BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X 2B 27/84

in der Rechtsbheschwerdesache

betreffend das Gebrauchsmuster ® @GR @B

des Kaufmanns Klaus GoWlillip, su@lllED ", ranm 8,

Antragsgegners und
Rechtsbeschwerdegegners,

- Verfahrensbevollmichtigte: Rechtsanwilte Dr. G
und G -

Antragsteller und
Rechtsbeschwerdefiihrer,

- Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanwalt or. G -




CX:)

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am
21. Februar 1985 durch die Richter Dr. Bruchhausen,

Prof. Dr. Windisch, Brodefler, von Albert und Dr. Mees

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluf3 des
5. Senats (Gebrauchsmuster-Beschwerdesenats)
des Bundespatentgerichts vom 3. Mai 1984 wird -

auf Kosten des Antragstellers zuriickgewiesen.

Der Antragsgegner ist Inhaber des am 16. Marz 1978 ange-
meldeten, am 14. September 1978 eingetragenen und nach Verlan-
gerung der Schutzdauer durch Zeitablauf erloschenen Gebrauchs-
musters @ ¢ @B, das eine "Werbe- und Publikationsdrucksache"

betrifft.

Der Antragsteller hat die Ldschung des Gebrauchsmusters
beantragt. Nach Zurilickweisung des Léschungsantrags durch das
Deutsche Patentamt und nach Ablauf der Schutzdauer des Ge-
brauchsmusters hat der Antragsteller mit der Beschwerde bean-

tragt, die Unwirksamkeit des Gebrauchsmusters festzustellen.




Matthias Prinz

Rechtsanwalt www.prinz.law

Der Antragsgegner hat das Gebrauchsmuster mit gednderten
Fassungen des Schutzanspruchs verteidigt und im iibrigen die

Zuriickweisung der Beschwerde beantragt.

Das Bundespatentgeficht hat den Beschlul des Deutschen
Patentamts aufgehoben und festgestellt, daB das Gebrauchsmuster
® @ @& unvirksam war,

soweit es iliber folgenden Schutzanspruch:

hinausging:

"Werbe- und Publikationsdrucksache, welche mit einem
Firmeneindruck versehen ist und welche aus einem zwei-
seitig bedruckten Falzbogen besteht, dessen Falzung
als Dreibruchfalzung ausgefiihrt ist,

dadurch gekennzeichnet,

a) da der 1. Falz asymmetrisch unter Bildung eines

lberstandes an einer Seite des Falzbogens ange-

1ZINYdsa8 HUIN ' B §§ Yoreu Yuequae( S[e PuIs SUN[UIWESS[I9)1() Iop 1D, YONY SIOMU

bracht ist,

b) daB der 2. Falz symmetrisch so angebracht ist,
daB der bei dem 1. Falzen gebildete {Uberstand

freibleibt,

c) daB der 3. Falz asymmetrisch so angebracht ist,

daB der bei dem 1. Falzen gebildete Uberstand

freibleibt
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d) und daB sich der Firmeneindruck auf dem Uiberstand

befindet."
und die Beschwerde im iibrigen zuriickgewiesen.

Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbe-
schwerde des Antragstellers, mit der gerligt wird, der angefoch-
tene Beschlufl sei nicht mit Griinden versehen. Aufierdem habe der
Antragsteller keine Gelegenheit gehabt, Angriffsmittel gegen den
in der Beschwerdeentscheidung erstmals formulierten Schutzan-

spruch vorzubringen (Art. 103 GG).

Der Antragsgegner beantragt die Zuriickweisung der Rechts-

beschwerde.

II.
Das Rechtsmittel hat keinen Erfolg. Der geriigte Begriin-

dungsmangel liegt nicht vor,.

1. Die Rechtsbeschwerde riigt, der Antragsteller habe keine
Moglichkeit gehabt, zu dem Schutzanspruch in der Fassung des
Ausspruchs der Beschwerdeentscheidung Stellung zu nehmen; dieser
Anspruch habe dem vom Antragsgegner in der miindlichen Verhand-
lung gestellten Antrag nicht entsprochen, sondern sei erstmals
vom Beschwerdegericht in dem BeschluB formuliert worden. Das

neugefaBte Patentanspriiche hinsichtlich der Begriindungspflicht



einem selbstdndigen Angriffsmittel gleichzusetzen seien (BGH
GRUR 1974, 210 - Aktenzeichen), miisse entsprechend gelten, wenn
dem Antragsteller die Mdglichkeit genommen werde, rechtshin-

dernde oder rechtsvernichtende Einwendungen vorzubringen.

Mit diesen Ausfiihrungen riigt die Rechtsbeschwerde nicht das
Fehlen von Griinden im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG, son-
dern in Wahrheit die Versagung des rechtlichen Gehdrs. Die Ver-
sagung des rechtlichen Gehdrs zdhlt jedoch nach der stédndigen
Rechtsprechung des Senats nicht zu den in § 100 Abs. 3 PatG
abschliefiend aufgefiihrten Verfahrensmiangeln, die mit der zulas-
sungsfreien Rechtsbeschwerde geriigt werden kénnen (vgl. BGHZ
43, 12 - Kontaktmaterial; BGH GRUR 1972, 472, 477 - Zuriickver-
weisung). Der Senat hat es zwar nicht fiir v8llig ausgeschlossen
angesehen, daB die Versagung des rechtlichen Gehdrs sich aus-
nahmsweise auch einmal mit dem Tatbestand des § 100 Abs. 3
Nr. 3 und 5 PatG decken kdnne (BGHZ 43, 12, 19). Ein solcher

Ausnahmetatbestand liegt hier nicht vor.

Sollte die vom Beschwerdegericht fiir rechtsbestdndig er-
achtete Anspruchsfassung nicht, wie die Rechtsbeschwerde ent-
gegen dem Vorbringen in der Rechtsbeschwerdeerwiderung ausfiihrt,
zuvor im einzelnen in der miindlichen Verhandlung erdrtert worden
sein, so hatte das Beschwerdegericht damit kein selbstidndiges
Angriffsmittel des Antragstellers ilibergangen, sondern allenfalls

degen § 93 Abs. 2 PatG verstofien. Pilir eine entsprechende Anwen-




dung des § 100 Abs., 3 Nr. 5 PatG in Verbindung mit § 10

Abs. 5 Satz 2 GebrMG ist in einem solchen Fall kein Raum

2. Die Rechtsbeschwerde riigt ferner, das Beschwerdegericht
habe sich nicht mit dem Vorbringen des Antragstellers befaft,
das Gebrauchsmuster gewdhre Schutz fiir ein Herstellungsverfah-

ren, es sei Schutz fiir ein kaschiertes Verfahren beansprucht.

a) Das Leugnen der Raumform im Sinne des § 1 Abs. 1 GebrMG
stellt ein selbstdndiges Angriffsmittel im Sinne des § 282 ZPO
dar, da das Fehlen dieser absoluten Schutzvoraussetzung eine
Anerkennung als Gebrauchsmuster verbietet. Nur der in einer
Raumform sich verkdérpernde erfinderische Gedanke, dessen Wesen
durch raumlich-kdrperliche Merkmale gekennzeichnet ist, wird
durch das Gebrauchsmustergesetz geschiitzt (Benkard PatG GebrMG

7. Aufl. § 1 GebrMG Rdn. 3).

b) Das Beschwerdegericht hat den Gegenstand des vom
Antragsgegner verteidigten Schutzbegehrens in einem gefalzten
Planobogen gesehen, also in einem Falzbogen, der zweiseitig
bedruckt und dessen Falzung als Dreibruchfalzung ausgefiihrt ist
(S. 9 des angefochtenen Beschlusses). Das Beschwerdegericht hat
seiner Beurteilung also die bestimmte Gestaltung der Drucksache
selbst zugrunde gelegt und daher die Raumform im Sinne des § 1

Abs. 1 GebrMG anerkannt. Ob diese Beurteilung zu billigen ist



oder nicht, steht mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde

nicht zur Entscheidung.

3. Das Beschwerdegericht hat in den verteidigten Schutz-
anspruch zusidtzlich das Merkmal d) eingefiigt, daB sich der Fir-
meneindruck auf dem Uberstand befindet, und dazu ausgefiihrt,
dies sei erforderlich, damit der Schutzanspruch eine Lehre zur
L6sung der Aufgabe auch insoweit enthalte, als der Firmenein-

druck méglichst hidufig sichtbar sein solle.

Soweit die Rechtsbeschwerde geltend macht, das Beschwerde-
gericht habe sich nicht mit dem Vorbringen des Antragstellers
auseinandergesetzt, daB dieses Merkmal nicht das Erfordernis der
Raumform- erfiille, zeigt sie keinen Mangel der Begriindung im
Sinne von § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG auf. Dieses Vorbringen des
Antragstellers stellt kein selbstindiges Angriffsmittel dér. Es
ist lediglich ein Argument zu einem Einzelmerkmal eines mehrere
Merkmale umfassenden Gebrauchsmustergegenstandes. Daf8 das
Beschwerdegericht darauf nicht gesondert eingegangen ist, ist
nicht dem Fehlen von Griinden im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5

PatG in Verbindung mit § 10 Abs. 5 GebrMG gleichzustellen.

4. SchlieBlich riigt die Rechtsbeschwerde, das Beschwerde-
gericht habe unzulassigerweise selbst das Schutzbegehren unzu-
ldssig erweitert, womit es {iber den Antrag des Gebrauchsmuster-

inhabers hinausgegangen sei. Damit wendet sie sich gegen die




sachliche Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung. Das ist

ihr im Rahmen einer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde ver-

wehrt.

Entsprechendes gilt fiir die Riigen hinsichtlich der Formu-
lierung des Schutzanspruchs, der zugrunde gelegten Aufgabe und
der Beurteiluag der Neuheit im Vergleich mit der offenkundigen
Vorbenutzung. Endlich handelt es sich bei der abschlieBenden
Riige, das Beschwerdegericht habe bei seiner Beurteilung unter
Versto gegen § 1 GebrMG den Abbildungen in der Druckschrift von
Furler und dem Schnittmusterbogen "neue mode" keine Bedeutung
beigemessen, um Beanstandungen, die die sachliche Richtigkeit
des angefochtenen Beschlusses betreffen; diese kdnnen den Weg

der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht erdffnen.



III.,
Die Rechtsbescﬁwerde ist daher mit der Kostenfolge aus § 10
Abs. 5 Satz 2 GebrMG in Verbindung mit § 109 Abs. 1 Satz 2
PatG zurickzuweisen. Eine miindliche Verhandlung hat der Senat

gemds § 107 Abs. 1 PatG nicht fiir sachdienlich erachtet;

Bruchhausen Windisch Brodefer

von Albert Mees
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