BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 31/84 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung P @ @ W .®-8

der A K@D Koggm KK, OGED (JT@ED) .

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdefiihrerin,

- Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (D -

weitere Verfahrensbeteiligte:

e Ac, FallES,

Einsprechende und
Beschwerdefiihrerin.




Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am
11. Juli 1985 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus und

die Richter Ochmann, Prof. Dr. Windisch, Brodefler und von Albert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den
Beschlu3 des 11. Senats (Technischen Beschwerde-
senats VI) des Bundespatentgerichts vom

11. Juli 1984 wird zuriickgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde

wird auf 50.000,-- DM festgesetzt.

Gr inde :

I. Die Patentanmeldung ist unter der Bezeichnung "Verfahren
und Vorrichtung zur Herstellung einer breiten Vliesbahn" und mit

folgendem Patentanspruch 1 bekanntgemacht worden (deutsche Aus-

legeschrift S 4R @R) :

"Ver fahren zur Herstellung einer breiten Vliesbahn
aus Spinnfiden, bei dem aus sich iiber die ganze Bahn-
breite erstreckenden Spinndiisen Elementarfdden als

Fadenvorhang austreten, durch iiber die gesamte Vlies-
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breite beidseitig angreifendé, schrag nach unten ge-~
richtete Luftstrome beschleunigt und auf einem end-
losen Forderorgan untef Saugwirkung in der urspriing-
lichen Breite abgelegt werden, dadurch
gekennzeichnet, daB bei einer
Vliesbreite von 200 cm oder mehr die in mehreren
Reihen oder Gruppen angeordneten Faden bis zum Zeit-
punkt ihrer zumindest oberflachlichen Verfestigung
unbeeinfludt nach unten fallen, daf ;nschlieﬁend die
Gesamtzahl der Faden durch einen schmalen, mindestens
iiber die ganze Breite des Fadenvorhangs reichenden
Schlitz in eine Saugvorrichtung gesaugt werden, wo sie
beidseitig von je einem iiber die ganze Breite der Saug-
vorrichtung wirkenden turbulenten Luftstrom, dessen
Geschwindigkeit oberhalb von 100 m/s liegt, erfant und
verstreckt werden, und dal der Fadenvorhang ohne

gegenseitige Verschlingung der Faden abgelegt wird.”

Patentanspruch 2 betrifft eine Vorrichtung zur Durchfiihrung
des Verfahrens nach Anspruch 1, in den Anspriichen 3 bis 6 werden

Ausgestaltungen dieser Vorrichtung beansprucht.
Das Patentamt hat das Patent aufgrund der bekanntgemachten

Unterlagen erteilt und den Einspruch fiir sachlich nicht gerecht-

fertigt gehalten.
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Die Einsprechende hat sich dagegen mit der Beschwerde

gewandt und beantragt, den angefochtenen BeschluB aufzuheben und

das Patent zu versagen.

Die Anmelderin hat beantragt, die Beschwerde mit der MaB-
gabe zuriickzuweisen, daB das Patent mit Patentanspruch 1 in

folgender Fassung erteilt wird:

"Ver fahren zur Herstellung einer breiten Vliesbahn

aus Spinnfiden, bei dem aus sich iiber die ganze Bahn-
breite erstreckenden Spinndiisen Elementar fdden als
Fadenvorhang austreten, durch iliber die gesamte Vlies-
breite beidseitig angreifende, schrdg nach unten ge-
richtete Luftstréme beschleunigt und auf einem endlosen
F6rderorgan unter Saugwirkung in der urspriinglichen
Breite abgelegt werden, dadurch gekenn -
zelichnet, daB bei einer Vliesbreite von 200 cm
oder mehr in mehreren Reihen oder Gruppen angeordnete
Faden bis zum Zeitpunkt ihrer zumindest oberfladchlichen
Verfestigung unbeeinfluft unter Konvergenz der Faden-
Reihen nach unten fallen, dal anschlieBend die Gesamt-
zahl der Faden durch einen schmalen, mindestens iiber die
ganze Breite des Fadenvorhangs reichenden Schlitz in
eine einzige Saugvorrichtung gesaugt werden, wo sie beid-
seitig von je einem iiber die ganze Breite der Saugvor-

richtung wirkenden turbulenten Luftstrom, dessen Ge-



schwindigkeit oberhalb von 100 m/s liegt, erfaBt und
verstreckt werden, und daB der Fadenvorhang ohne gegen-

seitige Verschlingung der Fiden abgelegt wird.”

hilfsweise mit Patentanspruch 1 mit folgender Fassung des

letzten Halbsatzes:

"... und daB der Fadenvorhang ohne vorherige gegen-

seitige Verschlingung der Faden abgelegt wird."

Das Bundespatentgericht hat den BeschluB des Patentamts

aufgehoben und das nachgesuchte Patent versagt.

Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbe-~

schwerde der Anmelderin.

II. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg. Der geltend
gemachte Begriindungsmangel liegt nicht vor (§ 100 Abs. 3

Nr. 5 PatG).

1. Durch den Berichtigungsbeschlu des Bundespatentge-

richts vom 19. Oktober 1984 ist die eine offensichtliche Un-

richtigkeit betreffende Riige der Rechtsbeschwerde gegenstandslos

geworden.
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2. Die Rechtsbeschwerde riigt weiter, in der angefochtenen
Entscheidung fehle jegliche Begriindung fiir die These des Bundes-
patentgerichts, das Merkmal, der Fadenvorhang werde ohne gegen-
seitige Verschlingung der Fidden abgelegt, vermittle dem Fachmann
keine klare Lehre. Eine entsprechende Riige erhebt die Rechtsbe-

schwerde hinsichtlich der Hilfsantrige.

Damit hat sie keinen Erfolg. Das Bundespatentgericht hat
den tragenden Gedankengang der Entscheidung wie folgt zum Aus-

druck gebracht:

Das Merkmal "der Fadenvorhang werde ohne gegenseitige
Verschlingung der Fiden abgelegt" vermittle keine klare Lehre
zum technischen Handeln; es sei auslegungsbediirftig. Die dem
Patentbegehren von der Anmelderin jetzt als allein beansprucht
zugrunde gelegte Auslegung entsprechend der Fassung ihres
Hilfsantrags "der Fadenvorhang werde ohne vorherige gegenseitige
Verschlingung der Fdden abgelegt" stehe in Widerspruch zu den
eindeutigen Ausfiihrungen in den ausgelegten und den urspring-
lichen Unterlagen. Der Fachmann werde in diesen Unterlagen dahin
belehrt, daB in dem nach dem anmeldungsgemidfBen Verfahren herge-
stellten fertigen Vlies die F&aden nicht miteinander verschlungen
seien, und habe keinen AnlaB zu der Annahme, daB die beanspruch-
ten MaBnahmen lediglich dazu dienen kdnnten, ein Verschlingen

der FAden nur vor dem Ablegen zu einem Vlies zu verhindern.



Das jetzt zu bescheidende Patentbegehren zum Haupt- und
Hilfsantrag erschdopfe sich danach in einer Lehre, die gegeniiber
dem in den ausgelegten und in den urspriinglichen Unterlagen
beanspruchten Gegenstand unzulidssig abgedndert und deshalb nicht

schutzfdhig sei.

Das Bundespatentgericht hat hierzu zwei verschiedene
Gegenstidnde aufgezeigt: Als das nunmehr alleinige Schutzbegehren
sieht es die als jetzt allein beanspruchte "Auslegung"” der An-
melderin an, die den Gegenstand des Haupt- und des Hilfsan-
trags betreffe, wonach Verschlingungen der F&aden nur bis zum
Ablegen ausgeschlossen seien; im Gegensatz dazu steht fiir das
Bundespatentgericht der Gegenstand des nach den ausgelegten und
den urspriinglichen Unterlagen beanspruchten Verfahrens, dessen
Besonderheit darin liege, daB die Fadden auch nach dem Ablegen
und in dem fertigen Vlies nicht miteinander verschlungen seien.
Es versteht, auf der "Auslegung" der Anmelderin aufbauend, daB
Haupt- und Hilfsantrag auf den gleichen Gegenstand gerichtet
sind, ndmlich, daB nur vor dem Ablegen der Faden das Verschlin-

gen verhindernde MaBnahmen vorzusehen seien.

Die Ausfiihrungen des Bundespatentgerichts ergeben, daB es
sich bei der Priifung der Anspriiche nicht daran orientiert hat,
wie die Anspriiche von ihm selber oder von dem Durchschnittsfach-
mann aufgefaBt werden, sondern daran, wie sie die Anmelderin

jetzt versteht. Das Bundespatentgericht verhehlt nicht, da8 es

—— -




dem Hauptantrag einen Gegenstand entnimmt, der von dem von der
Anmelderin zuletzt vorgetragenen Gegenstand abweicht. Seine
Anlehnung an die nicht im Hauptantrag objektivierten subjektiven
fiberlegungen der Anmelderin, die sich ohne Anderung des An-
spruchswor tlauts von ihren vorher vorgetragenen iiberlegungen
entfernt haben, mag darauf zurlickzufiihren sein, daB es nicht £fir
vertretbar gehalten hat, Schutz fiir einen anderen als den von
der Anmelderin mit ihrer "Auslegung” begehr ten Gegenstand zu
gewdhren. Dies aber ist eine der Rechtsbeschwerde hier ver-

schlossene Frage des materiellen Rechts.

In dem vorstehend erdrterten Verstdndnis hat das Bundes-
patentgericht den Inhalt der Anmeldungsunterlagen und den Inhalt
des zuletzt von der Anmelderin vorgetragenen Schutzbegehrens
gesehen, verglichen und gegeniibergestellt. Es hat ausgefiihrt,
der jetzt beanspruchte Gegenstand zum Haupt- wie auch zum Hilfs-

antrag sei unzuldssig abgedndert und deshalb nicht schutzfihig.

Mag dieser Gedankengang sachlich-rechtlich nicht unbedenk-
lich und die Gleichstellung der "Auslegung” mit dem "auszulegen-
den” und "auslegungsbediirftigen" Wortlaut ohne Hinwirken auf
eine Prazisierung der Antridge verfahrensrechtlich fehlerhaft
sein, weil die "Auslegung" der Anmelderin - wie sich aus den
Ausfiihrungen des Bundespatentgerichts ergibt - nicht durch den
Wortlaut des Hauptantrags gedeckt ist, so sind doch die tragen-

den Gedankengdnge des Bundespatentgerichts erkennbar; deshalb



ist die Riige, der angefochtene BeschluB sei nicht mit Griinden
versehen (§ 100 Abs. 3 Ziffer 5 PatG), nicht gerechtfertigt.
Sachlich-rechtliche und verfahrensrechtliche Fragen stehen in
diesem Rahmen nicht zur Nachpriifung; wenn das Bundespatentge-
richt sich méglicherweise rechtlich anfechtbar nicht an den
objektiven Aussagegehalt des Hauptantrags, sondern an die Vor-
stellungen der Anmelderin zu diesem Antrag gehalten hat, um zu
vermeiden, daf sie Schutz fiir einen Gegenstand érhélt, den sie

nicht begehrt, dann widre das kein Begriindungsmangel im Sinne des

Gesetzes.

Hinsichtlich der von der Rechtsbeschwerde geriigten Behand-
lung des Vorrichtungsanspruchs kann es auf sich beruhen, ob nach
den relativ kurzen Ausfiihrungen auf Seite 6 des angefochtenen
Beschlusses Patentanspruch 2 als Unteranspruch oder als Neben-
anspruch beurteilt worden ist. Sollte das Bundespatentqéricht
den Rechtscharakter dieses Anspruchs verkannt haben, so ware
auch dies ein nicht nachpriifbarer materiell-rechtlicher Fehler.
Der diesen Teil der Entscheidung tragende Gedankengang ist

jedenfalls erkennbar.
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3. SchlieBlich ist die Ablehnung weiteren Vorbringens
hinreichend damit begriindet worden, daf die Anmeldung keine
schutzfihigen Unterkombinationen offenbart habe und es deshalb

nicht erforderlich sei, der Anmelderin Gelegenheit zu diesbe-~

ziglichem Vorbringen zu geben.

Vorsitzender Richter
am Bundesger ichtshof
Prof. Ballhaus ist in-
folge Krankheit verhin-
dert zu unterschreiben
Ochmann Ochmann Windisch

Brodefler Richter am Bundesgerichts-
hof von Albert ist beur-
laubt und verhindert zu
unterschreiben

Ochmann
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