BUNDESGERICHTSHOF

xz819/70 BESCHLUSS

in der Reéhtsbeschmerdesache

betreffend die. Zurﬂcknahme der Patentanmeldung
L 51 661 VI b/80 b

der Firma I L  , Imc., C .
M : , USA, |

Anmelderin und Rechtsbeschwerde-
ftthrerin,

- Verrahrenabevollmachtigte. Rechtaanwﬁlte
und -
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat in der Sitzung vom 17. Februar 1971 unter Mitwir-
kung des Senatsprisidenten Dr. Spreng und der Bundes-
richter Triistedt, ClaBen, Dr. Bruchhausen und Ochmann

beschlossen:

1. Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschluSB
des 4. Senats (juristischen Beschwerde-
senats) des Bundespatentgerichts vom

15. Juni 1970 wird auf Kosten der Anmelderin
zuriickgewiesen. : '

2. Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbe-
schwerde wird auf

10_000.- DM

festgesetzt.

,/ '/
Grinde:

I. Die_Anmelderiﬁ war Inhaberin der Patentanmeldung
L 51 661 VI b/80 b und der Patentanmeldung L 50 641 IV ¢/12 c.
Mit Schriftsatsz vom 31. August 1967 - am 1. September 1967
beim Deutschen Patentamt eingegangen - hat einer der Inlands-
vertreter der Anmelderin - Patentanwalt G - die Zurick-
nahme der Anmeldung L 51 661 erklirt. In dem Schriftsatz
ist neben dem patentamtlichen Aktenzeichen L 51 661 VI b/80 b
das Biroaktenzeichen 45 095 angegeben. Wie die Anmelderin
in der Beschwerdeinstanz selbst vorgetragen hat (vgl. Schrift-
satz vom 10. April 1970, Seite 2 oben), wurde die Patentan-
meldung L 51 661 im Bilro der Inlandsvertreter der Anmelderin
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unter diesem Biliroaktenzeichen gefiihrt. Die weltere Anmel-
dung L 50 641 ist am 27. Dezember 1967 zuriickgenommen
worden.

Mit Schriftsatz vom 4. November 1969 - eingegangen
beim Deutschen Patentamt am 5. November 1969 - hat die An-
melderin die Weiterbehandlung der Anmeldung 1L 51 661 be-~
antragt. Sie hat die Anfechtung der Riicknahmeerkl&rung vom
31. August 1967 wegen Irrtums erklirt. Sie hat geltend
gemacht, der mit Schreiben der amerikanischen Korrespon-
denzanwilte vom 7. August 1967 ibermittelte Auftrag zur
Zuriicknahme der Anmeldung L 50 641 habe infolge einer Ver-
wechslung im Bliro der Inlandsvertreter zur Riicknahme der
Anmeldung L 51 661 gefiihrt. Der Irrtum sei erst im Herbst
1969 festgestellt worden, als der Auftrag erteilt worden
sei, die 5. Jahresgébﬁhr flir die Anmeldung L 51 661 einzu-
zahlen. -

Das Deutsche Patentamt hat den Antrag auf Weiterbe~
handlung der Anmeldung L 51 661 abgelehnt, weil eine irr-
tlimliche Verwechslung der beiden Anmeldungen nichtvaner-
kannt werden kinne, der Irrtum jedenfalls dem Patentamt
nicht erkennbar gewesen sei und weil die Anfechtung nicht
unverziiglich erfolgt sei. |

Die Anmelderin hat Beschwerde eingelegt, mit der sie
ihren Antrag auf Weiterbehandlung der Anmeldung weiterver-
folgt hat. Zu ihrer Begriindung hat die Anmelderin weiter
geltend gemacht, ihre Inlandsvertreter hidtten den Korres-
pondenzanwilten gzunidchst mit Schreiben vom 18. August 1967
mitgeteilt, daB die Anmeldung L 50 641 am 31. August 1967

zuriickgezogen werden wiirde. Dieses Schreiben sei versehent-

" 1lich in den Handakten der Anmeldung.L 51 661 abgeheftet
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worden. Deshalb sei es zur Zuriicknahme dieser Anmeldung
gekommen. Bei der Absendung der Riicknahmeerklirung habe
sich der Unterzeichner in dem Glauben befunden, daB

sich das Auftragsschreiben der Korrespondenzanwilte und
sein Bestidtigungsschreiben vom 18. August 1967 auf die
Eingabe bezogen hitten, die am 31. August 1967 abgesandt
worden sei. Patentanwalt G habe bei der Unterszeich-
nung der Zurlicknahmeerklédrung den Willen gehabt, die Pa-
tentanmeldung I 50 641 zuriickzuziehen.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zurickge-
wiesen. '

‘ Mit der vom Bundespatentgericht nicht zugelassenen
Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin die Aufhebung
des angefochtenen Beschlusses und die Zuriickverweisung
der Sache an das Bundespatemtgericht.

~ II, 1. Die Rechtsbeschwerde ist zullssig. Ihre Statt-
haftigkeit ergibt sich trotz mangelnder Zulassung daraus,
daB zu ihrer Begriindung geltend gemacht wird, der ange-
fochtene Beschlu8 sei nicht mit Griinden versehen (§ 41 p
Abs. 3 Nr. 5 PatG). In der Sache selbst bleibt die Rechts-

beschwerde erfolglos, weil der geriigte Mangel in Wirklich-
keit nicht vorliegt.

2. Der Beschwerdesenat hiilt die Voraussetzungen fir
eine Anfechtung‘de: Zuriicknahmeerkl#rung fir nicht erfiillt.
Er legt seiner Entacheidung die in der PFachliteratur ge-
billigte Rechtsprechung zugrunde, daB die Zurﬁcknahmeer-
klirung einer Patentanmeldung wegen Irrtums angefochten
werden kann. Da die Zuriicknahmeerklirung vom Inlandsver-
treter - einem Patentanwalt - der Anmelderin abgegeben



worden sei, stellt der Beschwerdesenat gem#8 § 166 Abs. 1
BGB darauf ab, ob die Voraussetzung des Irrtums in dessen
Person gegeben war. Er verneint dies, weil sich nicht
feststellen lasse, daS bei dem Inlandsvertreter eime Di-
vergenz zZwischen seinem Willen und seiner schriftliche
abgegebenen Erklérung bestanden habe, mit anderen Worten,
sich nicht feststellen lasse, daB8 der Inlandsvertreter

bei der Unteréeichnung der Riicknahmeerkldrung die Absicht
gehabt habe, nicht die Zuriicknahme der Patentanmeldung

L 51 661, sondern die der Anmeldung L 50 641 zu erkléren.
Dem stehe der klare Wortlaut der Zuriicknahmeerklirung und
der Vortrag der Anmelderin entgegen, wonach sich Patent-
anwalt G im Augenblick der Zurticknahmeerkl&rung in
dem Glauben befunden habe, daB sich das Auftragsschreiben
der Korrespondenzanwiilte sowie das Bestdtigungsschreiben
auf die Eingabe vom 31. August 1967 bezogen hitten. Patent-
anwalt G sel bei der Unterzeichnung der Zuriicknahmeer-
klirung der Ansicht gewesen, daB er mit der Zurticknahme
der Patentanmeldung L 51 661 dem erteilten Auftrag gemisB
handle. Ein solcher Irrtum rechtfertige mangels Divergensz
zwischen Wille und Erklédrung nicht die Anfechtung wegen
Erkldrungsirrtums nach § 119 Abs. 1 BGB. Patentanwalt G
habe die Zurlicknahmeerklirung tatsichlich zur Patentanmel-
dung L 51 661 abgeben wollen. Dafiir spreche, daB das Be-
stdtigungsschreiben vom 18. August 1967 und auch die Riick-
nahmeerklirung in den Handakten der Patentanmeldung L 51 661
- abgeheftet worden seien.'Es kénne nicht auf den Willen des
Patentanwalts geschlossen werden, die Patentanmeldung

L 50 641 zuriickzuziehen; es komme allein auf die Willens-
richtung im Zeitpunkt der Unterzeichnung der Zuriicknahme-
erklédrung an; ein fast zwei Wochen zuvor verfaBtes Schrei-
ben lasse auf diese Willensrichtung keine Riickschliisse zu.
'SchlieBiich spreche auch die einige Zeit spidter erfolgte



 Zurlicknahme der Anmeldung L 50 641 dafiir, da8 Patentan-
walt G “mit dem Schreiben vom 31. August 1967 tatsich-

lich die Zurﬁcknahme der Patentanmeldung L 51 661 habe
ausaprechen wollen.

3. a) Der Rechtsbeschwerde kann schon im Ausgangs-
punkt nicht beigetreten werden. Sie meint, in Fillen einer
offensichtlichen Fehlbeurteilung des Streitfalles durch
das Bundespatentgericht, bei denen dem Anmelder aus der
Aufrechterhaltung einer Fehlentscheidung iiber eine das An-
meldeverfahren selbst betreffende Frage ein in keiner
Veise wiedergutzumachender groSer Schaden erwachse, sei
eine Abweichung von der bisherigen Rechtsprechung des
Senats angezeigt, nach der ein Fehlen der Begriindung nur
dann anerkannt werde, wenn ein entscheidungserheblicher
Komplex in den Griinden iibergangen sei. Im Rahmen der Ent-
scheidung iilber das Anmeldeverfahren betreffende Fragen sel
regelmifig jeder einzelne Punkt bedeutungsvoll, weil die
Ordnungsmifigkeit der Rechtsgewihrung selbst in Frage
stehe. Die Auffassung der Rechtsbeschwerde l#uft darauf
hinaus, in bestimmten Péllen in Abweichung von der Ausle-
gung, die dem § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG entsprechende Vor-
schriften errahren haben, die dem Gesetxgeber als Vorbild
fir die Regelung in § 41 p Abs. 3 Rr. 5 PatG gedient haben,
gu einer groBzﬁgigoren Anwendung des Begriffes "nicht mit
Griinden versehen" zu gelangen. Wie bereits der frithere
Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs ausgesprochen hat,
schlieBt § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG eine Handhabung in Ab-
hingigkeit davon, ob es sich um die Erteilung oder um die
Versagung eines Patents handelt, aus (BGHZ 39, 333, 341 -
Warmpressen). Das gleiche gilt hinsichtlich der Frage, ob
eine Patentversagung aus materiellen oder aus formellen
Griinden erfolgt ist. Eine groBziigigere Anwendung von



'§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG unter Einbeziehung der Verfah-
rensriigen der §§ 41 £ und 41 h PatG, die den Verfahrensriigen
nach §§ 139 und 286 ZPO entsprechen, in die Riigen nach

§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG wiirde gegeniiber der allgemein .
anerkannten Auslegung, wie sie der Begriff "fehlende Be-
griindung" beispielsweise in § 551 Br. 7 ZPO erfahren hat,
zu einer erheblichen Ausweitung der Rechtsbeschwerdemdg-
lichkeit filhren. Das aber wiirde, wie der Senat bereits
wiederholt zum Ausdruck gebracht hat (vgl. die Recht-
sprechungshinweise bei Benkard PatG 5. Aufl. Rdn. 19 zu

§ 41 p PatG), dem erklérten Willen des Gesetzgebers zu-
widerlaufen. Der Zweck der Regelung in § 41 p Abs. 3

Nr. 5 PatG, den Begriindungszwang zu sichern, gebietet es
nicht, diese Vorschrift soweit auszudehnen, daf8 {iber ein
Fehlen der Griinde zu einzelnen selbstédndigen Angriffs-

oder Verteidigungsmittéln hinaus, die fiir sich allein
rechtabegrﬁndend, - #ernichtend, - hindernd oder - erhal-
tend wiren, bereits das Fehlen einer Begriindung zu jedem
einzelnen Punkt einer Erwiigung fiir eine Patentversagung
‘aus verfahrensrechtlichen Griinden als ein Fehlen der Be-
griindung anzuerkennen wire. DaB der Streitfall mit den
Beteiligten tatséichlich und rechtlich erschdépfend erdrtert
wird und da8 nach der aus dem Gesaﬁtergebnis des Verfahrens
gewonnenen Uberzeugung zu entscheiden ist, wird durch die
Vorschriften der §§ 41 f und 41 h PatG sichergestellt. Eine in
dieser Hinsicht fehlerhafte Begriindung ist vom Gesetzge-
ber nicht beli dem abschlieBSenden Katalog der Voraussetzun-
gen fir eine zulassungsfreie Rechtsbeschwerde aufgefiihrt
worden. Demnach kann ein derartiger Mangel nur dann mit
der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde geriligt werden, wenn

zugleich ein Begriindungsmangel im Sinne anerkannter Rechts-
grundsitze vorliegt. '
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b) Die Rechtsbeschwerde bemiingelt im einzelnen, daB
der Beschwerdesenat keine ndhere Begriindung dafiir gege-
ben habe, warum es nach seiner Ansicht flir die Anfechtung
der Zuriicknahmeerkldrung nach § 119 BGB auf den Zeitpunkt
der Unterzeichnung ankomme, nicht aber auf den Zeitpunkt
des Zugangs der Erkldrung, den § 130 BGB fiir maBSgeblich
erklére. Es sei deshalb nicht ersichtlich, auf Grund wel-
cher Erwdgung der Beschwerdesenat zu seiner von der Rege-
lung des § 130 BGB abweichenden Auffassung gelangt sei.
Diese Riige versucht, einen sachlichen Fehler der ange-
fochtenen Entscheidung aufzuzeigen und kleidet diesen
Versuch in die Form einer Riige fehlender Begrﬁndung.'ln
diesem Punkte liegt jedoch ein solcher Yerfahrénsrehler
nicht vor, weil sich die Ausfﬁhrungén des'Beschwerdesenats,
bei denen die Rechtsbeschwerde einen sachlichen Fehler
in der Anwendung von § 130 BGB aufzeigen zu konnen glaubt,
nur mit der Frage befassen, ob der Vertreter der Anmel-
derin bel der Unterzeichnung der Zuriicknahmeerklérung den
Willen hatte, die Erkldérung abzugeben, die er mit seiner
Unterschrift abgab. Die angefochtene Entscheidung bringt
aus dem Zusammenhang heraus nicht eindeutig zum Ausdruck,
daB8 es nicht auf einen Irrtum im Zeitpunkt des Zugangs
der Erklirung, sondern allein auf einen solchen zur Zeit
der Unterzeichnung der Erklédrung ankomme. Wenn auf den
'letztgenanntén Zeitpunkt abgestellt worden ist, so ist
dies ersichtlich nur zur Abgrenzung gegeniiber Beweisan-

zeichen aus der Zeit vor der Unterzeichnung der Zuriicknah-
meerklirung geschehen. '

‘Die Rechtsbeschwerde bemiéngelt ferner, daB der Be-
schwerdesenat bei seiner Feststellung der mangelnden Diver-
genz 2zwischen Erklédrung und Willen den klaren Wortlaut der
Zuriicknahmeerklirung beriicksichtigt habe, ohne eine Begriin-
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dung dafilr zu geben, weshalb der Wortlaut als eindeutig
zu betrachten sei. Er habe sich damit auseinandersetzen
mﬂsaen,,welche Bedeutung der Angabe des Blirozeichens zu-
komme. Es habe einer n¥heren Begriilndung bedurft, weshald
eine Eindeutigkeit der Erklérung die Annahme eines davon
~ abweichenden Willens ausschlieBen kbmne. Es seli unver-
.stﬁndlich, da8 fiir die Featstellung einer Abweichung des
Willens von der Erkli#rung der Wortlaut der Erklérung er-
heblich sei. Es sei nicht erkennbar, von welchen Erwigun-
gen ausgehend der Beschwerdesenat zu seiner Auffassung
gelangt sei. -

Auch mit diesen Ausfilhrungen vermag die Rechtsbe-
schwerde keinen Begriindungsmangel aufzuzeigen. Ihre Erwi-
gungen haben im Kern Sach- und Verfahrensriigen zum Gegen-
stand. Es iast nicht ersichtlich, daB8 es sich bei den Punk-
ten, zu denen die Rechtsbeschwerde eine Begrﬁndung vermift,
un {ibergangene selbsténdige Angriffs- oder Verteidigungs-
mittel handelt. Nur bei diesen kann sich die Statthaftig-
keit einer zulasanngerreien Rechtsbeschwerde ergeben, wenn
eine sie betreffende Begriindung fehlt. B '
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II. Die Rechtsbeschwerde ist daher unbegriindet.
Sie ist deshalb, ohne da8 es noch einer miindlichen Ver-
handlung bedurft hiitte, mit der Kostenfolge aus
§ 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG zuriickzuweisen.

Spreng . Tristedt © ClaSen

Bruchhausen Ochmann
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