BUNDESGERICHTSHOF

X 7B 9/86 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmmeldung P 26 23 292.5-23
der Firma J.E. HEI® & Sohne, CElAstrafe MR, PEEEEED

Anmelderin und Rechts-
beschwerdefihrerin,

- Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. <D,

weitere Verfahrensbeteiligte:
1. die Firma Hermann A. TGNEER, He@mmstrafe B, PR,

Einsprechende I und
Rechtsbeschwerdegegnerin I,

Verfahrensbevollmdchtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. G -

2. Herr Rolf BEjlND, P

Einsprechender II und
Rechtsbeschwerdegegner IT,

Verfahrensbevollmidchtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. SNl -

3. die Firma Franz BrillD, @G strafce &, PR,

Einsprechende III und
Rechtsbeschwerdegegnerin III,

Verfahrensbevollmachtigter: Rechtsanwalt Dr. G -
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am
18. November 1886 durch den Vorsitzenden Richter

Dr. Bruchhausen und die Richter BrodeBer, von Albert,
Rogge und Dr. Jestaedt

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschluB
des 11. Senats (Technischen Beschwerde-
senats VI) des Bundespatentgerichts vom
25. November 1985 wird auf Kosten der

Anmelderin zurickgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde

wird auf

50.000,-- DM

festgesetzt.

G rionde

I. Die Patentanmeldung ist am 24. Mai 1976 mit der
Bezeichnung "Anordnung zum Fassen von Edelsteinen in
Schmuckkdérpern aus Metall"” eingereicht, vom Deutschen
Patentamt mit der Klasse A 44 C 17/04 (IPC2) ausgezeichnet
und mit der Bezeichnung "Verfahren zum Fassen von Edel-
steinen in Schmuckkdrpern aus Edelmetall" bekanntgemacht
worden. Das Deutsche Patentamt hat nach Erhebung mehrerer

Einspriche das nachgesuchte Patent erteilt.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Auf die Beschwerden der Einsprechenden hat der
11. Senat des Bundespatentgerichts den ErteilungsbeschluB
des Patentamts aufgehoben und das nachgesuchte Patent

versagt.

Hiergegen wendet sich die Anmelderin mit der nicht
zugelassenen Rechtsbeschwerde, mit der sie rigt, das
Bundespatentgericht sei nicht vorschriftsmdBig besetzt
gewesen, weill der 11. Senat fir die Entscheidung Uber
Beschwerden auf dem Fachgebiet der Patentanmeldung nicht

zustdndig gewesen sei.

Die Anmelderin beantragt die Aufhebung des angefoch-
tenen Beschlusses und die Zurilckverweisung der Sache

an das Bundespatentgericht.

Die Einsprechenden beantragen die Zurickweisung der

Rechtsbeschwerde.

ITI. Die nach § 100 Abs. 3 Nr. 1 PatG statthafte Rechts-
beschwerde hat keinen Erfolg; der gerigte Besetzungsmangel

liegt nicht vor.

Der 11. Senat des Bundespatentgerichts hat seine
Zustandigkeit fir die Entscheidung Uber die Beschwerde
der Einsprechenden zu Recht angenommen. Nach der Geschéfts-
verteilung 1985 des Bundespatentgerichts (B1PMZ 1985,
33 ff.) war dem 11. Senat u.a. das technische Fachgebiet
"Kurzwaren; Schmucksachen" (IPC-Klasse A 44) zugewiesen,
zu dem auch das "Einsetzen von Edelsteinen in Schmuck-
sticke" (Unterklasse C/Gruppe/Untergruppe 17/04) sowie
das "Herstellen von Schmucksachen" (Unterklasse C/
Gruppe 27/00) gehdren. Diesem Fachgebiet 1&Bt sich das
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Verfahren der Anmeldung in der bekanntgemachten Fassung
zwangslos unterordnen. Dieses betrifft das Fassen von
Edelsteinen in Schmuckkorpern aus Edelmetall durch GieBen
im Wachsausschmelzverfahren. Das Verfahren fihrt in einer
Reihe von verschiedenartigen Verfahrensschritten, in denen
die Edelsteinfassung bereits unter Einbeziehung und Ein-
passung des zu fassenden Edelsteins hergestellt wird,

zu einem fertigen Schmuckstick mit einem gefaBten Edel-
stein und nicht lediglich zu einer Fassung fiOr den Edel-

stein.

Die demgegeniuber von der Rechtsbeschwerde vertretene
Ansicht, der Gegenstand der Anmeldung gehére seinem wesent-
lichen technischen Inhalt nach in das Fachgebiet "Mecha-
nische Metallverarbeitung ohne wesentliches Zerspanen
des Werkstoffs; Stanzen von Metall"” gemadB der Klasse/
Unterklasse B 21 D der Internationalen Patentklassifi-
kation und innerhalb dieser Unterklasse zu der Gruppe
53/00 ("Herstellen anderer besonders gestalteter Gegen-
stande") sowie der Untergruppe 53/44 ("Modegegenstéande,
z.B. Schmucksticke"),trifft nicht zu. Die Rechtsbeschwerde
verkennt, daB diese Tatigkeiten oder Gegenstdnde nur dann
zu diesem Fachgebiet zuv rechnen sind, wenn es sich um
das Bearbeiten oder Verarbeiten von Blechen, Metall-
rohren, Stangen oder Profilen ohne wesentliches Abtragen
des Werkstoffes sowie um das Stanzen solcher Werkstoffe
handelt. Damit hat das Verfahren zum Fassen von Edelsteinen
in Schmuckkérpern aus Edelmetall nach der vorliegenden

Patentanmeldung ersichtlich nichts zu tun.



Nicht gefolgt werden kann ferner der Meinung der
Rechtsbeschwerde, fir die Einordnung des angemeldeten
Verfahrens kamen auch die Klasse B 22 ("GieBerei”) und
deren Untergruppe C 7/02 ("Verlorene Modelle"), die Gruppe
D 19/00 ("EingieBen, Angieflen oder UmgieBlen von Gegen-
standen, die Bestandteil des Erzeugnisses sind") sowie
die Untergruppe B 19/04 - richtig wohl D 19/04 ("... zum
Verbinden von Teilen") in Betracht, fir die der 11. Senat
des Bundespatentgerichts ebenfalls nicht zustandig gewesen
sei. Zwischen der der Klasse B 22 zugeordneten Technik
des GieBereiwesens und dem Fachgebiet des Herstellens
von Schmucksticken aus Edelsteinen und Edelmetallen bestehen

keine BeriUhrungspunkte.

Die Klassifikation der dem Gegenstand der Patent-
anmeldung entgegengehaltenen Druckschriften ist fur die
Frage der - richtigen - Einordnung des Anmeldungsgegenstandes

ohne Bedeutung.

So wie der Fall hier liegt, geht die Kritik der Rechts-
beschwerde an der Rechtsprechung des beschlieBenden Senats
zur Unterscheidung zwischen irrtiumlicher und willkirlicher
Verkennung der Zustandigkeit durch einen technischen
Beschwerdesenat des Bundespatentgerichts (vgl. insbes.

BGHZ 85, 116 ff., - Auflaufbremse) ins Leere.
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I11. Die Rechtsbeschwerde ist sonach mit der Kosten-
folge aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG zurickzuweisen.

Eine mundliche Verhandlung hat der Senat nicht fir
erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 Halbsatz 2 PatG).

Bruchhausen BrodefBer von Albert

Rogge Jestaedt
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