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Elektrochemischer Energiespeicher

Der Patentanspruch hat gemaR § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG die Aufgabe, eindeutig und unmissverstandlich anzuge-
ben, was als patentfahig unter Schutz gestellt werden soll.

Ist den Patentansprichen im Erteilungsbeschwerdeverfahren nicht zweifelsfrei zu entnehmen, was gemaf § 34
Abs. 3 Nr. 3 PatG als patentfahig unter Schutz gestellt werden soll, sind diese mangelbehaftet und daher nicht
zulassig.

Das Erfordernis des § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG ist nicht erfullt, wenn Merkmale eines Patentanspruchs widerspriich-
lich zueinander sind oder im Widerspruch zu allgemein bekannten mathematischen Definitionen stehen.

Der Fachmann kann zwar zum allgemeinen Verstéandnis abstrakt formulierter Begriffe im Einzelfall die Ausfih-
rungen in der Beschreibung heranziehen, dies findet aber jedenfalls da seine Grenze, wo die Formulierungen im
angemeldeten Patentanspruch so deutliche Widerspriiche aufweisen, dass sie gemaf § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG in
dieser Form in einem erteilten Patentanspruch nicht bestehen dirfen und daher im Erteilungsverfahren klarzu-
stellen sind.

Im Anmelde- und Patenterteilungsverfahren ist kein Raum fir die Auslegung widerspriichlich formulierter Patent-
anspruche; vielmehr ist der Forderung nach klaren und deutlichen Patentanspriichen Rechnung zu tragen. Eine
andere Ansicht wiirde zur Aushéhlung der Vorschrift des § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG fihren.

Die Aufgabe, auf klare Patentanspriiche hinzuwirken (vgl. BGH — Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren — GRUR 2013,
1210-1212, lll.1a), trifft auch das Bundespatentgericht im Erteilungsbeschwerdeverfahren. Diese Aufgabe
beinhaltet aber nicht, jeden widerspriichlichen Patentanspruch im Wege der Auslegung zu ,reparieren”. Die Be-
schreibung kann vielmehr nur dann herangezogen werden im Zusammenspiel mit dem Anmelder als Beschwer-
defiihrer, dessen alleinige Aufgabe es ist, einen solchen Patentanspruch klarzustellen. Erscheint der Anmelder in
der mindlichen Verhandlung aber nicht und begibt er sich damit seines Anspruchs auf rechtliches Gehor, so geht
er das Risiko ein, dass seine Anmeldung zuriickgewiesen wird. Das Bundespatentgericht kann namlich wegen
§ 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG kein Patent mit einem Patentanspruch erteilen, der nicht aus sich heraus klar und ver-
standlich ist.

Demnach ist es dem Patentgericht aufgrund der Vorschrift des § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG verwehrt, einen unklaren
Patentanspruch im Erteilungsbeschwerdeverfahren zu erteilen, wenn der Anmelder den Patentanspruch nicht
klarstellt.



BUNDESPATENTGERICHT

21 W (pat) 13/10 Verkindet am
22. Mai 2014

(Aktenzeichen)

BESCHLUSS

In der Beschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung 101 28 033.5-35

hat der 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts auf-
grund der miundlichen Verhandlung vom 22. Mai 2014 unter Mitwirkung des Vorsit-
zenden Richters Dipl.-Phys. Dr. Haul3ler sowie der Richterin Hartlieb, der Richter

Dipl.-Ing. Veit und Dipl.-Ing. Univ. Schmidt-Bilkenroth



beschlossen:

1.) Die Beschwerde wird zurtickgewiesen.

2.) Die Rechtsbeschwerde wird zugelassen.

Grinde

Die Patentanmeldung mit dem Aktenzeichen 101 28 033 wurde am 8. Juni 2001
mit der Bezeichnung ,Verfahren zur Vorhersage der aquilibrierten Ruhespannung
eines elektrochemischen Energiespeichers® beim Deutschen Patent- und Marken-

amt eingereicht. Die Offenlegung erfolgte am 12. Dezember 2002.
Im Prifungsverfahren sind die Druckschriften

D1 DE 198 47 648 A1

D2 DE 3520985C2

D3 US6163133A

in Betracht gezogen worden.



Im Erstbescheid vom 24. April 2009 hat die Prifungsstelle u. a. ausgefihrt, dass
nicht nachvollziehbar sei, mit welcher Dimension die Zeit t im Summand weln(t) in
der im Patentanspruch 1 angegebenen Formel einzusetzen sei, da die mathemati-
sche Operation In (logarithmus naturalis) nur auf dimensionslose Gré3en anwend-
bar sei. Schlie8lich habe gemald Patentanspruch 1 die aquilibrierte Ruhespan-
nung Uoo eine zeitliche Abhangigkeit, wahrend sie gemaf der Beschreibung als
bestimmter Wert angenommen werde, der sich aus den gemessenen Spannungen
zu den Zeitpunkten t1 und t2 sowie der Temperatur des Energiespeichers ergebe.
Patentanspruch 1 lasse somit nicht zweifelsfrei erkennen, was als patentfahig un-

ter Schutz gestellt werden solle.

In ihrer Eingabe vom 16. September 2009 hat die Anmelderin Uberarbeitete An-
spruche 1-10 eingereicht und u. a. ausgefuhrt, dass in die im Patentanspruch 1
angegebene Formel einzusetzende Grol3en, wie beispielsweise die absolute Tem-
peratur, dimensionslos auf Basis der Sl-Einheiten einzusetzen seien. Fir die abso-
lute Temperatur sei dies auch in der Beschreibung angegeben. Dasselbe gelte

auch fur die Zeit t, die in den Summanden w ¢ In(t) in Sekunden einzusetzen sei.

Mit Schreiben vom 4. Dezember 2009 wurde die Anmelderin zur Anhérung gela-
den. In einem Hinweis zur Ladung teilte die Prifungsstelle der Anmelderin u. a.
mit, dass weiterhin nicht nachvollziehbar sei, mit welcher Dimension die Zeitt in
den Summanden wein(t) in der im Anspruch 1 angegebenen Formel einzusetzen

sei.



Mit Eingabe vom 7. Januar 2010 hat die Anmelderin abermals geanderte Anspru-
che 1-10 eingereicht und bezuglich der Beanstandungen der Priufungsstelle u. a.
ausgefuhrt, dass bei der vorliegenden Anmeldung dem Fachmann Klar sei, dass
die physikalischen Gréf3en in der vom Fachmann normalerweise verwendeten Ein-
heit, namlich dem SI-Einheitensystem, dimensionslos einzusetzen seien. Aul3er-
dem hat die Anmelderin mitgeteilt, dass eine Teilnahme an der anberaumten An-

hdrung nicht mdglich sei.

Die Prufungsstelle fur Klasse G 01 R hat die Anmeldung mit dem in der Anhdrung
vom 20. Januar 2010 ergangenen Beschluss zurtickgewiesen. Dem Beschluss la-
gen die mit Eingabe vom 7. Januar 2010 eingereichten Anspriche 1 bis 10 zu-
grunde. Zur Begrindung ist u. a. ausgefuhrt, dass Anspruch 1 auch deshalb nicht
gewahrbar sei, da nicht klar sei, was fur ein Gegenstand genau unter Schutz ge-
stellt werden solle. In der Bestimmungsformel fur die &aquilibrierte Ruhespan-
nung Uoo im Anspruch 1 werde der natirliche Logarithmus verwendet, in den nur
dimensionslose Zahlen einzusetzen seien. Da die Zeit jedoch nicht dimensionslos
sei, sei die angegebene Formel so nicht anwendbar. Fir den Fachmann sei un-
klar, was fur ein Wert in den natiurlichen Logarithmus der angegebenen Formel

einzusetzen sei.

Dagegen richtet sich die Beschwerde der Anmelderin, die in ihrem Schriftsatz vom
16. September 2010 beantragt hat,

- den Beschluss uber die Zurtickweisung der Patentanmeldung
aufzuheben und ein Patent gemal? den dem Beschluss zugrun-
de liegenden Unterlagen (Patentanspriche 1-10 vom
7. Januar 2010, urspr. Beschreibung und Zeichnung) zu erteilen

(Hauptantrag);



- hilfsweise ein Patent mit den mit Schriftsatz vom
16. September 2010 eingereichten Anspriichen 1-10 zu erteilen
(Hilfsantrag);

- weiter hilfsweise eine mindliche Verhandlung anzuberaumen.

Die Anmelderin hat mit Eingabe vom 6. Mai 2014 mitgeteilt, dass sie den Termin
der fur den 22. Mai 2014 anberaumten miundlichen Verhandlung nicht wahrneh-

men werde.

Die mit Schriftsatz vom 7. Januar 2010 eingereichten nebengeordneten Anspri-

che 1 und 10 gemalR Hauptantrag lauten mit Gliederungspunkten versehen:

Anspruch 1

M1 Verfahren zur Vorhersage der aquilibrierten Ruhespannung
eines elektrochemischen Energiespeichers durch Messung
des Spannungs-Einstellverhaltens Uo(t) in einer lastfreien
Periode, dadurch gekennzeichnet,

M2 dass eine formelmaRige Beziehung zwischen der aquilibrier-
ten Ruhespannung Uoo und der abklingenden Span-
nung Uo(t) der Form Uoo = Uo(t) + w « In(t) — w « F(T) zur Be-
stimmung der A&quilibrierten Ruhespannung Uoo genutzt
wird,

M3 wobei der Vorfaktor w die experimentell bestimmte Steigung
der Abhangigkeit von Uo von In(t) zum Zeitpunktt ist w = -
(Uo(t2) -Uo(t1))/In(t2/t1) und

M4 Uo(tl) die unbelastete Spannung Uo zum Zeitpunkt t1 ist und

M5 Uo(t2) die unbelastete Spannung Uo zum spateren Zeit-
punkt t2 > t1 ist, und

M6 F(T) eine Funktion ist, die von der absoluten Temperatur T

des Energiespeichers abhangt.



Anspruch 10

N1 Verwendung des Verfahrens nach einem oder mehreren der
Anspriche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet,

N2 dass die formelmalige Beziehung zwischen der echten Ru-
hespannung Uoo und der Abklingspannung Uo(t) zur Vorher-
sage des Ladezustandes des elektrochemischen Energie-
speichers durch die Messung des Spannungs-Einstellverhal-

tens der lastfreien Batteriespannung genutzt wird.

Die mit der Beschwerdebegriindung vom 16. September 2010 eingereichten ne-
bengeordneten Anspriche 1 und 10 gemaR Hilfsantrag lauten mit Gliederungs-

punkten versehen:

Anspruch 1

M1 Verfahren zur Vorhersage der aquilibrierten Ruhespannung
eines elektrochemischen Energiespeichers durch Messung
des Spannungs-Einstellverhaltens Uo(t) in einer lastfreien
Periode, dadurch gekennzeichnet,

M2 dass eine formelmaRige Beziehung zwischen der aquilibrier-
ten Ruhespannung Uoo und der abklingenden Span-
nung Uo(t) der Form Uoo = Uo(t) + w ¢ In(t) — w « F(T) zur Be-
stimmung der aquilibrierten Ruhespannung Uoo genutzt
wird,

M3 wobei der Vorfaktor w die experimentell bestimmte Steigung
der Abhéangigkeit von Uo von In(t) zum Zeitpunktt ist w = -
(Uo(t2) -Uo(t1))/In(t2/t1) und

M4 Uo(tl) die unbelastete Spannung Uo zum Zeitpunkt t1 ist und

M5 Uo(t2) die unbelastete Spannung Uo zum spateren Zeitpunkt
t2 > tlist, und



M6 F(T) eine Funktion ist, die nur von der absoluten Tempera-

tur T des Energiespeichers abhangt.

Anspruch 10

N1 Verwendung des Verfahrens nach einem oder mehreren der
Anspriche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet,

N2 dass die formelmalige Beziehung zwischen der echten Ru-
hespannung Uoo und der Abklingspannung Uo(t) zur Vorher-
sage des Ladezustandes des elektrochemischen Energie-
speichers durch die Messung des Spannungs-Einstellverhal-

tens der lastfreien Batteriespannung genutzt wird.

Beziglich der Unteranspriiche 2-9 nach Haupt- und Hilfsantrag wird auf die Akte

verwiesen.

1. Die frist- und formgerecht erhobene Beschwerde hat keinen Erfolg. Die Be-
schwerde wird zurtickgewiesen, denn den Ansprichen 1 in den Fassungen des
Haupt- und Hilfsantrags ist nicht zweifelsfrei zu entnehmen, was gemal 8§ 34
Abs. 3 Nr. 3 PatG als patentfahig unter Schutz gestellt werden soll. Diese sind da-

her mangelbehaftet und deshalb nicht zulassig.

2. Die Anmeldung betrifft gemaR der Beschreibung (vgl. Offenlegungsschrift,
Abs. [0001]) ein Verfahren zur Vorhersage der aquilibrierten Ruhespannung eines
elektrochemischen Energiespeichers durch Messung des Spannungs-Einstellver-

haltens Uo(t) in einer lastfreien Periode.



Fur die Ladezustandsbestimmung von elektrochemischen Energiespeichern kann
ihre Verknupfung mit der Ruhespannung genutzt werden. Dies gilt sowohl fur pri-
mare wie fur sekundéare Speicher (Akkumulatoren). Ein Beispiel hierflr ist der Blei-
akkumulator, bei dem der Ladezustand sich mit der Saurekonzentration verbinden

lasst, die wiederum an der Ruhespannung ablesbar ist (Abs. [0002]).

Eine dabei auftretende Schwierigkeit bei vielen Batteriesystemen, besonders auch
beim Bleiakkumulator, liegt darin, dass nach Belastung der Batterie sich die Ruhe-
spannung nur sehr langsam einstellt. Haufig liegt die Situation vor, dass die Ruhe-
pausen so kurz sind, dass keine Gelegenheit besteht, das Einschwingen der Ru-
hespannung abzuwarten, um aus deren stationaren Wert auf den Ladezustand zu
schlieBen (Abs. [0003]). Gemal Beschreibung (Abs. [0004]) wird bei im Stand der
Technik bekannten Verfahren zur Bestimmung des Ladezustandes eines Bleiak-
kumulators bspw. eine Beruhigungszeit von mindestens funf Stunden empfohlen,
bevor die Ruhespannung als erreicht angenommen und gemessen wird
(DE 35 20 985 C2). Zwar sind auch Verfahren zur Bestimmung des Ladezustan-
des bekannt, bei denen der Spannungsverlauf wahrend des Abklingverhaltens be-
reits vor Erreichen eines eingeschwungenen Zustandes ausgewertet wird
(DE 198 47 648 Al, US 6 163 133). Bei diesen Verfahren wird jedoch die Tempe-
raturabhangigkeit nicht beriicksichtigt, was insbesondere bei tiefen Temperaturen
storen kann. AulR3erdem ist bei diesen Verfahren die Auswertung zu bestimmten

festgelegten Zeitpunkten vorgesehen (Abs. [0005]).

Gemal Beschreibung liegt der Anmeldung die Aufgabe zugrunde, aus dem zeitli-
chen Verlauf des Einschwingens der lastfreien Spannung (bzw. der Spannung un-
ter nur kleiner Last) auf die wahre Ruhespannung zu schlie3en, bevor sich eine

stationdre Ruhespannung einstellt (Abs. [0006]).



Dies schaffe die Voraussetzung zur Anwendung eines Verfahrens zur Bestim-
mung des Ladezustandes aus dem Ruhespannungswert. Aus dem nicht stationa-
ren Spannungsverhalten eines unbelasteten elektrochemischen Speichers solle
die tatsachliche aquilibrierte Ruhespannung und daraus der Ladezustand ermittelt
werden (Abs. [0006]).

3. Die Anspriche 1 in den Fassungen des Haupt- und Hilfsantrags lassen aller-
dings nicht zweifelsfrei erkennen, was gemal § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG als patentfa-

hig unter Schutz gestellt werden soll.

Der Patentanspruch hat gemaf 8 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG die Aufgabe, eindeutig und
unmissverstandlich anzugeben, was als patentfahig unter Schutz gestellt werden
soll. Denn der Schutzbereich des Patents und der Patentanmeldung wird durch
den Inhalt der Patentanspriiche bestimmt (8 14 PatG); diese haben Rechtsnorm-
charakter (vgl. Schulte, PatG, 9. Aufl., 8 34 Rdn. 77). Grundsatzlich muss ein An-
spruch daher so formuliert sein, dass sein Inhalt aus sich heraus verstandlich ist
(vgl. Schulte a. a. O. 8§ 34 Rdn. 101). Dabei muss der Anspruch entsprechend sei-
ner Aufgabe, fur Dritte deutlich anzugeben, was als patentfahig unter Schutz ge-
stellt ist, klar und knapp formuliert sein. Aus der Forderung nach Klarheit folgt,
dass der Anspruch den Gesetzen der Logik entsprechen und frei von Widerspru-
chen sein muss. Widerspruchsfrei muss der Anspruch in sich selbst und gegen-
Uber der Beschreibung sein. Ob ein Anspruch ausreichend Klar ist, richtet sich
letztlich nach dem Verstandnis des Fachmanns, an den sich der Anspruch wendet
(vgl. Schulte a. a. O. § 34 Rdn. 110, 111, 112).

a) Als hier zustandiger Fachmann ist dabei ein Diplom-Ingenieur der Fachrichtung
Elektrotechnik oder ein Diplom-Physiker anzusehen, die tUber berufliche Erfahrung

in der Entwicklung von Lade- bzw. Diagnosegeraten flr Batterien verfligen.
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Gemall dem Merkmal M1 der Anspriche 1 in den Fassungen des Haupt- und
Hilfsantrags, soll ein Verfahren zur Vorhersage der aquilibrierten Ruhespannung
eines elektrochemischen Energiespeichers angegeben werden. In einem ersten
Schritt wird hierzu das Einstellverhalten der Batteriespannung Uo(t) in einer last-
freien Periode gemessen (Merkmal M1). Nach bspw. vorangegangener Ladung
liegt die Batteriespannung unmittelbar nach Abschalten der elektrischen Belastung
hoher als die stationdre (aquilibrierte) Ruhespannung. Die unbelastete Batterie-
spannung fallt daher Uber die Zeit ab und erreicht schlief3lich den stationédren Ru-
hespannungswert (Offenlegungsschrift, Abs. [0011]). Aus der gemessenen abklin-
genden Batteriespannung Uo(t) soll sodann mittels der FormelUoo =
Uo(t) + w e In(t) —w « F(T) die aquilibrierte (stationdre) Ruhespannung Uoo be-
stimmt werden (Merkmal M2). In den weiteren Merkmalen der Anspriiche 1 gemaR
Haupt- und Hilfsantrag werden die in der vorgenannten Formel verwendeten Gro-
3en genauer definiert. So soll nach Merkmal M3 der Vorfaktor w die experimentell
bestimmte Steigung der Abhangigkeit von Uo von In(t) zum Zeitpunkt t gemaf der
Formel w = -(Uo(t2) - Uo(t1))/In(t2/t1) sein, wobei Uo(tl) die unbelastete Span-
nung Uo zum Zeitpunkt tl ist (Merkmal M4) und Uo(t2) die unbelastete Span-
nung Uo zum spateren Zeitpunkt t2 > t1 ist (Merkmal M5). Die in der Formel im
Merkmal M2 genannte Funktion F(T) soll schlieBlich nach Merkmal M6 (Hauptan-
trag) von der absoluten Temperatur T des Energiespeichers abhangen bzw. nach
Merkmal M6‘ (Hilfsantrag) nur von der absoluten Temperatur T des Energiespei-
chers abhangen.

Der Anspruch 1 in der Fassung des Hilfsantrags unterscheidet sich damit vom An-
spruch 1 gemafl Hauptantrag lediglich durch die Einfligung des Wortes ,nur” im
Merkmal M6°.

b) Vorliegend ist das Erfordernis des § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht erfillt, denn
Merkmale der Patentanspriiche 1 nach Haupt- und Hilfsantrag sind widerspriich-
lich zueinander oder stehen im Widerspruch zu allgemein bekannten mathemati-

schen Definitionen.
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So ist die im Merkmal M2 genannte Formel fur die Bestimmung der aquilibrierten
Ruhespannung Uoo als eine allgemein von der Zeit t abhéngige Funktion angege-
ben (Uoo = Uo(t) + w « In(t) —w « F(T)). Die Berechnung der aquilibrierten Ruhe-
spannung Uoo kann nach dieser Formel somit flr einen beliebigen Zeitpunkt t
durchgefuhrt werden. Die Bestimmung des in diese Formel einzusetzenden Vor-
faktors w hingegen soll gemaR den Merkmalen M3-M5 fir konkrete Zeitpunkte t1
und t2 erfolgen (w =-(Uo(t2) - Uo(tl))/In(t2/t1)). Die Anspruchsmerkmale lassen
offen, in welcher Beziehung diese Zeitpunkte t1 und t2 zu der allgemeinen Zeitva-
riablen t in der Formel im Merkmal M2 stehen sollen. Das Merkmal M2 und die
Merkmale M3-M5 stehen somit im Widerspruch zueinander. Fir den Fachmann ist
im Hinblick auf die im Merkmal M3 angegebene Formel nicht erkennbar, fir wel-
chen konkreten Zeitwertt nach dem Merkmal M2 die aquilibrierten Ruhespan-

nung Uoo tatsachlich berechnet werden soll.

Des Weiteren wird als Variable fur den natirlichen Logarithmus in der Bestim-
mungsformel gemal Merkmal M2 die Zeitt verwendet (Uoo = Uo(t) + w « In(t) —
w * F(T)). In den naturlichen Logarithmus sind nur dimensionslose Zahlen einzu-
setzen. Da die Zeit t jedoch nicht dimensionslos ist, steht die Formel nach Merk-
mal M2 im Widerspruch zu allgemein bekannten mathematischen Definitionen. Fir
den Fachmann ist nicht erkennbar, was fur ein Wert in den natirlichen Logarith-

mus der angegebenen Formel einzusetzen ist.

Angesichts dieser Widerspriche lassen die Anspriiche 1 nach Haupt- und Hilfsan-
trag nicht erkennen, was tatsachlich unter Schutz gestellt werden soll, so dass die
Voraussetzungen, die 8 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG an die Patentanspriche stellt, nicht

erfillt sind.

c) Der Senat vertritt die Ansicht, dass der Fachmann zwar zum allgemeinen Ver-
standnis abstrakt formulierter Begriffe im Einzelfall die Ausfihrungen in der Be-
schreibung heranziehen kann, dass dies aber jedenfalls da seine Grenze findet,

wo - wie im vorliegenden Fall - die Formulierungen im angemeldeten Patentan-
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spruch so deutliche Widerspriiche aufweisen, dass sie gemafd § 34 Abs. 3 Nr. 3
PatG in dieser Form in einem erteilten Patentanspruch nicht bestehen durfen und
daher im Erteilungsverfahren zu beseitigen sind. Denn der Patentanspruch muss
aus sich heraus klar und verstandlich sein, um den Schutzumfang festlegen zu

kdénnen.

Demgemal sind Patentanspriiche im Interesse einer eindeutigen Abgrenzung des
Schutzbegehrens so genau wie méglich zu formulieren (vgl. BGH - Farbbildréhre —
GRUR 1979, 461, 462, 2.d) und das, wofur Schutz begehrt wird, ist sorgfaltig in
den Merkmalen des Patentanspruchs niederzulegen (vgl. BGH — Batteriekasten-
schnur — GRUR 1989, 903, 905, IIl. 2.). Hieraus ergibt sich auch die Forderung
des BGH, im Erteilungsverfahren fir Patentanspriiche zu sorgen, die die unter
Schutz gestellte Erfindung klar und deutlich umschreiben (vgl. BGH — Dtinger-
streuer - GRUR 1988, 757, 760, V.) sowie vermeidbare Unklarheiten im Ertei-
lungsverfahren zu beseitigen (vgl. BGH - Dipeptidyl-Peptidase-Inhibitoren —
GRUR 2013, 1210-1212, lll.l.a). Im vorliegenden Fall ist es dem Senat daher ver-
wehrt, die Widerspriiche im Patentanspruch unter Verweisung auf die Beschrei-
bung und eine maogliche Auslegung bestehen zu lassen. Denn ein in sich wider-
spruchlicher Anspruch, der dem Erfordernis des § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG nicht ent-
spricht, ist nach Uberzeugung des Senats unzuléassig (vgl. hierzu BGH — Acrylfa-

sern - GRUR 1985, 31 zur Frage der Zulassigkeit von Ansprtichen).

Soweit teilweise in der Rechtsprechung des Bundespatentgerichts in Erteilungsbe-
schwerdeverfahren in vergleichbaren Féllen eine Auslegung der angemeldeten
unklaren Patentanspriiche unter Heranziehung der Beschreibung und dem Ver-
weis auf die Rechtsprechung des BGH (vgl. z. B. BGH - Momentanpol Il —
GRUR 2008, 887; Spannschraube — GRUR 1999, 909) vorgenommen wurde, ist
dabei nach Auffassung des Senats nicht bertcksichtigt worden, dass sich die dort
zitierte Rechtsprechung des BGH durchgéngig und ausschlie3lich auf Verfahren
nach der Patenterteilung bezieht. Im Anmelde- und Patenterteilungsverfahren ist

aber nach Uberzeugung des Senats kein Raum fiir die Auslegung widerspriichlich



-13-

formulierter Patentanspruche; vielmehr ist der Forderung nach klaren und deutli-
chen Ansprichen Rechnung zu tragen. Eine andere Ansicht wirde zur Aushoh-
lung der Vorschrift des § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG fihren.

d) Folglich trifft die Aufgabe, auf klare Anspriiche hinzuwirken, auch das Bundes-
patentgericht im Erteilungsbeschwerdeverfahren. Diese Aufgabe beinhaltet aber
nicht, jeden widerspruchlichen Anspruch im Wege der Auslegung zu ,reparieren®.
Die Beschreibung kann vielmehr nur dann herangezogen werden im Zusammen-
spiel mit dem Anmelder als Beschwerdefuhrer, dessen alleinige Aufgabe es ist, ei-
nen solchen Anspruch klarzustellen. Erscheint der Anmelder in der mundlichen
Verhandlung aber nicht und begibt er sich damit seines Anspruchs auf rechtliches
Gehor, so geht er das Risiko ein, dass seine Anmeldung zurtickgewiesen wird.
Das Bundespatentgericht kann namlich wegen 8§ 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG kein Patent
mit einem Anspruch erteilen, der nicht aus sich heraus klar und verstandlich ist.

e) Dies entspricht auch der Rechtsprechung der Beschwerdekammern des EPA,
wonach das in Artikel 84 EPU verankerte Erfordernis der Klarheit bedeute, dass
die Patentanspriche fir einen Fachmann mit allgemeinem Fachwissen in sich
deutlich sein missen, so dass er nicht die Beschreibung des betreffenden Patents
hinzuziehen musse (s. T 2/80, Abl EPA 1981, 431, Nr. 2 der Entscheidungsgrin-
de). Die Bedeutung eines Anspruchs musse sich also unmissverstandlich aus den
darin verwendeten Begriffen ergeben, damit der Anspruch fur sich genommen ei-
nen zweckmalfigen und somit eindeutigen Schutz gewahrleisten kénne. Sei die
genaue Bedeutung eines Begriffs nur in der Beschreibung explizit offenbart, aber
nicht im Anspruch, so sei das Erfordernis der Klarheit nicht erfillt. Zwar sehe Arti-
kel 69 (1) EPU vor, dass die Beschreibung zur Auslegung der Patentanspriiche
heranzuziehen sei. Artikel 69 EPU beziehe sich aber nur auf die Bestimmung des
Schutzbereichs, insbesondere gegeniiber Dritten, und nicht - wie Artikel 84 EPU -
auf die Angabe des Gegenstands, fur den in einem Anspruch Schutz begehrt wer-
de. Daher sei es nicht maglich, sich fur die Zwecke des Artikels 84 EPU auf Arti-
kel 69 EPU und die Offenbarung der Beschreibung zu berufen, denn sonst ware
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zum Einen das grundlegende Erfordernis der Eigenstandigkeit der Anspriiche
nicht erfullt, und zum Anderen wirde die Auslegung des gewahrten Schutzes will-
kurlich (val. Europaisches Patentamt, Entscheidung vom
26. Oktober 2000 - T 1129/97 - 3.3.1 - juris).

Nach Uberzeugung des Senats sind diese Erwagungen auch im vorliegenden Fall
zu bertcksichtigen (vgl. BGH — Walzenformgebungsmaschine — GRUR 2010, 950;
BGH — Proxyserversystem — GRUR 2010, 709).

Demnach ist es dem Patentgericht aufgrund der Vorschrift des 8 34 Abs. 3 Nr. 3
PatG verwehrt, einen unklaren Anspruch im Erteilungsbeschwerdeverfahren zu er-

teilen, wenn der Anmelder den Anspruch nicht klarstellt.

f) Fur die Ansicht des Senats, dass das Patentgericht wegen der im Erteilungsver-
fahren zu beachtenden Vorschrift des 8 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG gehindert ist, das
Patent zu erteilen, spricht auch folgende weitere Uberlegung. Der Patentanspruch
hat Rechtsnormcharakter (vgl. BGH - Kettenradanordnung Il - GRUR 2010, 314)
und gibt dem Patentinhaber gegenuber der Allgemeinheit ein Verbietungsrecht.
Daher muss klar bestimmt sein, was die Allgemeinheit zu unterlassen hat, um das
Patent nicht zu verletzen. Dies kann aber nicht der Auslegung Uberlassen sein. Im
Interesse der Allgemeinheit missen daher die Anspriiche so prazise wie mdglich
abgefasst sein (vgl. Schulte a. a. O. 8 34 Rdn. 78, 79). Erst wenn es darum geht,
den Schutzumfang gemal 8§ 14 PatG zu bestimmen, darf ein bereits erteilter, un-
klarer Patentanspruch ausgelegt werden. Dem Patentgericht ist es im Erteilungs-
beschwerdeverfahren daher nicht mdglich, unklare Anspriiche auszulegen, viel-
mehr soll es ebenso wie die Prifungsstelle auf klare Anspriche hinwirken. Eine
Klarstellung kann aber allein der Anmelder durch Umformulierung der Anspriche

vornehmen.
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Im vorliegenden Fall war der Senat ohne die Mitwirkung des in der mundlichen
Verhandlung nicht erschienenen Anmelders gehindert, die aufgezeigten Unklarhei-
ten zu beheben. Denn nach dem Grundsatz der Antragsbindung darf das Gericht
ein vom vorliegenden (Haupt- oder Hilfs-)Antrag abweichendes Patent im Anmel-
derbeschwerdeverfahren nicht erteilen. Kann den Antrdgen, wie hier, aus zwin-
genden patentrechtlichen Griunden nicht entsprochen werden, hat es die Be-

schwerde vielmehr zuriickzuweisen.

Da zulassige Anspriuche nicht vorliegen, war die Frage der Ausfuhrbarkeit nicht

mehr zu Uberprufen.

4. Die jeweiligen Unteranspriche 2-9 und der jeweilige nebengeordnete An-
spruch 10 fallen aufgrund der Antragsbindung mit den Ansprichen 1 nach Haupt-
und Hilfsantrag (vgl. BGH, GRUR 1983, 171 - Schneidhaspel).

Angesichts der vorangehend erlauterten Sachlage war die Beschwerde der An-

melderin zuriickzuweisen.

Die Rechtsbeschwerde ist gemaf § 100 Abs. 2 Nrn. 1 und 2 PatG zuzulassen. Die
Frage, ob Patentanspriiche, die den Anforderungen des § 34 Abs. 3 Nr. 3 PatG
nicht genugen, im Erteilungsbeschwerdeverfahren als unzuldssig zuriickgewiesen
werden konnen, ist eine Rechtsfrage von grundsatzlicher Bedeutung, die aul3er-
dem von den einzelnen Senaten des Bundespatentgerichts unterschiedlich beant-
wortet wird, so dass die Rechtsbeschwerde auch zur Fortbildung des Rechts und
zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundes-

gerichtshofs erfordert.
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Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Beschluss steht den am Beschwerdeverfahren Beteiligten das
Rechtsmittel der Rechtsbheschwerde zu. Die Rechtsbeschwerde kann nur darauf

gesttitzt werden, dass der Beschluss auf einer Verletzung des Rechts beruht.

Die Rechtsbeschwerdeschrift muss von einer beim Bundesgerichtshof zugelasse-
nen Rechtsanwaltin oder von einem beim Bundesgerichtshof zugelassenen
Rechtsanwalt unterzeichnet und innerhalb eines Monats nach Zustellung des Be-
schlusses beim Bundesgerichtshof, Herrenstral3e 45a, 76133 Karlsruhe einge-
reicht werden. Die Frist ist nur gewahrt, wenn die Rechtsbeschwerde vor Fristab-
lauf beim Bundesgerichtshof eingeht. Die Frist kann nicht verlangert werden.

Dr. HauRler Hartlieb Veit Schmidt-Bilkenroth
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