BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 30/97

vom

30. Juni 1998

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 31 53 750.2-53

Nachschlagewerk: ja
BGHZ: nein

PatG 1981 § 86 Abs. 2 Nr. 1

ausgeschlossener Richter

Von der Mitwirkung im Beschwerdeverfahren iiber eine Tei-
lungs- oder Ausscheidungsanmeldung ist derjenige ausge-
schlossen, der bereits vor Erkladrung der Teilung oder Aus-
scheidung am Verfahren liber die Stammanmeldung mitgewirkt
hat.

BGH, Beschl. v. 30. Juni 1998 - X ZB 30/97 - Bundespatent-
gericht



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am
30. Juni 1998 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und
die Richter Dipl.-Ing. Frhr. v. Maltzahn, Dr. BroS5,

Dr. Melullis und Keukenschrijver

fiir Recht erkannt:

Auf die Rechtsbeschwerde der Anmelderin wird der am
12. August 1997 verkiindete BeschlufB3 des 17. Senats
(Technischen Beschwerdesenats) des Bundespatentge-

richts aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung und Ent-

scheidung an das Beschwerdegericht zuriickverwiesen.

Gerichtskosten fir die Rechtsbeschwerdeinstanz werden

nicht erhoben.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird

auf 50.000,-- DM festgesetzt.

Griinde:

I. Die Anmelderin hat am 20. April 1991 beim Deutschen
Patentamt einen Antrag auf Erteilung eines Patents auf ei-
nem Formblatt mit Unterlagen (Anspriiche 1 bis 14, Beschrei-
bung und Zeichnungen) eingereicht. Auf dem Formblatt fir

den Antrag auf Erteilung eines Patents hat sie durch An-



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

kreuzen die "Teilung/Ausscheidung aus der Patentanmeldung
P 31 35 385.1" erklart. Mit Bescheid vom 4. Juni 1991 in
dieser Stammanmeldung wurde der Anmelderin von der Prii-
fungsstelle fiir Klasse Gl1B des Deutschen Patentamts unter
anderem mitgeteilt, daB die eingereichten Unterlagen mit
den urspriinglich eingereichten Unterlagen identisch seien
und der Gegenstand der Teilung/Ausscheidung deshalb nicht
zu erkennen sei. Mit Schriftsatz vom 15. Juli 1991 hat die
Anmelderin einen neuen Satz Patentanspriiche eingereicht und
unter anderem erklart, "die Teilungsanmeldung wird auf den
Gegenstand gemafB3 den hier beiliegenden Anspriichen 1 bis 12

gerichtet".

Die Priifungsstelle hat daraufhin die Unterlagen sach-
lich gepriift und die Anmeldung mit BeschluB vom 10. Mai
1994 mit der Begriindung zuriickgewiesen, daB3 Patentan-
spruch 1 aufgrund unzuldssiger Erweiterung seines Gegen-

standes nicht gewdhrt werden konne.

Das Bundespatentgericht hat mit dem angefochtenen Be-
schluB3 die hiergegen gerichtete Beschwerde der Anmelderin
zurlickgewiesen. Mit ihrer Rechtsbeschwerde macht die Anmel-
derin geltend, der BeschluB des Bundespatentgerichts koénne
keinen Bestand haben, weil ein Richter mitgewirkt habe, der
bereits im Erteilungsverfahren {iber das umstrittene Patent
mitgewirkt habe und deshalb kraft Gesetzes von der Ausiibung

des Richteramtes ausgeschlossen gewesen sei.

II. Die gemdB § 100 Abs. 3 Nr. 2 in Verbindung mit
§ 86 Abs. 2 Nr. 1 PatG zuldssige Rechtsbeschwerde ist be-

griindet.
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l. GemdB § 86 Abs. 2 Nr. 1 PatG ist von der Ausiibung
des Amtes als Richter im Beschwerdeverfahren ausgeschlos-
sen, wer bei dem vorausgegangenen Verfahren vor dem Patent-
amt mitgewirkt hat. Die Regelung des Patentgesetzes geht
damit weiter als die vergleichbare in § 41 Nr. 6 ZPO. Nach
dieser ist nur der Richter von der Ausiibung des Richteram-
tes kraft Gesetzes ausgeschlossen, der bei dem Erlafl3 der
angefochtenen Entscheidung mitgewirkt hat.
Demgegeniiber hebt § 86 Abs. 2 Nr. 1 PatG auf das vorausge-
gangene Ver fahren vor dem Patentamt ab. Der
AusschluBBgrund liegt also nicht nur bei dem Richter vor,
der den in der Beschwerdeinstanz angefochtenen BeschluB3 er-
lassen oder an der BeschluBfassung teilgenommen hat, son-
dern auch bei dem Richter, der beim Patentamt mit dem Ver-

fahren befaf3t war und in der Sache t&dtig geworden ist.

Jedoch kann mit Riicksicht auf den der Regelung des
§ 86 Abs. 2 Nr. 1 PatG zugrundeliegenden Rechtsgedanken, zu
dem auch ein faires gerichtliches Verfahren gehért, nicht
ein bloB formales "Mitwirken" ausreichen. Ein lediglich
formelles Tdtigwerden im Verfahren vor dem Patentamt be-
griindet deshalb keine AusschlieBung. Insoweit ist etwa an
die bloBe Verfiigung einer Wiedervorlage oder an die bloBe
Kenntnisnahme von Beschliissen und Bescheiden des Priifers
durch Abzeichnen zu denken (vgl. z.B. Benkard, PatG/GebrMG,
9. Aufl., 1993, Rdn. 8 zu § 86 PatG).

Aus Griinden der Rechtssicherheit und wegen des grund-
gesetzlichen Gebotes, daB jeder Rechtsuchende Anspruch auf

den gesetzlichen Richter hat, diesem aber auch nicht entzo-



gen werden darf (Art. 101 Abs. 1 Satz 2 GG), muB das Ver-
fahren vor dem Patentamt in einem fodrmlich-prozessualen
Sinn verstanden werden. Die mit der Beschwerde angefochtene
Entscheidung muB in dem patentamtlichen Verfahren ergangen
sein, in dem der Richter beim Patentamt mitgewirkt hat
(vgl. hierzu etwa BGH, Beschl. v. 28.07.1964 - Ia ZB 4/64,
GRUR 1965, 50 - Schrankbett).

2., Im vorliegenden Fall ist der mitwirkende Richter am
Bundespatentgericht Dipl.-Ing. B. im vorausgegangenen
Verfahren vor dem Patentamt in diesem Sinne t&tig geworden.
Nach den Feststellungen des Beschwerdegerichts hat die An-
melderin durch Ankreuzen die Teilung/Ausscheidung der im
vorliegenden Verfahren umstrittenen Patentanmeldung
P 31 53 750.2-53 aus der Patentanmeldung P 31 35 385.1-53
erkldrt. Mit Bescheid vom 4. Juni 1991 in dieser Stamman-
meldung wurde nach den Feststellungen des Beschwerdege-
richts der Anmelderin mitgeteilt, daB die eingereichten Un-
terlagen mit den urspriinglich eingereichten Unterlagen
identisch seien und deshalb der Gegenstand der Tei-
lung/Ausscheidung nicht zu erkennen sei. Daraufhin hat die
Anmelderin einen neuen Satz Patentanspriiche eingereicht.

Diese Patentanmeldung ist Gegenstand der Rechtsbeschwerde.

Ausweislich der Erteilungsakten hat Richter am Bun-
despatentgericht Dipl.-Ing. B. im Verfahren der Stamman-
meldung am 12. Oktober 1989 einen Priifungsbescheid erlassen
und dann am 10. Mai 1990 die miindliche Anhdrung durchge-

fihrt.



Richter am Bundespatentgericht Dipl.-Ing. B. hat in
diesem Verfahrensstadium sachlich mitgewirkt; seine T&atig-
keit hat sich nicht lediglich auf formale MaBnahmen be-
schrankt. Sowohl im Priifungsbescheid vom 12. Oktober 1989
als auch bei der Anhérung am 10. Mai 1990 wurde von der
Priifungsstelle beanstandet, daB die Stammanmeldung, die als
Zusatz zur Patentanmeldung P 31 08 204.1-53 eingereicht
war, mit dieser Hauptanmeldung nicht einheitlich sei. Die
Anmelderin wurde zudem zur Uberarbeitung und zur L&sung des

Zusatzverhdltnisses aufgefordert.

Erst nach dieser Priifungstédtigkeit hat die Anmelderin
am 20. April 1991 die Anmeldung P 31 53 750.2-53 abge-
trennt. Die Niederschrift iiber die AnhOrung beziiglich der
Patentanmeldung P 31 35 385.1-53 vom 10. Mai 1990, an der
Richter am Bundespatentgericht Dipl.-Ing. B. als Priifer
mitgewirkt hat, ist zu den Akten der Trennanmeldung genom-
men worden (DPA-Akte P 31 53 750.2-53, Bl. 5 u. 6).

Die Rechtsbeschwerde macht zu Recht geltend, die Auf-
fassung, daB die frithere Mitwirkung im Verfahren der Stamm-
anmeldung bei einem Beschwerdeverfahren iiber eine Ausschei-
dungs- oder Teilanmeldung der Mitwirkung nicht entgegenste-
he (so Schulte, 5. Aufl., PatG/EPU, § 86 PatG Rdn. 8), sei
unzutreffend. Sie kann vor allem nicht auf den BeschluB3 des
Bundesgerichtshofes vom 2. Mdrz 1962 (I ZB 20/61, erwadhnt
bei Loscher, GRUR 1966, 5, 12 1. Sp. unten) gestiitzt wer-
den. Ausweislich des mitgeteilten Sachverhalts wirkte der
Richter des Bundespatentgerichts im vorausgegangenen Ver-
fahren erst nach dem Zeitpunkt der Ausscheidung mit und

zwar nur in dem urspriinglichen Verfahren iiber die Stamman-



meldung. Er hatte sonach in dem Verfahren {iber die im Be-
schwerde- und Rechtsbeschwerdeverfahren streitige Trennan-
meldung nicht mitgewirkt, weil diese zum Zeitpunkt seines
Eintritts in das Verfahren vor dem Patentamt iliber die Stam-
manmeldung bereits Eigenstandigkeit erlangt hatte (so zu-
treffend Benkard, aaO, Rdn. 9 zu § 86 PatG). Bis zum Datum
der Teilungserklarung ist das Priifungsverfahren gleichzei-
tig auch das vorausgegangene Priifungsverfahren der hier

streitigen Trennanmeldung.

ITIT. Im Hinblick darauf kommt es auf die von der
Rechtsbeschwerde ergdnzend angefiihrten sachlich-rechtlichen

Gesichtspunkte nicht an.

Gerichtskosten fiir die Rechtsbeschwerdeinstanz werden

gemdB § 8 Abs. 1 Satz 1 GKG nicht erhoben.

Rogge Maltzahn BroB

Melullis Keukenschrijver
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