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~ Verfahrensbevollmichtigte:

Einsprechende und Rechts—
beschwerdegegnerin,

Rechtsanviilt
Prof, Dr. und

Dr.

botreffend dic Patentanmeldung B 40 403 VIb/80b



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat in der Sitzung vom 26. Juni 1969 unter Mitwir-
kung der Bundesrichter Dr. Ldscher, ClaBen, Schneider,
Balltaus und Dr. Bruchhausen

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschilu3

des 14. Senats (technischen Beschwerdece-—
nats IX) des Bundespatentgerichte vom

12. Mirz 1968 wird auf Kosten des Anmelders
zurtickgewicsen.

Grunde:

I, Der Anmelder hot am 26. Mai 1956 eine Erfindung
betreffend cin "Verfahren zur Verbesscrung der Gite-
cigenschaften von Mortel und Beton" zum Paotent angemel-
det. Das Patentamt hat dic Anmeldung mit der am
26. Juni 1958 ausgegebenen Auslegeschrift 1 035 122 be-
kannt gemacht und hat - gegen mchrere Einspriiche ~ am
16. Dezcmber 1961 die Erteilung des Patentes gemidB den
am 8. August 1960 cingercichten Unterlagen beschlossen:

Gegen den ErteilungsbeschluB hat nur eine der Ein-
sprechenden, die jetzige Rechtsbeschwerdegegenerin,
Beschuerde cingelegt und um Versagung dcs nachgesuchten
Fatentes gebeten. In der miindiichen Verhandlung vor dem
14. Senat (technischer Beschwerdesenat IX) des Bundes-—
vatentgerichts hat der Anmelder demgegeniiber beantragt,
unter Zuriickweisung der Beschwerde das Patent zu erteilen;
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und zwar
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Angprilichen:

"1. Verfahren zur Verbesserung der Glite-
cigenschalten von Mortel und Beton, da~
durch gckennzcichnet, daB dem #drtel
oder Beton oder deren Begtandtcilen vor
oder wdhrend der Verarbeitung, allein
oder in Verbindung mit anderen zweckdien-
lichen Zusatzmitteln, geringe Mengen von
gsolchen Gerbextrakten zugefithrt werden,
welche in gecigneter Form ciner aufldscend,
nolekiilverkleinernd und sulfoniercend wir-
kenden sulfiticrenden Behandlung mittels
15slicher Sulfite und/oder Bisulfite und
gegebenenfalls weiterer Hilfsstoffe unter-
vorfen worden sind.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch geckenn-
zeichnet, daB stark bis stirkst sulfiticr-
te Gerbextrakie in Anwendung gebracht
werden',

- g —— - 2 o

dos bekanntgemachten Anspriches 2:

"1. Verfahren zur Verbesserung der Giite-
cigenschaften von Mortel und Beton,
dadurch gckennzceichnet, da3 man dem
Mortel oder Beton oder deren Bestand-
teilen vor oder bei der Verarbeitung
allein oder in Verbindung =mit andercn
an gsich bekannten Zusatzmitteln geringe
Mengen von sulfitierten vegetabilischen
Gerbextrakten cinverleibt.

2. e s 8 "

Das Bundespatentgericht hat durch Beschlufl vom
12. Mirz 1968 den Ertcilungsbeschlufl des Patentamtes auf-
gchoben und das nachgesuchtc Patent mit der Begriindung
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versagt, dic durch das Patentbegehren vermittelte Lehre
zum teechnischen Handeln sci "ohne erfinderisches Tazutun
nicht nacharbeitbar’, da "hicrzu wesentliche Merkmale
fechlen™,

II. Mit der vom Bundespatentgericht nicht zugelas-
senen, rechtzeitig und in gehoriger TForm eingelegten
und begriindeten Rechtsbeschwerde riigt der Anmelder in
erster Linie, der angefochtenc Beschlufl sei im Sinne
des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 "nicht mit Griinden verschen'.
Den Begriindungsmangel sieht die Rechtsbeschwerde in fol-
genden:

Das Bundespatentgericht habe dic Hergtellung von
Gerbextrakten und dic Art und Veise ihrer Sulfitierung
fiir Zwecke der Betonverglitung als Gegenstand der Anmel-
dung angeschen und diesen Punkt allerdings auch abge~
handelt. In ¥Wirklichkeit betreffe die Erfindung jedoch
sulfitierten Gerbextrakten bei der Betonvergiitung. Eine
Prifung des cigentlichen Gegenstandes der Exrfindung ha-
be sonmit im Beschwerdeverfahren iiberhaupt nicht stattge-
funden, dic angefochtenc Entscheidung crérterc andere,
fir den Anmcldungsgegenstand nicht wesentliche Fragen.
Mit dieser Verkennung des Erfindungsgegenstandes stche
in Zugsammenhang, dafB das Bundespotentgericht ins einzel-

ne gehende Angaben lber die Art und Veise der Sulfitierung

verlangt und in den Anmeldeunterlagen vernift habe. In
Viirklichkeit gehore jedoch die Herstellung von sulfitier—~
ten Gerbextrakten schon seit langem zum Stande der Tech-
nik, sic gseci wissenschaftlich und technisch in jeder
Richtung erforscht. Dic Untersuchung und Beweriung er-
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folge nach Normen-Methoden. Sulfiticerte Gerbextrakte
mit cinem Gerbstoffgehalt um 75 % und mit Sulfitierungs
graden Jjedes gewiingechten Ausmales sceien im Fachhandel
zu haben. Zudem crhalte aber auch der Durchschnitts—
fachmann des Betongebietes mit Riicksicht auf die orga-
nisch-chemische Natur der sulfitiorten Gerbextrakte in
der Auslegeschrift erschépfende Anweisungen fiir die
Herstellung solcher sulfitierter Bxtrakte. Der angefoch-
tene Beschlul enthalte keine Ausfilhrungen zu der Frage,
varun hier -~ Uber das in der Auslegeschrift Hitgetcilte
hinaus ~ dic Art und Weisc der Sulfitierung bis in 2lle
Einzelheiten offenbart sein miisse.

Dic Rechtsbesaschwerde bittet deshalb um Aufhebung
des Beschlusses vom 12, Midrz 1368 und um Zuriickverweisur
der Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung
an das Bundespatentgericht. Dic Rechtsbeschwerdegegnerir
beantragt demgegeniiber, die Rechtsbeschwerde zuriickzu-
weinens gic ist der Auffassung, daB cin Begriindungsman-
gol im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht vor-
licgt.

III. Dic Rechtsbeschwerde ist auch ohne Zulassung
durch das Bundcspatentgericht statthaft, weil mit sub-
stontiierten Angaben ein Verfahrensmangel der in
§ 41 p Abs. 3 Nr., 5 PatG bezcichneten Art behauptoet
und geriugt wird. Die Rechtsboeschwerde ist jedoch sach-
lich nicht begriindet, weil der geriigte Verfahrensmangel
nicht vorliegt.

1. Nacih der stdndigen Rechtsprechung des Senats
ist ein BeschluB im Sinne dos § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG
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"michv mit Griinden verschen", wenn aus ihm nicht zu cr-
kennen ist, welche tatsdchlichen Feststellungen und
welche rechtlichen Erwigungen fiir die getroffenc Ent-
gcheidung malgebend waren (BGHZ 39, 353, 337 - Warnm-
pressen —; BGH BPatGerE 4, 199, 212/213 - Radgchiuse ~;
BGH GRUR 1964, 201, 202 - Xlecktro-Handschleifgeridat -—;
GRUR 1964, 259, 260 - Schreibstift —-; GRUR 1965, 273,

274 - Anodenkorb ~). Das ist der Fall, wenn dem Beschlu8-
tenor Uberhaupt keine Griinde beigegeben, oder wenn zwar
Griinde vorhanden, diesc aber ganz unverstiindlich und
verworren sind, o0 daB8 sic nicht erkennen lasscn, welche
Uberlcgungen fiir die Entscheidvng maBgebend waren, oder
senn dic Grinde sachlich inhalitslos sind und sich auf
leerc Redensarten oder einfach auf dic W¥iedergabe des
Geseotmestextes beschrinken, oder wenn einzelne "Angpriiche!
(im Sinne dexr §§ 145, 322 ZFQ) oder cinzelnc sclbatiindige
"ingriffs- oder Verteidigungsmittel" (im Sinnc der

§§ 146, 303 aF 2P0) in den Grinden villig iibergangen

sind (vgl. dagu insbesonderc BGHZ 39, 333, 337 - Warm-
pressen -~). Dagegen liegt ein Begriindungsmangel im Sinne
des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht vor, wenn die Griindo
nur sachlich unvollgténdig, unzurceichend, unrichtig oder
gsonat rechtsfehlerhaft sind; es geniigt, wenn erkennbar
ist, welcher Grund -~ mag dieser tatsichlich vorgelcgen
haben oder nicht, mag er rechitsfehlerhaft beurteilt worden

sein oder nicht - fiir dic Entscheidung mallgebend gewesen ict

(vgl. hierzu BGHZ 39, 333, 338 ~ Warmpressen -).

2. VWas dic Ausfiihrungen im angefochtenen Beschlufl
tiber den Gegenctand der Erfindung betrifft, so heiBt es
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patentgericht hat somit - entgegen der Darstellung der
Rechtobeschwerde - nicht etwa die Hersiellung der sulfi-
Betonvergutung als Gegenctand der Erfindung angeschen.
Dic Iarlegungen im angefcchtenen BeschluB zu diesenm
Punkxite decken sich gachlich sogor mit der von der Rechts
besehwerde vertretenen Auffacsung, so dafl kein Begrin-
dungsmangel vorliegen kann, durch den der Anmelder be-
schvert sein kdnnte.

Freilich hat das Bundespatentgericht zu der Frage,
vao unter Sulfiticrung "in gecigneter rorm™ zZu verstchen
ist, eine azugrceichende Offenbarung vernifit und ist des~
halb zu denm Ergebnis gekommen, daf cine fertige, wicder-
holbarc Lehre weder in den ursyringlichen Unterlagen
noch in der suslegeschrift crteilt sci. Das Bundespatent-
gericht hat jedoch hierzu (aa0 S. 7 f£f) im einzelnen die
Grinde angegeben, warun es niiherer Angaben zu der Frage
bediirfe, was im Sinne der Anmeldung unter ciner Sulfi-
tierung "in.geeigneter Form" zu verstehen sci. Die An-
griffc dexr Rechisbeschwerde richten sich gegen die Rich-
tigkeit und Triftigkeit der vom Bundesvatentgericht an-
gefilhrten Griinde, fiir den Fachmann noch bestehende Unklar
heiten auszurdumen und hier noch niihere Angaben zur Frage
der Sulfiticrung der Extrakte zu fordern, damit die Lehre
fertig und "macharbeitbar" sci. Dagegen kann die Rechts-
beschvwerde nicht mit :rfolg geltend machen, in der angoe-
Tochtenen Intscheidung ceien Grinde fiir dic vom Bundes-
patentgericht bejahte Notwendigkeit einer eindeutigen



CGffenbarung iber die Sulfitierungsweise nicht angegeben,
die angefochtene Entscheidung weise mithin zu diesenm
Punktce cinen Begriindungsmangel im Sinnc des

§ 41 p Abs. 3 Hr. 5 FPatG auf.

Die auf eine Riige aus § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG ge-
atiitzten Angriffe der Rechtsbeschwerde ktnnen somit
keinen Erfolg uaben.

IV. In einem crst nach Ablauf der Begriindungsfrist
eingegengenen Schriftsatz vom 16, Mai 1969 riigt die
itechtsbeschwerde schlieflich noch eine Verletzung des
rechtlichen Gehores und trégt hierzu vor, der Anmelder
sci iberrascht worden daodurch, daB im angefochtenen Be-
schlu dic Potentversagung auf angeblich unzurcichende
Uffenbarung zum Komplex der Herstellung von sulfitier-
ten Gerbexutrokten gestiitzt worden sei; in der vorange-
gangenen miindlichen Verhandlung habe man jedoch iiber
ganz anderc Dinge, zumal lber die Frage der Neuheit, ge-
stritten. Dic Riéhtigkeit dieses Sachvortrages der Rechto—~
beschwerde kann dahinstehen. Die Riige der Versagung des
rechtlichen Gehdrs im Schriftsatz vom 16. Mai 1969 ist
nicht nmur verspitet (§ 41 r Abs. 3 und Abs. 4 Nr. 3 PatG),
sondern nach der stindigen Rechtsprechung des Senats
(BGHZ 43, 12 = GRUR 1965, 270, 271 u. 4.) auch dexr Sache
nach nicht geecignet, ohne Zulassung durch das Beschwoer-
degericht die Rechtsbeschwerdeinstanz zu erschlieBen.
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V. Dic Rechtsbeschwerde war sonit als unbegriinget

surickzuweigen. Dic Kostenentecheidung beruht auf
§ 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG.

Lilachor ClaBen Schneidger

v s
)

r11lhaug Bruchhausen
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