Nachschlagewerk: ja
Amtliche Semmlung: nein

PatG §§ 41 p Abs.3 Nr.4, 36 o Nr. 1

Ein die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde erdffnender Ver-
fahrensmangel im Sinne von § 41 p Abs.3. Nr.4 PatG liegt
nicht vor, wenn unter Verletzung von Verfahrensvorschriften
ohne miindliche Verhandlung entschieden worden ist.

PatG §§ 41 p Abs.3 Nr.5, 41 h Abs.l

Ein dic zulassungsfreic Rechtsbeschwerde ersffnender Ver-
fohrensmangel im Sinne von § 41 p Abs.3 Nr.5 PatG kann
nicht darin gesehcen werden, daB ein Beweisantritt mit sach-
lich unzureichender, unrichtiger oder sonst rechtsfehler-
hafter Begriindung abschliégig beschieden worden ist.
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In der Rechtsbeschwerdesache

Pirma Ge@IIEED fir C@JP-Gerdte mbH. in - D,
D :llecc @B,
gesetzlich vertreten durch Dr.Hartmut Ha@ND, SCEED-

¢r. "D, P@B:trace @ O,
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. Firma C

Antragstellerin I und Rechtsbeschwerdegegnerin I,
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und Dr D
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und Michael John Sinclair CLEP
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betreffend die Loschung des Gebrauchsmusters Nr., 1 848 467

hat der Ia Zivilsenat des Bundesgerichtshofes in der Sitzung
vom 3. Dezember 1964 unter Mitwirkung des Senatspriésidenten
Dr.Nastelski und der Bundesrichter Dr.Spreng, Dr.Spengler,
Clafen und Schneider

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschluB des
5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenat) des
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Bundespatentgerichts vom 21.April 1964 wird
auf Kosten der Rechtsbeschwerdefiihrerin zu-
riickgewiesen.
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Griinge:

TS S o g g g bt

I. PFir die Antragsgegnerin isf auf Grund Anmeldung
vom 23. Dezember 1961 das Gebrauchsmuster Nr. 1 848 467
am 15. Mdrz 1963 in die Rolle fiir Gebrauchsmuster einge-
tragen worden. Der einzige Schutzanspruch des Gebrauchs-
musters lautet:

"Drahtkorb zum anodischen Einsatz in galvani-
schen Béddern oder Eloxierbédern zur Aufnahme
von Anoden, Anodenresten oder elektrolyti-
schem Metall, dadurch gekennzeichnet, daB die
Korbwiinde aus Titan-Streckmetall hergestellt
sind."

Die Antragstellerinnen haben in zwei spéter miteinan-
der verbundenen Verfahren bei dem Deutschen Patentamt die
Loschung des Gebrauchsmusters beantragt. Durch Beschlu8
der Gebrauchsmusterabteilung I des Deutschen Patentamts
vom 17. Juli 1963 wurde das Gebrauchsumuster mangels Neuheit
geldscht.

Gegen diesen Beschluf hat die Antragsgegnerin Beschwer-
de erhoben. Im Lauf des Beschwerdeverfahrens hat die An-
tragstellerin zu II beantragt, hilfsweise einen Termin zur
miindlichen Verhandlung ansuberaumen.

Die Beschwerde ist durch den ohne miindliche Verhandlung
ergaﬁgenen BeschluB des 5. Senats des Bundespatentgerichts
zuriickgewiesen worden. Uber die Frage der Zulassung der
Rechtsbeschwerde, die von keiner der Verfahrensbeteiligten
angeregt worden war, hat sich der Beschwerdesenat in dem
BeschluBl nicht ausgesprochen.
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Gegen den ihr am 10. Juni 1964 zugestellten Beschlu8
des Beschwerdesenats hat die Antragsgegnerin mit einem am
9. Juli 1964 bei dem Bundesgerichtshof eingegangenen
Schriftsatz Rechtsbeschwerde eingelegt.

Die Antragstellerinnen beantragen, die Rechtsbeschwer-
de guriickzuweisen.

II. Die Rechtsbeschwerde ist frist- und formgerecht
eingelegt und begriindet worden. Sie ist auch ohne Zulas-
sung durch den Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts
an sich statthaft (§ 10 Abs.5 Satz 2 GebrMG i.V. mit
§ 41 p Abs.3 PatG), weil die einzelnen Riigen, auf die sie
gestiitat wird, sich jedenfalls zu einem Teil als Riigen
darstellen, mit denen das Vorliegen von Verfahrensméngeln
behauptet wird, die in § 41 p Abs.3 PatG genannt sind. Die
Rechtsbeschwerde ist daher als zuldssig anzusehen, ohne
daB es dafiir zundichst darauf ankommt, ob die Riigen auch
begriindet sind, die behaupteten Miangel also wirklich vor-
liegen (BGHZ 39, 333/334).

II1. Der Beschwerdesenat hat in Ubereinstimmung mit
der Gebrauchsmusterabteilung die Auffassung vertreten,
daB der von den Antragstellerinnen in zwei tibereinstimmen~
den Exemplaren eingereichte Prospekt "Tip Titanium for
Industry" der Firma "Titanium Products Corporation,
Detroit 13, Michigan" den Gegenstand des einzigen Anspruchs
des Streitgebrauchsmusters in vollem Umfange vorwegnehme.
Durch die von den Antragstellerinnen eingereichten beiden
Exemplare hidlt der Beschwerdesenat fiir bewiesen, daB der
Prospekt bereits im Jahre 1960 gedruckt und auch schon in



diesem Jahre an Dritte versandt worden ist. Der Beschwerde-
senat stiitzt sich dabei zun#chst darauf, daB in den bei-
den Prospekten auf den Seiten 6 oben "Juni 1960" und auf
den Seiten 12 unten "(C) 1958" (also Copyright 1958) ver-
merkt ist. Dariiber hinaus verweist der Beschwerdesenat
darauf, da8 der in der Verhandlung vom 17. Juli 1963 iiber-
reichte Prospekt auf seiner Riickseite die Anschrift eines
Empfingers, an den der Prospekt mit der Post versandt wurde,
sowie den Namen des Postamtes "Detroit" und im Poststempel
die Jahreszahl "1960" aufweist. Daraus schlieBt der Be-
schwerdesenat, da8 der Prospekt vor dem Anmeldetage des Ge-
brauchsmusters erschienen sein miisse und vorveriffentlicht
sei. Im AnschluB hieran setzt sich der Beschwerdesenat mit
dem Vorbringen der Antragsgegnerin auseinander, es sq;
zweifelhaft, ob der Prospekt mit den aus den vorgelegten
Exemplaren ersichtlichen Blidttern schon 1960 zusammenge-
stellt worden sei. Die Antragsgegnerin hatte insoweit gel-
tend gemacht, nach ihrer Ansicht bestehe die Mtglichkeit,
daB die einzelnen Blétter der Prospekte erst nach einem
spdteren Zeitpunkt, d.h. nach dem Anmeldetag des Streitge-
brauchsmusters zusammengestellt und durch Heftung verbun-
den worden seien. Hiervon ausgehend hatte die Antragsgeg-
nerin in der Beschwerdeinstanz beantragt, das Alter der
Prospekte sowie der Heftung der Prospektblédtter durch Sach-
verstéindigengutachten featstellen zu lassen.

Der Beschwerdesenat hdlt die von der Antragsgegnerin
dargelegten Zweifel nicht fiir gerechtfertigt. Nach seiner
im angefochtenen Beschlusse niéher dargelegten Auffassung
bestehen jedenfalls keine begriindeten 2Zweifel, daB gerade
die Seite 6 der eingereichten Prospekée, die den Aufdruck
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"Juni 1960" geigt, aus dem Originalprospekt des Jahres 1960
stammt. Das diese Seite tragende Blatt ist aber nach Auffas-
sung des Beschwerdesenats fiir den Nachweis der Vorwegnahme
bereits allein ausreichend, da es auf seiner Riickseite auf
die Verwendung von Titanium bei Anodenkdrben hinweist.

Eine weitere Beweiserhebung hélt der Beschwerdesenat daher
nicht filr erforderlich. Bei der gegebenen Sachlage be-
stehe, 80 heiflt es im AnschluB hieran im angefochtenen Be-
schlufl, auch keine Veranlassung, dem Beweisantrag der An-
tragsgegnerin auf Hinguziehung eines Sachverstiéndigen zur
Beurteilung des wahrscheinlichen Alters des Prospekts etwa
mittels analytisch-chemischer bzw. metallographischer Un-
tersuchungsmethoden stattzugeben, zumal eine solche Unter-
suchung auch aus technischen Griinden aussichtslos erscheine.
Abschlieflend wird ausgefiihrt, daB ilber die Beschwerde auf
schriftlichem Wege habe entschieden werden kbnnen (§ 36 o
Pat@), weil nur eine der obsiegenden Antragstellerinnen
cinen Eventualantrag auf milndliche Verhandlung gestellt
habe.

IV. Die Rechtsbeschwerde greift den angefochtenen Be-
schluff in mehrfachex Hinsicht an. Sie kann jedoch mit kei-
nem ihrer Angriffe Erfolg haben.

1. Soweit die Rechtsbeschwerde unter Hinweis auf § 10
Abs.5 Satz 2 GebrM& i.V. mit § 41 p Abs.3 Nr. 5 PatG und
§ 551 Nr. 7 ZPO geltend macht, der angefochtene BeschluB
sei im Sinne des § 41 p Abs.3 Nr.5 PatG "nicht mit Griinden
verasehen", weil die Nichtzulassung der Rechtabeschwerde im
BeschluB8 nicht begriindet worden sei, muB sie aus den in
der Entscheidung des erkennenden Senats vom 21.April 1964
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(BGHZ 41, 360 = GRUR 1964, 519 - Damenschuh-Absatz) ange-
fiihrten Griinden erfolglos bleiben. An der in der genann~
ten Entscheidung vertretenen Rechtsauffassung hilt der Se-
nat fest. Die Rechisbeschwerde hat keine Gesichtspunkte
geltend gemacht, die zu einer anderen rechtlichen Beurtei-
Jung Anlafl geben kbtnnten.

2. Die Rechtsbeschwerde riigt weiter Verletzung des
§ 10 Avs.5 Satz 2 GebrMG i.V. mit § 41 p Abs.3 Nr.4 PatG
und den §§ 551 Nr.6, 139, 286 2ZPO.

Sie macht insoweit geltend, sie verkenne gzwar nicht,
daf der Verfahrensmangel im Sinne des § 41 p Abs.3 Nr.4
PatG die Verletzung von Vorschriften iiber die Offentlich-
keit des Verfahrens bei der miindlichen Verhandlung cum
Gegenstand habe. Dem milsse jedoch der Fall gleichgestellt
werden, daB einem Antrag auf miindliche Verhandlung nicht
stattgegeben und ohne miindliche Verhandlung entschieden
worden sei. Solchen Falles sei zugleich das "Offentlich-
keitsepringzip" verletzt. Nach Auffassung der Rechtsbeschwer-
de hiitte der Beschwerdesenat gemd § 36 o Nr. 1 PatG i.V.
mit § 10 Abs.3 GebrMG miindlich verhandeln miissen, weil
cine der obsiegenden Antragstellerinnen den Antrag auf
miindliche Verhandlung gestellt habe. Dieser Antrag miisse,
so meint die Rechtsbeschwerde, als unbedingt gestellt an-~
geschen werden; das Gesetz sehe eine Eventualstellung
nicht vor. Diec Antragsgegnerin habe einen solchen Antrag
nicht zu stellen brauchen; es geniige, wenn eine der Be-
teiligten die miindliche Verhandlung beantragt habe. Nit
der miindlichen Verhandlung habe die Antragsgegnerin fest
gerechnet und sie habe die Absicht gehabt, zu dieser Ver-
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handlung noch einen Schriftsatz einzureichen, den sie be-
reits in Auftrag gegeben gehabt habe. Sie sei dann aber mit
der Entscheidung ilberrascht worden.

Die Rechtsbeschwerde kann jedoch auch mit dieser Riige
keinen Erfolg haben.

Nach § 41 p Abs.3 Nr. 4 PatG ist Voraussetzung, das
bei cinem auf Grund einer miindlichen Verhandlung ergangenen
BeschluB die Vorschriften iiber die Uffentlichkeit des Ver-
fahrens verletzt worden sind. Die Vorschrift setzt also vor-
aus, daf eine miindliche Verhandlung stattgefunden hat, bei
der die Vorschriften iiber die UOffentlichkeit des Verfahrens
verletzt wurden. Eine miindliche Verhandlung hat jedoch vor-
liegend nicht stattgefunden. Die Voraussetzungen des § 41 p
Abs.3 Nr. 4 PatG sind daher nicht erfilllt. Anders konnte
allerdings zu centacheiden sein, wenn die genannte Vorschrift,
wie die Rechtsbeschwerde meint, dahin ausdehnend auszulegen
wHre, da8 sie auch PHlle umfasse, bei denen unter Verletzung
von Verfahrensvorschriften ohne miindliche Verhandlung ent-
schieden wurde, oder wenn sie analog auf solche Pille anzu-
wenden widre. Dies ist aber nach dem eindeutigen Wortlaut
der Vorschrift und nach dem Sinn und Zweck des § 41 p Abs.3
PatG nicht mbglich. Zu einer solchen Ausweitung des Anwen-~
dungsgebietes des § 41 p Abs.3 PatG ist das Gericht weder
befugt noch veranlaBt. Die in dieser Vorschrift gegebene Auf-
zihlung der Verfahrensmingel, deren Riige die zulassungsfreie
Rechtsbeschwerde erdffnen soll, ist als eine erschipfende
Aufziihlung anzusehen (BGHZ 41, 360, 365 = GRUR 1964, 519,
521 - Damenschuh-Absatz; vgl. dazu auch Benkard, Pat@,
4.Aufl. Rdn. 11 zu § 41 p PatG).



Auch auf den danach fiir sich allein noch verbleiben-
den Vorwurf dexr Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht
habe unter Verstof gegen § 36 o Nr. 1 PatG die miindliche
Verhandlung unterlassen, kann die Rechtsbeschwerde nicht
mit Erfolg gestiitzt werden. Die Geltendmachung einer sol-
chen Verfahrensriige ist in einer ohne Zulassung erhobenen
Rechtsbeschwerde nicht statthaft (vgl. die Entscheidung
des Senats vom 16. Juli 1964 - Az. Ia ZB 214/63). Daher
braucht darauf, was die Rechtsbeschwerde hierzu vorge-
bracht hat, nicht eingegangen zu werden.

3. Mit einer weiteren Riige greift die Rechtsbeschwer-
de unter Heranziehung von § 10 Abs.5 Satz 2 GebrMG i.V.mit
§ 41 p Abs.3 Nr.5 PatG, Art. 103 GG, § 41 h Abs.l Sate 2
PatG die angefochtene Entscheidung insofern an, als dem
Beweisantrag der Antragsgegnerin auf Anhdrung eines Sach-
verstidndigen iiber das Alter der entgegengehaltcnen Prospekt-
blidtter nicht stattgegeben worden iut. Sie trégt vor, das
Bundespatentgericht habe damit der Antragsgegnerin einen
Beveisantritt von entscheidender Bedeutung mit der uneguléng-
lichen Erkl#rung abgeschnitten, daB es die Beweiserhebung
nicht fiir erfordcrlich halte, obwohl es - wie die Rechtsbe-
schwerde meint - eigene Sachkunde nicht gehabt habe. Darin
liege cin schwerer Verfahrensverstof, der im Rahmen des
§ 41 p Abs.3 Nr. 5 PatG Beriicksichtigung finden miisse. Eben-
8o wie das Reichsgericht in einer Zeit, in der Riigen aus
§ 286 ZP0 nicht als Revisionsriigen hdtten gebracht werden
konnen, vielfach tiber § 551 Ziff. 7 ZPO schwere Verfahrens-
verstéBe revisionsmiéfig beachtet habe, miisse der hier in
Rode stchende Verfahrensversto8 im Rahmen des § 41 p Abs.3
Nr.5 PatG Beachtung finden. Wenn ein Beweisantritt von ent-
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scheidendor Bedeutung in der hier gegebenen Weise abge-
schnitton werde, dann liege die nach § 41 h Abs.l Satz 2
PatG erforderliche Begriindung nicht vor. Damit sei zugleich
der Tatbestand des § 41 p Abs.3 Nr.5 PatG ("nicht mit Griin-
den versehen") gegeben.

Bei der hier in Rede stehenden Riige handelt es sich,
wie die Rechtsbeschwerde selbst nicht verkennt, um eine Rii~
ge, die im Verfahren nach der ZivilprozeBordnung eine Ver-
letzung des § 286 ZP0 zum Gegenstand haben wiirde. Der Vor-
trag der Rochisbeschwerde léduft ersichtlich auf die Meinung
hinaus, Verfahrensriigen nach § 286 ZP0, dem im wesentlichen
§ 41 h Abs.l PatG entspricht, seien jedenfalls dann in die
Vorschrift des § 41 p Abs.3 Nr.5 PatG einzubezichen, wenn
es gich um schwere VerfahrensversttfSie handele, insbesondere
um solche, mit denen eine Versagung des rechtlichen Gehors
verbunden sei.

Nach der vom frilheren Ersten Zivilsenat des Bundesge-
richtshofs in seinem Beschlu8 I 2B 27/62 vom 21. Dezember
1962 (BGHZ 39, 333) mit eingehender Begriindung vertretenen
Auffassung, der sich der jetzt erkennende la Zivilasenat in
mchreren ¥Entscheidungen angeschlosscen hat, milssen fiir die
Auslegung der Worte '"micht mit Griindem versehen" in § 41 p
Abe.3 Pr.5 PatG die gleichen allgemeinen Grundsidtge gelten,
wie sie flir die Auslegung derselben Worte in § 551 Nr.7 ZPO
entwickelt worden sind. Eine grundséitzlich andere Auslegung
dieser Worte in § 41 p Abs.3 Nr.5 PatG 1léB8t sich weder aus
dem Zweck oder der Entstehungsgeschichte der Vorschrift noch
aus den Besonderheiten des patentgerichtlichen Verfahrens
an sich oder aus der Erwdgung rechtfertigen, da es sich um
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c¢in Verfahren vor einem neu errichteten Gericht handelt.
Nach der im BeschluB8 I ZB 27/62 im einzelnen geschilderten
Rechtsprechung ist einc Entscheidung dann "nicht mit Grin-
den versehen", wenn aus ihr nicht zu erkennen ist, welche
tatsichlichen Peststellungen und welche rechtlichen Erwi-
gungen fiir die getroffene Entscheidung maBSgebend waren,
oder auch schon dann, wenn auf einzelne Anspriiche im Sinne
der §§ 145, 322 ZPO oder auf einzelne selbsténdige An-
griffs~ oder Verteidigungsmittel im Sinne der §§ 146,

278 ZPO0 -~ sofern sie rechtlich erheblich sein kdnnen -
iiberhaupt nicht eingegangen worden ist. Dagegen liegt ein
Mangel im Sinne des § 551 Nr.7 ZP0O - und damit auch ein
Mangel im Sinne des § 41 p Abs.3 Nr.5 PatG ~ dann nicht
vor, wenn die Griinde zu den einzelnen Angriffs- oder Vertei-
digungsmitteln oder auch die Beweiswiirdigung nur sachlich
unvollstdndig, unzureichend, unrichtig oder sonst rechts-
Tohlerhaft sind. Hiervon ausgechend hat der fritherc Erste
Zivilsenat in dem erwiihnten Beschlusse ausgefithrt (BGH2
aa0 343), daB nicht sd@mtliche Riigen derart, wie sie zur Be-
griindung einer Vorletzung der §§ 139, 286 ZPQ vorgebracht
werden kénnen, schon deshalb als zur Begriindung der Riige
nach § 41 p Abs.3 Nr.5 PatG geecignet angesechen werden kin-
nen. Eine Ausnahme 148t sich entgegen der Meinung der
Rechtgsbeschwerde im Hinblick auf den mit dexr neuen Verfah-
rensregelung verfolgten Gesamtzweck auch nicht fiir “schwe-~
re Verfahrensverstofe' machen. Eine scharfe Grenze zwi-
schen leichten und schweren Verfahrensverstfien zu ziehen,
wiire fiberdies kaum mdglich (#hnlich der V. Zivilsenat

des Bundaesgerichtshofs in einem Beschluf vom 6.Degemher 1960,
abgedruckt bei IM Nr.25 zu § 24 IwVG). Der Hinweis der
Rechtsbeschwerde auf friihere Rechtsprechung des Reichsge-
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richtes zu § 551 Ziff.7 ZP0 muB schon im Hinblick auf den
eindeutigen Wortlaut des § 41 p Abs.3 Nr.5 PatG sowie den
Sinn und Zweck dicser Vorschrift bedeutungslos bleiben.
Ubrigens 1#Bt sich, wie der frithere Erste Zivilsenat des
Bundesgerichtshofs in seinem BeschluB vom 21.Dezember 1962
(Az. I 2B 23/62 S.25 - Radgehiuse, in GRUR 1963, 593 inso-
veit nicht abgedruckt) im Hinblick auf #@hnliches Vorbringen
der dortigen Rechtsbeschwerdefiihrerin festgestellt hat, in
der Rechtsprechung des Reichsgerichtes zu § 551 Nr.7 ZPO
cine Wendung von einer grofiziigigeren zu einer engeren Aus-
legung nicht feststellen.

Nach alledem konnte die Rechtsbeschwerde selbst dann
nicht mit Erfolg auf § 41 p Abs.3 Nr.5 PatG gestiitzt werden,
wenn dor Beweisantrag der Antragsgegnerin rechtsfehlerhaft
beschioden worden wére. Es bedarf daher keiner sachlichen
Erorterung des hierauf beziiglichen Vorbringens der Rechts-
beschwarde.

Soweit die Antragsgegnarin unabhidngig hiervon die
Rechtsbeschwerde mit dem Vorwurf der Versagung rechtlichen
Gehors, die sie in der Ablehnung des Beweisantrages sieht,
zu begriinden versucht, kann ihr gleichfalls nicht beigotre-~
ten werden. Der verfassungsrechtlich gewédhrleistete Anspruch
auf rechtliches Gehidr besagt, daB8 den Beteiligten Gelegen-~
heit gegeben werden muB, sich zu dem der Entscheidung zu-
grunde liegenden Sachverhalt vor Erlaf der Entscheidung zu
HuBern; das Gericht darf nur solche Tatsachen und Beweis-
crgebnisse seiner Entscheidung zugrunde legen, zu denen
pich die Beteiligten #duBern konnten. Vorliegend ergibt aber
schon der eigene Vortrag der Rechtsbeschwerde, daB ein
Sachverhalt, der als Verletzung des rechtlichen Gehdrs ge-
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wertet werden konnte, nicht vorliegt. Im tibrigen hat der
erkennende Senat in dem zur Verdffentlichung bestimmten
Beschlu8 vom 3. Dezember 1964 in der Sache Ia ZB 18/63
entschieden, daB die Rige der "Versagung des rechtlichen .
Gehdrs" in einer ohne Zulassung erhobenen Rechtsbeschwerde
nicht statthaft ist. ‘

V. Nach alledem war die Rochtsbeschwerde als unbegriin-
det zuriickzuweisen, ohne daB es einer - iibrigens von der
Rechtsbeschwerde nicht beantragten - miindlichen Verhandlung
bedurft hédtte.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 10 Abs.5 Satz 2
GebrMG, § 41 y Avs.l Satz 2 PatG.

Dr.Nastelski  Spreng  Spengler Clafen Schneider
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