BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 3/85 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung P @ @ WA .58

der BWR Systementwicklungs GmbH, GANNEEESStrase @,
BellR @,

Anmelderin und

Rechtsbeschwerdefiihrerin,

- Verfahrensbevollmichtigte: Rechtsanwilte Dr. GEER

und Dr. D -




Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am
19. September 1985 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Bruchhausen und die Richter Ochmann, von Albert, Rogge

und Frhr. von Maltzahn

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschluB
des 20. Senats (Technischen Beschwerde-
senats XV) des Bundespatentgerichts vom

24. Oktober 1984 wird zurilickgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbe-

schwerde wird auf

50.000,-- DM

Grinde:

I.
Das Deutsche Patentamt hat die Patentanmeldung vom
11. Dezember 1979, die eine Vorrichtung zur'Aufzeichnung von in
elektrischen Signalen vorliegenden Bild- und Toninformationen

auf einer Bildplatte betrifft, zuriickgewiesen.




Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Mit der Beschwerde hat die Anmelderin ihr Patentbegehren

mit einem Haupt- sowie zwei Hilfsantrdgen weiterverfolgt.

Das Bundespatentgericht hat den Haupt- und den ersten
Hilfsantrag zuriickgewiesen und auf die ﬁeschwerde der Anmelderin
wegen des zweiten Hilfsantrages den ZuriickweisungsbeschluB des
Deutschen Patentamts vom 23. Marz 1982 aufgehoben und die Sache
insoweit zur erneuten Priifung und Entscheidung an die Priifungs-

stelle zuriickverwiesen.

Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbe-
schwerde der Anmelderin. Sie riigt, der angefochtene BeschluB sei

nicht mit Griinden versehen (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG).

II.
Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfclg. Der- geriigte Mangel

liegt nicht vor.

1. Das Beschwerdegericht hat angenommen, da dem Gegen-
stand der Patentanmeldung die Aufgabe zugrunde liege, eine Vor-
richtung zu schaffen, mit der neben Bild- und Toninformationen
auch beliebige Steuerinformationen fiir die Bildplatte einfach
und genau und mit relativ hoher Geschwindigkeit éuf einer
Bildplatte aufgezeichnet werden kdnnen. Die Losung dieser
Aufgabe hat es in folgenden drei verschiedenen,Alediglich

additiv zusammentretenden Komplexen gesehen:
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a) MaBnahmen, in welcher geometrischen Weise Video-
signale mittels eines Lasers auf einer Bildplatte

aufzubringen sind;

b) MaBnahmen, wie die Videosignale zu verarbeiten sind,
um zur Aufzeichnung auf einer Bildplatte Verwendung

finden zu kdnnen;

c) MaBnahmen, wie der modulierte Laserstrahl in
glinstiger Weise auf die Bildplatte gerichtet

werden kann.

Das Beschwerdegericht hat dahinstehen lassen, ob die nach
dem Hauptanspruch beanspruchte Ldsung neu sei; denn es mangele
ihr an der erforderlichen "Erfindungshéhe". Dazu hat das Be-
schwerdegericht zundchst ausgefiihrt, die dem Patentbegehren
zugrunde liegende Aufgabenstellung liege offensichtlich im
Rahmen dessen, was von einem Durchschnittsfachmann, der iiber
eine abgeschlossene Hochschulbildung ver fiige und sowohl Kennt-
nisse auf dem Gebiet der klassischen Fernsehsignal-Wiedergabe
besitze als auch alle wesentlichen Fille der Verarbeitung von
Videosignalen, insbesondere Verfahren zur Aufzeichnung und Wie-
dergabe von Videosignalen oder von diesen abgeleiteten Signalen
auf gangigen Speichermedien beherrsche, als Handeln im Zuge der

technischen Weiterentwicklung zu erwarten sei; die Aufgaben-




stellung vermdge nichts zur Stiitzung der Erfindungshdhe bei-

zutragen.

Der Fachmann habe aus Vorverdffentlichungen alle drei
obengenannten MaBnahmen, insbesondere ein als Strahlaufteiler
bezeichnetes Bauelement entnehmen kdénnen, das er in der beim
Aanmeldungsgegenstand beanspruchten Weise habe ausbilden kénnen.
Damit hitten dem Durchschnittsfachmann im Anmeldezeitpuﬁkt alle
die technischen MaBnahmen zur Ver fiigung gestanden, die er in
einem Bedarfsfall bendtigte, um zu dem Anmeldungsgegenstand
gemd8 dem Hauptantrag in naheliegender Weise zu gelangen.
Ersichtlich habe bis heute ein vergleichbares Verfahren keinen
breiten Eingang in die angewendete Technik gefunden, was bei
dem von der Anmelderin behaupteten Bedarf und grofiem wirt-
schaftlichem Erfolg sicherlich zwischenzeitlich hdtte der Fall
gewesen sein miissen. Von einer besonders gliicklichen Merkmals-

kombination im patentrechtlichen Sinne kd8nne nicht die Rede

sein.

2. Die Rechtsbeschwerde riigt, das Beschwerdegericht habe
sich nicht verstdndlich mit der Frage auseinandergesetzt, ob die
"unzweifelhaft neue" Erfindungsaufgabe zur erfinderischen Quali-
tdt des Anmeldungsgegenstandes beitrage; der Ausdruck "offen-
sichtlich®™ sei ein Gemeinplatz, der kein Verstandnis vermittele.
Der angefochtene BeschluB lasse jegliche Begriindung und jegliche

nachpriifbare Gedanken dazu vermissen, aus welchen Griinden die




Aufgabe keinen Beitrag zur "Erfindungshdhe" liefere.

Die Rechtsbeschwerde riigt ferner, das Beschwerdegericht
habe den Ausbildungsstand und das Kdnnen des Durchschnittsfach-
manns im Widerspruch zu den iliblichen Anforderungen zu hoch
angesetzt, seine eigene entsprechende Sachkunde nicht dargetan
und im iibrigen die Erfindungshdhe lediglich mit Allgemeinpl&tzen

und widerspriichlichen Ausfilhrungen verneint.

Sie beanstandet schliefilich, das Beschwerdegericht habe
keine Begriindung dafiir gegeben, daB es selbst die "fraglichen
Spitzenkenntnisse des geforderten Spitzenfachmanns" besitze und

daB es insoweit an einer verfahrensrechtlichen Voraussetzung

fehle.

3. Die Riige des Regriindungsmangels im Sinne von § 100

Abs. 3 Nr. 5 PatG greift nicht durch.

Die Ausfiihrungen des Beschwerdegerichts, mit denen es die
"Er findungshohe™ -~ richtig "erfinderische Tatigkeit"™ (§ 1 PatG
1978) - verneint hat, lassen die fiir die Entscheidung maBgeben-
den Uiberlegungen erkennen. Die abschlieBende SchluBfolgerung,
daB der Durchschnittsfachmann zum Anmeldezeitpunkt alle techni-
schen Mafinahmen zur Verfiigung hatte, die er im Bedarfsfalle
bendtigte, um zum Anmeldungsgegenstand in naheliegender Weise zu

gelangen, ist im Zusammenhang mit den Ausfiihrungen zur Bewer tung



der Aufgabenstellung, zur Beurteilung der LOésungskomplexe als
"additiv", nicht aber kombinatorisch zusammenwirkend, zur
Bekanntheit der einzelnen LOsungskomplexe und zum Eingang des
Anmeldungsgegenstandes in die angewendete Techhik zu sehen.
Insgesamt wird aus diesem Zusammenhang ersichtlich, welche
lberlegungen das Beschwerdegericht bei seiner Beurteilung der
"erfinderischen Tatigkeit"™ geleitet haben. Dem Begriindungszwang
des § 94 Abs. 2 PatG ist damit geniigt. Ob seine Erwagungen im
einzelnen sachlich richtig und vollstdndig sind, ist im vor-

liegenden Verfahren nicht zu iiberpriifen.

Die sdmtlichen weiteren Angriffe der Rechtsbeschwerde sind
im Rahmen der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde unzuldssig, da
sie sich nicht dagegen richten, das8 selbstindige Angriffs- oder
Verteidigungsmittel nicht beschieden seien. Dazu gehdren nam-
lich weder die Wertung der Aufgabe, die Frage des additiven oder
kombinativen Zusammenwirkens der Merkmale und MaBSnahmen, die
Qualifikation des Durchschnittsfachmanns und die Sachkunde der
Richter im Rahmen der Beurteilung der erfinderischen Tatigkeit.

IIX,

Die Rechtsbeschwerde ist somit zurilickzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 PatG.




Eine mindliche Verhandlung hat der Senat nicht fiir erfor-

derlich erachtet (§ 107 Abs. 1 Halbs. 2 PatG).

Bruchhausen Ochmann von Albert

Rogge von Maltzahn
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