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Gibt es eine Bindung der ersten Instanz
im Patenterteilungsverfahren?

Von Dr. E. E. BascH, Berlin.
(Elngeg. 28./1. 1918.)

Patentanwalt O hnesorge hat in seinem Aufsatz: ,,Das Ein-
spruchs- und Nichtigkeitsverfahren nach dem geltenden Patent.
gesetze und die vorgeschlagene Ncuregelung®, in dieser Zeitschrift
(Angew. Chem. 27, I, 127 [1914]) eine Reihe von Verbesscrungs.
vorschligen zum Entwurf cines necuen Patentgesctzes gemacht.
Als ein Punkt, der entschieden zu beriicksichtigen wire, bezeichnete
cr, daB unter bestimmten Voraussetzungen dem Einsprechenden
ein Ablehnungsrecht gegeniiber den Mitglicdern der Beschwerde-
abteilung zugestanden werden sollte.

Im Beschwerdeverfahren trete oft der auf Grund des geltenden
Gesetzes nicht zu verhindernde Fall cin, daB in der gleichen Sache
die Beschwerdeabteilung mit gleicher Besetzung zweimal entscheidet,
nimlich, wenn die Anmeldeabteilung dic Anmeldung erst zuriick-
gewicsen und der Anmeldcr erfolgreich Beschwerde erhoben hatte,
wihrend nun im Einspruchsverfahren der unterliegende Einsprecher
seinerseits die Beschwerdeabteilung anruft. Es komme da vor,
daB die Anmeldeabteilung den Einspruch zuriickweist einfach mit
der Begriindung, die Beschwerdeabteilung habe bereits so und so
entachieden. Es sci wohl ohne weiteres crsichtlich, daB in einem
solchen Falle die Aussichten fiir dic Beschwerde des Einsprechenden
praktisch gleich Null sind, wenn er nicht von Gesetzes wegen in der
Lage ist, die Mitglieder, dic in der Anmeldebeschwerde mitgewirkt
haben, abzulehnen.

Neuerdings hat Geh. Regierungsrat Hifner in dieser Zeit-
schrift (Angcw. Chem. 30, I, 182 [1917]) jenen Vorschlag wieder auf-
gegriffen und in eingehender Weise gepriift. Der Verfasser weist
darauf hin, daB die geschilderte ProzeBlage, bei der das vorgebrachte
Einspruchsmaterial dem Erfolge nach nur von c¢iner Instanz ge-
priift wird, auch firr den Patentinhaber unerfreulich scin kann,
dann niamlich, wenn erst bei der unabhingigen neuen Priifung vor
der Nichtigkeitsabteilung die Patentwiirdigkeit der Erfindung ver-
neint wird. Hiifner empfiehlt schlieBlich mit ausfithrlicher Be-
griindung, die gesctzliche Regelung der Frage derart vorzunehmen,
daB im § 35 des Entwurfs des neuen Patentgcesetzes hinter dem ersten
Satz eingeschaltet wiirde:

.Ist die Bekanntmachung der Anmeldung vom Beschwcrdesenat
beschlossen worden, so darf das Mitglied, welches den Bericht er-
stattet hat, an der Entscheidung iiber dic Beschwerde gegen den
BeschluB, durch welchen iber die Erteilung des Patents entschieden
wird, nicht teilnehmen.*

Ubereinstimmung der Autoren besteht darin, daB die erste In-
stanz nach der patentamtlichen Rechtssprechung an die
von der Beschwerdeabteilung in ihrem BekanntmachungsbeschluB
vertretene Rechtsauffassung gebunden ist, sofern der Einspruch
keine neuen Griinde gebracht hat. Vcroffentlicht ist meines Wissens
bisher nur eine einzige Entscheidung, die diese Frage erortert, dio
Entscheidung der Beschwerdeabteilung vom 27./2. 1806 im Blatt
fiir Patent-, Muster- und Zeichenwesen 12, 181 [1906). Die Bedeu.
tung dieser Entscheidung rechtfertigt es, ihre wescotlichen Stellen
hier folgen zu lassen:

+» -« Die Frage, ob die Anmeldeabteilung an die Entecheidung
der Beschwerdeabteilung, welche die Sache nach beschlossener Be-
kanntmachung zur weiteren Durchfithrung des Priifungsverfahrens
an die Vorinstanz zuriickleitete, fir gebunden zu erachten war,
muBte grundedtzlich verneint werden. Mangels eincr gesetz-
lichen Bestimmung, wie sie auf dem Gebicte anderer Prozefgesetze
ansdriicklich vorgesebhen ist (vgl. z. B. §§ 562, 565 ZPO.), kann
die formelle Berechtigung der Anmeldeabteilung zur Beschlul-
fassung auf Grund selbstindiger und freier richterlicher Uberzeugung
keinem Zweifal begegnen. Die Anmeldeabtcilung war an den Be-
schluB der hoheren Instanz nur insoweit gebunden, als die von der

Angew, Chem. 1918. Aufsatsteil (I. Band) su Nr. 29,

Aufsatzteil

9. April 1918

Beschwerdeabteilung angeordnete offentliche Bekanntmachung der
Anmeldung nicht gehindert werden konnte.

Nach Ablauf der zweimonatigen Auslegungsfrist war die Anmelde-
abteilung entsprechend dem § 24 Abs. 3 des Patentgesetzes berechtigt
und verpflichtet, vollig unabhingig iiber die Erteilung, Beschrinkung
oder Versagung des Patents BeschluB zu fassen.

... Stellt die Bekanntmachung einer Anmeldung auch einen be-
stimmten Verfahrensabschnitt dar, so ist der sic aussprechendc
BeschluB nach seiner prozeBrechtlichen Bedeutung nichts weiter
als cine die Endentscheidung vorbereitende Anordnung, die im spi-
tercn Verfahren einer neuen, abweichenden, sachlichen Beurteilung
ohne weitercs unterzogen werden kann.

Unbeschadet dieses Grundsatzes muf freilich ancrkannt werden,
daB die Anmeldeabteilung nur aus schwerwiegenden Griinden und
unter eingchender Darlegung derselben von der Rechtsauffassung
der hoheren Instanz hitte abgehen diirfen. Es folgt dies an eich
schon,aus der Natur und der Bedeutung des Instanzenzuges. Die
Kontinuitit der Rechtssprechung wiirde gefahrdet und Unsicherheit
in das Ertcilungsverfahren hineingetragen werden, wenn eine von
der Beschwerdeabteilung fiir neu und patentfihig befundene Er-
findung von der Vorinstanz nur aus dem Grunde, weil sie an der
von der zweiten Instanz als irrtiimlich gekennzeichneten Beurteilung
glaubt festhalten zu miissen, wicderum als nicht patentfihig ab-
gewiesen wiirde. Griinde dafiir, daB der Beschwerdeabteilung im
vorliegenden Falle cin Irrtum unterlaufen sei, sind in der Vorent-
scheidung nicht angefiihrt worden. Nur allgemein wird in einer
Verfiigung vom 1./3. 1905 gesagt, daB die amcrikanische Patent-
schrift 93 972 durch den Einspruch in .eine andere Beleuchtung®
geriickt sci. Pflicht der Anmeldeabteilung wire es geweeen, ein-
gehend darzutun, welche ncu hervortretenden Erwigungen die Auf-
fassung, daB die Gesamtanordnung das Patenticrbare des Anmcldungs-
gegenstandes ausmachen sollte, nicht mehr als haltbar erscheinen
lassen. Die Bemcrkung, die Sache habe eine andere Beleuchtung
erfahren, ist nichtssagend und in keiner Weise geniigend, die gegen-
teilige Auffassung der hoheren Instanz zu widerlegen.®

Auf der einen Seite wird in dicser Entscheidung augdriicklich
festgestellt, daB auch dann, wenn die Beschwerdeabteilung die Be-
kanntmachung einer Anmeldung beschlossen hat, doch die Anmelde-
abteilung bei der BeschluBfassung iiber dic Erteilung dcs Patents
formell nicht gebunden ist. Die formelle Berechtigung der
Anmecldeabteilung zur BeschluBfassung auf Grund selbsténdiger
und freier richterlicher Uberzecugung kénne keinem Zweifel be-
gegnen.

Auf der anderen Scite wird jedoch im Hinblick auf die notwendige
Kontinuitat der Rechtssprechung, und um keine Unsicherheit in
das Erteilungsverfahren hineinzutragen, gefordert, daB dic Anmelde-
abteilung nur aus schwerwiegenden Griinden und unter eingehender
Darlegung derselben von der Rechtsauffassung der hoheren Instanz
abgehen darf. Als schwerwiegender Grund wire ¢twa ein der Be-
schwerdeabteilung unterlaufener Irrtum anzusehen. Dagegen wird
der Vorinstanz nicht zugestanden, eine Erfindung nur aus dem
Grunde wiederum abzuweiscn, weil die Vorinstanz an
der von der zweiten Instanz als irrtimlich
gekennzeichneten Beurteilung glaubt festhal-
ten zu miissen.

In diesem Grundeatz liegt praktisch zweifellos eine Bin-
dung der ersten Instanz, deren selbstindige und freie richterliche
Uberzeugung in einem solehen Falle tateichlich ausgeschaltet ist.
Diese Folgerung ergibt sich auch aus der nachstehenden, bie jetzt
noch nicht gedruckten spiateren Entscheidung der Beschwerde-
abteilung vom 7./7. 1915 in Sachen M. 42 657 IV/85 b. Hier handelte
es sich um eine Patentanmeldung. die von der Anmeldeabteilung
zuriickgewiesen worden war, weil sie als eine naheliegende Vereinis
gung von zwei an sich bekannten MaBnahmen ohne neue technische
Wirkung angesehen wurde. Die Beschwerdeinstanz hat dagegen
dea vom Anmelder geltend gemachten gewerblichen Fortschritt
der Erfindung ancrkannt und die Bekanntmachung der Anmeldung
mit folgendem abgedndertem Patentanspruch beschlossen:
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,,Verfahren zur Entfernung von freier Kohlensiure, Sauerstoff
und anderen Gasen aus Wasser, dadurch gekennzeichnet, da zur
Schaffung des erforderlichen niederen Partialdruckes fiir die aus-
zuscheidenden Gase und zur Oxydation etwa im Wasser vorhandener
oxydierbarer Verbindungen Luft in entsprechender Menge bei sol-
chem Unterdruck durch das Wasser hindurchgeleitet wird, da die
in Losung gehende Sauerstoffmenge die unschidliche Menge nicht
iibersteigt.

Im Einspruchsverfahren hatte wieder zunichst die Anmelde-
abteilung iiber die Gewahrbarkeit des Patents zu befinden. Zufolge
einer in einem verspitet eingegangenen Einspruch enthaltenen
Anregung fordeite siec den Anmelder in einer Zwischenverfiigung
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 urspriinglichen Unterlagen nur von der
Ausscheidung zu entfernender Gase, nicht dagegen von dem
Oxydieren oxydabler Stoffe sprechen. Als der Anmelder dieser
Aufforderung nicht nachkam, wurde das Patent in erster Instanz
versagt.

Auf wieder eingelegte Beschwerde des Anmelders hat die zweite
Instanz das Patent mit nachstehender Begriindung erteilt.
Nach Schilderung des Ganges des Priifurgsverfahrens bis zur oben
erwihnten Zwischenverfiigung der Anmeldeabteilung fihrt die
Beschwerdeabtejlung in der Begriindung ihrer Entscheidung wie
folgt fort:

». « - Der Anmelder hat demgegeniiber darauf hingewiesen, da
in den ersten Unterlagen in der Uberschrift und im Patentanspruch
von der ,Neubegasung von Flissigkeiten‘ die Rede gewesen sei,
daB weiter im ersten Satz der Beschreibung das ,Inlésunggehen
neuer Gase‘ in das Wasser hervorgehoben sei, und daB sich endlich
— in der Erkenntnis, da durch die Stérung des Gleichgewichts-
zustandes infolge der Ausscheidung von Kohlensdure und infoige
des Eintretens neuer Gase in die Fliissigkeiten in gewissen Fillen
chemische Umwandlungen der Flissigkeiten stattfinden und Nieder-
schlage durch Ausscheidung chemisch umgewandelter Verbindungen
entstehen konnen — bereits in den ersten Unterlagen der Satz finde:
»Eventuell kann in die Sauge- oder Druckleitung der Pumpe noch
eine Filtrieranlage eingebaut werden.*

Die Anmeldeabteilung IV hat in dem angefochtenen Beschluf3
das Patent versagt, da den gestellten Forderungen nicht nach-
gekommen worden ist; die in den ersten Unterlagen erwihnte An-
ordnung einer Filteranlage in der Sauge- oder Druckleitung der Pumpe
‘nach der Entgasung weise nicht mit Sicherheit auf eine
Oxydation im Wasser vorhandener oxydierbarer Stoffe hin, die
Filteranlage kénne auch dazu dienen, Kalkniederschlige, die sich
aus gelosten Bicarbonaten nach Entfernung der Kohlensiure ge-
bildet haben kénnten, zuriickzuhalten.

Die gegen diesen BeschluB frist- und formgerecht erhobene
Beschwerde ist begriindet. 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 Einsprucbsverfahren die Anmeldeabtei-
lung nur aus schwerwiegenden Griinden und unter eingehender
Darlegung derselben von dem Standpunkt, den die Beschwerde-
abteilung im Bekanntmachungsbeschlu 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 Bekanntmachungsbeschluf
gepriift, ob der von ihr fiir gewiihrbar erachtete Patentanspruch im
Rahmen der ersten Unterlagen lag, und hat diese Frage mit Riick-
sicht auf das in dem Titel und Anspruch enthaltene Wort ,Begasung*
und die Anordnung einer Filteranlage in der Sauge- oder Druck-
leitung der Pumpe bejaht. Eine Nachpriifung des Beschlusses der
Beschwerdeabteilung von Amtswegen durch die Anmeldeabteilung
widerspricht ibrer Stellung als unterer Instanz im Verhiltnisse zur
Beschwerdeabteilung. Ubrigens wire die Zweckangabe der Oxy-
dation im Patentanspruch héchstens iiberflissig und fiir die Kenn-
zeichnung des Verfahrens an sich entbehrlich.

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

Ersichtlich ist die Beschwerdeabteilung in dieser Entscheidung
noch weiter gegangen als in ihrer zuerst besprochenen Entscheidung
vom 27./2. 1916. Dort wurde der Vorinstanz verwehrt, ein Patent

bloB aus dem Grunde zu versagen, weil sie glaubt, an der von der
zweiten Instanz als irrtiimlich gekennzeichneten Beurteilung fest-
halten zu miissen. In dem zweiten Falle hat die Beschwerdeabtei-
lung durch die Aufstellung eines abgeinderten Patentanspruchs eine
ganz neue Sachlage geschaffen. Sie verwehrt aber der Vorinstanz im
Einspruchsverfahren die Nachpriifung der Frage, oh denn der Inhalt
des jetzt begehrten Patentanspruchs auch deren eigener Uberzeu-
gung nach aus den urspriinglichen Unterlagen zu entnehmen war.
Die Vorinstanz glaubte, diese Frage nach eigenem richterlichen Er-
messen verneinen zu miissen, da die ersten Unterlagen nicht von
einer Oxydation im Wasser vorhandener oxydierbarer Stoffe spre-
chen. Auch die dort erwihnte Anordnung einer Filteranlage weise
nicht mit Sicherheit darauf hin, denn die Filteranlage konne auch
dazu dienen, Kalkniederschlige, die sich aus gelésten Bicarbonaten
nach Entfernung der Kohlenséiure gebildet haben kénnten, zuriick-
zuhalten,

Nun ist aber die Frage, ob eine Erfindung aus den zuerst ein-
gereichten Unterlagen mit Sicherheit zu entnehmen war,
nicht nur sehr schwerwiegender Art, sondern geradezu ausschlag-
gebend. Was urspriinglich nicht angegeben war, kann im Rahmen
der betreffenden Anmeldung nicht mehr geschiitzt werden. Dies
wiire schon im Hinblick auf die Prioritit des Anmeldungstages un-
zulidssig. Im vorliegenden Fall war volle Sicherheit schon deshalb zu
fordern, weil der verspiitet Einsprechende widerrechtliche Ent-
nahme des nachtriglich eingeschalteten Teiles der Beschreibung aus
einer eigenen kuwiz vorher verdffentlichten Patentanmeldung be-
hauptet hatte — ein erschwerender Umstand, der beim Beschliefen
der Bekanntmachung naturgeirdaB ncch nicht in Betracht gezogen
sein konnte.

In ihrer zweiten Entscheidung hat die Beschwerdeabteilung
nicht oder doch nur nebenbei zum Ausdruck gebracht, daB das
Urteil der Vorinstanz auch aus sachlichen Griinden unhaltbar war.
Auf deren Bedenken, daB die fiir gelegentliche Fille vorgesehenc
Filteranlage auch einen anderen Zweck haben konnte — Beseitigung
entstandener Kalkniederschlige —, geht die Entscheidung gar nicht
ein. Die Randbemerkung, daB die Zweckangabe der Oxydation im
Patentanspruch iiberfliissig ist, t1ifft nicht auch fiir die Beschreibung
zu, wo eine Oxydation gleichfalls nicht erwihnt war. Der Beschwerdc
wurde stattgegeben, weil die Beschwerdeabteiluflg schon beim Be-
kanntmachungsbeschlu die Frage, ob der von ihr fiir gewihrbar
erachtete Patentanspruch im Rahmen der ersten Unterlagen lag,
gepriift und bejaht hatte, und weil eine Nachprifung
des Beschlusses der Beschwerdeabteilung von
Amtswegen durch die Anmeldeabteilung ihrer
Stellung als unterer Instanz im Verhdltnis zur
Beschwerdeabteilung widerspreche.

Ich moéchte nicht unerwihnt lassen, daB ich nicht nur als Be-
rater des Anmelders, sondern auch persénlich die Auffassung der
Beschwerdeabteilung in d:r entschiedenen Sache selbst durchaus
teile. Die von der Vornstanz firr moglich erachtete Entstehung
von Kalkniederschligen ist unter den Bedingungen des patentierten
Verfahrens aus chemischen Griinden so gut wie ausgeschlossen.
Andererseits war ja die Erwihnung der gegebenenfalls nétigen Fil-
teranlage nicht der einzige Umstand, der fir die Auffassung des
Anmelders sprach. Ein Eingehen auf diese sachlichen Grundlagen
der entschiedenen Frage wiirde jedoch hier zu weit fithren und
gehort auch nicht in den Rahmen des Themas, ob es eine Bin-
dung der ersten Instanz im Patenterteilungsverfahren gibt.

Diese Frage mufl nach Vorstehendem bejaht werden. Eine formelle
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 unbeeinflulte neuc
Priifung der Patentierbarkeit einer Erfindung in der zum zweiten-
mal angerufenen Beschwerdeinstanz erzielt werden soll. [A. 11.}

Uber den Schwefelsduregehalt von Schnee und
Regenwasser.
Von Dr. E. KippERs, Lehrer an der Bergschule zu Bochum.
(Eingeg. 4./3. 1918.)

Schweflige Siure ist weder im Schnee, noch im Regenwasser ent-
halten. Schon in der Luft findet eine rasche Oxydation der schwef-
ligen Saure statt. Sollte trotzdem noch schweflige Sdure in den
Schnee oder Regen gelangen, so wird sie hier in kiirzester Zeit zu



