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Gibt es eine Bindung der ersten Instanz 
im Pstenterteilungsverfshren? 

Von Dr. E. E. BASCH. Berlin 

mingeg. m i .  ma) 
Patentanwalt 0 h n e s o r g e hat in wineni Aufsatz: ,,Dav Ein- 

spruchs- und Nichtigkeitaverfahrrn nach dem gcltendcn Patent- 
geeetze und die vorgeschlagene Keuregelung", in dieser Zeitschrift 
(Angew. Chem. 27, I, 127 [1914]) einc Reihe von Verbceecnlngs- 
vorschllgen zum Entwurf cines neuen Patentgcsctzes gcmacht. 
Als ein Punkt, der entachiedcn zu herucksichtigen ware, bezcichnetc 
or. daO unter bestiinmten Vorauvsetzungen dem Einsprcchenden 
cin Ablebnungerecht gegenuher drn Mitglicdem der Beschwerde- 
abteilung zugestanden werdcn sollte. 

Im Beschwerdevcrfahren t r e k  oft dcr auf Griind' des geltenden 
Gewtzee nicht zu vcrbinderndr Fa11 cin. daB in der gleichen Sache 
die Bcschwerdeabtcilung mit gleichcr Rceetzring zweimal enfscheidct, 
namlich, wenn die Anmeldeabteilung die Arimeldung erst zuriick- 
qewicwn und der hmeldcr  erfolgrvich lhchwerde erhoben hatte, 
wahrend nun im Fhpruchsvcrfalircn der unterliegende Einsprecher 
seinerseifs die Bewhwerdeabttilung anruft. EH kommc da  vor. 
claO die Anmeldeabteilung den Einvpruch zuruckweist einftrch mit 
der Begrundung, die Beschwerdcabteilung habe kre i t s  80 und so 
rnbchieden. Es sei wohl ohnc weiteres creichtlich, daB in einciii 
solehen Falle die Aussichtcn fur dic Beschwerde drs Einsprechendcn 
praktisch gleich Null sind, wenn cr nicht von C;eectu.s wcgen in der 
Lsge ist, dir Mitglicder, die in dcr Anmeldrbeachwcrde mitgewirkt 
haben, abzulehnen. 

Neuerdings hat Geh. Regierung>rnt H u f II  c r in diescr &it- 
achrift (Angcw. Chem. 30,1, I82 [1917]) jenrn Vorschlag wicder auf -  
gegriffen und in eingehender WciAe gepruft. Dcr VerfasRer weist 
darauf hin, daO die geschildcrte ProzeOlage, bei der dar vorgebrachtt: 
Einapruchsmaterial dem Erfolgc naeh nur von e i n e r Instanz gc- 
pruft wird, auch fur den I'atentinllaber unerfreulich scin kann, 
dann namlich, wenn erat bci der unabhangigen neucn Priifung vor 
der Nichtigkeitsabtrilung die Patentwurdigkcit dcr Erfindung ver- 
iieint wird. H u f n e r empfiehlt schlieBlich mit ausfiihrlicher 
griindung. die geactzliche Rcgelung der Fragc derrrrt vorzunehmen, 
daB im 5 35 des Entwurfs des neuen Patentgctwtzes hinter dcm e P k n  
Satz eingeschaltet wurde: 

.,Lst die Bekanntmachung der Anmeldung vom Beschwcdesenat 
beschlossen worden, so darf das Mitglied, welches den Bcricht er- 
stattet hat, an der Entacheidung uber die Beschwerde gegen dcn 
BeschluO, durch welchen uher die Ertcilung dcs Patents entschieden 
wird, nicht teilnehmen." 

Obereinstimmung der Autoren besteht darin, daO die ewte In- 
stanz nach der p a t e n t a m t 1 i c h e n Rechtsaprechung an die 
von der Bcschwerdeabteilung in ihrcm BekanntmachungsbeschuB 
vertretene Rechteauffmsung gebunden iet, sofern der Einspruch 
keine neuen Grunde gebracht hat. VeroffentEcht ist meines Wissens 
biaher nur eine einzige Entacheidung, die dieee Fragc erijrtert, dio 
Entscheidung der Bcschwerdeabtcilung vom 27./2. 1906 im Blatt 
f i i r  Patent-, Muster- und Zeichenwesen IX, 181 [1906]. Die Bedeu- 
tung dieser Entacheidung rechtfertigt es, ihrc wescntlichen Stellen 
hier folgen zu laasen: 

,,. . . Die Frage, ob die Anmeldeabteilung tm die Entacheidung 
der Beschwerdeabteilung, welche die Sache nach beschlossener Be- 
kanntmachung zur weiteren Durchfiihrung des Priifungsverfahrens 
an die Vorinstanz zuruckleitete, fur gebunden zu erachten war, 
muOte grundeltzlich verneint werdrn. Mangels einer geeetz- 
lichen Ekstimmung, wie sio auf dern Gebiete anderer ProzeI3ge~etm.e 
euadriicklich vorgeeehen i R t  (vgl. E. B. $5 562, 565 ZPO.), kann 
die formelle Berechtigung der Anmeldeabteilung zur BeschluO- 
faeaung auf Grund eelbetbdiger und freier richterlicher k m u g u n g  
keinem ZW& begegnen. Die Anmeldeabteilung war an den Be- 
whluO der hiiheren Instanz nur inmweit gebunden, d s  die von dcr 
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Bcschwerdeabteilung angeordnete offentliche Bckanntmachung der 
Anmeldung nicht gehindert werdcn konnte. 

Nach Ablauf dcr zweimonatigen Auslepngsfriat war die h e l d e -  
abteilung entsprechcnd dcm 5 24 A h .  3 des Patentgesetzee berechtigt 
und verpflichtet, vollig unabhiingig uber die Erteilung. Beschrlinkung 
odcr Versagung des Patents BeschluO zu fassen. 

. . . Stellt die Ekkanntmachung einer Anmeldung auch einen be- 
stinimten Verfahrcnsabschnitt dar. so ist der sie aussprechendc 
BeschluO nach seiner prozearechtlichcn Bedeutung nichta weiter 
als cine die Endentacheidung vorbereitendc Anordnung, die im spa- 
krcn Verfahren einer neuen, abweichenden, sachlichen Heurteilunp 
ohne weitem untenogen werden kann. 

Unbeschadet dieses Grundeatzcs mu0 freilich anerkannt werden, 
daO die Anmeldeabteilung nur aus schwcnviegcnden Griinden und 
unter eingehender Darlegung derrelbcn von der Kechtsauffassung 
der hoheren Instanz hatte abgehen diirfcn. Es folgt dies an Rich 
schon,aus der Katur und der Bedeutung des Iriatanzenzugcs. DII* 
Kontinuitiit der RcchtvRprechung wurde gefahrdet und Unsicherheit 
in das Ertcilungsverfahrcn hineingetrsgcn werden, wenn eine VOII  

der Beschwcrdeahteilung fur neu und patentfahig befundene Er- 
findung von der Vorinstanz nur aus dem W n d e ,  weil sie an der 
von dcr zweiten Instnnz ale irrtumlich gekennzeichneten Beurteilirnfi 
glaubt festhalten zu miieeen, wicderum als nicht patentfahig ab- 
gewiesen wurde. Griinde dafiir. daB der Beschwerdeabteilung ini 
vorliegendrn Fallr cin Irrtum unterlaufen sei, Eind in dcr Vorent- 
achcidung nicht angcfuhrt worden. Xur allgemein wird in rincr 
Vcrfiigung vom 1./3. 1905 geeagt, daB die amcrikanische Patent- 
schrift 93972 durch den Einspruch in .eine anden: bleuchtung' 
geriickt sci. F'flicht der Anmeldeabteilung ware es geweeen, ein- 
gehcnd darzutun, wclche ncu hervortretenden Erwagungcn die Auf-  
fassung, daU die Gcsanitanordnung das Patenticrbare des hmcldungs-  
gegenstandea auemachen s o h ,  nicht mchr als haltbar erscheinen 
lassen. Die Bemcrkung, die Sache habe eine nndere Beleuchtung 
erfahwn, ist nichfacagend und in keiner Wcise geniigend, die gegen- 
teiligc Auffassung der hohcrcn Instanz EU widerlrjicn." 

Auf der einen Seite wird in dicner Entscheidung ausdrucklich 
festgestellt. dnO auch dann, wenn die Beschwerdeabteilung die Hc- 
kanntmachung einer Anmrldung beechlomen hat, doch die Anmelde- 
abteilung bei der l3cschluOfassung uber dir Erteilung dcs Patents 
f o r m e l l  nicht gebunden ist. Die formelle hrechtigung dcr 
hmeldeabteilung zur BcachluBfasung auf  Grund selbstiindiger 
und freier richterlicher ~berzcugung kiinne keinem Zweifel be- 
gegnen. 

Auf der anderen ,Seite wird jedoch im Hinblick auf die notwendige 
Kontinuitkt der Hrchtmprechung, und um keine Unsicherheit in 
das Erteilungsverfahren hineinzutragen, gefordert, daO die Anmelde- 
abteilung nur aus schwerwiegenden Griinden und unter eingehender 
Darlegung derselbcn von dcr Rechtsnuffassung der hoheren Instanz 
abgehen darf. AIR schwerwiegender Grund wkre etwa ein der Be- 
schwerdeabteilung unterlaufener Irrtum anzuaehen. Dagcgt n wird 
der Vorinstanz nicht zugestanden, eine Erfindung nur aus dem 
Grunde wicderum abzuwckcn, w e i l  d i e  V o r i n s t a n z  a n  
d e r  v o n  d e r  z w e i t e n  I n s t a n z  a l e  i r r t u m l i c h  
g e  k e n  n z e i c  h n c  t e n  R e u r t e i l u n p  g l a u  b t f c a  t h a 1  - 
t e n  z u  m u s s e n .  

In diesem Grundeatz liegt p r a k  t i  s c h  zweifellos eine Bin- 
dung der ersten Instanz, deren selhtiindige und freie richterliohe 
Uberzeugung in eincm solchcn Falle tateiichlich auegeschaltet iet. 
Diese Folgerung ergibt sich auch aua der nachstehenden, bie jetzt 
noch nicht gedruckten spiiteren Entacheidung der Beaohwerde- 
abteilung vom 7./7. 1915 in Sacben M. 42 657 IV/85 b. Hier bandelte 
ea sich urn eine Patentanrneldung. die von der Anmeldeabteilung 
zuruckgewieaen worden wnr, weil sic ah eino naheliegende Vereini. 
gung von zwel an sich bekannten Mahabmen ohne neue tmhnische 
Wukung angr-when wurde. Die Beachwerdeinstanz hat dagegen 
den vom Anmelder geltend gemachten gewerbliohen Fortschritt 
der Edindung ancrkannt und die Bekanntmachung der Anmeldung 
mit folprndcni ubgcanderkm Patontanapruch hesrhloesen: 

Ih 
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,,Verfahren ziir Entfernung von freier Kohlensiiure, Sauerstoff 
und anderen Gasen aus Wasser, dadurch gekennzeichnet, daB zur 
Schaffung des erforderlichen niederen Partialdiuckes fur die am- 
zuscheidenden Gase und zur Oxydation etwa im Wasser vorhandener 
oxydierbarer Verbindungen Luft in entsprechender Menge bei sol- 
chem Unterdruck durch das Wasser hindurchgeleitet wird, daB die 
in Ltisung gehende Sauerstoffmenge die unschiidliche Menge nicht 
ii bersteigt. " 

Im Einspruchsverfahren hatte wieder zunachst die Anmelde- 
abteilung uber die Geniihrbarkeit des Patents zu befinden. Zufolge 
einer in einem verspatet eingegangenen Einspruch enthaltenen 
Anregung forderte sie den Anmelder in einer Zwischenverfugung 
auf, die im bekannt gemachten Patentanspruch enthaltenen Worte 
,,und zur Oxydation etwa im Wasser vorhandener oxydierbarer 
Verbindungen" und die entsprechenden Stellen der Beschreibung 
zu streichen, weil die ursprunglichen Unterlagen nur von der 
Ausscheidung zu entfernender Gase, nicht dagegen von dem 
Oxydieren oxydabler Stoffe sprecheri. Als der Anmelder dieser 
Aufforderung nicht nachkam, wurde das Patent in erster Instanz 
versagt. 

Auf wieder eingelegte Beschwerde des Anmelders hat die zweite 
Instaiiz das Patent rnit nachstehender Begriindung e r t e i 1 t. 
Nach Schilderung des Ganges des Priifurgsverfahrens bis zur oben 
erwiihnten Zwischenverfugung der Xnnieldeabteilung fiihrt die 
Beschwerdeabteilung in der Begrundung ihrer Entscheidung wie 

,,. . . Der Aimelder hat derngegenuber darauf hingewiesen, daB 
in den ersten Unterlagen in der tfberschrift und im Patentanspruch 
von der ,Neubegasung von Fl i igke i ten '  die Rede gewesen sei, 
daB weiter im ersten Satz der Beschreibung das ,Inl&unggehm 
neuer Gase' in daa Wasser hervorgehoben sei, mid daB sich endlich 
- in der Erkenntnis, daB durch die Storung des Gleichgewichts- 
zustandes infolge der Ausscheidung von Kohlensaure und infolge 
des Eintretens neuer Gme in die Fliissigkeiten in gewissen Fallen 
chemische Umwandlungen der Fliissigkeiten stattfirden und Nieder- 
schliige durch Ausscheidung chemisch umgewandelter Verbindungen 
entstehen konnen - bereits in den ersten Unterlagen der Satz finde: 
,Eventuell kann in die Sauge- oder Druckleitung der Punipe noch 
eine Filtrieranlage, eingebaut werden. ' 

Die Anmeldeabteilung IV hat in deiu angefochtenen BeschluB 
das Patent versagt, da den gestellten Forderungen nicht nach- 
gekommen worden ist; die in den ersten Unterlagen erwahnte An- 
ordnung einer Filteranlage in der Sauge- oder Druckleitung der Punipe 
nach der Entgasung weise n i c h t ni i t  S i c h e r h e i t  auf eine 
Oxydation im Wasser vorhandener oxydierbarer Stoffe hin, die 
Filteranlage konne auch dam dienen, Kalkniederschliige, die sich 
aus gelijsten Bicarbonaten nach Entfernung der Kohlensaure ge- 
bildet haben konnten, zuriickzuhalten. 

Die gegen diesen BeschluB frist- und formgerecht erhobene 
Beschwerde ist begrundet. Wie in einer Entscheidung der Be- 
schwerdeabteilung vom 27./2. 1906 (Blatt fur Patent-, Muster- und 
Zeichenwesen Bd. XII, S. 181) schon einmal eingehend dargelegt 
worden ist, kann selbst im Einspruchsverfahren die Anmeldeabtei- 
lung nur aus schwerwiegenden Griinden und unter eingehender 
Darlegung derselben von dem Standpunkt, den die Beschwerde- 
abteilung im Bekanntmachungsbeschlud eingenommen hat, abgehen, 
z. B. im Falle eines ersichtlichen Irrtums. Hiervon kann, wie die 
Anmeldeabteilung mit den in der Begriindung enthaltenen Worten 
,nicht mit Sicherheit' zugibt, im vorliegenden Falle keine Rede sein. 
Die Beschwerdeabteilung hatte bei ihrem BekanntmachungsbeschluD 
gepriift, ob der von ihr fur gewahrbar erachtete Patentanspruch im 
Rahmen der ersten Unterlagen lag, und hat diese Frage rnit Ruck- 
sicht auf das in dem Titel und Anvpruch enthaltene Wort ,Begasung' 
und die Anordnung einer Filteranlage in der Sauge- oder Druck- 
leitung der Pumpe bejaht. Eine Nachprufung des Beachlusses der 
Beschwerdeabteilung von Amtswegen durch die Anmeldeabteilung 
widerspricht ihrer Stellung ah unterer Instanz im Verhiiltnisse zur 
Beschwerdeabteilung. tfbrigens ware die Zweckangabe der Oxy- 
dation im Patentanspruch hochstens uberflussig und fur die Kenn- 
zeichnung des Verfahrens an sich entbehrlich. 

Da der Anmelder durch den angefochtenen BeschluO gezwungen 
worden ist, neuerdings das Rechtsmittel der Beschwerde einzulegen, 
erschien es angemessen, ihm die Beschwerdegebuhr zuriickzuerstatten 
in Anwendung des 5 26 Abs. 5 des Patentgesetzes." 

Ersichtlich ist die Beschwerdeabteilung in dieser Entscheidung 
noch weiter gegangen als in ihrer zuerst besprochenen Entscheidung 
vom 27.12. 1916. Dort wurde der Vorinstanz verwehrt, ein Patent 

folgt fort: 

1100 a m  dem Grunde zu versagen, weil sie glaubt, an der von der 
Lweiten Instanz als irrtumlich gekennzeichneten Beurteilung fat- 
ialten zu mihen. In dem zweiten Falle hat die Beschwerdeabtei- 
ung durch die Aufstellung einea abgeanderten Patentanspruchs eine 
;anz neue Sachlage geschaffen. Sie verwehrt aber der Vorinstanz im 
Einspruchsverfahren die Nachpriifung der Frage, ob denn der Inhalt 
ies jetzt begehrten Patentanspruchs auch deren eigener fJberzeu- 
p n g  nach aus den urspriinglichen Unterlagen zu entnehmen war. 
Die Vorinstanz glaubte, dime Frage nach eigenem richterlichen Er- 
messen verneinen zu miissen, da die ersten Unterlagen nicht von 
:iner Oxydation im Wasser vorhandener oxydierbarer Stoffe spre- 
:hen. Auch die dort erwahnte Anordnung einer Filteranlage weise 
nicht rnit Sicherheit darauf hin, denn die Filteranlage konne auch 
3azu dienen, Kalkniederschliige, die sich aus geliisten Bicarbonaten 
nach Entfernung der Kohlenpaure gebildet haben konnten, zuriick- 
euhalten. 

Nun ist aber die Frage, ob eine Erfindung aus den zuerst ein- 
gereicbten Unterlagen mit S i c h e r h e i t zu entnehmen war, 
nicht nur sehr schwerwiegender Art, sondern geradezu ausschlag- 
ycbend. Was urspriinglich nicht angegeben war, kann im Rahmen 
der betreffenden Anmeldung nicht mehr geschutzt werden. Dies 
ware schon im Einblick auf die Prioritat des Anmrldungstages un- 
zuliissig. Im vorliegenden Fall war volle Sicherheit schon deshalb zu 
fordern, weil der verspatet Einsprechende widerrechtliche Ent- 
nahme dea nachtraglich eingeschalteten Teiles der Beschreibung aua 
einer eigenen kuiz vorher veroffentlichten Patentanmeldung be- 
hauptet hatte - ein ersrhwerender Umstand, der beim BeschlieBen 
der Bekanntmachung naiurgemal) ncch nicht in Betracht gezogen 
~ e h i  konnte. 

In ihrer zweiten Entscheidung hat die Beschwerdeabteilung 
nicht oder doch nur nebenbei zuin Ausdruck gebracht, daB dav 
Urteil der Vorinstanz auch am sachlichen Griinden unhaltbar war. 
Auf deren Bedenken, daB die fur gekgentliche Falle vorgesehene 
Filteranlage auch einen anderen Zweck haben konnte - Beseitigung 
entstandener Kalkniederschlage -, geht die Entscheidung gar nicht 
ein. Die Randbemerkung, daB die Zweckangabe der Oxydation ini 
Patentanspruch uberfluseig ist, trifft nicht auch fur die Beschreibung 
zu, wo eine Oxydation gleichfalls nicht erwahnt war. Der Beschwerdc 
wurde stattgegeben, weil die Beschwerdeabteildg schon beim Be- 
kanntmachungsbeEchluB die Frage, ob der von ihr f i i r  gewahrbar 
erachtete Patentanspruch im Rahmen der ersten Unterlagen lag, 
gepriift und bejaht hotte, und w e i 1 e i n e N a c h p r ii f u n g 
d e s  B e s c h l u s s e s  d e r  B e s c h w e r d e a b t e i l u n g  v o n  
A m t s w e g e n  d u r c h  d i e  A n m e l d e a b t e i l u n g  i h r e r  
S t e l l u n g  a l s  u n t e r e r  I n s t a n z  in1 V e r h a l t n i s  z u r  
B e  s c h w e  r d e a b t e i 1 u n g w i d  e r s p r e c  h e. 

Ich mochte nicht unerwahnt lassen, daB ich nicht nur als Be- 
rater des Anmelders, sondern auch personlich die Auffassung der 
Beschwerdeabteilung in d, r entschiedenen Sache selbst durchaus 
teile. Die von der Vorhstanz fur moglich erachtete Entstehung 
von Kalkniedersclililgen ist unter den Bedingungen des patentierten 
Verfahrens aus cheniischen Grunden so gut wie ausgeschlousen. 
Andererseits war ja die Erwahnung der gegebenenfalls notigen Fil- 
teranlage nicht der einzige Umstand, der fur die Auffassung des 
Anlnelders sprach. Ein Eingehen auf diese sachlichen Grundlagen 
der entschiedenen Frnge wiirde jedoch hier zu weit fuhren und 
gehort auch nicht in den Rahmen des Themas, ob es eine Bin- 
dung der ersten Instanz im Patenterteilungsverfahren gibt. 

Die% Frage mu5 nach Vorstehendem bejaht werden. Eine formellc 
Bindung besteht allerdings nicht. Nach der Praxis der patentamt- 
lichen Rechtssprechung ist eine Bindung jedoch in Wirklichkeit 
vorhanden. Infolgedessen kann man den eingangs erwahnten Reform- 
bestrebungen nur beipflichten, durch die eine unbeeinfluBte neuc 
Priifung der Patentierbarkcit einer Erfindung in der zum zweiten- 
ma1 angerufanen Beschwerdeinstanz erzielt werden 5011. [A. 11.1 

Ober den Schwefelsauregehalt von Schnee und 
Regenw asser . 

Von Dr. E. KUPPERS. Lehrer an der Eergschule zu Rochum. 
(Eingeg. 4.13. 1918.) 

Schweflige Saure ist weder im Schnee, noch im Regenwasser ent- 
halten. Schon in der Luft findet eine rasche Oxydation der schwef- 
ligen Stiure statt. Sollte trotzdem noch schwcfli~e Saure in den 
Schnee oder Regen gelangen, so wird sie hier in kiirzester &it zu 


