BUNDESGERICHTSHOF

X 2B 9/77 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 20 39 422.3-24

des Professors Gunnar W -1e. VEIIIIENEED ©.
M@ (Schweden),

Anmelders und Rechts-

beschwerdefiihrers,

- Verfahrensbevollmdchtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. (i -

Verfahrensbeteiligte:

Firma (S O c-s -GN, SN/
W—, gesetzlich vertreten durch ihren Vorstand
Ernst HEJll, Vorsitzenden, und Dr. rer. nat. Heinz J.

M

Einsprechende und

Rechtsbeschwerdegegnerin,



Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs
hat am 2. Februar 1978 durch die Richter Dr. Bruchhausen,
Ochmann, Dr. Windisch, Dr. Hesse und BrodeBer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschluB

des 18. Senats (technischen Beschwerde-
senats XIII) des Bundespatentgerichts vom
29. Marz 1977 wird auf Kosten des Anmelders

zuriickgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechts-

beschwerde wird auf
100.000,-- DM

festgesetzt.

Grinde

I. Der Anmelder hat am 7. August 1970 unter Inanspruch-
nahme der Prioritdt einer Patentanmeldung vom 8. August 1969
in Schweden die Erteilung eines Patents filir einen Schrédgklédrer
beantragt. Das Patentamt hat gegen zwei Einspriiche am

28. November 1975 die Erteilung des Patents auf der Grund-
lage der Auslegeschrift vom 10. Mai 1973 sowie mehrerer im
Verlauf des Einspruchsverfahrens eingereichter Unterlagen
beschlossen. Gegen den ErteilungsbeschluBf hat die Einspre-
chende I (Rechtsbeschwerdegegnerin) Beschwerde eingelegt und
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beantragt, unter Aufhebung des Erteilungsbeschlusses das
Patent zu versagen. Der Anmelder hat Zurilickweisung der Be~
schwerde beantragt, jedoch neue Patentanspriiche eingereicht.
Anspruch 1 in der von ihm in erster Linie verfolgten Fassung
lautet:

"Schrédgkldrer mit einer in einem Kldrraum zwischen
zwel Seitenwinden befindlichen Vielzahl von parallelen
geneigten Platten und einem unter dem Kl&rraum ange-
ordneten Schlammsammelraum, wobei beiderseits und
iiber die ganze Lidnge der Seitenwdnde des Kldrraumes
Kammern vorgesehen sind, welche in eine untere Ver-
teilerkammer flir die zustrOmende Fliissigkeit in den
Bereich der unteren Enden der zwischen den Platten
gebildeten Zellen und eine obere, als Sammelkasten
ausgebildete Sammelleitung fiir den gekldrten Uber-
lauf unterteilt sind, dadurch gekennzeichnet, das

a) die unteren Verteilerkammern als mit einem
Boden versehene Verteilerkdsten ausgebildet

sind,

b) die mit dem Kldrraum nur iUber im Bereich des
unteren Endes jeder Platte angeordnete EinlaB-

6ffnungen in Verbindung stehen,

c) die jeweils an der einen spitzen Winkel mit
der Horizontalen einschlieBenden Seite der

Platten in die Zellen miinden

und daB

d) die Oberkanten der quer zu den Platten ange-

ordneten Seitenwdnde jeweils einen Uberlauf
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fir den AbfluB der gekldrten Fliissigkeit in

die Sammelkdsten bilden und eine geringere HOhe
aufweisen als die Oberkanten der Platten, der
langs der Platten angeordneten Seitenwdnde und

der AuBenwdnde der Sammelkidsten."

Hilfsweise hat der Anmelder zwei gednderte Fassungen des

Anspruchs 1 geltend gemacht.

Das Bundespatentgericht hat den Erteilungsbeschlu8

aufgehoben und das Patent versagt.

Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde macht der
Anmelder einen Begriindungsmangel (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG)
geltend und beantragt Aufhebung der Beschwerdeentscheidung

und Zuriickverweisung der Sache an das Bundespatentgericht.

ITI. Die Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg, da der geriligte
Mangel nicht vorliegt.

1. Das Bundespatentgericht hat das Patent versagt mit
der Begriindung, ein Teil des kennzeichnenden Merkmals b)
- das Wort "nur" - und das Merkmal d) des Hauptanspruchs in
allen drei geltend gemachten Fassungen seien in den ausge-

legten Unterlagen nicht als erfindungswesentlich offenbart.

a) In Verbindung mit dem Merkmal a) solle das Wort "nur"
in dem Merkmal b) besagen, daB die unteren Verteilerkammern
abgeschlossen seien, so daB die Fliissigkeit lediglich durch
EinlaBdffnungen in den Seitenwdnden in die Plattenzellen ein-

treten konne, nicht dagegen, wie bei der ausgelegten Figur 4,



von unten durch einen Spalt zwischen dem Boden und der Sei-
tenwand. Die Bezeichnung der Verteilerkammer als Kasten in
dem ausgelegten Anspruch 1 besage noch nicht, da8 dieser einen
den Kastenraum zusammen mit den Wdnden nach aufien abschlieflen-
den Boden aufweisen miisse. In einem solchen beschrdnkten Sinne
habe auch der Anmelder das Wort "Kasten" nicht verstanden.
Denn er bezeichne in dem ausgelegten Anspruch 1 damit auch
eine Ausfiihrungsform nach der ausgelegten Figur 4, bei der der
Kasten gerade nicht geschlossen sei. Gleichwohl sei in den
diese Ausfiihrungsform betreffenden ausgelegten Anspriichen 4
und 5 von einem "Boden" die Rede. Daraus, daff sich die An-
spriiche 4 und 5 auf die Ausfilihrungsform mit dem Verbindungs-
spalt zum Schlammsammelraum bez&gen, k&nne auch nicht zwingend
geschlossen werden, daB Anspruch 1 demgegeniiber einen Verteiler-
kasten mit abgeschlossenem Boden als erfindungswesentliches
Merkmal betreffe. Falls der Anmelder der geschlossenen Aus-
fihrungsform besondere Bedeutung habe beimessen wollen, dann
wdre dies zumindest in einem Unteranspruch herauszustellen
gewesen, nicht aber nur in einer zeichnerischen Darstellung
und in nicht besonders hervorgehobenen Beschreibungsteilen.
Aus den Ausfiihrungen der Auslegeschrift iiber den Strdmungs-
verlauf kdnne ebensowenig eine differenzierte Beschreibung

des Merkmals des geschlossenen Bodens herausgelesen werden,

da diese Ausfiihrungen sich unterschiedslos auf alle Ausfiih-
rungsformen beztgen. Der Hinweis darauf, daB das Ausfiihrungs-
beispiel nach Figur 4 besonders filir die Kl&drung teilchen-
reicher Suspensionen bestimmt sei, lasse nicht erkennen, dag
im dibrigen die Ausfiihrung mit geschlossenem Boden flir die Er-
findung von Bedeutung sei; vielmehr ersehe der Fachmann daraus
nur, daB es auf einen bodenseitigen AbschluB der unteren Ver-

teilerkammern nicht besonders ankomme.



b) Das Merkmal d) sei nicht differenziert beschrieben.
Keiner der ausgelegten zw3lf Patentanspriiche habe den Uberlauf
zum Gegenstand, geschweige denn dessen besondere Ausbildung.
Die Merkmalsgruppe d) sei einer Stelle der Beschreibung ent-
nommen (Sp. 4 Z. 35 bis 42), in der die Ausbildung des Uber-
laufs "ohne besondere Akzentuierung" beschrieben werde. Das
Merkmal erfahre auch anderwdrts keine "differenzierte Heraus-
stellung”. In Sp. 5 Z. 31 bis 36 heiBe es lediglich, der Ab-
fluB der Fliissigkeit finde ilber die oberen Seitenwdnde der
Plattenzellen statt. An keiner Stelle der ausgelegten Unter-
lagen sei aber gesagt, daB es besonders darauf ankomme, der
Oberkante des Uberlaufs eine geringere HShe zu geben als
den Oberkanten der Platten, der ladngs der Platten angeordne-
ten Seitenwdnde und der AuBSenwdnde der Sammelkdsten, also
darauf, daB die Plattenzellen iiber die Oberkanten der den Uber-
lauf bildenden Seitenwdnde hinausstiinden, worin der Anmelder
die Zuordnung eines Uberlaufs zu jeder Plattenzelle an jeder
Seite erblicke, was durch das Wort "jeweils" zum Ausdruck
kommen solle. Dieses Wort finde sich zwar auch in der Beschrei-
bung. Der Fachmann habe daraus aber nicht entnehmen k&nnen,
daB jeder Plattenzelle auf jeder Seite ein Uberlauf zugeord-
net werden solle; in Ermangelung ndherer Ausfiihrungen werde
er die Stelle der Beschreibung vielmehr so verstehen, das die
beiden Seitenkanten je fiir sich Uber ihre ganze Ldnge einen

Uiberlauf zu der zugehdrigen Sammelleitung bildeten.

2. Die Rechtsbeschwerde hidlt diese Begriindung fiir so un-
klar, unlogisch, widerspruchsvoll und verworren, daf dies einem
vblligen Fehlen einer Begriindung gleichzuachten sei. Die von
dem Beschwerdegericht beanstandete Anspruchsfassung gehe auf
dessen eigene Anregung zuriick und unterscheide sich von der

bekanntgemachten Anmeldung nur durch die Weglassung von zwei



Ausfilhrungsformen. Der Anmelder habe Anspruch auf eine voll-
stdndige Erdrterung und Bescheidung seines Begehrens gehabt;
stattdessen habe sich das Bundespatentgericht auf eine formale

und noch dazu unzureichende Begriindung beschrénkt.

a) Hinsichtlich des Merkmals b) habe das Patentgericht
"technisch selbstverstdndliche Fakten" aus der Auslegeschrift
nicht beachtet. Nach Sp. 4 Z. 26 bis 35 solle die Zwischen-
wand 17 zwischen Verteilerkasten und Sammelleitung geneigt
sein, um den Leitungen - damit seien Verteilerkasten und
Sammelleitung gemeint - eine geeignete Form in Bezug auf den
Anstieg und die Reduzierung des Strdmungsflusses in Ldngsrich-
tung zu geben. Das sei ersichtlich nur bei einem unten ge-
schlossenen Verteilerkasten mdglich. Schon in der Nichtbeach-
tung dieses Zusammenhangs liege ein Begriindungsmangel, da die

Erdrterungen des Beschwerdegerichts "grob unvollst&ndig" seien.

Es sei weiter unklar, ob das Patentgericht den Offen-
barungsmangel nur auf das Merkmal b) oder zusdtzlich auf das
Merkmal a) des kennzeichnenden Teils des Anspruchs 1 bezogen
habe. Da das Merkmal a) einen Boden zeige, hdnge der angebliche
Offenbarungsmangel hinsichtlich des Merkmals b) "in der Luft",
da keine anderen Offnungen auBer den EinlaBschlitzen vorhanden
seien. Das Patentgericht habe unerdrtert gelassen, ob der Boden
des Verteilerkastens offenbart sei. Man k&nne den angefochtenen
BeschluB allenfalls dahin verstehen, daB zwar ein Boden vorge-
sehen, aber nicht differenziert beschrieben sei. Eine solche
iberlegung sei "unsinnig". Der Anmelder habe die Ausfiihrungs-
form mit dem Spalt (Figur 4) fallen lassen und sich auf die
"Grundkonstruktion" zurlickgezogen. Daraus folge nach technischen
und logischen Notwendigkeiten ein fester Boden ohne Durchlas.

Die andere, aber sinnlose Alternative sei, daB iliberhaupt kein



Boden offenbart sei. Damit widre aber die ganze Konstruktion
unbrauchbar. Zu Unrecht argumentiere das Beschwerdegericht mit
dem Fehlen eines auf einen geschlossenen Boden gerichteten An-
spruchs. Ein solcher wire, da sich der Hauptanspruch urspriing-
lich auch auf das Ausfiihrungsbeispiel nach Figur 4 gerichtet

habe, zu eng gewesen.

b) Das Merkmal d) sei widrtlich der Beschreibung entnommen.
Es sei im wesentlichen auch in dem vom Patentamt erteilten An-
spruch 5 enthalten. In den Hauptanspruch habe das Merkmal 4)
zundchst nicht aufgenommen werden kénnen, weil es in der spdter
fallen gelassenen Ausfilhrungsform nach Figur 7 nicht enthalten
gewesen sei. Nach der Streichung der Figuren 4 und 7 sei nur
diejenige Konstruktion hinsichtlich des Uberlaufs verblieben,
die jetzt durch das Merkmal d) gekennzeichnet sei. Die vom

"

Beschwerdegericht an das Wort "jeweils" gekniipften Uberlegun-
gen lieBen den technischen Sachverhalt aufer Acht, seien un-
logisch und verworren. Das Patentgericht vermisse zu Unrecht
einen Hinweis auf die gegeniiber den Seitenwdnden 3 und 5
groBere HOhe der Platten 8. Erst wenn die Platten niedriger
widren als die Seitenwdnde, wlirde vor dem AbflufS in die Sammel-
leitungen eine Vermischung der Fliissigkeit aus den einzelnen
Kammern eintreten. Diese MOglichkeit sei nur in der gestri-
chenen Figur 7 angedeutet, scheide also nach deren Streichung
aus. Das Beschwerdegericht habe dies alles nicht erdrtert.

Seine Begriindung sei daher "v6llig nichtssagend".

c) Der Anmelder habe in der miindlichen Verhandlung

anheimgestellt, das Wort "nur" im Merkmal b) zu streichen.
Das Wort "jeweils" im Merkmal d) sei nicht entscheidend gewe-
sen. Das Beschwerdegericht habe sich danach ohne den Vorwurf

des Begriindungsmangels nicht der "vollen Patentpriifung" ent-



ziehen konnen. Dem Anmelder sei sein "selbstverstdndliches
Recht" auf Priifung der Neuheit, des Fortschritts und der
ErfindungshShe versagt worden. Es sei zu priifen, ob nicht in
einem solchen Fall "das Recht auf GehSr mit dem Argument feh-
lender Griinde" zusammentreffe. Da eine Priifung von Patentie-
rungserfordernissen, die selbstdndigen Angriffs- und Vertei-
digungsmitteln gleichzuachten seien (Neuheit, Fortschritt,
Erfindungshthe), nicht stattgefunden habe, liege auch darin
ein Begriindungsmangel. Hinsichtlich der Erdrterung des angeb-
lichen Offenbarungsmangels liege der Begriindungsmangel darin,
daB das Patentgericht rein formal und philologisch vorgegangen
sei, die technischen Zusammenhdnge verkannt und daher eine

unverstdndliche und unklare Begriindung gegeben habe.

3. Die Riigen der Rechtsbeschwerde bleiben erfolglos. Sie
ergeben bei ndherer Betrachtung nicht, daB die Begriindung,
die das Patentgericht angefiihrt hat, verworren und wider-
spruchsvoll ist. In Wahrheit greift die Rechtsbeschwerde die
Richtigkeit der Begriindung an. Die Unrichtigkeit der Begriin-
dung kann aber mit der 2zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nicht
mit Erfolg geltend gemacht werden. Diese dient vielmehr nur
der fdrmlichen Sicherung des Begriindungszwanges. Das Bundes-
patentgericht hat dieser Verpflichtung Genilige getan. Dem ange-
fochtenen BeschluB ist zu entnehmen, aus welchen Griinden das
Patent versagt worden ist und welche Gedankengdnge dieser

Beurteilung zugrunde liegen.

a) Hinsichtlich des Merkmals b) hat das Patentgericht
dem Anspruch 1 in der begehrten Fassung entnommen, daB die
unteren Verteilerkammern mit den Zellen des Kldrraums durch
keine anderen Offnungen als die EinlaB6ffnungen 12 in Verbin-

dung stehen diirften. Den nach diesem Verstdndnis des Patent-
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anspruchs zwingenden AusschluB aller anderen Offnungen hat

es als gleichbedeutend angesehen mit dem Vorhandensein eines
geschlossenen Kastens. Daraus, daB dieser aber weder aus-
driicklich in den ausgelegten Anspriichen beansprucht noch
sonst in der Beschreibung hervorgehoben worden ist, wdhrend
eine Ausfihrungsform (Figur 4) mit offenem Boden dargestellt
ist, hat das Beschwerdegericht gefolgert, daB ein geschlos-
sener Kasten (geschlossener Boden) - als notwendige Konsequenz

des Wortes "nur" - jedenfalls nicht als fiir die Erfindung
wesentlich offenbart sei. Dieser Gedankengang ist in sich
geschlossen; auf seine Richtigkeit kommt es im Rahmen der
eingeschrankten Priifung auf die zulassungsfreie Rechtsbe-

schwerde nicht an.

Was die Rechtsbeschwerde hierzu im einzelnen ausfihrt,
richtet sich ausschlieBlich gegen den sachlichen Inhalt der

Begriindung.

Soweit die Rechtsbeschwerde riigt, der angefochtene Be-
schluB verkenne, daB die Neigung des Zwischenbodens zwischen
Verteilerkasten und Sammelleitung die Str&mungsverhdltnisse
auch im Verteilerkasten beeinflussen solle, widre damit allen-
falls eine technisch unrichtige Uberlegung behauptet. Eine
solche wiirde aber kein Fehlen der Griinde im Sinne des § 41 p
Abs. 3 Nrxr. 5 PatG ergeben.

Was die Rlige des Begriindungsmangels hinsichtlich des
kennzeichnenden Merkmals a) angeht, so ergibt sich die Er-
wdhnung dieses Merkmals in diesem Zusammenhang daraus, daf
das Merkmal b) eine ndhere Erlduterung des in dem Merkmal a)

enthaltenen Wortes "Verteilerkidsten" zum Inhalt hat.
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Das Beschwerdegericht hat nicht offen gelassen, ob
iberhaupt B&den der Verteilerkdsten offenbart sind. Es ist
vielmehr von dem Vorhandensein solcher B&den ausgegangen
und hat lediglich beanstandet, den ausgelegten Unterlagen
kénne nicht entnommen werden, daB8 die Geschlossenheit dieser

Bdden ein Merkmal der Erfindung sei.

b) Auch die Begriindung, die das Beschwerdegericht fiir
die nach seiner Ansicht fehlende Offenbarung des Merkmals d)
gegeben hat, hdlt einer Nachpriifung nach dem hier anzuwen-
denden MaBSstab stand. Sie beruht auf folgender {Uberlegung:
Der Auslegeschrift sei nicht zu entnehmen, das die besondere
Ausgestaltung des Uberlaufs iiberhaupt von Bedeutung fiir die
Erfindung sei. Denn weder sei ein Anspruch darauf gerichtet,
noch habe die entsprechende Stelle in der Beschreibung des
Ausflihrungsbeispiels eine besondere Hervorhebung erfahren.
Dariiber hinaus seli in der Beschreibung nichts davon gesagt,
daf die Platten im Kldrraum ilber die Seitenwdnde 3 und 5
hinausragen sollten. Nach dem geltend gemachten Anspruch er-
gieBe sich der Uberlauf aus jeder Kammer des Klidrraums ge-
trennt in die Sammelleitung, was nach den ausgelegten Unter-
lagen nicht der Fall sein miisse. Diese Uberleqgung ist gleich-
falls in sich geschlossen; sie gibt zu Beanstandungen der
hier allein zuldssigen Art keinen AnlaBf. Insbesondere sind
die von der Rechtsbeschwerde an die Erwdgungen des Patentge-
richts zu der Bedeutung des Wortes "jeweils" gekniipften Uber-
legungen nicht geeignet, einen Begriindungsmangel aufzuzeigen.
Denn daB der Beschwerdesenat dieses Wort als einen Hinweis
darauf verstanden hat, daB der Uberlauf nicht (nur) kammer-
weise, sondern (auch) in einem gleichmdBigen Strom iiber die
gesamte Lange der niedrigeren AbschluBwand "jeweils" nach bei-
den Seiten erfolge, ist weder nichtssagend noch unverstdndlich:;

ob diese Auslegung zutreffend ist, ist nicht zu priifen.
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c) Da das Beschwerdegericht die Patentierbarkeit der
angemeldeten Erfindung bereits an der nach seiner Auffas-
sung fehlenden Offenbarung des geltend gemachten Anspruchs
hat scheitern lassen, war es von seinem - wie dargelegt, mit
der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nicht angreifbaren -
Standpunkt aus nicht mehr gendtigt, andere Patentierungsvor-
aussetzungen, wie Neuheit, Fortschritt und ErfindungshShe zu
erdrtern. Solche Erdrterungen hdtten das von ihm gefundene
Ergebnis nicht mehr beeinflussen k&énnen und widren deshalb
liberfliissig gewesen. Die von der Vorstellung der Rechtsbe-
schwerde, der Anmelder habe einen Anspruch auf Priifung der
sachlichen Patentierungserfordernisse, ausgehende Riige,
dem Anmelder sei nicht das notwendige rechtliche Gehdr zu-
teil geworden, und in diesem Falle sei dieser Verfahrens-
verstofl einem Begriindungsmangel gleichzuachten, geht deshalb

ins Leere.

Sofern in dem Hinweis der Rechtsbeschwerde, der Anmelder
habe in der Verhandlung vor dem Beschwerdesenat die Strei-
chung des Wortes "nur" anheimgegeben, die Riige zu sehen sein
sollte, daB der Beschwerdesenat einen weiter hilfsweise 2zur
Entscheidung gestellten Anspruch ohne dieses Wort nicht mit
Grinden beschieden habe, k&nnte eine solche Riige der Rechts-
beschwerde auch nicht zum Erfolg verhelfen, da eine solche
Anspruchsformulierung ebenfalls das Merkmal d) enthalten
hdtte, dessen Offenbarung das Beschwerdegericht mit einer
im Wege der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nicht angreif-

baren Begriindung verneint hat.

Der Vorwurf schlieBlich, das Beschwerdegericht habe es
versdumt, durch Erdrterung seiner Bedenken gegen die ver-
folgte Anspruchsfassung dem Anmelder deren Anderung und An-

passung nahezulegen, betrifft keinen Verfahrensverstof, der



- 13 -

mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde geltend gemacht
werden kdnnte.

III. Die Kostenentscheidung ergibt sich aus § 41 y Abs. 1
Satz 2 PatG.

Bruchhausen Ochmann Windisch

Hesse BrodeBer
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