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BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 11/91 BESCHLUSS

vom

10. Mirz 1992
in dem Rechtsbeschwerdeverfahren
betreffend das Patent 29 02 949

der TGP Ltd., OGN (Japan),

Patentinhaberin und
Rechtsbeschwerdefiihrerin,

- ProzeBbevollmidchtigte: Rechtsanwéilte Dr. (IR
und Dr. (D -

weitere Verfahrensbeteiligte:

REED-PGEED RN AG, (Gl strase 8, FEER.

Einsprechende I und
Rechtsbeschwerdegegnerin I,

HEEEER AG, FOIEEED .

Einsprechende II und
Rechtsbeschwerdegegnerin II



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat
am 10. Marz 1991 durch die Richter Rogge, Dipl.-Ing.
Frhr. v. Maltzahn, Dr. Jestaedt, Dr. Brof und
Dr. Melullis

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschlufl des
11. Senats (Technischen Beschwerdesenats VI)
des Bundespatentgerichts vom 21. Mdrz 1991
wird auf Kosten der Patentinhaberin zuriickge-

wiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde

wird auf

50.000.~-- DM

festgesetzt.
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Matthias Prinz
Rechtsanwalt

A€

Die Rechtsbeschwerdefiihrerin ist Inhaberin des am

26. Januar 1979 unter Inanspruchnahme zweier Unionspriori-

tdten aus dem Jahre 1978 angemeldeten und mit insgesamt acht

Patentanspriichen erteilten Patents 29 02 949, das ein Ver-

fahren zur Herstellung eines Mischgarns mit Kern- und Hiill-

faden betrifft. Die Patentanspriiche 1 und 4 haben folgenden
Wortlaut:

"1.

Verfahren zur Herstellung eines Mischgarns mit einem
Einzelfilamente aufweisenden Kernfaden und mit einem
Einzelfilamente aufweisenden Hiillfaden, der den
Kernfaden zumindest teilweise wendelf&6rmig mit wech-
selndem Drehsinn umschlingt, bei dem das Kernfaden-
biindel und das Hiillfadenbiindel, die unterschiedliche
Streckbarkeit aufweisen, gemeinsam einer Falsch-
drahttexturierung unterworfen werden und gleichzei-
tig mit einem Verstreckungsverhdltnis 1,05 ver-
streckt werden, dadurch gekenn -
zeichnet , daB die Bruchdehnung der Einzel-
filamente des Kernfadenbiindels sich um mindestens

70 % von der Bruchdehnung der Einzelfilamente des
Hiillfadenbiindels unterscheidet, und dafl die Fila-
mente des Kernfadenbiindels und des Hiillfadenbiindels
vor der Falschdrahttexturierung derart miteinander
verflochten werden, dafl sich mindestens 30 Verflech-
tungspunkte pro Meter ausbilden, von denen minde-
stens 20 nach der Falschdrahttexturierung erhalten
bleiben.

Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB gleichzeitig mit der Falschdrahttexturierung
eine Aufrauhung durchgefiihrt wird, bei der einige
der Einzelfilamente der auflen liegenden Teile des
Hillgarns zur Bildung eines Flausches aus Fadenenden
an der Garnoberflidche durchtrennt werden."

Das Deutsche Patentamt hat nach mehreren Einspriichen

das Patent mit Beschlufl vom 27. September 1988 widerrufen,
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weil das beanspruchte Verfahren nicht auf einer erfinderi-
schen Tdtigkeit beruhe.

Hiergegen hat die Patentinhaberin Beschwerde eingelegt
und beantragt, den angefochtenen Beschluf3 aufzuheben und das
Patent in der erteilten Fassung aufrechtzuerhalten, hilfs-
weise mit einem durch Zusammenziehung der erteilten Patent-
anspriiche 1 und 4 gebildeten neuen Patentanspruch 1 auf-

rechtzuerhalten.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde zuriickgewie-

sen.

Gegen diese Entscheidung richtet sich die nicht zuge-
lassene Rechtsbeschwerde der Patentinhaberin, mit der sie
geltend macht, die angefochtene Entscheidung sei im Sinne
des § 100 Abs. 3 Ziffer 5 PatG nicht mit Griinden versehen,
da sowohl zum Hauptantrag als auch zum Hilfsantrag eine
nachvollziehbare Begriindung fehle. Sie beantragt,

den angefochtenen BeschluB aufzuheben und die
Sache zur anderweitigen Entscheidung an das

Bundespatentgericht zurtickzuverweisen.

Die Einsprechenden haben im Rechtsbeschwerdeverfahren

keine Erklarung abgegeben.
II.

Die auf § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG gestiitzte Beschwerde
ist zuldssig, aber nicht begriindet. Der geriigte Mangel liegt

nicht vor.
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1. Das Beschwerdegericht hat nach Darstellung des dem
Anmeldungsgegenstand zugrundeliegenden technischen Problems
und dessen L6sung die Neuheit gegeniiber dem Stand der Tech-
nik bejaht, eine erfinderische Tatigkeit jedoch verneint.

Dazu hat es im einzelnen ausgefiihrt:

Das Verfahren nach dem Patentanspruch 1 in der erteil-
ten Fassung unterscheide sich von dem gemdB der US-Patent-
schrift 36 91 750 bekannten Verfahren nur noch dadurch, daf
die Filamente des Kernfadenbiindels und des Hiillfadenbiindels
vor der Falschdrahttexturierung derart miteinander verfloch-
ten wirden, daB sich mindestens 30 Verflechtungspunkte pro
Meter ausbildeten, von denen mindestens 20 nach der Falsch-
drahttexturierung erhalten blieben. Diese Mafinahme sei fir
den Fachmann, einen Textilingenieur oder Verfahrensingenieur
mit Fachhochschul- oder Hochschulausbildung und praktischen
Kenntnissen in der Verarbeitung endloser synthetischer Fa-
sern, am Anmeldetag naheliegend gewesen. Aus Kostengriinden
hdtte der Fachmann bestrebt sein miissen, die Arbeitsge-
schwindigkeit ohne Qualitdtsverschlechterung zu erhd&hen.
Wenn jedoch bei dem aus der US-Patentschrift 36 91 750
bekannten Verfahren eine ErhShung der Texturiergeschwindig-
keit dazu fiihre, dafl der bei der Zwirnung erhaltene zweila-
gige Garnaufbau trotz Fixierung bei der nachfolgenden Aufld-
sung der Zwirnung wieder verloren gehe, miisse er sich
zwangsldufig Gedanken iiber die Stabilisierung des zweilagi-
gen Garnaufbaus machen. Dazu biete sich das zur Stabilisie-
rung eines Garnaufbaus bekannte Verflechten durch pneumati-
sche Verwirbelung geradezu an. Da die japanische Patentof-
fenlegungsschrift 52-85 545 die Anregung gebe, zur Stabili-
sierung eine Verflechtung mit einer Falschdrahttexturierung



zu verbinden, habe es fiir den Fachmann nahegelegen, auch bei
der US-Patentschrift eine zusdtzliche Verflechtung auszupro-
bieren. Da ein bereits wieder verlorengegangener Garnaufbau
nicht mehr stabilisiert werden k&nne, sei von den beiden in
der japanischen Offenlegungsschrift genannten Alternativen
nur die Verflechtung vor der Falschdrahttexturierung in Be-
tracht zu ziehen gewesen. Dabei sei eine noch geringere An-
zahl von Verflechtungspunkten als im Anspruch 1 des Streit-
patents iiberhaupt nicht in Frage gekommen.

a) Diese Ausfiihrungen lassen mit hinreichender Deut-
lichkeit erkennen, welche tatsdchlichen Feststellungen und
rechtlichen Erwdgungen das Bundespatentgericht bei seiner
Entscheidung geleitet haben. Damit ist dem Begriindungszwang
geniigt (vgl. u.a. BGHZ 39, 333, 337 - Warmpressen; Senats-
beschl. v. 25.11.1980 - X ZB 18/79, Mitt 1981, 105, 106
- Mikroskop; Senatsbeschl. v. 19.9.1989 - X ZB 6/89, GRUR
1990, 110 - Rechtliches GehOr; Senatsbeschl. v. 4.12.1990
- X 2B 6/90, GRUR 1991, 442, 443 - pharmazeutisches Pré&pa-

rat).

b) Dem vé6lligen Fehlen der Entscheidungsgriinde kann
nach der Rechtsprechung des Senats allerdings gleichzustel-
len sein, wenn einzelne selbstdndige Angriffs- und Vertei-
digungsmittel iibergangen sind oder wenn die dazu gegebene
Begriindung nicht erkennen laft, welche tatsdchlichen Fest-
stellungen und rechtlichen Erwdgungen fiir die getroffene
Entscheidung mafigebend waren. Ob die Begriindung im einzelnen
vollstdandig und zutreffend ist, ist nicht entscheidend. Sie
darf jedoch nicht ganz unverstdndlich, inhaltsleer oder ver-
worren sein (vgl. Senatsbeschl. v. 7.3.1978 - X ZB 1/77,
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GRUR 1978, 423, 424 -~ Midhmaschine; v. 27.3.1980 - X ZB 1/79,
GRUR 1980, 846, 847 - Lunker-Verhiitungsmittel; v. 14.7.1987
- X ZB 1/87, B1PMZ 1968, 111 - Papiermaschinensieb; v.
19.9.1989, aaO und v. 4.12.1990 aaO). Dies trifft hier je-
doch nicht zu.

c) Zu Unrecht riigt die Rechtsbeschwerde, der angefoch-
tene Beschlufl enthalte keine Begriindung fiir die Verneinung
einer erfinderischen Tatigkeit, weil das Bundespatentgericht
seine Feststellung nicht naher begriindet habe, eine ge-
ringere Anzahl von Verflechtungspunkten als im Streitpatent
beansprucht, sei iiberhaupt nicht in Frage gekommen. Denn das
Bundespatentgericht ist bei diesen Feststellungen ersicht-
lich davon ausgegangen, daf3 der Fachmann ohne weiteres er-
kennen konnte, daBl eine "noch geringere Anzahl von Verflech-
tungspunkten als im Anspruch 1 des Streitpatents genannt"
eine Stabilisierung des zweilagigen Garnaufbaus nicht er-
mégliche und deshalb "iiberhaupt nicht in Frage gekommen wid-
re". Ob dies zutrifft, kann dahinstehen. Ein Begriindungs-
mangel im Sinne von § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG liegt nicht vor,
wenn die Griinde zu den einzelnen Angriffs- und Verteidi-
gungsmitteln nur sachlich unzureichend oder sonst rechts-
fehlerhaft sind. Es kommt letztlich immer darauf an, ob
erkennbar ist, welcher Grund fiir die Entscheidung iiber die
einzelnen Angriffs- und Verteidigungsmittel maBgebend ge-
wesen ist, mag dieser Grund rechtsfehlerhaft beurteilt
worden sein oder nicht, mag er tatsdchlich vorgelegen haben
oder nicht (vgl. BGHZ 39, 333, 338). Die Riige der Rechtsbe-
schwerdefiihrerin lduft im Kern darauf hinaus, das Bundes-
patentgericht habe bei der Beurteilung der Erfindungshd&he
des Streitpatents einen zu hohen Konnens- und Wissensstand



des Fachmanns angelegt. Damit wird ein sachlicher Fehler bei
der Beurteilung der Erfindungshéhe geriigt, nicht aber, daf
die Priifung gdnzlich unterblieben sei. Die sachliche Rich-
tigkeit und Vollstdndigkeit dieser Wertung ist bei der nicht
zugelassenen Rechtsbeschwerde - wie ausgefiihrt - ebensowenig
zu priifen wie die weitere Frage, ob die Entscheidung alle
objektiv wesentlichen Gesichtspunkte beriicksichtigt (vgl.
auch Senatsbeschl. v. 16.12.1986 - X ZB 17/86, GRUR 1987,
286 - Emissionssteuerung).

2. Entgegen der Rechtsbeschwerde ist auch die Vernei-
nung einer erfinderischen Tatigkeit hinsichtlich des durch
Zusammenfassung der erteilten Patentanspriiche 1 und 4 gebil-
deten Patentanspruchs 1 nach dem Hilfsantrag nicht ohne eine
nachvollziehbare Begriindung geblieben.

a) Die von der Rechtsbeschwerde als unklar beanstandete
Formulierung "es muBl deshalb als naheliegend angesehen wer-
den ..." (Griinde S. 11, Z. 8-11) ist nach dem Gesamtzusam-
menhang ersichtlich als eine auf die eigene tatrichterliche

Uberzeugung gestiitzte Feststellung zu verstehen.

b) Ohne Erfolg riigt die Rechtsbeschwerde weiterhin, dem
angefochtenen Beschlufl fehle jede Begriindung dafiir, was den
Fachmann hdtte veranlassen sollen, ein bei konventionellen
Multifilamentgarnen bekanntes Verfahren bei einem v&llig
anderen Garntyp, nadmlich bei Effektgarnen, anzuwenden. Damit
wird nicht das Fehlen einer Begriindung im Sinne des Ge-
setzes, sondern lediglich deren angebliche Liickenhaftigkeit
und (mangelnde) {Uberzeugungskraft geriigt. Das ist bei der

nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht zu iiberpriifen.
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c) Der angegriffene BeschluB ist auch nicht deshalb
unverstandlich, weil das Beschwerdegericht darlegt, daB die
gemeinsame Anwendung einer Aufrauhbehandlung und einer Ver-
flechtung vor der Falschdrahttexturierung keine erfinde-
rische Tatigkeit erfordere, "da mit beiden jeweils fiir sich
nahegelegten Mafnahmen unterschiedliche Ziele verfolgt wer-
den und auch keine fiir den Fachmann unvorhergesehene Kombi-
nationswirkung erzielt wird". Denn wie vom Beschwerdegericht
dargelegt, ist Ziel der Verflechtung durch pneumatische Ver-
wirbelung die Stabilisierung des zweilagigen Garnaufbaus
(Griinde S. 7, 2. Abs.), wdhrend die Aufrauhbehandlung dazu
dient, einen in etwa gleichen textilen Griff wie bei aus

Stapelfasern gesponnenen Garnen zu gewinnen.

d) Der angefochtene BeschluB fiihrt aus, selbst wenn die
Verflechtung Voraussetzung dafiir sei, daB iiberhaupt eine
Aufrauhbehandlung durchgefiihrt werden kénne, sei die gemein-
same Anwendung beider MaBnahmen fiir den Fachmann naheliegend
gewesen. Ohne Erfolg riligt die Rechtsbeschwerde, diese Aus-
fiihrungen seien widerspriichlich und mit der vorherigen Argu-
mentation unvereinbar. Hierbei handelt es sich ersichtlich
um eine Hilfserwdgung ("selbst wenn man unterstellt ..."
(Griinde S. 11, Mitte)), auf der die angefochtene Entschei-
dung nicht beruht. Im ilibrigen hat das Beschwerdegericht
innerhalb dieser Hilfsbegriindung widerspruchsfrei dargelegt,
daB - auf der Grundlage seiner gedanklichen Unterstellung -
die Anwendung beider Mafnahmen fiir den Fachmann naheliegend
ist. Denn fiir diesen sei selbstverstadndlich, daB ein Durch-
trennen einiger aufBlen liegender Filamente des Hiillgarns
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(Aufrauhbehandlung) nur dann den gewiinschten Erfolg liefere,
wenn diese an anderen Stellen in den Garnkdrper eingebunden
seien.

IITI.

Die Kostenentscheidung beruht auf § 109 Abs. 1 Satz 2
PatG.

Eine miindliche Verhandlung hat der Senat nicht fiir er-
forderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 2. Halbsatz PatG).

Rogge Maltzahn Jestaedt

BroB Melullis
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