64, GRUR 1967,
585, 586 - Faltenrochre}.

Im vorliegenden Fall sah zwar Anspruch 2 in der ur-
springlichen Passung die Anordnung eines Rlckschlagventils
(8) in dem Einlapkanal (6) ohne Hinweis darauf vor, dap zu-
gleich ein diesem Ventil vorgeschaltetes Sieb vorhanden sein
misse. Die Rechtsbeschwerde l&4Bt bei ihren Erwdgungen aber
unberdcksichtigt, dap der verteldigte Patentanspruch nicht
allgemein auf die Anordnung eines RlUckschlagventils einer
dem Fachmann zur Verfligung stehenden beliebigen Art, sondexrn
auf eine bestimmte Ausgestaltung beschréankt sein soll. Jede
weitere Beschrdnkung setzt voraus, dap gerade auch die ein-
geschrénkte Lehre Gegenstand einer darauf gerichteten Offen-
barung in den urspringlichen Unterlagen ist. Das Beschwerde-
gericht hat die Offenbarung eines speziellen Rlckschlagven-
tils in Form eines auf einer Lochplatte aufliegenden Gummi-
rings ausschlieflich in der Kombination mit einem vorge-
schalteten Sieb als offenbart angesehen und angenommen, dap
der Fachmann aus dem Gesamtinhalt der urspringlichen Unter-
lagen entnehmen mufte, daPp ein solches Ventil chne vorge-
schaltetes Sieb nicht funktionieren konnte. Unter diesen Um-
standen kam eine Beschrankung auf ein solches Ventil ochne
gleichzeitige Anordnung eines vorgeschalteten Siebs nicht in
Betracht, weil sie den Schutz einer nicht als ausflihrbar of-
fenbarten Lehre zum Gegenstand gehabt hétte,



b) Die Rechtsbeschwerde meint weiter, selbst wenn es auf
die Offenbarung gerade des im Hauptanspruch des Streitpa-
tents beschriebenen Rickachlagventils ankomme, kénne der Be-
schlup keinen Bestand haben. Das Bundespatentgericht habe
bei seiner Auslegung der Anmeldungsunterlagen entscheidend
auf die Beschreibung einzelner Ausfuhrungsbeisplele abge-
stellt, anstatt zu prifen, welchen Inhalt der Durchschnitts-
fachmann den ursprunglichen Schutzansprichen im Zusammenhang
mit dem welteren Inhalt der Ammeldung entnehme. Es habe ver-
kannt, dap die patentgemlpe Aufgabe gemap Anspruch 1 in der
urspringlichen Passung durch die Anordnung des Einlapfkanals
auf elner Stirnseite des Rotors geldst worden sei. Der Fach-
mann habe hieraus nicht den Schlup gezogen, auch nach der
patentgemdfen Ldsung sel es unabdingbar, dem Ruckschlagven-
til ein Sieb vorzuschalten. Das ergebe sich auch aus dem
Verhéltnis der einzelnen Schutzanspriche, die so gestaltet
seien, daP sowohl der Einsatz eines RUckschlagventils ohne
ein oder mehrere Siebe vorgesehen sei, als auch ein oder
mehrere Siebe vorgesehen sein kénnten, ohne Einsatz eines
RlUckschlagventils., Jedenfalls ergebe sich hieraus, dap die
vom Bundespatentgericht fir eindeutig gehaltene Angabe meh-
rere Deutungen zulasse. Wenn das Bundespatentgericht ausfih-
re, das beanspruchte Rlckschlagventil sei nur im Zusammen-
hang mit der Beschreibung nach Anspruch 9 zu sehen, so sei
dles widersprichlich; die auf diesen Unteranspruch bezogene
Angabe kdnne denknotwendig nicht zu einer Beschrankung der
im urspringlichen Anspruch 1 genannten Angabe "Rlckschlag-
ventil" fihren.



Auch dies fihrt nicht zum Erfolg. Das Bundespatentge-
richt ist bel der Auslegung der Anmeldungsunterlagen zutref-
fend von den Grundsétzen ausgegangen, die der erkennende Se-
nat zu den Anforderungen fur dle Offenbarung einer Erfindung
gemdf § 26 Abs. 1 Satz 4 PatG 1968 entwickelt und in seiner
Entscheidung vom 20. Marz 1990 (X ZB 10/88, BGHZ 111, 21, 26
- Crackkatalysator I} klarstellend zusammengefaPpt hat.

Danach wird unter der erforderlichen und ausreichenden
Offenbarung der Erfindung eine solche Beschreibung in den
urspringlichen Anmeldungsunterlagen verstanden, dap eine Be-
nutzung der Erfindung durch andere Sachversténdige mdglich
erscheint. Offenbart ist alles das, was in der Gesamtheit
der ursprunglichen Unterlagen schriftlich niedergelegt ist
und sich dem Fachmann ohne welteres aus dem Gesamtinhalt der
Unterlagen am Anmeldetag erschlieft. Fir die Frage der Of-
fenbarung spielt es weder eine Rolle, ob etwas 1in der Be-
schrelbung als vorteilhaft, zweckmdpig oder bevorzugt be-
zeichnet oder hervorgehoben ist, noch gibt es eine Abstufung
in der Wertigkeit der flr die Beschreibung der Erfindung be-
nutzten Offenbarungsmittel. Dabei hat die Ermittlung des Ge-
gamtinhalts der Erstunterlagen mit den Augen des Fachmanns
zu erfolgen; 2u prifen ist, welche Erkenntnisse ihm dadurch
objektiv und ohne welteres vermittelt worden sind. Zu beach-
ten ist, dap der Fachmann sich nicht an dem Wortlaut der Un-—
terlagen orientiert, sondern an dem mit der Erfindung im
Hinblick auf die Nachteile des Standes der Technik verfolg-
ten Zweck und an dem Losungsvorschlag mit seinen einzelnen
Elementen (ebenso Sen.Beschl. v. 12.5.1992 - X ZB 11/90,
BGHZ 118, 210, 216 - Chrom-Nickel-Legierung).
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Das Bundespatentgericht hat bel der Beurteilung des Ge-—
gsamtinhalts der Erstunterlagen auf die Sicht und das Fach-
wissen des Durchschnittsfachmanns abgestellt. Ausgehend vom
Stand der Technik und der sich aus diesem ergebenden Er-
kenntnis, dap die Anordnung des Einlafkanals in elner Stirn-
seite des Gehduges und einesg RUckschlagventils in dem Ein-
lafkanal allein das Kriechdélproblem nicht ldést, hat es aus-
geflihrt, aus welchen Grinden der Fachmann diese nunmehr von
der Patentinhaberin beanspruchte Merkmalskombination nicht
als zur Erfindung gehdrig entnehmen kann. Dabel hat es sich
im einzelnen mit der Beschreibung befapt und aufgezeigt, auf
Grund welcher Beschreibungstelle der Fachmann zu der Er-
kenntnis gelangt, dap die urspringlichen Unterlagen 2zwei
verschiedenen Betriebszusténden entsprechende Teilprobleme
18sen, fir die jeweils unterschiedliche Ldsungsmittel, nam-
lich Rickschlagventil oder Siebe, angecordnet werden, und dap
die erfindungsgemdpe LOsung deshalb, um bei beiden Betriebs-
zustanden das Kriechdl von dem Einlapfkanal und dem Unter-
druckraum fernzuhalten, in dem Einlapkanal in Saugrichtung
hintereinander zun&chst ein Ruckschlagventil (8) und daran
anschliefend ein Sieb (9) wvorsieht.

Ausgehend von diesem Versténdnis des Fachmanns hat das
Bundespatentgericht die "Entkopplung" der Kombinationsmerk-
male in den Patentansprichen 1 und 2 als unzuléssige Erwei-
terung angesehen, weil der angesprochene Fachmann den Anmel-
dungsunterlagen gerade nicht habe entnehmen kénnen, dap auch
durch die jetzt im Anspruch 1 gemdp Haupt- und Hilfsantrag 1
beanspruchte Merkmalskombination die erfindungsgemdpe Aufga-
be geldst werden kann.
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Soweit sich die Rechtsbeschwerde gegen die Beurteilung
des Bundespatentgerichts mit der Behauptung wendet, diese
sel sachlich unrichtig, weil der Fachmann die urspringlichen
Unterlagen anders verstanden habe, kann sie auch insoweit
keinen Erfolg haben. Die Uberprufung des sachlichen Inhalts
der Peststellungen des Bundespatentgerichts ist dem erkenn-
den Senat im Verfahren der Rechtsbeschwerde verschlossen.

c}) Ohne Erfolg rigt die Rechtgbeschwerde in diesem Zu-
sammenhang schlieflich, das Bundespatentgericht habe gegen
seine Verpflichtung zur Amtsermittlung verstofen (§ 87
PatG), indem es nicht aufgeklart habe, ob ein Irrtum des An-
melders Uber die Erforderlichkeit eines Siebes dem Pachmann
klar erkennbar gewesen sel. Das Bundespatentgericht hat aus-
dricklich festgestellt, daP Anhaltspunkte fir einen Irrtum
des Anmelders weder ersichtlich noch vorgetragen sind, so
daP es hier auf die Frage, ob ein Irrtum des Anmelders bei
der Ermittlung des Gegenstandes der Offenbarung Ulberhaupt
von Bedeutung sein kdénnte, nicht ankommt.

3. Die Rechtsbeschwerde hat weiter die Versagung einer
Aufrechterhaltung des Streitpatents gemdp Hilfsantrag 2 zur
Nachpriufung gestellt, weil eine Formulierung des Bundespa-
tentgerichts belege, daP eine unzuldssige "ex post Betrach-
tung" vorgenommen worden sel. Die Rechtsbeschwerde hat aufer
der sie stdérenden Formulierung keine Gesichtspunkte darge-
tan, die einen Rechtsfehler begriinden kénnten.

4. Die Rechtsbeschwerde rigt, die Patentinhaberin sei im
Verfahren vor dem Bundespatentgericht nicht ordnungsgemdp
vertreten gewesen, weil aufgrund eines OTV—Streiks der zu-
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standige und das Verfahren betreuende Mitarbeiter den Ver-
handlungstermin nicht habe wahrnehmen kénnen. Der kurzfri-
stlg beauftragte Patentanwalt habe keine zureichende Vorbe-
reitungsméglichkeit gehabt.

Das Bundespatentgericht hat mit Recht mangelhafte Ver-—
tretung der Patentinhaberin in der mindlichen Verhandlung
verneint. Ausweislich des Protokolls vom 6. Mai 1992 ist fir
die Patentinhaberin Patentanwalt Altenburg mit schriftlicher
Untervollmacht vom 5. Mai 1992 aufgetreten, so dap sie ord-
nungsgemdf vertreten war. Das Bundespatentgericht war auch
nicht gehalten, die mindliche Verhandlung zu vertagen, um
dem Bevollmiachtigten der Patentinhaberin weltere Gelegenheit
zur Vorbereitung zu geben. Nach § 227 Abs. 1 ZPO kann das
Gericht eine Verhandlung vertagen, wenn erhebliche Grinde
vorliegen. Solche sind nach Nr. 2 nicht die mangelnde Vorbe-
reltung einer Partei, wenn die Partei dies nicht genligend
entschuldigt. Solche Griunde hat die Patentinhaberin weder in
der mindlichen Verhandlung noch mit der Rechtsbeschwerde
vorgetragen. Dies ware aber geboten gewesen, nachdem der
Vertreter der Einsprechenden geltend gemacht hatte, die Pa-
tentinhaberin habe bei entsprechend dem auf die langer be-
kannte Streiksituation abgestimmten Verhalten ihrem Patent-
anwalt hinreichend Zeit zur Vorbereitung geben kdnnen.

ITI. Eine mindliche Verhandlung hat der Senat nicht f£ir
erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 2, Halbs. Pat@G).
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Der Ausspruch Uber die Kosten folgt aus § 109 Abs., 1

Satz 2 Patg.

Rogge Jestaedt Maltzahn

Melullis Greiner
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