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Beschlus

In der Gebrauchsmustersache

der Firma JD-FEED K.G., vertreten durch ihren persdnlich
haftenden Geascllschafter, Ing. Gerhard P in K@-!!
b. SQE (VEIlD. ),

Antragsgegnerin und
Rechtsbeschwerdefiihrerin,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. (IS i U -
gegen

die Firma Wilhelm FGEEED GubH., St?-z. y
gesotzlich vertreten durch ihre Geschaftsfilhrer, Ingenicur
Krs. B und Elfriede 0. M

Wilhclm in O
in Krs. B A@strate W,

Antragstellerin und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- vertreten durch: Rechtaﬁwﬁlte Prof. Dr. G vnié Dr. GHD

in

hat der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs in der Sitzung
vom 2. dJuni 1964 unter Mitwirkung des Senatsprédsidenten

Dr. Nagstelski und der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Lbscher,
Dr. Spengler und ClaBen

beschlossens

Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschluB des

5. 8enats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats)
des Bundespatentgerichts vom 19. Juli 1963 wird
auf Kosten der Antragsgegnerin zuriickgewiesen.



Gringde :

I. Die Antragsgegnerin war Inhaberin des am 24. Januar 1958
angemeldcten Gebrauchsmusters 1 763 283, das ‘einen "Drehkipp-
beschlag mit iiber ein Eékgetriebe zu verschiebenden Zugstangen'
betrifft. Nachdem die Gebrauchsmusterabteilung II des Deutschen
Patentamtes im BeschluB vom 9. Mdrz 1962 dem L¥schungsverlangen :
der Antragstellerin nur teilweise stattgegeben hatte, bestritt §%
diese im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht die X
Schutzfihigkeit des Gebrauchsmusters erstmals auch unter Hinweis °
auf den -~ unstreitig - offenkundig vorbenutzten Beschlag |
"wila P 63". Der 5. Senat (Gebrauchsmuster-Beschwerdescnat) des
Bundespatentgerichts beschlo8 darauf am 19. Juli 1963 die Loz . -
schung des Gebrauchsmusters in vollem Umfang; in dieser Ent-
scheidung (S. 10) heifit es u.a., sie sei "in erster Linie ge-
stiitzt" auf die offenkundige Vorbenutzung des Beschlages
"ila P 63". '

I

-Zwischenzeitlich war in einem 2wischen den Parteien ge-
fiihrton VerletzungsprozeB, in welchem einzig um die Schutz-
fahigkeit des Gebrauchsmusters gestritten wurde, das Urteil
des Bundesgerichtshofs vom 30. Oktober 1962 - I ZR 26/61 - or-
gangen. Der Bundesgerichtshof, der seiner Beurteilung schon die
beschrénkte Anspruchsfassung vom 9. Mérz 1962 zugrundelegte,
bestidtigte durch Zuriickweisung der Revision der jetzigen An~
tragstellerin die insbesondere zur Unterlassung verurtcilende
Entscheidung des Berufungsgerichts vom 27. Januar:1961. Im
Urteil des Bundesgerichtshofs vom 30. Oktober 1962 heiBt es,
die angegriffcecne Ausfilhrungsform falle unter die durch den
Teilldschungsbeschlu vom 9. Mérz 1962 beschridnkte Anspruchs-
fagsung. ‘
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II. Mit ihrer Rechtsbeschwerde trigt die Antragsgegnerin
vor, der BeschluB des Bundespatentgerichts vom 19. Juli 1963
lasse eine eingehende Auseinandersetzung mit dem die Schutz-~
féhigkeit des Gebrauchsmusters bejahenden{ im Verletzungs-
prozeB ergangenen Urteil des Bundesgerichtshofs vom 30. Oktober
1962 vermissen. Aus diesem Grunde sei die mit der Rechtsbe-
schwerde jetzt angegriffene Entscheidung des Bundespatentge-
richts vom 19. Juli 1963 im Sinne des § 41p Abs. 3 Nr. 6 PatG
"nicht mit Griisden versehen”, mithin die eingelegte Rechtabe-
schwerde auch ohne Zulassung statthaft. Die rechtliche Beur-
teilung der Schutzfédhigkeit des Gebrauchsmusters durch den
Bundesgerichtshof im VerletzungsprozeB8 sei niimlich ein "selb-
stdndiges Verteidigungsmittel", das sie als Gebrauchsmuster-
inhaberin im Loschungsverfahren vorgebracht habe; der blofe
Hinweis des Bundespatentgerichts in der angefochtenen Ent-
scheidung vom 19. Juli 1963, daB die in das L8schungsverfahren
neu eingefiihrte Entgegenhaltung (offenkundige Vorbenutzung des
Beschlages Vila F 63) dem Bundesgerichishof noch nicht vorge-
legen habe, sei keine Auseinandersetzung mit der Rechtsauf-
fassung des Bundesgerichtshofs. Mithin sei dieses selbstidndige
Verteidigungsmittel ilbergangen. Nach Meinung der Rechtsbe-
schwerde hdtte "eine Auseinandersetzung mit der Rechtsauf-
fassung des Bundesgerichtshofs nur in der Weise geschehen
k¢onnen und miissen, daB der im Beschwerdeverfahren in letzter
Stunde entgegengehaltene Beschlag Wila P 63 unter Beachtung
der vom Bundesgerichtshof als fiir die Schutzfidhigkeit des
Gebrauchsmusters unschiédlich ausgeschiedenen Entgegenhaltungen
gepriift wurde". Das Bundespatentgericht habe jedoch jeden sach-
lichen Vergleich des Wila-Beschlages mit den Entgegenhaltungen
des Vorprogesses unterlassen. Die Formulierung in der angefoch-
tenen Entscheidung, durch den in das Liischungsverfahren neu
eingefilhrten Wila-Beschlag sei ein neuwer Tatbestand gegevcn,
stelle keine rechtliche Begriindung dar. Es fehle an einer
matoricllen Wertung {(sc. des auf den Wila-Beschlag besziiglichen
ncuen Vorbringens) nach dem MaBstab der ausgeschiedenen Ent-
gegenhal tungen.
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III. Die Rechtsbesachwerde ist unbegriindet. Hierbei kann
dahinstehen, ob Ausfilhrungen im Urteil des vorangegangenen
Verletzungsprogzesses, auf die eine Partei sich beruft, als
selbsténdiges Verteidigungsmittel anzusehen sind oder als
solches auch nur in Betracht kommen ktnnen, so daBl die im
Loschungsverfahren spiter ergehende Entecheidung hierauf ein-
gehen miiBte. Im vorliegenden Falle hat jedenfalls das im
VerletzungsprozeB ergangene Urteil des Bundesgerichtshofs
vom 30. Oktober 1962 in der Entscheidung des Bundespatcntge-
richts vom 19. Juli 1963 die ihm sachlich z{lkommende Eror-
terung und Berilicksichtigung gefunden:

So werden im Tatbestand des angefochtenen Beschlusses
das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 30. Oktober 1962 und die
Entscheidungen der Vorinstanzen des Verletzungsprozesses als
Sachvorbringen der Antragsgegnerin im jetzigen Loschungsver-
fahren ausdriicklich erwéhnt. Die Schutzfdhigkeit des Gebrauchs-
nmusters wird in den Entscheidungsgriinden des angefochtenen
Beschlusses wegen fehlender Erfindungshohe mit folgender Be-
grindung verneint:

tZusammenfassend ist festzustellen, daf der geltende
Schutzanspruch 1 eine Vereinigung von Merkmalen
beinhaltet, die im wesentlichen der deutschen Ge-
brauchsmusterschrift 1 712 182 sowie den offenkundig
vorbenutzten Beschléigen "Wila F 63" und "Aubifix St. 54"
fiir sich bzw. in Teilkombination als bekannt zu ent-
nehmen sind. In der Vereinigung dieser Merkmalc kann
aber keine den Rechtsbestand des Streitgedbrauchs-
musters‘begrundende erfinderische Leistung gesehen
werden."

Anschlieflend priift das Bundespatentgericht, ob die vil-
lige Lbschung des Gebrauchsmusters wegen fehlender Erfindungs-
hohe mit dem im Verletzungsprozefl ergangenen Urteil des Bun-
desgerichtshofs vereinbar ist. Im éngefochtenen Beschlu wird
dics bejaht, wobei die Bedeutung des Wila-Beschlages unter-
strichen wird (aa0 S. 10):



“Der Einwand der Antragsgegnerin, daB die Rechtsbe-
stédndigkeit des Streitgebrauchsmusters durch das
Landgericht Diisseldorf, das Oberlandesgericht
Diisseldorf sowie den Bundesgerichtshof anerkannt
worden sei, kann schon deshaldb nicht durchgreifen,
weil im VerletzungsprozeB die offenkundige Vorbe-
nutzung des Dreh-Kipp-Fensterbeschleges "Wila F 63",
auf den die vorliegende Entscheidung in erster Linie
gestlitzt ist, nicht geltend gemacht worden ist; dem
vorliegenden BeschluB liegt somit ein neuer Tatbe-
stand zugrunde." L

Schliefilich untersucht das Bundespatentgericht, ob etwa
zur Sicherung einer einheitlichen Rechtsprechung die Rechis-
beschwerde zugulassen ist (§ 10 Abs. 5 GebrMG in Verbindung mit
§ 41p Abs. 2 Nr. 2 PaiG). Es befaBt sich nochmals mit dem im
Verletzungsprozef ergangenen Urteil desABundesgerichtshofa
und filhrt hierzu aus (S. 10, 11):

"Obgleich die vorliegende Entscheidung beziiglich

der Rechtsbestidndigkeit des Streitgebrauchasmusters

zu einem anderen Ergebnis gelangt als die mit dem
Verletzungsstreit befaBten Gerichte, einschlieflich
des Bundesgerichtshofs, stehen die Entscheidungen

in keinem gedanklichen Widerspruch zueinander, da

sie, wie oben erdrtert, auf einem in dem entscheiden-
den Punkt unterschiedlichen Tatsachenvortrag beruhen."

Das Vorbringen der Antragsgegnerin in der Beschwerde-
instanz, der Bundesgerichtshof habe im Verletzungsprozefl die
Rechtshestéindigkeit des Gebrauchsmusters bejaht, ist demnach
vom Bundeaspatentgericht in der angefochtenen Entscheidung
cingehend beschie¢den worden. Allerdings hat das Bundespatent-
gcricht dies Vorbringen als nicht schliissig angesehen, da
durch den Wila-Beschlag eine neue Jachlage gegeben sei, die
¢s verbiete, die auf der Grundlage engeren ProgeBstoffes
vorgenommene Wertung des Bundesgerichtshofes zur Froge der
Rechtsbestiindigkeit des Gebrauchsmusters zu {ibernehmen.
Soveit die angefochtene Entscheidung die mangelnde Erfindungs-




A

hthe nicht allein aus der Vorbenutzung des Wila-Beschlagco,
sondern aus zwei weiteren, im Verletzungsproze8 bereits bec-
riicksichtigten Entgegenhaltungen (Gebrauchsmusterschrift

1 712 182 und Vorbenutzung des Beschlages Aubifix) herleitet,
entspricht das Vorgehen des Bundespatentgerichts dem an-
erkannten Rechtsgrundsatz, da8 bei Beurteilung der Erfin-
dungshthe der Stand der Technik in seiner Gesamtheit 2zu
beachten ist (Benkard, 4. Aufl. PatG § 1 Rdn. 26), mithin
neben dem zuletzt eingefilhrten, als schutzhindernd bezeich-
neten Material auch solche Entgegenhaltungen Beriicksichti-
gung verlangen, die fir sich allein haglicherweise noch

nicht schutzhindernd sind. Die Rechtsbeschwerde spricht inso-
weit ungenau und sogar miBverst#indlich von den "im Vorprozef
als fir die Schutyfbhigkeit unschiddlich gusgeschiedenen Ent-
gegenhaltungen® (Rechtsbeschwerde-Begriindungsschrift S. 6 ff);
sic verkennt hierbei, daB jene im Vorproze8 (Verletzungsprozef)
als fily sich allein unzureichend gewerteten Entgegenhaltungen
damit nicht endgiiltig abgetan sind, sondern in Verbindung

nit etwa spidter aufgefundenem Material durchaus erneut als
schutzhindernd in Betracht kommen konnen.

Nach allem hat das Bundeeﬁatentgericht bei seiner Ent-
scheidung vom 19. Juli 1963 das Urteil des Bundesgerichtshofs
vom 30. Oktober 1962 nicht iibergangen. Es ist vielmehr infolge
des ProzeBstoffes, der noch nicht Gegenstand der Priifung im
Verletzungsprozef3 war, sondern erst spdter in das Lischungc-
verfahren eingefiihrt wurde (vorbenutzter Wila-Beschlag), bei
Beurteilung der Schutzféhigkeit des Gebrauchsmusters 1 763 283
zu eineém von dem Urteil des Bundesgerichtshofs abweichenden
Ergecbnis gekommen., Darin liegt jedoch kein Rechtsverstofl, und
cbensowenig kann die Antragsgegnerin allein aus diesem Grunde
erncute sachliche Uberpriifung durch die Rechtsbeschwerdeinstanz
fordern.



Die angefochtene Entscheidung ist auch insoweit im
Sinne des § 41p Abs. 3 Nr. 5 PatG "mit Griinden versehen',
als das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 30. Oktober 1962
Gegenstand des Parteivorbringens und demit ProzeSstoff in
. der Beschwerdeinstanz des Lischungsverfahrens war. Entgegen
der Auffassung der Rechtsbeschwerde konnte in der angefoch-
tenen Entscheidung die Frage des techniachen Fortschritts
dehingestellt bleiben, da die Schutzfihigkeit des Gebrauchs-
musters nach Auffassung des Bundespatentgerichts zumindest
an der fehlenden Erfindungshthe scheitern mufite.

IV. Die Rechtsbeschwerds war demnach als unbegriindet
zurlickzuweisen. Die durch die Rechtsbeschwerde veranlafiten
Kosten waren der Antragegegnerin aufzuerlegen (§ 10 Abs. 5
Satz 2 GebrMG in Verbindung mit § 41y Abs. 1 PatG).

Dr. Nastelski Bock Loacher
Spengler ClaSen
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