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Nachschlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: nein

PatG §§ 26, 30

Beschrinkter Bekanntmachungsantrag
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Erklirt sich ein Patentanmelder vorbehaltslos mit einem
vom Patentamt vorgeschlagenen beschridnkten Patentanspruch

- einverstanden, legt er eine diesem Anspruch angepaBte

neue Patentbeschreibung vor und stellt er vorbehalislos
einen auf diese Unterlagen bezogenen Bekanntmachungsantrag,
so liegt darin regelmaBig der Verzicht darauf, das fliber

den nunmehrigen Anspruch hinausgehende Patentbegehren in

dem auf die urspriinglichc Anmeldung eingeleiteten (oder-

in einem davon abzuzweigenden) Ertellungsverfahren weiter-
zuverfolgen.

BGH, BGSChlo ve 13. Mai 1965 - Ia 2B 23/64 -~ Bundéspatentgericht



v Der Ila-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat in der
Sitzung vom 13. Mai 1965 unter Mitwirkung des Senatspré-
gidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock,
‘Dr. Spreng, Dr. Loscher und ClaBen '

besthossen:

1. Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluf
.. des 14. Senats (technischen Beschwerdesenats
. IX) des Bundespatentgerichts vom 17. April
1964 wird auf Kosten der Rechtsbeschwerde-
fithrerin zurlickgewiesgen.’

G rinde.:

I. Die vorliegende Patentanmeldung 2z dist am ... 1959
als "Ausscheidungsanmeldung" aus der. am ,.. 1956 eingereich-
ten Patentanmeldung .y derselben Anmelderin bei dem Deut-
schen Patentamt eingereicht worden. Die Anmelderin nimmt
fir die vorliegende “Ausscheldungsanmeldung" die Priori-
tdt ihrer "Stammanmeldung" y und damit auch die darin
beanspruchten Prioritédten ihrer britischen Patentanmel-
dung a vom ... 1955 und ....1956 in Anspruch. Die
"Stammanmeldung" y war etwa zehn Monate vor der Ein-
reichung der vorliegenden "Ausscheidungsanmeldung" z ,
némlich am ... 1958, mit der Auslegeschrift yyy in
einer beschrinkten Fassung als Zusatz zu der am ... 1954
eingereichten, am ... 1958 mit derNAuslegeschrift AXX
bekanntgemachten: Patentanmeldung x derselben Anmelde-
rin bekanntgemacht worden. Die im angefochitenen BeschluB
allein ersrterte (und verneinte) und mit der Rechtsbe-
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 schwerde der “Intscheidung des Senats in erster Linie

““iunterbreitete Frage geht dahin, ob der Gegenstand der

“‘vorliegenden "Ausscheidungsanmeldung" z im Zeitpunkt
ihrer Einreichung beim Deutschen Patentamt (... 1959)
noch "Bestandteil" der inzwischen (am ... 1958) in be-
schrinkter Fassung bekanntgemachten "Stammanmeldung" y
war. Von der Entscheidung dieser Frage hdngt es nach der
-Auffassung der Vorinstanz ab, ob der vorliegenden Patent-
anmeldung 2z die Prioritﬁten der 5Stammanme1dung" ¥y
und der mit dieser in Bezug genommenen britischen An-
meldung & zuzuerkennen 9ind und ob somit die Neu-
heitsschéadlichkeit der ihr entgegéngehaltenen, aus der
britischen Anmeldung a hervorgegangenen,jam .o 1958
verdoffentlichten und unstreitig inhaltlich identischen
britischen Patentschrift aaa ausgerdumt werden kann.

e @0 6 60 8 a0 000 o

II. . -Die Rechtﬁbeséhwer&e ist zﬁ1éssig. Die von ihr
erhobenen sachlichrechtlichen und verfahrensrechtlichen
Riigen konnten jedoch keinen Erfolg haben.

1. Der Beschwerdesenat ist in dem angefochtenen Be-
schluB ersichtlich der Auffassung des 4. Senats des Bundes-
patentgerichts in dem oben bei I 4 erwdhnten BeschluB vom
19. Oktober 1962 - 4 W 34/61 - gefolgt, nach der im Rahmen
der hier vorzunehmenden Prﬁfung der "Ausscheidungsanmeldung"
z davon ausgugehen sein soll, daB die Ausscheidung je-
denfalls "prozessual zuldssig" war, weiludie "Stammanmel -
dung" y infolge ihrer Umwandlung in eine Zusatzanmel-
~ dung zur Patentanmeldung X “uneinheitlich" geworden
war, und daB der vorliegéndén_Anmeldung z die Zubilli-
gung des Anmeldetags der Stammanméldung y: jedenfalls
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nicht etwa deswegen. versagt werden kann, weil es in der
Stammanmeldung an der Zustimmung der Priifungsstelle zur
AuésCheidung gefehlt hatte. Im angefochtenen BeschluB
ist in Ubereinstimmung mit den Ausfuhrungen im Beschluf
" des 4. Senats vom 19. Oktober 1962 denn auch lediglich
‘gépfﬁft worden, ob im Zeitpunkt der Einreichung der vor-
’liegenden Ausscheidungsanmeldung z "der ausgéschiedene
Teil noch Bestandteil der»Stammanméldung" ¥y éewesen ist.
Es kenn deher nur auf einem MiBversténdnis beruhen, wenn
die Rechtsbeschwerde riigen will, der angefochtene Be~
schluB habe sich angesichts der Ausfiihrungen im BeschluB
des 4. Senats iliberhaupt nicht mehr mi% der Frage befas-

~ sen dtirfen, ob nach der Bekamntmachung der "Stemmanmel-
dung" ein vom>Bekanntmachungsbeschlﬁﬁ~nicht unfater Teil
der urspriinglichen Anmeldungsunterlagen noch ausgeschie-
den werden "kann". In dem Sinne, in dem sich der ange-—-
fochtene Beschlufl mit dieser Fragé befaBt hat, sollte

:' das gerade auch nach dem BeschluB des 4. Senats in dem

' hier vorliegenden Verfahren zur Prifung der "Ausschei-
dungsanmelduné" geschehen,

2. Der tragende Grund fiir die Entscheidung in dem
angefochtenen Beschluf ist die nach den dortigen Ausfiih-
rungen unter III 1 und 2 in der "Zusammenfassung" unter
III 3 wiederholte Feststellung, daB die Anmelderin durch
‘die_Erklirungen ihrer Eingabe vom 5. Mérz 1958 auf die
 Weiterverfolgung der micht bekanntgemachten Teile in dem
" durch die Anmeldung y  eingeleiteten Verfahren vergich-
tet hat. Hieraus wird dann schliissig gefolgert, daB
diese Teile, die jetzt den Gegenstand des vorliegenden
‘Verfahrens 2z bilden, daher am Tage ihrer Anmeldung,
dem ... 1959,nicht mehr Bestandteil jenes_ Verfahrens ge-
wesen seien, daB deshalb zu diesem Zeitpunkt auch eine




- "Augscheidung', die ihrem Wesen nach evine "Aufspaltung"
der urspriinglichen Anmeldung unter Wahrung ihrer Priori-
tiat fiir beide Teilanmeldungen darstelle, hinsichtlich

der bereits durch den Verzicht aus dem Verfahren ausge-
schiedenen Teile begrifflich und rechtlich nicht mehr
moglich gewesen sei, und daB dsher schlieBlich.fiir die
vorliegende Anmeldung auch nicht die PrioritHten der
pritischen Patentanmeldung & beansprucht werden konnten,
80 daB die aus der letzteren -erwachsene, unstreitig in-
haltlich identische britische Patentschrift aaa der vor-
liegenden Anmeldung neuheitsschédlich enigegenstehe.

| a) Nach den Ausfilhrungen des Beschwerdesenats unter
IIT 1 desvangéfoohtenen Beschlusses ergibt sich die. von ihm
- getroffene Festétéilung‘bereits;guswgem Wortlaut der Er-
Xklirungen in der Eingabe vom 5. Mirz 1958.

Der Bescﬁ&er&esenat verweist darauf, daB die Ver-
treter der'Anmelderin sich in der Eingabe vom 5. Mirz 1958
mit der vom Priifer vorgeschlagenen beschrénkten Fassung
des Patentanspruchs einverstanden erklért, der ebenfalls
vorgeschi&geﬁén Streichung des bisherigen Anspruchs 2 zu-
'gestimmt,und neue zusammenh§ngende Unﬁérlagen eingereicht
~ hatten, deneh der vom Priifer vorgeschlagene Patentanépruch
zugrunde gelegt gewesen sed. Besonderen1Wert legt der Be-
schwerdesenat auf den abgchlieSenden Satz der Eingabe:
"Nachdem somit allen Porderungen des genannten Bescheides
Rechnung getragen worden ist, wird beantragt, die Bekannt-
machung der vorliegenden Anmeldung zu beschlieBen".

_ ag) Néchvﬁuffassung'des Beschwerdesenats lassen diese
Formulierungen den eindeutigen Willen der Anmelderin erken-
nen, die Anmeldung y endgultig auf den vom Priifer




-vorgeschlagenen Anspruch zu beschridnken und das iiber diesen
Anspruch hinausgehende Patentbegehren nicht weiterzuverfol-
gen. Denn in der positiven Begzeichnung dessen, was von dem
Inhalt des urspriinglichen Patentgesuches als "die wvorlie-

- gende Anmeldung" aufrechterhalten und bekanntgemacht werden

- 'solle, liege zugleich die negative Erklirung, daB die weiter-
gehenden Anspriiche nicht.lénger?Gegenstand des .durch die
urspringliche Anmeldung eingeleiteten Patenterteilungsver-
fahrens sein sollten, mit .anderen Worten, daB auf ihre

- Weiterverfolgung verzichtet werde. DaB die Anmelderin das

. Wort "Verzicht" dabei nicht gebraucht habe, sei ohne Bedeu-
tung. Wie sie selbst nicht verkenne, kdnne ein Verzicht auch
in Erklérungen liegen, durch die ein Teil der Anmeldung
fallen gelassen werde, ohne daB das Wort "Verzicht" ge-
~braucht werde. Die Anmelderin selbst habe spdter einmal

die in der bekanntgemachten Anmeldung nicht mehr enthaltenen
Teile als "fallengelassen" bezeichnet; es sei nicht ersicht-
- lich, wie ein solches "Pallenlagssen" bestimmter Teile eindeu-
- tigér als ein Verzig¢ht auf ihre weiterverfblgung gekennzeich-
net werden kénnte als dadurch, daB nur noch die aufrechter-
haltenen Teile der urspriinglichen Anmeldung als "die vor-
liegende Anmeldung" bezeichnet wirden. "

o bb) An anderer Stelle (III 2 b, S. 13/14 des angefochte-
. nen Beschlusses) fiihrt der Beschwerdesenat hierzu noch fol-
gendes aus: Die Anmelderin rdume selbst ein, daf dann, wenn
ohne eine weitere Erkldrung die Bekanntmachung eines be-

- schrénkten Anspruches beantragt werde, "in der Regel" ange~
nommen werden konne, "es werde auf den Rest der Anmeldung
verzichtet". Diese Regel gelte aber entgegen der Meinung

der Anmelderin nicht nur, wenn der Anmelder sich auf Grund
von Entgegenhaltungen von der Nichtschutzfidhigkeit des

Restes ilberzeugt habe, sondern sie ergebe sich aus der



‘gesetzlichen Regelung dés Patenterteilungsverfahrens, ins-
~ besoridere aus § 30 PatG. Diese Bestimmung schreibe vor,

daB das Patentamt, wenn die dort ndher bezeichneten Voraus-
setzungen erfilllt sind, "die Bekanntmachung der Anmeldung"
zu beschlieBen hat. Daraus folge, daB Gegenstand der Be~
kenntmachung stets nur die Anmeldung als Ganges sein konne.
Bekanntzumachen sei danach die gesamte Anmeldung, in Fdllen
der Beschririkung des urspriinglichen Pateéntbegehrens also
sémtliche Teile der urspriinglichen Anmeldung, fir die das
Patentgesuch aufrechterhalten werde. Die Moglichkeit, nur
einen Teil der Anmeldung bekanntzumachen; weitere Teile
aber ohne Bekanntmachung im Verfahren zu belassen, sehe das
Gesetz nicht vor. Es liege vielmehr im Wesen einer aufgebots-
artigen offentlichen Bekanntmachung, daB der Offentlichkeit
im vollen Umfang Kenntnis von den an die Behdrde gerichteten
- Antrigen gegeben werde, durch welche Rechte Dritter beriihrs
‘werden kbdnnten, und zu denen Stellung zu nehmen ihnen durch
das Aufgebot Gelegenheit gegeben werden solle. Eine Teilbe-
kKanntmachung einzelner Anspriiche, die verschweigen wiirde,
daB8 auf Grund derselben Anmeldung im gleichen Verfahren noch
weitere Ansprilche erhoben werden, wiirde diese Aufgabe nicht
effﬁllen, sondern irrige Vorstellungen erwecken. Gerade aus
diesem Grunde gebe das Patentgesetz durch § 26 Abs. 5 dem
Anmelder die Mbglichkeit, die Anmeldung bis zur Bekanntma-
chung mit Hilfe der Pritfungsstelle im Rahmen des Offenbar-
ten zu erginzen und zu- berichtigen und demit Inhalt und
Umfang der Anmeldung, wie sie der Offentlichkeit bekannt-
gegeben werden solle, durch eine genaue Formulierung der
Anspriiche, auf die sich das Patentbegehren endglltig er-
strecken solle, festzulegen.




cc) Besonders deutlich tritt der Grundgedanke der
'Erwéghngen des Beschwerdesenats in seiner Auseinander-
setzung mit der Entscheidung der Beschwerdeabteilung I
- des Reichspatentamts vom 3. Mai 1930 (B1PMZ 1930, 176)
hervor. Der Béschwerdesenat fithrt dazu aus (III 2 c,
- 8.-15/16 des angéfochtenen Beschlusses): Der von ihm aus
der geset21i¢hen Regelung des Patenterteilungsverfahrens
abgeleitete Gfundsatz, wonach der vorbehaltslose Antrag
auf Bekanntmachung eines beschrénkten Anspruchs die Wei-
terverfolgung der fallengelassenen Teile nach der Bekannt-
machung ausschlieBe, sei spédtestens seit 1930 stidndige
Rechtsprechung des Patentamis. In der Entscheidung vom
3. Mai 1930 werde dleser Grundsatz im wesentlichen damit
begriindet, daB der Bekanntmachungsbeschluﬁ -eine - Zdsur des
Erteilungsverfahrens bllde, durch die der Inhalt der Anmel-
dung grundsatzllch auf das im bekanntgemachten Patentan-
spruch Nledergelegte beschrankt werde. Es konne dahinge-
~stellt bleiben, 0b d;ese Entscheidung in allen Eingelheiten
ihrer: Begrundung zutreffend sei, insbesondere, ob dem Be~
kanntmachungsbeschlu& selbst der ihm zugeschriebene EinflufB
auf Inhalt und Umfang der Anmeldung zukomme. Nach Auffas-
sung des Senats konnten Beschridnkungen des Anmeldungsgegen-
standes zwar nur durch entsprechende Erklédrungen des Anmel-
ders herbeigefiihrt werden. Der gesetzliche Zweck der Be-
kanntmachung setze abar die Abgabe,solcher\den Gegenstand
der Anmeldung endgiiltig fixierender Erklérurigen voraus, und
diese hitten zur Folge, daB nach der Bekanntmachung ein
Zuriickkommen auf die damit endgiiltig fallen gelassenen, von
dem Bekanntmachungsantrag nicht umfaSten und daher nicht be-
kanntgemachten Teile ausgeschlossen sei. Fiir die hier zu
entscheidende Frage, ob nach den Gesamtumstdnden in den
Erkliarungen der Anmelderin im Schriftsatz vom 5. Marz 1958
ein Verzicht auf die Wéiterverfolgqng der "fallen gelassenen

s
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V(Lelle" zu erblicken gewesen sei, seli es allein von Bedeu-

| tung, daR die Rechtsprechung zu dieser Zeit bereits seit
mehreren Jahrzehntenxelnhelllg die nachtrégliche Ausschei-
dung nicht bekanntgemachter Teile der urspriinglichen Anmel-
dung fiir unzulidssig erachtet habe und daB nicht angenommen
“werden konne, daB die Vertreter der Anmelderin, denen diese
Rechtsprechung zweifé1los'bekannt gewesen sei, die Bekannt-
machung des beschrédnkten Anspruches vorbehaltlos beantragt
hitten, wemn sie damals auch nur dardn gedacht hitten, die
ibrigen Teile weiterzuverfolgen.

b) Wie die Rechtsbeschwerde zutreffend bemerkt, unter-

liegt die Auslégung, die der Beschwerdesenat mit der von
ihm getroffenen Feststellung ‘den Erkldrungen der Anmelderin
‘in der Elnﬂahe vom 5. Mirz 1958 gegeben hat, als die Aus-
1egung giner prozessualen Erklarung der unbeschrénkten Nach-
prufigg durch das Rechtsbeschwerdegerlcht Die Eingabe vom
5. Marz 1958 1st gvar eine prozessuale Erklirung zundchst
nur in dem Verfahren auf die "Stammanmeldung" Yy gewe-
sen. Da es aedoch gerade darum geht, ob die Fingabe vom
5. Mirz 1958 die Anhhnglgkelt e1nes Verfahrens zu demjeni-
gen Tell der Stammanmeldung y ‘beriihrt hat, der mit der
vorliegenden "Ausécheidungsanmeldung" z weiterverfolgt
wird, ist sie jeaenfalls hinsichtlich der Nachpriifbarkeit
ihrer Auslegung 1n der Rechtsbeschwerde1nstanz als eine
auch das vorllegende Verfahren auf die Ausscheldungsan-
meldung beruhrende prozessuale Erklarung zu behandeln.

Andererseits hat, wie der Beschwerdesenat zur Begriin-
dung der Zulassung der Rechtsbeschwerde unter IV des ange-
fochtenen Beschiusses zutreffend ausgefiihrt hat, die Ausle-
gung der Erklérungen der Anmelderin in der Eingabe vom
5. Mirz 1958 eine Bedeutung nicht nur fir den vorliegenden
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Fall. Diese Erklirungen lassen sich vielmehr auf einen
auch fir sie wesentlichen Kern typischer, im Patenter-
teilungsverfahren stédndig angewandter Formen verfahrens-
nédfBiger Erklédrungen zurilickfiilhren; und fiir die Auslegung
dieser typischen Erklérungen kann in der Tat so, wie das
im angefochtenen BeschluB geschehen ist, eine auf grund-
sdtzlichen Erwidgungen beruhende allgemeine Regel aufge-
stellt werden.

¢) Die vom Beschwerdesenat aufgestellte allgemeine
Regel 148% sich in Anlehnung an die unter III 1, III 2 b,
3 und IV des angefochtenen Beschlusses gebrauchten Wendun-
gen etwa wie folgt fassen: erklért sich.ein Patentanmelder
vorbehaltslos mit einem vom Patentamt vorgeschlagenen bhe-
schrénkten Patentanspruchleinverstanden,_1egt”er eine die-
sem AnsprucH angepaB8te neue Patentbeschreibung vor und
stellt er vorbehaltslos einen auf diese Unterlagen bezoge-
nen Bekanntmachungsantrag, so liegt derin regelmidBig der
Verzicht darauf, das iiber den nunmehrigen Anspruch hinaus-~
‘gehende Patéhtbegehren in dem auf die urspriingliche Anmel-
dung eingeleiteten (oder in einem davon abzuzweigenden)
Erteilungsverfahren weiterzuverfolgen. '

Der erkennende Senat stimmt dieser "Regel"™ und im
wesentlichen auch der vom Beschwerdesenat dafiir gegebenen
Qegrﬁndung ZU.

aa) Mit Recht ist der Beschwerdesenat (unter III 2 b
des angefochtenen Beschlusses) bei der hier in Rede stehen-
den Auslegung eines Bekanntmachungsantrages von einer Be-
trachtung der Bedeutung der "Bekanntmachgggi im Rahmen des
gesamten Paténterteilungsverfahrens ausgegangen. Die Be-
kanntmachung (§ 30 PatG) bildet den AbschluB des Verfahrens
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zur Priifung einer Patentanmeldung durch die Priifungsstells
(§ 28 PatG), - falls diese nicht zur Zurlickweisung der An-
meldung wegen formeller oder sachlicher Mingel gelangt

(§ 29 PatG), sondern die Erteilung eines Patentes "nicht
fiir ausgeschlossen erachitet" -, und legt zugleich fiir die
weiteren Abschnitte des Erteilungsverfshrens sowie fiir die
mit der Bekanntmachung eintretende materiellrechtliche Wir-
kung des einstweiligen Patentschutzes den "Gegenstand der
Anmeldung" fest. Es gibt in ein und demselben Erteilungs-
verfahren nur eine, einheitliche Bekanntmachung. Bekannt-
gemacht wird alles, was ~ noch -~ "Gegenstand der Anmeldung"
in diesem Erteilungsverfahren sein soll, und umgekehrt ist
"Gegenstand der Anmeldung" in diesem Brteilungsverfahren
nunmehr alles das und nur das, was bekanntgemacht wird. Eine
*Pgil"-Bekanntmachung in dem Sinne, daB zunichst nur ein .
Teil der Anmeldung und spiter in demselben Verfahren durch
éine‘"Nachtrags"waekanntmaqhung noch ein anderer Teil der
Anmeldung bekanntgemacht wiirde, gibt es nicht. DaB 2zu ein
und derselben Anmeldung mehrere Bekanntmachungen exrgehen,
ist nur auf die Weise mdglich, daB ein Teil der Anmeldung

- - gofern die Voraussetzungen dafiir gegeben sind - aus dem
bisherigen "Stamm"-Verfahren ausgeschieden und in einem
davon "abgezweigten" anderen Verfahren gepriift und bekannt-
gemacht wird. Bs gibt aber auch keine "Teil"-Bekanntmachung
in dem Sinne, daf nur ein Teil der Anmeldung bekanntgemacht
und ein anderer Teil glelchzeltlg oder spiter zuriickgewie-
sen wiirde. Die Bekanntmachung muB v1elmehr einerseits die
Anmeldung so vollsténdig erledigen, daf8 in dem durch die
Bekanntmachung‘abgescthsseﬁen Priifungsverfahren nichts mehr
zu prifen und deshaldb auch nichts mehr zuriickzuweisen ist;
und sie muB sich andererseits mit dem decken, was nach dem
Willen des Anmelders bekanntzumachender Gegenstand seiner
Anmeldung sein so0ll; bleibt der Anmelder dabei, dafi etwas
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anderes und insbesondere etwas Weitergehendes als Gegen-—
stand seiner Anmeldung bekanntgemacht werden soll, als

. der Priifer glaubt bekanntmachen zu konnen, so mufl die
ganze Anméldung zuriickgewiesen werden.

bb) Diege dem Gesetz entsprechenden und vom Patentamt
in stdndiger Praxis befolgten Verfahrensgrundgétze sind
den sténdig mit Patentanmeldungen befafiten Kreisen, nament-
lich den Patentanwdlten, den Erlaubnisscheininhabern und
den Patentsachbearbeitern griéBerer Unternehmen, bekannt.
Zumindest konnen die Priifer des Patentamts davon ausgehen,
daB solche Personen diese Grundsétze kennen und bei ihren
Erklarungen und Antrégen gegeniiber dem Patentamt in Rech-
nung stellen. Es ist daher auch gerechtfertigt, jedenfalls
die von solchen Personen kommenden Exrkldrungen und Antrige
. zur "Bekanntmachung" einer Patentanmeldung sgo auszulegen,
wie der Priifer sie im Hinblick auf das von ihm weiter ein-
zuschlagende Verfahren verstehen muB. Das bedeutet nach
dem zu aa) Ausgefiihrten, daB jedenfalls dann, wenn ein durch
eine solche Person vertretener Anmelder sich mit einem vom
Priifer vorgeschlagenen beschrénkten Patentanspruch einver-
standen erklért, eine diesem Anspruch angepafite neu¢ Be-
schreibung vorlegt und einen auf diese Unterlagen bezoge-
nen Bekanntmachungsantrag stellt, das vom Priifer als dem
Erklérungsempféinger in der Regel so aufgefaBt und deshalb
auch objektiv so ausgelegt werden muB, daB der Anmelder dar-
auf verzichten will, das iiber den nunmehrigen_Anspruch hin-
ausgehende Patentbegehren seiner Anmeldung in dem anhéngi-
gen Verfahren weitersuverfolgen. Anders ist es freilich,
wenn sich aus dem Wortlaut der Brklarung selbst oder aus
den zu ihrer Auslegung heranzuziehenden, dem Priifer bekann-
ten Umsténden ergibt, daB ein solcher Verzicht nicht géwollt
ist, wenn also insbesondere ein "Vorbehalt" ausdriicklich
erklirt oder nach den Umstinden als erkldrt anzusehen ist,
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daB auch das iiber den nunmehr bekanntzumachenden Amspruch
hinausgehende Patentbegehren weiterverfolgt werden soll.

¥lUr einen solchen "Vorbehalt' und seine Rechtsfolgen macht
es dann allerdings einen Unterschied, ob das iiber den nun-
mehr bekanntzumachenden Anspruch hinausgehende Patentbegeh-
" ren einer Ausscheidung -~ z.B. wegen Uneinheitlichkeit -
fahig ist und daher auf eine anderweitige Anmeldung hin in
einem vom bisherigen Verfahren "abgezweigten" Verfahren
weiterverfolgt werden kann, oder ob dieses Patentbegehren
aus einem anderen Grunde - z.B. mangels Neuheit - iiberhaupt
nicht zu einer Patenterteilung und daher auch iiberhaupt
nicht zu einer Bekanntmachung fiihren kann. Im letzteren Falle
wiirde der "Vorbehalt" einer Aufhebung des Einversténdnisses
mit dem beschrénkten Patentanspruch gleichkommen und deshalb
zur Zuriickweisung der ganzen Anmeldung fiihren missen. Im
ersteren Fall dagegen wiirde, wenn trotz des "Vorbehalts"

die Bekanntmachung beschlossen wig¢d, darin zugleich die Zu-~
étimmung des Priifers zur Ausscheidung des nicht bekanntge-
machten Teiles aus der "Stammanmeldung" zu erblicken sein.

d) Die Angriffe der Rechisbeschwerde gegen die aus dem
Wortlaut der Eingabe der Anmelderin vom 5. Mirz 1958 herge-~
leitete, in die Form einer allgemeinen Regel gekleidete
Feststellung des Beschwerdesenats konnen auch insoweit, als
sie nicht bereits durch die vorstehenden Ausfilhrungen zu
2 ¢) von selbst widerlegt sind, keinen Erfolg haben.

aa) Die Rechtsbeschwerde verkennt an sich nicht, daB
der angefochtene BeschluB im'Gegensatz zu der oben bei 2 a)
ce) erwdhnten Entscheidung der Beschwerdeabteilung I des
Reichspatentamts vom 3. Mai 1930 und damit auch im Gegensatz
zu dem BeschluB der Priifungsatelle im vorliegenden Verfahren
vom 18. August 1962 nicht auf eine "ZHsurwirkung" des Be-
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kanntmachungsbeschlusses, sondern auf die - allerdings

-aus der Bedeutung der -Bekanntmachung gefolgerte -
~Auslegung des Bekanntmachungsantrags abstellt. Zu Unrecht
aber meint die :Rechtsbeschwerde, die Entscheidung des
‘Reichspatentamts vom 3. Mai 1930 sei zumindest seit dem
Zwischenbescheid des $. Beschwerdesenats des Deutschen
Patentamte vom 5. Mai 1951 (GRUR 1951, 281) auch nicht

mehr geeignet gewesen, sSo wie das der Beschwerdesenat getan
‘habe, Schliisse fiir die Auslegung des Bekanntmachungsantra-
ges daraus herzuleiten. Der Beschwerdesenat hat sich auf
die Entscheidung vom 3. Mai 1930 nur in dem Sinne bezogen,
daB es im Zeitpunkt der Eingabe der Anmelderin vom 5. Mérsz
1958 allgemein bekannt gewesen sei, daB die Rechtsprechung
bereits seit mehreren Jahrzehnten einhellig die nachtrig-
liche Ausscheidung nicht bekanntgemachter Teile der ur-
sprﬁnglieheﬁ Anmeldung fiir unzulissig erachtet habe. Diese
Bedeutung aber kam der Entscheidung des Reichspatentamts
vom 3. Mai 1930 auch im Jahre 1958 trotz des Zwischenbe-
scheides deg 5. Beschwerdesenats des Deutschen Patentamts ‘
vom 5. Mai 1951 schon deshalb noch zu, weil dieser Zwischen-
bescheid, wie darin eingehend dargestellt und hervorgehoben,
‘'einen besonders liegenden Fall betraf und deshalb auch aus-
dricklich betonte, er wolle "prinzipiell"von den Rechts-
grundsdtzen der Entscheidung vom 3. Mai 1930 nicht abgehen.

bb) Nicht gerechtfertigt ist auch die Riige der Rechts-
beschwerde, der Beschwerdesenat habe, weil die Priifungsstelle
im BeschluB3 vom 18. August 1962 die hier in Rede stehende
"Ausscheidung" in Anlehnung an die Gedankenginge der Ent-
scheidung vom 3. Mai 1930 als nach dem Verfahrensstand nicht
mehr "mdglich" angesehen habe, nicht seinerseits unter dem
von der Priifungsstelle gar nicht ertrterten Gesichtspunkt
eines "Verzichts" liber die Sache entscheiden diirfen. Der



- Beschwerdesenat war nicht nur befugt, sondern auch ver-
pfiichtet, das Begehren der Ausscheidungsanmeldung unter
allen rechtlichen Gesichtspunkten zu priifen und, wenn

ihm die von der Priifungsstelle gegebene Begriindung nicht
zutreffend, die Entscheidung selbst aber aus anderen Griin-
den richtig erschien, die Beschwerde zuriickzuweisen (vgl.
~auch-§ 563 ZP0). Zu einer Zurilickverweisung der Sache an
die Priifungsstelle bestand entgegen der Riige der Rechts-—
beschwerde schon deshalb weder ein AnlaB noch eine Befug-
nis, weil es sich bei dem Yorgehen der Priifungastelle nicht
um einen Verfahrensmangel handelte.

cc) Die Angriffe der Rechtsbeschwerde gegen die Be-
merkung des Beschwerdesenats, es sei "nicht mdglich", nur
einen Teil der Anmeldung bekanntzumachen, weitere Teile aber
ohne Bekanntmachung im Verfahren zu belassen, lassen sich
nur damit erkléren, dafl sie diese Bemerkung aus dem Zusam-
menhang reiBlt und beil isolierter Betrachtung mifversteht.
Denn dafl -~ wie sie dieser Bemerkung entgegenh#lt - im Falle
der Uneinheitlichkeit einer Anmeldung im Zusammenhang mit
dem Antrag auf Bekanntmachung des einen Teils die Ausschei-
dung des anderen Teils erklért oder zunéchst auch lediglich
"vorbehalten" werden kann, is% im angefochtenen BeschluB
durchaus beriicksichtigt. Die im AnschluB an diese Bemerkung
vom Beschwerdesenat angestellien Erwigungen iiber das "Wesen
giner aufgebotsartigen offentlichen Bekanntmachung" und die
daraus fdr die vorliegende Streitfrage herzuleitenden Fol-
gerungen sind, wie sich aus den Ausfiihrungen asben bei 2 ¢)
ergibt, fiir das Ergebnis nicht tragend. Die von der Rechts-
beschwerde dagegen erhobenen Rugen kdnnen deshald auf sich

beruhen.




dd) Zu Unrecht meint die Rechtsbeschwerde, der Be-
schwerdesenat habe hier unzulédssigerweise aus einem
"Schweigen" den Schlu8 auf einen "Verzicht" gezogen. Nicht
aus dem, was in solchen Erklarungen wie denen in der Ein-
- gabe der Anmelderin vom 5. Marz 1958 fehlt, sondern aus
dem, was solche Erklérungen "positiv" aussagen, hat der
Beschwerdesenat geschlossen, dafl auf die Weiterverfolgung
des Patentbegehrens, das nicht Gegenstand des Bekanntma-
chungsantrages ist, verzichtet werde.

ee) Der Rechtsbeschwerde ist zwar zuzugeben, daB der
Priifer, wenn er Zweiﬁg;_dafan hat, ob in einem Fall wie
dem vorliegenden die in den neuen Unterlagen nicht enthal-
tenen Teile der Anmeldung fallen gelassen oder in einer
gesonderten Ausscheidungsanmeldung weiterverfolgt werden
sollen, gut daran tun wird, des durch eine Riickfrage bei
dem Anmelder zu kliren. Das Hudert jedoch nichts daran, daB
dann, wenn der Priifer keine Zweifel hat und deshalb auch
nicht bei dem Anmelder anfragt, der Anmelder seine Erklé-
rungen so gegen sich.gelten lassen muB, wie sie der Priifer
auffassen mufte und durfte. |

ff) Gegeniiber den wiederholten Bemerkungen der Rechts-
beschwerde, die Anmelderin habe niemals auf einen Schutz
fir die nicht mit bekanntgemachten Teile der Anmeldung
i &k;ﬂttver21chten wollen, ist klarzustellen, daB es hier
nur darum geht, ob in solchen Erklérungen wie denen in der
Eingabe der Anmelderin vom 5. M#rz 1958 ein Verzicht auf
die Weiterveriolgung der nicht mit bekanntzumachenden Teile
einer Anmeldung in dem anhingigen (oder einem davon abzu-
zweigenden) Verfahren liegt. Die Prage, inwieweit darin zu-
gleich ein Verszicht auf materiellen Patentschutz liegt,
. steht hier nicht zur Erbrterung.

L e
T
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3, Die vom Beschwerdesenat aufgestellte, vom er-
kennenden Senat gebilligte allgemeine Regel schlieBt es
nicht aus, daf im Einzelfall trotz solcher Erkléarungen
wie denen in der Eingabe der Anmelderin vom 5. Mirz 1958
aus besonderen Griinden -ein Verzicht auf die Weiterverfol-
gung der nicht mit bekanntzumachenden Teile der Anmeldung
nicht anzunehmen ist, insbesondere denn, wenn ein "Vorbe-
| halt" ausdriicklich erklértvoder nach den Umstdnden des
Falles als erkldrt anzusehen ist, diese Teile in einer
Ausscheidungsanmeldung,weiterverfolgenlZu wollen. Der
Beschwerdesenat hat diese im wesentlichen auf tatsichli-
chem Gebiet liegende Prage unter dem Gesichtspunkt erdrtert,
daB es eine Reihe von “Auslegungspinweisén" gebe, die es
bestidtigten, daB das, was nach dem{Wértlaut der Eingabe
vom 5. Mérz 1958 als erklirt anzusehen sei, dem wirkli-
chén Erklﬁrungswillen der Aanelderin entsprochen habe. Was
der Beschwerdesenat unter diesem Geéiqhtspunkt ausgefiihrt
hat, kann aber zugleich als Begrﬁndung dafiir gelten, dafl
ein "Vorbehalt" der gedachten Art, dér unzweifelhaft von
der Anmelderin nicht ausdriicklich erklért worden ist, auch
nicht nach den Umstédnden des Falles als erkldrt angeseheh
werden kann. Der erkennende Senat vermag diesen Ausfiih-
rungen des Beschwerdesenats zwar nicht allenthalben zu
folgen; sie tragen aber jedenfalls im Ergebnis die Ent-
scheidung.

oooooo # @ 09 0000O0C0CDOO G000

4. Die Rechtsbeschwerde riigt es schlieBlich noch
als einen Verfahrensverstof im Sinne des § 41 p Abs. 3
Nr. 5 PatG (richtiger: § 41 q Abs. 2 Satz 2 PatG i.¥V.m.
§ 551 Nr. 7 ZPO) oder des § 286 ZPO (richtiger: § 41 h
PatG), daB der Beschwerdesenat, wenn er in der Eingabe
der Anmeldefin vom 5., Midrz 1958 einen "Verzicht" sah,
nicht gepriift habe, ob in spdteren Eingaben, insbeson-
dere in der Eingabe vom 16. Juli 1959, eine Anfechtung




e A

dieses_Verzichts erblickt werden konne oder miisse. Auch
diese Riige kann keinen Erfolg haben.

Fiir die Annahme der Rechtsbeschwerde, der Beschwer-
desenat habe die Anfechtung des Verzichts, weil er sie im
angefochtenen BeschluB nicht erdrtert habe, ersichtlich
schlechterdings fiir verfahrensmidflig unzulissig angesehen,
besteht kein Anhaltspunkt. Die Zuldssigkeit der Anfech-
tung von Erkldérungen gegeniiber dem Patentamt ist nicht
nur in der von der Rechtsbeschwerde angefiihrten ¥ntschei-
dung des Deutschen Patentamts B1PMZ 1954, 49 ff, sondern
éuch in mehreren Entscheidungen des Bundespatentgerichts
anerkannt worden {vgl. z.B. BPatGerE 1, 21; 2, 56, 60).

Es ist jedoch nichts dafiir dargetan, daB hier ein
zur Anfechtung berechtigender Irrtum im Sinne der §§ 119,
120 BGB obgewaltet hdtte. Die vom Beschwerdesenat und
auch hier im einzelnen erdrterten Vorginge im Erteilungs-
verfahren schlieflen die Annahme aus, die Vertreter der An-
melderin hdtten im unklaren dariiber gewesen sein konnen,
daB ihr Schriftsatz vom 5. Mdrz 1958 vom Priifer als Ver-
zicht auf die Weiterverfolgung der darin nicht mehr erwdhn-
ten Teile der urspriinglichen Anmeldung aufgefaBt werden
wiirde. Der Beschwerdesenat hat vielmehr, wie oben zu 3.
erwdhnt und jedenfalls zu 3 a), ¢) und d) gebilligt, eine
Reihe von "Auslegungshinweisen" gefunden, die es bestdtig-
ten, dafl das, was nach dem Wortlaut der Eingabe vonm
5. Mdrz 1958 als erkldrt anzusehen sei - ndmlich der Ver-
zicht auf die Weiterverfolgung der nicht mit bekanntzuma-
chenden Teile der Anmeldung y , dem wirklichen Erkldrungs-
willen der Anmelderin und ihrer Vertreter entsprochen habve.
Bei dieser Sachlage war es kein Verfahrensfehler, wenn der
Beschwerdesenat das Gleiche nicht noch einmal ausdriicklich
zur Verneinung der Rechtswirksamkeit einer ~ von der An-
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melderin librigens erstmals in der Rechtsbeschwerdeinstangz
bebaupteten - "Anfechtung" des Verzichts festgestellt hat.

5. Nach alledem war die Rechisbeschwerde mit der
Kostenfolge aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG als unbegriindet
zuriickzuweisen. ’

Die Entscheidung konnte gemiéB § 41 w Abs. 1 PatG
ohne miindliche Verhandlung getroffen werden. Es bestand
kein Anlaf, der Anrégung der Rechtsbeschwerdefiihrerin
folgend einen Termin zur mindlichen Verhandlung anzuord-
nen, da eine weitere Aufklérung dévon nicht zu erwarten
und auch nicht erforderlich war.

Nastelski Bock Spreng

Ebscher Claf3en



