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Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG § 41 p Abs. 3 Nr. 5

Ein Beweisantrag ist filir sich allein kein selbstdndiges
Angriffs- oder Verteidigungsmittel,

Im Ubergehen eines Beweisantrages in den Entscheidungsgriin-
den liegt ein Begriindungsmangel, wenn das unter Beweis ge-
stellte Vorbringen selbst ein selbsté@ndiges Angriffs- oder
Verteidigungsmittel ist.

BGH, Beschl. v. 11. Dezember 1973 - X ZB 18/72 - Bundespatentgericht



BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 18/72 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

der RGNS crke AG, Hodliliy-Di@EED, vertreten durch

ihren Vorstand,

Anmelderin und Rechtsbeschwerde-
fiihrerin,

- ProzeBbevollmdchtigte: Rechtsanwélte Prof. Dr.Dr. (D
und Prof. Dr. G -

- betreffend die Patentanmeldung @ @ &9 &9.0-@



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat am 11. Dezember 1973 durch den Vorsitzenden
Richter Triistedt und die Richter Ballhaus, Dr. Bruchhausen,
Ochmann und Bendler

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschlul

des 10. Senats (technischer Beschwerdesenat V)
des Bundespatentgerichts vom 27. Oktober 1972
wird auf Kosten der Anmelderin zurlickgewiesen.,

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde
wird auf 50 000.~ DM festgesetzt.

Grinde

Die Patentanmelduns 8 @D 80 M .B-@, die ein

"Verfahren zum Versehen von Platten, insbe-~

sondere Bauplatten, mit einer Oberflidchen-

profilierung"
betrifft, wurde vom Deutschen Patentamt wegen fehlender
Erfindungshthe zurilickgewiesen. Die hiergegen eingelegte
Beschwerde blieb ohne Erfolg. Auch das Bundespatentge-
richt maf3 dem angemeldeten Verfahren keine Erfindungshthe
bei. In den Griinden seines Beschlusses fand ein Antrag
der Anmelderin suf Einholung eines Sachverstadndigengutach-
tens keine Erwdhnung.

JLaw — Gesetze und Urteile Available on the
" UKZS‘G;(')%SG mobile A D App Store
or esetze JLaw — fiir Android JLaw — fiir iOS

Uber 100.000 Urteile

1, Yony :SIOMUTH

13

s23 oyIN ‘JeL8 §§ {oeu yuequaje(J s[e puls T:LH”UHUI’,\\‘“.)H N 13p 31

JzZmuyd


https://itunes.apple.com/de/app/apple-store/id1071207904?pt=117423805&ct=Stamped_PDFs&mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=marly.jlaw
https://www.prinz.law
http://www.marly.de

it ihrer geopen diesen Beschlull cincelegten Rechtsbe-
schwerde riigt die fnmelderin, der angeflochtene Beschluid
sei nicht mit Griinden versehen. Aus dem Beschlufl gehe nicht
hervor, aus welchen Griinden der Beschwerdesenat die iZnho-
rung eines Sachverstéandigen nicht fiir erforderlich gehal-
ten habe. Da der Sachverstdndige zu der Behauptung, gegen
das Verfahren nach der Anmeldung habe in der Fachwelt ein
Vorurteil bestanden, hobe gehdrt werden sollen, das Bundes-
patentgericht aber auch hierzu keinerlei Ausfiihrungen ge-
macht habe, sei nicht auszuschlieflen, daf3 es den Beweis-
antrag iibersehen habe, und dall es nach der heantragten
Inhrung eines Sachverstandigen die Irfindungshthe anders
beurteilt, n&mlich sie bejaht haben wiirde. Das Ubergehen
des Antrages stelle einen Begriindungsmangel im Sinne wvon

N - i
& 11 p ibs. 7 Nr. 5 PatG dar.

Die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde ist gemél
& L1 p ‘bs. 3 lir. % PetG statthaft, weil zu ihrer Begriin-
dung geltend gemacht vird, der angefochtene Beschluf sei
"nicht mit Grilinden versehen". Sie muB jedoch chne Lrfolg
bleiben.

Flir die Auslegung des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG sind
nach stdndiger Rechtsprechung (vgl. u. a. BGHZ 39, 333,
337 -~ Warmpressen; BGH GRUR 1964, 201 - Elektro-Hand-
schleifgerdt) die zu § 551 Nr. 7 ZPO entwickelten Grund-
sdtze entsprechend anzuwenden. Nach § 551 Nr. 7 ZPO ist
eine Intscheidung dann "nicht mit Griinden versehen',
wenn in ihr auf einzelne selbst&ndige ’‘ngriffs- und Ver-
teidigungsmittel im Sinne des § 146 ZPO iiberhaupt nicht
eingepangen ist (RGZ 109, 201, 204; 1963, 292, 295; 170,
328, 332).



Entgegen der Ansicht der Rechtsbeschwerde stellt
ein Beweisantritt - hier: der Antrag auf Einholung eines
Sachverstidndigengutachtens - fir sich allein betrachtet
kein "selbstadndiges Angriffs- oder Verteidigungsmittel"
dar. Er ist lediglich dazu bestimmt, das Gericht mit
Hilfe der angebotenen Beweismittel von der Richtigkeit

eines bestimmten Parteivorbringens zu iliberzeugen. Fur die
Frage einer ausreichenden Begrilindung kommt es hingegen
darauf an, ob dieses Vorbringen selbst als "selbstandi-
ges Mngriffs- oder Verteidigungsmittel" im Sinne der ge-
nannten Vorschrift zu werten ist., Das ist dann der Fall,
wenn es einen Tatbestand umfafit, der "fiir sich allein
rechtsbegriindend, -vernichtend, -hindernd oder -erhaltend"
ist (RG in HRR 1939, 577; Baumbach/Lauterbach, ZPO

31. Aufl. § 146 Anm. 2). Das Vorbringen, gegen das ange-
meldete Verfahren habe im Anmeldezeitpunkt ein Vorur-
teil der Fachwelt bestanden, stellt kein selbstdndiges
Angriffs- oder Verteidigungsmittel dar. Zwar kann das
Bestehen eines solchen Vorurteils einen Anhalt fiir die
Beurteilung der Frage der Erfindungshohe bieten. Anhalts-
punkte oder Beweisanzeichen, aus denen erst mittelbar

auf das Vorliegen der Voraussetzungen fiir den Eintritt
einer bestimmten Rechtsfolge geschlossen werden kann,
sind fiir sich allein aber nicht rechtsbegriindend (vgl.
BGH GRUR 1964, 201, 202 - Elektro-Handschleifgeridt).

Ein Begriindungsmangel im Sinne des § 41 p Abs. 3
Nr. 5 PatG wiirde danach nur dann vorliegen, wenn in den
Griinden des angefochtenen Beschlusses der Gesamtkomplex
der Erfindungshdhe iiberhaupt nicht behandelt, oder wenn
der Begriindung nicht zu entnehmen wire, welche rechtli-
chen Erwidgungen zur Verneinung der Erfindungshshe ge-



fiihrt heben. Das ist nicht der Fall. Vielmehr hat der
Beschwerdesenat dargelzgt, daf3 die ‘rbeitsweise, deren
sich das angemeldete Verfahren bediene, beim Schablo-
nieren allgemein iiblich sei. Uberdies sei in der deui-
schien Petentschrift (P @P ein Verfahren beschrieben,
beil dem zur Verzierung einer Zementplztte eine Schablone
auf eine Preflplatte aufgesetzt werde, deren Aussparun-
gen nmit der Masse gefiillt werden. Fir den Fachmenn, der
die Vorteile und Virkungen des Schablonierungsverfahrens
kenne, habe es nahegelegen, diese allgemein liblichen
MaBnahmen auf das Verifahren nach der deutschen Patent-
schrift @) @ zu iibertragen, bei dem eine Bemusterung
von Vidnden durch Eindriicken einer Schablone in die zuvor
aufgetragene plastische Masse erfolge.

!

Diese Ausfliihrungen lassen ausreichend erkennen,
welche Gesichtspunkte den Beschwerdesenat erwogen haben,
dem angemeldeten Verfahren keine erfinderische Qualitidt
beizumessen, Sowelt dabeil wesentliches Vorbringen - wie
die Behauptung der Uberwindung eines Vorurteils und der
hierauf gerichtete Beweisantrag - libergangen sein sollte,
wiirde darin allenfalls eine Unvollstdndigkeit, aber
kein Fehlen der Griinde im Sinne von § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG
zu erblicken sein. Der von der Rechtsbeschwerde geriligte
Begriindungsmangel liegt daher nicht vor.

Die Rechtsbeschwerde mufite mit der Kostenfolge
aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG zurlickgewiesen werden.



Bei der gegebenen Sach- und Rechtslage hat der
Senat eine miindliche Verhandlung nicht fiir erforder-
lich gehalten.

Triistedt Ballhaus Bruchhausen

Ochmann Bendler
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