Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG 1981 §§ 9, 35, 74, 101

Polyesterimide

a) Der Patentanmelder ist beschwert, wenn ihm das Patent
mit den beantragten Anspriichen erteilt wird, die Ertei-
lungsbehdrde (das Beschwerdegericht) jedoch in der
Patentbeschreibung Anderungen vornimmt, die zu einer
einschridnkenden Auslegung der Patentanspriiche filihren

kOnnen.

b) Stellt der Patentanmelder zwei Patentanspriiche mit
Haupt- und Hilfsantrag zur Entscheidung, so fehlt
fiir seinen Hauptantrag das Rechtsschutzinteresse,
wenn er mit dem Hilfsantrag inhaltlich ibereinstimmt,
aber (aus der Beschreibung zu behebende) Auslegungs-
schwierigkeiten hervorruft, die dem Hilfsantrag nicht

anhaften.
c) Die Auslegung einer Patent- (Auslege-)Schrift aus
den urspriinglichen Anmeldungsunterlagen ist nicht

statthaft.

BGH, Beschl. v. 2. Februar 1982 - X ZB 7/81 - Bundespatentgericht
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Grinde

I. Die Patentanmeldung vom 23. April 1966, fir die die

Prioritdt einer Anmeldung in den Vereinigten Staaten von

Amerika vom 20. Mai 1965 in Anspruch genommen wird, ist

aufgrund des Beschlusses vom 2. Mdrz 1971 mit folgendem

Anspruch 1 bekanntgemacht worden:

"Verfahren zur Herstellung von Polyesterimiden

durch die Umsetzung wvon

a)

b)

c)

5 bis 50 Gewichtsprozent, bezogen auf das
Endprodukt, eines Umsetzungsproduktes aus
1,92 bis 2,08 Mol eines cyclischen Anhydrids
einer aromatischen Tri- oder Tetracarbonsdure
mit ortho-stdndigen Carboxylgruppen und aus

1 Mol eines Diamins, oder dessen Komponenten

im angegebenen Molverhdltnis mit

4,4"'-Benzophenondicarbonsdure und/oder Terephthal-
sdure und/oder Isophthalsdure, oder deren Alkyl-
diestern, Alkylmonoestern oder S3durehalogeniden,
oder mit Gemischen, in denen bis zu 50 Aquivalent-
prozent dieser Dicarbonsduren durch eine andere
Di- oder Polycarbonsdure oder deren Anhydrid er-

setzt sind und mit

einem oder mehreren mehrwertigen Alkoholen, wobei
die Komponenten unter b) und c¢) in solchen Mengen-
verhdltnissen verwendet werden, dag8 auf 1 Aquiva-
lent der Di- und Polycarbonsduren 1 bis 1,6 BEquiva-
lente der mehrwertigen Alkohole entfallen,

dadurch gekennzeichnet,



daf man als mehrwertigen Alkohol Tris-(2-hydroxy-
dthyl)-isocyanurat oder dessen Gemische mit mehr-
wertigen Alkoholen, die mindestens zu 20 Aquiva-

lentprozent aus Tris-(2-hydroxyédthyl)-isocyanurat
bestehen, verwendet."

Nach Priifung mehrerer Einspriiche hat das Deutsche
Patentamt das Patent versagt.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin neue An-
spriiche geltend gemacht. Der in exrster Linie verfolgte Patent-
anspruch 1 unterscheidet sich von dem bekanntgemachten An-
spruch durch Abweichungen bei der unter a) genannten Kompo-

nente, die jetzt so beschrieben wird:

"5 bis 50 Gewichtsprozent, bezogen auf das Endpro-
dukt, eines Umsetzungsprodukts aus 1,92 bis 2,08 Mol
Trimelliths&ureanhydrid oder eines Anhydrids einer
aromatischen Carbonsdure mit ortho-st&ndigen Carboxyl-

gruppen der Formel

L
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N

N

O

in der Ar einen Phenyl-, Benzophenon-, Naphthalin-

<

oder Diphenylrest bedeutet, und aus 1 Mol eines
Diamins, oder dessen Komponenten im angegebenen
Molverh&ltnis."



Im iUbrigen entspricht der neue Anspruch 1 - mit
einer satztechnischen Anderung - der bekanntgemachten

Fassung.

Mit einem ersten Hilfsantrag hat die Anmelderin
einen Anspruch 1 geltend gemacht, in dem in dem Teil c
die WoOrter "unter b) und c)" fehlen. Der mit dem zweiten
Hilfsantrag verfolgte Anspruch 1 deckt sich dagegen wdrt-
lich mit dem Anspruch 1 nach dem Hauptantrag, wobei aller-
dings die in diesem vorgenommene satztechnische Anderung
wieder weggelassen ist; jedoch fehlen in der Beschreibung
gegeniiber der Ausledgeschrift sechs Beispiele. Dieser zweite
Hilfsantrag geht darauf zuriick, daB das Bundespatentgericht
im Verlauf des Beschwerdeverfahrens darauf hingewiesen
hatte, daB nach seiner Ansicht diese sechs Beispiele nicht

durch die Anspruchsfassung gedeckt wiirden.

Durch den angefochtenen BeschluB hat das Bundespatent-
gericht dem zweiten Hilfsantrag unter Zurilickweisung der

weitergehenden Beschwerde stattgegeben.

Mit der zugelassenen Rechtsbeschwerde verfolgt die
Anmelderin ihre abgelehnten Antrdge (Hauptantrag und ersten
Hilfsantrag) weiter. Die Einsprechende ist im Rechtsbe-

schwerdeverfahren nicht vertreten.

II. Die Rechtsbeschwerde hat teilweise Erfolg.

1. Das Beschwerdegericht hat die Versagung des Patents
nach dem Hauptantrag wie folgt begriindet: Die Anmelderin
verfolge mit dem Hauptantrag das Ziel, dem Patentanspruch 1

eine bestimmte Auslegung zu sichern, ndmlich die, daB8 bei



der Berechnung der Aquivalentverhdltnisse zwischen Di-

und Polycarbonsduren einerseits und mehrwertigen Alko-
holen andererseits nicht nur die unter b) genannten Di-
und Polycarbonsduren zu beriicksichtigen seien, sondern
auch die unter a) erwdhnten Umsetzungsprodukte aus cycli-
schen Anhydriden von aromatischen Tri- oder Tetracarbon-
sduren und einem Diamin oder deren Komponenten. Ein solche
Auslequng komme aber nicht in Betracht. Dem bekannt-
gemachten Hauptanspruch entnehme der Fachmann, daB8 sich
die Angabe "1 Aquivalent der Di- und Polycarbonsduren"
allein auf die unter b) genannten Komponenten beziehe;
andernfalls hidtte es heiBen miissen: "... wobei die Kompo-
nenten unter a), b) und ¢) ...". Bei dem unter a) beschrie-
benen Umsetzungsprodukt handle es sich um eine Diimido-
verbindung, deren Bildung vorrangig erfolge; die Kompo-
nenten b) und c) bildeten demgegeniiber den - gegebenenfalls
vorgebildeten - Polyester. Dies werde durch die urspriing-
lichen Unterlagen bestdtigt: Nach dem urspriinglichen An-
spruch 1 erfolge die Herstellung eines Polyester-Polyimids
dadurch, daB8 man einen aus Komponenten, die im wesentlichen
den jetzt unter b) und c¢) genannten in dem unter c) ange-
gebenen Aquivalentverhdltnis gebildeten Polyester mit
einem Polyimid entsprechend dem unter a) genannten unter
Veresterungsbedingungen zu einem Polyester-Polyimid um-
setze. Wenn auch auf Anregung der Priifungsstelle im Hin-
blick darauf, daB der Polyester in den angefiihrten Bei-
spielen nicht vorgebildet sei, sondern in situ gebildet
werde, der Anspruch neu formuliert worden sei, so &ndere
dies doch nichts an den von vornherein fiir die Bildung

des Polyesters angegebenen Aquivalentverhdltnissen. Das
finde seine Bestdtigung auch, entgegen der Auffassung

der Anmelderin, in der urspriinglichen Beschreibung. -



Zwar stelle der Fachmann, wenn er die Beispiele 2, 3, 6,

9, 10 und 11 der Auslegeschrift nachrechne, fest, das die
Aquivalentwerte iiber 1,6 hinausgingen. Das habe die An-
melderin aber selbst erst nach der Bekanntmachung der
Patentanmeldung erkannt und danach beantragt, die Wendung
"uanter b)" in "unter a) und b)" zu dndern. Zutreffend habe
das Patentamt eine solche Anderung als unzuldssige Erweite-
rung abgelehnt. Eine rein philologische Auslegung des Patent-
anspruchs, die nach Ansicht der Anmelderin auch die von
dieser vertretene Auffassung zulasse, komme nicht in Be-
tracht. Angesichts der sprachlich mehrdeutigen Anspruchs-
fassung sei vielmehr maBgebend, was der Durchschnittsfach-
mann ohne weiteres den urspriinglichen Unterlagen entnehme.
Die Angaben in den sechs Beispielen, deren Widerspruch

zu dem sonstigen Offenbarungsgehalt der urspriinglichen
Unterlagen der Fachmann erst nach aufwendiger Rechen-
arbeit erkennen kénne, konne weder zu einer Anderung der
Anspruchsfassung, noch zu einer Anderung der Auslegung
fiihren. Andernfalls werde die Offentlichkeit mit einer
Auslegung {iiberrascht, mit der sie nach dem Anspruchswort-

laut nicht zu rechnen brauche.

Da die Anmelderin durch ihren ersten Hilfsantrag
erreichen wolle, daB bei der Berechnung der Aquivalent-
verhdltnisse auch die unter a) genannten Imidcarbonsduren
einbezogen wiirden, k&nne diesem Antrag ebenso wenig ent-
sprochen werden, da er, wie auch der Hauptantrag, auf eine
unzuldssige Anderung des Anmeldungsgegenstandes hinaus-

laufe.



2. Die Rechtsbeschwerde macht geltend: Bei Berilick-
sichtigung der - schon in den urspriinglichen Unterlagen
enthaltenen - Beispiele 1 bis 12 sei der Anspruch 1 nach
dem Hauptantrag so zu verstehen, daB die Komponenten b)
und c¢) in solchen Mengenverhdltnissen zu verwenden seien,
daB8 auf ein 1 Aquivalent der Di- und Polycarbonsduren im
Polyesterimid, also einschlieBlich derjenigen, welche
gemdB a) als Umsetzungsprodukt anfielen, 1 bis 1,6 Aqui-

valente der mehrwertigen Alkohole entfielen.

Das Beschwerdegericht gehe selbst davon aus, daB
die Anspruchsfassung verschiedene Deutungen zulasse. Dazu
stehe die Feststellung im Widerspruch, die vom Gericht
vertretene Auslegung ergebe sich filir den Fachmann unmig-
verstandlich. Letzteres sei auch nicht richtig. Der Fach-
mann erkenne, daB die Umsetzungsprodukte gemdB a) Di- oder
Polycarbonsduren seien. Das bringe ihn bereits auf die
Frage, ob die Sduren nach a) bei der Berechnung der Aquiva-
lentverhdltnisse zu berlicksichtigen seien. Diese beant-
worte sich zweifelsfrei aus den in der Auslegeschrift
mitgeteilten Beispielen; denn bei den schon erwdhnten
sechs Beispielen sei das vorgeschriebene Aquivalentver-
hdltnis nur eingehalten, wenn man die Dicarbonsduren
nach a) in die Berechnung einbeziehe. Das seli nicht erst
nach aufwendigen Rechenoperationen erkennbar, sondern
auf Grund einer fiir den Chemiker einfachen, alltdglichen
Berechnung. Mit dieser Erkenntnis sei die Zweideutigkeit
des Anspruchswortlauts beseitigt. Ein Widerspruch zwischen
Anspruch und Beispielen liege nicht vor. Vielmehr seien
die Beispiele nur eine Auslegungshilfe; sie gdben dem
Anspruch einen Sinn, der diesem von vornherein als

mdglich entnommen werden kodnne. Nicht zuldssig sei es,



diese Auslegung durch Riickgriff auf die urspriinglichen
Unterlagen - die dem Leser der Auslegeschrift nicht vor-

ldgen -~ wieder in Frage zu stellen.

Dariiber hinaus liefere aber gerade der Verlauf des
Erteilungsverfahrens gewichtige Anzeichen dafiir, daB der
Fachmann von vornherein keinen Widerspruch zwischen dem
Patentanspruch und den Beispielen gesehen habe. So habe
der Priifer keine Bedenken getragen, alle zwdlf Beispiele
auch nach Anderung des urspriinglichen Anspruchs 1 in der
Beschreibung zu belassen. Auch den sachkundigen Ein-
sprechenden sei der angebliche Widerspruch nicht aufge-
fallen. Die weitere Erwdgung des angefochtenen Beschlusses,
die Offentlichkeit miisse vor unvorhersehbaren Auslegungen
von Patentanspriichen geschilitzt werden, beruhe auf der
fehlerhaften Auslegung des Patentanspruchs; sie sei um so
weniger stichhaltig, als nicht, wie das Beschwerdegericht
wohl annehme, auf den fllichtigen, sondern auf den sorgfdl-
tigen Leser abzustellen sei. Der Schutz dessen, was sich dem
sorgfdltigen Leser erschlieBe, dlirfe dem Anmelder nicht
versagt werden. Allenfalls hdtte das Patentgericht auf
eine sprachliche Klarstellung dringen kdnnen, wie sie

im ersten Hilfsantrag vorgeschlagen worden sei.

Eine Heranziehung der urspriinglichen Unterlagen Adlirfe
nur erfolgen zur Priifung der Frage, ob der verfolgte An-
spruch eine unzul#dssige Anderung des urspriinglichen Patent-
begehrens darstelle. Eine solche liege aber nicht vor, weil
sich die Beispiele von Anfang an in der Patentbeschreibung
befunden hdtten; lediglich die anf&ngliche Anspruchsformu-
lierung sei fehlerhaft gewesen. Auch liber die Beispiele

hinaus enthalte die urspriingliche Beschreibung Ausfiihrungen,
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die mit der von der Anmelderin vertretenen Anspruchsaus-

legung in Einklang stiinden.

3. Die Rechtsbeschwerde hat keinen Erfolg, soweit die
Anmelderin damit ihren Hauptantrag weiterverfolgt.

a) Allerdings steht der Rechtsbeschwerde in dieser
Hinsicht kein Bedenken aus dem Gesichtspunkt der Beschwer
entgegen. Zwar entspricht der durch den angefochtenen
BeschluB erteilte Anspruch 1 wdrtlich dem Patentanspruch,
den die Anmelderin auch mit dem Hauptantrag verfolgt.

Es besteht lediglich ein Unterschied in der drucktechni-
schen Anordnung: In dem Hauptantrag sind die auf die Wen-
dung "c) einem oder mehreren mehrwertigen Alkoholen" fol-
genden Angaben abgesetzt und ausgeriickt, wdhrend sie sich
in dem Patentanspruch nach dem zweiten Hilfsantrag, wie
auch in der Auslegeschrift, ohne Absatz und Ausriickung

an jene WOrter anschlieBen. Es erscheint zweifelhaft, ob
diese unterschiedliche Anordnung auch einen Unterschied
der Bedeutung nach sich zieht. Dies kann aber letztlich
unentschieden bleiben. Denn der Hauptantrag und der Hilfs-
antrag unterscheiden sich in anderer Hinsicht voneinander:
In der Fassung der Beschreibung, die sich nach dem Hilfs-
antrag an die Anspriiche anschliefit, fehlen die Beispiele
2, 3, 6, 9, 10 und 11. Ob eine gegen den Willen des An-
melders vorgenommene Anderung der Beschreibung trotz wort-
licher Ubereinstimmung der verfolgten mit den erteilten
Anspriichen eine Beschwer des Anmelders zur Folge hat,
braucht indes in diesem Zusammenhang nicht allgemein
entschieden zu werden. Hier ergibt sich die Beschwer der
Anmelderin daraus, daB die Streichung der sechs Beispiele

eine Auslegung des Hauptanspruchs, wie sie die Rechts-
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beschwerde fiir zuldssig und allein zutreffend hdlt, aus-
schlieBt. Die Streichung der Beispiele hat zur Folge,

daB8 bei der Berechnung der Aquivalentverhdltnisse die Di-
und Polycarbonsduren nach a) auBer Betracht zu bleiben
haben, wdhrend ein Verbleiben der Beispiele in der Be-
schreibung auch nach der Auffassung des Bundespatentge-
richts eine Auslegung des Patentanspruchs, nach der diese
Komponenten in die Berechnung einzubeziehen sind, nicht
ohne weiteres ausschliefen wiirde. Der angefochtene BeschluB
hat daher der Anmelderin weniger 2zugesprochen als sie in

erster Linie beantragt hat.

b) Jedoch muB die Rechtsbeschwerde hinsichtlich des
Hauptantrags sachlich erfolglos bleiben. Die Rechtsbe-
schwerde vertritt die Ansicht, die mit dem Hauptantrag
verfolgte Fassung des Patentanspruchs 1 sei zwar - betrachte
man den Anspruch fir sich, ohne seine Erl&duterung durch die
in der Beschreibung angegebenen Beispiele - zweideutig;
sie gestatte vom rein philologischen Standpunkt beide Aus-
legungen: daB in die Berechnung der Aquivalentverhdltnisse
lediglich die unter b) aufgefiihrten Di- und Polycarbon-
sduren einbezogen werden diirften, und ebenso: daB auch die
unter a) dgenannten Di- und Polycarbonsduren zu beriicksich-
tigen seien. Klarheit, und zwar im Sinne der zweiten Aus-
legung, gewinne der fachkundige Leser, sobald er sich
- wie man das von ihm verlangen kdnne - eingehend mit der
Beschreibung befasse, insbesondere aus den sechs Beispie-
len, die mit der erstgenannten Auslegung nicht in Einklang

zu bringen seien.

Geht man von der Richtigkeit dieser Ausfiihrungen aus,

dann ergibt sich gleichwohl, daB der mit dem Hauptantrag
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verfolgte Patentanspruch 1 nicht gewdhrbar ist, und zwar
deshalb nicht, weil es der Anmelderin an einem rechtlich

schutzwiirdigen Interesse hieran fehlt.

Wie die Rechtsbeschwerde ndmlich weiter ausfihrt,
ist der Patentanspruch nach dem ersten Hilfsantrag seinem
sachlichen Inhalt nach mit dem Anspruch 1 in der Fassung
des Hauptantrags vollkommen identisch. Die Anspruchsfas-
sung nach dem ersten Hilfsantrag vermeidet indes, wie die
Rechtsbeschwerde selbst geltend macht, von vornherein
- durch die Streichung der Wendung "unter b) und c)" -
die dem Anspruch 1 nach dem Hauptantrag als solchem anhaf-
tende Zweideutigkeit. Der fachmd@nnische Leser ist fir die
- nach Ansicht der Rechtsbeschwerde allein zutreffende -
Auslegung des Patentanspruchs nach dem ersten Hilfsantrag
nicht auf zusdtzliche Hinweise in der Beschreibung und
daran gekniipfte weitere Uberlegungen angewiesen; Inhalt
und Tragweite des Patentanspruchs erschlieBien sich viel-
mehr unmittelbar aus diesem selbst. In einem solchen Falle,
in welchem also zwei vom Anmelder aufgestellte und zum
Gegenstand seines Patentbegehrens gemachte Anspruchsformu-
lierungen sachlich gleiche Bedeutung haben, ist es dem
Patentsucher zuzumuten, von diesen beiden identischen
Anspriichen ausschlieBlich denjenigen zu verfolgen, der
dem berechtigten Anspruch der Offentlichkeit nach klaren
und unzweideutigen Schutzrechten besser Rechnung trdgt.
Das ist hier, wie die Rechtsbeschwerde selbst ausfiihrt,
der Anspruch 1 in der Fassung des ersten Hilfsantrages.
Ein rechtlich schutzwiirdiges Interesse der Anmelderin
an der Erteilung eines inhaltsgleichen Schutzanspruchs,
der aber der interessierten Allgemeinheit die Last zus&tz-

licher Erwdgungen bei der Auslegung des Patents aufbilirdet,
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die ihr Jjene andere Anspruchsformulierung erspart, welche
ihrerseits der Anmelderin gleich viel gewdhrt, ist nicht
zu erkennen. Der Hauptantrag muB daher abgewiesen blei-

ben.

4, Wegen des ersten Hilfsantrags fiihrt die Rechtsbe-~

beschwerde dagegen zur Aufhebung und Zuriickverweisung.

a) Das Beschwerdegericht hat eine Auslegung des
Patentanspruchs der Auslegeschrift, nach welcher bei der
Errechnung der Aquivalentverhdltnisse auch die unter a)
enthaltenen Di- und Polycarbonsduren zu berilicksichtigen
seien, fiir ausgeschlossen gehalten. Hierfiir hat es 2zundchst
allein den Anspruchswortlaut herangezogen und danach die
von ihm selbst getroffene Auslegung als "fir den Durch-
schnittsfachmann unmiBverstdndlich erkennbar" bezeichnet.
Hiermit ist es bereits nicht vereinbar, daB das Beschwerde-
gericht einen Widerspruch zwischen Patentanspruch und Bei-
spielen einrdumt (S. 16 der BeschluBausfertigung). Denn
flir die Auslegung des Patents kommt es nicht ausschlieB-
lich auf den Wortlaut der Anspriiche an; diese sind viel-
mehr stets in ihrem Zusammenhang mit der Beschreibung zu
verstehen. Gdnzlich unvereinbar mit der einleitenden
Feststellung, daB der Inhalt des bekanntgemachten An-
spruchs vollkommen eindeutig sei, sind aber dann die wei-
teren Ausfiihrungen des Beschwerdegerichts (S. 17 der
BeschluBausfertigung), nach denen die Anspruchsfassung
"in sprachlicher Hinsicht mehrdeutig”" sei. Trifft dies
zu, was nach den Feststellungen des Bundespatentgerichts
nicht als ausgeschlossen angesehen werden kann, dann
gewinnt die Beschreibung filir die Kldrung des Inhalts
der Anspriiche eine erhShte Bedeutung; 148t die Beschrei-

bung erkennen, daBf8 sie nur mit einer bestimmten von
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mehreren nach dem bloBen Anspruchswortlaut méglich er-
scheinenden Auslegungen in Einklang steht, dann ist die-
ser Auslegung der Vorzug zu geben vor anderen, die zu
einem Widerspruch zwischen Anspruchswortlaut und Beschrei-
bung fihren wiirden. Das kann, wie dem Beschwerdegericht
zuzugeben ist, im Einzelfalle anders sein, wenn namlich
die Auslegung, nach der Anspruch und Beschreibung in
Einklang stehen, nur auf Grund so komplizierter Erwdgun-
gen aufzufinden ist, wie sie auch dem sorgfdltigen fach-
kundigen Leser nicht zuzumuten sind. Es gibt aber keinen
Anhaltspunkt dafiir, daB dies der Fall ist. Das Beschwerde-
gericht hat zwar ausgefiihrt, der Durchschnittsfachmann
kOnne die von der Anmelderin vertretene Auslegung des
bekanntgemachten Anspruchs 1 erst "nach aufwendiger Rechen-
arbeit" nachvollziehen; worauf diese Beurteilung beruht,
ist aber ebenso wenig erkennbar wie der MaBstab, nach dem
das Beschwerdegericht eine erforderliche Rechenarbeit als
"aufwendig" (und damit wohl nach seiner Ansicht unzumut-
bar) beurteilt. Danach erscheint ein Verstdndnis des
Anspruchs 1 der Auslegeschrift mdglich, das der Auffas-
sung der Anmelderin entspricht und der Zuldssigkeit eines
Patentanspruchs, wie er mit dem ersten Hilfsantrag ver-
folgt wird, nicht entgegensteht.

b) Das Beschwerdegericht hat dieser Auslegung weiter
entgegengehalten, daB sie mit dem Inhalt der urspriinglichen
Unterlagen nicht in Einklang zu bringen sei, weil diese
eindeutig ergiben, daB8 bei der Berechnung der Aquivalent-
verhdltnisse nur die unter b) aufgefiihrten Di- und Poly-
carbonsduren Beriicksichtigung finden diirfen. Dem kann
nicht gefolgt werden.
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Auch wenn man an sich der Heranziehung der urspriing-
lichen Unterlagen zur Auslegung der Auslegeschrift zustim-
men wirde, wdre dem Gedankengang des Beschwerdegerichts
doch entgegenzuhalten, daff sich die mit der vom Beschwerde-
gericht bevorzugten Auslegung nicht zu vereinbarenden Bei-
spiele 2, 3, 6, 9, 10 und 11 bereits in der Patentamnmeldung
finden und infolgedessen ebenfalls hdtten beriicksichtigt
werden miissen. Das hat das Beschwerdegericht unterlassen;
seine aus den Anmeldeunterlagen gezogenen Folgerungen
fiir die Auslegung des bekanntgemachten Patentanspruchs
beruhen schon deshalb auf unzureichender Grundlage.

Dariiber hinaus muB aber die Auslegung der Auslegeschrift
aus den urspriinglichen Unterlagen ganz allgemein auf durch-
greifende Bedenken stoBen. Umstdnde, die aus der Auslege-
schrift nicht entnommen werden kdnnen, weil sie zwar in

den Erteilungsakten, nicht jedoch in der Schrift selbst
einen Niederschlag gefunden haben, k&nnen bei der Ausle-
gung des Schutzrechts - bei der Berilicksichtigung von aus den
Erteilungsakten ersichtlichen Beschrdnkungen und Verzichten
handelt es sich nicht um eine Frage der Auslegung - keine
Beriicksichtigung finden. Aus diesem Grunde wiirde es der

von der Anmelderin vertretenen Auslegung des bekanntgemach-
ten Patentanspruchs 1 nicht entgegenstehen, wenn eine
solche Auslegung der urspriinglichen Unterlagen, wie das

Beschwerdegericht meint, ausgeschlossen wéare.

c) Das vom Bundespatentgericht gefundene Ergebnis
widre gleichwohl gerechtfertigt, wenn die mit dem ersten
Hilfsantrag begehrte Anspruchsfassung gegeniiber der
Anmeldung eine unzuldssige Anderung, insbesondere eine
Erweiterung, enthalten wiirde. Das Bundespatentgericht hat

diese Auffassung zwar, gestiitzt auf seine an sich zur
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Frage der Ausleqgung des bekanntgemachten Anspruchs nie-
dergelegten Erwidgungen iiber den Inhalt der urspriinglichen
Anmeldung, vertreten. Wie aber bereits oben ausgefihrt
worden ist, hat das Beschwerdegericht dabei nicht aus-
reichend berilicksichtigt, daB sich die mehrfach erw&hnten
sechs Beispiele bereits in den urspriinglichen Unterlagen
befinden. Ferner ist nicht ersichtlich, daB8 das Beschwerde-
gericht in diesem Zusammenhang die von der Rechtsbeschwerde
genannten Ausfihrungen auf den Seiten 5 und 6 der Patent-
anmeldung in seine Erwdgungen einbezogen hat; auch diesen
Ausfihrungen kann vom Standpunkt des Rechtsbeschwerdege-
richts die Eignung zu einer Stilitzung der von der Anmel-
derin vertretenen Auslegung nicht von vornherein abge-
sprochen werden.

5. Danach kann der angefochtene BeschluB nur Bestand
haben, soweit dem Hauptantrag der Anmelderin nicht statt-
gegeben worden ist. Wegen des ersten Hilfsantrags ist er
aufzuheben. Im Umfang der Aufhebung ist die Sache an das
Beschwerdegericht zur anderweiten Verhandlung und Entschei-
dung zurilickzuverweisen. Dieses wird sich der Frage der
Auslegung unter Beriicksichtigung der obigen Ausfihrungen
abermals zuzuwenden haben. Falls es zu dem Ergebnis gelan-
gen sollte, daB der von der Anmelderin vertretenen Ausle-
gung zu folgen ist, wird es auf dieser Grundlage und ent-
sprechend den vom Senat gegebenen Hinweisen erneut zu unter-
suchen haben, ob die mit dem ersten Hilfsantrag begehrte
Anspruchsfassung eine unzuldssige Anderung darstellt.
Sollte diese Frage zu verneinen sein, wird der Anspruch,
was das Beschwerdegericht, von seinem Standpunkt aus zu
Recht, bisher unterlassen hat, auf seine Patentierungsvor-

aussetzungen (Neuheit, Fortschritt, Erfindungshbhe) weiter
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zu prifen sein. Dem Beschwerdegericht ist, da der end-
gliltige Verfahrensausgang noch nicht feststeht, auch die
Entscheidung liber die Kosten der Rechtsbeschwerde zu

Ubertragen.

Ballhaus Windisch Hesse
BrodeBier von Albert
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