Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatfndG 1967 Art. 7 § 1 Abs. 1 und 2

Bei einer noch nicht erledigten Patentanmeldung, die

das Patentamt vor dem 1. Oktober 1968 zurlickgewiesen
hat, weil sie den in § 26 PatG aF vorgeschriehenen An—
forderungen nicht gentige (§ 28 Abs. 2, § 29 Abs. 1 erste
Alternative PatG al’), ist im Beschwerdeverfahren zu-
nédchst zu priifen, ob der BeschluB des Patentamts nach

§ 29 PatG aF zu Recht ergangen ist.

BGi, Beschl. v. 5. Mai 1970 - X zB 20/69 - Bundespatentgericht
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Der X, Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesge-
richtshofs hat in der Sitzung vom 5. Mai 1970 un-
ter Mitwirkung des Senatsprésidenten Dr. Spreng und
der Bundesrichter Dr. Loscher, Schneider, Triistedt
und Ballhaus

beschlosgssen:

Auf die Rechtsbeschwerde des Patentan-
melders wird der Beschlufl des 32. Se-

nats (technischer Beschwerdesenat XX)

des Bundespatentgerichts vom 4. August 1969
aufgehoben. Die Sache wird zur anderwei-
ten Verhandlung und Entscheidung an das
Bundespatentgericht zuriickverwiecsen,

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbe-
schyerde wird auf 30.000 DM festgesetzt.

Gerichtskosten der Rechtsbeschwerdein-
stanz werden nicht erhoben.

Der Rechtsbeschwerdefiihrer hat am 14. August 1962
eine Patentanmeldung betreffend "Verfahren zum .....,."
mit & Patentansprilichen eingereicht, von denen hier

-

in ersgter Linie die Anspriiche 2 und 3 interessieren:
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Hach dem urspriinglichen Anspruch 2 sollte
eine der nach Anspruch 1 ciner Salzldsung zuzu-
setzenden chemischen Substanzen “in einer Menge
bis_zu 0,3 Gewichtsprozent der Selzldsung" zuge-

—— g

setzt werden; in einer spiteren Eingabe dnderte

ab. Nach dem urspriinglichen Anspruch 3 sollte eine
andere in Angpruch 1 genannte chemische Substanz
"in einer Konzentration entsprechend 0,05 Gewichts-
prozent ......, bezogen auf das Gewicht der Salz-
1osung", zugesetzt wverden; das #nderte der Anmel-
der in spdteren Eingaben in "..... Konzentration
bzw., in Y...... Konzentration ..... nicht unter
0,05 Gew.% ....." ab.

In einer Anhdrung am 30. September 1966 hat
der Prifer dem Anmelder laut Anhfrungsprotokoll mit-
geteilt, der Anspruch 1 als Verwendungsanspruch
"'scheint z.Zt. gewdhrbar zu sein'", jedoch enthiel-
ten die Anspriiche 2 und 7 gegeniiber den urspriing-
lichen Anspriichen unzuléssige Erweiterungen., Dann
heifit es im Protokoll:

"Anmelder will neue Patentanspriiche
cinreichen, in denen die Anspriiche
2 und 3 nicht mehr aufgenommen sind,
und will diesc Anspriiche in einer
sen. Ebenso wird an die Einreichung
einer neuen Beschreibung, die den
Patentanspriichen angepafBt ist, er-
innert."

In Bescheiden vom 3. Oktober 1966 und 20. Februar 1967
vurde der Anmelder unter Fristsetzung zur Erledigung
der Auflagen aufgefordert.
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Durch Beschlufi der Priifungsstelle vom 12, Mai 1967
~ ist sodann dic Anmeldung zurlickgewiesen worden, "weil
die im Bescheid vom 3. Oktober 1966 angegebenen Miangel
trotz der nochmaligen Aufforderung vom 20. Februar 1967

nicht beseitiglt worden sind (§ 29 des Patentgesetzes)!,

In der Beschwerdeincstenz hat der Anmelder in
einer Eingabe an das Bundespatentgericht vom 19. Ju~
ni 1969 wiederum anders gefafite Patentanspriiche 2
und 3 eingereicht, in denen es {im Angpruch 2) ".....
vorzugsweise in Konzentrationen nicht_unter 0,05 Gew.%
-..." heiflt.

Der %2. Senat (technischer Beschwerdesenat XX)
des Bundespatentgerichts hat durch Beschlufli vom
L, August 1969 den BeschluB der Priifungsstellc vom
12. Mai 1967 aufgehoben und "die Sache zur weiteren
Behandlung an das Deutsche Patentamt zuriickverwiesen."
Dagegen hat der Anmelder form- und fristgerecht das
voin Beschwerdesenat zugelassene Rechtsmittel der Rechtg-
beschwerde eingelegt. h

IT.
Die Rechtsbeschwerde muBte Erfolg haben.

1. Das Bundespatentgericht hat seinen Beschlufl
im wesentlichen wie folgt hegriindet: Der Anmelder be-
antrage ersichtlich, die Anmeldung mit den in seinem
Schriftsatz vom 19. Juni 1969 formulierten Patentsn-
spriichen und der Beschreibung vom 29. Januar 1965
bekanntzumachen. Auf die Anmceldung seien aber nunmehr



‘die Bestimmungen des Gesetzes zur Anderung des Pa-
tentgesetzes, des Warenzeichengesetzes und weiterer
‘Gesetze vom 4. September 1967 (im folgenden: PathndG 1967)
‘anzuwenden. Dieses Gesetz mache in.Art. 7 & 1 hin-
sichtlich der bei seinem Inkrafttreten noch nicht
bekanntgemachten Anmeldungen die Anwendung alten

oder neucn Rechts von der Begrindung des Zurtick-
weigungsbescnlusses abhingig. Sei - wie hier - dic
Anmeldung vom Patentamt wegen der Nichtbehebung ge-
riigter formeller Mingel zuriickgewiesen worden, so sci
‘das neue Recht anzuwenden. Das habe zur Folge, daB
der angefochtene Begchluf nicht darauf lberpriift wer-
den ktnne, ob er auf der Grundlage des damals glilti-
gen alten Rechts Bestand haben konnte. Die Uberlei-
tunggbestimmungen des PatindG 1967 enthielten keine
hesonderc Regelung, wie diejenigen bei seinem Inkralt-
treten noch nicht erledigten, im Beschwerdeverifizh ren
anhdngigen Patentanmeldungen zu behandeln seien, auf
die neues Recht angewendet werden miisse. Diese Frage
konne daher nur nach dem Wortlaut und Zweck des Ge-
setzes unter Berlicksichtigung allgemeiner Rechtsgrund-
sdtze beantwortet werden. Angesichts des cindeutigen
und keiner Auslegung fahigen VWortlauts des Art. 7 § 1
Abs. 2 PatindG 1967 konne kein Zweifel bestehen, dafB
das neue Recht - mit gewissen Modifikationen - sofort
mit Inkrafttreten seiner einzelnen Bestimmungen in
vollem Umfange auf die in Rede stehenden Anmeldungen
anzuwenden soi. Das PatindG-1967 unterscheide insoweit
nicht zwischen uneriedigten Anmecldungen, die bei seinem
Inkrafttreten noch beim Patentemt, und solchen Anmel-
dungen, die zu diesem Zeitpunkt beim Beschwerdegericht
anhéngig gevesen scien. Dies entspreche  auch allgemeinen
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Rechtsgrundsédtzen; denn das Beschwerdeverfahren'stelle
lediglich die Fortsetzung des beim Patentamt {jeden-
falls zun#échst) abgeschlossenen Patenterteilungsver—
fanrens: dar.Eine unterschiedliche Behandlung dieser
Anmeldungen hinsichtlich der Anwendung alten und neuen
Rechts wiirde daher zur Folge haben, daf gleichartige
Falle unterschiedlichem fecht.unterworfen wiirden. Dem-
nach sei auch fiir die im Beschwerdeverfahren anhingigen
Anmeldungen nunmehr neues Recht anzuwenden, soweit die
Voraussetzungen des Art. 7 § 1 Abs. 2 PatlindG 1967 ge-
geben seien. Insbesondere sei nunmehr die sogenannte
Offensichtlichkeitsprifung (§ 28 PatG nF) und die Offen-
legung (¢ 24 Abs. 4 PatG nF} dem weiteren Gang des Ver-
fahrens vorgeschaltet. Letztere diirfe fir die hier in
Betracht kommenden Ubergangsanmeldungen nicht vor Ab-
lauf von sechs Monaten nach einer Benachrichtigung des
Patentsuchers oder nach einer vom Présidenten des Pa-
tentamts im Patentblatt zu verdffentlichenden entsprechen-
den Mitteilung erfolgen (Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 PathndG
1967). Erst nach diescer Benachrichtigung oder Mittei-
lung sei ein Priifungsantrag im Sinne des § 28 b PatG nF
zuldssig (Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 3 PatAndG 1967). Alle
diese nach neuem Recht zwingend vorgeschriebenen Ver-
fahrensabschnitte hatten die Ubergangsanmeldungen noch
nicht durchlaufen., Sie konnten deshalb nur dadurch in
das neuc¢ Recht Ubergefihrt werden, dafl diese Verfahreng-
schritte nunmehr nachgeholt wiirden, Die Abwicklung eines
Teiles davon, ndmlich die Benachrichtigung bzw. Mittei-
lung im Simnne des Art. 7 § 1 Abs. 2 Nr. 1 PatindG 1967
und die Offenlegung gemdf § 24 Abs. 4 PatG nF misse

aus praktischen Griinden ausschlieflich dem Patentemi
vorbehalten bleiben, da hierfiir allein schon bei der
Vielzahl von Anmeldungen cine cigene Orgenisation er-
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forderlich sei, {liber die das Bundespatentgericht
entsprechend sciner Zwveckbestimmung als Beschwer-
deinstanz nicht verfiige. Der Nachholung dicser
Verfahrensschritte durch das Patentamt konne daher
‘nur dadurch der Weg geoffnet werden, dall der Be-
schlufl des Patentamts auifzehoben und das Verfahren

an das Patentamt zurlickverwiesen werde, ohne daf

. das Patentgericht in der Sache selbst entscheide.
Hebe das Patentgericht den angefochtenen Beschluf

des Patentamts auf, so sel es weder gezwungen noch
berechtigt, die Begriindung des angefochtenen Be-
schlusses zu uberpriifen. Denn dieser beruhe auf den
Bestimmungen des alten Rechts, die die sofortige
Vollprifung und demnach eine Priifung vorgeschen hit-
ten, die, anders als das neue Recht, keinc Unterschei-
dung zwischen formellen und materiellen Mangeln oder
zwischen offensichtlichen und nicht offensichtlichen
Méngeln gekannt habe. Schon das Erfordernis dor An-
wendung neuen Rechts habe daher dem angefochtenen Be-
schlufB die rechtliche Grundlage entzogen. VWirde das
Patentgericht gleichwohl dessen Begriindung Uberprifen,
go wirde es altes Recht anwenden. Gerade das verbiecte
aber das PatAndG 1967. Deshalb sei in allen diesen
Féllen alleiniger Aufhebungsgrund dic zwingend vorge-
schrichene Anwendung neuen Rechts, ohne dafl es auf
die Begriindung des angefochtenen Beschlusses ankommen
konne., Es sei dem Beschwerdegericht auch versagt,
zwingend vorgeschriebene, vor dem eigentlichen Prifungs-
verfahren liegende Verfeéhrensschritte (Aufrufs- und
Offenlegungsverfahren) selbst durchzufilhren. Das Pa-

~ tentamt habe nach der Zuriickverweisung der Anmeldung
diese Verfahrensschritte nachzuholen, falls sich bei
der Offensichtlichkeitspriifung keine nach § 28 PatG nF
zu riigende Méngel ergdben,
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£. Dic Rechtsbeschwerde riigt in erster Linie, das
berechtigt und gehalten gewesen zu prufe 9 ob le Ar—
meldung den Anforderungen des § 26 PatG offensichtlich
nicht geniige. Diesc Priifung hdtte zu der Erkemmtnis ge-
fiihrt, daB die Anmeldung keine Mingel, geschweige denn
offengichtliche Midngel, aufweisce. Die Mengenangaben in
den Anspriichen 2 und 7 envhielten keine Erweiterung des
- Anmeldungsgegenstandes, sondern nur Erginzungen und Be-
richtigungen, die sich im Rahmen des urspringlich Offen~
 barten hielten. Das ergebe sich sowohl aus dem umfassen~
den Hauptanspruch wie aus den Beispieclen der urspriing-
lichen Beschreibung wie auch aus den Jjedem Durchschnitts-
fachmann ecinsichtigen VWesen der Irfindung.

Im ﬁbrigen sei aber die vorliegende Anmeldung rich—-

nach Art. 7 § 1,Abs 2 PatindG 1057 setzten offen51ch1—
voraus, das bis zum Aufruf vorldufig vollkommen gestoppt
werde. Auf Anmeldungen, die in das Beschwerdeverfahren
vor das Patentgericht gedichen seien, sei diesc Regelung
nicht onwendbar. Wdre ¢s der Wille des Gesetzgebers ge-
wesen, auch die bercits im Beschwerdeverfahren befind-
lichen Anmeldungen an das Patentamt zurlickzuverveisen,
um sie dort nach neuem Recht mit den genannten Mafigaben
nochmals von vorn zu behandeln, so hdtte das schon mit
Riicksicht auf die weitreichenden Folgen fiir den Patent-
sucher im Gesetz Ausdruck finden nmissen. In Wahrheit
bestehe fiir die hier zu behandelnden Anmeldungen eine
Liicke in den Ubergengsbestimmungen des PatfindG 1967,

die in folgender Weise auszuflillen sei: Habe das Patent-
amt die Anmeldung wegen Nichtbeseitigung geriigter Mingel



(§ 20 Abs. 1 PatG aF erste Alternative) mit Recht
zurilickgewiesen, so sel secine Entscheidung vom Be-
schwerdegericht zu bestédtigen. Im anderen Falle hit-
te der Anmelder - das Vorliegen einer patentfahigen

- Erfindung vorausgesetzt - Anspruch darauf gehabt, daf3 -
das Patentamt enstellc der Zurtickweisung dic Be-
kanntmachung der Ammeldung unter def Goltung des
fritheren Rechts beschlossen hitte. Dieser Rechtszu-~
stand seli aufl die begrindetce Beschwerde des Anmelders
hin herzustellen. Die¢ Beschwerde filhre nur damn zu
einem richtigon Ergebnis, wenn das fritherce Recht so

- angevendcet werde, wic es das Patentamt bei seiner
~unzutreffeonden Entscheidung anzuwenden gehabt hdtte.
Dic Zufélligkeit, ob dic Anmeldung wegen eines ma-—
teriellen oder wegen eines formellen Mangels zurtick-—
gewiesen vorden sei, konne fir ihre rechtliche Behand-
lung keinen Unterschied machen., Hitte hier das Patent-

pragheg i bRty

die Bekanntmachung der Anmeldung beschlieflen miissen.
Das ktnne nicht anders sein, wenn das Patentamt unter
der Geltung des fritheren Rechts die formell einwand-
freie Anmeldung einer patentfihigen Erfindung wegen
Die unterschiedliche Behandlung der Fidlle wiirde gegen
den Gleichheitsgrundsatz des Art. 3 GG verstoflen.
Auferdem wiirde die Anwendung ncuen Rechts mit den vom
‘Patentgericht daraus gezogenen verfahrensrechtlichen
Folgerungen fir den Anmelder unbillig sein: ¥enn dic
Anmeldung - wenn auch mit unrichtigem IErgebnis - beim
Patentamt schon das gesamte Priifungsverfahren durch-
laufen habe und sich seit Juni 1967 im Beschwerdever-
fahren befinde, kdnne es nicht angiingig scin, ihre Be-
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handlung nunmehr zu stoppen und sie anschlieBend das
gesamte patentamtliche Ertcilungsverfahren von vorn
durchlaufen zu lassen, insbesondere den Patentsucher
nach Aufruf zur Stellung eines Prifungsantrages zu
zwingen. Die Anmeldung sei bercits im August 1962 ein-
gereicht vworden und der Erfinder sei hinsichitlich der
Verwertung der Erfindung aaBerst benachteiligt, wenn
nunmehr infolge einer unwuarechtigt gewesenen Zurlick-
weisung der Anmeldung das gesamte Erteilungsverfahren
nach neuem Recht zu wiederaolen wvire.

3. Der Rechtsbeschwerde kann insoweit nicht ge-
folgt werden, als sie meint, es misse fiir die vorlie-
"Wie der angefochtenc Beschlufl mit Recht feststellt,
hiéngt die Frage der Anwendung alten oder neuen Rechts
{d.h. vor allem: Fortsetzung der Prifung der Anmeldung
im bisherigen Amtsprifungsverfahren oder Weiterbehand-
lung der Anmeldung nach dem neu eingefiihrten sog. System
der verschobenen Priifung?) zundchst von der Begrindung
des patentamtlichen Zuriickweisungsbeschlusses ab. Die
einschligigen Uberleitungsbestimmungen (Art. 7 & 1
Abs. 1 PatindG 1967) sind eindeutig so gefafit, daB eine
fnmeldung dann nach altem Recht weiterzubehandein ist,
wenn sie bei Inkrafttreten des PatindG 1967 (hier:

1. Oktober 1968) bereits bis zum ErlaB des Bekannt-
machungsbeschlusses gediehen oder wegen Mangels der ma~-
toriellen Patentfiihigkeit (§§ 1, 2, 4 Abs., 2 PatG aF)
zuriickgewiesen, aber noch nicht rechtskridftig erledigt
war. Der 8inn dieser Bestimmungen ist der, daB dieje-
nigen Anmeldungen, die bei Inkrafttreten des neuen Ge- ,
setzes bereits in erster Instanz materiell geprift waren,
nicht in den "Stau" der nach den neuen Vorschriften zu
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behandelnden Anmeldungen geraten sollten. Bei den
nech nicht bekanntgemachten Anmcldungen insbesondere
“wollte das PathndG 1967 cine diesem Grundsatz ent-
sprechende Abgrenzung zwischen solchen Anmeldungen
und deshalb das Erteilun;cverfahren im allgemeinen
‘nach neuvem Recht durchlaufen sollten, und solchen

e ——— - —— ———— W - - - . - g e

- — o ——— - ————— —— —— ]

Gesetz hat deshalb als Abgrenzungskriterium fiir die
noch nicht bekanntgemachten Ubergangsanmeldungen die
stanz gewdhlt. Dabei ist der Gesetzgeber offenbar da~
“von ausgegangen, cafl das Patentamt eine Anmeldung, die
- wiesen hat, in‘'der Regel noch nicht abschliefiend ma—
teriell beurteilt haben wird. Zwar kann das Patent-
~amt je nach der Lage des Falles die formellen und die
materiellen Erfordernisse im Erteilungsverfahren ge-
tremt oder auch gleichzeitig nebeneinander behandeln
(BPatGerE 3, 165; Benkard PatG §. Aufl. & 28 b Rdn. 17).
Danach kann der Verfahrensstand beispielsweise - .wie
im vorliegenden Falle -~ auch dazu fiihren, daf das Pa-
ges positives materielles Priifungsergebnis fest- -
stellt und gleichzeitig formelle Méngel von Unteran-
~spriichen rugt. Wenn das Patentamt dann aber in diesem
“Stadium des Erteilungsverfahrens die Anmeldung - wie
hier - wegen Nichtbeseitigung der geriigten formellen
Mangel zurtickgewiesen hat, o hatte cs die materielle
Priifung der gesamien Anmeldung eben noch nicht abge-
schlossen, und das Beschwerdeverfahren kdnnte deshalb,
auch wenn die formellen Riigen unberechtigt gewesen sein
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sollten, nicht unmittelbar zur Bekanntmachung der An-
meldung fithren (so auch BPatGerE 10, 226 bei V).

Das wlirde entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde
wveder unbillig sein noch gegen den Gleichheitsgrundsatz
des Art. 3 GG verstofien. wie der erkennende Senat bereits
in dem BeschluB X ZB 13/67 vom 16. Mai 1968 - "Derivate" -
(GRUR 1969, 84) zu der Ubergangsvorschrift in Art. 7
§€.1 Abs, 5 Satz 1 PatAndG 1967 ausgefiihrt hat, steht
es dem Gesetzgeber grundsdtzlich frei, Gesetze mit Wirkung
flir die Zukunft zu. @ndern (dort: das bisherige Patentier-
verbot des § 1 Abs. 2 Nr. 2 PatG aF aufzuheben, - hier:
das sog. System der verschobenen Priifung einzufijhren),
‘auch wenn zufolge dieser Anderung an sich gleichgelagerte
Sachverhalte kiinftig anders zu behandeln sind als bisher.
~-Ubergangsbestimmungen zu solchen Gesetzesdnderungen kén-—

“inen die mit diesen zwangsldufig verbundene Ungleichbe=-

handlung gleichliegender Sachverhalte nicht. grundsitzlich
beseitigen, sondern nur die Grenzzichung zwischen der
Anwvendbarkeit des neuen Rechts-und der des alten Rechts
veréndern. Der Gesetzgeber wird dabei zwar die nach

der Natur der Sache und nach allgcmeinen Gerechtigkeits-
erwdgungen bestmdgliche Ubergangsregelung zu suchen ha-
ben, es mufl ihm dabei aber eine weitgehende Gestaltungs-
freiheit und ein betrdchtlicher Spiclraum zugestanden
werden. Dic Gerichte sind nicht befugt, die vom_Gésetz—
geber getroffene Ubergangsregelung unter dem Gesichts—
punkt allgemeiner Goerechtigkeit daraufhin nachzupriifen,
ot er im einzelnen die zweckmifigste, vernunftigste
oder gerechteste Lisung gefunden hat, sonderh»allen~
falls daraufhin, ob er etwa die HuBersten Grenzen des
vom Willkiirverbot eingegrenzten Ermessensbereichs ilber-
schritten hat (vgl. BVerfGE 3, 162, 182; 11, 139, 146;
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15, 167, 201). Davon, daB letzteres der Fall wire,
kann bei der hier erdrterten Ubergangsregelung in
Art. 7 & 1 Abs. 1 PatfindG 1967 keine Rede sein,

.. 4, Der angefochtenc Beschlufl des Bundespatent-
gerichts. konnte jedoch it der ibm gegebenen Begriindung
deshalb nicht aufrechterasiten werden, weil in ibm
die rechtlichen Grundsitze verkannt sind, nach denen
- {Jberleitungsanmeldungen vie die vorliegende zu be-

handeln. sind, dic sich in der §9ggpy9§gggp§§§§g be-

finden. Hierbei ist vielmehr von folgenden Uberlegun-
gen auszugehen:

‘ a) VWie oben berecits ausgefilhirt, ist nach Art. 7
8 1 Aps._1 PathndG 1967 das neue Lrteilungsverfahren
- (sog. System der verschobenen Priifung) auf die Falle
‘nicht anwendbar, in denen die materieclle Priifung der
Patentanmeldung am Stichtag des 1. Oktober 1968 be-
reits zu einem AbschluB gefithrt hatte, sei eg, daB der
-Bekanntm&chungsb&schlus crlassen, sei es, daf die
Zuriickweisung der Patentanmeldung vom Patentamt wegen
materieller Miéngel erfolgt, die Zurlickweisung aber
noch nicht rechtskréftig war. In diesen Fillen soll
die Anmeldung nach den bisherigen Vorschriften in

- Ml o 0 ——— g - W W W e T v v W -

vollem Umfang weilterbchandelt we:rden. Im Gegensatz
dazu soll nach Art. 7 § 1 Abs. 2 PatlndG 1967 bei
allen .anderen Anmeclduagen, bei denen die materielle
- Prifung noch nicht zum AbschluB gekommen war; das
ngue Recht grunds8tzlich in vollem Umfang Anwendung

finden, .
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b) Der Art. 7 § 1 Abs._2 PatlndG 1967 ist mit
Nr. 1 am 1. Jenuar 1968, im lbrigen am 1. Oktober 1968
in Kraft getreten (Art. 7 § 6 Abs. 2 und 3 PatindG 1967).
sétzlich Anwendung finden. In der gesetzlichen Regelung
kommt Jedoch zum Ausdruch. daf} der Gesetzgeber flr Je-
de Anmeldung an cinen Leutimmten Stand des Verfahrens
ankniipfen und nicht etws «lles, was bis dahin im Ver-
fahren geschehen var, als hinftllig und gegenstandslos
snsehen wollte (vgl. auchk BPatGerE 10, 231, 237 bei 8).
S50 sollen die bereits eriecdigten Patentanmeldungen, die
‘nach dem neuen Gesetz nochmals behandelt werden; es soll
vielmehr bei deren Erledigung in vollem Umfang verblei-
ben. Ebenso hat der Gesetzgeber die noch nicht rechts-

weiteres hinf#llig erkliért; hitte eor das getan oder tun
wollen, so hétte er wohl auch zum Ausdruck bringen mis-
sen, dafl in scolchen Fdllen die Beschwerdegebiihr zurlick-
zuzahlen sei; denn der Anmelder wirde in diesen Fidllen
den Anspruch auf die Nachpriifung im Beschwerdeverfiahren,
die er durch die Beschwerdeeinlegung und Bezashlung der
Beschwerdegeblihr erlangt hatte, wieder verloren haben,
Auch in anderen Fidllen kann sich ein Verfahrensstand
ergeben haben, den der Gesetzgeber keineswegs als uner-
heblich enschen wollte. Wenn z.B. cine Patentanmeldung
wegen irgendeines formellen Mangels beanstandet worden
viar und das Beschwerdeverfahron bereits vor dem In-
krafttreten des neuen Rechts zum Ergebnis gefiihrt hat-
te, daB der Mangel nicht vorliegt, dann hindert ge-
gebenenfalls die Bindungswirkung der Beschwerdeentschei-
dung (vgl. BGHZ 51, 131 “"Waschmittel') auch fiir das
wveitere Verfahren dic Erteilungsbehdrde daran, diesen
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Mangel - unter Anwendung des neuen Rechts ~ nocimals
erneut aufzugreifen und ihm etwa als offensichtlichen
Mangel zu beanstanden,

¢) Solange nun ein curiickweisungsbeschlufl des
Patentamts besteht, ist “di die Anwendung des neuen
Rechts auf das weiterc .irieilungsverfahren zunichst
schon deshalb kein Raum, weil eine zurﬁckgémiesone
Anmeldung erst dann weiterbehandelt werden kann, wenn
“der Zurlickweisungsbeschlufl aus der Welt geschafft ist.
"Es muf3 also in diesen Fdllen ein Beschwerdeverfahren,
das bereits anhéngig war, durchgefiihrt und es hat
ein Beschluf, der noch snfechtbar war, zundchst ange-
fochten werden miissen, damit iiberhaupt dic Anwendung
des neuen Erteilungsveriahrens ermiéglicht wird. Ein
wendung der damals geltenden Bestimmungen ergangen
ist, kann im Beschwerdeverfahren nur daraufhin iiber-
prift werden, ob er nach den bisherigen Vorschriften
zu Recht ergangen war. Das bedeutet fiir den Zurilick-
weisungsgrund, der dem Zuriickweisungsbeschlufi zugrunde
lieggt, daB insoweit die Richtigkeit oder Unrichtig-
keit des Beschlusses nach altem Recht vom Beschwerde-
senat Tfestgestellt werden mufl. Diese Feststellung ist
beschlusses daraufhin, ob der von der Prifungsstelle
geriigte Mangel vorliegt oder nicht. Diese Priifung
kann nicht durch das neue Recht erfaft werden; denn
es handelt sich darum, ob ein Beschlufl, der unter
altem Recht ergangen ist, Bestand haben kann oder
nicht. Anders wHre es nur, venn das Gesetz in bezug
auf die "vorgeschriebenen Anforderungen (§ 26)",
deren Nichterfiillung der Priifer hier geriigt hatte,
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gedndert worden wire. Wenn also z.B. infolge einer Ge-
setzesdnderung der gerligte Mangel nicht mehr als Mangel
anzusehen wire, dann wiirde das selbstversténdlich auch
fir ein anhingiges Beschwerdeverfahren mit der Folge
gelten, daB nunmehr festzustellen wire, daB ein Mangel
nicht mehr vorliegt. Bei der Gesetzes#inderung vom 1. Okto-
ber 1968 ab sind jedoch die "worgeschriebenen Anforderun—
gen (€ 26)" nicht wesentlich und jedenfalls nicht in den
hier interessierenden Punkten gedndert worden. Die Ge~
setzesiinderung, um deren Anwendung oder Nichtanwendung

es hier geht, betrifft die mit der Einfiihrung des Systems
~der verschobenen Priifung zusammenh#ingende Frage, zu wel-
“chem Zeitpunkt und mit welcher Intensitidt eine Patent-
anmeldung auf formelle und materielle Mingel zu priifen
ist. Im vorliegenden Fall ist die Priifung in Bezug auf
den vom Priifer geriigten formellen Mangel nach dem da-
mals geltenden Recht bereits in vollem Umfang erfolgt,

Es wHre nach den obigen Ausfiihrungen sinnwidrig, wvenn

man nun in solchen Fillen den Verfahrensstond zurlick-
versetzen und die Sache so behandeln wollte, als wenn
diese Priifung noch gar nicht erfolgt wire. Hier kann

man nur von des ausgehen, was bereits vorliegt, ndmlich
von der Tatsache, dafl die volle Prufung in bezug auf
‘diesen konkreten Mangel bereits durchgefiihrt worden
ist,und defl jetzt nur noch fesgtzustellen ist, ob das
Ergebnis dieser Priifung richtig war oder nicht. Andern-

s W O - -

vorliegen mit der Folge, daB der Anmelder unter Umstin-
den genstigt wire, in einem spdteren Stadium des Ver-
fahrens erneut wegen der gleichen Frage nochmals den
Beschwerdesenat anrufen zu miissen. Das wiirde einen Ein-~
griffi in die Rechte des Anmelders bedeuten.
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d) Daraus ergibt sich folgendes: Soweit vor
dem 1. Oktober 1968 eine Zurtickweisung einer Anmeldung
wegen eines formellen Mangels erfolgt ist, mufl der
Zuriickveisungsgrund, der dem Beschlufl zugrunde liegt,
im Beschwerdeverfahren in vellem Umfang daraufhin ge-.
prift verden, ob der Meangel vorlicgt oder nicht. Fir
-eine Prifung lediglich unter dem Gesiohtépunkt, ob der
Mangel "offensichtlich” ist, ist insoweit kein Raum.
Das gilt solbstverstiéndlich auch fir die Frage, ob
der Mangel behoben ist. Es kann also nichit geprUft wer-
den, ob der Mangel "offensichtlich' nicht behoben ist,
sondern es muf voll geprift werden, ob etwa durch neu
¢ingereichte Unterlagen der Mangel tatsdchilich behoben
ist oder nicht.

Anders liegt cs dagegen, wenn im Beschwerdeverfahren
neue Mingel auftreten oder vom Beschwerdesenat lingel,
die vom Priifer noch nicht aufgegriffen waren, behandelt
werden sollen. Insoweit ist das neue Recht anuwcndbar,
d.h. es diirfte nur geprift werden, ob der Mangel "offen-
sichtlich" vorliegt. Also ist das Kriterium dafiir, ob
eine Priifung nur auf “offensichtliche Méngel" oder ob
eine volle Priifung stattzufinden hat, der Umstand, ob
es um den Zuriickweisungsgrund der Prifungsstelle geht
oder um einen anderen Mangel, der bisher nicht Gegen-
stand eines vor dem 1. Oktober 1968 ergangenen Beschlus- .
ses gevesen ist. Bleibt alsc der Anmelder in der Be-
schyverdeinstanz bei der Anspruchsfassung, die vom Prii-
fer wegen eines hestimmten formellen Mangels zurlickge-
wviesen worden ist, damn ist voll zu priifen, ob das Pa-
tentamt mit Recht hierin einen Mangel gesehen hat oder
‘nicht. Beseitigt der Anmelder den Mangel dadurch, daf
er z.B. auf den urspringlichen Anspruch zuriickgreift,
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so ist - und zwar nicht nur nach einer Priifung auf
Woffensichtlichkeit! - festzustellen, daf dieser Mangel
nicht mehr vorliegt. Vienn dagegen der neu gefaBte An-
spruch zwar den beanstandeten Mangel voll besecitigt,
dafir aber msglichervieise einen anderen Mangel bringt,
dann ist dieser andere ': igel nur auf "Offensichtlich-
keit" zu priifen.

5. Danach war der angefochtene Beschlufl aufzuhe-
ben. Das Patentgericht wird nach den vorgenannten recht-
lichen Gesichtspunkten auf die Beschwerde des Anmelders
den Zurlickveisungsbeschlufl des Patentamts voll nachzu-
priifen haben, wobei der Anmelder auf Grund der darge-
stellten Rechtslage Gelegenheit haben wird, vor der
Entscheidung des Patentgerichts seinerseits nochmals
zu Uberpriifen, welche Anspruchsformulierungen er sei-
nem Antrag auf Patenterteilung,hit Aussicht auf Erfolg
glaubt zugrundelegen zu kinnen.

&, Einer IFntscheidung iiber dice Kosten der Rechts-
beschwerde bedarf{ e¢s an sich nicht, da in einem ein-
seitigen Rechtsbeschwerdeverfahren der Rechtsbeschverde—~
fihrer ohnehin sowohl die Gerichtskosten als auch seine
auBergerichtlichen Kosten zu tragen hat (vgl. Benkerd,
PatG %, Aufl. § 41 y Rdn. 1); durch die Bewilligung
des Armenrechts ist im vorliegenden Fall der Rechts-
beschwerdefiihrer nur "einstweilen" von der Zahlung der
Gerichtskosten befreit und die Beiordnung cines Rechts-
anwalts, der seine Vergiitung aus der Bundeskasse er-
halt (8§ 121 £f BRAGeb0), ist fiir den Rechtsbeschwer—
defiihrer nur Y“vorliufig" unentgeltlich (§ 46 k i.V.m.

&€ 46 d Abs. 2 und § 46 e Abs. 1 PatG). Es erschien
dem Senat jedoch gerechtfertigt, den Rechtsbeschwerde-



fiihrer endgliltig von der Zahlung der Gerichtskosten
zu befreien, also auszusprechen, daff Gerichtskeosten
flir die Rechtsbeschwerdeinstanz nicht erhoben. werden,
.well diese Kosteh bei richtiger Behandlung der Sache
durch den Beschwerdesenat, némlich bei sachlicher
Priifung der Beschwerde gegen den Beschlufl der Prii-
fungsstelle, nicht entstenden wiren (§ 7 GKG). Die
Festsetzung des VWertes des Gegenstandes der Rechtsbe-
schwerde hat danach Bedeutung nur fiir die Hohe der
dem Rechtsanwalt des Rechtsbeschwerdefihrers zustehen-
den, zunichst aus der Bundeskasse zu gewihrenden Ver-
gitung (vgl. § 123 BRAGebO).

Senatsprisident Loscher Schneider
Dr. Spreng ist im
Urlaub und daher
verhindert zu unter-
schreiben
Loscher

Triistedt . Ballhaus
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