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PatG § 24 Abs. 4 Satz 2; PathndG 1967 Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1

Rechtliche Interessen des Patentanmelders werden nicht
dadurch beeintréichtigt, daf das Patentamt der Offenlegungs-
schrift -~ von dem Fall rechtzeitiger Einreichung neuer
vollsténdiger Unterlagen gemdB Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1
PatindG abgesehen - nur die urspriinglichen Unterlagen der
Patentanmeldung zugrunde legt.

BGH, Beschl. v. 27. November 1969 - X ZB 11/69 - Bundespa-
tentgericht
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundes-
gerichtshofs hat auf die miindliche Verhandlung
vom 27. November 1969 unter Mitwirkung des Senats-—
prédsidenten Dr. Spreng und der Bundesrichter ClaBen,
Schneider, Triistedt und Dr. Bruchhausen

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin
gegen den BeschluB des 4, Senats
(juristischer Beschwerdesenat) des
Bundespatentgerichts vom 16. Mai 1969,
zugestellt am 9. Juli 1969, wird auf
ihre Kosten zuriickgewiesen.

Grinde:

S S o s g e ks SO T S S Sty

I. Die Beschwerdefiihrerin hat am 23. Qktober 1964
beim Deutschen Patentamt eine Patentanmeldung mit
fiinf Patentansprlichen eingereicht. Nach einem Be-
scheid des Priifers vom 31. Midrz 1966 hat die Anmel-
derin mit Schriftsatz vom 29. August 1966 anstelle
der urspringlichen fiinf Patentanspriiche vier teil-
weise abgeéndefte Patentanspriiche eingereicht, filir
die Seiten 4-und 8 der urspriinglichen Beschreibung
zwel abgetnderte Textseiten tiberreicht und im iibri-
gen um Abdnderung von drei Worten auf anderen Seiten
der Beschreibung gebeten.

Am 1. Marz 1968 hat das Patentamt der Anmelderin
eine Benachrichtigung vom 22, Februar 1968 zugestellt,
die auf Art. 7 § 1 Abs., 2 Nr. 1 des Gesetzes zur fn-
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derung des Patentgesetzes, des Warenzeichengesetzes

und weiterer Gesetze vom 4. September 1967 (Patind®) -

Bezug nimmt., Darin ist die Anmelderin darauf hinge-
wiesen worden, dafl nach Ablauf von 6 Monaten ab
Zustellung der Benachrichtigung; jedoch nicht vor
dem 1. Oktober 1968, der Hinweis gemidB § 24 Abs, &4
Satz 1 PatG in der Fassung des Anderungsgesetzes
iiber die Mo6glichkeit der Einsichtnahme in die Ak-
ten der Patentanmeldung verdffentlicht werde. In
der Benachrichtigung heiflt es unter anderem:

"Fiir den Umfang der Freigabe der Akten-
eingsicht ist es von Redeutung, ob in-
nerhalb der Frist von 6 Monaten ab Zu-
stellung der Benachrichtigung neue,
vollsténdige Unterlagen (§ 26 Abs. 1 PatG)
eingereicht worden sind oder nicht. Im
Fall der Einreichung neuer Unterlagen
steht nur die Einsicht in diese Unter-
lagen, die vom Patentamt als neu einge-
reicht zu kennzeichnen sind, jedermann
frei. Flir die Einsicht in die bis zum
Inkrafttreten dieses Gesetzes entstan-
denen Teile von Akten dieser Patentanmel-
dungen verbleibt es bei den bisherigen
Vorschriften. Sind keine neuen Unterla~
gen eingereicht, so steht die Einsicht
auch in die bis zum Inkrafttreten des
Gesetzes entstandenen Teile der Akten:
jedermann frei. Die Einreichung neuer
Unterlagen ist daher nur erforderlich,
werm aus triftigen Griinden ein Interesse
daran .besteht, die bis zum Inkrafttreten
des Gesetzes entstandenen Aktentelle
geheimzuhalten."

Die Patentanmelderin hat auf die Benachrichti-
gung zundchst mit einer Eingabe vom 2. April 1968
geantwortet, in der es heiBft: =
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"Falls die Anmeldung nicht vor dem 1,10.68
bekanntgemacht werden sollte, dann sollen
fiir die Auslegeschrift die urspringlichen
Seiten 4 und 8 durch die gleich beziffer-
ten Seiten vom 29.8.66 ersetzt werden. VWei-
ter sollen auf den Seiten 6, 10 und 11 die
im vorletzten Absatz der Eingabe vom
29,.8,66 erbetenen Anderungen vorgenommen
werden. "

Mit einer weiteren am 7, September 1968 beim Pa-
tentamt eingegangenen Eingabe hat die Patentanmelderin
dann "zwei Kopien der filir die Offenlegungsschrift be-
stimmten Unterlagen" iiberreicht, in denen alle bean-
tragten Anderungen der Beschreibung und der Patent-
anspriiche berlicksichtigt waren. '

Durch BeschluB vom 4. Dezember 1968 hat die Prii~
fungsstelle den Antrag der Anmelderin, die am 7. Sep-
tember 1968 eingereichten Unterlagen der Offenlegungs-—
schrift zugrunde zu legen, zurickgewiesen mit der Be-
grilndung, daf8 die der Anmelderin gewdhrte Frist von
6 Monaten bereits vor Einreichung der am 7. Septem-
ber 1968 eingegangenen Unterlagen abgelaufen gewesen
sei und daher im Interesse der Offentlichkeit und der
Anmelderin die urspriinglich eingereichten Unterlagen
der Offenlegungsschrift zugrunde gelegt werden wiirden.

Gegen diesen Beschlufl hat die Patentanmelderin
Beschwerde erhoben. Das Bundespatentgericht hat die
Beschwerde durch BeschluB vom 16, Mai 1969, der Pa-
tentanmelderin zugestellt am 9. Juli 1969, zuriickge-
wiesen. Es ist hierbei im wesentlichen den Erwdgungen
des Patentamts gefolgt. In dem Beschlufl ist die Rechts-~
beschwerde zugelassen worden, "weil die hier erdrter-
ten Fragen des Uberleitungsrechts nach dem Enderungs-
gesetz neu und fir eine groBere Anzahl gleicher oder
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dhnlich gelagerter Fdlle von grundsdtzlicher Be-~
deutung" seien.

IT. Mit ihrer rechtzeitig und in gehériger
Form eingelegten und begriindeten Rechtsbeschwer-
de beantragt die Patentanmelderin, den angefoch-
tenen Beschluf3 aufzuheben,

Dazu tridgt sie unter anderem vor: Die Ubung
des Patentamts, nur die urspriinglichen Unterlagen
einer Patentanmeldung offenzulegen, sel nach dem
Patentinderungsgesetz von 1967 nicht zwingend. Sie
kdénnte deshalb nicht als zuldssig angesehen werden,
wenn rechtliche Belange des Jjeweiligen Patentanmel-
ders dadurch beeintréchtigt wlirden. Das sei aber
der Fall, wenn ein Anmelder daran gehindert werde,
auf dem Wege iiber dic Offenlegungsschrift die Offent-
lichkeit davon in Kenntnis zu setzen, dafB er seine
Anmeldung nur in eingeschrénkter Fassung aufrecht
erhalte., Durch die Offenlegungsschrift ohne Berlick-
sichtigung einer solchen Einschrinkung werde die
Fachwelt iUber den Umfang der Anmeldung irregeleitet
und der dem Anmelder nach § 24 Abs. 5 PatG zustehen-
de Entschadigungsanspruch gefdhrdet. Deshalb miiten
dic rechtlichen Interessen eines Anmelders daran,
der Offenlegungsschrift eine geanderte Fassung zu-
grunde zu legen, unabhdngig von der 6-Monatsfrist
des Art. 7 § 1 Abs. 2 Nri.1:PatindGrgevahrt wers imi«
den. Die Anmelderin habe im vorliegenden Falle iiver-
dies bereits durch die rechtzeitige Eingabe vom
2. April 1968 deutlich zu erkenneh gegeben, dafl sie
die Offenlegung in eingeschrédnkter Form wiinsche.
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III. Die Angriffe der Rechtsbeschwerde gegen
den angefochtenen Beschlufl des Bundespatentgerichts
greifen nicht durch.

a) In ihrem von der Priifungsstelle zuriickgewie-
senen Antrag verlangt die Anmelderin, daB die von
ihr nach dem Zeitpunkt ihrer Anmeldung cingereichten
gegeniiber der urspriinglichen Beschreibung und den
urspriinglichen Patentanspriichen abgeinderten Unter-
iagen der Offenlegungsschrift zugrunde gelegt wer-
den sollen. Darauf hat sie Jjedoch, wie der angefoch-
tene BeschluB zutreffend ausfiihrt, keinen rechtlich
begriindeten Anspruch.

1. Nach dem neuen Patenterteilungsverfahren auf
Grund des Patentdnderungsgesetzes von 1967 erfolgt
die "Offenlcgung'" einer noch nicht bekanntgemachten
Patentanmeldung nach 18 Monaten durch einen "Hinweis"
auf dic Anmeldung im Patentblatt (§ 24 Abs. 3 Nr.,i2 =
und Abs. 4 Satz 1 PatG). Daneben kann das Patentamt
auch den jedermann zur Einsicht freistehenden Akten-—
inhalt der Anmeldung in einer besonderen "0Offenle-
gungsschrift" vertffentlichen (§ 24 Abs. 4 Satz 2 PatG).
Fir die am 1. Oktober 1968 bereits eingereichten Pa-
tentanmeidungen - also auch fiir die vorliegende -~
bestimmt Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr:#1 PathndGleinew o
Einschrénkung der freien Akteneinsicht in die ur-
spriinglichen Anmeldeunterlagen, wenn der Patentsucher
innerhalb von 6 Monaten nach einer Benachrichtigung
des Patentamts neue vollsténdige Unterlagen einreicht.
Diesc Voraussetzung hat die Anmelderin nicht erfiillt.

N
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aa) Die Eingabe der Anmelderin vom 2. April 1968
an das Patentamt enthiclt keine "neuen vollstandigen
Unterlagen", wie sie vom Gesetz (Art. 7 § 1 Abs., 2
Np:¥1 PatindG)ifir diesén#Falllvorgeschriebenthiin
sind. Auf dieses gesetzliche Erfordernis war sie
durch Benachrichtigung des Patentamts vom 22, Fe-
bruar 1968 klar und deutlich hingewiesen worden.

bb) Die der Anmelderin zur etwaigen Einreichung
neuer vollstandiger Unterlagen gesetztie Frist von
6 Monaten hat sie hinsichtlich ihrer am 7. Septem-—
ber 1968 eingegangenen Unterlagen nicht eingehal-
ten. Die gesetzlich festgelegte 6-Monatsfrist konn-
te vom Patentamt nicht verliangert werden.

Die Anmelderin kann sich folglich nicht auf
die genannten Bestimmungen berufen, die das Patent-~
amt dann, wenn der Anmelder innerhalb der 6-~Monats-
Irist neue vollstdndige Unterlagen einreicht, dazu
verpflichten, diese statt der urspriinglichen Unter-
lagen zum Inhalt einer Offenlegungsschrift zu machen,

2. Die Rechtsbeschwerde greift aber auch nicht
durch, wenn sie geltend macht, daB die Anmelderin
- unabhingig von der 6-Monatsfrist - in ihren Rech~
ten verletzt werde, falls ihre nachtriglichen An~
derungen der Anmeldeunterlagen in der Offenlegungs-
schrift nicht berilcksichtigt wiirden.

aa) Nach der Mitteilung des Pri#sidenten des
Deutschen Patentamts vom 16. November 1967 (B1PMZ 1967,
361; ebenso die Richtlinien des Prédsidenten des Deut-
schen Patentamts fiir die Priifung von Patentanmeldun-
gen vom 16. Juni 1969 unter VII 2 d, B1PMZ 1969,
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202, 217/218) sollen ~ von dem Fall rechtzeitiger
Einreichung ncuer vollstidndiger Unterlagen abge-
sehen - die urspriinglichen Unterlagen einer Patent-
anmeldung ohne etwaige zwischenzeitliche Anderungen
und ohne Beriicksichtigung des bisherigen Priifungs-—
ergebnisses der Offenlegungsschrift zugrunde gelegt
werden. Dagegen sind in Ubereinstimmung mit den Griin-
den des angefochtenen Beschlusses rechtliche Beden-
ken nicht zu erheben. Das Patentamt hat sich dabei
im Rahmen des ihm vom Gesetz eingerdumten Ermessens
gehalten,

Nach § 24 Abs. 4 Satz 2 PatG "kann" das Patent-
amt neben dem nach § 24 Abs. 3 Nr.i2 PatGterfors.-
derlichen Hinweis auf die Moglichkeit der Aktenein-
sicht eine besondere Offenlegungsschrift herausgeven,
Diege zus#dtzliche MaBnahme nach § 24 Abs. 4 Satz 2 PatG
dient nach dem Zusammenhang der Bestimmungen "“auch"
der welteren Durchfiihrung der "Offenlegung" der Pa-
tentanmeldung. Sie ist also ebenso wie die eigent-
liche Offenlegung durch Freigabe der Akteneinsicht
zur Unterstiitzung des damit verfolgten Zweckes be~-
stimmt, Die Offenlegung soll angesichts des unge~
wissen Zeitpunktes einer Bekanntmachung der Anmeldung
(nach Priifung auf Antrag) die Offentlichkeit auf die
Existenz der Patentanmeldung "hinweisen", um sie zu
cinem mbglichst frithen Zeitpunkt liber ein in Zukunft
moégliches Schutzrecht zu unterrichten. Neben diesem
allein fiir die Allgemeinheit bestimmten Charakter
der Offenlegung soll die zusatzliche Verdffentlichung
des Akteninhalts auch im Interesse des Anmelders da-
zu mithelfen, den Inhalt einer angemeldeten Erfindung
insbesondere dem Ausland gegeniiber als Sffentliche
Druckschrift auszuweisen (vgl. A. Krieger, Das neue
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Patent- und Warenzeichenrecht, 1968, Abschnitt
Materialien, S. 234).

Aus dem Sinn dieser MaBnahme geht hervor, daB
das Patentamt nicht nur frei ist in dem Entschluf3,
liberhaupt Offenlegungsschriften herauszugeben, son-
dern auch darin, wie es solche Schriften zur Un-
terstiitzung der Offenlegung von Patentanmeldungen
gestalten will. Wenn im angefochtenen Beschlufl dazu
gesagt wird, daB insbesondere der Charakter der O0f-
fenlegungsschrift als offentliche Druckschrift es
nicht zulasse, dafl in ihr unter Umstanden ungeprif-
te Erveiterungen die Offentlichkeit iiber die im
Prioritdtszeitpunkt vorhandene Offenbarung irrefiihren
kbonnten, so kann es hier dahingestellt bleiben, ob
dieser Grund eine Beriicksichtigung sp#terer BAnderun-—
gen zwingend ausschlieBen wiirde; Jjedenfalls erscheint
die Aufnahme der urspriinglichen Unterlagen in die 0Of-
fenlegungsschrift schon deshalb zweckméﬂig und aus-
reichend, weil aus ihnen in Jjedem Falle hervorgeht,
mit welchem Inhalt eines spéater mdglicherweise daraus
hervorgehenden Schutzrechtes die Offentlichkeit
iiberhaupt rechnen kann. |

bb) Die vom Patentamt in der genannten Verlaut-
barung vorgesehene allgemeine Regelung belasteét
die Anmelderin entgegen der Ansicht der Rechtsbe-
schwerde nicht ungebiihrlich; sie gefd@hrdet auch
nicht ihre rechtlichen Interessen. Es ist entgegen
der Ansicht der Rechtsbeschwerde nicht ersichtlich,
wie durch die Regelung der Ansprich der Anmelderin
auf angemessene Entschadigung bei Benutzung ihres
Erfindungsgedankens durch Dritte in irgendeiner Weise
beeintrachtigt werden ktnnte. Hat ndmlich ein An-
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melder vor der Offenlegung z.B. in Anpassung an

den Stand der Technik seine Anmeldung sachlich
eingeschrédnkt, so geht zwar der Inhalt der offen-
gelegten Unterlagen liber das hinaus, worauf er
einen Entschédigungsanspruch stiitzen kénnte. Seine
Rechtsstellung wird aber dadurch nicht beeintréch-
tigt. Durch die genannte amtliche Mitteilung des
Prdsidenten des Deutschen Patentamts vom 16. No-
vember 1967 ist der interessierten Fachwelt bekannt,
daB8 die Offenlegungsschrift nur die Unterlagen zum
Anmeldezeitpunkt - von dem genannten Uberleitungs-
fall abgesehen - beriicksichtigt. Wer sich deshalb
iber den Stand einer Anmeldung ndher unterrichten
will, von deren Existenz er durch eine QOffenlegungs-
schrift erfahren hat, der kann jederzeit in die be-
treffenden Anmeldeunterlagen Einsicht nehmen und
sich damit auch {iber die neuecste Fassung der Un-
terlagen unterrichten.

b) Da der angefochtene BeschluB entgegen den
Ausfiihrungen der Rechtsbeschwerde nicht auf einer
Verletzung des Gesetzes beruht (§ 41 g Abs., 2 PatG),
muf3te der Rechtsbeschwerde der Erfolg versagt blei~
ben.

N
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Die Kostenentscheidung folgt aus § 41 y Abs. 1
Satz 2 PatG. ' »

Spreng ' ‘ ClafBen Schneider

Triistedt Bruchhsausen
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