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BUNDESGERICHTSHOF

X 2B 2/79 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung P NN -33
der WolligQy ENUNNED Cqpy Inc, NGIEEER, NG (V.St.A.),

Anmelderih und
Rechtsbeschwerdefiihrerin,

- Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. Gl -

~ Verfahrensbeteiligte:

1. SqENEE AG, BedEEmeund MUNENES, MU,

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

= Verfahrensbevollmidchtigter: Rechtsanwalt Dr. D -

2. AL = G- oS -7 S,
: . ‘

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

3. e I@R Ingm GrbH, Frllly, HaSENNEN-
strase @

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmédchtigter ;
der Rechtsbeschwerde-
gegnerinnen zu 2 und 3: Rechtsanwalt Dr. (NS -



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs
hat am 16. September 1980 durch den Vorsitzenden Richter
Ballhaus und die Richter Di. Windisch, Dr. Hesse, BrodeBer

und von Albert

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschluSB
des 23. Senats (technischen Beschwerde-
senats XVIII) des Bundespatentsgerichts
vom 23. November 1978 wird auf Kosten
dér Anmelderin zurilickgewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechts-
‘beschwerde wird auf 500.000,-- DM
festgesetzt.

Griinde

I. Die Anmelderin meldete am 19. Mai 1961 eine "Halb-
leitereinrichtung"” beim Deutschen Patentamt zum Patent an
und nahm daflir die Prioritdt der Anmeldung vom 31. Mai 1960
in den Vereinigten Staaten von Amerika in Anspruch. Nach
Bekanntmachung der Anmeldung am 3. Oktober 1974 wurden Ein-
spriiche gegen die Erteilung des Patents erhoben. Das Ein-
spruchsverfahren filihrte zundchst zur Patenterteilung durch
die Patentabteilung. Hiergegen haben die Einsprechenden
Beschwerde eingelegt. Im Beschwerdeverfahren hat die An-
melderin mit ihrem Hauptantrag folgenden Patentanspruch 1

geltend gemacht:



Matthias Prinz .
Rechtsanwalt www.prinz.law

"Verstédrkendes Halbleiterbauelement mit einer Halb-
leiterscheibe mit einer npn- oder pnp-Zonenfolge,
von denen die beiden &uBeren Zonén als in einer
Hauptfléche der Halbleiterscheibe vorhandene Ober-
fl&dchenzonen vorliegen und je mit einer AnschluB-
elektrode versehen sind und von denen die mittlere
Zone mit einer {iber eine genetische Oxidschicht an-
gekoppelten Steuerelektrode versehen ist, dadurch
gekennzeichnet, daB die Halbleiterscheibe Silizium
ist und die genetische Oxidschicht durch thermische
Umsetzung erzeugt ist und daB die Steuerelektrode
nebst Oxidschicht sich Uber die DurchstoBflinien der
pn-Uberginge mit der Hauptfldche ausdehnt."

Ihrem Hilfsantrag lag eine abweichende Fassung der Patent-
anspriiche zugrunde.

Das Bundespatentgericht hat den Beschwerden der Ein-
sprechenden stattgegeben. Es hat den Erteilungsbeschluf auf-
gehoben und das Patent versagt. '

Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechts-
beschwerde der Anmelderin, mit der sie riigt, der angefoch-
tene BeschluB8 sei nicht mit Griinden versehen.

II. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg.

1. Der zwischenzeitliche Ablauf der 18-Jahres-Frist
nach dem auf die Anmeldung nach Art. XI § 1 Abs. 1 IntPatlG
noch anzuwendenden § 10 Abs. 1 PatG 1968 steht der Durch-
filhrung des Rechtsbeschwerdeverfahrens nicht entgegen (vgl.
Benkard, Patentgesetz § 10 Anm. 2).
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2. Das Beschwerdegericht hat den Patentanspruch 1 nach
dem Hauptantrag'als zulédssig angesehen, seinem Gegenstand
aber die erforderliche Erfindungshéhe abgesprochen und dazu
ausgefithrt, der Anspruch 1 beziehe sich auf ein "ver-
stdrkendes" Halbleiterbauelement. Die Anmelderin habe in
der miindlichen Verhandlung erkldrt, daBf damit "ein die Ver-
stédrkung erméglichendes" Bauelement gemeint sei., Es verstérke
nicht bereits kraft seines beanspruchten Aufbaues sondern
erst dann, wenn besondere schaltungstechnische MaBnahmen
getroffen wiirden, wie z.B. diejenigen - allein offenbarten -,
welche an Hand der Figur 1 B i.V.m. der Figur 1 A der gel-
tenden Unterlagen beschrieben seien. Die Anmelderin habe dar-
auf hingewiesen, daB es bei entsprechender Beschaltung ohne
weiteres auch als Schalter zu benutzen sei. Dementsprechend
sei die Aufgabe, welche darin bestehe, ein Halbleiterbauele-
ment der im Oberbegriff genannten Art zu schaffen, das eine
méglichst groBe Abh#éngigkeit des Uber die &uBeren Zonen
flieBSenden Stroms vom Potential der steuernden Elektrode er-
mégliche, nicht mehr wie die ausgelegte Aufgabe speziell
und ausschlieBSlich darauf abgestellt, eine Verstdrkung zu
ermglichen. Diesen Sachverhalt lasse die Anmelderin auch
in ihrer Begriindung zum Antrag auf Zulassung der Rechtsbe-
schwerde erkennen, wenn sie gekl&rt haben m&chte, ob bei
augsreichender Offenbarung eines elektrischen Bauelementes
dieses Bauelement fiir sich und unabh&ngig von einer mit-
of fenbarten Schaltung beansprucht werden kdnne. Bei der Be-
‘urteilung der Patentf&higkeit des Gegenstandes des Patent-
anspruchs 1 sei daher davon auszugehen, daB8 das beanspruchte
Halbleiterbauelement sowohl ein "verst#rkendes" als auch ein
"schaltendes" Halbleiterbauelement sein k&nne. In diesem
Lichte gesehen, sei és nicht mehr ang&ngig, die Schaltein-
richtung nach der US-Patentschrift 2 791 760 als gattungs-
fremd zu bezeichnen. Dieser Gesichtspunkt sei in der miind~-



lichen Verhandlung der "Dreh- und Angelpunkt der Argumenta-
tion" der Anmelderin zur ErfindungshShe gewesen und habe
auch zentrale Bedeutung fiir den ErteilungsbeschluB der Patent-
abteilung gehabt. Vielmehr riicke diese Druckschrift, nachdem
der Anmeldungsgegenstand weder nach der Aufgabe noch der be-
anspruchten Losung auf die Anwendung als Verstdrkerelement
beschrénkt sei, unmittelbar in das Blickfeld des Durch-
schnittsfachmannes: darin sei n&@mlich ein nur als Schalter
einsetzbares Halbleiterbauelement mit einer npn-Zonenfolge
in einer Silizium-Halbleiterscheibe beschrieben, wobei die

| beiden &duBeren Zonen mit einer AnschluBelektrode und die
mittlere Zone mit einer iiber eine Isolierschicht angekoppel—
ten Steuerelektrode versehen seien; die Steuerelektrode nebst
Isolierschicht dehne sich mit der einen Hauptfldche {ber die
DurchstoBlinien der pn-iUberginge aus. In dieser Druckschrift
werde ferner darauf hingewiesen, da8 die Zonenfolge -auch
durch Umwandlung von Oberfldchenzonen nach dem Diffusions-
verfahren hergestellt werden k&nne, so0 wie es z.B. in der
dort genannten US-Patentschrift 2 695 852 beschrieben sei.
Unter Beriicksichtigung dieses Hinweises und auf Grund des
Umstandes, daB der Gegenstand des Anspruchs 1 alternativ
bei entspreéhénder Beschaltung auch als Schalter eingesetzt
werden kénne, verbleibe als Unterschied gegeniiber der US-
Patentschrift 2 791 760, daB die Isolierschicht nicht ein
ferroelektrisches Dielektrikum, sondern eine durch thermi-
sche Umsetzung erzeugte genetische Oxidschicht sei. Die
Steuerung des in der US-Patentschrift 2 791 760 beschriebe-
‘nen Halbleiterschalters, d.h. das Umschalten vom Zustand
hohen Widerstandes in den Zustand niedrigen Widerstandes,
werde durch die Veradnderung von Oberfldchenladungen bewirkt,
die in dem Bereich der Oberfldche der Halbleitérscheibe
zwischen den beiden pn-lbergidngen induziert wiirden. Zu die-
sem Zweck wlirden an die Steuerelektrode Signalspannungen
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entsprechender Polaritdt angelegt, die die ferroelektrische
Isolierschicht polarisierten. Die auf diese Weise induzier-
ten Oberflichenladungen bildeten einen die pn-Ubergénge
kurzschlieBenden Inversionskanal. Uber diesen Inversions-
kanal flieBe dann ein Strom. Jedem Physiker sei nun auf

Grund seines Fachwissens geliufig, daB ein Ferroelektrikum
der Spezialfall eines Dielektrikums sei. Auf die Speicher-
fdhigkeit, die im Falle des Schalters eine zus&tzliche MaB-
nahme sei, habe man verzichten kdnnen. Der Durchschnittsfach-
mann habe ohne weiteres erkennen kénnen, daB8 sich dann auch
andere, einfachere dielektrische Schichten als Isolierschicht
flir die Steuerelektrode eigneten. Die Verwendung des Systems
Silizium-thermischaufgewachsenes Oxid, in dem die Anmelderin
das entscheidend Erfinderische beim Anmeldungsgegenstand
gesehen habe, habe bereits vor dem in Anspruch genommenen
Prioritdtstag bei Halbleiterbauelementen wegen seiner Vorziige
Eingang gefunden. So seien in der Druckschrift "Proceedings
of the IRE", November 1959, Seiten 2011 und 2012, Halbleiter-
bauelemente mit pn-Ubergingen, nimlich Varakforen beschrie-~
ben, die aus einem pn-leitenden Halbleiterkdrper und einer
darauf angebrachten Siliziumoxidschicht bestiinden. Auf der
Oxidschicht sei eine Elektrode angebracht, mit Hilfe derer

in der der Oxidschicht zugewandten Oberfldche des Halbleiter-
k&rpers Ladungen induziert wiirden. Sei die Spannung zwischen
Halbleiterk6rper und Elektrode ausreichend hoch, so kénne
sich ein Inversionskanal bilden. Als Oxidschichten seien
durch thermische Umsetzung der Siliziumoberfl&che erzeugte

Siliziumoxidschichten vorgesehen.

Der Aufsatz in "Proceedings of the iRE“ zeige, daB
bereits zu jener Zeit dieses System dazu benutzt worden sei, .
um Bauelemente herzustellen, bei denen von einem elektri-
schen Feld an der Oberfldche des Siliziumsubstrates indu-
zierte elektrische Ladungen von ausschlaggebender Bedeutung



seien. Die Verfasser des Aufsatzes in "The Bell System
Technical Journal" Vol. 38, Mai 1959, Seiten 749 bis 784
h&dtten es fUr wert erachtet, das Verfahren der thermischen
Umsetzung von Siliziumoberfl#chen zum Gegenstand einer Pa-
tentanmeldung zu machen (US-Patentschrift 2 899 344). Die
Anmelderin habe nicht iliberzeugend darlegen k&nnen, was unter
diesen Umstdnden den Fachmann h&tte daran hindern kénnen,
zum gleichen Zweck dieses System bei Bauelementen der in
Rede stehenden Art zu verwenden. Diese Verwendung anstelle
der aus der US-Patentschrift 2 791 760 bekannten ferro-
elektrischen Isolierschicht miisse vielmehr als im Rahmen
normalen fachmannischen Handelns liegend angesehen werden.
Irgendwelche besonderen und nicht ohne weiteres vorherseh-
baren vorteilhaften Wirkungen ergdben sich dabei nicht. DaBs
-dabel der nicht mehr gewlinschte Speichereffekt verloren gehe,
sei selbstverstidndlich. Andererseits sei aber auch ohne wei-
teres vorhersehbar, daB8 die Konzentration der induzierten
Oberfldachenladungen in Abh&ngigkeit von der das elektrische
Feld erzeugenden Spannung kontinuierlich steuerbar sein
werde und damit das AusmaB der durch den nach der zuletzt
genannten US-Patentschrift beabsichtigten Inversionskanal
vorgegebenen Leitfahigkeit beeinfluBt werde. Denn jeder
Physiker wisse aus der'ElekEroStatik; daB die Polarisation
eines Dielektrikums eine Funktion des #uBeren elektrischen

Feldes sei.

Der Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag sei unzuldssig und
daher nicht gewdhrbar. Er unterscheide sich von dem des '
Hauptantrags dadurch, daB8 zusdtzlich eine Beschaltung des
Bauelements, das verstdrken soll, angegeben sei. Diese
Schaltungsanordnung entspreche aber nicht der in der ausge-
legten und der urspriinglichen Beschreibung an Hand der
Figuren 1 A und 1 B fiir den Fall der Vérstarkung angegebenen



Schaltung. Denn es fehle die in Reihe mit der Signalgquelle
geschaltete Gleichspannungsquelle V £ im Stromkreis der
Steuerelektrode. Da diesé‘Reihenschaltung in den urspriing-
lichen Unterlagen und in den ausgelegten Unterlagen jedoch
fiir das "verstirkende" Bauelement zwingend vorgeschrieben
sei, sei mit der Weglassung dieser Angabe iiber die Reihen-
schaltung eine unzulldssige Ab&nderung des in der urspriing-
lichen und in den ausgelegten Unterlagen Offenbarten erfolgt.

3. Die Rechtsbheschwerde meint, auch die Patentierbar-
keitsvoraussetzung der Fortschrittlichkeit gehdre zu den
Tatbestandskomplexen, die selbstdndigen Angriffs- und Ver-
teidigungsmitteln gleichzusetzen seien. Hierauf sei das
Bundespatentgericht nicht eingegangen. Die Begriindung sei
offensichtlich fehlerhaft, weil sie nicht erdrtere, weshalb
trotz eines gerichtsnotorischen bahnbrechenden Fortschritts
eine Lehre, die Wirtschaft und Technik revolutioniert und
tiefgreifend umstrukturiert habe, nicht patentfdhig sei.

Die in der Patentanmeldung offenbarte Erfindung weise
einen auBerordentlich hohen Grad an technischem Fortschritt
auf, der nicht zuletzt durch ihren besonderen wirtschaftli-~
chen Erfolg unterstrichen werde. Das beanspruchte Halbleiter-
bauelement steuere vermittels eines elektrischen Feldes
den Stromflus durch den Halbleiter. Die besondere Fortschritt-
lichkeit dieses Bauelements gegeniiber dem Sfand der Technik
liege nicht nur in der M&glichkeit einer leistungslosen
Steuerung iber das elektrische Feld der Steuerelektrode,
sondern vor allem in der Tatsache, daB8 der Feldeffekt-Tran-
sistor wegen seines einfachen Aufbaues in besonderem MaBe
zur Miniaturisierung geeignet sei, wodurch Uberhaupt erst
die Schaffung von integrierten Schaltungen ermdglicht worden
sei, die bis zu 50.000 MOSFETs (Metal Oxide Semiconductor



Field Effect Transistor) pro Quadratzentimeter zur Durch-
flihrung auch komplizierter Funktionen in Mikroprozessoren
hitten. 2Zur Verdeutlichung des auBerordentlichen technischen
Fortschritts sei darauf hinzuweisen, daB8 ein moderner, etwa
postkartengroBer programmierbarer Taschenrechner, wenn er
mit diskreten Schaltungselementen statt der integrierten
MOS-Schaltungen aufgebaut wdre, das Volumen eines mittleren
Einfamilienhauses einnehmen und nicht etwa nur 150 DM, son-
‘dern mehrere Millionen US-Dollar kosten wiirde. Ganze Zweige
der modernen Technik seien ohne Verwendung des MOSFET iiber-
haupt nicht denkbar. Alle Transistorhersteller der freien
Welt hitten nach dieser Erfindung gearbeitet. Ein bahnbre-
chender technischer Fortschritt habe stets einen entschei-
dungserheblichen EinfluB auf die Beurteilung der Erfindungs-
hShe.

Es erscheine geboten, die bisherige Rechtsprechung
des erkennenden Senats, derzufolge "unverstidndliche und
verworrene Griinde", die nicht mehr erkennen lieBen, welche
tiberlegungen filir die Entscheidung iiberhaupt maBgeblich -
seien (BGH GRUR 1963, 645, 646 — Warmpressen) - nicht als
Griinde im Rechtssinne angesehen werden - auf jene Fdlle
zu erweitern, in denen zwar schon erkennbar sei, welche
Uiberlegungen filir die Entscheidung liberhaupt maBgeblich seien,
diese Uberlegungen aber offensichtlich, und zwar filir den
hier erkennenden Senat offensichtlich falsch seien. Als
offensichtlich falsch milisse es gelten, daB das Beschwerde-
gericht jegliche Erdrterung der zentralen Frage unterlassen
habe, weshalb trotz eines‘gerichtsnotorischen bahnbrechen-
den Fortschritts einer neuen technischen Lehre, die Wirt-
schaft und Technik revolutioniert und tiefgreifend in
einem noch nicht zu iiberschauenden Ausma8 umstrukturiert
habe, der Rang einer patentfdhigen Erfindung nicht zuer-

kannt werden k&nne.
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4. Der geriigte Begriindungsmangel (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5
PatG) liegt nicht vor. Entgegen der Ansicht der Rechtsbe-
schwerde ist eine fehlerhafte Begriindung nicht dem Fehlen
von Griinden gemdB § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG gleichzusetzen.
Nach dieser Vorschrift kommt es allein darauf an, ob der
BeschluB iiberhaupt mit Griinden versehen ist. Dies bedeutet,
daB die Entscheidung insgesamt und in jedem ihrer entschei-.
dungserheblichen Schritte auf erkennbaren Uberlequngen auf-
gebaut sein muB; nur das Ubergehen, nicht aber eine feh-
lerhafte oder unvollstdndige Behandlung von Tatsachenkom-
plexen, die als selbstidndige Angriffs- oder Verteidigungs-
mittel anzusehen sind, stellt einen Mangel im Sinne von
§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG dar. Dem vdlligen Fehlen der Wieder-
- gabe der entscheidungserheblichen Uberlegungen sind Mingel
in vorhandenen Erdrterungen gleichzuachten, die ihnen die
Eignung als Begriindung einer Entscheidung nehmen, weil Wi-
derspriichlichkeit, Unklarheit oder Mehrdeutigkeit die Er-
kennbarkeit der Gedankenfiihrung ausschlieBen. So sind
Ausfiihrungen, deren patentrechtliche Einordnung nicht mbg-
lich ist (BGH Mitt. 1980, S. 77 - Biegerollen) und Erwagun-
gen, die einander ausschlieBende Sachverhalte voraussetzen
(zur Verdffentlichung vorgesehener BeschluB des Senats vom
9.7.80 - X ZB 9/79 - Tomograph), nicht als Griinde anzusehen.
Davon sind Erdrterungen 2zu unterscheiden, die M&ngel in
anderer Richtung aufweisen, aber die zugrunde liegenden
Gedankenschritte deutlich machen. Ein BeschluB ist auch dann
mit Griinden versehen, wenn diese Griinde nicht richtig sind;
daB ein Fehler deutlich zutage tritt und offensichtlich ist,
4ndert nichts an seiner Unerheblichkeit im.Rahmen des § 41 p
Abs. 3 Nr. 5 PatG. Dies gilt fiir alle Fehler, die keine
Beziehung zﬁr Erkennbarkeit der Gedankenfiihrung des Be-
schwerdegerichts haben.
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Die Erwdhnung der Fortschrittlichkeit als eigenst#dndi-~
ger Patentvoraussetzung eriibrigte sich, weil das Beschwerde-
gericht das Vorliegen dieser Schutzvoraussetzung ersicht-
lich unterstellt hat. Die Nichterwéhnung des Fortschritts
bei der Priifung der Erfindungshdhe und damit das Hinweg-
setzen tiber ein Beweisanzeichen flir das Vorliegen einer
erfinderischen Leistung kann zwar einen mit § 1 PatG nicht
zZu vé:einbarendén Mangel der Schutzfahigkeitspriifung bedeu-
ten, 1lst aber kein Mangel im Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 5
PatG. Der gedankliche Aufbau des angefochtenen Beschlusses
ist klar erkennbar. DaB8 der BeschluB Widerspriliche oder Ver-
st8B8e gegen die Logik enthielte, hat die Rechtsbeschwerde
nicht dargetan. Ein Begriindungsmangel kann nicht schon
darin gesehen werden, daB eine fiir die Beurteilung der
Erfindungshdhe an sich notwendige Erbrterung von Einzel-
heiten unterblieben ist (BGH GRUR 1963, S. 645, 649 -
Warmpreésen). Eine derartige Auslassung ist flir § 41 p
Abs. 3 Nr. 5 PatG unerhebiich, und die von der‘Rechtsbe-
schwerde gewlinschte Ausdehnung der Rechtsprechung ist auch
dann nicht mdglich, wenn die Erdrterung zur Erfindungshdhe
offensichtlich unvollstdndig oder fehlerhaft ist. Es ist dem
Senat im Rahmen dieses Rechtsbeschwerdeverfahrens verwehrt,
die Vollstindigkeit und Richtigkeit der Uberlegungen des
Beschwerdegerichts zur ErfindungshShe nachzupriifen. Der
angefochtene BeschluB ist jedenfalls mit Griinden versehen.
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III. Danach muB die Rechtsbeschwerde 2zuriickgewiesen werden.
Die Entscheidung iiber die Kosten des Rechtsmittels ergibt
sich aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG.

Ballhaus Windisch Hesse
BrodeBer von Albert
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