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Nachschlagewerk: ja

BGH7Z: nein

PatG 1981 § 59 Abs. 1 Satz 4, S5 100 Ahs. 1

WArmeaustauscher

a) Die auf Beschwerde des Anmelders ergangene Zwischenent-
scheidung, durch die der Einsoruch fiir unzulissig erklirt
wird, ist eine Entscheidung iiber eine Beschwerde, gegen

die Aie Rechtsbeschwerde statthaft ist.

b) Zur Frage der Unzuli3ssigkeit des Einspruchs wegen
fehlender Angabe der den Tinspruch rechtfertigenden

Tatsachen im einzelnen.

BGH, Beschl. v. 18, Dezembher 1984 - X 7B 9/84 - BPatG
NPA



BUNDESGERICHTSHOF

X 2B 9/84 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung P 25 58 895.8-16%

der Siiddeutsche Kiihlerfabrik Julius Fr. B{iij Gesellschaft mit
beschridnkter Haftung & Co. Kommanditgesellschaft, MR-

strase @, UM @8

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (NG -

weitere Verfahrensheteiligte:

Societe Anonyme Francaise du Ferodo, [, Avenue de la Grande

AR BN .

Einsprechende uni
Rechtsbeschwerdefiihrerin,

- Verfahrensbevollmdchtigter: Rechtsanwalt Dr. — -



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshnfs hat am
18. Dezember 1984 durch den Vorsitzenden Richter Prof. Ballhaus
und Adie Richter Prof. Dr. Windisch, Dr. Hesse, Brodefler und

von Albert
beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschlufl des
7. Senats (Technischen Beschwerdesenats II)
des Bundespatentgerichts vom 9. Dezember 19833
wird auf Xosten der Einsprechenden zuriickge-

wiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsheschwerde

wird auf
20.000 DM

festgesetzt.

Grinde:

I. Gegen die am 6. Dezember 1979 bekanntgemachte, einen
Wirmeaustauscher betreffende Patentanmeldung hat die Einspre-
chende mit einem am 6. Marz 1980 bei dem Patentamt eingegan-

genen Fernschreiben Einspruch eingelegt, in welchem es heint:
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"... In der DE-0OS 2 035 306 ist ein Wirmeaustauscher
fir ein Kraftfahrzeug beschrieben, der Befestigungs-
organe aufweist. Dieser bekannte Wiarmeaustauscher ruht
auf einer Halterung an einem Fahrzeugteil. Eine Klemm-
einrichtung, die an dem Fahrzeugteil befestigt ist uni
auf ein an dem Wirmeaustauscher angebrachtes Halte-
element einwirkt, verhindert, daf sich das Halteelement
des Wirmeaustauschers von der zugeordneten Halterung an

dem Fahrzeugteil 106st.

Unter Berlicksichtigung dieses Standes der Technik Efehlt
dem Gegenstand des Anspruchs 1 der angegriffenen Anmel-
dung die notwendige Erfindungshdhe, vor allem auch unter
Beriicksichtigung der DAS 2 018 458, DAS 1 282 496,

DAS 1 258 746, DOS 2 435 632, US 3 265 126, die bereits

im Priifungsver fahren entgegengehalten worden sind ..."

Die Patentabteilung hat nach Priifung des Einspruchs das
Patent versagt. Hiergegen richtet sich die Beschwerde der An-
melderin, mit der sie geAnderte Patentanspriiche vorgelegt hat.

Die Einsprechende hat Zurlickweisung der Beschwerde beantragt.

Durch die angefochtene, als "Vorabbeschlufl" bezeichnete
Zwischenentscheidung hat das Bundespatentgericht den Einspruch
fiir unzulissig erkldrt und die schriftliche Fortsetzung des

Ver fahrens zur Hauptsache angeordnet. Es hat die Auffassung



vertreten, die Einspruchsschrift geniige nicht den fdrmlichen

Anforderungen des § 32 Abs. 1 Satz 4 PatG 1968.

Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbe-
schwerde der Einsprechenden, mit der sie Begriindungsmingel

(s 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG 1981) geltend macht.

II. Die Rechtsbeschwerde ist an sich statthaft, weil sie sich
gegen einen Beschluf des Bundespatentgerichts richtet, durch den
- wenn auch nicht endgiiltig - "iiber eine Beschwerde nach § 73"
im Sinne des § 100 Abs. 1 PatG entschieden worden ist. Der
Beschwerdeantrag der Anmelderin geht zwar auf Beseitigung der
das Patent versagenden Entscheidung des Patentamts, wihrend die
angegriffene Zwischenentscheidung die Zulissigkeit de§ Ein-
spruchs betrifft. Der Sache nach hat jedoch die Beschwerde der
Anmelderin mit dieser Zwischenentscheidung bereits teilweise zum
Erfolg gefﬁhrt, da sie zur Folge hat, daB die Einsprechende vom
Eintritt der Rechtskraft des angefochtenen Beschlusses an nicht
mehr am Ver fahren beteiligt ist und sich damit die Ver-
fahrensstellung der Anmelderin, der nunmehr kein verfahrensbe-
teiligter Gegner mehr gegeniibersteht, verbessert hat. Denn zur
Beriicksichtigung des Einspruchsvorbringens ist das Bundespatent-
gericht fortan nicht mehr unbedingt verpflichtet; vielmehr
unterliegt die Beriicksichtigung seinem oflichtgemdfen Ermessen
(vgl. Klauer/Mdring, Patentrechtskommentar, 3. Aufl. 1971,

§ 32 PatG Rdn. 7 S. 939). Auch erhidlt die aus dem Verfahren



rechtskriaftig ausgeschiedene Einsprechende keine Kenntnis mehr
von dem weiteren Gang des Verfahrens, so daB das weitere Vor-
bringen der Anmelderin nicht mehr der GegenduBerung der Ein-

sprechenden ausgesetzt ist.

III. Das Rechtsmittel bleibt erfolglos; der geriigte Mangel

liegt nicht vor.

1. Die Rechtsbeschwerde sieht zu Unrecht einen Begrin-
dungsmangel darin, daB das Beschwerdegericht in Bezug auf die
deutsche Offenlequngsschrift 2 035 306 nicht nZher dargelegt
habe, weshalb die von der Rechtsprechung in Ausnahmefillen zu-
gelassene knappe Begriindung des Einspruchs durch d4ie "nummern-
midBige Namhaftmachung einer Entgegenhaltung” hier angesichts des
technisch einfachen Sachverhalts nicht ausreichend gewesen sei.
Die von der Rechtsbeschwerde vermiften Ausfithrungen finden sich
auf Seite 9 der BeschluBausfertigung. Das Beschwerdegericht hat
seine Ansicht damit begriindet, daB die Ausfiihrungen der
Einsprechenden zu dieser Schrift den technischen Zusammenhang
mit dem Anmeldungsgegenstand nicht erkennen liefen und 4aB auch
die besonders sachkundige "Anmelderin" (gemeint ist offensicht-
lich die Einsprechende) diesen Zusammenhang selbst nicht erkannt
habe, wie ihre Ausfiihrungen in der Einspruchsschrift zeigten;
daher habe sich auch fiir den Fachmann der Zusammenhang nicht von
selbst ergeben. Mit diesen Darlegungen hat das Beschwerdegericht

seine Rechtsauffassung zwar kurz, jedoch in einer der Begriin-



b4

dungspflicht noch geniigenden Weise begrliindet.

2. Der Hauptvorwurf der Rechtsbeschwerde geht dahin, das
Beschwerdegericht habe nicht erkannt, daB die Einsprechende die
fehlende Erfindungseigenschaft des Anmeldungsgegenstands in
erster Linie allein aus der neu entgegengehaltenen Offenlequngs-
schrift 2 035 305 hergeleitet habe. Die weiteren, nur mit ihren
Nummern angegebenen, schon im Priifungsver fahren erdr terten
Druckschriften seien nur erginzend angefithrt worden fir den
Fall, dan der Tnhalt der Offenlegungsschrift die Versagung des
Patents fiir sich allein noch nicht rechtfertiga. Das Beschwerde-
gericht habe demgegeniiber zu Unrecht angenommen, den Mangel der
Patentfihigkeit habe die Einsprechende nur auf die Gesamtheit
der angefiihrten Druckschriften stiitzen wollen, und deshalb den
Vorwur £ erhoben, die Einsprechende habe, entgegen § 32 Abs., 1
Nr. 4 PatG 1968, der Patentabteilung zugemutet, "sich zundchst
aus allen Literaturstellen einen gesamten flberblick zu ver-
schaffen, um danach das €iir das mit dem Einspruch verfolgte
2iel geeignete auszuwihlen". Damit habe das Beschwerdegericht
die in erster Linie geltend gemachten einspruchsbegriindenden

Tatsachen - ein selbstindiges Angriffsmittel - {ibergangen.

Auch diese Beanstandung ist ungerechtfertigt. Allerdings
kdnnte die von der Rechtsbeschwerde angefiihrte Stelle aus Ader
Begriindung des angefochtenen Beschlusses die Annahme nahe legen,

das Beschwerdegericht habe nicht gesehen, dal die Offenlegungs-



schrift 2 035 306 nach der - deutlich erkennvwaren - Auffassung
der Einsprechenden allein ausreiche, dem angemeldeten Vorschlaqg
die Erfindungseigenschaft abzusporechen. Jedoch wird dieser Ein-
druck beseitigt, wenn man die Begriindung der angefochtenen
Entscheidung im Zusammenhang zur Kenntnis nimmt. Das Beschwerde-
gericht hat sich ndmlich zunichst ausschlieflich mit dem Teil
der Einspruchsbegriindung beschiftigt, welcher sich auf die
Offenlegungsschrift 2 035 305 bezieht (S. 7 der BeschluBaus-
fertiqung), und dazu ausgefiihrt, die Darlequngen der Einsore-
chenden ergidben nur, da’3 damit das Bekanntsein der Merkmale des
Oberbegriffs des ausgelegten Ansnruchs habe Adargetan werden
sollen, d4aB jedoch der vorbekannte Wirmeaustauscher in allen
weiteren Merkmalen von dem Gegenstand der Anmeldung abweiche;
diesem Vortrag lasse sich nicht entnehmen, inwiefern die Offen-
lequngsschrift dem Durchschnittsfachmann Anregungen in Bezug auf
die angemeldete Lehre habe gehen kdnnen. Erst nachdem das Be-
schwerdegericht mit diesen Ausfihrungen seiner Auffassung Aus-
druck verliehen hat, dal3 der die Offenlequngsschrift 2 035 304
betreffende Teil der Einspruchsbegriindung dem gesetzlichen Form-
erfordernis der Angabe der den Einspruch rechtfertigenden Tat-
sachen "im einzelnen" nicht geniige, hat es sich der Frage zuqge-
wandt, ob die weiteren - namlich die nur nach ihren Nummern
angefiihr ten Druckschriften enthaltenden - Ausfiihrungen der Ein-
spruchsschrift einen Beitrag zur Substantiierung des Einsnruchs-
vorbringens leisteten, und hat diese Frage ebenfalls verneint.

Das Beschwerdegericht hat danach das Vorbringen der Einsorechen-
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den in seinem Eventualverhiltnis - Fehlen der Erfindungshé&he
allein im Hinblick auf die Offenlegungsschrift, jedenfalls aber
im Zusammenhang mit den weiter angefiihrten Schriften - erkannt
und sich damit unter dem Gesichtswinkel der ausreichenden
Substantiierung je fiir sich in einem dem Begriindungszwang genii-

genden Mafle auseinandergesetzt.

3. Die weiteren Ausfiihrungen der Rechtsbeschwerde betref-
fen die Frage, ob das Beschwerdegericht die ausreichende Sub-
stantiierung des Einspruchsvorbringens zu Recht verneint hat.
Auch wenn das Beschwerdegericht diese Frage unzutreffend beant-
wor tet haben sollte - vgl. hierzu Adie zur Veroffentlichung be-
stimmte Senatsentscheidung vom heutigen Tage - X 7B 14/84 -,
wirde doch damit allenfalls ein Beurteilungsfehler aufgezeigt,
nicht aber das mit der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde an-
greifbare Fehlen einer Begriindung. Der angefochtene Beschlufi
hat, entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde, die Zuldssigkeit
des Einspruchs nicht etwa verneint, "ohne dabei auf die sachli-
chen Angaben in der Einspruchsschrift und auf deren erkennbaren
Zusammenhang mit dem Anmeldegegenstand einzugehen®", sondern er
hat im Gegenteil diese sachlichen Angaben einer fiberpriifung und
Beurteilung unterzogen und ist zu dem Ergebnis gelangt, dag
daraus ein sachlicher Zusammenhang mit dem Anmeldungsgegenstand

nicht herzuleiten sei. Damit ist der Begriindungsoflicht geniigt.



IV. Die Rechtsbeschwerde ist mit der Kostenfolge aus § 109

Abs, 1 Satz 1 PatG zuriickzuweisen.

Ballhaus Windisch Hesse

Brodefler von Albert



	BUNDESGERICHTSHOF

	pBI .

	6b



