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Nachschlagewerk: ja
BGHZ : nein

PatG § 41 p

Tomograph

Ein Beschluf des Bundespatentgerichts, der die Ertei-
lung eines Patents ablehnt einerseits mit der Begriindung,
eines der Merkmale des Patentanspruchs sei "unklar",
andererseits mit der Begriindung, dieses Merkmal sei
gegen den Stand der Technik nicht genligend abgegrenzt,
ist in sich widerspriichlich und daher "nicht mit Griinden
versehen" im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG (Ergdn-
zung zu BGHZ 39, 333 - Warmpressen).

BGH, Beschl. v. 9. Juli 1980 - X ZB 9/79 - Bundespatentgericht
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BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 9/79 BESCHLUSS Verkiindet am

9. Juli 1980
Krieqgl,
Justizamtsinspektor
als Urkundsbeamter
der Geschdftsstelle

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 1 941 433.6-~35

der E(ED : VO Industries Limited, BEI Road,
H@e. MG Gros8britannien), gesetzlich vertreten

durch ihren Prisidenten Lord DR,

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdefiihrerin,

- Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. (N -

Verfahrensbeteiligte:

Sl Aktiengesellschaft BEN und VD, D
G- .:tz, "l desetzlich vertreten durch den Vor-
sitzenden ihres Vorstands, Dr. Bernhard PP

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmidchtigter: Rechtsanwalt Dr. (D -

weitere Verfahrensbeteiligte vor dem Bundespatentgericht:

K@D ¢ SGlll Gesellschaft mit beschrénkter Haftung & Co.,
strace G, 0NN

Einsprechende und
Beschwerdefiihrerin,



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

A2

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 9. Juli 1980
durch den Vorsitzenden Richter Ballhaus und die Richter

Dr. Bruchhausen, Dr. Hesse, Brodefer und von Albert

beschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin
wird der BeschluB des 22. Senats (techni-
schen Beschwerdesenats XVII) des Bundes-
patentgerichts vom 5. April 1979 aufge-
hoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung, auch iiber die Kosten der
Rechtsbeschwerde, an das Bundespatentge-

richt zurilickverwiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbe-

schwerde wird auf

500.000,-- DM

festgesetzt,

Grinde

I. Die am 14. August 1969 eingereichte Patentanmeldung,
fir die Priorit&ten der Anmeldungen vom 23. August 1968

und vom 7. August 1969 in GroBSbritannien in Anspruch genom-
men werden, ist am 24. April 1975 unter der Bezeichnung

"Vorrichtung zur Untersuchung eines lebenden K&rpers durch

i

w Uber 200 Gesetze
Uber 100.000 Urteile

JLaw — Gesetze und Urteile e Ava.lab.e on the
Kostenlos (mobile App) > Google-play App Store
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Www.prinz.law
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R6ntgen— oder é“-Strahlen" bekanntgemacht worden. Entgegen
dem Begehren der Einsprechenden hat das Patentamt am

28. November 1977 die Erteilung des Patents beschlossen.
Hiergegen haben die Finsprechenden Beschwerde eingelegt.

Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin folgenden Patent-

anspruch 1 geltend gemacht:

"Vorrichtung zur Untersuchung eines lebenden
Kdrpers durch R&ntgen- oder Gammastrahlen zur
Auswertung eines sich iliber eine Schnittebene

des Korpers verdndernden Absorptionskoeffizienten,
mit einer Strahlungsquelle und mit einem Auffénger
mit Kollimator fiir ein enges Strahlenblindel, wobei
der Auffdnger und die Strahlungsquelle einerseits
und der Korper andererseits relativ zueinander
bewegbar sind, derart, daB Ausgangssignale ent-
sprechend der Absorption von Strahlen durch den
Korper filir verschiedene Winkel- und Lateralstellun-
gen gewonnen werden kénnen, wobei die Quelle und
der Auffdnger zur Ausfiihrung einer seitlichen Ab-
tastung des Ko&rpers bewegbar und sowohl die Strah-
lungsquelle als auch der Auffidnger zur ZAnderung
der Richtung der seitlichen Abtastung um eine
Achse senkrecht zu der Schnittebene drehbar sind,
wobei flir jeden einer Reihe aufeinanderfolgender
Drehschnitte eine seitliche Abtastung erfolgt,

von der eine Gruppe von Ausgangssignalen abge-
leitet wird, die der Durchdringung oder Absorp-
tion der benachbarten Strahlenblindel entspricht,
wobei aufeinanderfolgende Gruppen solcher Aus-
gangssignale nach aufeinanderfolgenden Drehschnit-

ten abgeleitet sind, wobei ein Rechner zur Ermitt-
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lung der Absorptionskoeffizienten jeder Masche
einer in der Schnittebene angenommenen zwei-
dimensionalen Matrix vorgesehen ist, dadurch
gekennzeichnet, daB mittels des Rechners aus den
Ausgangssignalen der Auffanger (7, 28, 31) die
Absorptionskoeffizienten flir jedes Element der
Matrix bestimmt werden, und zwar durch wiederholte
Nachbesserung, indem auf die Elemente der Matrix,
die jeweils einem Abtastweg entsprechen, ein
Korrekturwert verteilt wird, der dadurch gewonnen
wird, daB von dem Ausgangssignal des jeweiligen
Abtastweges ein Wert subtrahiert wird, der von
Beitrdgen abgeleitet ist, die zu anderen Ausgangs-
signalen in den Maschen geh&ren, so daB der Matrix
am Ende aller Drehschritte in den einzelnen Matrix-
elementen Werte zugeordnet sind, die der Gesamt-
heit der auf diese Matrixelemente entfallenden Aus-
gangssignale aller Gruppen entsprechen, und daB

dem Rechner eine Vorrichtung zur Erzeugung eines

Bildes der Schnittebene nachgeschaltet ist."

Das Bundespatentgericht hat den Beschwerden statt-

gegeben und das Patent versagt.

Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechts-
beschwerde der Anmelderin, mit der diese geltend macht,
der angefochtene BeschluB sei nicht mit Griinden versehen
(§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG). Die Einsprechende SUlID

beantragt Zurilickweisung der Rechtsbeschwerde.



IT. Das Rechtsmittel hat Erfolg, weil der gerligte Mangel

vorliegt.

1. Das Bundespatentgericht hat seine Begriindung mit
den Worten eingeleitet, die Erteilung des Patents sei aus-
geschlossen, weil der Patentanspruch 1 keine klare und
vollstdndige Regel flir technisches Handeln vermittle. Weiter

hat es ausgefiihrt:

a) Vorrichtungen nach dem Oberbegriff des Patentan-
spruchs 1 seien, wie auch die Anmelderin eingerdumt habe,
aus dem Stand der Technik im Prioritdtszeitpunkt bekannt
gewesen. Zu den hierbei zu berilicksichtigenden Druckschrif-
ten gehdre auch die Verdffentlichung NDA - Nuclear Development
Corporation of America vom 15. April 1961, obwohl sich diese
auf Untersuchungen an technischen Kbrpern beziehe; denn
auch die Anmelderin habe in den Priorit&tsanmeldungen
und den urspriinglichen Unterlagen der Patentanmeldung
nicht zwischen lebenden und technischen K&rpern unterschie-
den. Die spdtere Beschrankung auf lebende K&rper stelle
eine nur formale Abgrenzung dar und kdnne nicht dazu fih-
ren, Vorrichtungen zur Untersuchung technischer Kdrper

aus dem Priifstoff auszuschlieBen.

b) GemdB dem ersten Merkmal des kennzeichnenden Teils
des Anspruchs 1 sollten mittels des Rechners genaue Werte
flir den Absorptionskoeffizienten flir jedes Element der Matrix
bestimmt werden, und zwar durch wiederholte Nachbesserung
mittels Korrekturwerten, die aus anderen Abtastwegen gewon-
nen wirden. Die tats&dchlich gegebene konkrete Lehre besage
aber nur, daf die Korrekturwerte von "Beitrdgen" abgeleitet
wiirden, die zu "anderen Ausgangssignalen"” in den Maschen

gehdrten. Unklar bleibe, was dies fiir "Beitrdge" sein sollten
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und welche "anderen Abtastwege" tatsdchlich dafiir ausgewer-
tet wiirden. Die darauf folgende Wirkungsangabe gebe offen-
sichtlich nur das angestrebte Ziel der Nachbesserungsopera-
tion an, besage aber nicht, wie es erreicht werden solle.

Die miindliche Verhandlung habe keine Sachaufkldrung erbracht.
Auch die ausgelegte Beschreibung gebe keinen AufschluB. Eine
eindeutige Darlegung der Funktion der Vorrichtung, soweit

sie die Nachbesserung der ermittelten Koeffizienten betreffe,
wdre auch zur eindeutigen Abgrenzung erforderlich gewesen,
weil das Prinzip der Nachbesserung anhand mehrerer Rechen-
methoden in der NDA-Druckschrift bereits angewendet worden
sei. Es gpiele dabei keine Rolle, daB dort eine sehr viel
kleinere Zahl von die zu untersuchende Struktur bildenden
Gegenstdnden in der Bildebene zu untersuchen sei. Es liege
auf der Hand, daB auch dort die Iterationsrechenoperationen
nur mit einem Rechner zu bewdltigen seien. Damit sei das im
kennzeichnenden Teil des Anspruchs allein klar beschriebene
Teilmerkmal, ndmlich die dem Rechner nachgeschaltete Vorrich-
tung zur Erzeugung eines Bildes der Schnittebene, durch den
Stand der Technik nahegelegt. Die ilibrigen im kennzeichnenden
Teil enthaltenen Angaben, die das das Nachbesserungsverfah-
ren zur Festlegung der auf die einzelnen Matrixelemente ent-
fallenden, die Absorptionskoeffizienten abbildenden Ausgangs-
signale betrdfen, vermittelten keine klare und nacharbeitbare
Regel filir technisches Handeln. Zwar seien konkrete Ausfih-
rungsformen des Anmeldungsgegenstandes von groBer Bedeutung
fiir die medizinische Rdntgendiagnostik geworden. Aber

gerade beziiglich der mdglicherweise den technischen Erfolg
bestimmenden Einzelheiten der Vorrichtung enthalte die
Auslegeschrift keine eindeutige Regel fiir technisches Han-
deln.



¢) Die auf den Anspruch 1 zurlickbezogenen Unteran-
spriche seien danach schon aus formalen Griinden nicht halt-

bar.

2. Der von der Rechtsbeschwerde erhobenen Riige, der
angefochtene Beschlufl sei "nicht mit Griinden versehen", weil
die von dem Beschwerdegericht gegebene Begriindung inhaltlos,
verworren und in sich widerspriichlich sei, h&lt der ange-

fochtene Beschluf nicht stand.

Der Senat geht in st&ndiger Rechtsprechung (vgl.
BGHZ 39, 333 - Warmpressen) davon aus, daB es dem voll-
stdndigen Fehlen einer Begrindung im Sinne des § 41 p
Abs. 3 Nr. 5 PatG gleichzuachten ist, wenn die gegebenen
Griinde so unklar, widerspriichlich und verworren sind, daB
der der Entscheidung zugrunde jiegende Gedankengang nicht
nachvollziehbar ist oder daB nicht eindeutig feststellbar
ist, auf welchen Erwdgungen die getroffene Entscheidung

beruht. Dies ist hier der Fall.

Das Beschwerdegericht stellt an den Anfang seiner
Ausfiihrungen seine Auffassung, das Patent kdnne nicht
erteilt werden, weil der Patentanspruch 1 keine "klare und
vollstédndige" Lehre fiir technisches Handeln vermittele.
Auf diesen als Patentversagungsgrund bezeichneten Sachver-
halt beziehen sich einige wenige S&tze (S. 8/9 der Be-
schluBausfertigung), in denen beziliglich eines der Merkmale
des kennzeichnenden Teils des Patentanspruchs 1 ausgefiihrt
wird, daB es keine "klare Regel fiir technisches Handeln"
ergebe, weil zwei der dort verwendeten Begriffe ("Beitrdge",
"andere Abtastwege") "unklar" seien, und daf die fehlende

Klarheit auch nicht durch Auslegung weiterer Teile des
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Patentanspruchs, Auswertung der Auslegeschrift und Erorte-
rung in der miindlichen Verhandlung habe gewonnen werden
kdnnen. Ob diese kurzen Ausfilihrungen, in denen im wesent-
lichen nur das Ergebnis der Uberlegungen des Patentge-
richts, nicht aber die hierfiir maBgebenden Griinde mitge-
teilt werden, dem durch § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG ge-
schiitzten Begriindungszwang geniigen, braucht der Senat
nicht zu entscheiden. Es braucht ebenso wenig abschlieBend
dazu Stellung bezogen zu werden, ob der Umstand, daB das
Beschwerdegericht unter der von ihm hervorgehobenen "Unklar-
heit" des Merkmals dessen Unverst&dndlichkeit, dessen Mehr-
deutigkeit oder eine Unvollstédndigkeit der erteilten Lehre
versteht, den angefochtenen Beschlu8 so unklar macht, daB
schon dieser Mangel den Weg der zulassungsfreien Rechtsbe-

schwerde erdoffnet.

Der angefochtene Beschluf kann ndmlich deshalb keinen
Bestand haben, weil nicht deutlich erkennbar ist, ob der
vom Beschwerdegericht einleitend angegebene Versagungsgrund
- fehlende "Klarheit" und Vollstdndigkeit der angemeldeten
Lehre - der Entscheidung zugrunde liegt, oder ob hierfiir
vielmehr andere Erwdgungen mafigebend gewesen sind - ndmlich
fehlende Neuheit und Erfindungsh&he -, die zu den erstge-
nannten in Widerspruch stehen. Die Annahme, daff fehlende
"Klarheit" nicht oder nicht allein die von dem Beschwerde-
gericht ausgesprochene Versagung des Patents tragen soll,

liegt aus folgenden Griinden nahe:

Das Beschwerdegericht hat sich in langeren Ausfiihrun-
gen, deren inhaltliche Beziehung zu dem einleitend genann-
ten Versagungsgrund sich nicht erkennen l3Bt, mit der Frage

befaBt, ob einzelne Merkmale und Merkmalsgruppen des Patent-



anspruchs durch den Stand der Technik bekannt oder nahegelegt
seien. Nachdem es diese Untersuchung abgebrochen hat, ohhe
die Gesamtheit der Merkmale und vor allem ohne deren Kombi-
nation abschlieBend auf das Vorhandensein der Patentierungs-
voraussetzungen Neuheit, Fortschritt und Erfindungsho&he

zu beurteilen, und die oben erdrterte Erwdgung betreffend
die "Unklarheit" eines Merkmals des kennzeichnenden Teils
des Patentanspruchs angeschlossen hat, kehrt es dem Anschein
nach auch hinsichtlich dieses - als "unklar" bezeichneten -
Merkmals zu der zuvor unterbrochenen Priifung der Einzel-
merkmale auf Neuheit und Erfindungsh&he zuriick, indem es
ausfiihrt, dieses Merkmal sei, angesichts des Bekanntseins
des in ihm enthaltenen Prinzips der Nachbesserung, gegen

den Stand der Technik nicht geniligend abgegrenzt. Diese
Feststellung setzt gedanklich die Erkenntnis der Bedeutung
dieses Merkmals voraus und steht daher in einem unauflds-
lichen Widerspruch zu der vorangehenden Feststellung, es

sei "unklar", welche technische MaBnahme durch dieses Merk-
mal bezeichnet werden solle. DaB es sich bei der Erdrterung
der Neuheit und der Erfindungshdhe um nebensdchliche, nach
der Auffassung des Beschwerdegerichts fiir die Entscheidung
unmaf3gebliche Erwdgungen handle, kann schon deshalb nicht
angenommen werden, weil das Beschwerdegericht diesen Erwdgun-
gen, verglichen mit dem an die Spitze seiner Begriindung
gestellten Patentversagungsgrund der "Unklarheit", unver-
hdltnismdBig breiten Raum gibt. Es muf3 deshalb davon aus-
gegangen werden, daf3 das Bundespatentgericht beide Gedan-
kengdnge - einerseits: das Patent k&nne mangels "Klarheit"
eines Anspruchsmerkmals nicht gewdhrt werden; andererseits:
die Merkmale des Patentanspruchs seien teils vorbekannt,
teils nahegelegt, teils nicht hinreichend gegen den Stand
der Technik abgegrenzt - als entscheidungserheblich ange-

sehen hat. Dabei bleibt abermals ungewif3, ob beide Erwdgun-
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gen zusammen oder jedc von ihnen (wahlwcisc?) die Entschei-
dung tragen soll. Da aber, wie oben ausgefiihrt, die tatbe-
standlichen Voraussetzungen der beiden SchluBfolgerungen
einander ausschliefen, leidet die Begriindung insgesamt

an einem inneren Widerspruch, der zu der Feststellung zwingt,
daB der zu der Entscheidung fiihrende Gedankengang nicht
eindeutig erkennbar ist. Nach der Rechtsprechung des Senats
zur Frage des Begriindungsmangels im Sinne des § 41 p Abs. 3
Nr. 5 PatG ist der angefochtene Beschluf daher "nicht mit
Griinden versehen". Die ohne Zulassung erhobene Rechtsbe-
schwerde ist zuldssig und begriindet und fiihrt zur Aufhebung

und Zurilickverweisung (§ 41 x PatG).

3. Fir die erneute Verhandlung und Entscheidung gibt

der Senat folgende Hinweise:

a) Das Beschwerdegericht wird sich zundchst Rechen-
schaft dariiber zu geben haben, welcher patentrechtlich
relevante Inhalt dem von ihm verwendeten Begriff der
Unklarheit zukommt. Dieser Begriff ist als solcher dem
Patentgesetz als Patentierungshindernis nicht zu entnehmen.
Was das Beschwerdegericht in dem angefochtenen BeschlufB
darunter verstanden hat, ist, wie vorstehend ausgefiihrt,
nicht zu erkennen. Es kann damit gemeint sein, daf der
Durchschnittsfachmann, an den sich die Lehre wendet, nicht
weiB, was unter den im Patentanspruch verwendeten Begriffen
zu verstehen ist. Der Begriff der Unklarheit kann auch
- worauf die in dem angefochtenen BeschluB benutzte Wendung
"klare technische Information" hindeuten kdnnte - im Sinne
von "mehrdeutig" gemeint sein, so also, daB der Fachmann den
Begriffen jeweils verschiedene Bedeutungsinhalte zuordnet,
aus der Patentanmeldung aber nicht erf&dhrt, welche mag-

gebend sein so0ll. SchlieBlich kann der Begriff der Unklar-
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heit soviel wie "Unvollstdndigkeit" bedeuten, das heiBt,
daB der Fachmann die verwendeten Begriffe zwar eindeutig
einzuordnen weifl, da ihm aber zusdtzliche Informationen
fehlen, ohne die er nicht nach der erteilten Lehre zu
arbeiten vermag. Das Bundespatentgericht darf bei seiner
Entscheidung nicht im ungewissen lassen, unter welchem
dieser moglichen Gesichtspunkte es sich mit der Frage der
Patentfdhigkeit der Erfindung befaBt. Denn es handelt
sich um unterschiedliche Tatbestdnde, deren Feststellung

das Vorhandensein jeweils anderer Umstdnde voraussetzt.

b) Bei der Untersuchung der Frage, ob die angemeldete
Erfindung verstdndlich, hinreichend bestimmt und vollstdn-
dig in der Patentanmeldung dargelegt worden ist, wird sich
das Beschwerdegericht nicht auf eine bloBe Wirdigung des
Patentanspruchs beschrédnken diirfen. Es wird vielmehr die
Gesamtheit der Anmeldungsunterlagen darauf zu untersuchen
haben, ob sie die in den Patentanspriichen verwendeten Be-
griffe und beschriebene MaBnahmen ndher erl&dutern. Ob diese
Untersuchung stattgefunden hat, ist der formelhaften und
inhaltlosen Wendung in dem angefochtenen Beschluf3, die
ausgelegte Beschreibung gebe keinen AufschluB, nicht zu
entnehmen. Erforderlich ist eine eingehende Auseinander-
setzung mit der Beschreibung und den Zeichnungen und den
zwischen den einzelnen Teilen der Patentanmeldung bestehen-
den Zusammenhdngen, die ihren Niederschlag in den Griinden
der Entscheidung finden muB. Es ist ferner nicht mdglich,
Unzuldnglichkeiten und Liicken in der erteilten Lehre zu
ermitteln, ohne Feststellungen dariiber zu treffen, wer als
Durchschnittsfachmann in Betracht kommt und welches er-
ganzende Fachwissen, in dessen Lichte er die Lehre der

Patentanmeldung zur Kenntnis nimmt, ihm 2zu Gebote steht.
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Erwdgungen in dieser Hinsicht fehlen in dem angefochtenen

BeschluB vollstdndig. Sie werden daher nachzuholen sein.

In diesem Zusammenhang erscheint der Hinweis geboten,
daB an die "Klarhejit" einer Lehre, flir die Patentschutz
beansprucht wird, unter jedem der erdrterten Gesichtspunkte
keine Anforderungen gestellt werden diirfen, die im Gesetz
keine Stiitze finden. Es reicht aus, daB der Anmelder das
erfinderische Prinzip offenbart, nach dem der Fachmann unter
Einsatz seines Wissens und Konnens erfolgreich arbeiten
kann; es ist dagegen nicht erforderlich, daB sich der Erfin-
dungsgedanke in einer konkreten Raumform verkSrpert oder
daB detaillierte Anweisungen filir die Konstruktion einer
der beanspruchten Lehre entsprechenden Vorrichtung gegeben
werden, sofern der Fachmann in der Lage ist, die bei der
Anwendung der Lehre auftretenden konstruktiven Probleme

aus seinem Fachk&nnen zu beherrschen.

c) Sollte der Beschwerdesenat auf Grund der anzu-
stellenden Untersuchung sich - mit dem Patentamt - nicht
mehr gehindert sehen, die ausreichende Offenbarung der
angemeldeten Lehre anzuerkennen, wird er sich der nunmehr
bedeutsamen Frage nach dem Vorliegen der Patentierungs-
voraussetzungen Neuheit, Fortschritt und Erfindungsh&he
zuzuwenden haben. Der angefochtene BeschluB enthalt zwar
Ausfiihrungen in dieser Richtung. Es besteht aber AnlaB zu
dem Hinweis, daB die dabei eingeschlagene Methode nicht
geeignet ist, zu einem brauchbaren Ergebnis zu flihren. Die
Patentanmeldung beansprucht Schutz fiir eine Merkmalskombi-
nation. Es ist daher verfehlt, jedes einzelne der Kombi-
nationsmerkmale oder Gruppen solcher Merkmale mit dem

Stande der Technik zu vergleichen, da aus der Bekanntheit



oder dem Naheliegen einzelner oder mehrerer Merkmale kei-
nerlei zuverléidssige Schliisse auf eine Vorwegnahme oder ein
Naheliegen des beanspruchten Kombinationsgedankens gezogen

werden kbnnen.

ITII. Dem Beschwerdegericht ist auch die Entscheidung iiber
die Kosten der Rechtsbeschwerde 2zu iibertragen, da der end-

gliltige Ausgang des Verfahrens noch nicht feststeht.

Ballhaus Bruchhausen Hesse

BrodeBer von Albert
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