Nachschlagewerk: Jja

PatG §§ 16, 41p Abs. 3 Nr. 3; ZPO. § 78

Die Bestimmung des § 16 PatG, daB ein "auswdrtiger"
Beteiligter im Verfahren vor dem Patentamt\und Patentge-
ricat cinen Inlandsvertreter bestellén mufl, bedeutet -
anders als der Anwaltszwang nach § 78 ZPO - nicht, daB
der Beteiligte selbst in diesen Verfahren verhandlungs-
unfihig (postulationsunfihig) ist.

Stirot der Inlandsvertreter, so kann der auswidrtige Be-
teiligte in den genannten Verfahren selbst verhandeln;
ein Mangel nach § 41p Abs. 3 Nr. % Pat@ tritt deshalb

durch den Tod des Inlandsvertreters nicht ein; das Ver-
fahren wird auch nicht entsprechend ¢ 244 ZFO unterbrochen.
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in der Rechtsheschwerdesache

- Verfahrensbevollméchtigter:

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdefilhrerin,

Rechtsanwalt
Dr., Rudolf

in K -



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat in der Sitzung vom 17. Dezember 1968 unter Mit-
wirkung des Senatspriésidenten Dr. Spreng und der Bundes-—
richter Schneider, Triistedt, Ballhaus und Dr. Bruchhausen

beschlossen:

1. Die Rechtsbeschwerde der Anmelderin gegen
den BeschluB des 17. Senats (technischen
Beschwerdesenats XII) des Bundespatentge~
richts vom 22. Januar 1968 wird zurilickge-

wiesen.

2. Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwer-
de wird auf

50_000.~ DM

festgesetzt.,

Grinde:

I, Am 10. Mai 1960 reichte die Rechtsbeschwerdefiin—
rerin durch ihren Inlandsvertreter, Patentanwalt X,
: ' : beim Deutbschen Patentamt eine
Patentanmeldung ein. Die Priifungsstelle wies die Anmel~
dung aus sechlichen Griinden gzguriick.

Gegen diesen dem Vertreter der Anmelderin am
15. November 1963 zugestellten BeschluB erhob dieser flir
die Anmelderin Beschwerde zum Bundespatentgericht und bat
um e¢ine Frist fiir die Begriindung dex Beschwexrde. Da eine
Begrﬁndqng innerhaldb der erbetenen Frist nicht eingegangen
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var, stellte das Bundespatentgericht der Anmelderin zu
Hianden ihres Vertreters mit Verfigung vom 24. Wovember
1964 arheim, die Beschwerde in nngemessener Zeit zu be-

grinden.
AD .oassosoe. starb Patentanwalt X ., der
inzwischen den Patentanwalt Y ~ _ . als seinen Sozius

aufgenommen hatte.

Anfang 1968 nahm das Bundesvatentgericht die Beschwer-
de sachlich in Bearbeitung und beschlof in einer Sitzung
~ miindliche Verhandlung war nicht beantragt - die Zurlick-
welsung der Beschwerde. Durch einen vergeblichen Zustel-
lungsversuch vom Tode Patentanwalt X . unterrichtet,
fragte es bei Patentanwalt ¥ .. ., nach dem jetzigen
Inlandsvertreter an und forderte ihn, falls er selbst die
Vertretung iibernommen habe, zur Einreichung einer Voll-
macht auf. Nach Einreichung einer mit dem Datum vom
20. April 1966 verschenen Inlandsvollmacht wurde der Zu-
riickweisungsbeschlul am 21, Mirz 1968 dem Patentanwalt
Y -+ zigestellt. In dem Beschlufl wurde die Rechts-
beschwerde nicht zugelassen. Gegen diesen Besgchlufl rich-
tet sich die Rechisbeschwerde der Anmeldexrin, mit dexr sie
geltend macht, sie sei in dem Verfahren vor dem Bundespe-
tentgericht nicht nach Vorschrift des Gesetzes veritreten
gewesen,

ITI. Die Rechtsbeschwerde ist form- und fristgerecht
eingelegt und bhegriindet worden. Sie ist auch statthaft,
da sie auf einen Verfahrensmangel gestitzt wird, der nach
§ 41p Abs. 3 Nr. 3 PatG die Rechtsbeschwerdeinstanz ohne
Zulassung erdffnet. Das Rechtsmittel fihrt jedoch in sach-




licher Hinsicht nicht zum Erfolg.

1. Die Riige der Anmelderin geht dahin, daB sie nach
dem Tode von Patentanwalt X . im Beschwerdeverfahren
vor dem Bundespatengericht nicht durch einen Anwalt (als
Inlandsvertreter) vertreten gewesen sei und daB die Ver-
tretung (Inlandsvertretung) von Patentanwalt Y
gemdB § 244 Abs. 1 ZPO erst mit Zugang seiner schriftli-
chen Vollmscht beim Bundespatentgericht wirksam geworden
sei. Daraus leitet sie die Rechtsfolge ab, daB sie in derx
Zwischenzeit (vom 5. Dezember 1964 bis zum 15. Mirz 1968)
im Beschwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht nicht

nach den Vorschriften des Gesetzes (§ 41p Abs. 3 Nr. 3 PatG)

vertreten gewesen sei. Die Rechtsbeschwerde geht in ihren
Erwigungen dabei davon aus, daB das von einem "Auswirtigen"
gefiihrte Patenterteilungsverfahren einem Anwaltsprozel

(§ 78 ZP0O) dhnlich sei, weil er sich durch einen Inlands-
vertreter vertreten lassen miisse (§ 16 PatG). Dementspre-

.chend seienrauvch 'beinPTodeidesi ' Thlandsvertreters: die Bestim-

mungen lUber die Unterbrechung des Verfahrens im Anwaltspro-
zeBl, insbesondere die §§ 244, 249 ZPO iiber § 410 PatG ent-
sprechend anwendbar. Aus der nach Auffagsung der Rechtsbe-~
schwerde eingetretenen Unterbrechung des Patenterteilungs-
verfahrens (Beschwerdeverfahrens vor dem Bundespatentge-
richt) folgert sie weiter, daB das Bundespatentgericht im
Zustande der Unterbrechung die Zuriickweisung der Patent-
anmeldung nicht hatte "beschlieflien" und nach Beendigung
der Unterbrechung den vorher "gefaBten" Beschlufl nichti
hétte "einfach" (d.h. ohne Erdrterung mit dem neuen Ver-
treter) zustellen diirfen.

2. Die Rechtsbeschwerde kann schon deshalb keinen Er-
folg haben, well bhereits ihre Grundthese, mit dem Tode des
Inlandsvertreters sei der Fzll der nicht vorschriftsmédfBigen

",
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Vertretung im Sinne des § 41p Abs. 3 Kr. 3 PatG einge-
treten, rechtlich nicht zutrifft; insbesondere kann der
Fall der Inlandsvertretung im Sinne des § 16 PatG dem
Anvaltszwang der Zivilprozefordnung nicht gleichgestells
werden.

Die entsprechenden Vorschriften des Zivilprozesses,
insbesondere § 78 ZP0Q, gehen von einem zweiseitigen Ver-
fahren aus und bestimmen den Anwaltszwang flir die In-
stanzen, in denen ein ordnungsmifiger Verfahrensablauf
ohne AnwZlte nicht gewdhrleistet erscheint. Deshalb miis-
sen sich die Parteien dort (von bestimmten Ausnahmen z.3B.
§ 78 Abs. 2 ZPO, abgeschen) durch einen bei dem ProzeB-
gericht zugelassenen Rechtsanwalt als Bevollmédchtigten
vertreten lassen (§ 78 Abs. 1 2ZP0O) mit der Folge, daB
ProzeB8handlungen der Partei selbst - ob ein vevollméch-
tigter Anwalt flir sie vorhanden ist oder nicht - wirkungs-
los sind (Baumbach/Tauterbach 2P0, 29. Aufl., § 78 Anm. 1 K).
Es fehlt den Parteien die Verhandlungsfihigkeit (Postula-
tionsfihigkeit).

Nech § 16 PatG kann ein auswirtiger Beteiligter, das
ist ein Beteiligter, der im Inland weder Wohnsitz noch
Niederlassung hat, an einem im Patentgesetz geregelten
Verfahren vor dem Patentamt und Patentgericht nur teil-
nehmen, wenn er im Inland einen Patentanwalt oder Rechts-
anwalt als Vertreter bestellt hat. Der von § 78 ZPO ab-
weichende VWortlaut entspricht der Entstehungsgeschichte
und der herrschenden Rechtsmeinung, nach der dem auswidrti-
gen Beteilligten wie jedem im Inland wohnenden Beteilig-
ten die Verhandlungsfédhigkeit in dem genannten Verfahren
zusteht, die Bestellung eines Inlandsvertreters jedoch '
eine Verfahrensvoraussétzung fir den sachlichen Fortgang




des Verfahrens bildet (Reimer PatG, 3. Aufl., § 16, Anm, 7
und 13; Benkard PatG, 5. Aufl., § 16 Anm. 14). Diese Rege-
lung findet ihren Grund darin, daB3 die Bestellung eines
Inlandsvertreters im Interesse der inlandischen BehOrden
und Verfahrensgegener, insbesondere zwecks Erleichterung
des geschidftlichen Verkehrs mit dem im Ausland Wohnhaften,
notwendig erscheint (RGZ 41, 92, 95; RGSt 6, 10; RPA Mitt.
1935, 198), wihrend eine Beschridnkung der Verhandlungsfihig--:
keit -~ agbgzesehen davon, daB der Beteiligte die Verfahrens-
handlungen des Inlandsvertreters gegen sich gelten lassen
muB - nicht beabsichtigt ist (RGSt 6, 10; RG Bl, f. PMZ
1899, 239). Der Sinn dieser Bestimmung wird auch deutlich
durch die Entwicklung der Vorschriften uber den Inlands-
vertreter in Warenzeichenrecht. Dort wurde wegen des an-
ders lsutenden § 23 Abs. 2 WZG vom 12. Mai 1894 (Fassung
vom 7. Dezember 1923, Bl. f. PMZ 1923, 173), der von einer
avsschlieflichen Befugnis des Inlandsvertreters sprach,
die Verhandlungsfihigkeit eines auswidrtigen Beteiligten
neben dem Inlandsvertreter verneint (RG Bl. f. PMZ 1899,
239). Um diese als stdrend empfundene Regelung abzuindern,
wurde der Woretlaut des § 35 Abs. 2 WZG in der Fassung vom
5. Mei 1936 der entsprechenden, insowelt inhaltlich gleich
gehliebenen Regelung des Patentgesetzes (frither § 12 jetzt
§ 16) angepaBt (amtl. Begr. zum WZG, Bl. f. PMZ 1936, 103,
12%). Fir das Warenzeichenrecht wird deshalb heute die
gleiche Auffassung vertreten wie fiir das Patentrecht
(Reimer, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht 4. Aufl. 8. Kap.
Anm. 1 S. 175 und dortige Nachweise), daB n#mlich die Be-
stellung eines Inlandsvertreters den- auswirtigen Beteilig-
ten anicht hindert, Verfahrenshandlungen selbst oder durch
einen von ihm bestellten weiteren Bevollmédchtigten
(BPatGer® 4, 160, 161) vorzunehmen (Pietzcker PatG, § 12
Anmn. 6; Seligsohn PatG, 7. Aufl. § 12 Anm. 11, der aller-



dings widersprechend dazu in Anm. 8 unter Berufung auf
Kohler, Handbuch des deutschen Patentrechts, 1900, 5. 414
die Postulationsfdhigkeit des auswdrtigen Patentinhabers
verneint; Tetzner PatG, 2. Aufl., § 16 Anm. 14; Reimer
PatG, aal; Benkard PatG,aal). Entsprechend dieser Auffas-
sung wird z.B. die Pater.tanmelcung eines Auswirtigen, der
einen Inlandsvertreter aoch nicht bestellt hatte, als
rechtsgliltig angesehen; sie hat die libliche prioritédtsbe-
griindende Virkung, kann &ber vem Patentamt nicht sachlich
bearbeitet werden. wenn nicht nachtriglich ein Inlands-—
vertreter bestellt wird (vgl. Reimer PatG § 16 Anm. 7).

“. I1st souacl der suswidrtige dnmelder vor Bestellung
eines Inlandsvertreters und auch neben ihm verhandlungs-—
f8dhig, o ist es nur folgerichtig, daf er auch nach dem
Wegfall eines Inlandsvertreters verhandlungsfihig bleibt.
Wie im ParteiprozeB nach dem Fortfall eines Bevollmichtig-
ten die Partei selbst an. seine Stelle tritt (Baumbach/
Leuterbach ZPO § 244 Anm. 1), so kann auch im patentge-
richtlichen Erteilungsverfahren nach Fortfall eines In-
landsvertreters der auswdrtige Anmelder selbst verhandeln.
Pas schlieBt aber die Annahme eines Nichtvertretenseins
im Sime von § 41p Abs. 3 Nr. 3 PatG aus. Diese Rechtslage
steht nicht im Widerspruch dazu, daB der sachlichen Fori-
fihrung des Verfahrens nunmehr der Mangel des fehlenden In-
landsvertreters entgegensteht. Das Patentamt ist gehalten,
auf die Beseitigung des Mangels hinzuwirken und die Anmel-
dung, falls kein neuer Inlandsvertreter bestellt wird, aus
diesem Grunde zurlickzuweisen; entsprechendes gilt fir das
Bundespatentgericht.

Pa der auswirtige Anmelder durch den Fortfall des In-
landsvertretesrs nicht verhandlungsunféhig wird, tritt auch
keine Unterbrechung des Verfahrens mit den daran geknlipften
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Folgerungen ein, zumal eine entsprechende Anwendung des

§ 244 ZP0 auch wegen des Amtsverfahrens vor Patentamt und
Patentgericht und der fiir ein einseitiges Verrlahren nicht
passenden Bestimmungen ilber die Aurnahme eines unterbro-

chenen Prozesses nicht angingig ist.

4. Der von der Rechtsbeschwerdefilhrerin geriigte Mangel
~einer nach Vorschrift des Gesetzes nicht ordnungsgemil ver-
tratenen Beteiligten ist deshalb nicht gegeben. Auf andere
Verfahrensmingel, die in § 41p Abs. 3 PatG nicht genannt
sind, kann die ohne Zulassung erhobene Rechtsbeschwerde
nicht gestiitzt werden; das gilt insbesondere fiir die Rilge
mangelnden rechtlichen Gehtrs (BGHZ 4%, 12; BGH GRUR 1965,
502, 504;Reimer PatG § 41p Anm. 19 Abs 2; Benkard PatG § 41p
Anm. 18).

Die Rechtsbeschwerde muBte deshalb als unbegriindet
(BGHZ 39, 333, 3%%4) zuriickgewiesen werden.

Spreng Schneider Triistedt

Ballhaus Bruchhaugen
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