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PatG §§ 41 p Abs. 3 Nr. 5, 36 n
Bleiphosphit

Zur Frage, wann ein die Beschwerde wegen Verneinung der
Beschwerdeberechtigung eines "Nichtbeteiligten" als un-
guléssig verwerfender Beschlufl des Beschwerdesenats
"nicht mit Griinden versehen" ist.
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. *
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Anmelderin, Beschwerde- und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

~-Verfahrensbevollméchtigte: Rechtsanwdlte Prof. Dr.
und Dr. @Pin -~

betreffend die Patentanmeldung N 24 152 IVc/39b.



Matthias Prinz

Rechtsanwalt www.prinz.law
~

Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die
miindliche Verhandlung vom 26. Januar 1967 unter Mitwirkung
des Senatsprésidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter
Dr. Bock, Dr. Loscher, ClaBen und Schneider

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschluB des 15. Se-~
nats (Technischen Beschwerdesenats X) des Bundespa-
tentgerichts vom 13%. Dezember 1965 wird auf Kosten
der Hechtsbeschwerdefiihrerin zurilckgewiesen.

Grinde:

2 FRr- et R U Svee: oy S s (. Ot S

I. Mit der vorliegenden, vom Beschwerdesenat nicht
zugelassenen Rechtsbeschwerde wendet sich die Rechtsbe-
schwerdefiilhrerin gegen den BeschluB des 15. Senats (Tech-
nischen Beschwerdesenats X) des Bundespatentgerichts vom
13. Dezember 1965 -~ 15 W (pat) 155/65 -, durch den ibre
Beschwerde gegen den auf die Patentanmeldung N 24 152 IVe/
39b der Beschwerde~ und Rechtsbeschwerdegegnerin ergan-
genen Patenterteilungsbeschluf der Priifungsstelle fir Klas-
se 39b des Deutschen Patentamts vom 31. Mai 1965 mit der
Begriindung als unzulédsgsig verworfen worden ist, daB sie an
dem Verfahren auf diese Anmeldung nicht als Einsprechende
beteiligt gewesen sei.

Bei der stréitigen Patentanmeldung N 24 132 1IVe/%9b han-~
delt es sich um eine Ausscheidungsanmeldung zu der Stamm-
anmeldung N 3696 IVa/22f derselben Anmelderin. Das auf die
Stammanmeldung N 3696 erteilte Patent 977 077 betrifft nach
der Patentiiberschrift ein Verfahren zur Herstellung ba-
sischer Bleiphosphit-Pigmente. Das durch den BeschluB der
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Priifungsstelle vom 31. Mai 1965 auf die Ausscheidungsan-
meldung N 24 152 erteilte Patent betrifft die Verwendung
von 2-basischem Bleiphosphit (das gemiB dem Verfahren des
Patents 977 077 hergestellt werden kann) zur Hitzestabi-
lisierung von Vinylchloridpolymerisaten.

—— - G G S . G S e B W - A T G W o, e S

ter Inanspruchnahme der Vergimstigungen des AHK-Gesetzes
Nr. 8 und der Prioritét der Ammeldung in den USA vom 14.
Februar 1947 beim Deutschen Patentamt eingereicht worden.
Sie wurde gemdfl BeschluBl der Priifungsstelle fiir Klasse 22f
vom 23. Midrz 1955 am 23. Juni 1955 bekanntgemacht. Die aus-
gelegten Anspriiche lauteten:

"1. Verfahren zur Herstellung eines basischen Blei-
phosphit-Pigments, dadurch gekennzeichnet, daf
zwecks Gewinnung von zweibasischem Bleiphosphit
der Formel 2 PhO°PbHPO.°1/2 H,0 einer Suspension
von Bleioxyd und Wasseg mit ggringen Mengen Blei-
acetat unter Rilhren langsam verdiinnte phosphorige
S8ure zugesetzt wird, wobei im wesentlichen 3 Mol
Bleioxyd (Pb0) fiir jedes Mol phosphorige Sdure ver-
wendet werden.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daBB zwecks Gewinnung eines Gemisches von zwei- und
einbasischem Bleiphosphit, das mehr als 85,9% und
bis zu 90,2% gebundenes Bleioxyd enthiélt, der pH-
Wert der Suspension bei etwa 6,9 gehalten wird und
im wesentlichen 2 bis 3 Mol Bleioxyd fiir jedes Mol
phosphorige S&ure verwendet werden."

In der ausgelegten Beschreibung wurde iiber die Verwen-
dung der erfindungsgeméfien Bleiphosphitzusammensetzungen
unter anderem folgendes gesagt: sie konnten allgemein fiir
Zwecke, fiir welche Bleipigmente wertvoll sind, verwendet
werden, also z.B. bei Oberflicheniiberzugszusammensetzungen,
Druckerschwédrzen verschiedener Arten, Pigmentation von Gum-
mi, Xunststoffen und anderen Materialien; sie seien aber auch
niitzlich bei solchen Anwéndungen,wo feinverteilte Bleiver-
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bindungen verwendet werden infolge bestimmter chemischer
und physikalischer Eigenschaften, wie z.B. hoher Pb0O-Ge-
halt und hohes spezifigsches Gewicht; dies umfasse die Ver-
wendung in der keramischen Industrie, beil Gummimischungen,
bei der Hitzestabilisierung von Vinylitharzen und andere
Anwendungen, die sich im Hinblick auf die angegebenen che-
mischen und physikalischen Eigenschaften ergében.

Nach der Bekanntmachung der Anmeldung N 3696 erhob die
Firma CYEED "4 G Ottc S GnbH. Ein-
spruch gegen die Erteilung des nachgesuchten Patents. Im
Einspruchsverfahren reichte die Anmelderin mit Schriftsatsz
vom 4., April 1960 einen neuen Anspruch 3 ein, der an die
Anspriiche 1 und 2 ahgefﬁgt werden und folgenden Wortlaut
haben sollte:

"3, Verwendung von 2-basischem Bleiphosphit als
Stabilisator fiir Vinylitharze".

~ Durch Beschlu8 vom 21. Juni 1961 erteilte die Priifungs-
stelle filir Klasse 22f das mit der Anmeldung N 3696 nachge-
suchte Patent aufgrund der ausgelegten Unterlagen, also
ohne den am 4. April 1960 vorgelegten zusidtzlichen Patent—
anspruch 3; dieser sei, wie in der Begriindung des Beschlus-—
ses ausgefiihrt, nicht zuldssig, da aus den ausgelegten Un-
terlagen nicht erkennbar sei, daB die in dem Anspruch 3 vor-
gesohlagéne Verwendung einen Teil der Erfindung bilden solle.

Gegen diesen BeschluB legten sowohl die Anmelderin als
auch die Einsprechende Beschwerde ein, - die erstere mit
dem Antrag, das Patent in dem beantragten Umfang, also ein-
schlieBlich des Anspruchs 3, zu erteilen, - die letztere mit
dem Antrag, das Patent im vollen Umfang zu versagen. Das Be-
schwerdeverfahren wurde bei dem 14. Senat (Technischen Be-
schwerdesenat IX) des Bundespatentgerichts anhéngig (14 W
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613/61). In ihrer Beschwerdebegriindung vom 19. Februar 1963
kiindigte die Anmelderin an, daB sie in Kiirze eine Ausschei-
dungsanmeldung auf die Verwendung des zweibasischen Blei-
phosphits als Stabilisator fiir Vinylharze einreichen werde.
Gem&f dieser Ankiindigung reichte sie dann am 13. Dezember
1963 die hier streitige Ausscheidungsanmeldung N 24 152
IVc/3%9b bei dem Deutschen Patentamt ein. In dem zu der Stamm-
anmeldung N 3696 anhingigen Beschwerdeverfahren 14 W 613/61
nahm am 20. Mirz 1964 die Einsprechende ihren Einspruch zu-
riick. Die Anmelderin beantragte daraufhin mit Eingabe vom
24, Juni 1964, auf die Stammanmeldung'nunmehr ein Patent zu
erteilen; iiber ihre eigene Beschwerde brauche, wie sie hin-
zufiigte, nicht mehr entschieden zu werden, da diese durch
die Einreichung einer Ausscheidungsanmeldung auf den ur-
spriinglichen Anspruch 3 in der Hauptsache erledigt und daher
gegenstandslos geworden sei. Nach Erdrterung des weiteren
Vorgehens erbat sie mit Eingabe vom 13./14. August 1964 die
Zustimmung des Beschwerdesenats zu der bereits erfolgten Ein-
reichung der Ausscheidungsanmeldung. Der 14. Senat stimmte
mit Bescheid vom 17. August 1964 der Ausscheidung des zum
Gegenstand der Neuanmeldung N 24 152 gemachten Anspruchs 3
zu, da die formlichen Voraussetzungen einer Ausscheidung
(Unéinheitlichkeit der Anmeldung) vorligen. Die Anmelderin
nahm daraufhin in dem Verfahren auf die Anmeldung N 3696 am
29. September 1964 ihre Beschwerde zuriick. Da sich somit
beide Beschwerden zu der Anmeldung N 3696 erledigt hatten,
verfiigte die Patentabteilung IVa des Deutschen Patentamts
die Erteilung des mit der Anmeldung N 3696 nachgesuchten Pa-
tents gemdf ErteilungsbeschluBl vom 21. Juni 1961 unter der
Nummer 977 077, die Eintragung des Patentes und die Bekannt-
machung der Eintragung. Die Bekanntmachung der Eintragung
~des Patentes 977 077 erfolgte am 23. Dezember 1964 im Pa-
tentblatt Spalte 6797 bei Klasse 22f mit dem Zusatz: "(Aus-
geschiedener Teil in N 24 152 IVc/39b. )"
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Ausscheidungsanmeldung N_c4 152
war inzwischen, wie bereits erwdhnt, am 13. Dezember 1963
bei dem Deutschen Patentamt eingereicht worden, und zwar
unter Inanspruchnahme des Einreichungstages der Stammanmel-
dung (30. M#rz 1951) als Anmeldetags und der Prioritdt der
Anmeldung in den USA vom 14. Februar 1947, sowie mit fol-
gendem einzigen Paténtanspruch:

"Verwendung von 2-basischem Bleiphosphit der For-
nel 2 PbO-PbHPO.-1/2 H,0 als Hitzestabilisator
fiir Vinylharzzugammensetzungeno"

Die Ausscheidungsanmeldung blieb, soweit aus den Ak-
ten ersichtlich, zundchst unbearbeitet liegen.

Nach der Bekanntmachung der Eintragung des Patents
977 077 im Patentblatt vom 23. Dezember 1964 mit dem Hin-
wels auf die Ausscheldungsanmeldung N 24 152 bat der Patent-
anwalt Dr. E. 2 .7ii in einer Eingabe an das Deutsche
Patentamt vom 6. Januar 1965 - und zwar, wie aus einer spi-
teren Eingabe an das Bundespatentgericht vom 3./4. Februar
1965 hervorgeht, im Auftrag der Firma CHEIINGD D
HEPKG. (der spiteren Beschwerde~ und Rechtsbeschwerde-
fithrerin) sowie der Firma RGP S-p.-A. in BEP - un
Mitteilung, in welchem Verfahrensstand sich die Ausschei-
dungsanmeldung N 24 152 befinde. Zur Begriindung seiner Bit-
te fihrte er aus: auf Grund des Beschwerdeverfahrens in
Sachen der Stammanmeldung, insbesondere der Eingabe der An-
melderin vom 24. Juni 1964 und der Angabe des Aktenzeichens
der Ausscheidungsanmeldung bei der Bekanntmachung der Er-
teilung des Stammpatentes 977 077, bestehe der begriindete
Verdacht, daB sich die Ausscheidungsanmeldung auch bereits
im Zustand der Bekanntmachung befinde, was sich auch aus
dem Hinweis bei der Bekanntmachung der Erteilung des Stamm-
patentes ergebe; sollte diese Beflirchtung zu Recht bestehen,
so miisse der Offentlichkeit Gelegenheit gegeben werden, ihre



-7 -

Argumente gegen die Erteilung eines Patentes auf diese
Anmeldung, die einen anderen Gegenstand als das Haupt-
patent betreffe und auch einer ganz anderen Patentkate-
gorie angehdre, vorzubringen; es werde daher um eine so-
fortige Stellungnahme gebeten.

Die Priifungsstelle fiir Klasse 39b des Deutschen Pa-
tentamts legte nunmehr am 13, Januar 1965 die Akten der
Ausscheidungsanmeldung N 24 152 mit dem Vordruck "Beschw. 1n
dem Bundespatentgericht vor, da die Ausscheidung im Be-
schwerdeverfahren der Stammanmeldung N 3696 erfolgt sei.

Sie gab zugleich dem Patentanwalt Dr. E. auf seine Ein-
gabe vom 6. Januar 1965 davon Kenntnis, daB fiir die Aus-
scheidungsanmeldung das Bundespatentgericht zustidndig sei.
Die Ausscheidungsanmeldung gelangte beim Bundespatentge-
richt an den 15. Senat. Dessen Geschdftsstelle teilte der
Anmelderin am 21. Januar 1965 mit, daB die Ausscheidungsan-~
meldung in der Verfahrenslage weiter zu behandeln sei, in
der sich die Stammanmeldung befinde, also in der Beschwer-—
deinstanz, und daB diec Beschwerdeakten das Aktenzeichen 15 y
(pat) 14/65 fithrten.

Mit der bereits erwdhnten Eingabe vom 3./4. Februar 1965

an das Bundespatentgericht bat Patentanwalt Dr. E. noch-
mals um baldige Stellungnabme zu seiner Eingabe an das
Deutsche Patentamt vom 6. Januar 19€5. Zugleich stellte er,
nunmehr unter Beifiigung von Vollmachten seiner beiden Auf-
traggeber - der Firma HEJP und der Firma REJJP- gemil

§ 24 Abs. 3 Satz 2 PatG Antrag auf Einsichtnabme in die Ak~
ten der Ausscheidungsanmeldung N 24 152, Zu diesem Antrag
erklérte der Vertreter der Anmelderin auf Anfrage des 15. Se-
nats mit Schriftsatz vom 12, PFebruar 1965, daB die Anmelderin
gegen die Akteneinsichitnahme keine Bedenken #HuBere. Der Be-



-8 -

richterstatter des 15. Senats teilte indes mit Verfiigung
vom 26. Februar 1965 - 15 ZA (pat) 1/65 - den Vertretern
der Antragsteller und der Anmelderin folgendes mit: es seil
zur Zelt noch nicht geklért, ob es notwendig sein werde,
die Ausscheidungsanmeldung N 24 152 bekannt zu machen oder
ob die die Stammanmeldung N 3696 betreffende Bekanntmachung
auch den Gegenstand der Ausscheidungsanmeldung so umfasse,
daB eine eigene Bekanntmachung der Ausscheidungsanmeldung
entbehrlich sei; diese Frage ktnne im Rahmen des gegenwir-
tigen Akteneinsichtsverfahrens nicht entschieden werden;
damit sei also ungewifl, ob die Akten, in welche die Ein-
sicht begehrt werde, "Akten einer bekanntgemachten Patent-
anmeldung" seien oder nicht, und als Folge hiervon sei die
Anwendbarkeit des § 24 Abs. 3 Pat@, worauf in dem Antrag
Bezug genommen werde, zweifelhaft; die Einsicht etwa auf-
grund des § 18 DPAVO zu gewdhren, gehe nicht an, weil sei-
tens der Antragsteller ein berechtigtes Interesse an der
Einsicht nicht glaubhaft gemacht worden sei; bei dieser
Sachlage konne ungeachtet des Umstands, da8 die Anmelderin
erkldrt habe, sie habe gegen die Einsichtnahme keine Beden-
ken, die Akteneinsicht zur Zeit nicht gewdhrt werden; es
werde vielmehr, sofern die Antragsteller den Akteneinsichts-
antrag aufrecht erhielten, die Aussetzung des Aktenein-
sichtSVerfahrens in Erwidgung gezogen werden niissen, um ab-
zuwarten, 2zu welchem Ergebnlis hinsichtlich der Frage der
Bekanntmachung das die Ausscheidungsanmeldung betreffende
Hauptsachverfahren fiihre. Die Vertreter der Antragsteller
stimmten mit Schriftsatz vom 18./19. Miarz 1965 der Ausset-
zung des Akteneinsichtsverfahrens zu. |

Im Hauptsachverfahren 15 W (pat) 14/65 verfiigte je-
doch nunmehr am 30. Mdrz 1965 der Vorsitzende des 15. Se-
nats die Riicksendung der Akten N 24 152 an die Prﬁfungssﬁel-
le fiir Klasse 39b des Deutschen Patentamts, und zwar mit der
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Begriindung, daB8 in dem Zeitpunkt, in welchem der 14. Se-
nat der Ausscheidung des Patentanspruchs 3 zugestimmt habe,
das Beschwerdeverfahren in der Stammanmeldung bereits in

der Hauptsache erledigt gewesen sei, und dal eine Behand-
lung der Ausscheidungsanmeldung im Beschwerdeverfahren daher
nicht mehr moglich sei. Mit Verfiigung vom 2. April 1965 gab
dic Geschéftsstelle des 15. Senats auch das Akteneinsichts-
verfahren 15 ZA (pat) 1/65 an die Priifungsstelle fiir Klas-
se 39b des Deutschen Patentamis ab. Die Vertreter der An-
melderin und der Antragsteller erhielten hiexrvon Nachricht.,

Die Priifungsstelle flir Klasse 39 b des Deutschen Pa-
tentamts nahm nunmehr die Ausscheidungsanmeldung N 24 152
in Bearbeitung. In einem ersten Priifungshescheid vom 7.
April 1965, der nur den Vertretern der Anmelderin zugelei-
tet wurde, stellte sie die Bekanntmachung der Anmeldung nach
§ 30 PatG in Aussicht. Sie schlug zugleich fiir die auszule-
geﬁden Unterlagen eine andcre Fassung vor, darunter fiir den
auszulegenden Patentanspruch die folgende Fassung:

"Verwendung von 2-basischem Bleiphosphit der For-
mel 2 PbO-PbHPO,-1/2 HOrzum Hitzestabilisieren
von Vinylchloriépolymefisateno"

Die Anmelderin stimmte am 7. Mai 1965 durch Einreichung
gednderter Unterlagen den Vorschliégen der Priifungsstelle
zu und bat um baldigen ErlaB des Bekanntmachungsbeschlusses.
Die Priifungsstelle teilte indes der Anmelderin in einem
weiteren Bescheid vom 12. Mai 1965 "unter Berichtigung des
Bescheides vom 7. April 1965 .... und unter Hinweis auf die
Bekanntmachung im Patentblatt vom 23. Degember 1964 in
Sachen der Stammanmeldung N 3696 IVa/22f (Ausgeschiedener
Teil in N 24 152 IVe/39b)" mit, daB sich eine erneute Be-
kanntmachung der vorliegenden Ausscheidungsanmeldung eriib-
rige; die Anmelderin wurde deshaldb gebeten, dle Bekannt-
machungsgebiihr in Hthe von 60,-- DM innerhalb von zwei Mo~
naten einzuzahlen.

J
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Nachdem die Anmelderin die angeforderte Bekanntmachungs-
geblihr bezahlt hatte, erteilte die Priifungsstelle durch Be-
schlufz vom 31, Mal 1965 der Anmelderin das mit der Ausschei-
dungsanmeldung N 24 152 nachgesuchte Patent, und zwar mit
Laufzgeit vom 31, Mérz 1951 an, unter der Bezeichnung '"Hitze-
stabilisierung von Vinylchloridpolymerisaten" und aufgrund
der am 7. Mai 1965 wieder eingereichten geinderten Unterlagen.

Der ErteilungsbeschluB vom 31. Mai 1965 wurde den Ver-
tretern der Anmelderin am 3. Juni 1965 zugestellt. Weiteres
zur Ausfithrung des Beschlusses ist -~ vermutlich wegen der
dagegen erhobenen Beschwerden - bisher nicht veranlaft wor-
den. Es ist also insbesondere bisher weder das auf die Aus-
scheidungsanmeldung erteilte Patent eingetragen noch die

- Erteilung oder Eintragung des Patents hekanntgemacht worden.

Auch der Druck der Patentschrift ist bisher weder veranlafBt
noch vorbereitet worden.

3, Die von Patentanwalt Dr. E. vertretenen Firmen
erhielten nach seiner unwidersprochen gebliebenen Behaup-
tung von dem auf die Ausscheidungsanmeldung N 24 152 ergan-
genen ErteilungsbeschluB der Priifungsstelle vom 31. Mai 1965
dadurch Kenntnis, daB die Anmelderin am 8. Juni 1965 in einem
vor dem Oberlandesgericht Dusseldorf gegen die Firma RENENNED
schwebenden Verletzungsprozefl den ErteilungsbeschluB iiber-
gab und am 15. Juni 1965 unter Vorlage des Erteilungsbe-—
schlusses die Firma HEjjj§vervarnte. Die Firma HH lec-
te darauf mit Schriftsatz vom 1./3. Juli 1965 gegen die An-

Prregregerageul agedibdy et
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hoben.
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Luf den Einspruch der Firma HEJ, der von ihr selbst
im Einspruchschriftsatz als "verspidtet!" bezeichnet worden
war, ist, soweit aus den Akten ersichtlich, bisher nichts
verfiigt worden.

Zur Begriindung ihrer Beschwerden, die bei dem 15. Se-
nat des Bundespatentgerichts unter dem Aktenzeichen 15 W
(pat) 155/65 anhingig geworden waren, haben die beiden Be-
schwerdefiihrer im wesentlichen folgendes vorgetragen: Der
angefochtene BeschluB sei nicht von der zustandigen Stelle
erlassen worden; denn da der gegen die Stammanmeldung
N 3696 von der Firma CHjilllD V@D "G Otto SUEEEED
GmbH. erhobene Einspruch nach der Ausscheidung als zugleich
gegen die ausgeschiedene Anmeldung N 24 152 erhoben zu gel-
ten habe und hinsichtlich der Ausscheidungsanmeldung nicht
zuriickgenommen worden sei, habe {iber die Erteilung des mit
der Ausscheidungsanmeldung nachgesuchten Patents nach § 32
Abs. 2 PatG nicht die Prifungsstellc, sondern die Patentab-
teilung entscheiden miissen. - Die Ausscheidungsanmeldung
sei niemals in der zustédndigen Klasse 39b ordnungsgemédfl be-
kannt gemacht worden; die Offentlichkeit habe daher keine
Gelegenheit gehabt, fristgerecht Eiﬁépruch zu erheben. -
Der Ausscheidungsanmeldung komme nur die Prioritdt ihrer
Einreichung (13. Dezember 1963) zu; denn es sei nicht zu-
léssig gewesen, aus der allein ein Herstellungsverfahren be-
anspruchenden Stammanmeldung nach deren Bekanntmachung einen
Anspruch auf eine der mehreren in der Stammanmeldung offen-
barten.Verwendungen des danach hergestellten Stoffes mit
der Prioritdt der Stammanmeldung auszuscheiden. - Der Gegen-
stand der Ausscheidungsanmeldung sei am Tage ihrer Einreichung
nicht mehr neu gewesen; am Tage der Prioritédt der Stamman-
meldung (30. Mérz 1951 bzw. 14. Februar 1947) habe es ihm
zumindest am technischen Fortschritt und an der Erfindungs-
hdhe gefehlt.
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Zu ihrer Beschwerdeberechtigung haben die beiden Be-
schwerdefiihrer, teilweise durch Bezugnahme auf ein Gut-
achten des Rechtsanwalts Dr. REJJJJF in B@® von 8. No-
vember 1965 mit Nachtrag vom 19. November 1965, im wesent-
lichen folgendes ausgefiihrt: Sie seien aus dem Kreis dexr
mdglichen Einsprechenden hier insofern herausgehoben, als
sie durch eine Patenterteilung auf die Ausscheidungsanmel-
dung in ihren bestehenden Rechten beeintréchtigt werden
konnten; als "Betroffene" seien sie daher auch dann, wenn
das Verfahren auf die Ausscheidungsanmeldung ohne deren Be-
kanntmachung durchgefiihrt worden sei, zu diesem Verfahren
zuzuziehen gewesen; wenn auch das unterblieben sei, so seien
sie dann als an sich notwendig beteiligte Betroffene doch
wenigstens zur Beschwerde berechtigt. - Falls ihre Beschwer-—
deberechtigung nicht anerkannt werde, miisse das Bundespa-
tentgericht das Beschwerdevorbringen doch zum AnlaB nehmen,
von Amts wegen aufgrund der ihm mit dem Sechsten Uberlei-
tungsgesetz zugefallenen friijheren Anweisungsbefugnisse der
Verwaltungsgerichte die Priifungsstelle anzuweisen, dafl siec
den fehlerhaften, entgegen dem Gesetz ohne vorherige Bekannt-~
machung der Anmeldung ergangenen und keiner materiellen
Rechtskraft féhigen PatenterteilungsbeschluBl aufhebe.

iver die Beschwerden ist am 13. Dezember 1965 vor dem
15. Senat miindlich verhandelt worden und zwar,wie im Pro-~
tokoll vermerkt, '"nicht offentlich"; die Beteiligten haben
laut Protokoll dazu Ubereinstimmend erklért, daB sie aus
einer etwaigen Verletzung der Vorschriften von § 36 g Abs. 1
Satz 1 PatG keine Rechte herleiten und insoweit in einem
etwaigen Rechtsbeschwerdeverfahren keinen VerfahrensverstoB
riigen wiirden.

Aufgrund dieser Verhandlung hat der 15, Senat des Bun-
despatentgerichts durch Beschlufl vom 13. Dezember 1965 die
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Beschwerden der beiden Beschwerdefiibrer gegen den BeschluB
der Priifungsstelle vom 31. Mai 1965 als unzuléssig verwor-—
fen; die Rechtsbeschwerde hat der Senat nicht zugelassen.

In der Begriindung des Beschlusses ist folgendes ausgefiihrt:

Nach § 36 1 PatG finde gegen die Beschliisse der Prii-
fungsstellen des Deutschen Patentamts die Beschwerde statt.
Dieses Rechtsmittel stehe jedoch nur den am Verfahren vor
dem Patentamt Beteiligten zu (§ 36 m Abs. 1 PatG). "Betei-
ligt" im Sinne dieser Vorschrift seien im Patenterteilungs-
verfahren Anmelder und Binsprechende. Im vorliegenden Fall
seien die Beschwerdefiihrer in keinem Stadium des Verfahrens
vor dem Patentamt, weder im Verfahren der Stammanmeldung, '
noch im Verfahren der Ausscheidungsanmeldung, als Einsprechenf
de beteiligt gewesen. Die Vorschrift des § 36 m Abs. 1 PatG
stelle es aber lediglich auf die faktische, formale Betei-~
ligung ab. Sei eine solche nicht erfolgt, so fehle es an
der Sachlegitimation zur Einlegung der Beschwerde, ohne daR
es darauf ankomme, ob die Beschwerdefiihrer am Verfahren vor
dem Patentamt hdtten beteiligt werden kdnnen oder sogar hét-
ten beteiligt werden miissen. Auf das umfangreiche Vorbrin-
gen der Beschwerdefiihrer konne es deshalb in diesem Ver-
fahren nicht ankommen. Zur Zulassung der Rechtsbeschwerde
“habe kein AnlaB bestanden; angesichts der eindeutigen Vor-
gschrift des § 36 m Abs. 1 PatG, die keiner ausdehnenden Aus-
legung fdhig sei, komme weder eine Rechtsfrage von grund-
sdtzlicher Bedeutung in Betracht, noch erfordere die Fort-
bildung des Rechts oder die Sicherung einer einheitlichen
Rechtsprechung eine Entscheidung des Bundesgerichtshofs.

——

e -~ - - W W Y — -
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den angefochtenen Beschluf aufzuheben und
die Sache zur anderweitigen Verhandlung und
Entscheidung an das Bundespatentgericht zu-
riickzuverweisen, und zwar an den juristischen
Beschwerdesenat.,

Die Anmelderin beantragt,
die Rechtsbeschwerde zuriickzuweilsen.

II. Die Rechtsbeschwerde ist - auch ohne Zulassung
durch den Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts - nach
§ 41 p Abs. 3 PatG statthaft, weil mit substantiiertem Vor-
trag geriigt wird, daB der Beschwerdesenat nicht vorschrifts-
miBig besetzt gewesen sei (§ 41 p Abs. 3 Nr. 1), und da8
der angefochtene BeschluBi nicht mit Griinden versehen seci
(§ 41 p Abs. 3 Nr. 5). Die Rechtsbeschwerde konnte jedoch
in der Sache selbst keinen Erfolg haben.

1. Die Riige, der Beschwerdesenat sei nicht vorschrifts-
méfBig besetzt gewesen (§ 41 p Abs. 3 Nr. 1 PatG), ist nicht
begriindet. '

In welcher Besetzung die Beschwerdesenate des Bundes-
patentgerichts in Patentsachen zu entscheiden haben, ist
in § 36 4 Abs. 1 PatG geregelt. Im vorliegenden Fall hat,
weil "ein Fall des § 36 1 Abs. 3" ("Beschwerde gegen einen
BeschluB, durch den .... liber die Erteilung ..... des Pa-
tents entschieden wird") angenommen worden ist, gemif der
zweiten Alternative des § 36 4 Abs. 1 ein sog. technischer
Beschwerdesenat in der Besetzung mit einem technischen Mit~
glied als Vorsitzenden, zwei weilteren technischen Mitglie-
dern und einem rechtskundigen Mitglied entschieden.
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Die Rechtsbeschwerde dagegen meint, der vorliegende
Sonderfall, in dem wegen Fehlens der Bekannimachung der
Anmeldung iiberhaupt kein rechtswirksamer ErteilungsbeschluB
vorliege und auch kein Einspruchsverfahren habe gtattfin-
den ktmnen, sei nicht auf eine Stufe zu stellen mit den
ausffiifcklich geregelten Normalféllen der Zustidndigkeit der
technischen Beschwerdesenate; Ziel der Beschwerde sei hier
— anders als in den Normalf#dllen - nicht die PFortsetzung
eines laufenden Einspruchsverfahrens und die weiltere Kla-
rung der damit normalerweise verbundenen technischen Fra-
gen gewesen, sondern die Nachholung der fehlenden Bekannt-
machung, durch welche iliberhaupt erst die Rechtsgrundlage
fiir ein Einspruchsverfahren geschaffen werden solle; wie
das nach friiherem Recht ein Fall der sog. "Rechtsbeschwerde"
nach § 21 PatG a.F. gewesen wire, so sei das nach jetzigem
Recht ein Fall der letzten Alternative des § 36 & Abs., 1
PatG n.FP. ("im lbrigen"), also ein Fall der Zusténdigkeit
des mit drei rechtskundigen Mitgliedern besetzten sog. ju-
ristischen Beschwerdesenats.

Dem kann nicht gefolgt werden.,

Die Vorschrift des § 36 4 Abs. 1 PatG ist eine dem Ge-
richtsverfassungsrecht zugehSrige "Besetzungsvorschrift" _
(vgl. BGH GRUR 1964, 310 "Kondenswasserableiter” bei III 2)
und als solche von einer "Zusténdigkeitsvorschrift" zu un-
terscheiden (vgl. BGHZ 42, 32, 36 "Akteneinsicht II"). Von
der genauen Beachtung dieser Vorschrift hingt es ab, ob der
"gegsetzliche Richter" im Sinne des Art. 101 Abs. 1 Satsz
2 GG entschieden hat (vgl. BGHZ 42, 19, 25 "Aktencinsicht
I") und ob eine Riige nicht vorschriftsméBiger Besetzung
des Gerichts im Rahmen einer 2zugelassenen Rechtsbeschwerde
als "absolute Rechtsbeschwerderiige" nach § 41 g Abs. 2
Satz 2 PatG i.V.m. § 551 Nr, 1 ZPO oder im Rahmen ciner

»



- 16 -

nicht zugelassenen Rechtsheschwerde als "absoluter Zul&s-
sigkeitsgrund" (vgl. BGHZ 39, 331, 335 "Warmpressen") den
unvermeidlichen Erfolg haben muf3, daB der Beschlufl des
nicht vorschriftsmifig besetzten Senats aufgehoben und die
Sache zur anderwveiten Entscheidung in vorschriftsméBiger
Besetzung an das Bundespatentgericht, gegebenenfsalls also
an einen anderen Senat, guriickverwiesen werden muB (vgl.
BGHZ 42, 32, 36/37). Entgegen der Meinung der Rechtsbe-
schwerdegegnerin kann es daher auch nicht darauf ankommen,
ob derjenige, der sich auf die "nicht vorschriftsméBige Be-
setzung" des Beschwerdesenats beruft, im Verfahren vor dem
Beschwerdesenat - zumindest "in Zweifelsfdllen" -~ dessen
"Unzusténdigkeit" geriigt hat oder nicht. Es kann ferner
entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerdegegnerin auch
nicht "in Zweifelsfédllen" ein Beschwerdesenat jedenfalls
dann als vorschriftsmiBig besetzt angesehen werden, wenn
technische Mitglieder, - nicht lediglich rechtskundige Mit-
glieder ~, mitgewirkt haben. Vielmehr muB, wie der erken-
nende Senat bereits in dem Beschluf! "Akteneinsicht I"

(BGHZ 42, 19, 25) ausgesprochen hat und wie auch die Rechta-
beschwerdegegnerin selbst in anderem Zusammenhang betont,
die Vorschrift des § 36 A4 Abs. 1 PatG dahin aufgefaBt wer-
den, dafl die Bestimmung des gesetzlichen Richters von Merk-
malen abhéngig gemacht sein soll, die im Wortlaut des Ge-
setzes mbglichst klar niedergelegt sind und sich im einzel-
nen Fall unschwer feststellen lassen, dafl also "Zweifels-
fdlle" miglichst ausgeschlossen und nicht etwa durch die
Einleitung der letzten Alternative mit den Worten "im iib-
rigen" geradezu in Kauf genommen sein sollen.,

Im vorliegenden Pall nun ist es vollig zweifelsfrei
festzustellen gewesen, daBl nach dem insowelt vollig ein-
deutigen Wortlaut der einschlidgigen gesetzlichen Besatim-
mungen "ein Fall des § 36 1 Abs. 3" vorgelegen hat, d.h.
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ein Fall der "Beschwerde gegen cinen Beschlufl der Prii-
fungsstelle liber die Erteilung eines Patents'. Mit welcher
Begriindung die Beschwerdefiihrerin den BeschluB der Prii-
fungsstelle angefochten hatte, ob sie rechtliche oder tech-
nische Gesichtspunkte in den Vordergrund stellte, ob sie
die Zusténdigkeit der Priifungsstelle bezweifelte, ob sie
deren BeschlufBl sogar fiir einen nichtigen oder wirkungslosen
"Schein-BeschluB" hielt, oder ob sie sich selbst als "ver-
hinderte Einsprechende" ansah, alles das war unerheblich.
Da "ein Pall des § 36 1 Abs. 3" vorlag, war nach § 36 d
Abs. 1 PatG der 15. Senat in der Besetzung, in der er hier
entschieden hat, vorschriftsméBig besetzt.

2. Die Riige, der angefochtene BeschlufBl sei nicht mit
Grinden versehen (§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG), ist ebenfalls
nicht begriindet.

a) Wann ein Beschluf eines Beschwerdesenats des Bun-
despatentgerichts im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG
"nicht mit Griinden versehen" ist, hat schon der frithere
Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs in dem BeschluB
I ZB 27/62 vom 21. Dezember 1962 (BGHZ 39, 333 "Warmpres-—
sen") sowohl grundsétzlich als auch anhand von Beispielen
(5. 337) und Gegenbeispielen (S. 338) eingehend dargelegt.
Der erkennende Senat hat sich die dort dargelegte grund-
sdtzliche Auffassung des Ersten Zivilsenats bereits in einer
groBeren Anzahl von Entscheidungen zu eigen gemacht und hat
sie dabei durch Anwendung auf die ihm zur Entscheidung vorge-
legten Fdélle noch weiter konkretisiert (vgl. den Bericht in
GRUR 1966 5, 5 £f, 16/17 bei C 2 d). Auch dic Rechtsbe-
schwerde geht ersichtlich von dieser Auffassung aus, indem
sie sich darauf beruft, daB hier zwel der Tatbestdnde ver-
wirklicht seien, die nach den Darlegungen des Ersten Zivil-
senats (aa0 S. 337) in der Rechtsprechung als Tatbesténde

|
o
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der fehlenden Begriindung anerkannt sind: cinmal der Tat-
bestand, daB die Griinde der angefochtenen Entscheidung
sachlich inhaltslos sind und sich auf leere Redensarten
oder einfach auf die Wiedergabe des Gesetzestextes be-
schrénken, und zum andercen der Tatbestand, daB in den Grin-
den der angefochtenen Entscheidung ein selbéténdiges An-
griffs- auder Verteidigungsmittel libergangen ist. Im ein-
zelnen hat die Rechtsbeschwerde hierzu folgendes vorgetragen:

Der angefochtene BeschlufBl begriinde die Unzulissigkeit
der Beschwerde lediglich damit, daB8 die Beschwerdefiihrerin
"in keinem Stadium des Verfahrens vor dem Patentamt .....
als Einsprechende beteiligt war". Die Beschwerdefiihrerin
habe aber zu ihrer Sachlegitimation gerade angefiihrt gehabt,
sie habe nur deswegen keinen Einspruch einlegen konnen, weil
das Patentamt die Bekanntmachung der streitigen Patentanmel-
dung unterlassen gehabt habe. Hierauf sei der angefochtene
BeschluB nicht eingegangen. Er sage dazu nur, daB dann, wenn
eine Beteiligung als Einsprechende nicht erfolgt sei, es an
der Sachlegitimation zur Einlegung der Beschwerde fehle,
ohne dafl es darauf ankomme, ob die Beschwerdefilhrerin am
Verfahren vor dem Patentamt hdtte beteiligt werden kionnen
oder sogar hdtte beteiligt werden miissen, und daB es des-
halb auf das umfangreiche Vorbringen der Beschwerdefiihrerin
M?in'diesem Verfahren nicht ankommen kénne. Das seien nur
 ;forme1hafte Wendungen, die lediglich den Gesetzestext um-
schrieben und den Umstand wiedergéﬁen, dafl die Beschwerde-
fihrerin keinen Einspruch eingelegt gehabt habe. Dagegen
habe sich der Beschwerdesenat nicht mit der hier allein in-
teressierenden Sonderfrage befaflit, ob es nicht notwendig
und sachgerecht sei, dem "verhinderten Einsprechenden", dem
durch einen Fehler des Patentamts die Moglichkeit zur Ein-
spruchseinlegung vorenthalten worden sei, eine entsprechende
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Beschwerdelegitimation zuzugestehen, wie sie nach gesetz-
licher Vorschrift denjenigen zustehe, die die Moglichkeit
zur Einspruchseinlegung erhalten und ausgenutzt hitten. Da-
bei habe insbesondere auch beachtet werden miissen, daB die
Beschwerdefiihrerin dreimal vergeblich versucht habe, gegen
die streitige Patentanmeldung anzugehen: mit der Eingabe
und dem Akteneinsichtsantrag des Patentanwalts Dr. E.

vom 3./4. Februar 1965, mit dem alsbald nach der Vorlage

des Erteilungsbeschlusses eingelegfen Einspruch vom 1./3.
Juli 1965, und schlieBlich eben damit, daB sie als "Nicht-
Beteiligte" gegen den ErteilungsbeschluB3 Beschwerde ceinge-
legt habe., Alles das, was die Beschwerdefilhrerin zu diesem
"selbsténdigen Angriffsmittel' der Inanspruchnahme eincer be-~
sonderen Beschwerdelegitimation fiir den "verhinderten Ein-
sprechenden'" vorgetragen habe, sei aber in dem angefochtenen
Beschluf iibergangen worden. Wie die Entscheidung iiber ihren
Antrag auf Zulassung der Rechtsbes chwerde zeige, habe der
Beschwerdesenat nicht einmal erkannt, dafl hier eine Rechts~
frage von grundsdtzlicher Bedeutung vorgelegen habe.

b) Auch hierin kann der Rechtsbeschwerde nicht gefolgt
werden,

Es mag zwar sein, daf der Beschwerdesenat das Vorbrin~
gen der Beschwerdefilhrerin, in dem die Rechtsbeschwerde
die Geltendmachung eines "selbsténdigen Angriffsmittels"
sieht, verhdltnismiBig kurz behandelt hat. Er hat es aber
behandelt., Er hat auch nicht lediglich den Gesetzestext
(§ 36 m Abs. 1 PatG) wiederholt, sondern hat im Anschlus
an die Wiedergabe des Gesetzestextes unter anderem noch
ausgefiilhrt, § 36 m Abs. 1 PatG stelle es lediglich auf die
faktische, formale Betciligung ab, sei eindeutig und sei
keiner ausdcechnenden Auslegung fdhig. Von dicser Beurteilung
des Gesetzestextes aus ist es dann aber auch eine ausrei-




- 20 -

chende Bescheidung des Vorbringens der Beschwerdefilhrerin
gewesen, wenn der Beschwerdesenat dazu lediglich gesagt hat,
es ktnne darauf in diesem Verfahren nicht ankommen. Der Be-
schwerdesenat hat allerdings auch nicht im einzelnen dar-
gelegt, worin das Vorbringen der Beschwerdefiihrerin bestan-
den hatte. Mit seinen Worten, es komme nicht darauf an, "ob
die Beschwerdefiihrerin am Verfahren vor dem Patentamt hatte
beteiligt werden kinnen oder sogar hétte beteiligt werden
missen", hat der Beschwerdesenat aber doch jedenfalls den
Kern dieses Vorbringens zutreffend wiedergegeben. Aus die-
gen Worten geht insbesondere auch hervor, daf3} der Beschwer-
desenat durchaus die Besonderheit des vorliegenden Falles
gesehen hat, die nach der Meinung der Beschwerdefiihrerin
darin lag, daB sie nur durch einen Fehler des Patentamts

an der tatséchlichen Einlegung des Einspruchs gehindert
worden war.

c) Die Riige, der angefochtene BeschluB seil nicht mit
Grinden versehen, kann dariiber hinaus aber auch schon des-
halb keinen Erfolg haben, weil es an einer weiteren Voraus-
setzung flir einen Erfolg dieser Riige fehlt, némlich daran,
dafl die Beriicksichtigung des nach Meinung der Rechtsbe-
schwerde iibergangenen Vorbringens der Beschwerdefilhrerin
zu einer anderen Entscheidung, hier also zur Anerkennung
ihrer Beschwerdelegitimation, hdtte filhren kénnen (vgl.
BGHZ 39, 333, 338/39 "Warmpressen"; BGH GRUR 1964, 259,
260/61 "Schreibstift"). :

Der Rechtsbeschwerde ist zwar zuzugeben, daB es ein
wesentlicher Grundsatz des Patenterteilungsverfahrens nach
dem deutschen Patentgesetz ist, daB ein Patent nicht er-
teilt werden darf, wenn nicht zuvor die Patentanmeldung be-
kannt gemacht und dadurch jedermann Gelegenheit gegeben
worden ist, sich durch Einlegung eines Einspruchs gegen die
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Erteilung des Patents zu wenden (§§ 30, 32 PatG). Indes

hat es, worauf bereits das Reichsgericht in der Entschei-~
dung vom 5. November 1911 (RGZ 74, 394, 396) hingewiescn
hat, seit jeher auch eine Ausnahme von diesem Grundsatsz
gegeben, nédmlich fiir die ein Staatsgeheimnis enthalten-

den Erfindungen (frither § 23 Abs. 5 PatG vom 7. April 1891,
jetzt § 30 a PatG i.d.F. vom 9. Mai 1961). Davon abgesehen
ist es aber jedenfalls seit jener Entscheidung des Reichs-—
gerichts allgemein anerkannt, daf der Mangel der Bekannt-
machung der Anmeldung im Patenterteilungsverfahren noch
nicht einmal einen Patentnichtigkeitsgrund im Sinne des

§ 13 PatG bildet, also einen Grund, um in dem vom Gesetsz
fiir "Nichtigkeitsfédlle" vorgesehenen férmlichen Nichtigkeits-
verfahren die Nichtigerklidrung eines erteilten Patentes zu |
erreichen. Dieser Mangel konnte daher erst recht keinen
Grund bilden, einen ohne Bekanntmachung der Anmeldung er-
gangenen Patenterteilungsbeschlufl, wie dic Rechtsbeschwer-
de meint, als ohne weiteres nichtigen oder wirkungslosen
"Schein-BeschluB" zu hehandeln.

Die Rechtsbeschwerde zieht nun allerdings gerade da-
raus, daB der Mangel der Bekanntmachung der Anmeldung kein
Nichtigkeitsgrund im Sinne des § 13 PatG ist, die TIPolgerung,
dall dann zumindest dem durch diesen Fehler des Patentamts
an der Einlegung des Einspruchs verhinderten, von der Pa-
~tenterteilung aber betroffenen Dritten die Legitimation
zur Beschwerde gegen den Patenterteilungsbeschlufl gegeben
werden miisse. Dem kann jedoch nicht zugestimmt werden. Sach-
liche Méngel der Patenterteilung oder verfahrensrechtliche
Méngel des Patenterteilungsverfahrens kann mit Rechtsbe-
helfen innerhalb dieses Verfahrens nur derjenige geltend
machen, der an diesem Verfahren beteiligt ist. Das hat in
Bezug auf den Rechtsbehelf der verwaltungsgerichtlichen Kla-
ge bereits der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs in
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dem BeschluB vom 16. November 1962 (GRUR 1963, 279 "Weide-
pumpe") ausgesprochen, den der erkennende Senat in dem
Beschlufl vom 18. Februar 1965 (GRUR 1965, 416 '"SchweiB-
elektrode") jedenfalls im Ergebnis bestédtigt hat. Danach
konnten Dritte, die sich nicht mittels Einspruchs gegen

die nachgesuchte Patenterteilung gewandt hatten, zu der

zeit, als die Akte des Deutschen Patentamts der Anfechtung
vor den Verwaltungsgerichten unterlagen, die Erteilung des
Patents nicht mit der verwaltungsgerichtlichen Klage an-~
fechten, Fiir die Beschwerde nach § 36 m PatG n.F. kann nichts
anderes gelten. Das Gesetz gibt, wie in dem angefochtenen
BeschluB ausgefiihrt, nach dem klaren Wortlaut des § 36 m

Abs. 1 PatG das Recht zur Beschwerde gegen einen Patenter-
teilungsbeschlufl nur demjenigen, der an dem Verfahren vor dem
Patentamt tatstchlich "beteiligt" war, und verweist alle an-
deren, die durch die Patenterteilung betroffen sein konnten,
auf den Weg der Nichtigkeitsklage, auch wenn sie mit dieser
nur die in § 13 PatG bezeichneten sachlich-rechtlichen Nich-
tigkeitsgriinde geltend machen und nicht mehr Verfahrensméngel
des Patenterteilungswerfahrens riigen konnen.

3. Von der Situation, auf die die bisherigen Erdrterun-
gen in der Beschwerde- und in der Rechtsbeschwerdeinstansz
und damit auch die vorstehenden Ausfiihrungen unter II 2 c)
abgestellt worden sind, hebt sich die im vorliegenden Fall
gegebene Situation durch die vom erkennenden Senat in der
miindlichen Rechtsbeschwerdeverhandlung zur Erdrterung ge-
stellte Besonderheit ab, daB die Beschwerdefithrerin nicht
nur -~ wie andere Dritte auch - von der Erteilung eines Pa-
tentes betroffen wird, die jedenfalls nach ihrer, gericht-
lich allerdings noch nicht ausdriicklich bestdtigten Meinung
ohne die vorschriftsméfige vorherige Bekanntmachung der
zugrunde liegenden Anmeldung erfolgt ist, sondern daB ge-
rade sie sich schon alsbald nach der ersten dffentlichen
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Verlautbarung ilber die Existenz der Ausscheidungsanmeldung
N 24 152 im Patentblatt vom 23. Dezember 1964 mit den Ein-
gaben des Patentanwalts Dr. E. zu dieser Ahmeldung vom
6. Januar und 3./4. Pebruar 1965 an das Deutsche Patentamt
und an das Bundespatentgericht gewandt und damit sogar erst
den Anstof dazu gegeben hat, diese Anmeldung in Bearbeitung
zu nehmen., Nach der Auffassung des erkennenden Senats wire
zu erwdgen gewesen, ob die Beschwerdefiihrerin durch diese
Eingaben nicht berecits die Rechtstellung einer tatsidchlich
"am Verfahren vor dem Patentamt Betelligten" im Sinne des
dann unmittelbar anwendbaren § 36 m Abs. 1 PatG erlangt hat,
Die beiden Eingaben hétten méglicherweise dahin aufgefafBt
werden ktnnen, dafl die Beschwerdefiihrerin darin so deutlich,
wic es angesichts der nicht nur fiir sie, sondern auch fiir
die Priifungsstelle des Patentamts und den 15, Senat des Pa-
tentgerichts noch durchaus ungekldrten Verfahrenslage iitber-
haupt moglich war, zum Ausdruck gebracht hatte, daB sie mit
den nach der Verfahrenslage gegebenen Mitteln gegen die Er-
teilung eines Patents auf die Ausscheidungsanmeldung angechen

_Mwyolle und, um das mit Erfolg tun zu koOnnen, zunidchst einmal

erfahren miisse, in welchem Verfahrensstand sich diese Anmel-
dung befinde und was ihr Gegenstand sei. Es hétte dann mbg-
licherweise ferner angenommen werden kdnnen, daB eine damit
etwa bereits eingetretene formliche "Beteiligung" der Be-
schwerdefilhrerin sich nur deshalb nicht hatte weiter ver--
dichten ktnnen, weil sie auf ihre Frage, in welchem Ver-
fahrensstand sich die Ausscheidungsanmeldung befinde, und
auf ihren Akteneinsichitsantrag zun#chst nur hinhaltende Ant-
worten erhielt und dann, als die Priifungsstelle ihre ur-
springlich gegenteilige Auffassung dahin &nderte, daf die
Ausscheidungsanmeldung als bereits bekanntgemacht zu be-
handeln sei, davon nicht in Kenntnis gesetzt wurde. Die Ver-
fahrensstellung, die die Beschwerdefiihrerin durch die Ein-
gaben des Patentanwalts Dr. E. erlangt haben konnte,
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hdtte bel alledem rechtlich etwa ebenso asufgefaBt werden
konnen, wie der 16. Senat des Bundespatentgerichts in

dem BeschluB 16 W (pat) 151/64 vom 20. Dezember 1965
(BPatGerE 8, 23, 27/28) die Stellung eines zur Stamman-—
meldung Einsprechenden in dem Verfahren zur Ausscheidungs-
anmeldung bis zu deren - vom 16. Senat fiir erforderlich
gehaltenen - Bekanntmachung aufgefaBt hat.

In dem hier angedeuteten Sinne ist die Frage der Be-
schwerdeberechtigung der Beschwerdefilhrerin in der Beschwer-
deinstanz indes nicht erdrtert worden. Eine solche Eridrte-
rung wiirde vor dem Bekanntwerden des Beschlusses des 16. Se-—
nats vom 20. Dezember 1965 fiir die Beteiligten aber wohl
~auch nicht nahegelegen haben, da anscheinend erst dieser Be-
schlufl in Auseinandersetzung mit einer Entscheidung des
GroBen Senats vom 17. November 1929 und mit der seitherigen
stdndigen Praxis des Patentamts die auch im vorliegenden Fall
bedeutsame, aber bisher ungeklédrt gebliebene Frage der Not-
wendigkeit der Bekanntmachung einer Ausscheidungsanmeldung
in grunds#dtzlichen Ausfiihrungen neu aufgerollt und dabei
zuglelch die hier vor allem interessierende Frage der Be-
teiligung Dritter an dem Verfahren auf die Ausscheidungsan-—
meldung bis zu deren Bekanntmachung angesproéhen hat, In der
Rechtsbeschwerdeinstanz jedenfalls, die hier noch dazu auf
die Behandlung einer Riige aus § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG be-
schrénkt ist, kann diese ErSrterung mit einem Erfolg fiir
die Beschwerdefiihrerin in eben dieser Instanz nicht mehr
nachgeholt werden. Denn der angefochtene Beschluf kann nicht
etwa deshalb als "nicht mit Griinden versehen" bezeichnet wer-
den, weil der Beschwerdesenat die Beschwerdeberechtigung der
Beschwerdefiihrerin nicht auch unter diesem Gesichtspunkt ge-
priift hat. Zwar hatte der Beschwerdegenat die Zulidssigkelt
der Beschwerde von Amts wegen gzu priifen (§ 36 p Abs. 2 PatG).
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Er hat das aber auch getan und hat sein Ergebnis in dem
angefochtenen Beschlufl auch begriindet. Dafl er dabei nicht
alle denkbaren Gesichtspunkte ertrtert hat, 1481t seine Ent
scheidung noch nicht als "nicht nit Griinden versehen" er-
scheinen. Er hat insoweit aber auch kein "selbstidndiges
Angriffsmittel" der Beschwerdefiihrerin iibergangen, da die-
se nur eine Beschwerdeberechtigung "wie eine Beteiligte",
nicht eine Beschwerdeberechtigung "als Beteiligte" in An-
spruch genommen hatte und dies, wie bereits erwdhnt, vor
dem Bekanntwerden des Beschlusses des 16, Senats wohl auck
nicht hatte tun konnen.

4. Die Rechtsbeschwerde der Beschwerdefiihrerin war
nach alledem mit der Kostenfolge aus § 41 y Abs. 1 Satz
2 PatG als unbegriindet zuriickzuweisen.

Nagtelski Bock I.oscher
Claflen Schneider
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