BUNDESGERICHTSHOF

X 2B 16/89 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend die Patentanmeldung P 24 55 185.7-26

der AP 'GEEEEEEED cCOpEED D -

(Vereinigte Staaten von Amerika),

Anmelderin und
Rechtsbeschwerdefiithrerin,

- Verfahrensbevollmdchtigte: Rechtsanwdlte Prof. Dr. (D

und von (NS -



\
X
9

Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat am
12. Juni 1990 durch die Richter BrodeBer, Rogge,
Dr. Jestaedt, Dr. Brofl und Dr. Ullmann

beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschlufl des 11. Senats
(Technischen Beschwerdesenats VI) des Bundespatentge-
richts vom 17. Marz 1989 wird auf Kosten der Anmelderin
zuriickgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

50.000,- DM

festgesetzt.

Das Bundespatentgericht hat die Beschwerde der Anmelde-
rin gegen den das nachgesuchte Patent versagenden BeschluB
des Deutschen Patentamts zuriickgewiesen. Die Patentanmeldung
betrifft ein Fourdrinierbandgewebe zum Herstellen von Pa-
pier.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt
die Anmelderin, den angefochtenen Beschluf3 aufzuheben und
die Sache an das Bundespatentgericht zuriickzuverweisen.

IT.

Die Rechtsbeschwerde ist darauf gestiitzt, der angefoch-
tene Beschluf3 sei nicht mit Griinden versehen (§ 100 Abs. 3
Nr. 5 PatG); sie ist deshalb zuldssig. Sie fithrt jedoch nicht
zum Erfolg, weil der geriigte Mangel nicht vorliegt.

1. Nach der stdndigen Rechtsprechung des Senats dient
§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nur der Sicherung des Begriindungs-
zwanges (vgl. BGHZ 39, 333, 337 ff. - Warmpressen; BGH GRUR
1979, 220, 221 - B-Wollastonit). Beli einer nicht zugelassenen
Rechtsbeschwerde ist daher nicht zu priifen, ob die angegrif-
fene Entscheidung sachlich zutreffend ist und alle wesentli-
chen Gesichtspunkte beriicksichtigt. Andererseits geniigt es
nicht, daB die Entscheidung iiberhaupt mit einer Begriindung
versehen ist. In der Begriindung muB vielmehr zu jedem selb-
stdndigen Angriffs- und Verteidigungsmittel Stellung genommen
werden, und dies darf nicht in einer ganz unverstdndlichen,
verworrenen Weise oder mit sachlich inhaltslosen Redensarten
geschehen; es mufl zu erkennen sein, welche tatsdchlichen
Feststellungen und rechtlichen Erwdgungen fiir die getroffene
Entscheidung maf3lgeblich waren (BGH GRUR 1978, 423 - Mdhma-
schine; BGH GRUR 1980, 846, 847 - Lunker-Verhiitungsmittel).

2. Der angefochtene Beschluf3 wird diesen Anforderungen

gerecht.
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a) Das Bundespatentgericht 1d8t dahinstehen, ob der Ge-
genstand des Patentanspruchs 1 gemdfl dem Hauptantrag neu und
technisch fortschrittlich ist; jedenfalls weise er nicht die
erforderliche Erfindungshdhe auf. Das Gewebe mit den Merkma-
len dieses Patentanspruchs unterscheide sich vom Stand der
Technik gemdfl der Osterreichischen Patentschrift 216 877 nur

darin,

- daB die Zahl der Kettgarne und der Schuflgarne in der
dufleren Schicht etwa doppelt so hoch sei wie in der

inneren Schicht,

- daB die Querschnittsfldche der einzelnen Garne in der
inneren Schicht um so viel grofler sein solle als die
Querschnittsfldche der einzelnen Garne in der &uBeren
Schicht, daB pro Flacheneinheit des Gewebes die gesam-
te Querschnittsfldche der Garne der inneren Schicht
wesentlich gréfler als die der &uBeren Schicht sei, was
zusammen mit dem vorstehend genannten Merkmal aber
nichts anderes bedeute, als daf die Querschnittsflache
der einzelnen Garne in der inneren Schicht mindestens
doppel? so grofl sein milsse wie die Querschnittsflache

der einzelnen Garne in der &dufleren Schicht, und

- daB die Anzahl der Bindekettgarne im Verhdltnis zur
Anzahl der Grundkettgarne in der &aufBleren Schicht von
etwa 1:2 bis 1:8 liege.

Das erste und das dritte dieser Merkmale seien aus der
britischen Patentschrift 451 752, die ebenfalls ein bei der

Papierherstellung verwendetes Bandgewebe aus mindestens zwei



gewebten Schichten aus SchuB- und Kettgarnen betreffe, be-
kannt gewesen. Da die gleiche Grundkonstruktion vorliege und
entsprechende gewebekonstruktive MaBSnahmen sich dann auch in
gleicher Weise zum Vorteil auswirken miiften, sei es fiir den
Fachmann ohne weiteres mdglich gewesen, die Vorteile des Ge-
webes gemdfB dieser britischen Patentschrift, wo im iibrigen
ausfiihrlich das Problem des VerschleiBes der Grundfldchen an
der Unterseite des Doppelschichtgewebes geschildert sei, auf
ein gattungsgemé@Bes Fourdrinierbandgewebe zu iibertragen. Als
einziges nicht direkt in den beiden vorgenannten Patent-
schriften entnehmbares Merkmal verbleibe, daB die Quer-
schnittsfldche der einzelnen Garne in der inneren Schicht
mindestens doppelt so grofl sei wie in der &uBleren Schicht.
Dieses Merkmal kénne aber ohne erfinderisches Zutun durch we-
nige Versuche mit einem nach dem Stand der Technik ausgebil-

deten Gewebe ermittelt werden.

b) Danach ist die Riige der Rechtsbeschwerde, das Bundes-
patentgericht habe in dem angefochtenen Beschlufl} anstelle
einer Bewertung der ErfindungshShe tatsdchlich nur eine mit
unzutreffenden Mutmafungen angereicherte Neuheitspriifung vor-
genommen, nicht begriindet. Insbesondere trifft es nicht zu,
daB der Begriff der Erfindungshéhe in dem BeschlufBl nur for-

melhaft verwendet werde.

c) Desweiteren weist die Begriindung des angefochtenen
Beschlusses aus, daBB das Bundespatentgericht auch gepriift
hat, ob die Vereinigung der aus der Osterreichischen Patent-
schrift 261 877 bekannten Merkmale mit denen aus der briti-
schen Patentschrift 451 752 und dem weiteren Merkmal, daB die

Querschnittsfldche der einzelnen Garne in der inneren Schicht



mindestens doppelt so groB ist wie in der &auBeren Schicht,
fiir den Fachmann nahelag. Dementsprechend ist die Riige der
Rechtsbeschwerde, das Bundespatentgericht habe nicht erkannt,
daB die Patentanmeldung eine Kombinationserfindung betroffen
habe, ebenfalls nicht begriindet. Im ilibrigen wiirde die Verken-
nung des Vorliegens einer Kombinationserfindung auch keinen
Begriindungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG dar-
stellen, sondern allenfalls einen sachlich-rechtlichen Feh-
ler, der mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde nicht

mit Erfolg geriigt werden kann.

d) Ohne Erfolg bemidngelt die Rechtsbeschwerde ferner,
der angefochtene Beschlufl interpretiere die "obligatorischen
Merkmale" offenbar unzuldssigerweise in Kenntnis der Erfin-
dung. Die Rechtsbeschwerde greift damit lediglich die sachli-
che Richtigkeit der vom Bundespatentgericht gegebenen Begriin-
dung an, die im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbe-

schwerde nicht zu iiberpriifen ist.

e) Die Rechtsbeschwerde meint, die angefochtene Ent-
scheidung sei insoweit in sich widerspriichlich, als das Bun-
despatentgericht einerseits das zweite Merkmal des kennzeich-
nenden Teils dahin deute, daB die Querschnittsfldche der ein-
zelnen Garne in der inneren Schicht mindestens doppelt so
grofl sein miisse wie die Querschnittsfldche der einzelnen Gar-
ne in der &dufleren Schicht, andererseits aber ausfiihre, daf
dieses Merkmal durch wenige Versuche mit einem nach dem ge-
nannten Stand der Technik ausgebildeten Gewebe ohne erfinde-
risches Zutun ermittelt werden k&nne. Danach ndmlich ergebe
sich dieses Merkmal entgegen der ersteren Aussage nicht zwin-

gend aus dem ersten Merkmal.



Ungeachtet dieses behaupteten Widerspruchs weist die Be-
griindung der angefochtenen Entscheidung eindeutig aus, daf
sich die erforderliche Erfindungshéhe allemal nicht aus dem
Merkmal 2 des Kennzeichens ergibt. Da mithin jedenfalls der
Gesamtbegriindung die Durchschaubarkeit und Klarheit im Hin-
blick auf die tragenden Gesichtspunkte nicht fehlt, liegt
auch insoweit ein Begriindungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3
Nr. 5 PatG nicht vor (BGH GRUR 1980, 846, 847, x. Sp.

- Lunker-Verhiitungsmittel).

f) Zu Unrecht beanstandet die Rechtsbeschwerde, es sei
unverstdndlich, wenn der Fachmann darauf hinarbeiten solle,
daB die Bedingungen des Merkmals 2 des kennzeichnenden Teils
erfiillt wilirden, wenn dies nachgewiesenermafien durch keinen
Stand der Technik vorgegeben sei. Sie 1d8t dabei unberiick-
sichtigt, daB in der angefochtenen Entscheidung ausgefiihrt
ist, der Fachmann werde hierzu durch die &sterreichische Pa-
tentschrift 216 877 angehalten, wo von einem "groben" Sieb
fir die innere Schicht und von einem "engmaschigen" Sieb aus
diinnen Plastikfdden filir die duBlere Schicht gesprochen werde.

g) Entgegen der Meinung der Rechtsbeschwerde werden die
in dem angefochtenen BeschluB zundchst allein in Ansehung der
Osterreichischen Patentschrift 216 877 festgestellten unter-
schiedlichen Merkmale auch nicht etwa "kurzerhand" von drei
Merkmalen auf ein einziges Merkmal reduziert. Vielmehr ge-
schieht dies unter Hinweis darauf, daB zwei dieser Merkmale
bereits aus der britischen Patentschrift 451 752 bekannt ge-
wesen seien. Ein Begriindungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3

Nr. 5 PatG ist daher auch insoweit nicht gegeben.
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h) Die Rechtsbeschwerde beanstandet schlieflich, das
Bundespatentgericht setze den Inhalt der britischen Patent-
schrift flir den Fachmann vdllig unverstdndlich mit dem Gegen-
stand der rund 25 Jahre jlingeren &sterreichischen Patent-
schrift gleich. Die im angefochtenen BeschluB getroffene
Feststellung, daB der Verschleifl des Endlosbandes seit
40 Jahren ein ernst zu nehmendes Problem gewesen sei, habe um
so mehr AnlaB geben miissen, der Frage nachzugehen, weshalb
der L&sungsvorschlag gemi#B der Anmeldung zu der mit den Uber-
legungen des Bundespatentgerichts nicht als naheliegend nach-

gewiesenen "Singularitdt" gefihrt habe.

Die Rechtsbeschwerde greift auch damit wiederum allein
die sachliche Richtigkeit und die Vollstdndigkeit der vom
Bundespatentgericht gegebenen Begriindung an. Wie bereits aus-
gefithrt, ist fiir eine solche Uberpriifung im Verfahren der

nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde indessen kein Raum.

i) Hinsichtlich der Ausfiihrungen des Bundespatentge-
richts zum Nebenanspruch verweist die Rechtsbeschwerde auf
ihre bereits erdrterten Beanstandungen zur Bescheidung des
Hauptantrages; einen dariiber hinausgehenden Begriindungsmangel

macht sie nicht geltend.
IIT.

Da der geriigte Begriindungsmangel nach § 100 Abs. 3 Nr. 5
PatG mithin nicht vorliegt, ist die Rechtsbeschwerde mit der
Kostenfolge aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG als unbegriindet zu-

riickzuweisen.



Der Senat hat eine miindliche Verhandlung nicht fir er-
forderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 PatG).

Brodefier Rogge Jestaedt
Brof} Ullmann
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