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BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung U GHED VI v/ @D a,
jetzt 79 WD @D.8 (DA 9 0D @B

c%‘c;rsilrm'i The Ud— Re@EEN Corp., DAIEES, M@D.
A, .

Anmelderin und Rechts-
beschwerdefithrerin,

- Verfahrengbevollmichtigte: Rechtsanwdlte Prof. Dr. GHNEED
: - und Dr. B in G -

Yerfahrensbeteiligho:

Firna LG ES-P@ENEENN® Vcrke AG, N@BW, Rnld.,

Einsprechende und Rechts-
beschuverdegegnerin,

- Verfahrensbevollmdchtigter: Rechtsanwalt Dr. (D
in D -



Ter ¥X. Zivilaenat (Patentsenat)_des Bundcsgerichts-
hofs hat in der Sitzung vom 3. Juni 1970 unter Mitwir-
kung der Bundesrichter Dr. Loscher, ClaSen, Schneider,
Ballhaus und Dr. Bruchhausen

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerdc gegen den BeschluB -
des 32. Scnats (technischen Beschwerdoe-
senats XX) des Bundespatentgerichts vom
14. Februar 1969 wird auf Kogten der An-
nelderin zurlickgewicsen.

Dexr Wert des Beschwcrdngegenvtandes w1rd
auf 50 000 DM festgesetzt.

G r h ndae_:

S e i e e

Die¢ Anmeldorin hat ar 12. Juli 1956 beim Deutschen
Fatentamt eine Exfindung betreffend "Verbesserungen bei
galvanischer Vernickelung" zum Patent angemeldet und
dabei dic Prioritdt dex Anmeldungen in den USA vonm
4, Oktober und 19. Dezenmber 1955 beanspruchi. Die An—
neldung ist am 4. Mai 1961 unter dem Titel "Bad und Ver-
fahren zum galvanischen Abscheiden von Nickelubersziigen"
bekanntgenacht worden. Der bekanntgemachte Patentan—
spruch 1 1autet wic folgt:

i

"1, Bad zum galvanischen Abscheidoen eines
glinzenden, feinkdrnigen Nickelliberzu-
ges mit einem Gehalt an ciner dreifach
ungesiittigten organischen Verbindung,
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dadurch gekennzeichnet, da8 es eine

dreifach ungesittigte Sulfonsdure mit

3 bis 14 aliphatischen C-Atomen enthdlt,

ausgenommen Egter von sulfocarbonsiduren

nit dreifach ungegdttigten Alkoholen."
Die zchn Unteranspriichc 2 - 11 betreffen die Badzusammen-
setzung. Der Patentanspruch 12 betrifft ein Verfahren
unter Verwendung eines Bades nach den Angpriichen 1 bis 11
und erteilt die Anveisung, mit einer Badtemperatur von
49 bis 77° € und einem PH-Vert von 2, 5 bis 5,0 zu arbei-

ten und das Bad nit Iuft zu durchw;rbeln.

In Einspruchsverfahren hat die Patentabteilung VI b
in‘einen Zwischenbescheid vom 22. Oktgber 1964 den Gegen-
stand des Patentanspruchs 1 unter HinWOlS auf verschiede-
ne Druckschriften als naheliegend bezelchnet und weiter
auggeflihrt: dic Anspriiche 2 bis 7 enthielten nur eine
Auswehl an Verbindungen, dercen Patentfihigkeit im Hin-
blick auf die Ausfithrungen zum Gegenstand des Anspruchs 1
ebenfalls nicht gegeben sci; den Gegenstédnden der An-
spriiche 8 bis 12 komme kein selbsténdiger patontbegriin-
dender UberschuB zu, da die Einhaltung bestimmter Ver-
fahrensmaﬁnahmen oder der glelchzextlge 2usatz noch an-
derer in galvanlschen Nlckelbadern ganz allgemein ibli-
cher Glanzmittel dem Fachmann, der ihre kombln;erie
Virksamkeit durch wenige Vergleicheversuche ermitteln
kinne, ohne weiteres gegeben sei.
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Die Anmclderin hat in ihrgm‘Erwidepﬁngsschriftsatz
vom 24. August 1965 nur Ausfilhrungen zur Schutzfihigkeit
des im Patentanspruch 1 formulierten Erfindungsgegen-—
stands gemacht. Die Patentabteilung VI b hat daraufhin
durch BeschluB vom 16. Juni 1966 das nachgesuchte Patent
verpagt und in der Begriindung unter anderem auf den Be-
scheid vom 22. Oktober 1964 verwiesen.
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.Zur Begrindung der gegen den Patentversagungsbe-
gschluB gerichteten Beschwerde hat die Anmelderin wicderum
nur- Ausfilhrungen zur Patenifdéhigkeit deg Gegenstandes des
Anspruchs 1 gemacht. B

Der %2. Senat (technischer Beschwerdesendt XX) des
Bundespatentgerichts hat durch Beschlu vom 14. Februar
1969 dic Beschwerde der Anmelderin zurlickgewiesen. Er
hat in scinem BeschluBl diec der Patentanmeldung zugrunde
- liegendc Aufgabe herausgestellt und die Lisung beschrie-
ben, wie sie im Patentanspruch 1t enthalten ist. Er hat
- die Neuheit des Annmeldungsgegenstandes nach Anspruch 1
- bejalit, hat die Frage, ob der Anmeldungsgegenstand tech-
nisch fortschrittlich ist, auf sich beruhen lassen, und
hat mit eingchender Begriindung dic¢ Erfindungshothe verneint.

Hit der (vom Beschwerdescnat nicht zugelassenen)
Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin, den angefoch-
~tenen Begchlufl gufzuheben und diec Sache an das Bundespa-
“tentgericht guriickzuverweisen. Die Finsprechende bean-

- tragt die Zurlickweisung der Rechisbegchwerde.

IT.

1. Dic Rechisbeschwerde macht geltend, der ange~
fochtence Beschlufl sei "nicht mit Griinden versehen”
(§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG). Sic siecht cinen Begriindungs-—
nangel darin, daB die angefochtene Entscheidung nicht
auf den Teil der Erfindung eingegangen sei, der in den
Ansgpriichen 2 bis 12 niedergelegt sei. Das gelte beson-
derg flir den Verfahrensanspruch 12. Schon die Uberschrift
dexr Auslegeschrift und die begondere Erliuterung der vor-
gegchlagenen VerfahrensmaBnahmen in der Patentbeschreibung



sowie dic Formulicrung der Patentanspriiche machten deut-
lich, deB es sich bei der Badzusammensetzung einerseits
und beoi den VerfahrensmaBnahmen anderorséits um verschie-
denc Gegonstinde handele, so daB dag Verfahren nicht ein-
fach alg cine ndhere Ausgestaltung der im Patentanspruch 1
bezcichneten Badzusammensetzung betrachtet werden konne.
Die in den Ansprlichen 2 bis 11 enthaltenen ndheren Anga-
ben Uber die Badzusammensctzung scien ebenfallg nicht

von so geringer Bedeutung, daf ihnen offonsichtlich kein
erfinderigcher Wert sukommen konnte. Auch in dem Bescheid
der Patentabteilung vom 22, Oktober 1964, den sich das
- Bundespatentgericht nicht'einmél zueigen gémaéht’ﬁabe,
sei. dic Nichtgewdhrbarkeit des sclbstéindigen Schutzes

fir die Gegenstidnde der Anspriiche 2 bis 12 ohne konkrete

N Grinde mit sachlich inhaltlosen Redcweﬂdungen behandelt

worden. Da das Bundespatoentgericht dice Schutzféhigkeit

dor Angpriiche 2 bis 12 ohnehin von Amts.wegeﬁ zu prifen
'\_gchabt-habc,.habo gich dic Beschwerdcbegrﬁndﬁng”der An-
melderin nur mit dem Hauptpatentanspruch zu befessen

.. brauchen. ¥egen der rechtlichen Unteilbarkeit der Ent-

gcheidung und wegen der engen Verbindung der Angpriiche

2 bis 12 it dem Angpruch 1 uilsse dic gesamte Entschei-~
dung aufgchoben werden. AuSerdem habe dag Bundespatent-
gericht bei der Beurteilung der Erfindungshthe nicht die
von der Anmclderin behauptete groBe Fortschrittlichkeit
augklammern dlirfen. Dies nilsse dem Ubergehen eines beson-
dercn Verteidigungsnittels gleichgemetzt werden.

III.

Dic Rechtgbegehwerde ist auch ohne Zulassung statt-
haft, weil sic einen Begriindungsmangel im Sinne von
§ 41 p Abg. 3 Nr. 5 PatG rligt. Sie hat jedoch keinen Er-
folg, weil ein solcher Begrindungsmangel nicht vorliegh.
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1. Das Bundespatentgericht hat die Patentwiirdigkeit
defs Anmcldungsgegenstandes nach Anspruch: 1 wegen fehlen-
der Erfindungshchc verneint. Wenn der Rechisbeschwerde
auch zuzugeben scin mag, dafl deor mit ciner Erfindung
erzielte technische Fortgchritt im Einzelfall als cin
Beweisanzeichen fiir das Vorliegen ceincer erfinderischen
- Leistung herangezogen werden kann, so kann der Rechtgbe-
schwerdc jedoch -nicht darin gefolgt werden, daf ‘das
Ubergehen ecines solchen Beweisanzeichens im Rahmen dexr
Beurteilung der Erfindungshdhe als Begriindungsmangel im
Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG zu werten wire. Nur
‘wenn Mscelbstindige Angriffs- oder Verteidigungemittel®,
rdie cinen Tatbestand betreffen, der filr sich allein
.rechtsbegriindend, -vernichtend, -hindernd oder -erhaltend

- ist, in den Griinden tberhaupt nicht behsandelt sind, kommt

cin Begriindungsmangel in Betracht (vegl. die Rechtspre-

- chungsnachweisc bei Benkard, PatG 5. Aufl. § 41 p Rdn. 26).

Pa cingclne Bewecisanzeichen fiir einen solchen Tatbestand
dicesce Yoraugsetzungen nicht erfiillen, kbnnen gsie den

~ selbstiindigen Angriffs- oder Vertcidungsmitieln nicht
~gleichgesetzt werden.

- 2. Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde brauch-
- te das Bundcspatentgericht die Versagung des Pateuts auch
hingichtlich der Patentanspriiche 2 bis 12 nicht noch ge~
gondert in den Griinden sciner Entschceidung zu behandeln. .
Ein Patent kann nur g0 erteilt werden, wic es -~ zumindest
hilfsweisc - beantragt ist; ein vom Antrag (bzw. Hilfsan-
trag) des Anmeclders abweichendes Patent kann nicht er-
teilt werden; kann also das Patent nach der Auffassung
der daritiber entocheidenden Stelle nicht so erteilt werden,
-wic ec ~ gegebenenfalls hilfsweise - beantragt ist, so
mul ¢s versagt werden (BGH Mitt. d. deutsch. Patanwgi967$
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16, 17 - Nihmaschincnantrieb). Da die:Anmelderin: fiir
-den Fall dexr Versagung des Patents mit dem Haupthan-
spruch 1 keinen Hilfsantraﬁ auf Erteilung-eines Patents
‘nach den Fatentanspriichen® 2°bis: 12 gostelTD und ~auch
keine dem entsprechenden Untorlﬁgen (§”26 Abss. 1 Satz 4
big 6 PatG) cingereicht hai, muBte das nachgesuchte Pa-
. tent insgesamt schon wegen wmangelnder Patentfihigkeit
des Anmeldungsgegenstandes nach Anspruch 1 versagt wer-
den. . :

Auch eine Anregung, hinsichtlich der Anspriche 2
bis 12 einen Hilfsantrag zu stellen, war nach der 'gege-
benen Sachlage nicht angezeigt. Eine golche hiitte die
Anmelderin - allenfalls dann erwarten konnen, wexnn sie
seclber in irgendcinem Stadium des Verfahrens-demtlich
zum Ausdruck gebracht hitte, daB sie die nachgeordneten
- Anspriiche als selbstindig erfinderisch gewertet su wisgsen
wiingche und darun notfalls deren selbstindige Priifung
~auf ocigencn Erfindungsgehalt erwarte (BGH GRUR 1964, 697,
698 r. Sp. ~ Fotoleiter). Dagu wire in der :miindlichen
Verhandlung vor dem Beschwerdesenat, bei der ausweislich
der Sitzungsniederschrift dic Sach~ und Rechtslage erdr-
tort worden isct, Gelegenheit gewesen. Nachdem aber die
Anmelderin trotz der negativen Beurteilung der Patentan~
spriiche 2 bio 12 in Zwischenbescheid der Patentabbteilung
von 22. Oktober 1964 im weiteren Verlauf des Erteilungs-
verfahrens selbst nichts ausdriicklich dagegon vorgebracht
hatte, konnte der Beachwerdesenat davon ausgehen, daB
dic Anmelderin insoweit keinen golbstlindigen Patentechutsz
ergtrebte. Der Grundsatz der Amtgermittlung (§ 41 b Pat@)
und dic richterliche Erdrterungspflicht (§ 41 £ Abs. 1
PatG, § 139 ZP0) - deren etwaige Verletzung im Rehwmen
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einer zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nach.§ 41 p
Abs. 3 PatG ohnehin nicht zur Nachprifung gestellt wer-
den ktnnen -~ notigen das Bundespatentgericht nicht, auf
Dinge einzugehen, auf dic cin Annelder trotz cines un-
mifiverstindlichen Hinweises -in einem Zwischenbescheid
dexr Fatentabteilung im weiteren Verlauf des Anmeldever—
fahrens selbst nicht eingegangen igt und dic er auch im
Beschwerdeverfahren nicht einer Erwihnung wert findet.
Dag Verhalten der Anmelderin aguf den Zwischenbescheid
der Patentabteilung vom 22. Oktober 1964 rcochtfertigt
en, dal der Beschwerdesenat keinen Hilfsantrag wegen der
Patentanspriiche 2 bis 12 angurcgen brauchte.

Ein nach § 41 p Abs. 3 Nr. 5§ PatG beachtlicher Be-
griilndungsmangel liegt daher auch wegen der Versagung des
Patents im Rahmen der Patentanspriiche 2 bis 12 nicht
vox.

Iv.

Somit erweist sich dic Rechitsbeschwerde insgesanmt
als unboegriindet. Sic igt deshalb zurlickzuweisen.



Bei der gegebenen Sach- und Rechiglage bedurftc es
nicht der.von der Anmelderin beantragten miindlichen Ver-
handlung. : ' -

~ Die Kostenentscheidung beruht auf § 41 y ‘Abs. 1
Satz 2 PatG. . : :

I¥scher v - ClaBen - - ‘Schneider

Ballhaus - Brﬁchhausen
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