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BUNDESGERICHTSHOF

X _ZB 17/90 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 24 49 656

der I CEE Industries Limited, LD
(G )+

Patentinhaberin und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmidchtigter: Rechtsanwalt Dr. (R -

weitere Verfahrensbeteiligte:

AN s.A., PR (rO )

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdefiihrerin,

- Verfahrensbevollmidchtigte: Rechtsanwdilte Prof. Dr. (B
und von (DG -



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat
am 8. Oktober 1991 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Bruchhausen und die Richter Rogge, Dipl.-Ing.
Frhr. v. Maltzahn, Dr. Brof u. Dr. Melullis

beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschlufl des 15. Senats
(Technischen Beschwerdesenats X) des Bundespatentge-
richts vom 25. Oktober 1990 wird auf Kosten der Ein-
sprechenden zuriickgewiesen.

Der Wert des Gegenstands der Rechtsbeschwerde wird auf

50-000:-- DM

festgesetzt.

Griinde:

I.

1. Auf die am 18. Oktober 1974 eingereichte Patentan-
meldung hat das Deutsche Patentamt ein Patent mit der Be-
zeichnung "stabile, flieBfdhige, form- und hdrtbare Masse,
Verfahren zu deren Herstellung und deren Verwendung"
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Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

erteilt. Die Patenterteilung wurde am 27. Januar 1983 ver-
offentlicht. Das Patent wurde nach Priifung eines Einspruchs
mit Beschlufl der zustdndigen Patentabteilung des Deutschen
Patentamts vom 6. Juli 1987 in vollem Umfang aufrechterhal-
ten.

Auf die Beschwerde der Einsprechenden hat das Bundespa-
tentgericht den Beschlufl der Patentabteilung aufgehoben und

das Patent widerrufen.

Die hiergegen gerichtete nicht zugelassene Rechtsbe-
schwerde der Patentinhaberin hatte mit dem Hilfsantrag Er-
folg. Der Senat hob insoweit den angefochtenen Beschlufl auf
und verwies die Sache im Umfang der Aufhebung zur anderwei-
ten Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht
zuriick (Beschl. v. 15.05.1990).

2. In der erneuten miindlichen Verhandlung vor dem Bun-
despatentgericht hat die Patentinhaberin fiinf Patentan-
spriiche eingereicht. Daraufhin d@nderte das Bundespatent-
gericht den Beschlufl der Patentabteilung ab und hielt das
Patent 24 49 656 im Umfang der iiberreichten Patentan-
spriiche 1 bis 5 beschrédnkt aufrecht.

Hiergegen richtet sich die nicht zugelassene Rechtsbe-
schwerde der Einsprechenden. Sie macht geltend, der ange-
fochtene BeschluB sei im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG
nicht mit Griinden versehen. Ferner habe das Bundespatentge-
richt auch gegen die Vorschrift des § 108 Abs. 2 PatG ver-
stofien. Sie beantragt, den Beschluff des Bundespatentgerichts
aufzuheben und die Sache in die Vorinstanz zuriickzuverwei-

sen.
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Die Patentinhaberin beantragt, die Rechtsbeschwerde zu-

rickzuweisen.
II.

Die auf § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG gestiitzte Rechtsbe-
schwerde ist zuldssig; sie fiihrt jedoch nicht zum Erfolg,

weil der geriigte Mangel nicht vorliegt.

1. Nach der stdndigen Rechtsprechung des Senats dient
die Regelung des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nur der Sicherung
des Begriindungszwanges (vgl. BGHZ 39, 333, 337 ff. - Warm-
pressen; BGH GRUR 1979, 220, 221 - fB-Wollastonit). Bei einer
nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde ist daher nicht zu prii-
fen, ob die angegriffene Entscheidung sachlich zutreffend
ist und alle wesentlichen Gesichtspunkte beriicksichtigt. An-
dererseits geniigt es nicht, daB die Entscheidung iiberhaupt
mit einer Begriindung versehen ist. In der Begriindung mufl
vielmehr zu jedem selbstdndigen Angriffs- und Verteidigungs-
mittel Stellung genommen werden, und dies darf nicht in
einer ganz unverstdndlichen, verworrenen Weise oder mit
sachlich inhaltslosen Redensarten geschehen; es mufl zu er-
kennen sein, welche tatsdchlichen Feststellungen und recht-
lichen Erwdgungen fiir die getroffene Entscheidung maf3igeblich
waren (BGH GRUR 1978, 423 - Madhmaschine; GRUR 1980, 846, 847

- Lunker-Verhiitungsmittel).

2. Entgegen der Auffassung der Rechtsbeschwerde wird
der angefochtene BeschluB diesen Anforderungen gerecht.
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a) Die Riige, das Bundespatentgericht habe gegen § 108
Abs. 2 PatG verstofien, indem es sich iiber den Beschlufl des
Senats vom 15. Mai 1990 hinweggesetzt habe, erdffnet nicht
den Weg der zulassungsfreien Rechtsbeschwerde (vgl. hierzu
schon BGH GRUR 1967, 548 - SchweiBelektrode II - zum damals
geltenden § 41 p Abs. 3 PatG; BGH B1PMZ 1973, 259; BGH B1lPMZ
1972, 267 = GRUR 1972, 538 - Parkeinrichtung). Das erkennt
offenbar auch die Rechtsbeschwerde (Begriindung S. 5 un-
ter 5.). Thre weitere Riige, wegen des Verstofies des Bundes-
patentgerichts gegen § 108 Abs. 2 PatG sei der angefochtene
BeschluB zugleich im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht
mit Griinden versehen, ist offensichtlich unhaltbar. Das Bun-
despatentgericht legt seiner Entscheidung die von der Pa-
tentinhaberin in der miindlichen Verhandlung vom 25. Okto-
ber 1990 iiberreichten Patentanspriiche 1 bis 5 zugrunde und
bejaht fiir diese mit eingehender Begriindung Neuheit, techni-
schen Fortschritt und Erfindungshthe. Es ist von der Rechts-
beschwerde nicht dargetan, daB das Bundespatentgericht in
seinem friiheren BeschluB vom 20. April 1989 schon einmal und
iiberdies mit anderem Ergebnis iiber diese Patentanspriiche

entschieden hitte.

Im iibrigen vermag die Rechtsbeschwerde auch nicht auf-
zuzeigen, unter welchen rechtlichen Gesichtspunkten die
Patentinhaberin gehindert gewesen sein sollte, nach Aufhe-
bung und Zuriickverweisung der Sache durch den Senat auf
ihren seinerzeitigen Hilfséntrag hin neue Patentanspriiche
vorzulegen. Die Bindung des Bundespatentgerichts an die
rechtliche Beurteilung des Senatsbeschlusses vom



15. Mai 1990 bezieht sich nur auf diejenigen Punkte, deren
rechtsirrtimliche Wiirdigung die Aufhebung der vorausgegan-
genen Entscheidung unmittelbar herbeigefiihrt hat, mit der
Folge, daB das Bundespatentgericht die vom Senat geriigten
Fehler, die zur Aufhebung gefiihrt haben, nicht wiederholen
darf. Im iibrigen ist es aber in seiner Entscheidung frei
(vgl. statt aller BGH GRUR 1967, 548, 551 li.Sp. - SchweifB-
elektrode II).

b) Die Rechtsbeschwerde riigt ferner, das Teilmerkmal
des Merkmals C "wobei ..." sei durch die Offenbarung in der
Streitpatentschrift nicht gedeckt. Auch der angefochtene Be-
schluBl kdnne diesbeziiglich keine Fundstelle nennen.

Unabhéngig davon, ob diese Riige zutrifft, erdffnet sie
jedenfalls nicht die zulassungsfreie Rechtsbeschwerde gemaf
§ 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG; denn sie betrifft die sachliche
Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung des Bundespatent-
gerichts. Dieses hat aber ‘eine ausreichende Offenbarung des
Gegenstandes der nunmehr geltenden Patentanspriiche mit zahl-
reichen Belegstellen bejaht (Beschl. S. 13).

c) Auch die Riige, das Bundespatentgericht habe inso-
fern ein selbstdndiges Angriffsmittel iibergangen, als es
sich mit der DE-0OS 2 260 422 nicht auseinandergesetzt habe,
ist offensichtlich unhaltbar. Die Begriindung der Rechtsbe-
schwerde hierzu (S. 7 und 8) besagt, daf sich die Einspre-
chende selbst vor dem Bundespatentgericht auf diese Druck-
schrift nicht gestiitzt hat. Das ergeben auch die Feststel-
lungen des Bundespatentgerichts (Beschl. S. 11 unten und
S. 12 oben).
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d) Auch die weiteren Angriffe der Rechtsbeschwerde, ein
Nacharbeiten des Beispiels 5 der DE-AS 1 301 530 und die
technische Lehre der GB-PS 1 328 136 fiihre zu einem anderen
Ergebnis, als vom Bundespatentgericht gewonnen, betreffen
die sachliche Richtigkeit der Entscheidung, haben aber mit
einem Begriindungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 5

nichts zu tun.

e) Keinen Erfolg hat schlieBlich die Riige, der ange-
fochtene Beschlufl sei auch deshalb nicht mit Griinden ver-
sehen, weil die Feststellungen des Bundespatentgerichts hin-
sichtlich der DE-AS 1 301 530 und der GB-PS 1 328 136 nicht
iiber den Einzelvergleich hinausgingen. Das Bundespatentge-
richt hadtte auf die Angriffe der Einsprechenden hin in die
Priifung, ob der Streitgegenstand durch die Entgegenhaltungen
in ihrer Gesamtheit nahegelegt sei, eintreten miissen (Be-
griindung S. 10). Ausweislich der Akten des Bundespatentge-
richts hat sich die Einsprechende nach Zuriickverweisung der
Sache durch den Senat auf diese Druckschrift in einer Ge-
samtschau nicht berufen, so dafl die Annahme eines selbstéan-
digen Angriffsmittels, das iibergangen sein k&énnte, nicht in
Betracht kommt. Selbst wenn man das aber annehmen wol%te,
wiirde das der Rechtsbeschwerde nicht zum Erfolg verhelfen.
Was die Rechtsbeschwerde insoweit in Wirklichkeit riigt, ist
nicht ein Fehlen von Griinden, sondern ein Sachfehler, womit
sie bei einer nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde kein Gehdr

finden kann.
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Die fehlende Zusammenschau von zwei oder allen drei
vorverdffentlichten Druckschriften, die die Einsprechende
eingefiihrt hat, ist ein Rechtsfehler, auf den die zulas-
sungsfreie Rechtsbeschwerde nach § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG

nicht gestiitzt werden kann.
III.

Da die geriigten Mingel mithin nicht vorliegen, ist die
Rechtsbeschwerde mit der Kostenfolge aus § 109 Abs. 1 Satz 2
PatG als unbegriindet zuriickzuweisen.

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