Hachschlagewerk: ﬁe
Antliche Sammlung: nein

6. Ges. zur Anderung und Uberleitung von Vorschriften auf
dem Gebict des gewerblichen Rechtsschutzes § 11 Abs. 2;
Verwaltungsgerichts0 (VwG0) § 42 Abs. 2.

SchweiBelektrode

Dritte, die sich mittels Einspruchs:rgegen die machgesuchte
Patenterteilung gewandt hatten, konnten zu der Zeit, als die
Akte des Deutschen Patentamts der Anfechtung vor den Verwal-
tungsgerichten unterlagen, die Erteilung des Patents mit der
verwaltungsgerichtlichen Klage anfechten (Erginzung zu

I 2B 12/62 vom 16. November 1962 — ,Weidepumpe" -).

BGH, Beschl. v. 18. lebruar 1965 - Ig 2B 235/6% -~
Bundespatentgericht



BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

Ia 2B_235/6% Verkiindet an
T - 18. Februar 1965

-9
Justizobersekretir

als Urkundsbeamter

L der Geschdftsstelle
in Sachen

petreffend die Patentanmeldung ¥ 1464 VIII ¢/21 h

der Pirma T B ~ .. 0O . Company Limited, ,

3
9 1] - -9

Anmelderin, Beigeladene in Verwaltungs—
gerichtlichen Verfahren, Beschwerde-
gegnerin und Rechtsbeschwerdefiihrerin,

- Verfahrensbe?ollméchtigte: Rechtsanwdlte Prof. Dr.
und Dr. in -

veitere Verfahrensbeteiligte:

1. ¥irma K -E. Gesellschaft mit beschréankter
Haftung, e ’ ‘
2. FPirma A Gesellschaft fir SchweiBtechnik mbH, ’

T9
zu 1 und 2: Einsprechende II und IIT,
Kldgerinnen im verwvaltungsgerichtlichen
Verfahren, Beschwerdefilhrerinnen und -
‘Rechtsbescinwerdegegnerinnen,

- Verfahrensbevollmdchtigter zu 1 und 2: Rcchtsanwalt

Dr. in -

%Z. Firma Gebr. B & Co. AG, ) ' o,
handelnd durch ihrec Zweigniecderlassung in Stuttgart-
Untertirkheinm, ) ‘ '

Linsprechende IV, _ ,

- Zustellungsbevollmdchtigte: I'irma Gebr. B & Co. AG,

4. Bundesrepublik Deutschland, vertreten durch den
Prédasidenten des Deutschen TPatentamts, IMiinchen 2,
Zweibriickenstraflie 12,

Beklagte im verwaltungsgefichtlichen
Verfahren,



Matthias Prinz

Rechtsanwalt www.prinz.law

Der Ia~Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
dic miindliche Verhandlung vom 18. Februar 1965 unter
Mituirkung des Senatsprésidenten Dr. Nastelski und der
Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Loscher, Dr. Spengler und
Schneider | |

teschlossen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird
der BeschluB des 21. Senats (Technischen Be-
schwerdesenats XVI) des Bundespatentgérichts
vom 16. Oktober 1963 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und
Intscheidung, auch :liber die Kosten des Rechts-
beschwerdeverfahrens, an das Bundespatentgericht
zurickverwiesen.

. —— . ——— . - W ——

Dic streitige Patentanmeldung, die eine "Endlose
Schweificlektrode fir elektrische Lichtbogenschweifung"
betrifft, ist am 19. Mai 1950 unter Inanspruchnahme der
Prioritit der Anmeldung in GroBRbritannien vom 27. Dezember
1944 {britisches Patent Nr. 584 299) fiur die Rechtsvorgén-
ger der Rechtsbeschwerdefihrerin - Firma ¥ Limited

“und H J: S , beide in T v (England) -

bei dem Deutschen Patentamt eingercicht worden. Nachdem
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die Anmeldung am 29. Marz 1951 bekanntgemacht worden war,
legten fclgende Firmen frist- und formgercecht Einspruch
gégon die Erteilung eines Patentes ein: I. W

Union Aktiengesellsbhaft fiir B - und D: industrie

in ., II. X -Ef  GmbH in Dussecldorf,
jetzt in Solingen, III. A Gesellschaft fiir SchweiB-~
technik mbH in Aachen, IV. Gebr. B & Co. AG in Wicn,
V. A B -Gesellschaft in Berlin-
Grunewald. Durch Beschlufll vom 18. Juni 1956 versagte dic
Priifungsstelle fiir Klasse 21 h des Deutschen Patentamts

das nachgesuchte Patent. Auf die Beschwerde der Anmelder
hiob der damalige 12. Beschwerdesenat des Deutschen Patent-
}émts mit Entscheidung vom 14. Januar 1960 den Beschlufl der
Prﬁfungsételle auf und erteilte dés Patent guf Grund der im
Beschwerdeverfahren anm 29./70. Dezember 1959 eingereichten,
in der mindlichen Beschwerdeverhindlung nochmals geédnderten
Unterlagen und mit folgendem einzigen Patentanspruch:

"Endlose SchweiBelektrode fiir elektrische Licht-
bogenschweifBung, bei der auf cinem Metallkern gzwei
Lagen aus Draht von einem Durchmesser, der kleincr
ist als der Kerndurchmesser, ilbercinanderliegend
gegenldufig aufgewunden und die Zwischenridume
zwischen den Drahtwindungen mit PluBmittel gefiillt
sind, ohne die metallische AuBenfldche der HuBleren
Lage vollstindig zu iiberdecken, dadurch gekennzeich-
net, daBl jedc Lage aus mindcstens drei parallel ge-
wickelten Einzeldrédhten besteht, dic in beiden Lagen
gleiche Schrittabstiéinde voneinander haben, und dic
Uindungen der duBecren Lage diejenigen der inneren
Lage annithernd rechtwinklig kreuzen."



Dic Binsprechenden III und II (Firma A und Firma
K ~¥ ), denen diese Entscheidung am 5. Mirz 1960
zugestellt worden war, erhoben am 17. bzw. 18. Mdrz 1960
bei den Bayerischen Verwaltungsgericht Minchen unter
‘lr. 8050/60 und Nr. 8052/60 zunichst gesonderte, spéter
zur gencinsamen Verhandlung und Entscheidung verbundene An-
'féchtungsklagen gégcn die Bundesrepublik Deutschland, ver-
~treten durch den Présidenten des Deutschen Patentamts, mit
dem Antrag, dic Entscheidung des 12. Beschwerdesenats vom
4. Januar 1960 aufzuheben und das nachgesuchtemPateht zu
versagen. Durch Beschliisse des Verwaltungsgerichts vom
12. Juni 1960 wurden die urspringlichen Anmelder - Firma

B und I J 5 -~ zu den Verfahren beigec-
‘laden, durch Beschliisse vom 22. August 1960 an deren Stelle
jedoch dann diec Firma T B 0: Company Limited - d.i.

dic Rechtsbeschwerdefilhrerin - (im folgenden als "Anmelderin"
bezeichnet), auf die inzwischen die Rechte aus der Patentan-
meldung libertragen worden waren.

Mit dem Inkrafttreten des Sechsteanesetzes zur Anderung
und Uberleitung von Vorschriften auf dem Gebiet des gewerb-
lichen Rechtsschutzes vom 2%. Mdrz 1961, d.i. am 1..Juli 1961,
ging gemidB Art. 6 § 11 Abs. 2 dieses Gesetzes das verwaltungs-
gerichtliche Verfahten als nunmehriges "Beschwerde'"-Verfahren
auf das Bundeépatentgericht, und zwvar auf dessen 21. Scnat
(Technischer Beschwerdesenat XVI) iiber. An diesem Beschwerde-
verfahren waren geméf § 11 Abs. 6 des Sechsten Uberleitungs-
gesetzes aufler der Anmelderin, der Bundesrepublik Deutschland
‘und den beiden Klédgerinnen des verwaltungsgerichtlichen Ver-
fahrens (X -E und A: i) auch die iibrigen Einspre-
chenden (W U , Gebr. B » & Co., A ) beteiligh. .
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- 42 Deutsehen Patentamte-aufzuheben und das Patent zu versagen;
die¢ Anmslderin beantragte, die Beschwerden zuri iickzuweisen. Dic
¢ rma Gebr. B % Co. und die Bundesrepublik

O

8
Deutoehland hatten keine Antrige gestellt und waren auch nichi
in der mindlichen Verhandlung vertreten.

Durch den hier angefochtenen Beschlull vonm 16. Oktober
1967 hat der 21. Scnat (Technischer Beschwerdescnat XVI) des
Lundegpatentgerichts die Entscheidung des 12. Besnh,,crdesenato
dng Deutochen Patentamts vom 14. Januar 1960 aufgehoben und die
Beschwerde der Anmelderin gegen den Beschlufl der Pruiungsstcllc
flir ¥lasse 21 h dec Deutschen Patentamts von 18. Juni 1956
JCVPCV’PQCn. Die Rechtsbeschwerde lut zugclassen vorden.

Gegon dicsen, ihr am 21. November 1963 zugestellten Be-
schluf hat die Anmelderin am 20. Dezember 1963 Rechtsbeschuerde
cingelegt. Sic hat ihr Rechtsmittel innerhalb der mchrfach ver-
liingerten Begrindungsfrist am 20. April 1964 begrindet. Sic
beantragt, '

den angefochtenen Beachlufl aufzuheben und die
Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung



an das Bundespatcntgericht zurickzuverweisen.

Die Einsprechenden Firma X -E: und Firma A be-

- antrazen, die Recchtsbeschwerde zuriickzuweisen. Die Einspre-
chende A E ~Gesellschaft hat mit Schrift-
“satz vom 16. Hovember 1964 ihren Einspruch zurilickgezogen.

Die Linsprechende Firma B - & Co. und die Bundesrepublik
Deutschland sind in dem Rechtsbeschwerdeverfahren nicht ver-
treten gewvesen. ' '

B.

Die Rechtsbeschwerde ist,weil sie vom Beschwerde-
senat des Bundespatentgerichts in dem'angechhtenen Beschlull
zugelassen ist, an sich statthaft; sie ist auch frist- und
formgerecht cingelegt und begriindet worden und somit zuléds-
sig (§ 41 ¢ 1i.V.m. §§ 41 p Abs. 1, 47 r Abs. 1 und Abs. 3 bis
PatG)L Sie muBte auch in der Sache selbst Erfolg haben.

I. Zu Unrecht allerdings wendet sich die Rechtsbe-
‘schwerde dagegen, da?’ der Beschwerdesenat des Bundespatent-
gerichts die verwaltungsgerichtlichen Klageﬁ der Einsprechen-

o S o o e b e ties G B e T e S G . S S P S G W - e e S v, s S

den zu II und III und damit auch ihre im angefochtenen Be-:

———_— -~

schluB beschiedenen "Beschwerden" als zuldssig angesehen hat.

‘ 1. Der Beschwerdesenat hat seine-Auffassung uhter
Bezugnahme auf eine Bemerkung in dem BeschluB des Ersten Zi-
vilsenats des Bundesgerichtshofs I ZB 12/62 vom 16. November
1962 - "Weidepumpe" - (GRUR 1963, 279, 281 a.B. = BLEMZ 1963,
124, 127 vor 4. = BPatGerE 2, 244, 25% vor 4.) sowie auf das
oben erwidhnte Ufteil des 1. Senats (Nichtigkeitssenats )
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des Bundespatentgerichts 1 Ni 4/62 vom 20. Fcebruar 1963
"(BPatGerE 3, 119 = B1PMZ 1963, 170) im wesentlichen damit
begrindet, daB die beiden Einsprechenden durch die Erhebung
ihres Einspruchs eine besonderc Rechtsstellung erlangt gé—
habt hdtten, in die der Verwaltungsakt der Patenterteilung
cingegriffen habe, und daf sie durch die Patenterteilung
auch beschwert gewesen seien. ‘

Die Rechtsbeschwerde vertritt demgegeniiber die Auffas-
sung, daB ecin Einsprechender als solcher durch dic Patent-
erteilung nicht "in seinen Rechten" habe verletzt sein konnen,
well die jedermann zustehende Befugnis, Einspruch gegen eine
Patentertecilung zu erheben, lediglich ein sog. "Reflexrecht"
bzw. ecin "Rechtsreflex" sel, und daB fir die verwaltungs-
gerichtliche Klage gegen eine Patenterteilung auch einem
Einsprechenden zumindest das Rechtsschutzinteresse gefehlt
habe, weil er ebenso wie jJeder andere das erteilte Patent

mit einer Nichtigkeitsklage habe angrc¢ifen konnen.

2. Der Auffassung des angefochtenen Beschlusses ist
jcdenfalls im Ergebnis zuzustimmen:.
J ,

a) Obwohl eine verwaltungsgerichtliche Klage, die
nach § 11 Abs. 2 Satz 1 des Sechsten Uberleitungsgesctzes mit
dessen Inkrafttreten auf das Bundespatentgericht lbergegangen
ist; nach Satz 2 hier als "Beschwerde" gilt, liber die nach =
den Vorschriften des Patentgesetzes flir das Verfahren vor
dom Patentgericht zu entscheiden ist, richtet sich doch
nach Satz 3 die "Zuldssigkeit" einer solchen Beschwerde
veiterhin "nach den bisher geltenden Vorschriften", d.h.
nach den fiir die verwaltungsgerichtliche Klage geltenden
Vorschriften. VWie im angefochtenen BeschluB zutrcffend aus-



" gefiihrt ist, waren das im Streitfall, weil die Klagen der
Binsprechenden zu II und ITII vor dem Inkrafttreten der Ver-
wvaltungsgerichtoordnung (VwGO) vom 21. Januar 1960, d.i.

Cvor dem 1. April 19690, eingereicht worden waren, nach § 195
Abs. 6 Kr. 5 und 6 VwGO noch die Vorschriften des Bayerischen
Gesetzes Nr. 39 ilber die Verwaltungsgerichtsbarkeit (VGG) von
25. September 1946 (GVBL S. 281) idF. des Gesetzes vom 30.
September 1949 (GVBLl S. 258).

b) DaB die Besphwerdeentscheidungen der friitheren
Beachwerdescnate des Deutschen Patentamts - und damit auch
dic hier in Rede stehende Entscheidung des 12. Beschwerde-
senats vom 14. Januar 1960 - MWerwvaltungsakte! warénluhd des-
halb nach § 22 VGG mit der Klage vor den Verwaltungsgerichten
angefochten werden konnten, steht, wie das Bundespatentgericht
ebenfTalls zutreffend ausfilihrt, seit dem Urteil des Bundesver-
waltungsgerichts vom 13. Juni 1959 (BVerwGE 8, 3%50) auBer
Prage und wird hier auch von der Rechtsbeschwerde nicht in
Zweifel gezogen. Der Gesctzgeber selbst-hat dem Urteil des
Bundesverwaltungsgerichts spéter dadurch Rechnung getragen,
daB er mit dem Scchesten Uberleitungsgesetz das Bundespatent-
rericht errichtet und damit den Rechtsweg vor den Verwaltungs-
gerichten liberflissig gemacht hat.

c) Streitig ist es hier dagegen, ob fiir die Anfech-
tungsklagen der Einsprechenden zu II und III auch die Voraus-

- g G S —

setzuneen der 8§88 27 und 35 VGG gegeben waren.

Hach § 2% VGG konnte vor dem Vérwaltungsgericht nur
klagen, wer "ecin ihm zustehendes Recht" geltend machte oder
einc ihnm angesonnenc Verbindlichkeit bestritt, und nach § 35
VGG war dic Anfechtungsklage unter anderem dann gegeben, wenn



jemand behauptete, durch einen Verwaltungsakt "in_scinen
ngbjgpngggggjgﬁ zu sein. Ahnlich bestimmt jetzt § 42

Abs. 2 VwG0O, daf die verwaltungsgerichtliche Klage nur zu-

- lissig ist, wenn der Kliger geltend macht, durch einen Ver-
waltungsakt oder seine Ablehnung oder Unterlassung "ih'seinen

Rechten! verletzt zu sein.

aa) Uver die Auslegung dieser Vorschriften und nament-
lich dariiber, ob und inwieweit die darin bestimmten Voraus-
setzungen einer verwaltungsgerichtlichien Klage solche ihrer
"Zuldssigkeit" oder solche ihrer "Begriindetheit" sind,
besteht in der Rechtsprechung der Verwaltungsgerichte und
in vervaltungsrechtlichen Schrifftum mancherlei Streit und
Unklarheit (vgl. dazu vor allem die Erlauterungen zu § 42
VwG0 in den Xommentarcen von Eyermann/Frshler 3. Aufl., von
Klinger 2. Aufl., von Redeker/v. Oertzen, von Schunck/de
Clerck, und von Ule, 2. Aufl., sowie ferner u. a. Bachof
Jz 1962, S. 663 ff bei Nr. 67 £f und S. 701 £f bei Nr. 94 ff,
und Like ArchsffR 84 (1959), 185 ff, insbes. 207 £f, - je m.
weit. Nachw.). Einigkeit scheint aber zumindest dariiber zu
bestchen, dafBl es fir die "Zuldssigkeit" einer verwaltungsge-
richtlichen Klage keinesfalls darauf ankommen kann, ob der
Kléger "in seinen Rechten" tatsichlich "verletzt" ist, son-

- Gbe GRS S Do G G Gov B G 404 Gue W B G T Gw GO a5 S Wn

fen! ist. Im iibrigen braucht hier jedoéh veder zu diesem
Frogenkreis im allgemeinen des ndheren Stellung genommen

s werden noch zu der Bemerkung bei Klinger aa0 S. 162

FuBn. 14 im besonderen, daB jedenfalls die frither im § 75
Abs. 1 VGG geforderte Behauptung, durch einen Verwaltungs-
akt in secinen Rechten verletzt zu sein, nach herrschender
IMeinung nicht als Prozeﬁvoraussotzung, sondern als Grundlage
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der Klagcbegriindung anzusehen gewesen sei. Es kann hier
ferner unerdrtert bleiben, ob auch solche Personen, die
sich gegen eine nachgesuchte Patenterteilung nicht schon
durch Erhebung des Einspruchs nach § 32 PatG a.F. gewandt
hatten,'im,Sinne des § %5 VGG oder des § 42 Abs. 2 VwGO
durch die dann tatsiéichlich erfolgte - und von ihnen erst
mit der verwaltungsgerichtlichen Klage angefochtecne -
Patenterteilung "in ihren Rechten" betroffen waren. Der
BErste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat das in dem be-
reits erwihnten BeschluB I 2B 12/62 vom 16. November 1962
- "Weidepunmpe" - (GRUR 1963, 279 ff, 280 rechts unten = B1PMZ
'1965, 124, 126 rechts Mitte = BPatGerE 2, 244, 250) ebenfalls
nicht nidher erdrtert. Im Streitfall geht es vielmehr ledig-
“lich darum, ob solche Personen, dic sich - allerdings ver-
geblich - mittels frist- und formgerecht erhobenen Einspruchs
riach § 32 PatG a.F. gegen eine nachgesuchte Patenterteilung
ccwvandt hatten, im Sinne des § %5 VGG (oder jetzt: des § 42
Abs. 2 VwGO) durch die Patenterteilung "in ihren Rechten"
betroffen waren. Das aber ist, wie noch darzulegen ist, zu
~bcjahen, so daf es dahingestellt bleiben kann, ob und inwie-
weit es sich dabei iUberhaupt um eine Frage der "Zulédssigkeit"
der verwaltungsgerichtlichen Klage im Sinne des § 11 Abs. 2
Satz 3 des Sechsten Uberleitungsgesetzes gehandelt hat.-

bb) Ob bereits die nach § 32 PatG (a.F'. und n.F.)
"jedem" zustehende Befugnis, gegen die Erteilung eines nach-
zesuchten Patents Einspruch zu erheben, ein "Recht" im. Sinne
des § 35 VGG und des § 42 Abs. 2 VwGO oder ob sie, wie die
Rechtsbeschwerde meint, nur ein bloBes "Reflexrecht" oder
- ¢in blofBer "Rechtsreflex" ist, kann dahingestellt bleiben.

"~ Es genligt hier; in Ubercinstimmung mit dem angefochtenen
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BeschluB3, mit dem bereits mehrfach erwdhnten Urteil des

1. Senats (Nichtigkeitssenats I) des Bundespatentgerichts .
vorn 20. Februar 1963 und mit dem darin angefihrten, unver- -
offentlichten Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs
vom 24. Januar 1961 (Nr. 284 VIII 60) festzustellen, daf
jedenfalls derjenige, der tatedichlich frist- und formgerecht
jinspruch eingelegt hat, - im Gegensatz 2zu dem, der das nicht
getan hat, - schon allein dadurch eine besondere Rechtsstel-
lung crlangt, die nicht mehr nur als ein bloBfes "Reflexrecht”,
sondern als ein "Recht" im Sinne des § 35 VGG und des § 42
Abs. 2 VwGO anzuschen 1st, das durch die entgegen dem Ein-
spruch erfolgende Patenterteilung "betroffen" und, wenn

diesec fehlerhaft ist, "verletzt".wird. Gleichgiiltig, ob der
Einsprechende mit seinem Einspruch nur cin Interesse der
Allgemeinheit oder ob er ein eigenes wirtschaftliches Intcresse
oder ob er sogar cin eigenes rechtliches Interessc verfolgt,
scine Rechtsstellung als Einsprechender gehort in jedem Fall
dent Kreis seiner rechtllch gcschutzten Individualinteressen
zu, und zwvar aus folgenden Griinden:

Die Erhcbung des Einspruchs ersffnet einen bes onderen
Abschnitt im Patenterteilungsverfahren, das vom Gesetz selbst
so genannte “"Einspruchsverfahren"(§ 18 Abs. 1 Nr. 2, § 32
“Abs. 2 PatG a.P. und n.F. ). Bei den bis zum 31. Dozember 1951
cingereichten Patcntanmeldungen - also gerade auch bei der
hier streitigen Patentanmcldung - war ifund ist auch heute
noch) nach § 3 des Ersten Uberleitungsgesetzes vom 8. Juli
1949 die Erhcbung und Aufrcchterhaltung von Einspriichen so-
gar die verfahrensrcchtliche Voraussetzung dafiir, daB Uber-
haupt cinc sachlich-rechtliche Priifung des Patentbegehrens
stattfand (vgl. dazu BGH GRUR 1963, 190 - "Fleischzubercitung" -
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und GRUR 1964, 276 - "Zinnlot" -!. In diesem, auf seinen
Einspruch hin iiberhaupt erst eingeleiteten "Binspruchs"-Ver-
fahren ist der Einsprechende "Beteiligter" {§ 33 PatG a.F.
und n.¥.). Er hat also nicht nur das Recht, "angehdrt" zu
verden, sondern er darf seiner Meinung, den Interessen der
Allgemeinheit und seinen etwaigen eigenen Interessen mittels
Linlegung des Einspruchs in einem gesetzlich geregelten,
formlichen Veffahren Nachdruck verleihen. Er hat in diesen
Verfahren Anspruch auf Beriicksichtigung und sachliche Wiir-
digung scines rechtzeitigen Vortrags, er hat das Recht der
férmlichen "Beschwerde" gegen eine ihm unglinstige Entschei-
dung (§ 34 Abs. 1 PatG a.F., § %6 m Abs. 1 PatG n.¥.), und

er ist im Beschwerdeverfahren, auch wenn nicht er die Be-
schwverde eingelegt hat, wiederum "Beteiligter". Er kann

auch kostenpflichtig werden und ceinerseits einen Kosten-
crstattungsanspruch erlangen (§ 33 Abs. 2 PatG a.F. und n.F.;
§ %4 Abs. 1 Satz 2 und Abs. 5 PatG a.¥.; § 36 1 Abs. 3, § 36q
PatG n.1*.). Bis zum 31. Dezember 1951, also auch im Streit-
fall, war nach der damals geltenden Vorschrift in § 3 Nr. 4
des Brsten Uberleitungsgesctzes sogar fir die Erhcbung der
Tingpriche sclbst cine Gebiihr zu entrichten. Mit Recht ist

es in der patentrechtlichen Praxis auch schon seit:langem all-
gemein anerkannt, daf die Stellung des Einsprechenden bei
ciner Gesamtrechtsnachfolge als eine Rechtsbeziehung von ver-
nogensrechtlicher Bedeutung mit auf den Rechtsnachfolger liber-
gent {RPA B1FMZ 1925, 168; DPA MittDtPatAnw-~ 1960, 98;
Benkard PatG 4. Aufl. § 32 Rdn. 21).

Alles das spricht dafiir, die durch die Erhebung des
inspruchs erlangte Verfahrensstellung des Einsprechenden als
cin "Recht" im Sinne des § 35 VGG bzw. des § 42 Abs. 2 VwGO
anzuschen, das durch eine entgegen dem Einspruch cxfolgte Pa~



tenterteilung seitens der patentamtlichen Instanzen "be-
troffen'" und von dem Einsprechenden nach Art. 19 Abs. 4

GG i.V.nm. §§ 22, 2%, 35 VGG bzw. § 42 Abs. 2 VwGO in einen
verwaltungsgerichtlichen Verfahren weilterverfolgt werden
Konnte. | :

cc) Von den in der verwaltungsgerichtlichen Rechtspre-
chung entschiedenen Fallen sind dem vorliegenden Fall am che-
sten die Fidlle vergleichbar, die Gegenstand der in BVerwGE 2,
141 und 9, %40 abgedruckten Urteile des Bundesverwaltungsge-
richts vom 2. Juni 1955 und 20. November 1959 waren. Dort hat
das Bundesverwaltungsgericht'anerkannt, daB ein bercits zuge-
lassenes Verkehrsunternehmen, das nach § 9 Abs. 1 Nr. 2 der
Verordnung zur Durchfiihrung des Gesetzes iiber die Befdrderung
von Personen zu Lande vom-26. Mirz 1935 (RGBL I S. 473) zur
Zulassung eines weiteren Verkehrsunternehmens anzuhdren war
und dagegen Viderspruch erheben durfte, auch wenn es damit
nur den Interessen des offentlichen Verkehrs dienen konnte,
doch eine "schutzwirdige Rechtsposition" besafl, in der cs
durch dic behdrdliche Entscheidung "betroffen'" wurde, und
dall es daher auch "befugt" war, die Zuriickweisung seines
Widerspruchs gegen die Zulassung des weiteren Unternchmens
mit der verwaltungsgerichtlichen Klage anzufechten. Bachof
in Jz 1962, 701 £f, 702 bei Nr. 98, stimmt dem aus der Er-
widgung heraus zu, daB hier gesetzlich einc besondere verfah-
rensrechtliche Position geschaffen worden sei, dic einem "ma-
teriellen Recht" gleichgeachtet werden miisse.

Die Auffassung des beschlicfRenden Scnats steht schliefi-
lich auch nicht im Widerspruch :-zu der in BGHZ 41, 61 abge-
druckten Entscheidung des Kartellsenats des Bundesgerichts~
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hofs KVR 1/6% vom 5. Dezember 196% - "Zigaretten" -, Der
Kartellscenat hat dort zwar die durch die Beiladung zu cinem
Kartell-Verwaltungsverfahren erlangte verfahrensrechtliche
Stellung des Beigeladenen als solche nicht als ein "Recht"
im Sinne des § 75 Abs. 1 GWB angesehen, das durch die Ent-
scheidung dcs Beschwerdegerichts "beeintrichtigt" sein konnte;
er hat es aber doch wohl - in Ubereinstimmung mit der Vor-
instanz, die das ausdriicklich bejaht hatte (WuW/E OLG 540,
543/44), - zumindest fir mdglich gehalten, ein solches
"Recht" demjenigen "Marktbetciligten" zuzuerkennen, der sich
der Kartellbchorde gegenilber frist- und formgerecht nach

§ 2 Abs.. % Satz 2 Nr. % GWB gegen das angemeldete Kartell
gevandt hatte (aa0d S. 67/68). '

d) Entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde hatten
di¢ Einsprechenden zu II und III auch das erforderliche
. tungsgerichtlichen Klage. Das folgt im wesentlichen schon
daraus, daB sie nach den Ausfilhrungen oben zu 2 c¢) durch
die Entscheidung des 12. Beschwerdesenats im Sinne des
, § 35 VGG "in ihren Rechten betroffen waren. Als von dieser
Intscheidung in ihren Rechten Betroffene brauchen sie sich
nicht darauf verweisen zu lassen, daB ihnen der Weg der
llichtigkeitul:lage gegen das erteilte Patent offengestan-
den habe und noch offenstehe, wie das der Erste Zivilsenat
des Bundesgerichtshofs in dem mehrfach erwdhnten BeschluB
I ZB 12/62 vom 16. November 1962 mit Recht denjenigen ent-
gegengehalten hat, die sich nicht mittels Einspruchs gegen
eine nachgesuchte Patenterteilung gewandt hatten: Wer frist-
und formgerecht Einspruch eingelegt hatte und ihn aufrecht-
erhiclt, dem mufite schon mit Riicksicht auf die Rechtsweg-
garantie des Art. 19 Abs. 4 GG ein Rechtsschutzinteresse
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daran zugebilligt werden, eine im Verwaltungsverfahren vor

dert Deutschen Patentamt zu seinen Ungunsten getroffene Ent-
scheidung iber seinen IEinspruch in einem gerichtlichen Ver-
fahren nachpriifen zu lassen, als welches nach dem Rechtszu-
stand vor der Errichtung des Bundespatentgerichts nur das
verwaltungsgerichtliche Verfahren in Betracht kam. Es kommt
hinzu, daBl das verwaltungsgerichtliche Verfahren, das der
Sache nach gewisscrmafBen-eine gerichtliche "Fortsctzung"

des patcuntamtlichen Erteilungsverfahrens war, fir den Ein-
sprechenden nit gewissen Vorteilen verbunden war, die

bei der Erhebung einer Nichtigkeitsklage gefchlt hidtten, -

so z.B., daB die Patenterteilung wegen der aufschiebenden
Wirkung der Anfechtungsklage (§ 51 VGG, § 80 VwGO) noch

nicht wirksam wurde und die Anmeldung daher zunéchst weiter-
hin nur den einstwciligen Schutz des § 30 Abs. 1 Satz 2 PatG
genof3, dafl auch ctwailge Verfahrensfehler des Ertcilungsverfah-
rens geriigt uni. ctwaige Anderungen der Anmeldeunterlagen zu-
nindest in ein=m weitergehenden NMaflie als im Nichtigkeitsver-
fahren bekidmpft werden konnten, unud daB vom Verwaltungsgericht
gegebenenfalls auch iliber die Kosten des patentamtlichen Br-
teilungsverfahrens anderweit zu entscheiden war. Wiec die
Hcchtsbcschwcrdegcgner zutreffend bemerken, wire es auch

- namentlich in IPillen beschrénkter Erteilung des nachge-
suchten Patents -~ ein seltsames Ergebnis gewesen, wenn. zwar,
wie allgemein anerkannt, der Patentsucher die - teilweise -
Zurlickveisung seiner Anmeldung in einem verwaltungsgericht-
lichen Verfahren (zu dem diec Einsprechenden beizuladen ge-
wesen wédren) hitte anfechten kdnnen, nicht aber auch die Ein-
sprechenden dic - teil#eise - Erteilung. Schliefllich hat derx
Gesctzgeber des Scchsten Uberleitungsgesetzes sclbst das Rechts-
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schutzinteresse der Einsprechenden an einer gerichtliichen
Entscheidung iber ihren Einspruchvmehrfach ancrkannt, indem
er in § 36 m Abs. 1 und § 41 q Abs. 1 PatG a. F. fir dic
Zukunft allen "Beteiligten", also auch den Einsprechenden, die
Beschwerde zum BundeSpatentgericht und die Rechtsbeschwerde
zun Bundesgerichtshof eroffnet und fernmer in Art. 6 § 11 Abs. 6
bestimmt hat, daB in den auf das Bundespatentgericht oder den
Bundesgerichtshof ubergehenden Verfahren nicht nur die an dem
bishcrigen:Verfahren vor den Verwaltungsgerichten Beteiligten
"beteiligt" sein sollen, sondern auch die an dem friheren Ver-
fahren vor dem Patentamt Beteiligten, also sogar diejenigen
Linsprechenden, die keine Anfechtungsklage gegen die Entschei-
dung des Patentamts erhoben hatten.

%. Da die Anfechtungsklagen der Einsprechenden zu IT
und IIT entsprechend den damals geltenden Vorschriften des
Bayecrischen Verwaltungsgerichtsgesetzes auch frist- und fern-
gerecht erhoben worden waren, sind nach alledem diese Klagen
und damit nach § 11 Abs. 2 Satz 3 des Sechsten Uberleitungs-
gesetzes auch die "Beschwerden" der beiden Einsprechenden vom
Bundespatentgericht mit Recht als zuldssig erachtet worden. -

——— ——

L R e ™

tentgerichts in Abweichung von der Entscheidung des frilheren
12. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts vom 14. Januar
1960 den Gegenstand des cingigen von der Anmelderin noch ver-—
teidigten Patentanspruchs als nicht patentfidhig angeschen hat.
Obwohl der Beschwerdesenat die Rechtsbeschwerde nicht wegen
dieser sachlich-rechtlichen Frage, sondcern wegen der zu I er-
6rtcrten verfahrensrechtlichen Frage zugelassen hat, igt die
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Rechtsbeschwerde und ihre Priifung durch das Rechtsbeschwerde-
gericht doch nicht auf diejenige Rechtsfrage beschrankt,
derentwegen die Rcchtsbcschwérde zugelassen ist (BGH GRUR
1964, 276 - "Zinnlot" ~). Es kann hier also auch die_Ent-

~und nachgepriift werden. Auch insoweit kann die Rechtsbeschwerde
allerdings nur darauf gestitzt werden, daBl der angefochtenc
BeschluB "auf cincr Verletzung des Gesetzes beruht" (§ 41 q
Abs. 2 PatG i.V.m. §§ 550, 551 ZP0). Den dahin gehenden Riigen
der Rechtsbeschwerde konnte aber jedenfalls im Ergebnis der
Erfolg nicht versagt werden.

1. Der Beschverdescenat des Bundespatentgerichts ist beid
seiner Prifung von derjenigen Fassung des Patentanspruchs aus-
pgegangen, die ihm durch die Entscheidung des 12. Beschwerde-
gsenats des Deutschen Patentamts vom 14. Januar 1960 gegeben
worden ist. Er hat den Gegenstand dieses Anspruchs gegeniiber
den vorbekannten SchweiBelektroden nach Motte (deutsche Pa-
tentechrift A57 724, franzosische Patentschrift 555 953, US-Pa-
tentschrift 1 517 311) als "nicht patentféhig" erachtet und
hat dazu im einzelnen folgendes ausgefithrt: ’

—— S — - - S~ o - T~ f—

spruchs sei Stand der Technik. Aus der deutschen Patentschrift
A57 724 sei bereits eine endlose SchweifBelcktrode fir clektri-
sche Lichﬁbogenschweiﬁung bekannt, bei der auf einem Metall-
kern (dort “g" in Abb. 5) zwei Lagen (12 und 12°) aus Draht
von einem Durchmesser, der offensichtlich kleiner ist als |
der Kerndurchmesser, libereinander liegend gegenlédufig aufge-
wunden sind (vgl. auch Beschreibung S. 2 Z. 38 bis 40). Auch
geicn bei dieser bekannten Schweiflielektrode die Zwischenrdume
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zwischen den Drahtwindungen mit Fluﬁmittél gefiillt, ohne die
-metallische AuBenflédche der HuBleren Lage vollstdndig zu
iiberdecken (Beschreibung S. 1 Z. 2?2 bis %4, S. 2 Z. 1 bis 4).

| a) Zu dem grsten kennzeichnenden Merkmal des geltend-
gemachten Patentanspruchs (" jede Lage besteht aus mindestens
dreci parallel gewickelten Einzeldréhten") hat der Beschwerde-
senat ausgefihrt:

Aus der deutschen Patentschrift 457 724 sei es bekannt,
daB eine Wicklung aus mehrercn parallel gewickelten Drihten
bestechen kénne (Beschreibung S. 1 Z. 67/68 und Abb. 2). VWenn in
demn Ausfﬁhrungsbeispiel der Abb. 2 nur zwei parallel geschal-
tete Dréhte gezeichnet seien, so schlicBe diese Darstellung
bei der Bedeutung des Wortes "mehrere" die Verwendung von
der entsprechenden franzdsischen Patentschrift 555 953 crgebe,
in deren I"ig. 5 vier Dr&htc in ciner Lage gezeigt seien. In
den Anmeldung ausdriicklich auf diec Verwendung von "zwei oder
mehr" Wicklungen gerichtet gewesen.

Aus der deutschen Patentschrift 457 724 seien ferner

L A

(Abb. 5).

Nicht dargestellt sei in der deutschen Patentschrift
Lagen. Eine derartige Anordnung ergebe sich aber fir den Fach-
mann aus folgender Uberlegung ohne weiteres: Die in dexr Ab-
bildung 5 als eindridhtige Lage gezelgte duBere Wicklung (Ge-
genwicklung), die nach der Bemerkung auf S. 2 Zeilen 41/42
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"unter anderen" den Vorteil der festeren Haftung der Wicklungen
nit sich bringe, sei auch von Bedeutung in bezug auf das Ver-
meiden magnetischer Effekte. Dieser Vorteil sei nicht nur dem
Pachmann ganz allgemein bekannt {vgl. z.B. franzgsische Pa-
tentschrift 555 95% S. % Z. 1 bis 5), sondern auch von der
Anmelderin selbst in der ausgelegten Anmeldungsbeschreibung

(S. 3 Z. 1 bis 3) ausdriicklich geltend gemacht worden. Dieser
Vorteil sei also - im Gegensatz zu der zuletzt von der Anmel-
derin vertretenen Auffassung - keineswegs unbedeutend. Im Hin-
blick darauf habe es fiir den Fachmann auf der Hand liegen

- ——

lage eriibrige es sich, auf die von den Beteiligten vielfach
crorterten verschiedenen Deutungen der Worte "enroulement de
fil" bzw. "windings of wires" im Anspruch 6 der entsprechenden
franzdsischen Patentschrift 555 953 bzw. im Anspruch 10 der
entsprechenden US-Patentschrift 1 517 311 einzugchen.

—— T — - S o G —— e G o am b A G o B W o G S G —

gegenstandes vorgeschlagene lMaBnahme ("die Einzeldrihte haben
in beiden Lagen gleiche Schrittabstdnde voneinander") sci in
den ausgelegten Unterlagen nirgends als erfinderisch hervorge-
hoben worden. Dort heiBe es vielmehr sogar, daff die Wicklungen
"in gleichem oder ungleichem Abstand" gewickelt sind (ausge-
legte Beschreibung S. 2 2. 5 bis 7). Es eriibrige sich jedoch,
die I'ragc nidher zu erdrtern, ob es iberhaupt zuléssig gewesen
sci, dieses Merkmal in den Patentanspruch aufzunehmen. Denn
ctvas Brfindcerisches ¥onne in diescr HMaBinahme nicht geschen
werden, da sie durch die hier allein in Betracht kommende ma-
schinelle Herstellung der Wicklungen der Schweiflelcktroden
ohne weitcres bedingt sei.
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c) Die im dritten kennzeichnenden Merkmal des Anmel-
"dungsgegenstandes gegebene Lehre ("die Windungen der duBeren
Lage krcuzen diejenigen der inneren Lage anndhernd recht-
winklig") sei zwar in der deutschen Patentschrift 457 724
nicht wortwdrtlich enthalten. Sie ergebec sich agber filir den
Fachmann ohne weitéres, und zwar aus folgenden Griinden: In
der deutschen Patentschrift 457 724 (S. 2 Z. 38 bis 43) sei
dargelegt, daB die in entgegengesctztem Sinn auf den Elektro-
denkern gewickelten FPdden (Drdhte 12 und 12°) "den Vorteil
~der festeren Haftung haben, da sich die Féden gegenseitig
festhalten'". Die Gegenscitigkeit des Festhaltens sci aber
dadurch bedingt, dafl die &uBere Lage sehr fest Uber dic
innerc Lage gespannt werde, wobei an beiden Drdhten blei-
bende Verformungen entstinden. Wenn es nun bhei der Schweifl-
clcktrode nach der deutschen Patentschrift 457 724 darauf
angekommen sei, eine feste Haftung zwischen den beiden Wick-
lungolagen zu erzielen, dann habe der Fachmann dic Fdden in
beiden Lagen niemals so gewickelt, dall die F&den sich unter
einem spitzen Vinkel kreuzten, weil das bekanntermafllen eincn
schr schlechten Halt ergebe. Das Wickeln der beiden Lagen sei
vielmehr, gerade um das gegenseitige Halten moglichst glnstig
zu gestalten, zweifellos so vorgenommen worden, dafl die
Dréhte sich unter cinem Winkel kreuzten, der mdglichst 90 °
betrage. |

Der Beschwerdesenat schlieflit seine Ausfithrungen danit,
daB die drei kennzeichnenden Merkmale des einzigen Patentan-
spruchs "daher weder flir sich noch in ihrer Kombination die
Patentfithigkeit des Anmeldungégegenstamdes begrinden" konnten
und der Patentanspruch daher nicht gewidhrbar sei.
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2. Die Rechtsbeschwerde meint, in dem angefochtencn Be-
schluBB seien "Heuheit" und "technischer Fortschritt" des An-
meldungsgegenstandes offensichtlich als gegeben unterstellt,
so ‘daf hicrvon auch flir das Rechtsbeschwerdeverfahren auszu-
gchen sei, und sic rigt daher an sich nur einec Verletzung
sachiich—rcchtlicher und verfahrensrechtlicher Vorschriften
(§§ 1, 2, 41 b, 41 h PatG, § 286 ZP0) bei der Beurteilung
der "Irfindungshshe". -

a) Ob der Beschwerdesenat die "Neuheit" des Anmeldungs-
gegenstands als gegehen unterstellt hat, ist zumindest zwei-
felhaft. Daflir, dafl er moglicherweisc schon dic Neuheit hat
verneinen wollen, konnte sprechen, daB er aus dem Stand dcr
Technik lediglich die Schweiflelektroden nach Motte in Be-
tracht gezcgen und auch von den Motte~Patentschriften nur
cine einzige, nidmlich dic deutsche Patentschrift 457 724,
ndher erdrtert hat, - dafl er offensichtlich bestrebt gewescen
ist, darzutun, dafl allec fiir den Anmeldungsgegenstand wesent-
lichen Merkmale, insbesonderec die Merkmale des Gattungsbe-~
griffs sowie dasc erste und das dritte kennzeichnende Merkmal,
bereits in dieser einen vorversffentlichten Druckschrift beo-
schrieben gewesen seien, - und daB er, soweit cr auf Kennt-
nisse und Uberlegungen des Fachmanns abstellt, das ersichtlich
nicht in dem Sinne getan hat, der Fachmann habe dic in der
deutschen Patentschrift 457 724_beschricbénen MaBnahmen ohne
erfindericches Bemiihen durch andere MaBnahmen in Richtung auf
die streitige Anmeldung hin abéndern und weiter entwickeln
kdnnen, sondern in dem Sinnc, der Fachmann habe kraft sciner
Kenntnisse und Uberlegungen iiber den reinen VWortlaut der
deutschen Patentschrift 457 724 hinaus auch jene anderen
Ilafnahmen als darin offenbart angesehen.



b) Solltc der Beschwerdesenat danach die "Ileuheit"
des Anmeldungsgegenstandes haben verneinen wollen, so miite
dem allerdings schon aus Rechtsgriinden entgegengetreten
werden: ‘ '

aa) Wenn - wie der Beschwerdesenat meint - in der
deutschen Patentschrift 457 724 sowohl ginc Wicklung aus
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dridhtige Wicklungslagen gezeigt gewesen wdren, dann mochte
sich zwar fiir den Fachmann daraus ohne weiteres ergeben ha-
ben, daB man - entsprechend dem ersten kcennzeichnenden Merk-
Wicklungslagen anordnen konne. Die einc der dabei gemachten
Voraussectzungen, dafl dic deutsche Patentschrift 457 724 cing
trifft jedoch nicht zu. Bei der Ausfilhrungsform nach Abbil-
dung 2, auf die sich der Beschwerdesenat in diesemn Zusammen-
hang bezicht, besteht nach Seite 1 Zeilen 64 bis 67 der Be-
schreibung der Kern 1 der Elektrode aus einer Anzahl von "ge-
flochtenen Fiden" oder Kabeln, um die "der Faden 2" gewickelt
ist. Wenn es in der Beschreibung (Seite 1 Zecile 67 bis Seite 2
aus mehreren Fiaden oder Drdhten bestehen" kdnne, so kann das
nach dem WVortsinn und dem Zusammenhang nur dahin verstanden
werden, dafl auch dieser - einzige - "Faden 2" der Wicklungs-
lage aus mehreren Fdden "geflochten" sein konne, nicht aber
dahin, daB die Wicklungslage aus mehrerecn parallel gewickelten
Dridhten beotehen konne. Auch die Abbildung 2 selbst zeigt ein-
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wickelten "Paden 2", nicht zwei parallel gewickelte "Fddean".



Ein Unterschicd zur Abbildung 1 ist nur bei dem Elektroden-
kern, nicht bei der Wicklungslage zu erkennen.

bb) Da der Beschwerdesenat nicht abschlieBend erdrtert
in den Patentanspruch aufzunehmen, ist hier zu unterstellen,
daf das zul@ssig war. Der Beschwerdesenat hat jedoch nicht
festgestellt, daB auch dieses gweite Merkmal aus der
deutschen Patentschrift 457 724 bekannt gewesen sci. Eine
solche Feststellung wiirde sich auch gar nicht treffen lassen.
Denn wenn diesc Patentschrift, wie oben bei aa) ausgefiihrt,
dann kann sie auch nicht zeigen, daf diese Drahte '"gleiche
Schrittabstinde" haben.

cc) SchlieBlich fehlt es in dem angefochtenen BeschluB
an einer ausreichenden Begriindung fir die etwa darin enthal-
tene Feststellung, dal auch die den Anmeldungsgegenstand bil-
tentschrift 457 724 bekannt geworden sei. Selbst wenn alle
cinzelnen Merkmale des von der Anmelderin geltend gemachten
Tatentangpruchs schon in dicser Patentschrift offenbart ge-
wesen widren, dann niifte nicht notwendig auch gerade die im
Anmeldungsgegenstand vorgeschlagence Kombination aus diesen
Merkmalen darin offenbart gewesen sein.

c) Ob der Beschwerdesenat, wie dic Rechtsbeschwerde
ferner meint, den "technischen Fortschriti" des Anmeldungs-
gogenstandsioffenéichtlich als gegeben unterstellt hat, ist
cbenfalls zumindest zweifelhaft. Wenn der Beschwerdesenat,

vic oben bei a) ausgefithrt, bestrebt gewesen ist, darzutua,
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dafB alle fir den Annmeldungsgegenstand wescntlichen Merk-

nale bereits in der deutschen Patentschrift A57 724 beschric-
ben gewesen sind, dann kann er nicht gut cinen technischen
Fortschritt des Anmeldungsgegenstandes gegenliber dieser
Patentschrift bejaht haben. Wdre der technische Iortschritt
geprift worden, so wiren Aufgabe und Losung des Anmeldege-

) genstandes einerseits und der deutschen Patentschrift

A57 724 andererseits cinander gegeniiberzustellen gewescn.

Da dic dem Anmecldegegenstand zugrundeliegende besondere
technische Aufgabe - jedenfalls nach der Beschreibung in der
FPassung des Erteilungsbeschlusses vom 14. Januar 1960 - unter
anderen dahin geht, dic als bekannt vorausgesctzte endlosc
SchweiBelektrode nach der deutschen Patentschrift 457 724 in
nehrfacher Hinsicht zu verbessern, wdrc also inshesondcre zu
priifen gewesen, ob und velche technischen Vorteile dic Kon-
bination des Anneldungsgegenstandes gegeniber der klcktrode
nach der deutschen Patentschrift 457 724 aufweist. Diese
Priifung wilirde sich allerdings eriibrigen, wenn der Anmeldungs-
gegenstand schon aus anderen Griinden, namentlich mangels br-
findungshohe, nicht als patentfédhig angeschen und deshalb

der technische Fortschritt als gegeben unterstellt werden
kénte. '

%. Wenn auéh danach dem angefochtenen Beschlufl nicht
zweifelsfrei entnommen werden kann, ob Neuheit und techni-
gcher Fortschritt des Anmeldungsgecgenstandes bejaht, unter-
stellt oder verneint werden sollten, so kann dem BeschluB
doch von scinem Ergebnis her entnommen werden, daf, wenn Neu-
heit und technischer Fortschritt gegeben sein sollten, denm
Annmeldungsgegenstand jedenfalls die flr die Patentfdhigkeit

et - Ghe Bm e e e e e S
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der angefochtene BeschluB3 der vom Rechtsbeschwerdegericht
vorzunchmenden rechtlichen Nachpriifung schon deshalb nicht
standzuhalten, weil zumindest eine der von der Rechtsbe-
schwerde erhobenen Verfahrensriigen durchgreift.

a) Der Begriff der "Erfindungshohe" ist eincrsecits
ein "revisibler Rechtsbegriff" (vgl. BGH GRUR 1962, 29, 72,
Andererscits aber setzt die Beurteilung der Erfindungshohe
im einzelnen Fallrtatséchlichc Feststellungen, namentlich
zun Stand der Technik, voraus, die derm Tatsachenrichter ob-
liegen. Inwieweit danach dic Bejahung oder Verneinung der
Lrfindungshdhe im einzelnen Fall vom Revisions- oder Rechts-
beschwerdegericht nachgepriift werden kann, braucht hier nicht
vallgemeinu erdortert zu werden. ILs geniligt hier, auf die eine
der Verfahrensriigen cinzugehen, mit der die Rechtsbeschwerde
Giec Ubergehungz entscheidungserheblichen Sachvortrags als Ver-
letzung des & 41 h Abs. 1 PatG rigt.

b) In dem Schriftsatz vom 20. Dezember 1962, auf den
sich die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang beruft {vgl.
§ 41 v Abs. 4 Wr. 3 PatG), hatte die Anmelderin auf Seiten
17 - 19 vortragen lassen: Seit der ersten Verdffentlichung
ciner der Motte-Patentschriften, ndmlich der franzdsischen
Patentschrift 555 95% im Jahre 192%, geien 21 Jahre bis zur
Entstehung der Erfindung der streitigen Anmeldung im Jahre
1944 vergangen. In diesen 21 Jahren sei die Fachwelt nicht
ctwa untidtig gewesen. Vielmehr seien zahlreiche Vorschliige
fiir cndlose SchweiBelektroden gemacht worden (z.B. die Elek-
troden von RoB, Sarazin, Ifurex und Philips), die jedoch
sdntlich nicht in der Richtung von der Motte~Xlektrode zu
der Elekirooe nach der streitigen Anmeldung, sondern mindestens
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teilweise sogar in entgegengesetzten Richtungen gegangen
scien. Dic Motte-Patente seien danach ginglich unfruchtbar
geblieben. Im Gegensatz dazu sei die Elektrode nach der streil=
tigen Anmeldung sofort von der Praxis aufgegriffen und schon
im Januar 1946, also kaum mehr als ein Jahr nach ihrer Ent-
stehung, als erste endlosc SchweifBlelektrode in Lloyd's Re-~
gister of Shipping aufgenommen worden.

c) 1Mit dicsem Vortrag sollte ersichtlich geltend ge-
macht wverden, daB trotz eines ldngere Zeit hindurch bestehen-
den Bedlirfnisses und trotz intensiver Bemilhungen deyr Fachweltd
kein anderer den dann alsbald als praktisch gut brauchbar an-
erkannten Vorschlag der streitigen Anmeldung gemacht habe.
Derartige Umsténde konnen aus Erfahrungsgrinden als Beweis-
anzecichen einen Anhalt fiir die Beurteilung einer schopferi-
schen Leistung auf dem Gebiet der Technik bieten. Wenn z.B.
ein neucr Vorgchlag an sich durch den aus Druckschriften zu
cntnehmenden Stond der Technik "nahegelegt" zu sein scheintd,
dann konnen derartige'Umsténde dafilr sprechen, dafB der Vor-
schlag fir den lachmann doch nicht so nahe, sondern daB-cr
fern gelegen hat uné deshalb krfindungshohe besitzen kann.

d) Der Beschwerdesenat hitte sich daher, wenn er die
Erfindungshshe der streitigen Anmeldung verneincn wollte, mit
dem genannten Vortrag der Anmelderin auseinandersetzen miissen
(§ 41 h Abs. 1 PatG). Da er das nicht getan hat und der ange-
fochtene BeschluB auf diesem Verfahrensmangel "beruhen" kann
(§ 41 g Abs. 2 Satz 1 PatG), muBte der BeschluB aufgehoben
und die Sache zur anderweiten Verhandlung und IEZntscheidung
an das Bundespatentgericht zuriickverwiesen werden '§ 41 x
Abs. 1 PatG). Ob die von der Anmelderin geltend gemachten Um-
stande tatsiichlich gegeben waren, kann in der Rechtsbeschwerde-
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instanz ebenscowenig nachgepriift werden wie der Gegenvortrag
der Einsprechenden, nach dem diese Umstédnde deshalb an Be-:
deutung verlieren sollcn, weil die kalkbasischen Umhiillungen,
die zur BErzielung befriedigender Ergebnisse bei den Elcktro-
den nach Motte und denen nach der streitigen Anmeldung be-
notigt wlirden, erst kurze Zeilt vor der Entstehung der strei-~
tigen Erfindung bekannt geworden seien, Auf die sonst noch

von der Rechtsbeschwerde erhobenen Verfahrensrﬁgen‘braucht

bei der derzeitigen Verfahrenslage nicht eingegangen zu wer-
den. Sofern die Anmelderin meint, der Beschwerdesenat habe
noch weiteren entscheidungserheblichen Vortrag unberiicksichtigt
gelassen, bleibt es ihr unbenommen; diesen Vortrag in dem er-
neutcn'Beschwcrdevorfahren zu wiederholen. Zu einer abschlieflen-
den Entscheidung dariiber, ob dicec Erfindungshohe im Ergebnis

zu Recht verneint worden ist, ist das Rechtsbeschwerdegericht
ohnehin nicht in der Lage, weil es, wie dargelegt, den ange-
fochtenen Bescnlufl schon wegen der einen durchgreifenden Ver-
fahrensriige aufheben mufl.
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III. Dic Entscheidung iliber die Kosten des Rechts-
beschwerdeverfahrens war dem Bundespatentgericht zu iber-
lassen, da es billigem Ermesscen entspricht, sie unter Be-
ricksichtigung der noch ungewissen cndgliltigen Entscheldung
in der Sache selbst zu treffen (§§ 36 q Abs. 1, 41 y Abs. 1 Satz
1 PatG). '

Dr. lHastelski Bock Loscher

Spengler Bundesrichter Schneider
ist erkrankt und daher
an der Unterzeichnung
verhindert. :

Dr. MNastelski
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