Naehschiagewerk: ja
Amtliche Sammlung: nein

2599 039
PatG §§ 29, 30

Nach § 30 Abs. 4 PatG ist der EinfluB des Anmelders
auf den Zeitpunkt der Bekanntmachung seiner Patent-
anmeldung dahin begrenzt, daB er die Aussetzung der
Bekanntmachung auf hochstens 6 Monate erwirken kann.

ine Erkldrung des Anmelders, er sei mit der nach Ablauf
der gewidhrten Aussetzungsfrist bevorstehenden Bekannt-
machung nicht einverstanden, sondern wiinsche eine Spétére
Bekanntmachung, ist unbeachtlich. Sie stellt aber auch
keinen Grund zur Zurfickwecisung der Anmeldung dar.

BGH, Besch.. v. 1. Juni 1965 - Ia ZB 16/64 - Bundespatent-
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Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die
mindliche Verhandlung vom 1. Juni 1965 unter litwirkung
des Senatspridsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter
Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Loscher und Schneider

beschlossen:

1. Auf die Rechtsbeschwerde wird der Beschluf
des 16. Senats (Technischer Beschwerde-
senat XI) des Bundespatentgerichts vom
25. November 1963 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung an das Bundespatentgericht
zuriickverwiesen.

2. Der’ Wert des Beschwefdegegenstandes fiir das

Verfahren der Rechtsbeschwerde wird auf
50 000 DM festgesetzt.

Grinde :

I. Am 3. September 1956 meldete die Rechtsvorgidngerin
der Rechtsbeschwerdefiihrerin (im folgenden einheitlich als
Anmelderin bezeichnet) ein Verfahren nebst Vorrichtung
zum Patent an und beantragtc gleichzeitig, die EFekannt-~
machung der Patentanmeldung auf drei Monate auszusetzen.

Am 25. September 1967 beschloB die Priifungsstelle ces
Deutschen Patentamts die Bekanntmachung der Patentanmeldung
mit der MaBgabe, daB die Bekanntmachung nach cingang der
Bekanntmachungsgebiihr und Ablauf der mit der Zustellung
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des Beschlusses beginnenden Aussetzungsfrist von drei
Monaten erfolgen solle. Nach fristgemZBer Bezahlung

der Bekanntmachungsgebiihr beantragte die Anmelderin mit
Schriftsatz vom 15, Januar 1962 durch ihren Bevollmiéchtig-
ten, "die Bekanntmachung um weitere drei Monate, also bis
zum 20. April 1962, aussetzen zu wollen, da die Anmeldungs-
inhaberin durch Vertrag mit einer englischen Lizencznehmerin
noch verpflichtet ist, Auslandsanmeldungen in iibersceischen
Staaten zu hinterlegen." Die Priifungsstelle gewdhrtc darauf-
hin Aussetzung der Bekanntmachung bis zum 20. 4april 1962,
Mit Schreiben vom 17. April 1962 bat der Bevollmidchtigte
der Anmelderin, "mit Riicksicht auf die geplanten Auslands-
anmeldungen, deren Unterlagen noch nicht ganz fertigge-
stellt sind, die Bekanntmachung der vorstehenden Anmeldung
um weitere drei Monate, bis zum 20. Juli 1962, aussetzen

zu wollen." Das lehnte die Priifungsstelle mit Bescheid vom
2, Mai 1962 ab, weil dié nach § 30 Abs. 4 PatG hochstzu-
ldssige Aussetzungsffist von sechs Monaten verstrichen sei;
weiter heiflit es in dem formularméfiigen Bescheid: "Es wird
daher gebeten, sich binnen zwei Wochen seit Zustellung
dieses Bescheids mit der alsbaldigen Bekanntmachung einver-
standen zu erkldren. Geht eine solche Erklidrung nicht frist-
gemd ein oder wird der Antrag auf weitere Aussetzung auf-
rechterhalten, so ist die Zurilickweisung der Anmeldung zu
erwarten, weil die Anmeldung gegen den Willen der Anmelderin
nicht bekanntgemacht werden kann." Unter dem 6., Juni 1962
mahnte die Priifungsstelle die Srledigung des Bescheids vom
2, Mai 1962 an, wobei eine weitere Frist von zwei Wochen
seit Zustellung gesetzt undlnach fruchtlosem Fristablauf
BeschluBifassung iiber die Anmeldung und moglicherwecise deren
Zuriickweisung in Aussicht gestellt wurden. Viese beiden
Bescheice blieben gegenﬁberfdem Patentamt unbeantwortet.
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‘Daraufhin hat die Priifungsstelle durch BeschluB vom
17. August 1962 die Anmeldung "aus den Griinden des Bescheides
vom 2. Mai 1962 zuriickgewiesen (§ 29 des Patentgesetzes),
weil sich die Anmelderin auf den Bescheid vom 2. Mai 1962
trotz Aufforderung vom 6. Juni 1962 nicht mit der Bekannt-
machung einverstanden erklédrt hat."

Gegen diesen BeschluB hat die Anmelderin in zul#ssiger
Weise Beschwerde eingelegt. Mit Zwischenverfiligung vom
27. November 1962 teilte der Berichterstatter des 11. Senats
des Bundespatentgerichts der Anmelderin mit, fiir den Erfolg
der Beschwerde sei es erforderlich, daB die Anmelderin inner-
halb der fiir die Beschwerdebegriindung beantragten Frist, d.h.
bis zum 23. Dezember 1962, ihr Einverstindnis mit der Bekannt-
machung erklére.

In ihrer am 19. Dezember 1962 beim Deutschen Patentamt
eingegangenen Beschwerdebegriindung hat die Anmelderin aus-
gefilhrt: Nachdem die htchstzuldssige Frist fir die Aussetzung
der Bekanntmachung verstirichen gewesen sei, habe sie sich
nicht entschlieBen kidnnen, sich mit der Bekanntmachung ein-
verstanden zu erkldren, weil zwei ndher bezeichnete deutsche
Auslegeschriften und ein der einen Auslegeschrift ent-
sprechendes belgisches Patent, die als #ltere Rechte oder
vorvergffentlichte Druckschriften gegeniiber der jetzigen
Anmeldung in Betracht kd&men, ihren weiteren Anmeldungen, die
Weiterentwicklungen der vorliegenden Anmeldung betrédfen, ent-
gegengehalten worden seien. Sie wolle deshalb noch vor der
Bekanntmachung klarstellen, daB die genannten deutschen Aus-
legeschriften die technische Lehre der vorliegenden Anmeldung
nicht vorwegndhmen, Fiir den Fall, daf der Beschwerdesenat
keine Veranlassung sehe, auf die genannten Auslegeschriften
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einzugehen, erklire sie sich hilfsweise mit der Bekannt-
machung gemdf dem Bekanntmachungsbeschlufl vom 25. Septem-
ber 1961 einverstanden.

In der mindlichen Verhandlung vom 25. November 1963
vor dem 16. Senat des Bundespatentgerichts, auf den die
Bearbeitung der Sache mit dirkung vom 1. Januar 1963 iiberge-
gangen war, hat die Anmelderin sechs neue Patentanspriiche
liberreicht und beantragt, den BekanntmachungsbeschluB auf-
zuheben und die Bekanntmachung auf Grund der neu liberreich-
ten Patentanspriiche anzuordnen, hilfsweise die Bekannt-
machung auf Grund des Bekanntmachungsbeschlusses vom
25. September 1961 vorzunehmen mit der MaBgabe, daB im An-
spruch 3 das Wort "anorganisch" in "organisch" gedndert werde.

Der 16. Senat des Bundespatentgerichts hat mit Beschlufs
vom 25. November 1963 die Beschwerde der Anmelderin gegen
den BeschluB8 der Priifungsstelle vom 17. August 1962 zuriick-
gewiesen, gleichzeitig aber die Rechtsbeschwerde zugelassen.

Mit ihrer gegen den BeschluB vom 25, November 1963
erhobenen Rechtsbeschwerde riigt die Anmelderin die Verletzung
des § 30 Abs. 4 PatG, der Grundsitze des Beschwerdeverfahrens
und der §§ 3 und 9 PatG. Sie beantragt, unter Aufhebung des
angefochtenen Beschlusses die Sache zur anderweiten Verhand-
lung und Entscheidung an des Bundespatentgericht.zuriickzuver-
welisen,

II. Der kraft ausdriicklicher Zulassung statthaften,
frist- und formgerecht eingelegten und begriindeten Rechts-
beschwerde kann der Erfolg nicht versagt bleiben,
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1. Der Beschwerdesenat geht in der angefochtenen Ent-
gcheidung zutreffend davon aus, daB sich dann, wenn ein
Anmelder nach Ablauf des sechsmonatigen Aussetzungszeit-
raums mit der Bekanntmachung der Anmeldung nicht einver-
standen ist, fiir die Priifungsstelle die Frage erhebt, ob
sie die Bekanntmachung ohnc des Einverstindnis vorzunchmen
hat oder die Anmeldung zuriickivieiscen mufl, Der Becchwerdescnat
billigt die Zuriickwcisung der “inmeldung durch die Prifungs-
stelle. Er ist der lleinung, dic Auffessung, die Eckannt-
machung sei in einem solchen ¥alle ohne Rilcksicht auf die
Haltung des Anmeclders vorzunehmen, lasce sich nur unter der
- Voraussetzung vertreten, daB men von dem Grundcsatz abweiche,
daB der Anmcldungsgegenstend nur mit dem Willen des Anmeldcers
der Offentlichkeit kundgegeben werden diirfe. Er fihrt dazu
u.a., ausg, dieser Crundsatz werde in der Praxis des Patentamts
ausnahms1os beachtct und habe in Fdllen der hier bechandelten
Art zu der sféndigcn ﬁbung gefilhrt, dic Bckanntmachung nicht
ohne oder gegen den .illen des Anmelders vorzunehmen, sondern
gurlickzuweisen, Dic Bekarntmochung sei eine fiir den Fortgeng
des EBrteilungsverfahrens uncbdingbar notwendige MaBnahme,
und da sic gfundsﬁtzlich nicht gzecen den ¥illen des fnmelders
vorgenommen werde, gehdre dessen Binverstiéndnis mit der Be-
kanntmachung,zu den Lrfordernisscn eincr ordnungsgeriifen
Anmeldung. Das sei so eindcutig, da8 das Einverstiindnis im
Regelfall nicht eigens erklirt vicrden miisse und cuch nicht
-ausdricklich crklirt zu werden pflege. Es kitnne ohne weitcrcs
dem Antrag auf Ertcilung cines Tatents cntrormen werden. wenn
die Frage jedoch im Iaufc dcs Verfehrens zveifelhoft werde,
misse sie gekldrt werden. nulcre der Anmeléer nach iblauf
der sechsmonatigen Aussetzungsfrist das unzulilssige Ver-
langen auf befristete weitere Aucsetzung éer Pekanrtrmachung,
so erscheine es - trotz der vorangegongenen Zahlung der
Bekanntmachungsgebithr -~ zwveifelhaft, ob er mit der lekennt~
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machung einverstanden sei. In einem solchen Falle habe die
Priifungsstelle berechtigten AnlaB, den Anmelder zu einer
eindeutigen Erklirung aufzufordern und im ¥Falle des Aus-
bleibens einer Finversténdniserkldrung mit der Bekannt-
machung die Anmeldung gem#8 § 29 Abs. 1, § 28 Abs. 2 PatG
zurlickzuweisen. Die Rechtzeitigkeit der finverstindniser-
kl&rung sei so wesentlich, daBl die von der Anmelderin in der
Beschwerdeinstanz hilfsweise abgegebene Einverstdndiser-
kldérung die Aufhebung des Zuriickweisungsbeschlusses nicht

rechtfertigen konne.

2. An dem Ausgangspunkt des Patentgerichts ist richtig,
daB nach der in Rechtslehre und Rechtsprechung unangefochten
vertretenen Auffassung dem Bekanntmachungsbeschluf8 nur eine
vom Anmelder eingereichte oder doch wenigstens von ihm
zumindest hilfsweise gebilligte Fassung der Anmeldung zu-
grundegelegt werden darf; das Patentamt darf kein vom Begehren
des Anmelders abweichendes Patent erteilen (¥gl. BGH GRUR
1962, 398 ~ Atomschutzvorrichtung - m.w.N.). Erkldrt sich
der Anmelder mit vom Patentamt vorgeschlagenen Anderungen
nicht einverstanden und erscheint ein Patent nach seincn ur-
spriinglichen Antrédgen nicht gewdhrbar, muf diec Anmeldung
guriickgewiesen werden., Nur dies besagt im Grunde auch die
vom Bundespatentgericht fiir seine weitcrgehende Meinung ange-
fiihrte sntscheidung der Beschwerdeabteilung I des Reichs-
patentamts vom 20, Januar 1926, B1PMZ 12926, 50 = Mitt. 1927,

118,

Dieser Rechtsgrundsatz, daB das Patentamt kein vom
intrag des Anmelders abweichendes Patent erteilen darf, hat
jedoch in der Praxis des Patentamts schon seit l&ngerer Zeit
eine Verallgemeinerung dahin erfashren, die Bekanntmachung
diirfe keinesfalls gegen den Willen des sich mit der Bekannt-
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machung zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht einverstanden
erklédrenden Anmelders vorgenommen werden; verweigerc der
Anmelder die Zustimmung zur alsbaldigen Bekanntmzchung

nach Ablauf der gemdB § 30 Abs. 4 PaetG zuldssigen Aus-
setzungsfristen oder bestehe er cuf weiterer Aussetzung,
dann dirfe nicnt beckonnt gemacht werden, die Anmeldung sei
vielmehr zuriickzuwcisen. (BlPKZ 1922, 39; NMitt. 1926, 5;
vgl. auch Dunkhase, Beitrdge zum Patentrecht, V: Das Patent-
erteilungsverfahren und das Patentemt, 1914, S. 70). Nit
welcher Selbstversténdlichkeit diescr verellgemeinerte Ge-
danke in der tédglichen Praxis des Patentemts angewondt wor-
den ist, ergibt sich schon aus der Verwvendung cines gedruck-
ten Formulars ("Pat 14d4"), durch das - wie auch im vor-
liegenden Erteilungsverfahren - der Anmelder nach Ver-
streichen der sechcmonatigen Auscetzungsfrist zur ikrteilung
des Einverstindnisses mit der alsbaldigen Bekonntmachung
aufgefordert und ihm fiir den FPell decs Ausbleibens der Ein-~
versténdniserklérung die Zurtickweisung dcr Anmeldung in Aug-
sicht gestellt wird. Hiervon geht auch noch der Zwischen-
bescheid des-Berichterstatters des 11. denats des Eundes-~
patentgerichts vom 27. lovermber 1962 in der vorlicgcnden
Sache aus, in dem der Anmelderin als Voraussctzung fir den
Brfolg ihrer Beschverde die Nachreichung der Einverstindnis-
erkldarung innerhalb der Beschwerdebegrindungsfrist nehege-~
legt wira.

Diese Rechtspraxis, die sich neben den bereits erwihn-
ten Entscheidungen in einer Reihe weiterer Entscheidungen
niedergeschlagen hat, ohne dafi sich in den einzelnen Ent-
scheidungen eine schliiBige Begriindung:: findet, entbchrt der
Rechtsgrundlage.
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3. Nach der Vorschrift des § 30 Abs. 4 PatG ist der
EinfluB des Anmelders auf den Zeitpunkt der Bekanntmachung
eindeutig dahin begrenzt, daB er die Aussetzung der Bekannt-
machung auf hdchstens 6 Monate erwirken kann. Einem Antrag
auf weitere Aussetzung darf der Priifer im Hinblick auf die
klare gesetzliche Regelung nicht entsprechen., Der PBeschwerde-
senat hebt in anderem Zusammenhang (S. 11 des Beschlusses)
mit Recht hervor, da8 die Vorschrift zwingend ist und streng
eingehalten werden muB. Uber den unzweideutigen Wortlaut des
Gesetzes hinaus ergibt sich dies darsus, dal es sich bei
der in § 30 Abs. 4 PatG getroffenen Regelung nicht - wie die
Rechtsbeschwerde meint - um eine bloBSe Dienstanweisung an
das Patentamt, sondern - wie das Bundespatentgericht in
anderem Zusammenhang unter Hinweis auf DPA GRUR 1952, 510,
511 = B1PMZ 1952, 4C6, 407 bemerkt - um eine vom Gesetzgeber
auf Grund einer Abwdgung der Interessen der Allgemeinheit
und des Patentanmelders getroffene Zntscheidung iiber den
Verfahrensgang handelt. Wdhrend der Anmelder gelegentlich
erst nach AbschluB des Priifungsverfahrens in Deutschland ent-
scheiden will, ob er seine Anmeldung auch im Ausland zum
Patent anmelden soll, wobei ihm eine alsbald nach AbschluB
des Priifungsverfahrens erfolgendc Bekanntmachung in Deutsch-
land gelegentlich hinderlich im Wege stehen kann, er also
moglichst viel Zeit zwischen dem AbschluB des Priifungsver-
fahrens durch den BekanntmachungsbeschluB und der tatsich-
lichen Bekanntmachung gewinnen will, ist die Allgemcinheit
daran interessiert, daB die Patentanmeldungen innerhalb
msglichst kurzer Zeit bekanntgemacht werden; insbesonderc
besteht bei liéngerer Verzdgerung der Bekanntmachung die
Gefahr, daB8 andere Betriebe in der Zeit nach der Patentan-
meldung méglicherweise auf Grund jahrelanger Entwicklungs-
arbeiten zu gleichen oder #hnlichen srgebnissen gekommen
sind wie der Anmelder und mit der Bekanntmachung der
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Anmeldung plotzlich vor der Situation stehen, daB sie ihre
eigenen Erfindungen und Entwicklungsergebnisse wegen der
dlteren, bisher unbekannten Anmeldung nicht mehr verwerten
konnen.

Da der Gesetzgeber diesen Interessenwiderstreit
zwischen dem Anmelder und der Allgemeinheit dahin gelist
hat, daB die Bekanntmachung spdtestcens nach Ablauf von
6 Monaten vom Tage dcs Bekanntmachungsbeschlusses an gerech-
nct zu erfolgen hat, kann es nicht in die Hand des Anmelders
gelegt sein, durch seinen Viderspruch gegen den Zeitpunkt
der Bekanntmachung und die nachtriigliche frkliérung des Ein-
versténdnisses mit der Eckannirackung im Beschwerdeverfghren,
oftmals erst nach wiederholter und langfristiger Verléngerung
der Beschwerdebegriindungsfrist, die Pekanatmachung um vicle
Monate, wenn nicht Jahre, hinocuszuztgern. Die Bekanntmachung
kann der Anmelder nicht cedurch verzégern, dal er eincn er-
neuten Aussetzungscontrag stellt oder, was dem gleichkomnt,
erklidrt, daB er mit der bevorstchenden Bekanntmachung nicht
einverstanden sei, sondern eine spétere Bekanntmachung wilinsche.
Solche Erklirungen cind unzuléssig und diirfen vom Priifer
nicht beriicksichtigt werden. LDer Anmelder kann mit ihnen in
den prozessualen rortgang des Verfahrens nicht eingreifen. vie
stellen daher auch keinen Grund zur Zuriickveisung der An-
meldung dar.

¥ird dennoch ein Antrag auf Aussetzung der Bekannt-
machung iber die zulZssige Frist von 6 konaten hinaus ge-
stellt, kann dags dem Priifer allenfalls Anlaf zu einen Hinveis
auf die Unzuléssigkeit eines solchen Antrages geben und
gegebenenfalls zu der Rickfrage, ob der ‘nmelder dic Bekannt-
machung éurch Riicknchme seincr /jnmeldung vermeiden wolle,
Da die Bckcnntmachung ncch der gesetzlichen Ecegelung eine
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zwingende verfahrensnotwendige MaBnahme ist - der Sonderfall
des Geheimpatents kann hier auBler Betracht bleiben -, ist
das Einverstiéindnis mit der Bekanntmachung unabdingbarer
Inhalt jedes Patenterteilungsantrages. Einer nochmaligen
besonderen Einverstédndniserklédrung des Anmelders mit der
Bekanntmachung bedarf es daher, solange das Patentgesuch als
solches aufrechterhalten bleibt, nicht (so auch Bendler
Mitt. 1965, 69). Ein Versuch, den Zeitpunkt der Bekannt-
machung hinauszuschieben, kann daher kein Anlafl fiir das
Patentamt sein, sich das Zinverstédndnis nochmals gesondert
vom Anmelder erkldren zu lassen. '

Anders kann die Rechtslage dann sein, wenn der Anmelder
jeder Bekanntmachung grundsédtzlich widerspricht. Bleibt er
trotz Belehrung dabei, daB er eine Bekanntmachung keinesfalls
wiinsche, dann nimmt er damit der Sache nach den Antrag auf
Erteilung des Patents zurlick, so daB dies insgesamt nur als
Riicknahme der Patentanmeldung verstanden und dementsprechend
behandelt werden mu8.

4. Der Antrag der Anmelderin an die Priifungsstelle vom
17. April 1962 kann auch in Verbindung mit der Nichtbeant-
wortung der Bescheide der Priifungsstelle vom 2. Mai und
6. Juni 1962 nicht dahin ausgelegt werden, die Anmelderin
gsei liberhaupt nicht mit einer Bekanntmachung einverstanden.
Wie der Eeschwerdesenat zutreffend ausgefithrt hat, bedeutete
der Antrag lediglich, daBl sich die Anmelderin mit der Be-
kanntmachung nach der sechsmonatigen Aussetzungsfrist nicht
einverstanden erkliérte und daB sie eine Bekanntmachung vor
dem 20. Juli 1962 nicht wiinschte. Dieses Begehren war nach
dem oben Dargelegten unbeachtlich. Dic Priifungsstelle hitte,
da es auf die besondere Zrklérung des Einverstdndnisses der
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Anmelderin mit der Bekanntmachung oder auf ihren Widerspruch
gegen den Zeitpunkt der Bekanntmachung nicht ankam, die be-
beschlossene Bekanntmachung durchfilhren miissen, Sie war nicht
berechtigt, dic Anmeldung wegen Nichterkldrung des Einver-
stdndnisses der Anmeclderin mit der Bekanntmachung zuriick-
zuweisen. Bin Zuriickweisungsgrund bestand nicht,

Da der Beschwerdesenat sonach den Zuriickweisungsbeschluf
der Priifungsstellc zu Unrecht gebilligt hat, kann die ange-
fochtene Entscheidung keinen Bestand haben. Sie muBte auf-
gehoben und die Sache gemidB § 41x PatG zur anderwveiten Ver-
handlung und #ntscheidung an das Patentgericht zuriickver-
wiegsen werden. Das Fatentgericht wird sich nunmehr mit der
Frage befassen missen, ob und in wvelcher vecise auf den in
der Beschwerdeinstanz gestellten ‘ntrag, den Rekenntmachung:-
beschluB aufzuheben und die Bekanntmachung auf Grund der ncu
iiberreichten Patentanspriiche anzuordnen, sofern und sovieit
er wicderholt werden sollte, einzugehen ist.

Nastelski Bock Spreng Léscher Schneider
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