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BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 11/96

vom

15. Mai 1997

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das deutsche Patent 38 40 557

der PEED Ltd., AN G Vercinigtes Konig-

reich Groffbritannien und Nordirland,

- Verfahrensbevollmdchtigter:

weitere Verfahrensbeteiligte:

Patentinhaberin und
Rechtsbeschwerdefiihrerin,

Rechtsanwalt

Dipl.-pPhys. (D -

C@® &« Co. Inc., D{jll VAN V-orcinigte Staaten

von Amerika,

- Verfahrensbevollmachtigte:

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

Rechtsanwéalte
Prof. Dr.
Dr.

und
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Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am
15. Mai 1997 durch den Vorsitzenden Richter Rogge
und die Richter Dr. Brof, Dr. Melullis, Scharen und

Keukenschrijver

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschlufs des 14. Senats
(Technischen Beschwerdesenats IX) des Bundespatentge-
richts vom 19. Marz 1996 wird auf Kosten der Patentinha-

berin zurlckgewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf

250.000,-- DM festgesetzt.

Grinde:

I. Die Rechtsbeschwerdeflihrerin ist Inhaberin des unter
Inanspruchnahme der Unionsprioritat von Voranmeldungen im
Vereinigten Kénigreich vom 4. Dezember 1987 und vom 31. Au-
gust 1988 angemeldeten deutschen Patents 38 40 557, das ein
Sicherheitspapier, ein Verfahren zu seiner Herstellung sowie
seine Verwendung betrifft und dessen Patentanspruch 1 fol-

genden Wortlaut hat:



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

"Sicherheitspapier mit einander gegeniberliegenden Ober-
fladchen zum Bedrucken, um ein aus dem Papier hergestell-
tes Dokument zu identifizieren, enthaltend eine Sicher-
heitsvorrichtung, die mindestens teilweise zwischen den
beiden Oberflichen des Papiers als 6ffentliches Sicher-
heitsmerkmal angeordnet ist, die nicht mehr als 5 mm
breit ist und die ein flexibles, wasserundurchlassiges
Substrat mit einer Schicht aus Metall auf einer odexr
beiden Seiten enthalt,

dadurch gekennzeichnet,

da auf einer Seite der Vorrichtung Uber deren Lange ei-
ne zusammenhdngende Metallschicht oder -bahn vorgesehen
ist und dafl die Vorrichtung metallfreie, lichtdurchlés-
sige Bereiche auf 10 bis 50 % ihrer Flache enthalt, die
Uber die Lange der Vorrichtung ein sich wiederholendes
Muster, Design oder Zeichen bilden, wobei mindestens ei-
nige der metallfreien Teile oder Flachen in Querrichtung

zur Vorrichtung ganz von Metall umgeben sind."

Die Patentansprlche 2 bis 12 betreffen weitere Ausge-
staltungen des Sicherheitspapiers nach Patentanspruch 1, Pa-
tentanspruch 13 betrifft die Herstellung eines Sicherheits-
papiers nach Patentanspruch 1, die Patentanspriiche 14 und 15
betreffen die weiterevAusgestaltung des Verfahrens nach Pa-
tentanspruch 13, Patentanspruch 16 ist schlieflich auf einen
Schutz der Verwendung des Sicherheitspapiers nach einem der
vorhergehenden Patentanspriche gerichtet. Wegen des Wort-
lauts dieser Patentanspriiche wird auf die Patentschrift Be-

Zug genommen.
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Die Patentabteilung 45 des Deutschen Patentamts hat das
Patent auf Einspruch widerrufen, weil der Gegenstand seines
Patentanspruchs 1 nicht auf erfinderischer Tatigkeit beruhe
und die Gegenstande der weiteren Patentanspriiche entweder
bekannt gewesen seien oder im Bereich planmdfBigen fachmanni-

schen Handelns gelegen hatten.

Die Patentinhaberin hat gegen den das Patent widerrufen-
den Beschlufs Beschwerde eingelegt; sie hat im Beschwerdever-
fahren das Patent mit der Mafgabe verteidigt, dafs in Patent-
anspruch 1 die Worte "Muster, Design oder" gestrichen und
daf® nach dem Wort "Zeichen" die Worte "einschlieflich
Schriftzeichen" eingefliigt werden sollten; sie hat auflerdem
eine Anderung in Patentanspruch 16 vorgenommen. Das Bundes-

patentgericht hat die Beschwerde zurluckgewiesen.

Die Patentinhaberin macht mit ihrer nicht zugelassenen
Rechtsbeschwerde geltend, die angegriffene Entscheidung sei
nicht mit Grinden versehen. Sie beantragt, den angefochtenen
Beschlufd aufzuheben und die Sache zur anderweiten Verhand-
lung an das Beschwerdegericht zurlickzuverweisen. Die Ein-

sprechende tritt der Rechtsbeschwerde entgegen.

II. Die zulassige Rechtsbeschwerde bleibt ohne Erfolg.
Der geriigte Mangel, daff der angefochtene Beschluf® nicht mit
Grlinden versehen sei (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG), liegt nicht

vVor.

Nach standiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs und
des beschlieffenden Senats ist allerdings eine Entscheidung

im Sinne der genannten Vorschrift auch dann mangelhaft, wenn




eine Begrindung zwar nicht ganzlich fehlt, die Grinde aber
ganz unverstandlich und verworren sind, so daR sie nicht er-
kennen lassen, welche Uberlegungen fir die Entscheidung maf-
geblich waren, oder wenn die Griinde sachlich inhaltslos sind
und sich auf leere Redensarten oder einfach auf die Wieder-
gabe des Gesetzestexts beschranken (u.a. BGHZ 39, 333, 337

- Warmpressen; Sen.Beschl. v. 2.3.1993 - X ZB 14/92, GRUR
1993, 655, 656 - Rohrausformer; BGH, Beschl. v. 11.11.1993

- I ZB 18/91, GRUR 1994, 215 - Boy). Dies ist entgegen der
von der Rechtsbeschwerde vertretenen Auffassung nicht der
Fall. Die Prufung der Frage, ob die Begrindung sachlich und
rechtlich richtig und vollstandig ist, wird durch die Rige
eines Begrlindungsmangels nicht erdffnet (u.a. Sen.Beschl. v.
31.5.1979 - X ZB 11/78, Mitt. 1979, 198 - Schaltuhr); dies
gilt selbst im Fall von Inkonsequenzen in der Argumentation
(Sen.Beschl. v. 20.1.1983 - X ZB 7/82, Mitt. 1983, 112

- Flussigkristall). Erst ein solcher Widerspruch in den
Grinden, der dazu fihrt, daf nicht zu erkennen ist, welche
Gesichtspunkte die Entscheidung tragen sollen, ist einer
fehlenden Begrindung gleichzuerachten (vgl. Sen.Beschl. v.
26.11.1987 - X ZB 20/86, Umdr. S. 5).

Die Rechtsbeschwerde verweist in diesem Zusammenhang
darauf, da sich aus der Erdrterung der US-Patentschrift
4 652 015 in dem angefochtenen Beschlufs nur eine Anregung
zur Aufgabenstellung, nicht aber auch zur patentgemaflen Leh-
re ergebe. Nach Auffassung des Beschwerdegerichts solle die
Zusammenschau dieser Entgegenhaltung mit der deutschen Aus-
legeschrift 22 05 426 deshalb den Gegenstand des Streitpa-
tents nahelegen, weil es der Fachmann erstrebe, bekannte Si-

cherheitspapiere insbesondere hinsichtlich der &ffentlichen




Wahrnehmung und Erkennung eines Sicherheitsfadens zum Zweck
der Echtheitsprifung durch Benutzer zu verbessern. Die Aus-
legeschrift gehe von einem Stand der Technik aus, bei der
ein Wertzeichen mit einer metallbeschichteten Kunststoffolie
versehen sei, die eine elektrisch nachweisbare Struktur auf-
weise. Nach dieser Entgegenhaltung sclle ein Wertzeichen ge-
schaffen werden, das eine maschinelle Echtheitsprifung er-
laube und nur unter auferordentlich hohem Aufwand gefalscht
werden kénne. Hierzu enthalte das Wertzeichen eine in die
Papierschicht eingebettete Metallfolie sehr geringer Dicke
mit mikroskopisch kleinen Ld&échern. Dabei werde ausdricklich
darauf hingewiesen, daR eine Falschung um so schwieriger
werde, je kleiner Durchmesser oder Breite der Ldcher gewdahlt
wlrden. Fadlschungen durch fotomechanische oder chemische
Verfahren seien wegen der sehr kleinen Ld6cher nur schwer
durchfiihrbar und kénnten durch die Wahl einer metallbe-
schichteten Kunststoffolie erschwert werden. Daraus ergebe
sich, daf® zur Verbesserung der Falschungssicherheit bewuf3t
von einem leicht erkennbaren 6ffentlichen Sicherheitsmerkmal
abgegangen und ein nur maschinenlesbares, verdecktes Sicher-
heitsmerkmal angestrebt werde. Dem Fachmann erschliefle sich
daraus jedoch ohne weiteres die Lehre, auf einer Sicher-
heitsvorrichtung aus einer Metallfolie oder metallbeschich-
teten Kunststoffolie metallfreie lichtdurchlassige Bereiche
vorzusehen, die entsprechend der Lehre der US-Patentschrift
sich Uber die Lange der Vorrichtung wiederholende Schrift-
zeichen bildeten. Zwar sollten die lichtdurchlassigen Berei-
che nach der deutschen Auslegeschrift im Hinblick auf die
zugrundeliegende Problemstellung méglichst klein und mit

dem bloflien Auge nur schwer erkennbar sein. Es kdnne jedoch

keine Rede davon sein, daf® der Fachmann hierdurch abgehalten
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werde, die lichtdurchlassigen Bereiche soweit zu vergroéfern,
daf? sie entsprechend dem Streitpatent flir den Betrachter mit
bloflem Auge erkennbar seien. Vielmehr liege es fir den Fach-
mann im Hinblick auf die angestrebte Verbesserung auf der
Hand, auf den Vorteil der auflerordentlich hohen Falschungs-
sicherheit der Wertzeichen gemafd der deutschen Auslege-
schrift zumindest zum Teil zu verzichten und zugunsten eines
mit dem bloflen Auge ohne weiteres erkennbaren Sicherheits-
merkmals einen Kompromif3 einzugehen. Es sei auch zu erwarten
gewesen, dafd gegenlber einer gemafd der der US-Patentschrift
eingesetzten Sicherheitsvorrichtung sowohl eine verbesserte
Maschinenlesbarkeit erzielt als auch der bewdhrte optische
Eindruck eines zusammenhdngenden metallischen Films beibe-
halten werde, wenn die lichtdurchlassigen Zeichen nicht zu
grof gewdhlt wlrden. Andererseits lege die deutsche Auslege-
schrift dem Fachmann nahe, aus Grinden der Falschungssicher-
heit die lichtdurchlédssigen Bereiche nicht grdéfer als nétig,
namlich nur so grof? zu machen, daf sie von einem ungeibten
Betrachter erkannt werden kdénnten.

Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde sind diese
Ausfihrungen verstandlich und nachvollziehbar. Der angefoch-
tene Beschlufl sieht die in Patentanspruch 1 des Streitpa-
tents beschriebene Sicherheitsvorrichtung des Sicherheitspa-
piers, die verhdltnisméfig grofle lichtdurchlassige Bereiche
aufweist, deswegen als fur den Fachmann naheliegend an, weil
die deutsche Auslegeschrift 22 05 426 eine entsprechend auf-
gebaute Sicherheitsvorrichtung, allerdings mit mikroskopisch
kleinen lichtdurchlissigen Bereichen aufweist, die Groéfie
dort mit einem bestimmten Ziel gewdhlt worden ist und die

Vorgabe eines anderen Ziels, namlich der Erkennbarkeit fir




den Betrachter, dazu fihre, von dieser Grdéflenvorgabe abzuge-
hen und die lichtdurchlassigen Bereiche so groff zu wdahlen,
daff sie mit dem blofRen Auge erkennbar seien; lesbare metal-
lische Zeichen auf einem Sicherheitsfaden waren nach den
Feststellungen des Beschwerdegerichts aus der genannten
US-Patentschrift bekannt. Das Beschwerdegericht hat sich da-
bei ersichtlich in rechtlich nicht zu beanstandender Weise
neben den beiden Entgegenhaltungen auch auf das Fachkénnen
des Fachmanns gestltzt und diesem zugetraut, von dem in der
deutschen Auslegschrift eingeschlagenen Weg soweit nétig ei-
nen Schritt zurlckzugehen. Auch wenn das Beschwerdegericht
dabeil die - jedenfalls nach Auffassung der Rechtsbeschwerde-
fihrerin - nachstliegenden Schlufffolgerungen nicht gezogen
haben mag, 1laRt die Begriindung seiner Entscheidung einen Be-
grindungsmangel nicht erkennen. Daff in der Lehre des Streit-
patents, wie die Rechtsbeschwerde ausfiihrt, weder ein Kom-
promifs mit der Lehre nach der deutschen Auslegeschrift noch
deren Weiterentwicklung, sondern insoweit eine Abkehr liegen
mag, betrifft allein die inhaltliche Richtigkeit der ange-
fochtenen Entscheidung, die nicht zur Uberprifung steht, und
beinhaltet schon deshalb keinen Widerspruch, weil es nicht
denkgesetzlich ausgeschlossen ist, auch eine Abkehr von ei-
ner bekannten Ldsung als durch den Stand der Technik in sei-

ner Gesamtheit nahegelegt anzusehen.

Was die Rechtsbeschwerde weiter geltend macht (Rechtsbe-
schwerdebegr. S. 13 ff. unter IV.), kann bei der Beurteilung
einer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde, die eine revi-
sionsartige Begrindung der angefochtenen Entscheidung nicht
erdffnet, nicht bericksichtigt werden. Insbesondere entzieht

es sich der Prufung durch den Senat, ob das Beschwerdege-




richt die Patentfd&higkeit zutreffend beurteilt und ob es da-
bei den richtigen rechtlichen Mafistab angewendet hat; dies
betrifft sowohl die von der Rechtsbeschwerdefihrerin ange-
sprochene Rechtsfrage der Berlicksichtigung von Aufgabe und
Losung als auch das Abstellen auf den Durchschnittsfachmann
und die Frage, welchen Einfluff die Entscheidung des Europai-
schen Patentamts hinsichtlich einer Parallelsache auf die

Entscheidung im nationalen Einspruchsverfahren hat.

Soweit die Rechtsbeschwerde schliefilich eine unzurei-
chende Auseinandersetzung mit "Beweisanzeichen" flr erfinde-
rische Tatigkeit bemdngelt, ist dies fir die Frage, ob ein
Begrlindungsmangel im Sinne des Gesetzes vorliegt, ohne Be-
deutung. Der Senat hat wiederholt entschieden, daf im Fehlen
einer ausdricklichen Erdrterung solcher Gesichtspunkte ein
Begrindungsmangel nicht liegt (u.a. Sen.Beschl. vom
28.11.1963 - Ia ZB 202/63, GRUR 1964, 201, 202 - Elektro-
handschleifgerdt; Beschl. vom 11.12.1973 - X ZB 18/72, GRUR
1974, 419 - Oberflachenprofilierung; Beschl. vom 28.11.1978
- X ZB 17/77, GRUR 1979, 220 - R-Wollastonit; Beschl. v.
16.9.1980 - X ZB 2/79, Mitt. 1981, 45, 46 - Halbleiterein-
richtung; Beschl. v. 20.1.1983 - X ZB 7/82, Mitt. 1983, 112
- Flussigkristall; Beschl. v. 3.12.1991 - X ZB 5/91, GRUR
1992, 159, 161 - Crackkatalysator II; Beschl. vom 2.3.1993
- X ZB 3/92, Umndr. S. 9 f). Zudem hat sich das Beschwerdege-
richt mit der Frage auseinandergesetzt, ob Indizien flr er-

finderische Tatigkeit vorliegen (Beschl., Umdr. S. 10).
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Eine mindliche Verhandlung hat der Senat nicht fur er-
forderlich gehalten. Die Kostenfolge ergibt sich aus § 109
Abs. 1 Satz 2 PatG 1981.

Rogge Brof : Melullis

Scharen Keukenschrijver
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