'BUNDESGERICHTSHOF
xmem  BESCHLUSS
'in der ‘Re'chtébesphwévrdeéachie
‘ be_tfeffé#d die Patehﬁar;meldﬁﬁg P .--.-' |

der Firma T-—Rollen Gesellschaft mbH & Co, vertreten :
durch ihren Geschﬁftsfhhrer, We—-‘r- (Rhld ),
He | T— -

14

Anmelderin und Rechtsbe-
schwerdefﬁhrerin, : -

- Ver.f-ahrensb'evoilmﬁéﬁtig-tér": Recht.Sanwalt Dr. O,



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat am 15. Oktober 1974 durch den Vorsitzenden
Richter Triistedt und die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen,

Ochmann: und . Bendler

o beschlbssen:

' Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschluB
des 7. Senats (technischer Beéchwefde--"

~ senat II) des Bundespatentgerichts vom
12. Dezember 1973AWird zurﬁckgewiéSen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbe-
,schwerde wird auf '

- 30 ooo.--'DM'

| festgesetztsj,,f€

Grinde
I.

Das Patentamt hat die 13 Anspruche umfassende Pa-'
‘tentanmeldung P @D WD -..-. betreffend "Laufrolle,
insbesondere Lenkrolle mit einer Feststellvorrichtung v
1zur Blockierung der Laufbeweglichkelt und/oder Schwenk-‘:
 beweglichkeit des Laufrades" mit der Begrdndung zurﬁck-:
gewiesen, es fehlten fiir die Bekanntmachung der Anmel-

dung geeignete Unterlagen und die Erzielung einer Eini-
gung iber die Abfassung der Anmeldungsunterlagen erscheine



Matthias Prinz

Rechtsanwalt www.prinz.law

ausgeschlossen. Mit ihrer Beschwerde hat die Anmelderin
unter anderem beantragt,.

'“1, den angefochtenen BeschluB aufzuheben und -
- die Anmeldung an. das Deutsche Patentamt zZu- -
ruckzuverweisen,,

' 2. hilfsweise, die Bekanntmachung der Anmeldung
- auf Grund .der Patentanspriiche 1 bis 8 vom
14, Juli 1970 mit den Anderungen vom 3. Novem-
~_ ber 1970 und 27. November 1972, der urspring-
lichen Patentansprﬁche 9 bis 13, der ur- o
' spriinglichen Beschreibung mit der neugefaBSten -
-  Seite 5 vom 19. Januar 1970 sowie der ur-
' spriinglichen 16 Blatt Zeichnungen zu beschlie-.
Ben,

' 3. hilfsweise; anétatt dem Anspruch 1 die Fas-
sung 1a) vom 27 November 1973 zugrunde Zu.
- legen, -

4. hilfsweise, anstatt dem Anspruch 1 die Fas-
' sung 1b) vom 27. November 1973 zugrunde zu
legen, den Anspruch 2 zu streichen und die.
Anspruche 3 bis 13 entsprechend umnumeriert
und zurﬁckbezogen als AnSprﬁche 2 bis 12
anzuschlieBen. ' :

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zuriick-

' gewiesen, Dagegen wendet sich die Anmelderin'mit ihrer
. Rechtsbeschwerde, mit der sie die Aufhebung des angefoch-

tenen Beschlusses und die Zurﬁckverweisung ‘der Sache an.

' das Bundespatentgericht anstrebt.
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II.

Die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde ist stétt-
haft, weil zu ihrer Begriindung geltend gemacht wird,
der angefochtene BeschluB sei nicht mit Grﬁnden versehen
'A(§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG) ‘ : '

Die Rechtsbeschwerde hat aber keinen Erfolg, der .
gerugte Mangel liegt nicht vor.. .-

1. Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde mit .
der Begrundung zurhckgewiesen, der Anspruch 1 der ange-
meldeten Erfindung sei mangels: Erfindungshdhe nicht ge-
‘wihrbar. Das habe zur Folge, daB auch die Ansprdche 2
bis 13 nicht zuldssig seien, da eine Entscheidung iiber
die Anmeldung nur einheitlich ergehen ktnne. Dariiber -
hinaus hat das Bundespatentgericht jeden eiﬁieinén der
B Unteranspruche 2 bis 13 gepriift und die darin vorgeschla—
. genen Lehren als naheliegend beurteilt. Bei den Ansprii-
chen 8 und 9 hat es diese Feststellung aus dem Fachkbnnen
des Durchschnittsfachmannes in Verbindung mit drei im ,
| - einzelnen angegébenen Vorverﬁffentlichnngen‘hergeléitet}

2. Die Rechtsbeschwerde erblickt in den Darlegun—
gen zu den Anspriichen 8 und 9 einen Begrﬁndungsmangel im
Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG. Fir diese beiden
"Unteranspruche habe die Anmelderin nicht nur vorteil- '
"hafte Ausfuhrungsformen, sondern erfinderische Weiter-
blldungen geltend gemacht wie sich aus der Beschrelbung
und den Zeichnungen der Anmeldung ergebe. Die Anspriiche
- 8 und 9 seien demnach unechte Unteranspriiche und als
- solche wie sogenannte selbsténdige Verteidigungsmittel
zu behandeln. Das Bundespatentgericht hiitte daher be-



_ grinden miissen, warum es diese Anspriiche nicht. flr er-

~ finderisch gehalten habe. Seine Ausfﬁhrungen dazu seien
~aber lediglich formelhafte Wendungen, die nicht erken-
nen lieBen, welche Teile der drei genannten Vorversffent-
lichungen es nahegelegt haben sollten, Laufrollen fiir
schweres Mobiliar sozu gestalten,‘wie sich das aus den

. Anspriichen 8 und 9 in Verbindung mit dem Hauptanspruch
ergebe. Die Rechtsbeschwerde sieht auch darin efnen Be-
grundungsmangel daB das Bundespatentgericht nicht zZu

der Frage Stellung genommen habe, ob es auch dann in der f
- Sache selbst entschieden hétte, wenn, wie ‘hier, das Pa-

" tentamt seine Zuriickweisung auf § 28 PatG und nicht auf

§ 29 PatG gestiitzt hiitte. Nach Ansicht der Anmelderin
‘misse in einem solchen Falle, wenn die geriigten thgel

in der Beschwerdeinstanz behoben wiirden, das Bundespatent-‘
gericht die Sache an das Patentamt zurﬁckverweisen.

3. Die Angrirfe der Rechtsbeschwerde greifen nicht
‘ durch. " -

Nach stindiger Rechtsprechung des Senats muB eine
Entscheidung des Bundespatentgérichts nicht nur inSge-
samt eine Begriindung enthalten, sondern auch fUr jedes
-'einzelne selbstandige Angriffs- oder Verteidigungsmittel
 (vgl. insbesondere BGHZ 39, 333, 337 £f - VWarmpressen).
Eé’sind deshaldb die von einém'Veffahrensbeteiligten ge-
-stellten mehreren Antrage, némlich der Hauptantrag und
im Eventualverh#iltnis dazu stehende weitere Antrdge,
simtlich in den Grﬁnden zZu bescheiden (BGH GRUR 1971

. 532, 533 - Richterwechsel)

Der angefochtene BeschluB 148t insoweit keinen Be-
grdndungsmangel erkennen.




a)‘Ein Patent kann nur so erteilt werden, wie es,

1wenn auch hilfsweise, beantragt ist. Ein von diesem An-
- trag abweichendes Patent kann (ohne Zustimnung des An-‘
”melders) nicht erteilt werden. Sind im Beschwerdeverfah-
ren mehrere Erteilungsantriige im Eventualverhiltnis
(Hauptantrag und Hilfsantrége) gestellt, so:sind'sie,'
wenn das Patent versagt wird, séﬁtlich in den Griinden

der Entscheidung zu bescheiden (BGH Mitt, 67, 16 17 - N
VAnspruchsfassung, BGH aa0 - Richterwechsel) Was jedoch
| nicht, auch nicht hilfsweise, beantragt ist, braucht auch
nicht beschieden zu werden. Es ist daher kein Begriin-
dungsmangel im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG, wenn
bei der Zuriickweisung einer Anmeldung Patentansprﬁche,

die als Unteranspriiche gefaSt éind, in der Begrﬁnduﬂg
‘nicht behandelt sind (vgl. BGH aa0 - AnSpruchsfassung),
‘insbesondere wenn nicht er6rtert ist, ob einer der Unter-
anspriiche ein,selbstandiger patentfahiger unechter Unteran-
~ spruch sein kénnte (BGH GRUR 64, 697, 698 - Fotoleiter).
So liegt der Fall hier. Die Anmelderin hat im Beschwerde-
verfahren ein Patent nach dem Hauptsnspruch einschlieB-
lich der Unteransprﬁche 2 bis 13 Deantragt. Einen auf
' die Erteilung zumindest eines Patents nach den Ansprﬁchen |
- 8 und 9 gerichteten Hilfsantrag hat sie nicht gestellt.

_ Ob etwa das Bundespatentgericht es versdumt hat,

' die Anmelderin auf die Stellung eines entsprechenden
Hilfsantrages hinzuweisen, kann hier unerédrtert bleiben,
denn ein solcher Verfahrensfehler wﬁrde die Rechtsbe-

- schwerde nicht erbffnen.

b)_Es liegt auch kein Begrﬁndungsmangel‘vdr, soweit
die Rechtsbeschwerde meint, das Bundespatentgericht hitte
in der Sache selbat nicht entscheiden diirfen, sondern sie



 an das Patentamt zuriickverweisen missen. In den

. Féllen des § 36 p Abs. 3 PatG ist es (Jedenfalls im Rah-

men der dort genannten Nr. 1~ 3) dem Ermessen des Bundes-

petentgerichts tiberlassen, ob es selbst entscheidet oder

die Sache zuriickverweist. Der darauf abgestellte Hilfs~

.antrag der Anmelderin im Beschwerdeverfahren ‘war ledig-
lich eine Anregung fir das Gericht so zu verfahren. Eine
' solche Anregung braucht nicht‘besChiéden zu werden. Im

- ubrigen enthtdlt der. angefochtene BeschluB auch ein Begrﬁn-
. dung fiir das eingeschlagene Verfahren. |

- Die Rechtsbeschwerde war.daher zurtickzuweisen.

. Triistedt " Richter am Bundesgerichts- Bruchhausen
' ' hof Ballhaus ist beurlaubt. :
und an der Unterschrift

verhindert

 Trustedt |
Ochmann o N Bendler
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