lizchschlrgewerk: Ja
BGHZ: nein

P=tG §% 28, 29, 32; DPA-VO 1968 § 14

Gleichstromfernspeisung

Ob die Patenterteilungshbehdrde Entgegenhaltungen, die
ein Einsprechender nach dem Ablauf der Einspruchsfrist
in das Patenterteilungsverfahren einfithrt, zu berlick-
sichtigen hat, unterliegt der Auslibung ihres pflicht-
gemdBen Ermessens im Rahmen ihrer Verpflichtung zur
Amtsermittlung.

Greift das Patentamt verspdtetes Vorbringen eines
Einsprechenden von Amts wegen auf, dann erstreckt sich
die Verfahrensbeteiligung des Einsprechenden auch auf
die nachfolgende Erérterung des Vorbringens.

Die Vorenthaltung von Eingaben des Anmelders, die neue
Verfahrensantridge und/oder tatsichliche Ausfiihrungen
enthalten, verletzt zu T.asten des Tinsprechenden den
in § 28 Abs. 3 Satz 2 PatG zum Ausdruck gelangenden
Grundsatz des rechtlichen Gehors.

BGH, Beschl. v. 2. Juni 1977 - X ZB 11/76 - Bundespatentgericht
Deutsches Patentamt



BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 11/76 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend die Patentanmeldung P 12 71 777.0-31

der Firma S Aatien esellschaft, Bgiii® und WD,
latz @, P’b, gesetzlich treten
durc re Vorstandsmitglieder Bernhard und

Theodor B

Anmelderin und Rechts-
beschwerdefiihrerin,

- Verfahrensbevollmichtigte: Rechtsanwilte Dr. (D
und Dr. -

Verfahrensbeteiligte:

Firma T”F & GP Fernmeldeanlagen
Gesellschaft mit beschrinkter Haftung, TR und TEER-

Strate @, NG, scsetzlich vertreten durch ihre .
Hauptgeschédftsfiihrer Dipl.-Ing. Hermann G , Dr. Glinter
P& und Dr.-Ing. Carl Friedrich S ’

Einsprechende und Rechts-
beschwerdegegnerin, -

- Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (D -



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

iy

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesge-
richtshofes hat am 2. Juni 1977 durch den Vorsitzen-
den Richter Ballhaus und die Richter Dr. Bruchhausen,
Ochmann, Dr. Hesse und BrodefBer

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen
den BeschluB des 20. Senats (technischen
Beschwerdesenats XV) des Bundespatentge-
richts vom 26. Februar 1976 wird auf deren
Kosten zurilickgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwer-
de wird auf

50 000,- DM

festgesetzt.

Grinde

I. Die Patentanmeldung ist am 4. Juli 1968 be-
kanntgemacht worden. Die Einsprechende hat mit ihrem
Einspruch geltend gemacht, dem Gegenstand der Anmel-
dung fehlten Neuheit und Erfindungshthe. Sie hat sich
auf eine Darstellung berufen, die sich in einem von
ihr im Jahre 1963 zusammengestellten Handbuch befin-
det. Sie hat Jjedoch eingerdumt, daB sie sich nicht in
der Lage sehe, den von der Patentabteilung geforder-
ten Nachweis zu erbringen, daB3 diese Firmendruckschrift
vor dem Tage der Patentanmeldung der Offentlichkeit zu-
gidnglich gemacht worden sei. Sie hat sich statt dessen
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- in einem Schriftsatz vom 26. April 1973 - auf zwei
weitere vorverdffentlichte Druckschriften berufen und
ausgefiihrt, danach erscheine die angemeldete Lehre
naheliegend. Die Anmelderin hat sich zu den neuen Ent-
gegenhaltungen geduBert und zwei neue Patentanspriiche
sowie eine gednderte Beschreibungseinleitung einge-
reicht. Das Patentamt hat den ErteilungsbeschluS er-
lassen, ohne die letztgenannte Eingabe der Anmelderin
der Einsprechenden zugidnglich gemacht und dieser Gele-
genheit zu einer AuBerung gegeben zu haben.

Auf die Beschwerde der Einsprechenden hat das
Bundespatentgericht den ErteilungsbeschluB aufgehoben
und die Sache zur erneuten Priifung und Entscheidung an
das Patentamt zurlickverwiesen. Es hat seine Entscheidung
damit begriindet, daB8 die Einsprechende - entgegen der
Ansicht des Patentamts - nach wie vor in vollem Umfange
am Verfahren beteiligt gewesen und ihr das rechtliche
Gehdr versagt worden sei. Es hat die Rechtsbeschwerde
zugelassen wegen der Frage der weiteren Beteiligung
der Einsprechenden am Erteilungsverfahren trotz Unbe-
grindetheit ihres urspriinglichen Einspruchsvorbringens
und wegen der weiteren Frage der Zuldssigkeit des Nach-
schiebens weiterer Entgegenhaltungen nach Ablauf der
Einspruchsfrist und der weiteren Beteiligung der Ein-

sprechenden am Erteilungsverfahren "in Anbetracht" dieses
neuen Materials.,

II. Mit der Rechtsbeschwerde macht die An-
melderin geltend: Es ktnne offen bleiben, ob die Ein-
sprechende mit ihren im Jahre 1973 vorgebrachten Ent-
gegenhaltungen noch am Verfahren beteiligt gewesen sei.




Sei dies der Fall, so sei ihr das rechtliche Gehoér
nicht versagt worden, weil die Anmelderin auf die neu-
en Entgegenhaltungen nur noch Rechtsausfiihrungen ge-
macht habe; die neu formulierten Patentanspriiche hat-
ten nur Klarstellungen und Einschrinkungen enthalten.
Jedenfalls beruhe aber der Erteilungsbeschlufl nicht
auf dem gerligten VerfahrensverstoB3; die Einsprechen-
de habe im Beschwerderechtszug nicht dargelegt, wie
sie das rechtliche Gehdr genutzt haben wlirde, wenn es
ihr gewdhrt worden widre. Der Mangel sei auch im Be-
schwerderechtszug geheilt worden, so daB schon des-
wegen keine Zurlickverweisung habe erfolgen diirfen.

IT1I. Die Rechtsbeschwerde bleibt erfolglos. Es
ist nicht zu beanstanden, daB das Beschwerdegericht den
Erteilungsbeschlufl wegen eines erheblichen Verfahrens-
mangels des vorangegangenen Einspruchsverfahrens auf-
gehoben hat.

1. Das Beschwerdegericht ist zutreffend von der
Verfahrensbeteiligung der Einsprechenden ausgegangen.

a) Die Einsprechende hat ihre Stellung als Ver-
fahrensbeteiligte durch die rechtzeitige Erhebung des
auf die Behauptung mangelnder Patentfihigkeit des An-
meldungsgegenstandes gestiitzten Einspruchs (§ 32 Abs.
1 PatG) erworben. Ob die Tatsachen, die sie zur Be-
grindung ihrer Behauptung vorgebracht hat, die Versa-
gung des Patents rechtfertigten, ist die sachlich-
rechtliche Frage, die im Einspruchsverfahren zu ent-
scheiden ist. Mit der Frage der Beteiligung der Ein-
sprechenden am IErteilungsverfahren hat dies nichts zu
tun. Nachdem die Einsprechende einen zulidssigen Ein-



spruch erhoben hat, bleibt sie an dem Verfahren {iiber
die Erteilung des Patents so lange beteiligt, bis iiber
die Erteilung des Patents entschieden ist, sofern sie
nicht selbst vorher, zum Beispiel durch Riicknahme

des Einspruchs, ihre Verfahrensbeteiligung wieder auf-
gibt. Die erste vom Beschwerdegericht zur Begriindung
der Zulassung der Rechtsbeschwerde gestellte Rechtsfra-
ge ist deshalb so zu beantworten, daB die (weitere) Be-
teiligung eines Einsprechenden am Erteilungsverfahren
durch die Unbegriindetheit seines urspriinglichen Ein-
spruchsvorbringens nicht beriihrt wird.

b) Die Verfahrensbeteiligung der Einsprechenden
hat sich auch, wie das Bundespatentgericht zutreffend
angenommen hat, nicht auf einen Teil des Streitstoffs
beschriankt. Das deutsche Patentrecht kennt eine solche
sachlich beschrdnkte Verfahrensbeteiligung nicht. Ist
die Einsprechendenstellung, wie hier, einmal erlangt,
dann kann sie vor einer abschlieflenden Sachentschei-
dung uUber das Erteilungsbegehren auch nicht teilweise,
insbesondere nicht hinsichtlich eines Teils des fiir
die Entscheidung maBgebenden Priifstoffs, verlorengehen.

c) Mit der Auffassung des Patentamts, die Ein-
sprechende sei "mit" ihrem nach dem Ablauf der Ein-
spruchsfrist nachgeschobenen Material am Erteilungsver-
fahren nicht mehr beteiligt gewesen, werden in unzu-
ldassiger Weise mehrere unabhidngige Fragen miteinander
verquickt. Die Zulidssigkeit und das verfahrensmifBige
Schicksal nachtridglichen Einspruchsvorbringens haben
mit der Verfahrensbeteiligung des Einsprechenden nichts
zu tun:



R

1

aa) Der Einsprechende darf neue Tatsachen zur
Stiitzung seines - zulidssigen - Einspruchs nur inner-
halb der Dreimonatsfrist des § 32 Abs. 1 PatG in das
Verfahren einfiihren. Er ist daher nicht berechtigt,
nach Ablauf der Einspruchsfrist neue Tatsachen zur Be-
grindung seines Einspruchs nachzuschieben und hat da-
her auch keinen Anspruch gegeniiber der Erteilungsbehdr-
de auf Beriicksichtigung solchen verspdteten Vorbringens
(vgl. Benkard, Patentgesetz 6. Aufl. § 32 PatG, Rdn.
16 a.E.).

bb) Das Patentamt hat Jjedoch den Sachverhalt von
Amts wegen zu erforschen und ist bei seiner Entscheidung
iiber das Patentbegehren nicht auf die Beriicksichtigung
desjenigen Materials beschriénkt, das ein Einsprechender
in zulZssiger Weise, insbesondere rechtzeitig, in das
Verfahren eingeflihrt hat. Es unterliegt vielmehr sei-
nem pflichtgemZBen Ermessen, auch Tatsachen seiner Ent-
scheidung zugrunde zu legen, die ihm auf andere Weise,
etwa auf Grund eigener Nachforschungen oder auf Grund
von Mitteilungen Dritter, zum Beispiel durch verspidte-
tes Vorbringen eines Einsprechenden oder auch durch
Eingaben von Personen, die Uberhaupt nicht am Verfahren
beteiligt sind, zur Kenntnis gelangen. EntschlieBt
sich das Patentamt, solches Material in seine Erwi-
gungen lber die Patenterteilung einzubeziehen, dann
macht es dieses damit zum entscheidungserheblichen
Priifstoff. Da es eine sachlich eingeschridnkte Verfah-
rensbeteiligung nicht gibt, erstreckt sich die Beteili-
gung des Einsprechenden am Erteilungsverfahren selbst-
verstédndlich auch auf das Material, das er selbst
~ wenn auch in verfahrensrechtlich unzulidssiger Wei-~
se, nimlich nach Ablauf der Einspruchsfrist - in das



Verfahren eingefiihrt hat, sofern es nur vom Patentamt

im Rahmen der Amtsermittlung aufgegriffen und seiner
Entscheidung zugrunde gelegt wird. Entschlieflit sich
dagegen die Erteilungsbehdrde in Ausiibung ihres pflicht-
gem&dfBen Ermessens, das verspatete Vorbringen nicht im
Rahmen der Amtsermittlung zu berlicksichtigen, so wird
dieses Vorbringen nicht zum Bestandteil des Priifstoffs;
eine Verfahrensbeteiligung in Ansehung solchen Materials
kann es deshalb schon begrifflich gar nicht geben.

2. Im vorliegenden Falle hat das Patentamt das
verspédtet eingereichte Einspruchsvorbringen seiner Ent-
scheidung zugrunde gelegt und es damit zum Bestandteil
des Priifstoffs gemacht. Da die Einsprechende uneinge-
schrinkt verfahrensbeteiligt war, durfte das Patentamt
sie von der weiteren Ertrterung der Entgegenhaltungen
nicht ausschlieflen. Dadurch, daB8 es die Entgegenhal-
tungen aufgriff, sie der Anmelderin zur Stellungnahme
zuleitete, deren Eingabe aber - die zudem noch neue
Patentanspriiche entrielt - der Einsprechenden vorent-
hielt, hat es in mehrfacher Hinsicht tragende Verfah-
rensgrundsidtze verletzt:

a) Nach § 14 Abs. 2 DPAVO sind Schriftsitze, die
Sachantrige enthalten, den lbrigen Beteiligten von Amts
wegen zuzustellen; andere Schriftsidtze sind ihnen wenig-
stens formlos mitzuteilen. Gegen diese Vorschrift hat
das Patentamt verstoflen, indem es der Einsprechenden
den Schriftsatz der Ammelderin vom 19. November 1973
nicht ibersandte.




b) Durch die Nichtiibersendung der Eingabe der
Anmelderin hat das Patentamt den Grundsatz des recht-
lichen Gehdrs verletzt. Dieser Grundsatz ist zwar im
Gesetz in bezug auf das Erteilungsverfahren nur in den
§§ 28 Abs. 3 Satz 2 und 29 Satz 2 PatG zu Gunsten des
Anmelders ausdriicklich erwdhnt; er gilt Jjedoch auch im
Verhdltnis zu den librigen Verfahrensbeteiligten (BGH
GRUR 1966, 583, 585 - Abtastverfahren).

Es trifft zwar zu, daBl eine Verletzung dieses
Verfahrensgundsatzes regelmédfiig dann nicht vorliegt,
wenn sich die gegnerische AuBerung auf Rechtsausfiih-
rungen beschrénkt. Davon kann Jjedoch hier keine Rede
sein. Die Eingabe der Anmelderin vom 19. November 1973,
die der Einsprechenden nicht zuginglich gemacht worden
ist, befaBlte sich in tatsdchlicher Hinsicht mit den nach-
gebrachten Entgegenhaltungen; sie zog dariiber hinaus
auch Folgerungen aus deren Vorlage durch eine in geén-
derten Anspriichen und einer geidnderten Beschreibungs-
einleitung zum Auscdruck kommende Abwandlung des Ertei-
lungsbegehrens. Die Eingabe ging daher iliber Rechtsaus-
fiihrungen hinaus, sie veridnderte den Verfahrensgegen-
stand. Ob es sich, wie die Rechtsbeschwerde meint, nur
um eine Klarstellung des bisherigen Begehrens handelte
oder um eine sachliche Anderung, ist in diesem Zusam-
menhang ohne Bedeutung: Der genannte Verfahrensgrund-
satz forderte, daB die Einsprechende Gelegenheit er-
hielt, auch die Frage, ob die von der Anmelderin ein-
gereichten neuen Unterlagen eine Anderung des bisheri-
gen Anmeldungsgegenstandes enthielten, zu priifen und
hierzu Stellung zu nehmen.



3, Die Rechtsbeschwerde weist an sich zu Recht
darauf hin, daB das Bundespatentgericht der Frage, ob
der Patenterteilungsbeschlufl auf dem Verfahrensmangel
beruht, nicht im einzelnen nachgegangen ist. Dieser Um-
stand notigt indes nicht zu einer Aufhebung des ange~
fochtenen Beschlusses, da das Rechtsbeschwerdegericht
die zu dieser Frage erforderlichen Ausfiihrungen auf
Grund des seiner Wiirdigung unterliegenden Inhalts der
Akten selbst nachholen kann.

Es mag mit der Rechtsbeschwerde davon ausgegangen
werden, daB eine Entscheidung auf der Versagung des
rechtlichen Gehdrs nur dann beruht, wenn der in seinen
Rechten Verletzte {iberhaupt noch in der Lage gewesen
widre, den Verfahrensstoff in zuldssiger Weise um neue
Tatsachen und Gesichtspunkte zu bereichern, und daB
die Ursdchlichkeit des VerfahrensverstoBles dann zu ver-
neinen sein kann, wenn der Verletzte im Rechtsmittelzu-
ge nicht darlegt, was er im Falle der GewZhrung des
rechtlichen Gehtrs noch hidtte vorbringen wollen.

Der Inhalt der Akten 1liBt Jjedoch erkennen, daB
nicht auszuschlieflen ist, daf3 bei ordnungsmidBiger Ge-
wihrung des rechtlichen Gehdrs die Entscheidung des
Patentamts anders ausgefallen wdre: Die Einsprechende
hat in der Beschwerdeschrift weiteres nach ihrer Auf-
fassung patenthinderndes Material vorgelegt. Ob dieses
Material trotz der Verspidtung zu berlicksichtigen gewe-
sen ware, ist eine Frage, der hier nicht nachzugehen
ist; denn die Versagung des rechtlichen Gehdérs hat
auch dazu gefiihrt, daB die Einsprechende daran gehin-
dert worden ist, die Frage der Beriicksichtigung der
weiteren Entgegenhaltungen iiberhaupt zum Gegenstand
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der Erorterung und Entscheidung zu machen. Schlieffilich
kann nach dem derzeitigen Stand des Verfahrens auch
nicht ausgeschlossen werden, daB das neue Vorbringen
durch die Eingabe der Anmelderin vom 19. November 1973
erst veranlaft worden ist, zumal diese durch die neuen
Patentanspriiche den Verfahrensgegenstand verdndert hat-
te.

4, Die von der Rechtsbeschwerde aufgeworfene
Frage, ob die Aufhebung des Erteilungsbeschlusses und
die Zuriickverweisung der Sache an das Patentamt noch ge-
rechtfertigt gewesen seien, obwohl die Einsprechende im
Beschwerdeverfahren Gelegenheit zur Erwiderung auf den
ihr zundchst vorenthaltenen Schriftsatz vom 19. Novem-
ber 1973 erhalten habe, ist zu bejahen. Der von der
Rechtsbeschwerde in diesem Zusammenhang genannte Ge-
sichtspunkt der Heilung des Mangels in der héheren In-
stanz ist von Bedeutung in erster Linie fiir die verfas-
sungsrechtliche Nachpriifung gerichtlicher Entscheidungen:
Ist einem Verfahrensbeteiligten in h6herer Instanz das
zuvor verweigerte rechtliche Gehdér in ausreichendem Ma-
Be zuteil geworden und der Verfahrensmangel dadurch ge-
heilt, dann kann er eine Verfassungsbeschwerde nicht
mehr auf den Verfahrensmangel der unteren Instanz griin-
den. Ebensowenig kann ein weiteres Rechtsmittel - etwa
eine Revision oder eine Rechtsbeschwerde - damit gerecht-
fertigt werden, da8 im vorangegangenen Veérfahren der
ersten Tatsacheninstanz das rechtliche Gehdr nicht ge-
wihrt worden sei, wenn die zweite Tatsacheninstanz dies
unterdessen nachgeholt hat. In diesen Fillen ist der
Mangel in einer vorangegangenen Instanz geheilt worden.
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Der Gesichtspunkt der Heilung ist jedoch nicht maBgebend
fiir die nach § 36 p Abs. 3 PatG zu beantwortende Frage,
ob das Beschwerdegericht, also die zweite Tatsachenin-
stanz, die einen wesentlichen Verfahrensmangel fest~ _
stellt, diesen Mangel selbst heilen will, indem sie un-
ter Nachholung der unterbliebenen Verfahrensschritte in
der Sache selbst entscheidet, oder ob sie die Entschei-
dung aufheben und die Angelegeneheit an die erste Tat-
sacheninstanz, das Patentamt, zur anderweiten BeschluB-
fassung zurilickgeben will. DaBl das Bundespatentgericht
beil dieser Entscheidung die durch die vorgenannte Vor-
schrift aufgestellten MaBlstédbe verletzt hat, ist nicht
zu erkennen.

IV, Die Kostenentscheidung ergibt sich aus
§ 41 y Abs. 1 Satz 1 PatG.
Ballhaus Bruchhausen Ochmann

Hesse BrodeBer
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