BUNDESGERICHTSHOF

X ZB 15/90 BESCHLUSS

vom

7. April 1992
in dem Rechtsbeschwerdeverfahren

betreffend das Patent 28 51 457

der Wil -1 S co., Gl PUEll, N.J. (Vereinigte

Staaten von Amerika),

Patentinhaberin und
Rechtsbeschwerdefiihrerin,

- Verfahrensbevollmdchtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. il -

weitere Verfahrensbeteiligte:

W@ S GnbH, gesetzlich vertreten durch ihren Ge-
schiaftsfiihrer, Sl strate 110, SUNNIEEED .

Einsprechende II und
Rechtsbeschwerdegegnerin I,

- Verfahrensbevollmidchtigte: Rechtsanwilte Prof. Dr. (D

und Dr. (R -

AU D "B Co., VG Va. (Vereinigte Staaten

von Amerika),

Einsprechende III und
Rechtsbeschwerdegegnerin II,

- Verfahrensbevollmdchtigte: Rechtsanwdlte Dr. B und



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat

am 7. April 1992 durch die Richter Rogge, Dipl.-Ing.

Frhr. v. Maltzahn, Dr. Jestaedt, Dr. BroB und
Dr. Melullis

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschlufl des

34. Senats (Technischen Beschwerdesenats XXI)
des Bundespatentgerichts vom 31. August 1990
wird auf Kosten der Patentinhaberin zuriickge-

wiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde

wird auf

100.000.-- DM

festgesetazt.

20



Matthias Prinz
Rechtsanwalt
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Grinde:

Das Deutsche Patentamt hat nach Priifung von drei Ein-
spriichen das am 28. November 1978 angemeldete und am 14. No-
vember 1986 erteilte Patent 28 51 457, das eine Rasierklin-
geneinheit betrifft, widerrufen. In dem anschlieflenden Be-
schwerdeverfahren vor dem Bundespatentgericht hat die Pa-
tentinhaberin im Hauptantrag das Streitpatent mit der nach-
folgend wiedergegebenen Fassung des Patentanspruchs 1 ver-

teidigt:

"Rasierklingeneinheit mit einer Klingenauflage, zumin-
dest mit einer Rasierklinge, einer Kappe und mit in der
Ndhe der Rasierklinge angeordneten Ausgabemitteln zur
direkten und kontinuierlichen Abgabe eines Rasierhilfs-
mittels auf die Haut bei jedem Uberstreichen derselben
mittels der Rasierklingeneinheit, dadurch
gekennzeichnet, dafl als Ausgabemittel
ein oder mehrere beim Rasiervorgang mit der Haut in
Verbindung tretende Teile der Rasierklingeneinheit die-
nen, die zumindest in einem Bereich eine feste mikro-
porése Struktur aufweisen, in die das Rasierhilfsmittel
in fester, wasserlfslicher, sich wdhrend der NafBrasur
allmdhlich aufl8sender Form dispergiert ist."

Hilfsweise hat sie das Streitpatent in der Fassung des
Hauptantrags mit der MaBgabe verteidigt, daB der Begriff
"feste" mikroportse Struktur durch "starre oder nicht-
flexible" mikropordse Struktur ersetzt wird.

Das Bundespatentgericht hat durch Beschlufi vom 31. Au-
gust 1990 die Beschwerde mangels erfinderischer Tdtigkeit
des Streitpatents im Haupt- und im Hilfsbegehren zuriickge-

wiesen.
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Dagegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbe-
schwerde der Patentinhaberin. Sie riigt, der angefochtene
Beschlufl sei im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht mit
Griinden versehen; sie beantragt, den angefochtenen Beschluf
aufzuheben und die Sache an das Bundespatentgericht zurilick-

zuverweisen.
II.

Die Rechtsbeschwerde ist zul&ssig, da sie auf das Feh-
len von Griinden gestiitzt ist (§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG). Sie
ist jedoch unbegriindet; denn der geriigte Mangel liegt nicht

vor.

1. Nach der stédndigen Rechtsprechung des Senats dient
§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nur der Sicherung des Begriindungs-
zwangs, nicht aber der Sicherung einer rechtsfehlerfreien
oder einheitlichen Rechtsprechung (vgl. u.a. BGHZ 39, 333,
337 - Warmpressen; Sen.Beschl. GRUR 1991, 442, 443 - pharma-
zeutisches Prdparat m.w.N.). Bei einer nicht zugelassenen
Rechtsbeschwerde ist daher nicht zu priifen, ob die ange-
griffene Entscheidung sachlich zutreffend ist und alle
wesentlichen Gesichtspunkte beriicksichtigt (vgl. BGH GRUR
1990, 33, 34 - Schiisselmiihle). Dem v6lligen Fehlen der Ent-
scheidungsgriinde kann nach der Rechtsprechung des Senats
allerdings gleichzustellen sein, wenn die dem Beschluf3 bei-
gefiigten Griinde inhaltslos, unverstdndlich und verworren
sind (st.Rspr. des Senats, GRUR 1991, 442, 443 - pharmazeu-
tisches Prédparat; Beschl. v. 3.12.1991 - X ZB 5/91 - Crack-
katalysator II), so daB8 den Griinden nicht mehr entnommen
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werden kann, welche rechtlichen Uberlegungen und tatsidchli-
chen Feststellungen filir die Entscheidung schlieflich mafigeb-
lich waren (st. Rspr., zuletzt Beschl. v. 3.12.1991, aaO).

2. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde wird
der angefochtene Beschlufl diesen Anforderungen gerecht.

a) Das Bundespatentgericht hat den Gegenstand des ver-
teidigten Patentanspruchs 1 als neu angesehen. Er beruhe je-
doch nicht auf einer erfinderischen Tatigkeit, weil das zu
l6sende Problem allein darin bestehe, das Rasierhilfsmittel
in einer festen Struktur so unterzubringen, daB es bei jedem
Uberstreichen der Haut direkt und kontinuierlich abgegeben
werde. Der um Verbesserung der gattungsbildenden Rasierklin-
geneinheit nach der US-Patentschrift 3 969 817 bemiihte Fach-
mann habe aufgrund einfacher Beobachtungen und unter Einbe-
ziehung seines Wissens und Kdnnens ohne weiteres erkennen
kénnen, daB die Nichteinhaltung der Rasiergeometrie in der
Nachgiebigkeit der als Ausgabemittel verwendeten Kissen be-
griindet sei, so daB es nahegelegen habe, die Beseitigung
dieser Schwierigkeiten in einem Material mit einer festeren
Struktur zu suchen. Anregungen hierzu habe der Fachmann der
britischen Patentschrift 1 157 640 entnehmen k&nnen, die
ebenfalls eine der Gattung entsprechende Rasierklingenein-
heit betreffe, die zwar als bevorzugtes Material fiir das
Ausgabemittel einen flexiblen Polyurethanschaum vorschlage,
aber ebenso auch starres, nicht-flexibles Schaummaterial. Um
zum Gegenstand des Anspruchs 1 in der verteidigten Fassung
zu gelangen, habe der Fachmann lediglich auf die genannte
britische Patentschrift zuriickgreifen und die daraus bekann-



ten Mafnahmen auf eine Rasierklingeneinheit nach der zitier-
ten US-Patentschrift iibertragen miissen. Diese naheliegende

Lésung sei nicht erfinderisch.

b) Ohne Erfolg riigt die Rechtsbeschwerde als Wider-
spruch, das Bundespatentgericht habe bei der Neuheitspriifung
die Gegenstdnde des Patentanspruchs 1 und der britischen Pa-
tentschrift 1 157 640 voneinander unterschieden, bei der Be-
urteilung der erfinderischen Tdtigkeit aber mit der Bemer-
kung "gleichgestellt", daB der Gegenstand der britischen
Schrift "ebenfalls eine der Gattung entsprechende Rasier-
klingeneinheit" betreffe. Der Gegenstand der britischen Pa-
tentschrift 1 157 640 unterscheidet sich von dem des Patent-
anspruchs 1 dadurch, daB der "applicator" gewShnlich von
einem nicht-starren synthetischen Schaummaterial (vorzugs-
weise einem flexiblen Polyurethanschaum) gebildet ist und
daB das Rasiermaterial nicht direkt beim Rasiervorgang ab-
gegeben wird, sondern indem der Rasierer umgedreht und mit
dem angefeuchteten "applicator" iiber den zu rasierenden Be-
reich der Haut gefiihrt wird. Dieser Unterschied schliefit
nicht aus, daB der um Verbesserungen bemiihte Fachmann bei
seiner Suche nach der L&sung des Problems die britische
Patentschrift in Betracht ziehen wird, wie das Bundespatent-

gericht festgestellt hat.

c) Die Rechtsbeschwerde meint weiter, die fiir die Ent-
scheidung tatsdchlichen und rechtlichen Grundlagen seien
nicht erkennbar, weil sich das Bundespatentgericht auf eine
mégliche, in Figur 1 der Streitpatentschrift dargestellte
Ausfiilhrungsform beschrédnkt habe, ohne die in den Figuren 2-4



dargestellten Ausfiihrungsformen zu verwerten. Auch diese
Riige greift nicht durch. Das Bundespatentgericht hat bei dem
Neuheitsvergleich auf eine Ausfithrungsform des Streitpatents
abgestellt, die dem Gegenstand des britischen Patents am
ndchsten kommt, gleichwohl aber die Neuheit bejaht. Eine
Relevanz dieser Uberlegungen fiir die Priifung der erfinde-
rischen Tadtigkeit hat die Rechtsbeschwerdefiihrerin nicht
dargelegt; sie ist auch nicht ersichtlich.

d) Zu Unrecht beanstandet die Rechtsbeschwerde ferner,
die Feststellung des Bundespatentgerichts, daB nach der
Lehre der britischen Patentschrift 1 157 640 ein flexibler
Polyurethanschaum, aber ebenso auch starres, nicht-flexibles
Schaummaterial als Ausgabemittel fiir den Rasierhilfsstoff
geeignet sei, entbehre einer nachvollziehbaren Begriindung.
In der britischen Patentschrift finde diese Schlufifolgerung
des Beschwerdegerichts keine Stiitze. Vielmehr lasse die Pa-
tentbeschreibung (S. 1 Z. 70-73) erkennen, daB das Gegen-
satzpaar nicht "nicht-starr" und "fest" heiBe, sondern "ge-
wdhnlich synthetisch" und "natiirliches Material", welches
aber aus Kostengriinden in der Regel ausscheide.

Das Bundespatentgericht hat angenommen, der Fachmann
werde den Angaben der britischen Patentschrift 1 157 640
ohne weiteres entnehmen, daf fiir den "applicator" ebenso ein
Material mit einer festen Struktur in Frage komme. Dabei hat
es auf die einschrdnkenden Formulierungen in der britischen
Entgegenhaltung beziiglich der Verwendung von flexiblem
Material hingewiesen ("gewdhnlich", "bevorzugt"). Die
SchluBfolgerung des Bundespatentgerichts ist deshalb nach-

vollziehbar.



Im iibrigen wendet sich die Rechtsbeschwerdefithrerin mit
dieser Riige gegen die sachliche Richtigkeit der vom Bundes-
patentgericht getroffenen Feststellung und beanstandet wei-
ter, daB die zur Begriindung der angefochtenen Entscheidung
gemachten Ausfiihrungen die anstehende Problematik nicht hin-
reichend erschdpfen und wesentliche Gesichtspunkte unerdr-
tert lassen. Damit kann sie jedoch im Verfahren der nicht
zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht gehdrt werden (vgl. BGHZ
39, 333, 338 - Warmpressen; BGH GRUR 1980, 846, 847
- Lunker-Verhiitungsmittel).

e) Es trifft auch nicht zu, wie die Rechtsbeschwerde
meint, daB das Bundespatentgericht die Annahme einer Uber-
tragung von Anregungen aus der britischen Patentschrift auf
die Rasierklingeneinheit nach der US-Patentschrift 3 969 817
nicht begriindet hat. Das Beschwerdegericht hat ausgefiihrt,
der Fachmann habe die Nachteile einer Rasierklingeneinheit
nach der US-Patentschrift ohne weiteres auf die Nachgiebig-
keit der verwendeten Kissen zuriickgefiihrt. Deshalb habe es
nahegelegen, ein Material mit einer festeren Struktur zu
suchen. Hierfiir habe er Anregungen der britischen Patent-
schrift entnehmen kdnnen. Soweit die Rechtsbeschwerde eine
Auseinandersetzung mit dem Parteigutachten von Professor
Dr. K@ vermifit, wo unter den verschiedenen Aspekten er-
Ortert worden sei, weshalb eine Kombination aus der in der
US-Patentschrift beschriebenen Lehre und der in der briti-
schen Patentschrift vorgeschlagenen nicht ohne erfinderi-
sches Bemiihen zum Streitgegenstand fiihren konnte, hat sie
nicht aufgezeigt, welche Uberlegungen und welche konkreten
Angriffs- oder Verteidigungsmittel ilibergangen sein sollen,
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so dafl nicht einmal eine Liickenhaftigkeit der Entscheidung
dargetan ist.

f) Soweit die Rechtsbeschwerde riigt, das Bundespatent-
gericht habe zu Unrecht aus der britischen Patentschrift
gefolgert, daBl das Rasiermittel "in fester Form, als Puder,
schon wdhrend der Herstellung der Rasierklingeneinheit in
die pordse Struktur eingebracht werden kann", betrifft dies
die sachliche Richtigkeit der Feststellungen des Bundespa-
tentgerichts, die im Verfahren der nicht zugelassenen
Rechtsbeschwerde nicht der Nachpriifung durch das Rechtsbe-
schwerdegericht unterliegt.

3. Ohne Erfolg beanstandet die Rechtsbeschwerde
schliefllich auch die Begriindung des angefochtenen Beschlus-
ses zum Hilfsantrag als mangelhaft, weil das Bundespatentge-
richt fehlerhaft seine Priifung auf das Merkmal "mikroporése
Struktur" beschrédnkt habe. Das Bundespatentgericht hat zu-
treffend festgestellt, daB sich der Patentanspruch 1 nach
dem Hilfsantrag vom Hauptantrag durch den Austausch des Be-
griffs "feste" mikroporfse Struktur gegen "starre oder
nicht-flexible" mikroporése Struktur unterscheidet. Es hat
hierzu ausgefiihrt, daB dieser Austausch lediglich der Klar-
stellung diene und keine sachliche Anderung des Patentge-
genstandes bewirke. Deshalb sei der Patentanspruch 1 nach
dem Hilfsantrag aus den gleichen Griinden wie der Hauptantrag
nicht gewdhrbar. Auch insoweit erweist sich damit die
Rechtsbeschwerde als unbegriindet.
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III.

Eine miindliche Verhandlung hat der Senat nicht fiir er-
forderlich gehalten.

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

Rogge Maltzahn Jestaedt

BrofB Melullis
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