20 W (pat) 63/02 Verkindet am
30. April 2003

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend das Patent 38 44 425




hat der 20. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf
die mandliche Verhandlung vom 30. April 2003 durch den Vorsitzenden Richter
Dipl.-Phys. Dr. Anders sowie den Richter Dipl.-Ing. Obermayer, die Richterin
Martens und den Richter Dipl.-Phys. Dr. Zehendner

beschlossen:

1. Der Beschluss des Patentamts vom 26. Juli 2002 wird aufgeho-

ben.

Das Patent wird mit folgenden Unterlagen beschrankt aufrechter-

halten:

Patentanspruch 1, Uberreicht in der mindlichen Verhandlung,
Patentanspruch 2 wie Patentschrift,

Beschreibung Spalten 1-4 mit Einschub nach Spalte 1, Zeile 19,
Uberreicht in der mundlichen Verhandlung,

1 Blatt Zeichnung wie Patentschrift.

2. Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Das Streitpatent 38 44 425 ist am 30. Dezember 1988 beim Deutschen Patent-
und Markenamt angemeldet worden. Die Unionsprioritat der Anmeldung P 62-

335047 in Japan vom 31. Dezember 1987 ist in Anspruch genommen.

Der Patentanspruch 1 in der erteilten Fassung lautet:



"Kombinationsgerat mit

Faksimilegerat (10),

einer Steuereinrichtung (2),

einem Anrufbeantworter (3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15), der eine gespei-
cherte Nachricht absenden kann und daraufhin in eine Aufnahmebe-
triebsart umschaltet, deren Beendigung der Steuereinrichtung mit-
geteilt wird,

einem Telefon (TEL) und

einer Anrufschaltung (10), die ein Rufsignal an einer Fernsprechlei-
tung (L1, L2) detektiert,

wobei die Steuereinrichtung

den Anrufbeantworter mit der Fernsprechleitung verbindet, wenn das
Telefon nicht abgehoben ist, und den Anrufbeantworter von der
Fernsprechleitung trennt, wenn das Telefon abgehoben wird,

eine Beendigung des Betriebs des Anrufbeantworters feststellt und
daraufhin das Faksimilegerat zur Abgabe eines Erkennungssignals
aktiviert, auf das hin eine Faksimileibertragung eingeleitet wird, und
wahrend das Telefon abgehoben ist, den Empfang eines vorbe-
stimmten Tones feststellt und daraufhin das Faksimilegerat aktiviert

und das Telefon von der Fernsprechleitung trennt."

Gegen das Patent ist Einspruch erhoben worden. Er ist auf die Behauptung ge-
stutzt, das Streitpatent nehme die Prioritat nicht wirksam in Anspruch, der Patent-
gegenstand sei nicht patentfahig. Zur Begrindung wurde auf folgende Druck-

schriften verwiesen:

(1) JP 63-256047 A, veroffentlicht am 24. Oktober 1988,

(2) JP 63-164746 A, veroffentlicht am 8. Juli 1988,

(3) DE 37 21 047 A1, veroffentlicht am 7. Januar 1988, Zeitrang der in Anspruch
genommenen Unionsprioritat 25. Juni 1986,

(4) JP 63-256046, veroffentlicht am 24. Oktober 1988.



Die Patentinhaberin hielt den Einspruch fur unzuldssig und unbegriindet.

Das Patentamt - Patentabteilung 31 - hat das Patent durch Beschluss vom
26. Juli 2002 widerrufen. Der Einspruch sei zulassig, und der Gegenstand des
Patents beruhe nicht auf erfinderischer Tatigkeit. Das letzte kennzeichnende
Merkmal, wonach die Steuereinrichtung "wahrend das Telefon abgehoben ist, den
Empfang eines vorbestimmten Tones feststellt und daraufhin das Faksimilegerat
aktiviert und das Telefon von der Fernsprechleitung trennt", gehe zwar nicht Gber
den Inhalt der beim Patentamt ursprunglich eingereichten Anmeldung hinaus, sei
aber der Anmeldung in Japan, deren Prioritat das Streitpatent in Anspruch nimmt,
nicht als zu der dort offenbarten Erfindung gehdrend entnehmbar. Dem Gegen-
stand des Patentanspruchs 1 komme daher erst der Zeitrang des Anmeldetags
des Streitpatents zu. Danach gehorten die im Einspruch genannten Entgegenhal-
tungen (1) und (2), die im Prioritatsintervall veroffentlicht sind, zum vorveroffent-
lichten Stand der Technik. Aus diesem Stand der Technik ergebe sich der An-

spruchsgegenstand fur den Fachmann in naheliegender Weise.

Im Beschwerdeverfahren erklart die Patentinhaberin mit Schriftsatz vom
16. April 2003 die Teilung des Patents, reicht eine Ubersetzung der japanischen
Prioritatsanmeldung ins Englische ein und versieht das letzte Merkmal im Patent-
anspruch 1 mit einer Fulinote des Inhalts, dieses Merkmal gehe Uber den Inhalt
der Prioritatsanmeldung hinaus, und aus ihm konnten keine Rechte hergeleitet

werden.

In der mundlichen Verhandlung beantragt die Patentinhaberin,
den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Patent mit An-
spruch 1, eingereicht in der mundlichen Verhandlung, und ange-

passter Beschreibung aufrechtzuerhalten.

Der geltende Patentanspruch 1 lautet:



"Kombinationsgerat mit

einem Faksimilegerat (10),

einer Steuereinrichtung (2),

einem Anrufbeantworter (3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15), der eine gespei-
cherte Nachricht absenden kann und daraufhin in eine Aufnahmebe-
triebsart umschaltet, deren Beendigung der Steuereinrichtung mit-
geteilt wird,

einem Telefon (TEL) und

einer Anrufschaltung (1), die ein Rufsignal an einer Fernsprechleitung
(L1, L2) detektiert,

wobei die Steuereinrichtung

den Anrufbeantworter mit der Fernsprechleitung verbindet, wenn das
Telefon nicht abgehoben ist, und den Anrufbeantworter von der
Fernsprechleitung trennt, wenn das Telefon abgehoben wird,

eine Beendigung des Betriebs des Anrufbeantworters feststellt und
daraufhin das Faksimilegerat zur Abgabe eines Erkennungssignals
aktiviert, auf das hin eine Faksimileubertragung eingeleitet wird, und
wahrend das Telefon abgehoben ist, den Empfang eines vorbe-
stimmten Tones feststellt und daraufhin das Faksimilegerat aktiviert
und das Telefon von der Fernsprechleitung trennt; das Merkmal "und
wahrend das Telefon abgehoben ist, den Empfang eines vorbe-
stimmten Tones feststellt und daraufhin das Faksimilegerat aktiviert
und das Telefon von der Fernsprechleitung trennt" geht Gber den In-
halt der Prioritatsanmeldung hinaus und kann die Patentfahigkeit bei
Berucksichtigung des Zeitrangs der Prioritatsanmeldung nicht stut-

zen.

Die Patentinhaberin fihrt zur Begrindung im wesentlichen aus, ohne das kom-

mentierte Anspruchsmerkmal komme dem Patentgegenstand der Zeitrang des



Anmeldetags der Prioritatsanmeldung zu. Der danach noch in Betracht zu zie-

hende Stand der Technik stehe der Patentfahigkeit nicht entgegen.

Die Einsprechende hat sich zur Sache nicht geaul3ert und ist - wie schriftsatzlich

angekundigt - zur mundlichen Verhandlung nicht erschienen.

Im Erteilungsverfahren sind fur die Beurteilung der Patentfahigkeit noch folgende

Druckschriften in Betracht gezogen worden:

(5) JP 62-281655 A
(6) JP 62-281657 A
(7) JP 61-103354 A.

Wegen des Wortlauts des geltenden Patentanspruchs 2 und weiterer Einzelheiten

wird auf die Akte verwiesen.

Die Teilung des Patents ist mit Schriftsatz vom 16. April 2003 wirksam erklart wor-
den. Die wirksame Teilung eines Patents setzt nicht voraus, dass durch die Tei-
lungserklarung ein gegenstandlich bestimmter Teil des Patents definiert wird, der
von diesem abgetrennt wird (BGH Mitt. 2002, 526 = GRUR 2003, 47 - Sammel-
hefter).

Im Verfahren des Stammpatents kann sofort entschieden werden, denn es gibt
keinen mit der Teilungserklarung abgetrennten Teil, der wieder in das Stammpa-
tent zurlckfallen konnte, wenn die Teilungserklarung nach § 39 Abs. 3 PatG als
nicht abgegeben gilt oder vorzeitig zurickgenommen wird. Ein "Schwebezustand"
besteht lediglich im Hinblick auf das Entstehen der Teilanmeldung (BPatG Mitt.
2003, 64 = GRUR 2003, 321 - Unterbrechungsbetrieb).



Der Einspruch ist zulassig, was auch die Patentinhaberin im Beschwerdeverfahren
nicht mehr in Frage stellt. Zur Begrundung macht sich der Senat die zutreffenden

Ausfuhrungen im angefochtenen Beschluss zu eigen.

Die Beschwerde hat Erfolg. Die Fassung des geltenden Patentanspruchs 1, die
gegenuber der erteilten Version mit einem erlauternden Hinweis zum letzten
Merkmal versehen ist, ist zulassig. Der Anspruchsgegenstand ohne dieses Merk-

mal ist patentfahig.

1. Das Streitpatent nimmt fur die Merkmalsgesamtheit des Patentanspruchs 1
der erteilten Fassung wie auch der insoweit gleichen geltenden Fassung die Prio-
ritat der japanischen Anmeldung vom 31. Dezember 1987 nicht wirksam in An-
spruch. Das letzte Anspruchsmerkmal, wonach die Steuereinrichtung "wahrend
das Telefon abgehoben ist, den Empfang eines vorbestimmten Tones feststellt
und daraufhin das Faksimilegerat aktiviert und das Telefon von der Fernsprech-
leitung trennt", ist dem Fachmann, einem Diplomingenieur oder Physiker der
Fachrichtung elektrische Nachrichtentechnik mit speziellen Erfahrungen in der
Entwicklung von Systemen mit Telefon, Anrufbeantworter und Faksimilegerat, in
der Prioritatsanmeldung nicht als zur beanspruchten Erfindung gehérend offen-
bart. Dieses Merkmal an sich und in Verbindung mit den ubrigen findet sich erst in
der Anmeldung beim Deutschen Patent- und Markenamt. Dies ist im angefochte-
nen Beschluss uUberzeugend ausgefuhrt und wird von der Patentinhaberin nicht
mehr bestritten. Auch die nunmehr vorliegende englische Ubersetzung der Priori-

tatsanmeldung bringt keine neuen Gesichtspunkte.

Einzelmerkmale kdnnen nicht in ein und demselben Patentanspruch mit unter-
schiedlicher Prioritat miteinander kombiniert werden, BGH Mitt. 2001, 550 =
GRUR 2002, 146 - Luftverteiler. Der Gesamtheit der Merkmale des Patentan-

spruchs 1 kommt daher erst der Zeitrang des deutschen Anmeldetags zu, mit der



Folge, dass der Stand der Technik nach den Druckschriften (1) und (2) zur Pri-
fung auf erfinderische Tatigkeit in Betracht zu ziehen ist. Aus diesem Stand der
Technik ergibt sich die beanspruchte Erfindung fur den Fachmann in naheliegen-
der Weise. Zur Begrindung wird auf die zutreffenden Darlegungen im angefoch-

tenen Beschluss des Patentamts verwiesen.

2. Die im Patentanspruch 1 enthaltene Unterkombination ohne das spater
offenbarte einschrankende Merkmal ist ersichtlich und unbestritten der Prioritats-
anmeldung entnehmbar. Ihr kommt als Zeitrang der Anmeldetag der Prioritatsan-
meldung zu. Fur die Beurteilung der Patentfahigkeit dieser Unterkombination sind
als Stand der Technik nach § 3 Abs.1 PatG die Druckschriften (5) bis (7) heranzu-
ziehen, weiter nach § 3 Abs. 2 die altere Anmeldung nach Druckschrift (3). Dem-
gegenuber erweist sich die Merkmalsgesamtheit ohne das letzte Merkmal im Pa-

tentanspruch 1 als patentfahig.

a) Stand der Technik

Die Druckschrift (7) beschreibt ein Kombinationsgerat, das aus einem Tele-
fon TEL, einem Anrufbeantworter TAD, einer Steuereinrichtung 6, einer Anruf-
schaltung (ringing detector 1) zum Detektieren eines Rufsignals an einer Fern-
sprechleitung L1, L2 und weiteren Geraten A — F besteht, zu denen auch ein Fak-
similegerat gehoren kann. Der Anrufbeantworter kann eine gespeicherte Nachricht
absenden und daraufhin in eine Aufnahmebetriebsart umschalten (Sp 1 Z 52 — 58
der zu (7) als Ubersetzung herangezogenen US 4 788 714). Wenn die Anruf-
schaltung ein Rufsignal an der Fernsprechleitung L1, L2 feststellt, wird der Anruf-
beantworter mit der Fernsprechleitung verbunden, der dann eine gespeicherte
Nachricht sendet, in der der Anrufer darauf hingewiesen wird, dass er durch Dru-
cken einer bestimmten Taste eine Verbindung zu einem anderen Gerat, bei-
spielsweise zu einem Faksimilegerat, herstellen kann (Sp1252-54; Sp 527 14 —
20). Ein Tondecoder 4 stellt fest, ob der dieser Taste entsprechende Ton vom An-
rufer gesendet wird, woraufhin dann die Steuereinrichtung (Mikroprozessor 6) die

Verbindung zum Anrufbeantworter unterbricht und eine Verbindung zu dem ande-



ren Gerat herstellt. Wenn der entsprechende Ton nicht festgestellt wird, wird der
Anrufbeantworter nach einer bestimmten Zeit von der Telefonleitung getrennt und
die Verbindung unterbrochen (Sp 6 Z 10 — 11).

Nach Beendigung des Betriebs des Anrufbeantworters ist die Herstellung einer
Verbindung mit einem Faksimilegerat nicht mehr moglich. Im Unterschied zu dem
Gegenstand der Unterkombination des Patentanspruches 1 wird daher das Fak-
similegerat nach Beendigung des Betriebs des Anrufbeantworters nicht zur Ab-
gabe eines Erkennungssignals aktiviert. Stattdessen muss eine Faksimiletbertra-
gung vom Anrufer wahrend des Betriebs des Anrufbeantworters durch Dricken
einer Taste entsprechend den durch die Sprachansage des Anrufbeantworters

mitgeteilten Anweisungen hergestellt werden.

Die Druckschriften (5) und (6) sowie die altere Anmeldung nach Druckschrift (3)
haben in der mundlichen Verhandlung keine Rolle gespielt und bringen hinsichtlich

der Beurteilung der Patentfahigkeit keine neuen Gesichtspunkte.

b) Neuheit
Der zweifelsfrei gewerblich anwendbare Gegenstand der Unterkombination des
Patentanspruches 1 ist neu, denn keine der Druckschriften zeigt alle seine Merk-

male, wie sich aus den vorstehenden Ausflihrungen zum Stand der Technik ergibt.

C) Erfinderische Tatigkeit
Der Gegenstand der Unterkombination des Patentanspruches 1 beruht auch auf

einer erfinderischen Tatigkeit.

Bei dem Gerat nach der nachstkommenden Druckschrift (7) handelt es sich um
eine Vorrichtung zur automatischen Beantwortung von Telefonanrufen. Derartige
Vorrichtungen werden Ublicherweise dann eingesetzt, wenn eine grof3e Anzahl
von Anrufen automatisiert bearbeitet werden soll. Der Anrufer wird sofort mit dem

Anrufbeantworter verbunden, der ihm durch eine zuvor gespeicherte Sprachan-
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sage mitteilt, wie er eine Verbindung zu den einzelnen angeschlossenen Geraten
herstellen kann. So wird er beispielsweise darauf hingewiesen, dass durch Dru-
cken der Taste ,0“ eine Verbindung zu einem Faksimilegerat moglich ist (Sp 5 Z
13 — 18). Wahlt der Anrufer kein Gerat durch Driucken einer entsprechenden Taste

aus, wird die Verbindung unterbrochen.

Der Fachmann hat keine Veranlassung, von dieser Vorgehensweise abzugehen,
denn sie bietet dem Anrufer den Vorteil, dass er sich frei zwischen den zur Verfu-
gung stehenden Moglichkeiten entscheiden kann. Er geht daher davon aus, dass
dem Anrufer nur durch Sprachinformation, d.h. wahrend des Betriebs des Anruf-
beantworters, die freie Auswahl zwischen den verschiedenen Verbindungsmog-
lichkeiten angeboten werden kann. Die Moglichkeit, nach Beendigung des Be-
triebs des Anrufbeantworters durch das Faksimilegerat ein Erkennungssignal aus-
zusenden, zieht er jedenfalls nicht weiter in Betracht, weil damit auch diejenigen
Anrufer mit dem Faksimilegerat verbunden werden, die keine Faksimilelbertra-
gung durchflihren wollen und dies vorher bereits durch Nichtdriicken der entspre-
chenden Taste mitgeteilt haben. Damit gelangt der Fachmann ausgehend von der
Vorrichtung nach Druckschrift (7) auch unter Berucksichtigung seines Fachwis-
sens und Fachkonnens nur durch erfinderische Tatigkeit dazu, die Steuereinrich-
tung so auszugestalten, dass sie nach Feststellung der Beendigung des Betriebs
des Anrufbeantworters das Faksimilegerat zur Abgabe eines Erkennungssignals

aktiviert, auf das hin eine Faksimilelbertragung eingeleitet wird.

Selbst wenn man unterstellt, dass der Begriff ,Erkennungssignal“ im Patentan-
spruch 1 nicht nur elektronische Signale, sondern auch Sprachnachrichten um-
fasst, was bedeuten wirde, dass das Faksimilegerat zur Abgabe von gesproche-
nen Mitteilungen in der Lage sein musste, fuhrt das nicht zu einer anderen Beur-
teilung der erfinderischen Tatigkeit. Zwar lasst sich mdglicherweise bei der Vor-
richtung nach (7) der von dem Anrufbeantworter abgegebene Hinweis auf das
Dricken einer bestimmten Taste als Erkennungssignal ansehen. Dieses Erken-

nungssignal erfolgt aber in jedem Fall wahrend des Betriebs des Anrufbeantwor-
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ters, denn nach Beendigung des Betriebs des Anrufbeantworters ist die Abgabe
einer Sprachnachricht durch den Anrufbeantworter nicht mehr moglich. Der Fach-
mann wird daher die Abgabe des Erkennungssignals nach Beendigung des Be-
triebs des Anrufbeantworters auch dann nicht erwagen, wenn er an die Moglich-

keit eines gesprochenen Erkennungssignals denkt.

SchlieBlich kénnte man auch noch das von dem Anrufer bei der Vorrichtung
nach (7) durch Driucken einer bestimmten Taste erzeugte Signal als Erkennungs-
signal ansehen, auf das hin eine Faksimilelbertragung eingeleitet wird. Dieses
Signal wird vom Anrufer wahrend des Betriebs des Anrufbeantworters abgegeben.
Der Fachmann hat jedoch dann schon keine Veranlassung, von der Abgabe des
Erkennungssignals durch das anrufende Gerat abzugehen und die Abgabe des
Erkennungssignals durch das angerufene Gerat in Betracht zu ziehen, weil das
dem Anrufer die komfortable Auswahlmoglichkeit zwischen verschiedenen Gera-

ten nehmen wirde.

3. Bei dieser Sachlage, bei der die patentfahige Lehre der Unterkombination in
der Prioritatsanmeldung offenbart und im Patentanspruch verblieben ist, ist es
nicht gerechtfertigt, das Patent in vollem Umfang zu widerrufen. Auch das Inte-
resse der Allgemeinheit erfordert in einem solchen Fall nicht den vollstandigen
Widerruf.

a) Eine Streichung des in Rede stehenden letzten Merkmals im Patentan-
spruch 1 scheidet allerdings aus; eine solche Anderung missachtete § 22 Abs. 2 2.
Alternative, BGH Mitt. 2001, 25 = GRUR 2001, 140 - Zeittelegramm.

b) Wiirde andererseits das Patent ohne Anderung aufrechterhalten, konnte
das den unrichtigen Eindruck erwecken, dass die Prioritat fur die volle Merkmals-
gesamtheit wirksam in Anspruch genommen ist, oder dass diese Merkmalsge-

samtheit auch unter BerUcksichtigung des spateren Zeitrangs des deutschen An-
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meldetags patentfahig ist. Um einer Irrefihrung in dieser Richtung zu begegnen,

bedarf es einer entsprechenden beschrankenden Erklarung im Patent.

C) Die Patentinhaberin hat - dieser Forderung gentigend - das in Rede ste-
hende einschrankende Anspruchsmerkmal durch einen erlauternden Hinweis des
Inhalts erganzt, dass es Uber den Inhalt der Prioritatsanmeldung hinausgeht und
die Patentfahigkeit bei Berlcksichtigung des Zeitrangs der Prioritatsanmeldung
nicht stitzen kann. Mit dieser Erklarung wird zweierlei erreicht: Einerseits wird der
geschutzte Gegenstand wie in der erteilten Fassung durch das spater offenbarte
und in den Patentanspruch aufgenommene Merkmal mit bestimmt; die Patentin-
haberin mul® es insoweit gegen sich gelten lassen. Andererseits wird damit zum
Ausdruck gebracht, dass dieses Merkmal fur die Patentfahigkeit der im Patentan-
spruch 1 enthaltenen zeitrangfriheren Unterkombination keine Bedeutung hat. Die
Aufnahme der Erklarung im Patentanspruch 1 ist sachgerecht; sie bringt den Vor-
rang des Patentanspruchs gegenuber der Beschreibung zum Ausdruck, § 14, § 34
Abs. 3 Nr. 3 PatG.

Die gegenlber der erteilten Fassung sonst noch vorgenommenen Anderungen
(Einfigung von "einem" vor "Faksimilegerat" am Beginn und Berichtigung des Be-

zugszeichens nach "Anrufschaltung”) sind lediglich redaktioneller Natur.

d) Eine mit der vorliegenden Problemlosung vergleichbare Vorgehensweise
wird von der Rechtsprechung bislang auf Falle angewandt, bei denen im Patent
eine uber den Inhalt der urspringlichen Anmeldung hinausgehende bloRe Ein-
schrankung des Anmeldungsgegenstandes vorgenommen wurde und die bean-
spruchte Erfindung ohne diese Anderung patentfahig ist. Mit dieser sogenannten
"Disclaimerlosung" kann im Wege der beschrankten Aufrechterhaltung bzw. teil-
weisen Nichtigerklarung des Patents der vollstandige Widerruf bzw. die Nichtiger-
klarung in vollem Umfang wegen "unzulassiger Erweiterung", § 21 Abs. 1 Nr. 4
PatG , vermieden werden (zum Einspruchsverfahren: BPatG GRUR 1990, 114 -
Flanschverbindung; zum Nichtigkeitsverfahren: BPatGE 42, 57 - Fernsehgerate-
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betriebsparameteranzeige; vergl. auch - allerdings die Notwendigkeit eines erlau-
ternden Hinweises im Patent in Frage stellend - BGH GRUR 2001, 140 - Zeittele-

gramm).

Griinde, die eine Ubertragung dieser in standiger Rechtsprechung angewandten
"Disclaimerlosung" auf eine Fallgestaltung der hier vorliegenden Art verbieten
konnten, sind nicht ersichtlich. Der einzige Unterschied liegt darin, dass es vorlie-
gend um die Vermeidung des Widerrufsgrundes der fehlenden Patentfahigkeit, §
21 Abs. 1 Nr. 1 PatG, aufgrund einer Zeitrangverschiebung geht, wahrend sonst
der Widerrufsgrund Nr. 4 der "unzulassigen Erweiterung" im Vordergrund steht.
Hinsichtlich der jeweiligen inhaltlichen Qualitat des fraglichen Merkmals sind keine
wesentliche Unterschiede vorhanden. Es handelt sich stets um eine unzulassige,
weil spater offenbarte Einschrankung, die Uber den Inhalt der maligeblichen An-
meldung hinausgeht: hier der Prioritdtsanmeldung, dort der Anmeldung des Pa-
tents. Der zur Feststellung der Zulassigkeit bzw. Unzulassigkeit anzuwendende
Offenbarungsbegriff ist derselbe: Die beanspruchte Merkmalskombination ist nur
dann zulassig, wenn sie sich dem Fachmann in der jeweiligen Anmeldung in ihrer
Gesamtheit als zur beanspruchten Erfindung gehoérend offenbart (BGH "Luftver-

teiler" a.a.0. mwN).

Erganzend ist noch auf die BGH-Entscheidung "Aufhanger", GRUR 1979, 224,
hinzuweisen, mit der nach Art der "Disclaimerldsung" ebenfalls ein Zeitrangprob-
lem in einer sowohl dem Patentinhaber als auch der Allgemeinheit gerecht wer-
denden Weise gelost wurde. Danach war ein Patent nicht in vollem Umfang flr
nichtig zu erklaren, das einerseits ein Merkmal enthielt, das im Laufe des Ertei-
lungsverfahrens vor dem 1. Oktober 1968 offenbart und in den Patentanspruch
eingefugt worden war, nachdem dessen Gegenstand offenkundig benutzt worden
war, aber andererseits eine patentfahige Unterkombination mit dem Zeitrang des
Anmeldetages ohne das betreffende Merkmal enthielt. Es wurde entschieden, der
Patentinhaber misse das spater in den Patentanspruch eingefligte Merkmal ge-

gen sich gelten lassen, und das Patent sei dadurch teilweise fur nichtig zu erkla-
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ren, dass das eingefligte Merkmal im Patentanspruch als im Zusammenhang mit
den Ubrigen Merkmalen und als fur sich allein bekannt bezeichnet werde. Nach
damals geltendem Recht war fur den Gegenstand des Streitpatents als Zeitrang
der nach dem Anmeldetag liegende Zeitpunkt der ersten vollstandigen Offenba-

rung des Anspruchsgegenstands zu berucksichtigen.

Dass der BGH in seiner jungsten einschlagigen Entscheidung "Luftverteiler",
GRUR 2002, 146, die Mdglichkeit einer "Disclaimerldsung” nicht erortert hat, ver-
steht der Senat nicht als Hinweis dahingehend, dass eine solche Lésung im vor-

liegenden Fall unzulassig sein konnte.

4. Mit dem Patentanspruch 1 hat auch der auf ihn rickbezogene Patentan-
spruch 2 Bestand. Die Beschreibung, in der Angaben zu den Druckschriften (1)
und (2) erganzt sind, geniigt den an sie nach Anderung des erteilten Patents zu

stellenden Anforderungen.

v

Die Zulassung der Rechtsbeschwerde ist durch die Rechtsfrage veranlasst, ob ein
Patent nach Art einer "Disclaimerlosung" beschrankt aufrechterhalten werden
kann, wenn eine in der Prioritatsanmeldung offenbarte Unterkombination des Pa-
tentanspruchs ohne ein erst am Anmeldetag des Patents hinzugefligtes ein-
schrankendes Merkmal patentfahig ist (§ 100 Abs. 2 Nr. 1 und Nr. 2 1. Alternative
PatG).

Dr. Anders Obermayer Martens Dr. Zehendner
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