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GebrMG § 1 Abs. 2 Satz 2; PatG § 2 Sabtz 2

Bei der Priifung der Schutzfihigkeit ist eine innerhalb
von sechs Monaten vor der Anmeldung des Patentes oder
Gebrauchswusters erfolgte Vertffentlichung oder offen-
kundige Benutzung, die auf der geistigen Tdtigkeit des
Anmelders cder seines Rechtsvorgingers beruht, auch dann
auBer Betracht zu lassen, wenn sie sich nicht voll mit
dem Cegenstand der spiteren Anmeldung deckt. Das gilt
auch, wenn die frilhere Verdffentlichung eine Hltere An-
neldung betrifft. Pas Verbot des Doppelschutzes

(§ 5 Abs. 2 GebrMG, § 4 Abs. 2 PatG) wird hierdurch

nicht beriihrt.

BGH, Beschl. v. 19. Dezember 1968 - X ZB 9/67 - Bundespatent-
' gericht



BUNDESGERICHTSHOF
X_2B_9/61 BESCHLUSS

Verkiindet am
19.Dezember 1968
Oechsler,
Justizangestellte
als Urkundsbheamter
der Geschidftsstell

in der Rechtsbeschwerdesache

der Heinrich SEP GmbH in HgVestfalen, KgiRstraste @,

Antragsgegnerin und Rechts-
beschwerdefiihrerin,

~ Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. (D
' in Kgu» -

gegen

die X@-Maschinenbau GmbH in L. <D @,

Antragstellerin und Rechtsbe~-
schwerdegegnerin,

~ Verfahrensbevollmichtigte: Rechtsgnwidlte D‘:Ejes-r
und & in -

wegen Lischung des Gebrauchsmusters 1 906 055.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die mindliche Verhandlung vom 13. Dezember 1268
unter Mitwirkung des Senatspréisidenten Dr. Spreng und der
Bundesrichter Dr. Loscher, ClaBen, Ballhaus und
Dr. Bruchhausen

beschlogsen:

Auf die Rechtsbeschwerde der Antragsgeg-
nerin wird der BeschluB8 des 5. Senats (Ge-
brauchsmuster-Beschwerdesenats) des Bundes-
patentgerichts vom 6. April 1967 aufgehoben.

Die Sache wird zur anderweiten Verhandlung
und Entscheidung, auch iiber die Kosten der
Rechtsbeschwerde, an das Bundespatentgericht
zuriickverwiegen.

Griinde:

I. Die Antragsgegnerin ist Inhaberin des Gebrauchs-
musters 1 906 055, das auf die Anmeldung vom 31. Januar 196%
nach VWegfall des HilTeverhHltnisses zu der Patentanmeldung
Sch 32 686 II /20 a (DAS 1 212 577) am 10. Dezember 1964
in die Gebrauchsmusterrolle eingetragen wurde und nach
erfolgter Verlidngerung bis zum 31. Januar 1969 liuft.

Der cingetragene Schutzanspruch 1 des Gebrauchsmusteré
lautet:
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"1, Feststehende Zugseilfiihrung fir vorzugs-
weise in Bergwerlken eingesetzte Abbau-
streckenbahnen, wobei das Zugseil durch
einen Rollenkasten gefithrt wird, in dem
bis zu vier Rollen so angeordnet sind, dal
jewelils die seitlichen Rinder der Rollen
50 aneinander stoBen, dafl ein Austreten
des Seiles aus dem Rollenkasten unmtglich
ist, dadurch gekennzeichnet, daB eine Rolle
beweglich, vorzugsweise schwenkbar gelagert
ist, um den Turchgang des dic Verbindung
zwischen Seil und Laufkatze herstellenden
Zugarmes zu gestatten.”

Der eingetragene Schutzanspruch 2 betrifft die Aushildung
der Rollenréinder, der Schutzanspruch 3 die Anbringung

einexr Sperrvorrichtung am Rollenkasten, der Schutzanspruch 4
die Anordnung einer Riickstellkraft fiir die schunelle Riick-
kehr der beweglichen Rolle in die Ruhelage und der Schutz-
anspruch 5 den Ersatz nicht beanspruchter Rollen durch
Abviciger.

Die Antragstellerin hat beim Deutschen Patentamt bean-
tragt, das Gebrauchsmuster zu loschen, und die Behauptung
der mangelnéen Schutzféhigkeit u.a. auf die deutschen Pa-
tentschriften 424 257, 422 868, 370 137, 159 094, 144 488,
60 591, 53 660 und 40 539 sowie die Unterlagen der deutschen
Gebrauchsmuster 1 859 642, 1 858 931 und 1 857 054 gestitzt.
Bei den Gebrauchsmustern 1 858 931 und 1 859 642 handelt
es sich um solche der Antragsgegnerin. Das Gebrauchsmuster
1 858 931 ist am 17. Oktober 1960 angemeldet und am
27. September 1962 in die Gebrauchsmusterrolle eingetragen
worden, das Gebrauchsmuster 1 859 642 ist am 1. September
1961 angemeldet und am 11. Oktober 1962 eingetragen worden.

Die Antragsgegnerin hat der Ldschung widersprochen
und beantragt, das Gebrauchsmuster mit vier neu gefallten
Schutzanspriichen aufrecht zu erhalten.
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Die Gebrauchsmusterabteilung des Deutschen Patent-
amts hat beschlossen, das Gebrauchsmuster dadurch teil-
weise gu l¥schen, dafl die eingetragenen Schutzanspriiche
durch vier neue Schutzanspriiche ersetzt werden. Der erste
der neu gefaBten Schutzgnspriiche lautedt:

"1. Feststehende Zugseilfilhrung innerhalb
eines Rollenbockes fiir vorzugsweise in
Bergwerken eingesetzte Abbaustreckenbah-
nen, wobei der Rollenbock den Durchtritt
des die Verbindung des Zugseiles mit der
Laufkatze herstellenden Zugarmes ermdg-
licht, dadurch gekennzeichnet, dafl im
Rollenbock vier Rollen (1, 2, 3, 4) ge-
lagert sind, deren Rdander so aneinander
stoflen, dafl die Rollen das Zugseil voll-
stdndig umschlieBen, wobei eine der Rollen
(4) in an sich bekannter Weise beweglich,
vorzugsweise schwenkbar, gelagert ist."

Gegen diesen Beschlufl hat die Antragstellerin Be-
achwerde erhcben mit dem Antrag, das Gebrauchsmuster in
vollem Umfange zu loschen.,

Die Antragsgegnerin hat sich der Beschwerde angeschlos-
sen und beantragt, das Gebrauchsmuster aufrecht zu erhalten,
und zwar in erster Linie uit den Anspriichen 1 bis 4 der
bekanntgemachten parallelen Patentanmeldung Sch 32 686 II /
20 a (DAS 1 212 577), hilfsweise mit den eingetragenen
Schutzanspriichen, wsiterhin hilfsweise hat die Antragsgeg-
nerin beantragt, das Gebrauchsmuster mit den von der Ge-
brauchsmusterabteilung formulierten Anspriichen bestehen zu -
lasgsen, das heiflt die Beschwerde der Antragstellerin zurlick-
guweisen. |

Das Bundespatentgericht hat auf die Beschwerde der
Antragstellerin die vollstidndige Ldschung des angegriffe-
nen Gebrauchsmusters angedrdnet.
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Mit der vom Bundespatentgericht zugelgssenen, frist-
und formgerecht eingelegten und begriindeten Rechtsbeschwer-
de erstrebt dic Antragsgegnerin die Aufhebung dieses Be-
schlusses und die Zuriickverweisung der Sache an das Bundes-
patentgericht zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung.

Die Antragstellerin beantragt, die Rechtsbeschwerde
zurlickzuweisen.

IT. Pas Bundespatentgericht hat der Priifung in erster
Linie die von der Gebrauchsmusterabteilung neu gefaBien,
inhaltlich beschrinkten Schutzanspriiche zugrunde gelegt.

Zu den weiter gehenden Schutzanspriichen nach dem Hauptan—
trag urd dem ersten Hilfsantrag der Antragsgegnerin hat

das Beschwerdegericht auf die Ausfilhrungen zu den von der
Gebrauchsmusterabteilung neu gefaflten Schutzanspriichen Bezug
genommen und erginzend bemerkt, eine Ausfiihrung mit zwel
Rollen sei durch die deutsche Patentschrift 159 094 bekannt

gewesen.

Bei der Prifung der von deér Gebrauchsmusterabteilung
neu gefaBten Schutzangpriiche ist das Bundespatentgericht
zu dem Irgebnis gelangt, daB der Gegenstand des Hauptan-
spruchg neu sei und die Technik nach dem Stande des Anmelde-
tages des Streitgebrauchsmusters nicht unerheblich berei-
chert habe. Das Beschwerdegericht hat der Merkmalskombina-
tion dieses Schutzanspruches jedoch die Erfindungshidhe
gegeniber dem eigenen dlteren, innerhalb der Sechsmonats-
frist des § 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG verdffentlichten Ge-
brauchsmuster 1 859 642 abgesprochen. Es hat ausgefiihrt,
die Voraussetzungen der Vergiinstigung des § 1 Abs. 2
Satz 2 GebrMG seien nicht gegeben. Das #Hltere Gebrauchs-
muster stamme zwar ebenfalls von der Gebrauchsmusterinha-
berin. In den Unterlagen dieses Gebrauchsmusters sei aber
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nicht der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters, sondern
eine gndere, selbstindige Kombination, ndmlich die der
dlteren Anmeldung, beschrieben worden. Der Umstand, daf
ein Teil der Kombinationsmerkmale mit denen des Streitge-
brauchsmusters ilibereinstimme, rechtfertige es nicht, fir
diescen Teil des Streitgebrauchsmusters

§ 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG anguwenden. Die Unteranspriiche
wiesen keinen sclbstidndigen erfinderischen Gehalt auf.
Deshalb milgse das Streitgebrauchsmuster gansz gelﬁécht wer-
den.

Die von dexr Rechtsbeschwerde hiergegen erhobenen An-
griffe nmiissen im Ergebnis Erfolg haben.

1. Nach § 1 Abs. 2 Satz 1 GebrMG gelten Arbeitsgerdt-
schaften oder Gebrauchsgegenstinde oder Teile davon, die
dem Arbeits— oder Gebrauchszweck durch eine neue Gestaltung,
Anordnung oder Vorrichtung dienen sollen, insoweit nicht
als neu, als sie zur Zeit der Anmeldung bereits in 5ffent-
lichen Druckschriften beschrieben oder im Inland offenkun-
dig benutzt sind. Eine innerhalb von sechs Monaten vor der
Anmeldung erfolgte Beschreibung oder Benutzung bleibt je-
doch nach § 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG auBer Betracht, wenn
sie auf der Ausarbeitung des Anmelders oder seines Rechts-
vorgingers beruht. Diese Regelung entspricht der in § 2 Pate
fiir Patente getroffenen. Nach § 2 Satz 1 PatG gilt eine
Erfindung nicht als new, wenn sie zur Zeit der Anmeldung
in offentlichen Druckschriften aus den letzten hundert
Jahren bereits derart beschrieben oder im Inland bereits
so offenkundig benutzt worden ist, daB danach die Benutzung
durch anderc Sachverstdndige miéglich erscheint. Eine inner-
halb von sechs Monaten vor der Anmeldung erfolgte Beschrei-
bung oder Benutzung bleibt auch nach § 2 Satz 2 PatG auBer
Betracht, wenn sie auf der Erxfindung des Anmelders oder sei-—
nes Rechtsvorgingers beruht.
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Nach dem Zusammenhange enth&lt danach
§ 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG ebenso wie § 2 Satz 2 PatG eine
Ausnahme von dem in § 1 Abs. 2 Satz 1 GebrMG und in
§ 2 Satz 1 PatG enthaltenen Grundsatz, da8 eine Beschrei-
bung des Anmeldungsgegenstandes in einer 8ffentlichen
Druckschrift oder cecine offenkundige Vorbenutzung dieses
Gegenstandes vor dem Zeitpunkt der Anmeldung des Gebrauchs-—
nusters oder des Patents neuheitshindernd wirkt. In Abwei-
chung von diesem Grundsatz ist eine Beschreibung oder Be-
nutzung des Anmeldungsgegenstandes, die auf der Ausarbei-
tung - oder der Erfindung - des Anmelders oder seines
Rechtsvorgidngers beruht, nicht als neuheitsschiddlich zu
betrachten, wenn sie innerhalb von sechs Monaten vor der
Anmeldung erfolgt ist. Eine vollstdndige Beschreibung in
einer tffentlichen Druckschrift oder eine offenkundige Be-
nutzung des Gegenstandes des spidter angemeldeten Gebrauchs-—
musters mit allen seinen Merkmalen innerhald von sechs Mo-
naten vor dem Anmeldetage schlieflit daher die Entstehung des
gesetzlichen Schutzes des Gebrauchsmusters nicht aus.

2. Ob eine Beschreibung in einer 6ffentlichen Druck-
schrift oder eine offenkundige Benutzung vor dem Anmelde-
tage, die nicht die angemeldete Erfindung in allen ihren Ein-
zelheiten betrifft, die Entstehung des Gebrauchsmuster-
schutzes oder die Erteilung des Patents hinderm kann, wird
in § 1 Abs. 2 GebrMG und in § 2 PatG nicht ausdriicklich
geregelt., Das ist eine Frage des technischen Fortschritts
und der Erfindungshothe. Der technische Fortschritt und
die Erfindungshdhe werden in § 1 Abs. 2 GebrMG und in
§ 2 PatG nicht besonders angesprochen. Es ist jedoch all-
gemein anerkannt, daB diese Schutzvoraussetzungen an dem
gleichen Stande der Technik zu messen sind, der nach
§ 1 Abs. 2 Satz 1 GebrMG und § 2 Satz 1 PatG der Beurtei-
lung der Neuheit zugrunde zu legen ist (vgl. Klauer/Mthring,



Patentgesetz 2. Aufl,, Anm. 2 zu § 2 PatG; Reimer, Pa-
tentgesetz und Gebrauchsmustergesetz 3. Aufl., Rdn. 25,

62 zu § 1 PatG und Rdn. 1 zu § 2 PatG; Benkard, Patent—
gesetz, Gebrauchsmustergesetz und Patentanwaltsgesetz

4. Aufl., Rdn. 20, 26 zu § 1 PatG und Rdn. 1 zu § 2 PatG).
Eine druckschriftliche Verdffentlichung oder eine offen-
kundige Benutzung, die zu dem nach § 1 Abs. 2 Satz 1 GebrMG
und nach § 2 Satz 1 PatG zu beriicksichtigenden Stande der
Technik gehdrt und den Gegenstand der Anmeldung nicht in
allen Einzelheiten vorwegnimmt, kann also unter dem Ge-
sichtspunkt des technischen Foritschritts oder der Erfin-
dungshche dem gesetzlichen Schutz entgegenstehen. Anderer-
seits ist eine Vertffentlichung oder eine offenkundige Be-
nutzung, die nicht zum Stande der Technik im Sinne des

§ 1 Abs. 2 Satz 1 GebrMG und des § 2 Satz 1 PatG gehort,
auch bei der Priifung der Schutzfihigkeit unter dem Ge-
sichtspunkt des technischen Fortschritts und der Erfindungs-
nthe nicht zu beachten. Es sind daher,soweit die in

§ 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG und in § 2 Satz 2 PatG umschrie-
bene Ausnahme reicht, die dort genannten Vorginge unter
jedem in Betracht kommenden Priifungsgesichtspunkt aus dem
Stand der Technik auszuscheciden (RG GRUR 1941, 156, 159)
und mithin weder bei der Prifung der Neuheit noch bei der
Beurteilung des technischen PFortschritts und der Erfindungs-
hthe heranzuzichen. Sie ktnnen demzufolge auch dann kein
Schutzhindernis bilden, wenn gie den Gegenstand der spi-~
teren Anmeldung nicht neuheitsschadlich vorwegnehmen, son-
dern nur eine Gestaltung betreffen, die diesen Gegenstand
nicht mehr als eine schipferische Bereicherung der Technik
erscheinen 1a8+t.

3. Umstritten ist, was mit den Worten des
§ 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG gemeint ist, daB die Beschrei-
bung ocder Benutzung auf der Ausarbeitung des Anmelders
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oder seines Rechtsvorgidngers beruhen mufl. Die Bestimmung

in § 2 Satz 2 PatG verwendet statt "Ausarbeitung" den Aus-
druck "Erfindung". Das Beschwerdegericht vertritt die Auf-
fassung, es sei danach eine Versffentlichung oder Benutzung
nicht schon deshalb auBer Betracht zu lassen, weil sie vom
Anmelder oder seinem Rechtsnachfolger herriihre. Unberiick-
sichtigt bleiben diirfe vielmehr nur eine solche Beschrei-
bung oder Benutzung, welche die spiter angemeldete Erfin-
dung und nur diese betreffe. Nur deren vorzeitige Preisgabe
solle dem Berechtigten nicht zum Nachteil gereichen.

Dieser Auslegung des § 1 Abs, 2 Satz 2 GebrMG kann
nicht gefolgt werden.

a) Dem Beschwerdegericht ist zuzugeben, daB sich der
Ausdruck "Erfindung! in § 2 Satz 2 PatG nach dem Zusammen-
hang auf die Erfindung bezieht, deren Neuheit auf Grund
der spidteren Anmeldung zu beurteilen ist. Die "Erfindung",
auf der die Beschreibung oder Benutzung beruhen muB, ist
daher die spédter und innerhalb der Sechsmonatsfrist ange-
meldcte. LemgemdB kann auch unter der "Ausarbeitung" in ~
§ 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG nicht irgendeine beliebige Aus-
arbeitung verstanden werden, sondern nach der Wortfassung
nur dicjenige, die der spidteren Anmeldung zugrunde liegt.
Ein Vergleich mit § 2 Satz 2 PatG ergibt allerdings auch,
dafBl die "Ausarbeitung" noch nicht in einer Unteriage
festgelegt zu sein braucht, wie das Beschwerdegericht an-
zunehmen scheint, sondern auch in der bloflen geistigen
Erkenntnis des Raumformgedankens liegen kann.

Flir die Beurteilung der Frage, ob danach als Stand
der Technik nur solche auf den Anmelder oder seinen
Rechtsvorginger zuriickgehende Veroffentlichungen oder
offenkundige Benutzungen auszuscheiden sind, welche dén
schon vorhandenen, spidter angemeldeten Raumformgedanken
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preisgeben, kann jedoch dem Wortlaut des

§ 1 Abs. 2 Satz 2 GebrlG und des § 2 Satz 2 PatCG allein
keine ausschlaggebende Bedeutung beigemessen werden. Dlenn
§ 1 Abs. 2 GebrMG und § 2 PatG insgesamt regeln, wie be-
reits ausgefiithrt, nur die nceuheitsschddliche Beschreibung
und die neuheitsschddliche Benutzung. Sie stellen deshalb
in ihrem Wortlaut auf solche Handlungen ab, die den Ge-
genstand der Erfindung vor dem Zeitpunkt der Anmeldung in
vollem Umfange derart haben bekannt werden lassen, dafl da-
mit eine Benutzung durch andere Sachverstidndige mGglich
geworden ist. Um als Stand der Technik bei der FPriifung

der Schutzfidhigkeit auch unter den Gesichtspunkten des
technischen Fortschritts und der Erfindungshthe beriick-
sichtigt zu werden, brauchen die in § 1 Abs. 2 Satz 1 GebrMG
und in § 2 Satz 1 genannten Handlungen jedoch die Erfindung
nicht vollstidndig zu offenbaren. Dafiir genigt es, dal sie
{iberhaupt vor dem Zeitpunkt der Anmeldung geschehen sind.
Wenn der Grundsatz des § 1 Abs. 1 Satz 1 GebrMG und des

§ 2 Satz 1 PatG in § 1 Abs., 2 Satz 2 GebrMG und in

§ 2 Satz 2 PatG fir bestimmte Fidlle durchbrochen wird,
dann besagt auch das demzufolge dem Wortlaut nach zunidchst
nur, daB die betreffenden Handlungen unter den dort be- |
zeichneten Voraussetzungen nicht als neuvheitssch&dlich
gelten sollien. Das bedeutet aber noch nicht, daB solche
Handlungen auch bei der Prilifung der sonstigen Schutz-
voraussetzungen nur unter diesen besonderen Voraussetzun-—
gen auBler Betracht bleiben dilirf4en.Es ist vielmehr anzu-~
nehmen, daf Handlungen der bezeichneten Art, die bei voller
Ubereinstimmung mit dem Gegenstand der spiteren Anmeldung
nicht als neuheitsschiddlich gelten sollen, bei mangelnder -
Ubereinstimmung nicht als Stand der Technik bei der Prii-
fung des technischen Fortschritts und der Erfindungshéhe
bericksichtigt werden sollen.
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b) Diese Auslegung entspricht dem Sinn und Zweck
des Gegetzes. Die "Neuheitsschonfrist" ist durch die Ge-
setze (Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz) vom
5. Mai 19%6 (RGBL. II S. 117 und S. 130) eingefiihrt wor-
den. In der (einheitlichen) Begriindung zu den Gesetzen
(B1fPMZ 1936, 103) wird zu § 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG (aal
S. 116) lediglich bemerkt, die Bestimmung des Neuheitsbe-
griffs in § 1 Abs. 2 GebrMG sei ebenso und aus den glei-
chen Griinden ergidnzt worden wie diejenige in § 2 PatG. Zu
§ 2 Satz 2 PatG wird in der amtlichen Begriindung (aa0
S. 103 f.) ausgefiihrt, der neue Satz 2 enthalte eine
Durchbrechung des Grundsatzes im Satz 1, die nach zwei
Richtungen eine Verbesserung des bisherigen Rechts bringen
solle. Es solle zundchst verhindert werden, dafl der Er-
finder die Mdglichkeit verliere, ein Patent zu erlangen,
wenn ein Dritter, der von der Erfindung des Anmelders odexr
seines Rechtsvorgingers Kenntnis erlangt habe, sie ohne
deren Willen in offentlicher Druckschrift beschrieben oder
of fenkundig benutzt habe. Es solle weiter aber auch ver-
mieden werden, daf eine Beschreibung oder offenkundige
Benutzung, die for der Patentanmeldung mit Willen des An-
melders geschehe, die Erteilung eines Patents schlechthin
ausschliefic. Gerade dem weniger gewandten oder weniger be-
mittelten Erfinder werde es oft erwlinscht sein, seine Er-
findung zunichet zur Sffentlichen Erdrterung stellen zu
konnen, um zu erfahren, ob ihre Anmeldung zum Patent ver-
lohne, und um Geldgeber fiir die Durchfiihrung des.Verfah-
rens zu gevinnen. Es habe sich gelegentlich auch eine HHrte
fur unerfahrene Erfinder daraus ergeben, daB sie in Un-
kenntnis der Rechitslage ihre Erfindung vor der Anmeldung
vertffentlicht und sich damit um die Aussicht auf ein Pa-—
tent gebracht hidtten.
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Die gesetzliche Regelung iliber die "Neuheitsschon-
frist" will den Anmelder danach aus Billigkeitsgriinden
vor den Nachteilen bewahren, die ihm aus ecinem vorzeiti-
gen Bekanntwerden der Erfindung erwachsen kdnnen. Unter
Billigkeitsgesichtspunkten kann es aber keinen Unter-
schied ausmachen, ob kurz vor der Anmeldung - mit oder
ohne Willen desrBerechtigten - die Irfindung vollstindig
bekannt oder der Erfindungsgedanke der Uffentlichkeit
nur insoweit zuginglich geworden ist, daB der TFachmann
ohne erfinderische Bemiihungen zu dem Gegenstand der spi-
teren Anmeldung gelangen konnte. In beiden Fidllen ket der
- Berechtigte sein technisches Gedankengut so weit preisge-
geben, daBl es ihm oder seinem Rechtsnachfolger an sich
schutzhindernd entgegenstehen wiirde, in dem einen Falle
unter dem Gesichtspunkt der Neuheit und in dem anderen
Falle unter dem Gesichtspunkt der Erfindungshidhe. Wenn
ihm die Preisgabe in dem einen Falle nicht zum Nachteil
gereichen so0ll, dann ist kein Grund ersichtlich, weshalb
sle in dem anderen Falle den gesetzlichen Schutz ausschlie-
8en gollte. Ein Dritter, dem die Erfindung bekannt gewor-
den ist, ktnnte sonst, worauf schon frither hingewiesen
worden ist (RPA Mitt. 1938, 252, 253%), den gesetzlichen
Schutz des Gebrauchsmusters oder die Erteilung des Patents
willkiirlich dedurch verhindern, daf er die Erfindung nicht
vollstdndig beschreibt oder benutzt. Da dies sinnwidrig
erschiene, besteht in Rechtssprechung und Schrifttum Uber-
einstimmung dariiber, daB eine in der Neuheitsschonfrist
erfolgte druckschriftliche Vertdffentlichung oder offenkun-
dige Benutzung bei der Priifung der Schutzfidhigkeit der
spdter angemeldeten Erfindung auch dann auBer Betracht
bleiben mufBl, wenn sie diese nicht voll hat bekannt werden
lassen (RPA GRUR 1942, 321, 322; BPatGerE 3, 107, 108 f.;
5, 211, 214; 9, 174, 175; Reimer aa0 Rdn. 33 zu § 2 PatG;
Benkard aa0 Rdn. 5% zu § 2 PatG; Lindenmaier, Das Patent-
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gesetz, 4. Aufl. des Erliuterungswerkes von Krausse/
Katluhn/Lindenmaier, Rdn. 22 zu § 2 PatG; Busse Patent-
gesetz Anm. 16 zu § 2 PatG, sdmtlich mit weiteren Nach-

weisen).

Es wird dabei jedoch Uberwiegend verlangt, daB im
Zeitpunkt der Beschreibung oder Benutzung jedenfalls die
erfinderische Leistung vollbracht und die spéter angeme1~
dete Erfindung demgemdfl in diesem Zeitpunkt bereits fer-
tig vorgelegen habe (BPatGerE 9, 174, 175 mit weiteren
Nachweisen; Pinzger GRUR 1936, 706; Klauwer/Mohring aal
Anm. 7 zu § 2 PatG; Reimer aa0 Rdn. 33 zu § 2 PatG; abw.
RPA GRUR 1942, 321, 322; Heilmann Mitt. 1937, 354, 355;
Rabe GRUR 1942, 298, 299; Zschimmer GRUR 1942, 301, %0%;
WeiBig Mitt. 1957, 221 ff.). Es liegt auf der Hand, daf
_ eine solche Porderung leicht zu Schwierigkeiten fiihren
kann. Denn es wird im Einzelfall oft nicht ohne weiteres
fegtzustellen sein, ob einer unvollstdndigen Beschreibung
oder Bemutzung der volle Erfindungsbesitz zugrunde lag
oder ob die Unvollstiéndigkeit der Beschreibung oder Be-—
ntzung darauf zurlickzufilhren war, daf die Erfindung in
der spdter :angemeldeten Form noch nicht vollendet war.
Vor allem aber nttigen der Inhalt und der Sinn und Zweck
des § 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG und des § 2 Satz 2 PatG nicht
su der Einschrinkung, daB der Beschreibung oder Benutzung
die volle Erkenntnig der spidter angemeldeten Erfindung
gugrunde liegen miiBte. Wenn fir die Entstehung des Vorbe-
nutzungsrechts (§ 7 PatG, § 5 Abs. 4 GebrMG) oder eines
Prioritdtsrechts (Art 4 PVU, Gesetz betreffend den Schutz
von Erfindungen, Mustern und Warenzeichen auf Ausstellun-~
gen) das Vorliegen der fertigen Erfindung verlangt wird,
dann liegt das daran, daB in diesen Fillen vor der Anmel-
dung bereits ein Recht in bezug auf die spiter angemeldete
Erfindung begriindet wird. Das ist bei der "Neuheitsschon-
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frist" nicht der Fall. Die Veroffentlichung oder offen-
kundige Benutzung innerhalb der “Neuheitsschonfrist®
schafft kecinen Zeitvorrang, wie das Beschwerdegericht an-
zunehmen scheint. Der Grundsatz, daB Neuheit, technischer
Fortschritt und Erfindungshdhe nach dem Stande der Technik
im Zeitpunkt der Anmeldung zu beurteilen sind

(§ 2 Satz 1 PatG, § 1 Abs. 2 Satz 1 GebrliG), wird in

§ 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG und in § 2 Satz 2 PatG nur inso-
fern durchbrochen, als eine innerhald von sechs Monaten
vor der Anmeldung erfolgte Beschreibung oder Benuitzung bei
dieser Priifung aufler Betracht bleibt, wenn sie auf der Aus-
arbcitung dec Anmelders oder seines Rechtsvorgingers be-
ruht. Fir eine inhaltlich derart beschridnkte Verglinstigung
ist es sachlich nicht erforderlich, dafl der Beschreibung
oder Benutzung der Besitz der fertigen Erfindung zugrunde
liegt. Eine Unterscheidung zwischen der Beschreibung oder
Benutzung der fertigen und der noch nicht fertigen Erfin-
dung wHre unter Billigkeitsgesichtspunkten umso weniger
gerechtfertigt, als die Grenzlinie zwischen dem Erproben
einer fertigen und einer noch nicht fertigen Erfindung
ohnehin nicht leicht zu ziehen ist (vgl. Klauer JW 1936,
1489, 1490). Eine solche Unterscheidung war bei der Ein-
fihrung der "Neuheitsschonfrist" offenbar auch nicht beab-
sichtigt. Nach den Ausfiihrungen von Klauer in einer Bespre-
chung der neuen gegetzlichen Regelung aus dem Jahre 1936
(2a0 8. 1490) sollte dem Erfinder durch die "Neuheitsschon-
frigt" auch die Moglichkeit gegeben werden, die noch nicht
fertige Erfindung ohne Nachteil::fiir die zeitlich nachfol-
gende Anmeldung durch Versuche zu vollenden und weiter zu
bilden. Dem Erfordernis des Beruhens "auf der Erfindung"
kann danach in diesem Zusammenhange nur die Bedeutung bei-
gomessen werden, daf dadurch das Ergebnis der geistigen
Tatigkeit des Anmelders oder seines Rechtsvorgingers von
dem anderer Personen abgegrenzt werden soll. Bei der Prifung
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der Schutzfdhigkeit ist mithin eine innerhalb von sechs
Monaten vor der Anmeldung erfolgte Verdffentlichung oder
offenkundige Benutzung, die auf der geistigen Tatigkeit
des Anmelders oder seines Rechtsvorgingers berunt, auch
dann auBer Betracht zu lassen, wenn sie sich nicht voll
mit dem Gegenstand der spateren Anmeldung deckt.

4. Hieran @&ndert sich auch nichts, wenn die Versflfent-
lichung innerhalb der "Neuheitsschonfrist" eine dltere
“Anmcldung betrifft. Die Rechtsbeschwerdegegnerin befiirch-
tet zu Unrecht die Entstehung eines Doppelschutzes. Die
"Neuheitsschonfrist" beseitigt nicht das Schutzhindernis
der Identitdt mit elnem frilher angemeldeten Patent oder
Gebrauchsmuster (§ 5 Abs. 2 GebrMG). Es bleibt vielmehr
dabel, daB der auf Grund der frilheren Anmeldung begriinde-~
te Schutz der spdteren Anmeldung des gleichen Gegenstandes
gschutzhindernd entgegensteht. DTas gilt auch flr den Fall,
dall der Gegenstand der spiteren Anmeldung durch einen dem
dlteren Schutzrecht zu entnehmenden allgemeinen Erfindungs-
gedanken geschiitzt ist (BGHZ 41, 378, 380 - Erntemaschine ~).
Die durch § 10 PatG gegebenc weitere Privilegierung, dafB
sich das Zusatzpatent von dem nicht oder innerhalb der
"Neuheitaschonfrist" vorversffentlichten Hauptpatent nicht
durch einen erfinderischen Schritt abzuheben braucht
(BGHZ 49, 227 - Haltebrgan -),gilt fiir Gebrauchsmuster
nicht, weil das Gebrauchsmustergesetz keine Zusatzge-
brauchsmuster vorsieht. Soweit dagegen in der &lteren An-
meldung Gedanken offenbart werden, die, ohne dort - im Ge-
gensvand oder im allgemeinen Epfindungsgedanken - geschiitzt
zu sein, fiir sich allein oder in Verbindung mit dem sonsti-
gen Stand der Technik die Erfindungshéhe beeintrichtigen
kbnnen, besteht kein Grund, der jlingeren Anmeldung die Ver-
giinstigung des § 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG oder des
§ 2 satz 2 PatG gegeniiber dem Inhalt der dlteren Anmeldung
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zu versagen. Die hier ausgesprochenen Grundsidtze gelten

unabhéngig davon, ob die jlingere Anmeldung eine weitere

Verbesserung oder Ausgestaltung des Gegenstandes der &l-
teren Anmeldung enthdlt oder ob sie sich auf eine andere
Weise von ihr unterscheidet.

5. Der Anwendung des § 1 Abs. 2 Satz 2 GebrMG steht
nicht entgegen, daB die Antragsgegnerin die Umwandlung der
dem dlteren Gebrauchsmuster 1 859 642 zugrunde liegenden
Anmeldung von cincr Hilfsanmeldung in eine gewdhnliche An-
meldung und damit auch die Eintragung des dlteren Gebrauchs-—
musters noch bis zur Anmeldung des Streitgebrauchsmusters
h&dtte hinausschieben und daB sie ferner in entsprechender
Anwvendung des § 30 Abs. 4 PatG a.F. die Aussetzung der
Bintragung (vgl. dazu Benkard aa0 Rdn. 4 zu § 3 GebrMG
mit Nachw.) hétte beantragen kdnnen. Der Angicht des
19. Senats des Bundespatentgerichts, die Moglichkeit der
Aussetzung der Bekanntmachung einer Patentanmeldung nach
§ 30 Abs. 4 PatG a.F. schlieBe die Zubilligung der Ver-
ginstigungen der "Neuheitsschonfrist" aus (BPatGerE 9, 174),
kann nicht zugestimmt werden. Die Aussetzung der Bekannt-
machung der Patentanmeldung hat zur Folge, daB der Berech-
tigte filir die Dauer der Aussetzung auf den mit der Be-
kanntmachung cintretenden einstweiligen Schutz
(§ 30 Abs. 1 Satz 2 PatG@) verzichten muB. Ebenso wird
auch durch die Aussetzung der Eintragung des Gebrauchs-
musters der gesetzliche Schutz, der nach § 5 Abs. 1 GebrM&
erst mit der Eintragung entsteht, zeitlich hinausgeschoben
und damit die Dauer des tatsdchlichen Schutzes verkiirzt.
Die gesectzliche Regelung liber die "Neuheitsschonfrist!" hat
aber weder subsidi&ren Charakter noch igt ihr zu entnchmen,
dafl dem Berechtigten zugemutet werden sollte, andere Nach-
teile in Kauf zu nehmen, um nicht die Aussicht auf den ge-
setzlichen Schutz zu verlieren.
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©. Das Beschwerdegericht durfte hiernach die Unter-
lagen des innerhaldb der Frist des § 1 Abs. 2 Satz 2 Gebx
cingetragenen cigenen Gebrauchsmusters 1 859 642 der
Antragsgegnerin nicht fiir die Beurteilung der Erfindungs
-hohe des Streitgebrauchsmusters heranziehen. Soweit das
geschehen ist, beruht der angefochtene BeschluBl auf
ciner Verletzung des Gescltzes. Das ist zweifelsfrei der
Fall, soweit iiber die Beschwerde der Antragstellerin ent
schieden worden ist (Schutzanspriiche in der von der Ge-
brauchsmusterabteilung gegebenen Fassung). Bei der Prii-
fung der Schutzfihigkeit dexr der DAS 1 212 577 entspre-~
chenden Passung der ScChutzanspriiche (Hauptantrag der An-
schluBbeschwerde) hat das Beséhwerdegericht zwar auch
auf dic deutsche Patentschrift 159 094 hingewiesen. Die
Griinde des angefochtenen Beschlusses lassen jedoch nicht
hinreichend erkennen, ob das Patentgericht die Schutz-
féhigkeit -~ ebenso wie die Gebrauchsmusterabteilung - auc
unabhiingig von den Unterlagen des Gebrauchsmusters
1 859 642 verneinen wollte. Das kommt auch in den Ausfiih-
rungen zu dem ersten Hilfsantrage der Antragsgegnerin
(urspriingliche Fassung der Schutzanspriiche) nicht deut-
lich genug zum Ausdruck. Eg 148t sich wmithin nicht aus-
schlieBen, daB der angefochtene BeschluB auch insoweit
durch die festgestellte Rechtsverletzung beeinfluBt ist.

IV. Der angefochtene BeschluB3 muBSte danach in vollem
Unfange aufgehoben werden. Die Sache war gemis
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§ 10 Abs. 5 GebrMG in Verbindung mit § 41 x PatG an
das Bundespatentgericht zuriickzuverweisen, dem auch
die Entscheidung iiber die Kosten der Rechtsbeschwerde

zu libertragen war.

Sprong Loscher ClaBlen

Ballhaus Bruchhausen
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