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Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG §§ 41 p, 41 x

SchweiBelektrode II

Die Riige, der Beschwerdesenat habe in dem angefochtenen
Beschlu8 entgegen der Vorschrift des § 41 x Abs. 2 PatG
seiner Entscheidung nicht die rechtliche Beurteilung zu-
grundegelegt, die der Aufhebung seines frilheren Beschlus-
ses in derselben Sache in einem fritheren Rechtsbeschwer-
deverfahren zugrundegelegt war, ersffnet nicht den Weg
der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde nach § 41 p Abs. 3
PatG.

BGH, Beschl. v. 11. April 1967 . Ia ZB 5/66
Bundespatentgericht
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Verkiindet am

11. April 1967
Oechsler,
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
in der Rechtsbeschwerdesache der Geschidftsstelle

betreffend die Patentanmeldung F 1464 VIII 4/21 h

der Firma The _OrCom any Limited, LIS .
sl B& HED,

Anmelderin, Beigeladene im verwaltungs-
gerichtlichen Verfahren, Beschwerde-—
gegnerin und Rechtsbeschwerdefiihrerin,

-Verfahrensbevollmédchtigte: Rechtsanwdlte Prof. Dr.
und Dr. G in -

weitere Verfahrensbeteiligte:

1. Firma K.—E&e}lachaﬁ: mit beschrénkter Haf-
tung, S trase D

2. Firma Gesellschaft fiir Schweiftechnik mbH, AN,
Strafie

zu 1 und 2: Einsprechende II und III,
Klégerinnen im verwaltungsgerichtlichen
Verfahren, Beschwerdefiihrerinnen und
Rechtsbeschwerdegegnerinnen,

~Verfahrensbevollméchtigter zu 1 und 2: Rechtsanwalt Dr. -
@ in

3. Pirma Gebr. BEEEED & Co. Ac, wilED,
handelnd durch ihre Zweigniederlassung in S

BPetras

Einsprechende IV,
-Zustellungsbevollmichtigte: Firma Gebr. B-& Co. AG,
. CStrase @

4. Bundesrepublik :Deutschland, vertreten durch den Prési-
denten_des Deutschen Patentamts, MU, 7
straB )

trae .9

Beklagte im verwaltungsgerichtlichen
Verfahren.
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Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
die milndliche Verhandlung vom 11. April 1967 unter Mit-
wirkung der Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Loscher,
ClaBen und Schneider

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluf des
21. Senats (Technischen Beschwerdesenats XVI)
des Bundespatentgerichts vom 24, November 1965
wird auf XKosten der Rechtsbeschwerdefiihrerin
guriickgewliesen. '

Griinde:

I. Die streitige Patentanmeldung, die eine "“"Endlose
Schweifelektrode fiir elektrische LichtbogenschweiBung"
betrifft, ist am 19. Mai 1950 unter Inanspruchnahme der
Prioritdt der Anmeldung in GroSbritannien vom 27. Dezem-
ber 1944 (britisches Patent Nr. 584 299) fiir die Rechts-
vorginger der Rechtsbeschwerdefiihrerin -~ Firma F—
T und Henry D s+, veide in TN VD
(England) - bei dem Deutschen Patentamt eingereicht wor-
den. Die Rechte aus dieser Anmeldung sind im Jahre 1960
auf die jetzige Rechitsbeschwerdefiihrerin iibergegangen.

Nachdem dle Anmeldung am 29. Mérz 1951 bekanntgemacht
worden war, legten mehrere Firmen, darunter die auch jetzt
noch am Verfahren beteiligten Firmen K ND-TD, GEES
und Gebr. B, frist- und formgerecht Einspruch ein,
Durch BeschluB vom 18. Juni 1956 versagte die Priifungs-
stelle fiir Klasse 21 h des Deutschen Patentamts das nach-
gesuchte Patent. Auf die Beschwerde der Anmelder hob der
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damalige 12. Beschwerdesenat des Deutschen Patentamts
mit Entscheidung vom 14. Januar 1960 den Beschluf der
Priifungsstelle auf und erteilte das Patent auf Grund

der im Beschwerdeverfahren am 29./30. Dezember 1959 ein-
gereichten, in der miindlichen Beschwerdeverhandlung noch-
mals geénderten Unterlagen und mit dem folgenden einzi-
gen Patentanspruch:

"Endlose SchweiBelektrode fiir elektrische Licht-
bogenschweiBung, bel der auf einem Metallkern
zwel Iagen aus Draht von einem Durchmesser, dexr
kleiner ist als der Kerndurchmesser, iibereinan-
derliegend gegenliufig aufgewunden und die
Zwischenriume zwischen den Drahtwindungen mit
FluBmittel gefiillt sind, ohne die metallische
AuBenflliche der HuBeren Lage vollstdndig zu
iiberdecken, dadurch gekennzeichnet, daB jede
Lage aus mindestens drei parallel gewickelten
Eingeldrédhten. besteht, die in beiden Lagen gleiche
Schrittabstinde voneinander haben, und die Win-

dungen der HuBeren Lage diejenigen der inneren
Tage annihernd rechtwinklig kreugzen.™

Die Einsprechenden II und III (Pirma Kjellberg-Esab
und Firma Arcos) erhoben daraufhin bei dem Bayerischen
Verwaltungsgericht Miinchen zundchst gesonderte, spéter
zur gemeinsamen Verhandlung und Entscheidung verbundene
Anfechtungsklagen gegen die Bundesrepublik Deutschland,
vertreten durch den Présidenten des Deutschen Patentamts,
mit dem Antrag, die Entscheidung des 12. Beschwerdesenats
vom 14. Januar 1960 aufzuheben und das nachgesuchte Patent
zu versagen. Mit dem Inkrafttreten des Sechsten Gesetzes
zur Anderung und Uberleitung von Vorschriften auf dem Ge-
biet des gewerblichen Rechtsschutzes vom 23, Mirz 1961,
d.i. am 1. Juli 1961, ging gem#B Art. 6 § 11 Abs. 2 dieses
Gesetzes das verwaltungsgerichtliche Verfahren als nun-
mehriges "Beschwerde"-Verfahren auf das Bundespatentgericht;
und zwar auf dessen 21. Senat (Technischer Beschwerdesenat
XVI),iiber. '
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Im patentgerichtlichen Verfahren war es zundéichst
streitig, ob die nunmehr als Beschwerden zu behandelnden
verwaltungsgerichtlichen Klagen der zwei Einsprechenden
guléssig gewesen seien. Der Beschwerdesenat bejahte diese
Frage in seinem BeschluB vom 16. Oktober 1963 (21 W 613/61).
In der Sache selbst wies er in diesem BeschluB8 unter Auf-
hebung der Entscheidung des 12. Beschwerdesenats des
Deutschen Patentamts vom 14. Januar 1960 die Beschwerde
der Anmelderin gegen den PatentversagungsbeschluB der Prii-
fungsstelle fiir Klasse 21 h des Deutschen Patentamts vom
18. Juni 1956 zuriick. Wegen der grundsétzlichen Bedeutung
der Frage, ob die Einsprechenden zur Erhebung der Anfech-
tungsklage befugt gewesen seien, lieB der Beschwerdesenat
damals die Rechtsbeschwerde zu.

Auf die damals von der Anmelderin eingelegte Rechts-
beschwerde hat der erkennende Senat mit BeschluB8 vom 18.
Februar 1965 - Ia ZB 235/63 — (GRUR 1965, 416) den BeschluB
des Beschwerdesenats vom 16. Oktober 1963 aufgehoben und
die Sache zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung an
das Bundespatentgericht szuriickverwiesen.Der erkennende Se~
nat hat gwar in der Frage, deretwegen die Rechtsbeschwerde
gugelassen worden war, die Auffassung des Beschwerdesenats
dahin bestédtigt, daB Dritte, die sich mittels Einspruchs
gegen die nachgesuchte Patenterteilung gewandt hatten, zu
der Zeit, als die Akte des Deutschen Patentamts der Anfech-
tung vor den Verwaltungsgerichten unterlagen, die Erteilung
des Patents mit der verwaltungsgerichtlichen Klage anfech-
ten konnten. Bei der durch die Zulassung der Rechtsbeschwer-~
de ertffneten Nachpriifung auch der Entscheidung des Be-
schwerdesenats in der Sache selbst dagegen ist der erkennen-
de Senat zu dem Ergebnis gelangt, daB8 der damals angefoch-
tene Beschluf des Beschwerdesenats der rechtlichen Nachprii-
fung schon deshalb nicht standzuhalten vermige, weil zu-
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mindest eine der von der Rechtsbeschwerde erhobenen Ver-
fahrensriigen durchgreife. Der erkennende Senat hat es als
nicht zweifelsfrel bezeithnet,ob in dem angefochtenen Be-
. 8chluB Neuheit und technischer Fortschritt des Anmeldege-
genstandes gegeniiber den SchweiBelektroden nach den Patent-
schriften von Motte hatten bejaht, unterstellt oder ver-
neint werden sollen. Er hat dem angefochtenen BeschluB
jedoch von seinem Ergebnils her entnommen, daB, wenn Neu-
heit und technischer Fortschrltt gegeben sein sollten,

dem Anmeldegegenstand jedenfalls die fiir die Patentfahig-
keit erforderliche Erfindungshthe fehle. Zu diesem Punkt
aber hat er eine der Verfahrensriigen als berechtigt an-
erkannt, mit der die Rechtsbeschwerde die Ubergehung ent-
scheidungserheblichen Sachvortrags, némlich des Vortrags
der Anmelderin in ihrem Schriftsatz vom 20. Dezember 1962,
als Verletzung des § 41 h Abs. 1 PatG riigte. In diesem
Schriftsatz hatte die Anmelderin vorgetragen: seit der
ersten Verdffentlichung einer der entgegengehaltenen Motte-
Patentschriften (frangtsische Patentschrift 555 953 von
1923) seien 21 Jahre bis zur Entstehung der Erfindung der
streitigen Anmeldung (im Jahre 1944) vergangen; in diesen
21 Jahren seien zahlreiche Vorschlédge fiir endlose SchweiSB-
elektroden gemacht worden, die jedoch gé@mtlich nicht in
der Richtung von der Motte-Elektrode zu der Elektrode nach
der streitigen Anmeldung, sondern mindestens teilweise so-
gar in entgegengesetzten Richtungen gegangen seien; die
Motte-Patente seien danach ginzlich unfruchtbar geblieben;
im Gegensatz dazu sei die Elektrode nach der streitigen
Anmeldung sofoxrt von der Praxis aufgegriffen und schon im
Jahre 1946 als erste endlose SchweiBelektrode in Lloyd's
Register of Shipping aufgenommen worden. Dazu hat der er-
kennende Senat damals noch folgendes ausgefiihrt: Mit die-
sem Vortrag habe ersichtlich geltend gemacht werden sollen,
daB trotz eines léngere Zeit hindurch bestehenden Bediirf-
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nisses und trotz intensiver Bemithungen der Fachwelt kein
anderer den dann alsbald als praktisch gut brauchbar aner-
kannten Vorschlag der streitigen Anmeldung gemacht habe.
Da derartige Umsténde aus Erfahrungsgriinden als Beweis-
anzeichen einen Anhalt fiir die Beurteilung einer schopfe-
rischen Leistung auf dem Gebiete der Technik bieten kionn-
ten, habe der Beschwerdesenat, wenn er die Erfindungshthe
der streitigen Anmeldung habe verneinen wollen, sich mit
diesem Vortrag der Anmelderin auseinandersetzen miissen.

Da er das nicht getan habe und der angefochtene Beschlufl
auf diesem Verfahrensmangel beruhen kénne, miisse dieser
BeachluB aufgehoben und die Sache an das Bundespatentge-
richt zuriickverwiesen werden. Ob die von der Anmelderin
geltend gemachten Umstidnde tatsdchlich gegeben gewesen
seien, konne in der Rechtsbeschwerdeinstanz ebenso wenig
nachgeprift werden wie der Gegenvortrag der Einsprechenden,
nach dem diese Umstdnde aus gewissen, ndher bezeichneten
Griinden tatsdchlicher Art an Bedeutung verlieren sollten.

In dem damit anderweit beim Bundespatentgericht anhdéngig
gewordenen Beschwerdeverfahren haben sowohl die Einsprechen-
den als auch die Anmelderin in ausfilhrlichen Schriftsitzen
nochmals eingehend zur Zulédssigkeit des jetzt noch geltend
gemachten Patentanspruchs, zur Neuheit, zum Fortschritt
und zur Erfindungshthe des Anmeldegegenatands Stellung ge-
nommen und sich insbesondere auch zur Geschichte der Ent-
wicklung der SchweiBelektroden.scit den Motte-~Patenten ge-
BuBert, mit der sich der Beschwerdesenat in seinem ersten
BeschluB vom 16. Oktober 1963 nicht auseinandergesetzt hatte.

Durch BeschluB vom 24. November 1965 hat der 21. Senat
(Techniacher Beschwerdesenat XVI) des Bundespatentgerichts
erncut die Entscheidung des 12. Beschwerdesenats des Deut-
schen Patentamts vom 14. Januar 1960 aunfgehoben und die
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Beschwerde der Anmelderin gegen den BeschluB der Prii-
fungsstelle fiir Klasse 21 h des Deutschen Patentamts

vomn 18. Juni 1956 zuriickgewiesen. Entgegen einem Antrag
der Anmelderin ist, wie in der Entscheidungsformel aus-
driicklich ausgesprochen, die Rechtsbeschwerde nicht zuge-~
lassen worden.

Die Anmelderin hat gleichwohl gegen diesen. BeschluSB,
und gwar frist- und formgerecht, Rechtsbeschwerde einge-
legt. Sie beantragt,

unter Aufhebung des angefochtenen Beschlusses die
Sache zur anderweitigen Verhandlung und Entschei-
dung an das Patentgericht zuriickzuverweisen.

Die Einsprechenden Firma K lD-E@P und Firma AN
beentragen, ,
die Rechtsbeschwerde zuriickzuweisen.

Die Einsprechende Firma Gebr. B & Co. und die
Bundesrepublik Deutschland sind auch in diesem Rechtsbe-
schwerdeverfahren nicht vertreten gewesen.

II. Die Rechtsbeschwerde ist - auch ohne Zulassung
durch den Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts - nach
§ 41 p Abs. 3 PatG statthaft, weil mit substantiiertem
Vortrag unter anderem geriigt wird, daB der angefochtene
Beschlufl "nicht mit Griinden versehen" sei (§ 41 p Abs. 3
Nr. 5 PatG). Diese Riige ist jedoch nicht begriindet. Die
weitere Riige, der Beschwerdesenat habe gegen die Vorschrift
des § 41 x Abs. 2 PatG verstoBen, gehtrt dagegen ilberhaupt
nicht zu den Riigen, die mit der zulassungsfreilen Rechts-
beschwerde des § 41 p Abs. 3 PatG erhoben werden kinnen
und diese statthaft machen,
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1. Nach § 41 P Abs. 3 PatG bedarf es einer Zulassung
zur Einlegung der Rechitsbeschwerde gegen Beschliisse der
Beschwerdesenate des Patentgerichts nicht, wenn einer der
in den Nummern 1 bis 5 genannten Méngel des Verfahrens
vorliegt und geriigt wird. Die Aufzdhlung der Verfahrens-
méngel, deren Rlige diese sogen. zulassungsfreie Rechts-
beschwerde erbffnen soll, ist, wie der erkennende Senat
und der Ib-~Zivilsenat bereits wiederholt ausgesprochen und
eingehend begriindet haben, als eine erschipifende Aufzih-
lung anzusehen (vgl. BGHZ 39, 333, 341 £f = GRUR 1963, 645,
648/49 "Warmpressen" bei III 3 b - d; BGHZ 41, 360, 364/65 =
GRUR 1964, 519, 521/22 "Damenschuh-Absatz" bei II 4 d;
BGHZ 43, 12, 14 £f = GRUR 1965, 270 "Kontaktmaterial'; BGH
GRUR 1964, 697, 699 "Fotoleiter" bei III; GRUR 1965, 273,
274 "Anodenkorb" bei IV 3; GRUR 1965, 502, 504 "Gaselan"
bei III 3). Die hier von der Rechtsbeschwerde erhobene Riige,
das Patentgericht habe in dem mit der Rechtsbeschwerde an-
gefochtenen BeschluB entgegen der Vorschrift des § 41 x
Abs. 2 PatG seiner Entscheidung nicht die rechtliche Beur-
teilung zugrunde gelegt, die der Aufhebung seines friiheren
Beschlusses in derselben Sache in einem fritheren Rechtsbe~
schwverdeverfahren zugrunde gelegt war, ist in § 41 p
Abs. 3 PatG nicht genannt. Sie vermag daher auch nicht die
zulassungsfreie Rechtsheschwerde zu ertffnen. Eine Ausdeh-
nung des Anwendungsgebietes des § 41 p Abs. 3 PatG auf da-
rin nicht genannte Verfahrensmingel wilrde, wie in den so-
eben erwédhnten Beschliissen des erkennenden und des Ib-Zi~-
vilsenats nidher ausgefithrt ist, dem erklérten Willen des
Gesetzgebera widersprechen und deshalb dem Gericht nicht
gestattet mein.

An dieser Auffassung h#lt der erkennende Senat gegen~
iiber dem Vorbringen der Rechtsbeschwerde auch in bezug auf
den hier geriigten Mangel eines VerstoBes gegen § 41 x
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Abs. 2 PatG fest. Die Rechtsbeschwerde weist zwar zutref-
fend daraufhin, daB8 das Reichsgericht in einem Urteil vom
7. Oktober 1918 (RGZ 94, 11, 13) ausgesprochen hat, die -Be-
folgung der Vorschrift des § 565 Abs. 2 ZPO (der die Vor-
schrift des § 41 x Abs. 2 PatG wbrtlich nachgebildet ist)
gehdre zu den "unverriickbaren Grundlagen des Verfabrens
iberhaupt" und sei daher vom Revisionsgericht sogar ohne
Erhebung einer Prozefriige von Amts wegen nachzupriifen
(ebenso BGHZ 3, 321, 324). Es mag auch sein, daB der Be-
folgung der Vorschrift des § 41 x Abs. 2 PatG fiir das pa-
tentgerichtliche Verfahren um deswillen sogar eine noch
griBere Bedeutung zukommt a&ls der Befolgung der Vorschrift
des § 565 Abs. 2 ZPO filr den ZivilprozeB, weil im patent-
gerichtlichen Verfahren das Rechtsbeschwerdegericht bei
Aufhebung des angefochtenen Beschlusses gemidB8 § 41 x

Abs. 1 PatG die Sache stets an das Patentgericht zuriick-
verwveisen mufl und in der Regel nur beli erneuter Zulassung
der Rechtsbeschwerde nach § 41 p Abs. 1 PatG@ - oder aber
eben bei der von der Rechtsbeschwerde angestrebten Aus~
dehnung des Anwendungsgebletes des § 41 p Abs. 3 PatG -
wieder mit der Sache befaBt werden kann, um zu priifen und
sicherzustellen, daB das Patentgericht die Vorschrift des

§ 41 x Abs. 2 PatG befolgt. Wenn es aber als der Wille des
Gesetzes anzusehen ist, das Anwendungsgebiet der zulas-
sungsfrelen Rechtsheschwerde auf die in § 41 p Abs. 3 PatG
aufgefithrten Verfahrensméngel zu beschrdnken, dann mulB es
eben umgekehrt auch als sein Wille angesehen werden, daB
jeder andere denkbare VerfahrensverstoB, seli es auch ein
besonders schwerer VerfahrensverstoB8 oder ein VerstoB ge-
gen eine grundlegende Verfahrensvorschrift, die zulassungs-
freie Rechtsbeschwerde nicht ertffnen soll. Auch das ist

in den oben erwidhnten Beschliissen bereits wiederholt ausge-
sprochen worden (BGHZ 43, 12, 19/20; BGH GRUR 1965, 273, 27
GRUR 1965, 502, 504).
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Auf die von der Rechtsbeschwerde ertrterte Frage,
aus welchen Griimden der Gesetzgeber es unterlassen ha-
ben kénnte, in § 41 p Abs. 3 PatG auch die Riige cines
VerstoBes gegen § 41 x Abs. 2 PatG zu nennen, kann es
demgegeniiber an sich nicht mehr ankommen. Gleichwohl
sei zu diesen Ausfiihrungen der Rechtsbeschwerde folgen-
des bemerkt:

a) Die Rechtsbeachwerde meint zundchst, der Gesetz~
geber kdnnte davon ausgegangen sein, die einmal exrfolgte
Zulassung der Rechtsbeschwerde gelte fiir das gesamte wei~-
tere Verfahren, so daB es einer erneuten Zulassung der
Rechtsbeschwerde in der auf die Zurilickverweisung ergehen-
den Entscheidung des Patentgerichts nicht mehr bediirfe.
Das kann dem Gesetzgeber indes nicht unterstellt werden.
Schon bevor durch das Sechste Uberleitungsgesetz das
Rechtsinstitut der Rechtsbeschwerde im patentgerichtlichen
Verfahren eingefiihrt wurde, war es; wie die Rechtsbe~
schwerdegegner zutreffend bemerken, in Rechtsprechung und
Schrifttum anerkannt, daB dann, wenn es gzur Zulidssigkeit
eines Rechtsmittels nach dem zur Zeit geltenden Recht
einer besonderen Zulassung bedarf, die Zulassung in der
Entscheidung, gegen die sich das Rechtemittel richtet,
ausgesprochen sein muB (vgl. RArbG vom 3. April 1929 -
ArbRspr 1929 S. 162 Nr. 130; RGZ 143, 388; Wieczorek, ZPO,
§ 546 A III b). Es wiirde auch nicht mit Sinn und Zweck der

£

Vorschriften iiber die Griinde, aus denen die Rechtsbeschwer-

de zuzulassen ist (§ 41 p Abs. 2 PatG), in Einklang zu
bringen sein, wenn angenommen wiirde, daB die einmal er-~
folgte Zulassung der Rechtsbeschwerde auch fiir die Anfech-
tung e%ner nach Zuriickverweisung der Sache ergehenden wei-~
teren Entscheidung des Patentgerichts gélte. Denn die
grundsétzliche oder streitige Rechtsfrage, deretwegen im
ersten BeschluB des Patentgerichts die Rechtsbeschwerde
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zugelassen worden war, wird in aller Regel im ersten
Rechtsbeschwerdeverfahren bindend entschieden, so daf

sie weder in dem zweiten Beschwerdeverfahren noch in

einem zwelten Rechtsbeschwerdeverfahren erneut entschie-~
den werden miiBte oder ktnnte. Es kann der Rechtsbeschwer-
defiihrerin des vorliegenden Verfahrens daher auch nicht
gefolgt werden, wenn sie das, was sie dem Gesetzgeber
unterstellt, fiir ihren Fall dahin angewendet wissen will,
daB8 die hier im ersten BeschluB des Beschwerdesenats vom

16. Oktober 1963 verfiigte Zulassung der Rechtsbeschwerde
noch fortwirke und damit ihre jetzt zur Entscheidung stehende
zweite Rechtsbeschwerde in Wahrheit eine zugelassene Rechts-
beschwerde sei.

b) Die Rechtsbeschwerde meint weiter, der Gesetzgeber
ktnnte in § 41 p Abs. 3 PatG den Fall einexr Verletzung des
§ 41 x Abs. 2 PatG deshaldb nicht genannt haben, weil auch
in § 551 ZPO (dem der § 41 p Abs. 3 PatG nachgebildet ist)
der Fall eines VerstoBes gegen die Bindungsvorschrift des
§ 565 Abs. 2 ZPO nicht genannt ist. An dieser Vermutung
mag insofern etwas Richtiges sein, als im umgekehrten Fal-
le, wenn also in § 551 ZP0 der Fall eines VerstoBes gegen
§ 565 Abs. 2 ZPO genannt gewesen wire, der Gesetzgeber
wahrscheinlich in § 41 p Abs. 3 PatG auch den Fall eines
VerstoBes gegen § 41 x Abs. 2 PatG genannt haben wiirde.
Das #ndert indes nichts daran, daB der Fall einer Ver-
letzung des § 41 x Abs. 2 PatG in § 41 p Abs. 3 PatG
eben tatsdchlich nicht genannt ist und deamit nicht zdr
den Verfahrensméingeln gehtrt, deren Rilige die zulassungs-
freie Rechtsbeschwerde erdffnen kann.

¢) Die Rechtsbeschwerde meint schlieflich, der Ge-
setzgeber kdnnte angenommen haben, eine besondere Nennung
des § 41 x Abs. 2 Pat@ in § 41 p Abs. 3 PatG erilbrige
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sich deshalb, weil die fraglichen Fdlle bereits durch
.den in § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG geregelten Tatbestand
des Fehlens einer Begriindung gedeckt seien. Ob der Ge-
setzgeber das tatsichlich angenommen hat, mag dahinge-
stellt bleiben. Widre das tatsidchlich so, dann wdre das
nur ein weiteres Anzeichen dafilr, daB der Gesetzgeber
einen VerstoB gegen § 41 x Abs. 2 PatG, soweit er nicht
zugleich ein VerstoB im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG
ist, eben nicht als einen Versto8 hat ansehen wollen,
dessen Rlige die zulassungsfreie Rechitsbeschwerde ersff-
nen soll.

2. Gerade im vorliegenden Fall aber will nun die
Rechtsbeschwerde in dem von ihr geriigten VerstoB des
Beschwerdesenats gegen § 41 x Abs. 2 PatG zugleich einen
VerstoB im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG sehen. Sie
meint, der jetzt angefochtene zweite Beschlufl des Be-
schwerdesenats vom 24. November 1965 sei namentlich des-
halb "nicht mit Griinden versehen" im Sinne des § 41 p
Abgs. 3 Nr. b PatG, weil er nicht die Begriindung enthalte,
die der erkemnende Senat in seinem ersten Rechtsbeschwer-
debeschluB vom 18, Februar 1965 verlangt habe, und weil
er auch nichts dagu sage, weshalb die damalige Weisung
des Bundesgerichtshofs nicht befolgt worden sei. Ein sol~
cher "Begriindungsmangel! liegt jedoch, wie im folgenden
her unerdrtert bleiben, ob und gegebenenfalls unter wel-
chen sonstigen Voraussetzungen es iiberhaupt rechtlich
als ein. "Begrindungsmangel" im Sinne des § 41 p Abs. 3
Nr. 5 anzusehen wére, wenn ein auf Zuriickverweisung der
Sache nach § 41 x Abs. 1 PatG ergehender erneuter Beschlu8
eines Beschwerdesenats wiederum dieselbe Begriindungsliicke
aufweisen wiirde, die seinerzeit zur Aufhebung eines friihe-
ren Beschlusses des Beschwerdesenats in derselben Sache
durch das Rechtsbeschwerdegericht gefithrt hatte.
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a) Um priifen zu kénnen, ob der zweite Beschluf des
Beschwerdesenats vom 24. November 1965 in dem hier von
der Rechtsbeschwerde gemeinten Sinne "nicht mit Griinden
versehen" ist, muB zuvor klargestellt werden, welchen
Inhalt und welchen Umfang die Bindung des Beschwerdese-
nats durch den srsten Rechitsbeschwerdebeschluf des er-
kennenden Senats vom 18. Februar 1965 gehabt hat.

Die Rechtsbeschwerde meint, dem Beschwerdesenat sei
durch den ersten RechtsbeschwerdebeschluB vom 18. Fe-
bruar 1965 mit bindender Wirkung eindeutig aufgegeben wor-
den, daB er, sofern er die Erfindungshthe fiir entschei-
dend halte, sich mit dem Vortrag der Anmelderin im Schrift-
satz vom 20. Dezember 1962 auseinander zu setzen und tat-
sidchliche Feststellungen hinsichtlich der in diesem Vor-
trag bezeichneten Umstinde zu treffen habe. Das ist indes
nur zum Teil richtig.

Zundchst einmal ist klarzustellen, daB § 41 x Abs.
2 PatG - ebenso wie § 565 Abs. 2 ZPO - von der rechtlichen
Beurteilung spricht, die der "Aufhebung" der ersten Ent-
scheidung der Vorinstanz zugrunde gelegt ist, nicht von
der, die der "Zuriickverweisung" der Sache an die Vorin-
stanz zugrunde gelegt ist (vgl. BGH IM Nr. 11 zu § 565
Abs. 2 ZP0). BEs ist schon deshald gumindest sprachlich
ungenau, wenn die Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang
schlechtweg von "bindenden Weisungen" spricht, die dem
Beschwerdesenat im ersten RechtsbeschwerdebeschluB er-
teilt worden seien. Im ilbrigen verkennt ja auch die
Rechtsbeschwerde selbst nicht, da8 eine im ersten Rechts-
beschwerdebeschluBl etwa erteilte "Weisung" nur bedingt
gegolten haben wlirde filr den Fall, daB .der Beschwerdesenat
bei seiner erneuten Entscheidung das Patent gerade wegen
Verneinung der Erfindungshthe versagen wollte.
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Es ist ferner zu beachten, daB die Bindung der Vor-
instanz an die rechtliche Beurteilung des Revisionsge-
richts nach VWortlaut und Sinn der §§ 565 Abs. 2 ZPO,

41 x Abs. 2 PatG sich auf diejenigen Punkte beschrénkt,
deren rechtsirrtimliche Wirdigung durch die Vorinstanz
die Aufhebung ihrer ersten Entscheidung unmittelbar
herbeigefiihrt hat, daf also die Vorinstanz die vom Re-
visionsgericht geriigten Fehler, die zur Aufhebung gefiihrt
haben, nicht wiederholen, insbesondere die geriigten Ver-
fahrensfehler nicht erneut begehen darf, daB sie aber im
iibrigen in ihrer Entscheidung frei sein soll (vgl. BGHZ 3,
321, 326).

b) Im vorliegenden Fall nun war, wie unter B II 3 d
des ersten Rechtsbeschwerdebeschlusses vom 18. Februar
1965 ausdriicklich und unmiBversténdlich gesagt ist, der
erste BeschluB des Beschwerdesenats vom 16. Oktober 1963
deshald aufgehoben worden, weil der Beschwerdesenat, wenn
er die Erfindungshthe der streitigen Anmeldung hatte ver-
neinen wollen (und - wie aus dem Vorhergehenden zu ergin-
gen ist - die Versagung des Patents allein darauf hatte
abstellen wollen), sich mit dem Vortrag der Anmelderin im
Schrifisatz vom 20. Dezember 1962 hitte auseinandersetzen
niissen (§ 41 h Abs. 1 Pat@), er das aber nicht getan habe
und sein BeschluB auf diesem Verfahrensmangel beruhen kin-
ne (§.41 q Abs. 2 Satz 1 PatG). Der unmittelbar zur Aufhe-
bung fithrende Verfahrensmangel war mithin darin erblickt
worden, daB der Beschwerdesenat, indem er es unterlie8,
sich mit dem genannten Vortrag der Anmelderin auseinander-
zusetzen, gegen die Vorschrift verstoBen hatte, "in der
Bntscheidung die Griinde anzugeben, die fiir die richterliche
Uberzeugung leitend gewesen sind® (§ 41 h Abs. 1 Satz 2 PatG).
Diesen im ersten Rechtsbeschwerdebeschluf geriigten Verfah-
rensfehler durfte der Beschwerdesenat also nicht erneut be-
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gehen. Er hat das aber auch nicht getan:

Da der Beschwerdesenat diesmal die Versagung des
Patents ganz klar nur wmit dem Fehlen der Erfindungshéhe,
nicht - was im ersten Beschlufl unklar geblieben war -
schon mit dem Fehlen der Neuheit begriindet hat, war al-
lerdings die Voraussetzung dafiir gegeben, daBl er die
beim ersten BeschluB8 vermiBten Ausfilhrungen zum Vortrag
-der Anmelderin im Schriftsatz vom 20. Dezember 1962 nun-
mehr zu machen hatte. Er hatte sich jedoch, wie es im
ersten RechtsbeschwerdebeschluBl hiefl, wmit diesem Vortrag
nur "auseinanderzusetzen". Das aber hat er - auf den Sei-
ten 12 bis 14 des jetzt angefochtenen Beschlusses - un-
zveifelhaft getan. In welcher Weise er sich wmit dem Vor-
trag auseinanderzusetzen hatte, war in dem ersten Rechts-
beschwerdebeschluB nicht gesagt. Es war entgegen der Mei-
nung der Rechtsbeschwerde in dem ersten Rechtsbeschverde-
beschluB insbesondere nicht gesagt, daB hinsichtlich der
in dem Vortrag der Anmelderin bezeichneten Uwstéinde tat-
sdchliche Feststelluncen zu treffen seien. Wenn der er-
kennende Senat damals bemerkt hat, es konne in der
Rechtsbeschwerdeinstanz nicht gepriift werden, ob die
von der Anmelderin geltend gemachten Umstinde tatséchlich
gegeben waren, 80 hat er lediglich darsuf hingewiesen, da8
er selbst dieses tatsichliche Vorbringen nicht priifen kon-
ne, ohne etwas dariiber sagen zu wollen, in welchem Umfang
es die Tatsacheninstanz priifen wiisse. Da die von der An-
melderin vorgetragenen Umsténde, wie der erkennende Senat
im ersten RechtsbeschwerdebeschluB in Anlehnung an seinen
fritheren BeschluB8 Ia ZB 202/63 vom 28. November 1963 (GRUR
1964, 201 "Elektro-Handschleifger#it") ausdriicklich bemerkt
hat, lediglich insofern von Bedeutung waren, als sie "aus
Erfahrungsgriinden als Beweisanzeichen einen Anhalt fiir die
Beurteilung einer schopferischen Leistung auf dem Gebiet
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der Technik bieten" konnten, wuBte der Tatsacheninstanz
vielmehr freie Hand geélassen werden, in welcher Weise
sie diesem Beweisanzeichen nachgehen und welches Gewicht
sie ihm bei der Beurteilung der Erfindungshhe beimessen
wollte.

3. Es bleibt schlieBlich noch zu priifen, ob die Riige,
der angefochtene BeschluB sei "nicht wmit Griinden versehen",
etwa durch die Art und Weise gerechtfertigt wird, auf die
der Vortrag der Anmelderin in dem angefochtenen BeschluB
behandelt und bewertet worden ist. Auch das ist indes nicht
der Fall,

a) Die Rechtsbeschwerde geht bei dieser Riige davon
aus, ein BeschluB sei auch bei engster Auslegung des § 41 p
Abs. 3 Nr. 5 PatG jedenfalls dann nicht wmit Griinden versehen,
wenn in einer entscheidungserheblichen Frage iliberhaupt nicht
zu erkennen sei, worauf das Gericht seine Uberzeugung griin-
det. Sie nennt und behandelt sodann zZwei solche Fragen, bei
denen das hier der Fall sei:

aa) Die eine dieser zwei Fragen betrifft das schon im
Schriftsatz der Anmelderin vom 20. Dezember 1962 enthaltene
Vorbringen, das von der Rechtsbeschwerde hier nochuwals dahin
umrissen wird, daB die Patentvorschléige von Motte trotz des
stindigen Bedarfs und der jahrzehntelangen Beulihungen zu
keinem beachtlichen Ergebnis gefiihrt hétten und der sofor-
tige groBe Erfolg der streitigen Patentanmeldung daher
das Vorliegen einer besonderen erfinderischen Leistung zei-
ge. Die Rechtsbeschwerde riigt hierzu: Der Beschwerdesenat
habe dieses Vorbringen damit abgetan, offenbar sei bis zum
Beginn des zweiten Weltkriegs die Zeit fiir die allgemeine
Anwendung der Motte~Elektrode noch nicht reif gewesen, es
habe sich um eine nur durch Zeitumstiéinde vorilbergehend ge-



- 17 =

hemmte Entwicklung gehandelt. Der Beschwerdesenat habe
diese entscheidungswichtige Feststellung, daB es sich
um eine zeitbedingte Entwicklungshemmung gehandelt habe,

~Jedoch iiberhaupt nicht begriindet; denn er habe die von

den Einsprechenden vorgetragenen Umstédnde, aus denen
sich die fragliche zeitbedingte Entwicklungshemmung er-
geben sollte (keine geeigneten kalkbasischen FluBuwittel
verfiigbar; keine geeigneten SchweifSautomaten bekannt;
Sperrwirkung des erst 1938 erloschenen deutschen Motte~
Patents 457 724), sdmtlich dahingestellt gelassen, also
das Nichtzutreffen einer jeden dieser Behauptungen der
Einsprechenden unterstellt und nicht einmal angedeutet,
daB noch sonstige Umsténde die Entwicklung gehemmt haben
ktnnten,

bb) Die andere der als entscheidungserheblich bezeich-
neten zwel Fragen betrifft das im Kern auch schon iw
Schriftsatz vowm 20. Dezember 1962 enthaltene oder doch
zumindest eng damit zusammenhdéingende Vorbringen der An-~
melderin, daB8 die den Vorschliégen von Motte entsprechen-
den Ausfiihrungen fiir die praktische Verwendung bedeutungs-
volle Midngel aufgewiesen hédtten und daB deshalb die Fach-
leute von der Lisung der streitigen Patentanmeldung durch
die Lehren der Motte-Patente geradezu abgelenkt worden
selen. Die Rechtsbeschwerde riigt hierzu: Der Beschwerde-
senat habe, ohne dieses Vorbringen zu beriicksichtigen,
festgestellt, daB wit der streitigen Anwmeldung kein grund-
sdtzlich neuer Weg beschritten, vielmehr nur wieder auf
die Grundgedanken der Motte-Elektrode zuriickgegriffen wor-
den sei, und da8 es deshalb auch gar nicht wmiglich sei,
das Bestehen eines Vorurteils gegen die Anwendung der
Motte-Elektrode nachzuweisen. Dieser Feststellung aber
fehle, eben weil das bezeichnete Vorbringen der Anmelderin
dabei iiberhaupt nicht ertrtert sei, die Begriindung.
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cc) Die Rechtsbeschwerde meint schlieBlich, da8
zumindest das Fehlen von Begriindungen in den beiden wvon
ihr genannten Punkten zusammen den Tatbestand des § 41 p
Abs. 3 Nr. 5 PatG erfiille; infolge des Pehlens von Erdr-
terungen zu diesen Punkten fehle es zugleich an der gesau-
ten Grundlage fiir die Beurteilung der Erfindungshdhe, und
es sei gar nicht ersichtlich, worauf der Beschwerdesenat
die Entscheidung zu diesem Komplex stiltzen wolle oder
konne.

b) Diesen Riigen der Rechtsbeschwerde kann nicht schon,
wie es die Rechtsbeschwerdegegner tun, dawit begegnet wer-
den, daB Behauptungen iUber Tatsachen, die aus Erfahrungsgriin-
den als Beweisanzeichen einen Anhalt fiir die Beurteilung
einer schopferischen Leistung auf dem Gebiet der Technik
bieten ktnnen, nach den Entscheidungen des erkennenden
Senats Ia ZB 202/63 und Ia ZB 204/63 voum 28. November 1963
(GRUR 1964, 201 "Elektro-Handschleifger#t" und GRUR 1964,
259 "Schreibstift") nicht zu den Behauptungen gehdren, de-
ren Nichtertrterung eine Entscheidung als nicht wmit Griin-
den versehen erscheinen lassen muBl. Der angefochtene Be-
schlu kdnnte vielmehr in der Tat etwa dann als "nicht
mit Griinden versehen" zu bezeichnen sein, wenn die Aus-
fiuhrungen des Beschwerdesenats zu diesem Komplex, wie
die Rechtabeschwerde meint, so unversténdlich oder ver-
worren wéren, daB sie nicht erkennen lieflen, worauf der
Beschwerdesenat seine Entscheidung stiitzen wollte (vgl.
BGHZ 39, 333, 337).

Ein solcher Eindruck kdnnte jedoch, wenn iiberhaupt,
nur dann entstehen, wenn man so, wie es die Rechtsbeschwer-
de tut, die Erbrterungen des Beschwerdesenats zu zwei an
sich zusammenhiéingenden Punkten aus ihrem Zusammenhang her-
ausreift und gesondert betrachtet. Liest wan dagegen die
Erdrterungen des Beschwerdesenats in ihrem Zusammenhang
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und unter EinschluB der die Ertrterungen zu den beiden
Punkten verbindenden Teile, so ergibt sich das Bild einer
in sich geschlossenen, logisch aufgebauten und zuwindest
verstédndlichen Begriindung. Der Gedankengang des Beschwer-
desenats ist, kurz zusammengefaBt, folgender: die von

der Anmelderin vorgetragenen Tatsachen ktnnten nicht als
iiberzeugender Beweis fiir die Erfindungshthe des Anmeldege-
genstandes angesehen werden; zundchst einmal sei festzu-
stellen, da durch den Anmeldungsgegenstand nicht etwa
ein grundsétzlich neuer Weg beschritten worden sei, die
Anmelderin habe vielmehr bei ihrer Ldsung nur wieder auf
die Grundgedanken der Motte-Elektrode zuriickgegriffen;
ein Vorurteil gegen die Anwendung der Motte~Elektrode
konne angesichts des eigenen Zugesté@ndnisses der An-~
melderin in der milndlichen Verhandlung, die Motte~Elek~
trode sei als gute Vorstufe fiir den Anmeldungsgegenstand
anzusehen, nicht nachzuweisen sein; offensichtlich sei
vielwehr etwa bis zum Beginn des zweiten Weltkriegs die
Zeit filir die allgemeine Anwendung der Motte~Elektrode
noch nicht reif gewesen, wobei es dahingestellt bleiben
mége, an welchen Umstéinden das gelegen habe; aus alledem
ergebe sich, daB durch den Anmeldungsgegenstand seiner-
zelt nicht etwa pldtzlich und iberraschend die ILssung
einer schon lange gestellten, aber schwer lGsbaren Auf-
gabe gefunden worden sei, sondern daB der Anmeldungsge-
genstand das Ergebnis einer normalen, nur durch Zeitum-
sténde vorlibergehend geheumten Entwicklung sei, bei der
sich die Losungsmittel fiir den Fachmann ohne weiteres
ergiben.

Ist es danach v&llig klar, auf welche Erwédgungen
insgesamt der Beschwerdesenat seine Entscheidung, daf8 dem

Anmeldungsgegenstand die notwendige Erfindungshthe fehle,
hat stiltzen wollen, so fallen dann andererseits, zumindest
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venn dieser Gesamtzusammenhang beriicksichtigt wird, auch
die gegen die Ausfiihrungen des Beschwerdesenats im ein-~-
zelnen gerichteten Riigen der Rechtsbeschwerde in sich
zussmmen. Selbst wenn sich bei diesen Einzelausfiihrungen
des Beschwerdesenats Unvollsténdigkeiten oder Unrichtig-
keiten in sachlicher Hinsicht finden sollten, wiirde des-~
halb der angefochtene BeschluB noch nicht als nicht mit
Griinden versehen zu bezeichnen sein (vgl. BGHZ 39, 333,
338). Auf die dahingehenden Riigen der Rechtsbeschwerde
braucht deshalb hier an sich nicht mehr eingegangen zu
werden. Es seli jedoch gegeniiber diesen Rligen wenigstens
auf zweli Dinge hingewiesen, auf die auch die Rechtsbe-
schwerdegegner mit Recht hinweisen: Der Beschwerdesenat
hat nicht etwa, wie die Rechtsbeschwerde meint, alle drei
von den Einsprechenden angefiihrten, flir die Annahme einer
zeitbedingten Entwicklungshemmung sprechenden Umsténde

in dewm Sinne dahingestellt gelassen, da8 zugunsten derxr
Anmelderin das Vorliegen keines dieser Umstiénde unter-
stellt werden miisse; er hat es vielmehr lediglich offen-
gelassen, wie weit diese Umstdnde im einzelnen zu der
von einer Gesamtbetrachtung her als of fensichtlich be-
zeichneten Tatsache beigetragen haben, da8 bis zum Be-
ginn des zweiten Weltkriegs die Zeit fiir die allgemeine
Anwendung der Motte-Elektrode noch nicht reif war. Zum
anderen Hibersieht die Rechtsbeschwerde, daB der Beschwer-
desenat die Behauptung eines Vorurteils gegen die Grund-
gedanken der Motte-Elektrode mit Riicksicht auf das eigene
Zugestindnis der Anwelderin, die Motte~Elektrode sei eine
gute Vorstufe fiir den Anmeldungsgegenstand gewesen, als
unbeweisbar angesehen hat und daB durch dieses Zugesténd—
nis die Behauptung der Anmelderin widerlegt war, sie habe
einen villig neuen Weg beschritten, von dem die Nachteile
der Motte-Elektrode den Fachmann geradezu abgelenkt hétten.
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4. Nach alledem war die Rechtsbeschwerde mit der

Kostenfolge aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG als unbegriindet
zuriickzuweisen.

Bock Spreng Lbscher Claflen Schneider
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