BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 7/88

BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 24 12 837.8-41

der HEMI® Kommanditgesellschaft a.A., HEl®straBe @D,
PO

Anmelderin und Rechtsbeschwerde-
gegnerin,

- Verfahrensbevollmdchtigte: Rechtsanwidlte

pr. D und G -

weitere Verfahrensbeteiligte: The Pl & GENEED Comp.,
CiGNNEES, O (Vereinigte

Staaten von Amerika),

Einsprechende VIII und Rechts-
beschwerdefiihrerin,

- Verfahrensbevollmiachtigte: Rechtsanwdltin D -




Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am
7. Marz 1989 durch den Vorsitzenden Richter Dr. Bruchhausen
und die Richter BrodeBer, von Albert, Rogge und Dr. Jestaedt

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschluB des 15. Senats
(Technischen Beschwerdesenats X) des Bundespatehtge-
richts vom 14, Januar 1988 wird auf Kosten der Ein-
sprechenden zuriickgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird
auf

500.000,-- DM
festgesetzt. 2kl




Matthias Prinz
Rechtsanwalt

A3

Griinde:
I.

Auf die am 18. Marz 1974 unter Inanspruchnahme der
Prioritdten der Voranmeldungen in Usterreich vom
13. April 1973, 17. September 1973 und 9. November 1973
eingereichte Patentanmeldung fiir ein

"Mittel zum Waschen bzw. Bleichen

von Textilien unter Einsatz kri-
stalliner wasserunloslicher Silikate,
ihre Herstellung und * ihre Verwendung",

die am 18. Mai 1978 bekanntgémacht worden war, hat die Pa-
tentabteilung 41 des Deutschen Patentamts mit BeschluB vom
20, Oktober 1983 das Patent im Einspruchsverfahren erteilt.

Die Beschwerden von 10 Einsprechenden, darunter die
Rechtsbeschwerdefiihrerin als Einsprechende VIII, hat das
Bundespatentgericht mit der MaB3gabe zuriickgewiesen, daB das
Patent auf der Grundlage neuer Unterlagen und mit den in
Anspruch genommenen Prioritdaten erteilt werde.

Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt
die Einsprechende VIII (im weiteren: Einsprechende), -

den angefochtenen BeschluB aufzuheben und die Sache zur
erneuten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespa-
tentgericht zuriickzuverweisen,

hilfsweise,
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den BeschluB aufzuheben, soweit das Patent auf der
Grundlage der Anspriche 10 bis 23 erteilt und die
Beschwerde der Einsprechenden insoweit zuriickgewiesen
worden sei, und die Sache insoweit an das Bundespatent-
gericht zuriickzuverweisen.

Die Anmelderin halt den Hauptantrag fiir unzuldssig und
beantragt im iibrigen die Zuriickweisung der Rechtsbeschwer-

de.

Il.

Die Rechtsbeschwerde ist statthaft, weil die Ein-
sprechende geltend macht, der angefochtene BeschluB sei
nicht mit Griinden versehen (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG). Das
Rechtsmittel ist jedoch weder hinsichtlich des Haupt- noch
hinsichtlich des Hilfsantrages begriindet; denn der geriigte
Mangel liegt nicht vor.

1. Der Anspruch 1 der streitigen Patentanmeldung be-
trifft Textilwasch- oder Bleichmittel, die ein naher .gekenn-
zeichnetes Alumosilikat enthalten. Die Unteranspriiche 7 bis
11 beziehen sich auf die TeilchengroBe dieser Alumosilikate,
die zwischen Staubfeinheit und 100 uym (Anspruch 7), im Be-
reich vom 50 bis 1 ym (Anspruch 8) oder unter 10 ym (An-
spruch 9) liegt. Die Unteranspriiche 10 und 11 beziehen sich
darauf, daB das Alumosilikat zu wenigstens 80 Gew.% aus
Teilchen einer GroBe von 0,01 bis 10 pm, vorzugsweise von
0,1 bis 8 uym besteht (Anspruch 10) und daB das Teilchen-
groBenmaximum im Bereich von 1 bis 3 ym oder von 3 bis 6 um
liegt (Anspruch 11).




A5

Das Bundespatentgericht hat in den Griinden des ange-
fochtenen Beschlusses die Stellen der friihesten osterrei-
chischen Prioritdtsanmeldung bezeichnet, an denen die Merk-
male der Anspriiche 10 und 11 genannt seien, namlich An-
spruch 10 in Anspruch 1 der H 2 (= Voranmeldung in Uster-
reich vom 17. September 1973) und Anspruch 11 ebenfalls in
dieser Voranmeldung (BeschwBeschl. 49). Dazu hat das Bundes-
patentgericht erlautert, nach Seite 9 dieser Prioritdtsan-
meldung liege das TeilchengroBenmaximum fiir die Alumosili-
kate im Bereich von 1 bis 3 ym oder von 3 bis 6 um. Es hat
sodann ausgefiihrt, altere Anmeldungen, die in Form eines auf
sie erteilten Patents dem Anmeldungsgegenstand patenthin-
dernd entgegenstiinden, ldgen nicht vor (BeschwBeschl. 54
Abs. 2). Dazu hat das Bundespatentgericht sodann nﬁhére Aus-
fiihrungen gemacht: Der Lehre der ersten Prioritatsanmeldung
in Usterreich (H 1) vom 13. April 1973 seien hinsichtlich
der Alumosilikate auch TeilchengroBen zu entnehmen, welche
mit dem in ihrem Wortlaut erst auf die Prioritdtsanmeldung
vom 17. September 1973 zuriickgehender speziellen Bereich in
den Anspriichen 10 und 11 angegeben seien. Die Alumosilikate
gemafB diesen Anspriichen 10 und 11 seien in Abhdngigkeit mit
den im Hauptanspruch angegebenen Merkmalen zu sehen und
wirden durch die auf die Lehre der Prioritdatsanmeldung vom
13. April 1973 zuriickgehenden Anspriiche 1 bis 9 mitumfaBt.
Deshalb sei die Anmeldung P 24 22 655 der Einsprechenden
nicht als potentielles dlteres Recht in Betracht zu ziehen,
als dessen friiheste Prioritdat der 11, Mai 1973 in Anspruch
genommen worden sei, die also zeitlich nach der friihesten
Prioritdtsanmeldung der hier streitigen Patentanmeldung

liege.




2. Mit ihrer Riige, die Begriindung des angefochtenen Be-
schlusses, wonach die Merkmale der Patentanspriiche 10 und 11
auf die Prioritatsanmeldung H 2 vom 17. September 1973 zu-
rickgingen, jedoch durch die auf die Lehre der Prioritats-
anmeldung H 1 vom 13. April 1973 zuriickgehenden Anspriiche 1
bis 9 umfaBt seien, sei widerspriichlich, kann die Rechtsbe-
schwerde keinen Erfolg haben. Die Ausfiihrungen des Bundespa-
tentgerichts auf Seite 54 des angefochtenen Beschlusses ent-
halten zwei Aussagen: Zum einen hat es das Bundespatentge-
richt verneint, daB eine dltere Anmeldung vorliege; zum
anderen hat es ausgefiihrt, daB auf eine solche Anmeldung ein
Patent nicht erteilt sei. Als entscheidender Grund fiir die
Gewdhrung der Unteranspriiche 10 und 11 gegeniiber der Anmel-
dung P 24 22 655 der Einsprechenden ist der vom Bundespa-
tentgericht vorangestellte Satz anzusehen, daB auf diese
kein Patent erteilt sei (BeschwBeschl. 54 Abs. 2). Nur ein
erteiltes Patent ist ein Patenthindernis gemdB § 4 Abs. 2
PatG 1968, der auf die hier streitige Anmeldung anzuwenden
ist. Damit ist der angefochtene BeschluB ausreichend begriin-
det.

AKltere Anmeldungen kdonnen zwar zur Aussetzung des Er-
teilungsverfahrens fiir die jingere Anmeldung fiihren. Im Rah-
men der Priifung, ob auszusetzen ist, ist die Frage, welche
Prioritat der Anmeldung zukommt, iiber deren Aussetzung zu
entscheiden ist, jedoch kein selbstdndiges Angriffs- oder
Verteidigungsmittel, das allein zur Versagung von Unteran-
spriichen fiihren kdnnte, sondern lediglich eine Erwdgung
unter anderen. DaB zu einer solchen Erwdgung Griinde fehlen
oder in sich widerspriichliche Griinde angegeben sind, die
letztlich nicht erkennen lassen, welche Oberlegungen in
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diesem Punkte maBgeblich waren, mag die Entscheidung iiber
die abgelehnten Aussetzung unvollstdndig erscheinen lassen;
ein Begriindungsmangel im Sinne von § 100 Abs. 1 Nr. 5 PatG
liegt darin nicht.

ITI.

Die Rechtsbeschwerde der Einsprechenden ist daher mit
der Kostenfolge gemdB § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG zuriickzu-
weisen. Eine miindliche Verhandlung hat der Senat nicht fir
erforderlich erachtet (§ 107 Abs. 1 PatG).

Bruchhausen BrodeBer von A]bert
Rogge Jestaedt
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