2099 084

Nachschlagewerk: ja

Pat6 §§ 32, 36 m, 41 o; ZPO § 573
Appreturmittel

Nimmt der Einsprechende nach der Entscheidung des Be-
schwerdesenats iiber die Anmeldung seinen Einspruch
und/oder seine Beschwerde zuriick, so wird dadurch die
Beschwerdeentscheidung nicht wirkungslos.

BGH, Beschl. v. 29. April 1969 - X zB 14/67 — Bundespatent-
gericht



BUNDESGERICHTSHOF

T BESCHLUSS

Vexrkiindet am

29. April 1969
Oechsler,
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschiéftsstelle
in der Rechtsbeschwerdesache

der Firma H{JJI Stirkefabriken AG in Bad SNEGNGDG.

gesctzlich vertreten durch ihren Vorstand Rechtsanwalt

Horst K} cbenda,

Anmelderin, Beschwerdegegnerin
und Rechtsbeschwerdefilhrerin,

~ Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. ([ D
in Ko -

gegen

die Firma Deutsche MgJiiiilliJverke GubH in Ho(D. ‘NN
@, scsetzlich vertreten durch ihre Geschéftsfiihrer

J. Thomas und X. Scijiil§. evcnda,

Einsprechende zu II, Beschwerde-
filhrerin und Rechtsbeschwerde~
gegnerin,

~ Verfahrensbevollmiéchtigte: Rechtsanwiélte Profr
und Dr. [ in Ka -

betreffend die Patentanmeldung H 42 959 IVa/89k



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

,
!

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichtshofs
hat auf die mindliche Verhandlung vom 1. April 1969 unter
Mitwirkung der Bundesrichter Dr. Ldscher, Schneider, Irii-
stedt, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschluB des
15. Senats (Technischen Beschwerdescnats X)
des Bundespatentgerichts vom 19. Oktober 1967
wird auf Kosten der Rechtsbeschwerdefiihrerin
zuriickgeviesen.

— i i G Gt G (i S G G P

I. Die Anmelderin hat am 26. Juni 1961 eine Erfindung
betreffend ein "Verfahren zur Herstellung von Védscheappretur"
zun Patent angemeldet. Das Patentamt hat die Anmeldung wit
der am 9. Januar 1964 ausgegebenen Auslegeschrift 1 161 220
unter der Bezeichnung "Appreturmittel fir Textilien" be-
kanntgemacht und hat, gegen mehrere Einspriiche, am 7. Juli
1965 die Erteilung des Patents beschlossen.

Gegen den Erteilungsbeschluff hat - nur - die Einspre-
chende zu II Beschwerde eingelegt. Der 15. Senat (Techni-
schexr Beschwerdesenat X)des Bundespatentgerichts hat dar-
aufhin durch den in der miindlichen Beschwerdeverhandlung
vom 19. Oktober 1967 verkiindeten BeschluB den Erteilungs-
beschluB des Patentamts aufgehoben und das nachgesuchte
Patent versagt.

Schon am folgenden Tage, am 20. Oktober 1967, hat
die Anmelderin gegen den BeschluB vom 19. Oktober 1967
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beim Bundesgerichtshof die vorliegende, vom Beschuerde~
senat nicht zugelassene Rechisbeschwerde eingelegt. Die
Binsprechende zu II dagegen hat mit einem am 28. Okto-
ber 1967 beim Bundespatentgericht eingegangenen Schrift-
satz ihre Beschwerde gegen den Erteilungsbeschluf des
Patentemts vom 7. Juli 1965 gurlickgenommen. Das Fundes-
patentgericht hat gleichwohl Ausfertigungen seines Be-~
schlusses vom 19. Oktober 1967 der Anmelderin am 11. Né-
vember und der Einsprechenden zu II ac 13. November 1967
zugestellt.

Die Anmelderin stiitzt ihre Rechisbeschwerde auf
§ 41 p Abs. 3 ¥r. 1 PatG. Zur Begriindung fiihrt sie aus,
daB an Stelle des ordentlichen Vorsitzenden des 15. Se-
nats, Vizepridsident Dr. Sl otne ersichilichen
Grund der Senatsrat Dr. HefJden Vorsitz in der Verhand-
lung vom 19. Oktober 1967 gefiihrt habe. Die Wichtmitwir-
kung des ordentlichen Vorsitzenden habe sich auch nach-
teilig ausgewirkt: ihr Verfahrensbevollméchtigter sei
in der miindlichen Verhandlung daran gehindert worden,
das ihm zweckdienlich Erscheinende zur Frage der Er-
findungshihe vorzutragen;_damit seli ihr das rechtliche
Gehor versagt worden.

Die Anmelderin hat beantragt, den BeschluB des
Bundespatentgerichts vom 19. Oktober 1967 aufzuheben
und die Sache zur erneuten Verhandlung und Entscheidung
an das Bundespatentgericht zuriickzuverweisen.

Die Einsprechende zu II hat demgegeniiber keinen
Antrag gestellt. Sie hat die bereits am 28. Oktober 1967
gegeniiber dem Bundespatentgericht erklérte Zurilicknahme
ihrer Beschwerde durch einen am 23. Dezcmber 1968 beim
Bundésgerichtshof eingegangenen Schriftsatz wiederhols
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und hat in der miindlichen Verhandlung iiber die Rechts-
beschwerde auBerdem erklirt, daB sie auch ihren Ein-
spruch gegen die Patenterteilung zuriicknehme.

Daraufhin hat die Anmelderin ferner beantragt, aus-
zusprechen, daB8 der Beschlufl des Bundespatentgerichts
vom 19. Oktober 1967 wirkungslos geworden sei und es
bei dem ErteilungsbeschluB der Patentabteilung IVa vom
9. Juli 1965 verbleibe. Sie hat sich indes bereit er-
kldrt, die Kosten zu tragen, die nach den vorstehenden
Erklarungen gegebenenfalls die Einsprechende treffen wiir-
den. Dic Einsprechende bat beantragt, der Anmelderin
insowelt die Kosten aufzuerlegen.

I1.1. Dic Rechtsbeschwerde der Anmelderin ist -
auch ohne Zulassung durch den Beschwerdcsenat des Bun-
despatentgerichts - nach § 41 p Abs. 3 PatG statthaft,

a) Die Riige, der beschlieBende Beschwerdesenat sei
nicht vorschriftsméfig besetzt gewesen (§ 41 p Abs. 3
Nr. 1 PatG), wird mit der Nichtmitwirkung des ordent-
lichen Vorsitzenden des 15. Senats, Vizeprdsident
Dr. B, vegrindet. Zur Unterstiitzung ihrer An-
nahme, daB Vizeprésident Dr. Bl in wahrheit nicht
verhindert gewesen éei, den Vorsitz zu fiihren, verweist
die Rechtsbeschwerde auf dessen Verfiigung vom 26. Sep- '
tember 1967 (Bl. 14 der Akten), durch die er ohne nihere
Begriindung bestimmt hat, daB Senatsrat Dr. Hefjji) den
Vorsitz iibernchmen solle, und auf einen durchgestrichenen,
nicht datierten und nicht unterzeichneten Vermerk "Vor-
sitz: Dr. Heffjjj" auf Blatt 1 der Beschwerdeakten. Dic
Rechtsbeschwerde ZuBlert die Vermutung, daB schon bei
der Anlage der Akten auf Blatt 1 der Senatsrat Dr. Hefjji]
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zum Vorsitzenden in diescr Sache bestimmt worden sei;

zu jener Zeit, etwa zwel Jahre vor der miindlichen Ver-
handlung, habe jedoch eine Verhinderung des ordentli-~

chen Vorsitzenden bei der Verhandlung noch nicht vor-

hersehbar sein konnen.

b) Dic Behauptung, der ordentliche Vorsitzende
des 15. Senats habe ohne Grund nicht den Vorsitz in
der Verhandlung am 19. Oktober 1967 gefiihrt, ist an
sich geecignet, dice Riige der nicht vorschriftsmédBigen
Besetzung des Gerichts zu stiitzen (Reimer, PatG 3. Aufl,
§ 41 p Rdn. 17). Denn nur dann ist die Filhrung des Vor-
sitzes durch ein anderes Mitglied des Spruchkdrpers ge-
rechtfertigt, wenn der ordentliche Vorsitzende voriiber-
gehend, z.B. durch Urlaub, Krankheit usw., "verhindert"
ist (§ 36 £ Abs. 1 Satz 1 PatG; vgl. auch BGHZ 16, 254,
256/57; Stein/Jonas/Pohle, ZPO 19. Aufl, Anm, II 1a zu
§ 551).

c) Der von der Rechtsbeschwerde behauptete Verfah-
rensmangel ist auch -~ worauf es bei der Priifung der
Statthaftigkeit der Rechtsbeschwerde allein ankommt (vgl.
BGHZ 39, 333/34) - ausreichend substantiiert worden. Es
geniigt der Vortrag, daB der ordentliche Vorsitzende den
Vorsitz nicht gefiihrt habe und daB sich aus den Akten
kein Anhaltspunkt fiir seine "Verhinderung" ergebe, ohne
daB dariiber hinaus konkrete Behauptungen ilber sein
"Nichtverhindcrtsein' aufgestellt werden miiBten. Denn
ob tatsdchlich eine Verhinderung vorlag oder nicht,
ist einc innere Angelegenheit des Gerichts, iiber die
die Verfahrensbetciligten nicht immer Sicheres wisscn
oder vor Einlegung cines Rechtsmittels in Erfahrung brin-

gen konnen.
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2. Die Rechtsbeschwerde ist jedoch nicht begriindet.
Aus der vom crkennenden Senat eingeholten Auskunft
des Priédsidenten des Bundespatentgerichts vom 23. Ja-
nuar 1969 ergibt sich, daB Vizeprédsident Dr., Brosamle
sich am 19. Oktober -1967 auf Urlaub befunden hat und
daB Senatsrat Dr. Hefffjj zu seinem regelm#Bigen Vertre-
ter im Vorsitz des 15. Senats bestellt gewesen ist. Da-
mit steht fest, daB der geriigte Mangel nicht vorschrifts-
médBiger Besetzung des beschlieBenden Gerichts nicht
vorgelegen hat (§ 41 p Abs. 5 Nr. 1 i.V.m. § 36 f Abs. 1
Satz 1 PatG).

3., Die Anmelderin kann ihre Rechtsbeschwerde auch
nicht mit Erfolg darauf stiitzen, daBl ihr in der miindli-
chen Verhandlung am 19, Oktober 1967 das rechtliche Ge-
hér versagt worden sei. Die Versagung des rechtlichen
Gehors ist kein Mangel, der .fiir sich allein den Veg
der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde statthaft machen
konnte (BGHZ 43, 12, 19 "Kontaktmaterial"). Als ein in
§ 41 p Abs. 3 PatG nicht genannter Verfahrensmangel
kann die Versagung des rechtlichen Gehdrs aber auch
nicht im Rahmen einer wegen einer anderen Verfahrensrii-
ge ohne Zulassung statthaften Rechtsbeschwerde zur Nach-
prifung durch das Rechtsbeschwerdegericht gestellt wer-
den (BGH GRUR 1964, 697, 699 "Fotoleiter").

ITIYI. An der danach zu treffenden Entscheidung iiber
die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen den BeschluB
des Beschwerdesenats wird der erkenmnende Senat weder durch
die gegeniiber dem Bundespatentgericht erklérte und ge-
genitber dem Bundesgerichtshof wiederholte Zuriicknahme
der Beschwerde der Finsprechenden noch durch die von
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ihr in der Rechtsbeschwerdeverhandlung erklﬁrﬁe Zu-
riicknahme ihres Einspruchs gehindert.

1. Die Zuriicknahme der Beschwerde der Einsprechen-
den hat die Wirksamkeit des mit der Rechitsbeschwerde
der Anmelderin angefochtenen Beschlusses des Beschwer-
desenats nicht berithrt, weil sie erst erfolgt ist,
nachdem dieser BeschluB bereits verkiindet worden war.

a) Die Zuriicknahme einer Beschwerde ist nach den
im Zivilprozef und ebenso in der freiwilligen Gerichts-
barkeit anerkannten Grundsidtzen nur so lange zuldssig,
wie die Entscheidung ilber die Beschwerde noch nicht
"ergangen" ist, Umstritten ist nur, ob dabei auf den
Zeitpunkt der Beschluflifassung, auf den der Hinausgabe
der Entscheidung durch die Geschédftsstelle oder auf den
der Bekanntmachung an die Beteiligten abzustellen ist
(vgl. Wieczorek, GroBkommentar zur ZPO § 567 Anm. A II a 3;
Baumbach/Tauterbach, ZPO 29. Aufl, § 573 Anm. 2 F;
Stein/Jonas/Pohle aa0 § 573 Anm. I 5; Schlegelberger,
FGG 7. Aufl. § 21 Rdn. 7; Keidel, FGG 9. Aufl. § 19
Rdn. 79, - je m.w.Nachw.). Welche dieser Auffassungen
den Vorzug verdient, braucht hier indes nicht entschie-
den zu werden, da der angefochtene BeschluB mit seiner
am 19. Oktober 1967 erfolgten "Verkindung" (vgl. § 41 i
Abs. 1 Satz 1 Pat@) sowohl "ergangen' als auch "bekannt-

gegebeh" war.

b) Die Beteiligten vertreten demgegeniiber die Auf-
fagsung, daB im Patenterteilungsverfahren die Beschwerde
auch noch nach dem ErlaB der Beschwerdeentscheidung
zuriickgenommen wverden konne, und suchen das damit zu
begriinden, daB das Beschwerdeverfahren vor dem Patent-
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gericht in Wahrheit ein- erstinstanzliches Gerichtsver-
fahren sei und daB folglich die "Beschwerde'" als der
das gerichtliche Verfahren in Gang setzende Antrag
ebenso wie eine "Klage" bis zur rechtskraftigen Ent-
scheidung der Sache zuriicknehmbar sei.

Die Beteiligten berufen sich fiir ihre Auffassung
unter anderem auf die Amtliche Begriindung zum Regie-
rungsentwurf des Sechsten Uberleitungsgesetzes (BT-Drucks.
IITI/1749 S. 42 bei 2 a = B1PMZ 1961, 140, 153), Dort
heiflt es allerdings, die Beschwerde zum Patentgericht
gegen die Entscheidungen des Patentamts sei ein "Rechts-
behelf nach Art der verwaltungsgerichtlichen Anfech-
tungsklage”, Mit dieser Formulierung wird indes in
erster Linie die durch die Errichtung des Bundespatent-
gerichts vollzogene..organisatorische Trennung zwischen
dem Patentamt als einer Verwaltungsbehdrde und dem Pa-
tentgericht als einem Gericht betont. Der Sache nach
hat sich dagegen nichts daran geéndert, daB von der
Yersten Instanz" des Patentamts ein "Instanzenzug!" zu
den "Beschwerdesenaten' (nunmehr des Bundespatentge-
richts) fihrt (vgl. BGH GRUR 1968, 447, 449 “Flaschen~
kasten"). Auch das Verfahren vor den Beschwerdesenaten
ist nach wie vor als ein echtes Rechtsmittelverfahren
ausgestaltet, an dem - anders als im verwaltungsgericht-
lichen Verfahren - das Patentamt als die Behorde, die
den mit der Beschwerde angefochtenen Verwaltungsaktler—
lassen hat, nicht beteiligt ist. Dieser Unterschied ist
darin begriindet, daB Verwaltungsbehdrden im allgemeinen
ein verwaltungsmédBiges Eigeninteresse am Verfahrensaus-~
gang haben, das sie durch ihre Beteiligung am gerichtli-
chen Verfahren geltend zu machen befugt sind, wihrend
das Patentamt, obwohl seiner Organisationsform nach Ver-
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waltungsbehorde, im Einzelfall keine eigene verwal-
tungsmiBige Zielsetzung verfolgt, sondern sich auf

die bloBie Entscheidung des Einzelfalls nach den dazu
gestellten Antrédgen und gemiéf den dafiir maBgebenden
Rechtsvorschriften beschrédnkt. Allein schon diese be-~
sondere Vergleichbarkeit der Entscheidungen des Pa-
tentamts mit richterlichen Erkenntnissen gestattet die
Folgerung, daB8 das patentamtliche Erteilungsverfahren
und das patentgerichtliche Beschwerdeverfahren der Sa-
che nach eine verfahrensméfige Einheit bilden, inner-
halb deren das Beschwerdeverfahren die Stelle eines
Rechtsmittelverfahrens einnimmt. Das zeigt sich dann
auch deutlicn bei der Durchfilhrung des Beschwerdeverfah-
rens: alle Verfahrenshandlungen, die im Verfahren vor
dem Patentam: mdglich waren, konnen auch noch im Be-
schwerdeverfahren gegeniiber dem Patentgericnt vorge-
nommen verden (BPatGerE 2, 172, 174; 8, 28, 30/31);

die Beschwerde unterbreitet die Sache in vollem Umfange
der Priifung durch das Patentgericht, und dieses kann

~ anders als ein Verwaltungsgericht, das lediglich iiber
die RechtméBigkeit des angegriffenen Verwaltungsakts
befindet, -~ in der Sache jede denkbare Entscheidung
treffen, daher z.B. auch die Bekanntmachung der Anmel-
dung beschlieflen oder das Pétent erteilen und damit den
beantragten Verwaltungsakt selbst erlassen. Die Beschwer-
de setzt mithin nicht ein erstinstanzliches Verfahren
in Gang, sondern eriffnet vielmehr eine zweite (gericht-
liche) TPatsacheninstanz (vgl. Reimer aa0 Anm. 1 zu

§§ 36 1, 36 m S, 1234). Auf das Beschwerdeverfahren
vor dem Patentgericht sind deshalb auch, wie der erken~
nende Senat bereits wiederholt ausgesprochen hat (vgl.
den in GRUR 1966, 583 abgedruckten BeschluB Ia ZB 9/65
vom 28. April 1966 -~ "Abtastverfahren'" - und den zum
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Abdruck in BGHZ 51, 131 bestimmten BeschluB X 2ZB 1/68
vom 18. Oktober 1968 - “Waschmittel" -~), gemdB § 41 o -
Abs. 1 PatG erginzend die Vorschriften der Zivilpro-
zeBordnung ilber das "Beschwerdeverfahren" anzuwenden.
Es konnen folglich auch nicht die fiir die Zurilicknahme
der "Klage" geltenden Vorschriften des § 271 ZPO, ins-~
besondere die des § 271 Abs. 3 Satz 1, entsprechend
angevendet werden, sondern es mufl3 bei dem fiir das zi-
vilprozessuale Beschwerdeverfahren geltenden Grundsatz
verbleiben, daB die Beschwerde nur bis zur Entscheidung
des Gerichts iiber die Beschwerde zuriickgenommen werden
kann und daB eine erst danach erklérte Zuriicknahme der
Beschwerde - anders als die Zuriicknahme einer Klage
nach § 271 Abs. 3 Batz 1 ZPO -~ die bereits ergangene
Entscheidung des Beschwerdegerichis nicht wirkungslos
macht,

2. Eine vieitergehende, die Wirksamkeit der Be-
schwerdeentscheidung bescitigende Bedeutung kommt auch
der fernerhin von der Einsprechenden erklérten Zuriick-
nahge ibhres Zinspruchs nicht zu. Der Einspruch leitet
zwvar einen neuen Verfahrensabschnitt, das sog. Einspruchs-
verfahren ein, das jedoch lediglich ein "weiterer" Teil
des durch die Anmeldung eingeleiteten Erteilungsverfah-
rens ist (vgl. § 32 Abs. 2 PatG). In Bezug auf die Prii-
fung der Anmeldung ist das Einspruchsverfahren kein
selbsténdiges Verfahren, und der Einspruch selbst ist kei-
ne notwendige verfahrensrechtliche Grundlage fiir die
Entscheidung iiber die Anmeldung in diesem "weiteren Ver-
fahren", Das Patentamt setzt, unabhingig von der Ein-
legung eines zulidssigen Einspruchs, das auf die Patent-
anmeldung eingeleitete Priifungsverfahren von Amts wegen
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auch nach der Bekanntmachung fort und ist daher auch
verpflichtet, patenthinderndes Material, das mit einem
unzuléssigen oder einem spéter zuriickgenommenen Ein-
spruch vorgebracht worden ist, zu beriicksichtigen. Legt
der Einsprechende sodann gegen die Entscheidung des Pa-
tentamts iiber die Anmeldung Beschwerde ein, so ist
zvar seine durch den Einspruch begriindete Stellung als
Verfahrensbeteiligter (vgl. dazu BGH GRUR 1968, 613
"Gelenkkupplung") die notwendige verfahrensrechtliche
Voraussetzung fiir die Zulédssigkeit seiner Beschwerde

(§ 36 m Abs. 1 PatG; vgl. auch BGH GRUR 1967, 543, 546
"Bleiphosphit") und die Aufrechterhaltung seines Ein-
spruchn. die notwendige Voraussetzung fiir eine Sachent-
scheidung iiber seine Beschwerde. Ist aber eine Sachent-
scheidung iiber die Beschwerde und damit iiber die Anmel-
dung bercits ergangen, so vermag die Zuriicknahme des
Einspruchs dieser Beschwerdeentscheidung iiber die An-
meldung ebensowenig die Wirksamkeit zu nehmen wie die
Zuriicknahme der Beschwerde. Der Zurilicknahme der "Klage"
vergleichbar im Sinne des § 271 Abs. 3 Satz 1 ZPO wire
hier nicht die Zuriicknabme des Einspruchs, sondern nur
die Zuriicknahme der Anmeldung.

IV. Danach haben weder die Zurilicknahme des Ein-
spruchs noch die Zuriicknahme der Beschwerde dexr Ein-
sprechenden die Wirksamkeit des angefochtenen Beschlus-
ses des Beschwerdesenats berilhrt und eine sachliche
Entscheidung iiber die Rechtsbeschwerde der Anmelderin
ausgeschlossen oder entbehrlich gemacht. Die Rechts-
beschverde ist vielmehr, wie sich aus den Ausfithrungen
oben bei II ergibt, als unbegriindet zurilickzuweisen,
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Die Kostenentscheidung beruht auf § 41 y Abs. 1
Satz 2 PatG,

Loscher Schneider Priistedt Ballhaus Bruchhausen
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