ys

Verdffentlichung: ja
Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein
BGHR ja

PatG 1981 §§ 100 Abs. 3 Nr. 5, 108; ZPO § 565 Abs. 1 Satz 2

Aufzeichnungsmaterial

Enthdlt ein BeschluB des Bundespatentgerichts neben einem
Begriindungsmangel im Sinne von § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG eine
Reihe weiterer Sachfehler, ist in entsprechener Anwendung von
§ 565 Abs. 1 Satz 2 ZPO eine Zuriickverweisung an einen anderen
Senat des Bundespatentgerichts mdglich.

BGH, Beschl. v. 20. Dezember 1988 - X ZB 30/87 - Bundespatent-
gericht
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BUNDESGERICHTSHOF

X 7B 30/87 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 19 64 534.-51

der PGS Corp., CE». Mass. (Vereinigte Staaten von
Amerika)

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdefiihrerin,

- Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. GIEEED,

- -
weitere Verfahrensbeteiligte:

Eagup KGEB Co., Ro@», N.Y. (Vereinigte Staaten von
Amerika),

Einsprechende,

- Verfahrensbevollmdchtigter Patentanwalt
vor den Bundespatentgericht: Dr. rer. nat. D,
G :trafc @, D B -




Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat
am 20. Dezember 1988

durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen und die
Richter von Albert, Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn,
Dr. Jestaedt und Dr. Bro#

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der
BeschluB des 16. Senats (Technischen Beschwerdesenats
XI) des Bundespatentgerichts vom 16. Oktober 1987 auf-
gehoben. Die Sache wird zur anderweitigen Verhandlung
und Entscheidung an den 15. Senat (Technischen Be-
schwerdesenat X) des Bundespatentgerichts zuriickver-
wiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird

auf

festgesetzt.
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Griinde:

I.

Das Bundespatentgericht hat die gegen die Versagung des
Patents auf die am 23. Dezember 1969 eingereichte und am 15.
November 1973 bekanntgemachte Patentanmeldung 19 64 534, die
ein fotografisches Aufzeichnungsmaterial fiir das Farbstoff-
diffusionsverfahren betrifft, - Priifungsantrag am 13. Ok-
tober 1971 gestellt -~ gerichtete Beschwerde der Anmelderin
durch BeschlufS vom 16. Oktober 1987 zuriickgewiesen, weil die
Beschreibung Angaben enthalte, die zur Erl&uterung der Er-
findung offensichtlich nicht notwendig seien (§ 5 Abs. 3
PatAnmVO 1981). Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde
beantragt die Anmelderin,

den angefochtenen Beschlufl aufzuheben und die Sache an
das Bundespatentgericht zuriickzuverweisen.

Die Einsprechende ist vor dem Bundesgerichtshof nicht
durch einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt
als Bevollmdchtigten vertreten.

II.

1. Das Rechtsschutzinteresse der Anmelderin an einer
Entscheidung iiber die am 7. Mai 1982 erfolgte Versagung
des Patents im Wege der Rechtsbeschwerde ist nicht dadurch
entfallen, daB zwischenzeitlich die mit dem Tag nach der




Anmeldung beginnende Patentdauer von achtzehn Jahren fiir die
Anmeldung abgelaufen ist, ohne daB die Erteilungsinstanzen
wdhrend dieser Zeit eine endgiiltige Entscheidung iiber die
Erteilung oder Versagung des Patents getroffen haben. Der
Anmelderin kann ein schutzwiirdiges Interesse daran, den nach
§ 35 Abs. 2 Satz 2 PatG 1968 bei Versagung des nachgesuchten
Patents eintretenden riickwirkenden Wegfall der nach § 30
Abs. 1 Satz 2 PatG 1968 durch die Bekanntmachung der An-
meldung erlangten einstweiligen Schutzwirkungen abzuwenden,
nicht abgesprochen werden (BPatGE 12, 119, 122).

2. Die Eingabe der Verfahrensbevollmdchtigten der Ein-
sprechenden vor dem Bundespatentgericht vom 11. Mai 1988
kann im Rechtsbeschwerdeverfahren keine Beachtung finden;
vor dem Bundesgerichtshof miissen sich die Beteiligten durch
einen beim Bundesgerichtshof zugelassenen Rechtsanwalt als
Bevollmdchtigten vertreten lassen (§ 102 Abs. 3 PatG). Auch
die Erkldrung eines weiteren Beteiligten auf die Rechtsbe-
schwerde gemdB § 105 Satz 1 PatG bedarf zu ihrer Wirksamkeit
der Einreichung durch einen beim Bundesgerichtshof zuge-
lassenen Rechtsanwalt. Erkl&rungen eines Patentanwalts sind

unbeachtlich.
III.

Die Rechtsbeschwerde ist zuldssig, weil geriigt ist, der
angefochtene Beschlufl sei nicht mit Griinden versehen (§ 100
Abs. 3 Nr. 5 PatG). Sie ist auch begriindet, weil der ge-
riigte Mangel vorliegt.

l.a) Der Beschwerdesenat hat die Zuriickweisung der Be-
schwerde allein damit begriindet, daB die Beschreibung An-
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gaben enthalte, die zur Erléuterung der Erfindung offen-
sichtlich nicht notwendig seien (§ 5 Abs. 3 Satz 1
PatAnmVO). Dieser damit zur Grundlage der Entscheidung ge-
machte formelle Mangel der Anmeldung ist ein Tatbestand, der
fiir sich allein rechtsvernichtend ist; er stellt ein selb-
stdndiges Angriffs- und Verteidigungsmittel im Sinne der

§§ 146, 303 ZPO dar, das in den Griinden nicht iibergangen
werden darf (Benkard, Patentgesetz Gebrauchsmustergesetz,

8. Aufl. § 100 PatG Rdn. 24, 26). Die Begriindung, die der
Beschwerdesenat zu diesem Tatbestand gegeben hat, ist in
sich so widerspriichlich, daf sie nicht erkennen 1ld8t, welche
rechtlichen Uberlegungen schlieBlich fiir die Versagung des
Patents mafigebend gewesen sind. Das ist dem vollsténdigen
Fehlen von Griinden (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG) zu diesem
selbstédndigen Angriffs- und Verteidigungsmittel gleich-
zuerachten (GRUR 1980, 984 - Tomograph).

b) Die Anmelderin hat vor dem Beschwerdesenat zuletzt
beantragt, das nachgesuchte Patent mit den Patentanspriichen
1 bis 3 und einer angepaften Beschreibung zu erteilen. Der
Patentanspruch 1 war auf ein fotographisches Aufzeichnungs-
material fiir Farbstoff-Diffusionsiibertragungsverfahren zur
Erzeugung eines in Reflexion zu betrachtenden Ubertragungs-
bildes in einem Laminat gerichtet, das aus einem n&her be-
schriebenen Aufzeichnungsteil, aus einem nd&her umschriebenen
Bildempfangsteil und aus einem n#her dargestellten Ent-
wicklerteil mit einem zu zerbrechenden Behdlter fiir die
Entwicklungsfliissigkeit besteht, wobei in der letzteren ein
lichtreflektierendes Triibungsmittel filir den weifBen Bild-
hintergrund und ein Farbstoff enthalten sind, der beim Ent-
wickeln bei einem ersten pH-Wert im sichtbaren Empfindlich-
keitsbereich der lichtempfindlichen Emulsionsschicht (-ten)



absorbiert und bei einem nach der Entwicklung verédnderten
pH-Wert farblos wird, so daf ohne Entfernung des Farbstoffs
aus dem Laminat die Betrachtung des Bildes durch den zweiten
Schichttrédger gegen einen weifien Hintergrund mdglich ist. In
der Beschreibung hat die Anmelderin die bereits sinngémaﬁ in
den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen und in Spalte 5,
Zeilen 53 bis 56, der Auslegeschrift 19 64 534 enthaltene
Angabe wie folgt gefaft:

"Gegebenenfalls kdnnen mehrere lichtabsorbierende Farb-

stoffe angewandt werden, um den gesamten sichtbaren Be-
reich des Spektrums sicher abzudecken."

c) Der Beschwerdesenat hat seiner Begriindung den Satz
vorangestellt, offensichtlich nicht notwendig seien Angaben
dann, "wenn sie offensichtlich, d.h. ohne weitere Er-
mittlungen erkennbar, nicht geeignet sind, den Gegenstand
der Erfindung, fiir den Patentschutz begehrt wird, zu er-
ldutern”. Er hat diese Voraussetzung beziiglich der zitierten
Angabe in der Beschreibung als gegeben erachtet, denn der
gemdfl Patentanspruch 1 unter Schutz zu stellende Gegenstand
umfasse kein Aufzeichnungsmaterial mit einer mehrere Farb-
stoffe enthaltenden Entwicklungsfliissigkeit. Im Hinblick auf
den im Beschwerdeverfahren ergangenen Zwischenbescheid k&nne
nicht mit der erforderlichen Deutlichkeit darauf geschlossen
werden, daB die Anmelderin durch die Streichung der
zwischenzeitlich in den Patentanspruch 1 aufgenommenen
Worter "oder mehrere Farbstoffe" im Patentanspruch 1 auf
diese Variante habe verzichten wollen. In dem Zwischenbe-
scheid vom 1. Juli 1983 war der Anmelderin bedeutet worden,
da3 das Merkmal "ein Farbstoff" fiir den entfdrbenden
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Indikatorfarbstoff als Gattungsbegriff in Verbindung mit den
Angaben in Spalte 5, Zeilen 53 bis 58, der Auslegeschrift zu
deuten sei. Die Anmelderin habe jedoch, so hat der Be-
schwerdesenat weiter ausgefiihrt, die Fassung des Patent-
anspruchs 1 im Hinblick auf die Zdsurwirkung der Bekannt-
machung auf die bekanntgemachte Fassung zuriickgefiihrt und
verkenne somit nicht, dafi nach der Bekanntmachung nur solche
Anderungen des Schutzbegehrens zuldssig seien, die sich im
Rahmen des durch die Bekanntmachung einstweilen geschiitzten
Gegenstandes hielten, und habe diesen Rahmen nicht erweitern
wollen. Entgegen der Auffassung der Anmelderin fielen foto-
graphische Aufzeichnungsmaterialien mit einer Entwicklungs-
fliissigkeit, in der mehrere Farbstoffe enthalten seien,
nicht unter den durch die Bekanntmachung einstweilen ge-
schiitzten und weiterhin beanspruchten Gegenstand der Er-

findung.

Der Beschwerdesenat hat sodann ausgefiihrt, der Ge-
genstand der beanspruchten Erfindung werde durch den
Patentanspruch bestimmt. Einstweilen geschiitzt sei die
technische Lehre, die der Durchschnittsfachmann ohne be-
sondere Uberlegung den bekanntgemachten Patentanspriichen
unter Heranziehung der bekanntgemachten Beschreibung und
Zeichnung sowie des allgemeinen Fachwissens entnehme. Der
Durchschnittsfachmann entnehme der Formulierung des Patent-
anspruchs 1, "daB in der Entwicklerfliissigkeit ... ein
Farbstoff enthalten ist ..." ohne Uberlegung, daB die Ent-
wicklerfliissigkeit nicht mehrere, sondern eben nur einen
Farbstoff enthalte. Zwar sei "Farbstoff" ein Gattungs-
begriff, dessen Gehalt der Fachmann der Beschreibung ent-
nehmen miisse. Durch die Verbindung mit dem unbestimmten
Artikel werde jedoch ausgedriickt, daB mit dem Substantiv



"Farbstoff" etwas einzelnes, das einzelne Exemplar gemeint
sei (Duden, Grammatik der deutschen Gegenwartssprache 3.
Aufl. Bd. 4 S. 160 Rdn. 360a). Somit sei der Anspruch 1
insoweit klar, so daB er einer Auslegung durch die Be-
schreibung nicht bediirfe. Selbst wenn der Fachmann die Be-
schreibung zur Auslegung heranziehe, werde er das Merkmal im
Sinne von "einem" Farbstoff und nicht von mehreren Farb-
stoffen verstehen. Da in der gesamten bekanntgemachten Be-
schreibung bis auf den beanstandeten Satz in Spalte 5,
Zeilen 53/56, jeweils nur von einem einzelnen Farbstoff die
Rede sei und das einzige Beispiel nur mit einem einzigen
Farbstoff durchgefiihrt worden sei, werde der Fachmann dem
beanstandeten Satz bei der Auslegung des Patentanspruchs 1
kein entscheidendes Gewicht beilegen, sondern ihn allenfalls
als versehentlich stehengebliebene, zumindest nicht bean-
spruchte Ausfiihrungsform der Erfindung auffassen.

Diese Ausfiihrungen lassen erkennen, daf der Beschwerde-
senat entgegen der von ihm vorangestellten Prdmisse nicht
"ohne weitere Ermittlungen® zu dem SchluB gelangt ist, die
in Rede stehenden Angaben seien ungeeignet zur Erlduterung
der Erfindung. Der Beschwerdesenat hat vielmehr zur Be-
griindung der Offensichtlichkeit eine Reihe von Ermittlungen
angestellt, um festzustellen, ob die oben zitierte Angabe
der Beschreibung zur Erl&uterung der Erfindung offen-
sichtlich nicht geeignet ist. Er hat dazu den Zwischen-
bescheid des Berichterstatters, das Verhalten der Anmelderin
im Beschwerdeverfahren, ferner eine sprachkundliche Li-
teraturstelle und schlieBlich das Verstdndnis der Fachleute
herangezogen, wie der Patentanspruch und die in Rede
stehende Angabe der Beschreibung zu verstehen sind. Damit
hat sich der Beschwerdesenat in Widerspruch gesetzt zu dem
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Eingangssatz seiner Begriindung, dafl "offensichtlich nicht
notwendig" eine Angabe sei, die ohne weitere Ermittlungen
erkennbar ungeeignet sei, die Erfindung zu erlautern. Die
Griinde des angefochtenen Beschlusses lassen wegen dieses
Widerspruches nicht erkennen, ob der Beschwerdesenat die
mangelnde Angabe zur Erlduterung der Erfindung fiir offen-
sichtlich oder ob er die betreffende Angabe nur fiir unge-
eignet gehalten hat, die Erfindung zu erldutern, was fiir
sich allein den betreffenden Mangel gemd § 5 Abs. 3
PatAnmVO nicht begriindete.

IV.

Da somit der als selbstdndiges Angriffs- und Ver-
teidigungsmittel anzusehende formelle Mangel der Anmeldung,
daB die in Rede stehende Beschreibungsstelle offensichtlich
nicht notwendig ist, die Erfindung zu erl&utern, wider-
spriichlich beschieden ist und die Begriindung nicht erkennen
148t, ob der Beschwerdesenat nur den Mangel der Eignung, die
Erfindung zu erldutern, zur Versagung des Patents herange-
zogen hat, wie das nach § 3 Nr. 6 der Anmeldebestimmungen
vom 30. Juni 1968 noch méglich war, oder die Offensichtlich-
keit dieses Mangels, wie dies nach § 5 Abs. 3 PatAnmV0O ver-
langt wird, ist der angefochtene Beschluf#i nicht mit Griinden
versehen. Wegen dieses schweren Verfahrensfehlers ist der
angefochtene Beschlufl aufzuheben und die Sache an das
Bundespatentgericht zuriickzuverweisen.

Der beschlieBende Senat hat bisher von der M8glichkeit,
die Sache an einen anderen Beschwerdesenat zurlickzuverwei-
sen, nur in dem Falle Gebrauch gemacht, in dem wegen einer
durchgreifenden Besetzungsriige nach § 41 q Abs. 2 Satz 2
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PatG 1961 (= § 100 Abs. 3 Nr. 1 PatG 1981) die Verweisung
an einen anders besetzten Senat des Bundespatentgerichts
erforderlich war (BGHZ 42, 32, 37 -~ Akteneinsicht II). Da
der angefochtene BeschluB3 nicht nur den festgestellten
Begriindungsmangel, sondern auch eine Reihe weiterer Sach-
fehler aufweist, hdlt es der beschlieflende Senat in ent-
sprechender Anwendung von § 565 Abs. 1 Satz 2 ZPO auch im
vorliegenden Fall fiir erforderlich, nunmehr einen anderen
Senat des Bundespatentgerichts mit der Sache zu befassen,
damit sich die rechtsfehlerhafte Behandlung der Sache nicht
wiederholt.

Bei der erneuten Entscheidung wird folgendes zu be-

achten sein:

1. Als "offensichtliche" Mdngel hat der beschlieBende
Senat nur solche angesehen, die als solche zweifelsfrei er-
kennbar offen zutage treten, ohne daB eine weitere Sach-
priifung erforderlich ist (BGH GRUR 1971, 512, 514 -
Isomerisierung). Dabei liegt der besondere Nachdruck darauf,
dafl der Mangel "offen zutage tritt", d.h. in die Augen
springt, nicht aber darauf, daB keine weiteren Ermittlungen
erforderlich sind, um ihn zu erkennen. Fiir die Offensicht-
lichkeit des Mangels gemd#B § 5 Abs. 3 PatAnmVO gilt nichts
anderes. Das hat der Beschwerdesenat in dem angefochtenen
BeschluB v8llig aufBler Betracht gelassen.
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2. § 3 Abs. 5 PatAnmVO verbietet die Aufnahme von
Angaben in die Beschreibung, die zur Erlduterung der Er-
findung offensichtlich nicht notwendig sind. In dieser
Vorschrift ist vom "Gegenstand der Erfindung", an den der
angefochtene BeschluBf seine Erwdgungen ankniipft, nicht die
Rede.

3. Der einstweilige Schutz der bekanntgemachten An-
meldung nach § 30 Abs. 1 Satz 2 PatG 1968 erstreckt sich
nicht nur auf den "Gegenstand der Erfindung", wie der ange-
fochtene BeschluB annimmt, sondern schliefit den gesamten
Schutzumfang ein, der einem erteilten Patent zukommt.

4. Die Ermittlung des Schutzumfangs einer bekannt-
gemachten Anmeldung allein anhand des Wortlauts der Patent-
anspriiche, noch dazu in einem philologischen Verstadndnis,
ohne Beriicksichtigung der Gesamtheit der die Angaben in der
Beschreibung einschlieflenden Auslegeschrift ist rechts-
fehlerhaft. Erst der Gesamtinhalt der Anmeldungsunterlagen
148t erkennen, welches technische Problem der Erfindung zu-
grunde liegt und welche technische Lehre zur L&sung dieses
Problems vorgeschlagen ist. Es verbietet sich deshalb von
vornherein, einzelne Angaben in der Beschreibung aufler Be-
tracht zu lassen, die eine sinnvolle Erlduterung der Er-
findung fiir ein spezielles Bediirfnis enthalten.

5. Die Erwdgung, die oben zitierte Beschreibungsstelle
werde vom Fachmann als versehentlich in der Beschreibung
stehengeblieben angesehen, findet im Sachverhalt keinerlei

Stiitze.
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SchlieBlich sei daran erinnert, daB die Patentabteilung
51 des Deutschen Patentamts im BeschluBB vom 7. Mai 1982 die
Neuheit, den technischen Fortschritt und die Erfindungshd&he
fiir die hier in Streit stehende Erfindung bejaht hat.

VI.
Eine miindliche Verhandlung hat der beschlieBende Senat

nicht fiir erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Bruchhausen von Albert Maltzahn
Jestaedt Brof

-~




	BUNDESGERICHTSHOF

	BESCHLUSS

	i/sr

	3

	II.

	4

	III.

	5

	6

	4S

	8

	IV.

	10

	11

	4$r

	VI.






