Nachschlagewvierk: ja
Amtliche Sammlung: nein

PatG § 41p Zinnlot

Hat der Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts in seinenm
BeschluB die Rechtsbeschwerde gzugelassen, so sind die
Rechtsbeschwerde und ihre Priifung durch das Rechtsbeschwer-
dogericht nicht auf diejenige Rechtsfrage beschriinkt, derent-
wegen die Rechtsbeschwerde zugelassen worden ist; sie kbnnen
vom Bundespatentgericht auch nicht wirksam auf diese Reciits-
frage beschriénkt werden.

1. Ges. zur Anderung und {'berleitung von Vorschriften auf
dem Gebiet des gewerblichen Rechtsschutzes v. 8. Juli 1949,
WiGBl1 175, § 3; 6. Ges. zur Anderung und ‘verleitung von
Vorschriften auf dem Gebiet ‘des gewerblichen Rechtsschutzes
v. 23, Hdrz 1961, BGBl I 274, Art. 6 § 11; PatG § 36 1

Die nach § 1 Nr. 2 des 4. fiberleitungsgesetzes auf die bis
zum 31. Dezember 1951 eingereichten Patentanmeldungen noch
anguwendende Vorschrift des § 3 Nr. 6 des 1. ‘‘berleitungs-
geselzes, nach der die Erteilung des Patents ohne Prifung
der Patentfihigkeit zu beschlieflen ist, wenn die dagegen
crhobenen Einspriiche zuriickgenommen werden, ist auch von
den Beschwerdesenaten des Bundespatentgerichts in denjenigen
Beschwerdeverfahren anzuwenden, die nach § 11 Abs. 1 des
6. "berleitungsgesetzes oder nach § 36 1 PatG n.P. an das
Bundespatentgericht gelangt sind, dagegen nicht in den-
Jjenigen Verfahren, die - nach Versagung des Patents durch
eine das Beschwerdeverfahren nach § 34 PatG a.®. abschlieBen-
de ¥ntscheidung eines Beschwerdesenats des Deutschen Patent-
anmts - nach § 11 Abs. 2, Abs. 4 Nr. 3 oder Abs. 5 des
6. ‘'‘berleitungsgesctzes an das Bundespatentgericht gelangt
gindlégggtatigung und Ergénzung von 1 ZB 3/%2 vom 26, QOkto-
er .

BGH, Beschl. v. 28. November 1963 - Ia 2B 213/63 - Bundespatent-
gericht
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Yerkiindet
am 28. November 1963
Oechsler, Justizangoestellte
als Urkundsbeanter der
Geschiiftastelle

Beschilu$

In der Sache

betreffend die Patentanmeldung I 5745 VI a/49 h

des Dr. Ginther LD in 'O/ GID, '@ @ @D W,
und des Dr. Marius SED in AN/ VD, "GElD:llce @,

Anmelder und Rechtsbeschwerdefithrer,

- Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. CHINIEEED
in D -

- weitere Verfahrensbeteiligte: Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch den Prédsidenten des Deutschen Patentamts
in Mlinchen - :

hat dor Ja-Zivilscnat des Bundesgerichtshofs auf die miindliche
Verhandlung vom 28. November 1963 unter Mitwirkung des
senatsprésidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter

Dr. Spreng, Dr. Idscher, Dr. Spengler und ClaBen

beschlossen:

Die Rechtabeschwerde gegen den am 20, bhaw.

22. April 1963 den Rechtsbeschwerdefiihrern

an Verkiindungs Statt zugestellten Beschlus

des 13. Senate (Technischer Beschwerdesenat VIII)
des Bundespatentgerichts wird auf Kosten der
Rechtsbeachwerdefiihrer zuriickgewiesen.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

I. Die Rechtsbeschwerdefiihrer hatten am 29. September 1950
eine Frfindung betreffend ein Zinnlot, insbesondere fiir Lit-
arbeiten mit elektrischen lotwerkzeugen, zur Erteilung eines
Patents bei dem Deutschen Patentamt éngemeldet. Nachdem die
Anmeldung gem#B den Vorschriften des Ersten fberleitungsge-
setzes vom 8. Juli 1949 ohne vorherige patenfamtliche Neu-
heitepriifung am 18, Oktober 1951 bekanntgemacht worden war,
legten die Firmen PJJJJ» Patentverwaltung GmbH in Ho@QP,
K_ Metallwerk KG in B@P und Metallgesellschaft AG in
'O/ '@ Einspruch gegen die Erteilung eines Patentes
ein. Nach Priifung der Einspriiche versagte die Priifungsstelle
fiir Klasse 49 h des Deutschen Patentamts durch BeschlufR vom
13. September 1954 im Hinblick auf den durch mehrere Patent-
schriften bekannt gewordenen Stand der Technik das nachge-
suchtc Patent. Die von den Anmeldern dagegen erhobene Beschwer-
de vurde durch Entscheidung des 7. Beschwerdesenats des Deut-
schen Patentamts vom 17. Oktober 1956 mit der Begrindung
zuriickgewiesen, da8 auch der nunmehr verfolgte, gegen einige
der Entgegenhaltungen abgegrenste Patentanspruch durch den
Stand der Technik, insbesondere die US-Patentachriften 2 071 211
und 2 220 961, neuheitsschiédlich vorweggenommen aei.

Mehr als drei Jahre spiter, mit Schriftsatz vom 16. Nérz
1960, erhoben die Anmelder gegen die Bundesrepublik Deutsch-
land, vertreten durch den Présidenten des Deutschen Patentamts,
bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht Miinchen Anfechtungs-
klage mit dem Antrag, die Entscheidung des 7. Beschwerdesenats
vom 17. Oktober 1956 sowie den BeachluB der Priifungsstelle
von 13. September 1954 aufzuheben und ihnen das nachgesuchte
Patent zu erteilen. Die friiheren Einsprechenden wurden zu dem
verwaltungsgerichtlichen Verfahren beigeladen. Die Beiladung
der ¥irmen K Metallwerk KG und Metallgesellschaft AG
vurde jedoch spdter wieder aufgehoben, weil die erstere nach
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durchgefiihrter lLiquidation im Handelsregister geldscht worden
war und die letztere mit Schriftsatz vom 10. Januar 1961 ihron
Einspruch gegen die Patentanmeldung zuriickgenommen hatte.

Mit dem Inkraftireten des Sechsten i'berleitungsgesetzes
vom 23. Médrz 1961, d.i. am 1. Juli 1961, ging gem#S8 Art. 6
§ 11 Abs. 2 diemes Gesetzes das verwaltungsgerichtliche Verfah
ren als nunmehriges "Beschwerde"-Verfahren auf das Bundespa-
tentgericht, und zwar auf dessen 13. Senat (Technischer Be-
schwerdesenat VIII) iiber. Mit Schriftsatz vom 28. Januar 1963
nahm hier auch noch die Firma Pl Patentverwaltung GmbH
ihren Einspruch zuriick. Die Anmelder vertraten nunmehr den
Standpunkt, daB ihnen das nachgesuchite Patent schon nach § 3
Nr. 6 des Ersten i'berleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 zu
erteilen sei. In der miindlichen Verhandlung vor dem Bundes-
patentgericht am 4. Mdrz 1963 beantrugien sie, die Beschliisse
des Deutschen Patentamts - der Priifungsstelle vom 13. Septem-
ber 1954 und des 7. Beschwerdesenats vom 17. Oktober 1956 -
aufzuheben und das nachgesuchte Patent auf Grund des am
4, Mdrz 1963 vorgelegten Patentanspruchs und der am
28, Pehruar 1961 eingereichten Beschreibung zu erteilen.

Durch den hier angefochtenen, den Anmeldern am 20. baw.
22. April 1963 an Verkiindungs Statt zugestellten Beschluf hat
der 13, Senat des Bundespatentgerichts die "Beschwerde' der
Anmelder gegen dic Entscheidung des 7. Beschwerdesenats des
Deutschen Patentamts vom 17. Oktober 1956 zuriickgewiesen und
zugleich die Rechtsbeschwerde zugelassen, jedoch nur wegen
Nichtanwendung des § 3 Nr. 6 des Ersten ‘"berleitungsgesectszes.

Die Anmelder haben gegen diesen BeschluB Rechtsbeschwerd¢
erhoben. Sie beantragen,

" den angefochtenen BeschluB aufzuheben und die Sache
zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an
den 13. Senat (Technischer Beschwerdesenat VIII)
des Bundespatentgerichts guiﬂckzuverweisen.
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fiher die Rechtsbeschwerde ist miindlich verhandelt worden.
Dic nach Art. 6 § 11 Abs. 6 Nr. 1 des Sechsten !'berleitungsge-
setzes an dem Rechtsbeschwerdeverfahren beteiligte Bundesre-
publik Deutschland ist hier nicht vertreten gewesen.

II. Die Rechtsbeschwerde ist nach § 41 p Abs. 1 PatG statt-
haft, weil sie sich gegen einen Beschluff eines Beschwerdescnats
des Bundespatentgerichts richtet, durch den iiber eine - nach
Art. 6 § 11 Abs. 2 Satz 2 des Sechsten i{lberleitungsgesetzes
einer Beschwerde nach § 36 1 PatG gleich zu behandelnde -
"Beschwerde'" entschieden worden ist, und der Beschwerdesenat
dic Rechtsbeschwerde in seinem Beschlufi zugelassen hat. Da sie
ferner gemdB den Vorschriften des § 41 r PatG frist- und form-
gerecht cingelegt und begrindet worden ist, ist sie zuldssig
(§ 41 t PatG). Durch die zulidssige Rechtsbeschwerde ist der
angefochtene Beschlu8 der vollen revisionsméiBigen Nachpriifung
unterbreitet worden; die Rechtsbeschwerde und ihre Priifung
durch das Rechtsbeschwerdegericht sind nicht auf diejenige
Rechtsfrage beschriinkt, derentwegen die Rechtsbeschwerde-  zu-
gelassen worden ist, und konnten vom Bundespatentgericht in
dem angefochtenen BeschluB8 auch nicht wirksam auf diese
Rechtsfrage beschrinkt werden (vgl. die stiindige Rechtspre-
chung des Bundesgerichtshofs zu der gleichen Frage in § 546
ZPO: BGHZ 9, 357; BGH IM Nr. 27, Nr. 38a zu § 546 ZP0 u.s.).

III. Die Rechtsbeschwerde konnte jedoch in der Sache
keinen Erfolg haben.

1. Die Rechtsbeschwerde wendet sich in ihrer Begriindung
nur dagegen, das8 der 13. Senat (Technischer Beschwerdesenat
VIII) des Bundespatentgerichts hier nicht nach der Vorschrift
des § 3 Nr. 6 des Ersten "berleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949
verfahren ist. Sioc iat der Auffassung, daB der Beschwerdescnat
in Anwendung dieser Vorschrift, weil sich alle gegen die
Patenterteilung erhobenen Einapriiche inzwischen durch Zuriick-
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nahme oder auf andere Weise erledigt hidtten, das nachgesuchte
Patent ohne weitere sachliche Priifung dexr Patentfihigkeit
hdtte erteilen miissen. Sie bezieht sich dafiir auch auf eine
Entscheidung des 16. Senats (Technischer Beschwerdesenat XI)
des Bundespatentgerichtes vom 20. Dezember 1962 - 16 W 756/61 -
der dort in einem Bhnlichen Fall § 3 Nr. 6 des Ersten ''ber-
leitungsgesetzes angewandt hat.

Der im vorliegenden Fall zur Entscheidung berufen ge-
wesene 13. Senat des Bundespatentgerichts dagegen hat die
Vorschrift des § 3 Nr. 6 des Ersten {herleitungsgesetzes hior
nicht fiir anwendbar gehalten. Zwar sei, wie der 13. Senat
ausfiihrt, diese Vorschrift, die bestimme, . daB die Prifungs-
stelle nach Zuriicknahme der Einspriiche das Patent zu ertoilen
habe, auch fiir die fritheren Begchwerdesenate des Dewtschen
Patentamis anwendbar gewesen, und das Argument, der Gesetz-
geber habe mit dem Ersten Tberleitungsgesetz unter anderem die
Entlastung des Deutschen Patentamts bezweckt, sei an sich aguch
auf das Bundegvatentgericht anwendbar, da dieses die Funktion
der {riiheren Beschwerdesenate des Deutschen Patentamts und
die dort anhiingigen Sachen iibernommen habe. Das Verfahron vor
dem Bundespatentgericht sei aber - obwohl dieses Gericht
auch selbst Patente erteilen oder versagen konne - etwas
grundsdtzlich anderes als das Verfahren vor einer Verwal-
tungsbehtrde. Da nun die Vorschrift des § 3 Nr. 6 des Erusten
herleitungsgesetzes eine Ausnahmevorschrift - gegeniiber den
§§ 1 £, 26 -ff PatG - darstelle und als solche eng auszulegen
sei, kénne sie nicht ilber ihren Wortlaut hinaus auf die Ver-
fahren vor dem Bundespatentgericht angewendet werden. Der
Beschwerdesenat bezicht sich dafiir auch auf den BeschluB
des Ersten Zivilsenats des Bundesgerichtshofs - I ZB 8/62 -
yvon 26. Oktober 1962 (der im weaentlichen gleichlautende
Beschlufl I ZB 3/62 vom 26. Oktober 1962 ist ingzwischen abge-
druckt in BPatGerE 2, 234, in B1FNZ 1963, 121 und in GRUR
1963, 190 m. Anm. von Heine) und auf den BeschluB des
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21. Senats des Bundespatentgerichts ~ 21 ¥ 628/61 - vom
31, Januar 1963% (inzwischen abgedruckt in BPatGerE 3, 144,
in B1EMZ 1963, 119 und in GRUR 1963, 314 - nur leitsatz -
m. Ann. von Niller).

2. Der hier erkennende la-Zivilsenat schlieflit sich trotz
der von der Rechtsbeschwerde und von Heine und Milller in GRUR
1963, 190 (193) und 314 dagegen erhobenen Bedenken den Aus-
filhrungen in den Beschlilssen I ZB 3/62 und 8/62 des friiheren
Eroten Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 26. Oktober 1962
an und erachtet aus #&hnlichen Erwadgungen, wie sie im Beschluf
des 21. Senats des Bundespatentgerichts vom 31. Januar 1963
angestecllt worden sind, die Vorschrift des § 3 Nr., 6 des
Ersten !lberleitungsgesctzes auch in dem hier vorliegenden,
von den Fdllen des Ersten Zivilsenats etwas abweichenden
Falle nicht fiir anwendbar. Die im hier angefochtenen BeschluB
von 13. Senat filir die Nichtanwendbarkeit der Vorschrift ge-
gebene Begriindung vermag der erkennende Semat allerdings nicht
zu billigen. '

5. Wie allgemein fiir die Auslegung gesetzlicher Vorschrif-
ten anerkannt, sind auch zur Auslegung der hier einschliigigen
Vorschriften der Wortlaut, der Zusammenhang, der Zweck sowie
dic Gesetzesmaterialien und die Entstehungsgeschichte heran-
zuziehen (vgl. BVerfGE 11, 126, 130). Nach diesen Auslegungs-
grundsiitzen ist schon der Erate Zivilscenat in den Beschliissen
vom 26. Oktober 1962 vorgegangen.

a) Der Wortlaut des § 3 des Ersten "'berleitungsgesetzes
vom 8. Juli 1949, auf den bereits der Erste Zivilsenat wieder-
holt hingewiesen hat, ist eindeutig.

Zu dexr Vorschrift, um deren Anvendbarkeit es hier geht
und deren Vortlaut daher gzundchst festzustellen ist, gehdren
allerdings nicht nur die Vorte der Nr. 6, nach denen dann,
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wenn ein Einspruch nicht erhoben oder der Einspruch zuriick-
genomnen wird, die Priifungsstelle die Frteilung des Patents
zu beschliefen hat, sondern auch die Worte des Eingangssatzes
des § 3, nach denen "die Bestimmungen ilber das Verfahren in
Patentsachen (§§ 26 bis 34 des Patentgesetzes) bis auf
weiteres mit folgender Mafigabe anzuwenden" sind. Nach dem
klaren Wortlaut dieses Fingangssatzes des § 3 ist auch dio
Vorschrift der Nr. 6 nur eine solche, die "bis auf weiteres"
in dem "Verfahren in Patentsachen", das in den "§§ 26 bis 34
des Patentgesctzes" (damaliger Fassung) geregelt ist, anwend-
bar sein soll. Schon durch den Wortlaut des Eingangssatues
des § 3 ist also die Vorschrift der Nr. 6 in einen unmittei-
baren Zusammenhang mit den Vorschriften der §§ 26 bis 34 des
Patentgesetzes demaliger Fassung gebracht worden. Die §§ 26
bis 34 des Patentgesetzes damaliger Passung, d.i. der Fassung
vom 5. Mai 1936, aber regelten nur das Patenterteilungsver-
fahren vor den damals zustidndigen Instanzen des Deutschen
Patentamts, von der Anmeldung (§§ 26, 27) iiber das patent-
antliche Priifungeverfahren (§§ 28, 29), die Bekanntmachung
(§§ 30, 31), das Einspruchsverfahren (§§ 32, 33) bis zum
Beschwerdeverfahren vor dem Beschwerdesenat (§ 34). Nur in
diesen Verfahren - und zwar dem Gegenstand der Regelung nach
nur im Einspruchsverfahren nach § 32 und allenfalls im
Beschwerdeverfahren nach § 34 - sollte also nach dem Eingangs-
gatz des § 3 des Ersten “berleitungsgesetzes die Vorschrift
der Nr. 6, daB bei Zuriicknahme aller etwa eingelegten Fin-'
spriiche das Patent zu erteilen sei, anwendbar sein.

DaB die im Verfahren nach § 34 PatG a.F. ergangenen Ent-
scheidungen der Beschwerdesenate des Deutschen Patentamts,
wic spiter im Urteil des Bundesverwaltungsgerichte vom
135. Juni 1959 (BVerwGE 8, 350) festgestellt, nicht "endgiiltig"
(§ 35 PatG a.®.) waren, sondern als Akte einer Verwaltungsbe-
hordc genitB der Rechtsweggarantie des Art. 19 Abs. 4 GG in
Verbindung mit den verwaltungsgerichtlichen Bestimmungen der



-8 -

Anfechtung vor den Verwaltungsgerichten unterlagen, daB sich
also insbesondere an das Beschwerdeverfahren nach § 34 PatG
a.P. noch ein verwaltungsgerichtliches Verfahren anschliefien
xonnte, war damals weder den am Patentwesen interessierten
Fachkreisen noch den an der Gesetzgebung beteiligten Stellen
bewuBt. Wie in der Begriindung zum 12. Gesetz zur Anderung des
Grundgesetzes vom 6. Mirz 1961 (BT-Drucks. 1748 der 3. Wahl-
periode, abgedr. u.a. in B1PMZ 1961, 122, 123) ausgefithrt,
ging der Gesetzgeber vielmehr sogar noch bei ErlaB des Fiinften
fiperleitungegesetzes vom 18, Juli 1953 von der Rechtsauffassung
aus, daB die Beschwerdesenate des Deutschen Patentamts als
Gericht zu betrachten und ihre Entscheidungen ungnfechtbar
seien. Es ist daher mur folgerichtig, daB auch § 3 des Ersten
fiverleitungsgesetzes in seinem Wortlaut so gefafit worden war,
daB seine Voraschriften danach nur anwendbar waren, solange ein
im Patentgesetz damaliger Fassung vorgesehones Verfahren vor
dem Deutschen Patentamt einschliefilich des Beschwerdeverfahrens
vor dem Beschwerdesenat nach § 34 PatG a.F. anhéngig war, aber
nicht mehr, wenn dieses Verfahren abgeschlossen war, und ins-
besondere also auch nicht mehr in einem sich etwa daran an-
schlieflenden, aber aufierhalb der Vorstellung des Gesetzgebers
liegenden Verfahren vor den Verwaltungsgerichten.

b) Eine Ausdehnung des Anwendungsbereichs von § 3 Nr. 6
des Ersten 'lberleitungsgesetzes {iber das im Patentgesetz alter
¥apsung vorgesehene Verfahren in Patentsachen hinaus und ins-
besondere auf das verwaltungsgerichtliche Verfahren wiirde da-
nach cine iber den Wortlaut hinausgehende, also eine nur "ent-
sprechende" Anwendung der Vorschrift bedeutet haben, und zwar
gerade auch dann, wenn mit der Rechtsbeschwerde davon ausge-
gangen wﬁrde, dafl es bei der Abgrenzung.des Anwendungsboreichs
dieser Vorschrift weniger auf die Vorstellung des Gesetiz-
gcbers, der die Entacheidungen der Beschwerdesenate des Deut-
schen Patentamts als endgiiltig ansah, 8ls vielmehr auf die
objektive Rchtsordnung ankéme, nach der diese Entscheidungen,
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wie spédter erkannt, seit dem Inkrafttreten des Grundgesetzes
noch der infechtung im verwaltungsgerichtlichen Verfahren unten
lagen. Kine solche entsprechende Anwendung dexr Vorschrift iiber
das im Patentgesetz vorgesehene Verfahren hinaus hédtte nur
dann in Betracht gezogen werden kénneén, wenn sie durch den
Zweck der Vorschrift, die Gesetzesmaterialien und die Ent-
stehungsgeschichte gerechtfertigt gewesen wire. Das ist jedoch
nicht der Pall.

¥ie in den Beschlissen des Frsten Zivilsenats vom 26. Okto
ber 1962 unter Heranziehung der Gesetzesmaterialien eingchend
dargelegt, waren die Regelungen des § 3 des Ersten "berlei-
tungsgesetzes, insbesondere also auch die Regelung in § 3
Nr. 6, an sich unerwiinschte, nur unter dem Zwang besonderer
Umsténde getroffene, baldigst wieder aufzuhebende und dann
auch tatsichlich sehr bald wieder aufgehobene Ausnahmeregelungen
fiir das patentamtliche Verfahren zu dem Zweck, die in der
patentamtslosen Zeit angestauten Patentanmeldungen unter
moglichster Entlastung des Patentamts moglichst schnell zu
erledigen. Da das Beschwerdeverfahren vor den Beschwerdesenatemg
des Deutschen Patentamts (§ 34 PatG a.F.) nach damaligem Recht
als eine Fortsetzung des Priifungsverfahrens erster Instanz
betrachtet wurde und auch die Beschwerdesenate in der ersten
Zeit nach der Wiederersffnung des Patentamts der Entlastung
bedurften, war es allerdings, wie bereits der Erste Zivilaenat
in den Beschliissen vom 26. Oktober 1962 gebilligt hat, gerccht-
fertigt, die an sich nur an die "Priifungsstelle" gerichtete '
Vorschrift in § 3 Nr. 6 des Ersten flberleitungsgesetzes auch
in Beschwerdeverfahren vor den Beschwerdesenaten anzuvenden
und die Beschwerdesenate daher zur Erteilung eines nachgesuchtén
Patents ohne weitere sachliche Priifung der Patentfiéhigkeit
fiir verpflichtet zu halten, wenn die eingelegten Einspriiche
in der Beschwerdeinstanz sédmtlich zurilckgenommen wurden (vgl.
PA in B1PNZ 1952, 194 = GRUR 1952, 401). Diese Ausdehnung decs
Anviendungsbereichs der Nr. 6 beruhte zwar, sofern die Vor-
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schrift der Nr. 6 fiir sich allein gesehen wird, auf einer
"entasprechenden" Anwendung dieser Vorschrift, war aber immer-
hin durch den auch das Beschwerdeverfahren nach § 34 PatG a.F.
erfagssenden Wortlaut des Eingangssatzes des § 3 gedeckt und
Jjedenfalls durch den Zweck der Vorschrift gefordert. Eine
Ausdehnung des Anwendungsbereichs von § 3 Nr. 6 {iber das im
Patentgesetz vorgesehenc Verfahren hinaus und insbesondere
auf das sich etwa anschlieSende verwaltungsgerichtliche Ver-
fahren dagegen wire durch den Zweck der Vorachrift nicht mehr
gerechtfertigt gewesen. '

Eine Verfahrenslage, bei der sich die Prage nach einer
Erveiterung des Anwendungsbereichs von § 3 Nr. 6 des Ersten
‘lberleitungsgesetzes hiitte stellen kénnen, konnte sich iiber-
haupt nur ergeben, wenn das nachgesuchte Patent zuvor durch
ein¢ das Verfahren vor dem Deutschen Patentamt abschliefiende
Entscheidung des Beschwerdesenats versagt war. Insbesondere
wdre ohne eine solche, das Verfahren vor der "Verwaltungsbe-
hérde" abschlieBende Entscheidung eine verwaltungsgerichtliche
Xlage schon nach den verwaltungsgerichtlichen Vorschriften
nicht zuliissig gewesen; und hatte der Beschwerdesenat in
seiner das Verfahren vor dem Deutschen Patentamt abschliefien-
den Entscheidung das Patent nicht versagt, sondern erteilt,
so hédtte ¢in Dritter, der sich nicht mittels Einspruchs gegen
die Patenterteilung gewandt hatte, nicht die verwaltungsge-
richtliche Klage, sondern nur die Nichtigkeitaklage erheben
ktnnen (vgl. BGH I 2B 12/62 vom 16. November 1962 - Weidepumpe -,
GRUR 1963, 279), wiihrend ein Einsprechender, falls er gegen
die Patenterteilung die verwaltungsgerichtliche Klage erhoben
gehabt hédtte und hdtte crheben diirfen, mit der Zuriicknahme
des Einspruchs zugleich die Klage zuriickgenommen haben vdirde,
so daB sich auch dann dic Frage der Anwendbarkeit von § 3
Nr. 6 nicht mehr hdtte stellen kbnnen. Hatte aber der Be-
schwerdenenat das nachgesuchte Patent versagt, so war das
gerade auch hinsichtlich der nach § 3 des Frsten i'borleitungs-
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gesetzes zu behandelnden Patentanmeldungen - und zwar
gleichgiiltig, ob auch schon die erste Instanz die Versagung
oder ob sie die Erteilung des Patents beschlosaen hatte, - nur
dann denkbar, wenn auf Einspruch und Beschwerde hin beide
Instanzen des Deutschen Patentamts die Patentfdhigkeit der
Ammeldung im vollen Umfang sachlich-geprﬁft hatten. Der
Zviecck von § 3 Nr. 6, das Deutsche Patentamt dadurch zu ent-
lasten, daB es bei Nichterhebung von Einspriichen oder Zuriick-
nahme aller Einspriiche der weiteren sachlichen Priifung der
Patentfithigkeit einer Anmeldung enthoben sein sollte, konnte
also nicht mehr erreicht werden, wenn das Patent vom Beschwer-
desenat im Beschwerdeverfahren nach § 34 PatG a.F. versagt
vorden war. Die zur Patenterteilung berufenen Stellen fiir
verpflichtet zu halten, auf eine Anmeldung, deren Patent-
unwiirdigkeit nach voller sachlich-rechtlicher Priifung in
einem zwtiinstanzlichen Verfahren nach den Voraschriften des
Patentgesetzes bereits festgestellt war, dann doch noch ein
Patent zu erteilen, wenn nach AbachluB dieses Verfahrens die
Eingpriiche zuriickgenommen wurden, wdre nicht mehr durch den
Zweck des § 3 des Ersten flberleitungegesetzes gerechtfertigt
gewesen. Dem stiinde vielmehr entgegen, das8 gerade auch der
Gesetuzgeber des Ersten berleitungsgesetzes, wie in den Be-
schliiosen des Ersten Zivilsenats vom 26. Oktober 1962 darge-
legt, den bewdhrten Grundsatz des deutschen Patentrechts,
Patente nur auf Erfindungen gzu erteilen, deren sachlich-
rechtliche Patentfihigkeit in einem vom Untersuchungsgrundsats
beherrschten Verfahren gepriift ist, an sich nicht hat an-
tasten, sondern nur unter dem Druck besonderer Umstiénde zur
Entlastung des Deutschen Patentamts voriibergehend und nur in
dem zur Erreichung des Zwecks erforderlichen Umfang hat ein-
schridnken wollen.

Es ist daher auch miiBig zu fragen, wie der Gesetzgeber
des Erpten 'berleitungsgesetzes § 3 Nr. 6 wohl gefaBt haben
wiirde, wenn er bedacht hidtte, daB die Entscheidungen der



- 12 -

Beschwerdesenate des Deutschen Patentamts der Anfechtung im
verwaltungsgerichtlichen Verfahren unterlagen. Ob er dic Vor-
schrift so gefast hdtte, daf sie sich auch auf die Zuriick-
nahme :der Einspriiche nach AbschluB dés Beschwerdeverfahrens
bezog, muB bezweifelt werden. Es ist eher angunehmen, da8

der Gesetzgeber dann schon damals eine Regelung des Instanzcn-
zugs im Patentwesen angestrebt hdtte, die eine weitere An-
fechtung der im Beschwerdeverfahren ergangenen Fntscheidungen
ausschlof. |

4, Durch das Vierte *‘berleitungsgesetz vom 20. Degzember
1951 ist der Anwendungsbereich von § 3 Nr. 6 des Ersten
"berleitungsgesetzes nur eingeschriénkt, nicht erweitert worden.
Aus der Vorschrift in § 1 Nr. 2 des Vierten ilberleitungsge-
setzes, daB § 3 Nr. 6 des Ersten Uberleitungsgesetzes auf die
nach dem 31. Dezember 1951 beim Deutschen Patentamt eingehen-
den Patentanmeldungen nicht anzuwenden sei, folgt zwar im
UnkehrschluB, da8 § 3 Nr. 6 auf die bis zum 31. Dezember 1951
eingegangenen Patentanmeldungen weiterhin anzuwenden ist,
und gwar, da seither keine gegenteilige Bestimmung ergangen
ist, auch jetzt noch. Aus der Aufrechterhaltung von § 3
Nr. 6 filr die bis zum Stichtag eingegangenen Patentanmeldungen
folgt aber nicht, daffi der Anwendungsbereich der Vorschrift
fiir diese Patentanmeldungen im ibrigen weiter geworden wiire
als er vorher war. Der Vortlaut des § 3 des Ersten ‘‘verlei-
tungsgesetzes ist durch das Vierte 'berleitungsgesetz nicht
geéindert worden, der Gesetzgeber ging noch immer davon aus,
daB dic Entscheidungen der Beschwerdesenate unanfechtbar
seien, und die inzwischen eingetretene Bssserung der Ver-
hiltnisse beim Deutschen Patentamt hétte allenfalls einen
noch weiter gehenden Abbau der Bestimmungen des Ersten tber-
leitungsgesctzes, aber nicht eine Auédahnung des Anwendungs-
bereichs dieser Bestimmungen gerechtfertigt.
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5. An dexr hier zur Erdrterung stehenden Rechislage hat
sich schlieBlich auch durch das Sechste itlberleitungsgesetsz
vom 23. Mdrz 1961 nichts Wesentliches geéindert. Dieses Gesets
hat zwar die Folgerung daraus gezogen, da8 die Entscheidungen
der Beschwerdesenate des Deutschen Patentamts als Akte einer
Verwaltungsbehdrde nicht endgiiltig, sondern im Rechtsweg an-
fechtbar waren, und hat deshalb an die Stelle dieser Beschmerdq
senate die Beschwerdesenate des neu errichteten Bundespatent-
gerichts treten lassen, die ungweifelhaft Gerichtscharakter
haben und deren Entscheidungen daher nur insoweit anfechtbar
sind, wie das im Sechsten "berleitungsgesetz ausdriicklich be-
stimmt worden ist. Am Anwendungsbereich von § 3 Nr. 6 des
Ersten {therleitungsgesetzes aber hat das Sechste ’‘lberleitungs-
gesetz nichts geandert. '

a) Da die jetgigen Beschwerdesenate des Bundespatentge-
richts die Funktionen der friiheren Beachwerdesenate des Deut- .
schen Patentamts iibermommen haben und das jetzt in den
§§ 36 1 fgde Paté n.F. geregelte Beschwerdeverfahren in den
hier maBgeblichen Punkten vollauf dem frither in § 34 PatG a.r.
geregelten Beschwerdeverfahren entspricht, ist § 3 Nr. 6
des Ersten flberleitungsgesetzes fir die bis zum 31. Dezember
1951 eingereichten Patentanmeldungen weiterhin in denjenigen
Beschwerdeverfahren anvendbar, die bei Inkrafttreten des
Sechsten ‘‘berleitungsgesetzes, d.i. am 1. Juli 1961, bei den
~ Beschwerdesenaten des Deutschen Patentamts anhiéingig warcn
und nach § 11 Abs. 1 des Sechsten liberleitungsgesetzes aufl
die Beschwerdesenate des Bundespatentgerichte ilbergegangon
sind, sowie in denjenigen Beschwerdeverfahren, die erst nach
Inkrafttreten des Sechsten Mberleitungsgesetzes gem#n §§ 36 1
fgde PatG n.F. in die Beschwerdeinstanz gebracht worden sind.
Insoweit ist die Bezugnahme in § 3 des Ersten 'berleitungs-
gesetzes auf das Beschwerdeverfahren nach § 34 PatG a.F. vor
den Beschwerdesenaten des Deutschen Patentamts gemdf § 19
des Sechsten ‘'berleitungogesetzes nunmehr als eine Begugnahme
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auf das Beschwerdeverfahren nach §§ 36 1 fgde PatG n.F. vor
den Beschwerdesenaten des Bundespatentgerichts zu betrachten.
DaB dieses Verfahren jetzt nicht mehr ein Verfahren vor einer
Verwaltungsbehtrde, sondern ein gerichtliches Verfahren ist,
ist entgegen der im angefochtenen ‘BeschluB vertretenen Mei-
nung des 13. Senats des Bundespatentgerichts in dem hier zur
Ertrterung stehenden Zusammenhang ohne Belang. Hitte das
Sechste iberleitungsgesetz die Anwendbarkeit von § 3 Nr., 6
des Ersten llberleitungsgesetgzes in dem Umfang, in dem diese
Vorschrift bisher im Beschwerdeverfahren vor den Beschwerde-
senaten des Deutschen Patentamts angewandt worden war, fir
das nunmehrige Beschwerdeverfahren vor den Beschwerdesenaten
des Bundespatentgerichts nicht aufrechterhalten wollen, so
hitte das gegeniiber § 19 des Sechsten Uberleitungsgesetzes
ausdriicklich gesagt werden miissen.

b) In denjenigen Verfahren dagegen, die nach § 11 Abs. 2
des Sechsten ‘'herleitungegesetzes von den Verwaltungsgerichten
auf das Bundespatentgericht iibergegangen oder die nadh § 11
Abs. 4 Nr. 3 oder Abs. 5 des Sechsten ‘*berleitungegesetzes auf
Grund einer'"Beschwerde"an das Bundespatenigericht gelangt sind,
dic an die Stelle einer nach den verwaltungsgerichtlichen RBe-
stimmungen zulidssigen Anfechtungsklage oder Berufung getreten
ist, nchmen die Beschwerdesenate des Bundespatentgerichts nicht
die Funktionen der fritheren Beschwerdesenate des Deutschen
Patentamts, sondern die bisher den Verwaltungsgerichten zu-
stehenden Funktionen wahr. Sie werden in diesen Fdllen, wie
es der Erste Zivilsenat im BeschluB8 I 2B 23/62 vom 21, Dezem-
ber 1962 - Radgehduse - (GRUR 1963, 593, 595 bei III 1 b)bbd) =
auugedriickt hat, gewissermaBen als eine hthere Instanz gegen- -
ilber den fritheren Beschwerdesenaten des Deutschen Patentamts
titig. Anders als die nach § 11 Abs. 1 des Sechsten Uberlei-
tungsgesetzes auf die Beschwerdesenate des Bundeapatentge-
richts iibergegangenen Beschwerdevorfahren sind daher die nach
§ 11 Abs. 2, Abs. 4 Nr. 3 oder Abs. 5 des Sechsten fberlei-
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tungsgesetzes dorthin gelangten Verfahren auch nicht in jeder
Hinsicht als Beschwerdeverfahren im Sinne des § 34 PatG a.F,
oder der §§ 36 1 fgde PatG n.F. anzusehen. Zwar “"gilt" in
den Fdllen des § 11 Abs. 2 die bisherige verwaltungsgericht-
liche Xlage oder Berufung als "Beschwerde", iiber die nach den
Vorschriften fiir das Verfahren vor dem Patentgericht entschie-
den wird, und ist in den Pdllen des § 11 Abs. 4 Nr. 3 und des
Abs. 5 an Stelle einer Anfechtungsklage oder Berufung die
*Beschwerde an das Patentgerichi" eingulegen gewesen. Die
Zuliissigkeit der "Beschwerde" richtet sich jedoch in allen
diescn Fiéllen nach den bisher geltenden Vorschriften, d.h.
nach den Vorschriften der Verwaltungsgerichtsordnung, nicht
nach den Vorschriften des Patentgesetzes; und in § 11 Abs. 6
bis 9 des Sechsten ‘berleitungsgesetzes sind weitere Bestim-
mungen fiir die in § 11 Abs. 2 bis 5 genannten "Beschwerde"-
Verfahfen enthalten, die die aus dem Wesen der Sache kommende
Verschiedenheit dieser Verfahren von den eigentlichen Be-
schwerdeverfahren bezeugen. Diese "Beschwerde"-Verfahren
gehoren daher auch nicht im Sinne des § 19 des Sechsten fiber-
leitungsgesetzes zu den eigentlichen Beschwerdeverfahren, die
frither in § 34 Pat@ a.F. geregelt waren, jetzt in §§ 36 1 fgde
PatG n.F. gercgelt sind und auf die sich § 3 des Ersten liber-
leitungsgesetzes bezogen hat.

c) Dicses aus Wortlaut und Zusammenhang der Vorschriften
des Sechsten *berleitungsgesetzes gewonnene Ergebnis paBt
sich auch in die Grundtendenz dieses Gesetzes eoin, das nach
der Antlichen Begriindung des Regierungsentwurfs (Bi-Drucks.
1749 der 3. Wahlperiode bei A I 2 und 3, abgedr. u.a. in
B1Fi1Z 1961, 140) keine allgemeine Reform des Patentrechts
und auch keinc allgemeine Bereinigung der patentrechtlichen
Vorachriften, sondern nur eine Regelung einiger fest umrisse.
ner Fragenkreise bringen wollte, deren Regelung vordringlich
gevorden war. Es lag:duher auch nicht in der Absicht dieses
Gesetzes, den Anwendungsbereich von § 3 Nr. 6 des Ersten
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"herleitungsgesetzes zu veriindern. Bs muf mithin dabei ver-
bleiben, daB § 3 Nr. 6 des Ersten ﬁberleitungsgesetzes auf die
bis zun 31. Dezember 1951 eingegangenen Patentanmeldungen auch
von den Beschwerdesenaten - jetzt des Bundespatentgerichts -
in einem Beschwerdeverfahren, das dem friiher in § 34 PatG &.F.
geregelten Beschwerdeverfahren entspricht, ansuwenden ist,
dagegen nicht mehr gum Zuge kommen kann, wenn bereits eine
das Patent versagende, das Verfaghren vor dem Deutschen Patent-
amt abachlieflende Entscheidung eines Beschwerdesenats nach

§ 34 PatG a.¥. ergangen war. Da auch im letzteren Falle zu-
folge § 11 Abs. 2, Abs. 4 Nr. 3 und Abs, 5 des Sechsten flbher-
lecitungsgesetzes als "Beschwerde"-Verfahren gu behandelnde
Verfahren vor den Beschwerdesenaten des Bundespatentgerichts
haben anhéingig werden kbnnen, gibt es hier jetzt in der Tat
zwei Arton von "Beschwerde'"-Verfahren, die im Hinblick auf
die Anwendbarkeit von § 3 Nr. 6 des Ersten 'berleitungsge-
sotzes unterschiedlich zu behandeln sind. Der Unterachied

ist aber, wie dargelegt, in der Sache selbst begriindet, und
die Verfahren, in denen § 3 Nr. 6 des Ersten “berleitungs-
gesetzos anwendbar ist, und die, in denen das nicht der

Fall ist, sind nach dem Merkmal, ob bereits eine das Vor-
fahren nach § 34 PatG a.F. abachlieBende Entscheidung eines
Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts ergangen war oder
nicht, ebenso leicht auseinanderzuhalten wie nach dem ohne-
hin ebenfalls zu beachtenden Merkmal, ob es sich um eine bis
zum 31, Dezember 1951 oder um eine erst danach eingegangenc
Patentanmeldung handelt.

6. Fir die hier vertretene Auffassung spricht nicht zu-
letzt auch der Umstand, dafl eine mbglichste Beschriénkung des
Anvendungsbereichs von § 3 Nr. 6 des Ersten Uberleitungsge-
sotzes an besten der hergebrachten Ordnung des deutschen
Patentwesens gerccht wird, zu deren tragenden Grundsétzen
es gehbtrt, daB Patente nur auf sachlich-rechtlich patent-
viirdige Erfindungen erteilt werden und daB die sachlich-
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rechtliche Patentwiirdigkeit einer Erfindung vor der Erteilung
des Fatents von eigens dazu geschaffenen sachkundigen In-
stanzen in einem vom Untersuchungsgrundsatz beherrschten Ver-
fahren geprift wird. Die Riicksichtnahme auf diese Grundsétze
des deutschen Patentrechts erfordert und rechtfertigt es,
Verfahrensvorschriften und namentlich geitbedingte Verfahrens-
vorschriften wie die des § 3 des Ersten i'berleitungsgesetzes,
soweit sie zu einer Einschrinkung dieser Grundsédtge fiihren,
eng auszulegen. Irgendwelche berechtigte Interessen der
Rechtsbeschwerdefiihrer werden durch die hier vertretene Auf-
faésung nicht verletzt. Ihre Patentanmeldung gab ihnen
sachlich-rechtlich ein Recht auf die Erteilung eines Patentes
nur dann, wenn die angemeldete Erfindung sachlich-rechtlich
ratentwiirdig war. Ob dic angemeldete Erfindung sachlich-
rechtlich patentwiirdig war, ist nicht nur von den gzwei im
Patentgesetz a.F. vorgesehenen Instanzen des Deutschen
Iatentamts, sondern nunmehr auch noch vom Bundespatentgericht
gepriift worden. Ein Recht, entgegen dem Ergebnis dieser Prii-
fung unter Berufung auf eine nur der Entlastung des Deutschen
Patentamts dienende und zudem fiir Fédlle wie den vorliegenden
gar nicht gedachte Verfahrensvorschrift nun doch noch ein
Patent zu erlangen, das mangels der sachlich-rechtlichen
Voraussetzungen der Patentwiirdigkeit ein bloBes Scheinrecht
wédre, haben sie nmif ihrer Patentanmeldung nicht erlangt.

IV. Da nach alledem der 13. Senat des Bundespatentgerichis
in dem hier angefochtenen BeschluB die Vorschrift in § 3 |
Nr. 6 des Ersten ‘'berleitungsgesetzes im Ergebnis zu Recht
nicht angewendet und daher zu Recht die Patentwiirdigkeit der
angeneldeten Erfindung sachlich-rechtlich gepriift hat, und
da ferner die - von der Rechtsbeschwerde im einzelnen nicht
angegriffenen - Ausfithrungen, mit denen der 13. Senat die
Erfindungshdhe der angemeldeten Erfindung verneint hat, einen
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Rechtsirrtum nicht erkennen lassen, war die Rechtsbeschwerde

mit der Kostenfolge aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 Pat@ als unbe-
griindet zuriickzuweisen.

Dr. Nastelski Spreng Ioscher Spengler ~ClaRen



