BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS
X _ZB 18/92

vom
29. Juni 1993

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Patent 33 38 201 der

MG 2G. G (schweden),

Patentinhaberin und
Rechtsbeschwerdefliihrerin,

- Verfahrensbeveollmdchtigte: Rechtsanwalte Prof.

or. G uvnd or. QD -

weitere Verfahrensbeteiligte:
1. rauvl HGEED 2c, HEEEED .
2. The PQEEEED « cCEED co., c@ER, o (vereinigte

Staaten von Amerika),

3. sOlED VD - CED gD s . gD

(Frankreich),

¢. ve @D ~c. "QEEED.

Zzu 1-4 Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerinnen,

- Verfahrensbevollmachtigte: Rechtsanwalte Dr. —
und QD -



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am
29. Juni 1993 durch den Vorsitzenden Richter Rogge und die
Richter Dr. Jestaedt, Dr. Brof, Dr. Melullis und Dr. Greiner

beschlossen:
Die Rechtsbeschwerde gegen den Beschluf des 21. Senats
(Technischer Beschwerdesenat XVI) des Bundespatentge-

richts vom 26, Mai 1992 wird auf Kosten der Patentinha-

berin zurlickgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde wird auf

300.000,-— DM

festgesetzt.

Grinde:

I. Auf die Beschwerden der Einsprechenden hat das Bun-
despatentgericht das eine Wegwerfwindel mit Klebeverschlup
betreffende deutsche Patent 33 38 201, das die Patentinhabe-
rin im Beschwerdeverfahren aufer mit den erteilten Anspri-
chen mit zwei Hilfsantré@gen verteidigt hatte, widerrufen.
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Rechtsanwalt www.prinz.law

Gegen diese Entscheidung richtet sich die durch das Bun-
despatentgericht nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Pa-
tentinhaberin, mit der sie geltend macht, der angefochtene
Beschluf sei nicht mit Grinden versehen.

II. Die auf § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG gestiutzte Rechtsbe-
schwerde ist zuléssig. Sie ist jedoch nicht begriundet. Der
gerlgte Mangel liegt nicht vor.

1. a) Nach Meinung des Bundespatentgerichts ist der Ge-
genstand des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung zwar
neu, ihm fehle jedoch die erforderliche Erfindungshéhe. Von
dem japanischen Gebrauchsmuster 57-74910, dem das gleiche
technische Problem zugrunde liege, namlich das wiederholte
Offnen und Schliefen einer Wegwerfwindel mit einer Aupen-
schicht aus einer Kunststoffolie zu ermdglichen, unterschei-
de sich die Lehre des Streitpatents nur durch das Fehlen ei-
ner Pragung auf der zur Lésung des Problems vorgeschlagenen
Verstarkung der Folie. Die Ubrigen Merkmale des Streitpa-
tents seien durch diese Entgegenhaltung vorweggenommen oder
dem Fachmann nahegelegt. Eine Pragung zu verwenden, um die
Halte- (Kleb-)Kraft einzustellen, sei dem Fachmann ebenfalls
seit la&ngerem bekannt, wie auch dadurch bestdtigt werde, dap
ihm das Streitpatent die n&here Ausgestaltung der Pragung
Uberlasse. Darlber hinaus werde auch der Windelfachmann hie-
rauf konkret durch die US-Patentschrift 3 630 201 hingewie-
sen. Der darUber hinaus von der Patentinhaberin geltend ge-
machte synergistische Effekt kénne nicht greifen, da er zum
einen nicht offenbart sei und im Ubrigen auch nicht eintre-
te, weil beide Elemente (Verstarkungsstreifen und Pragung)
unterschiedlichen Zielen dienten.
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b) Diese Grinde lassen mit hinreichender Deutlichkeit
erkennen, auf welche tatséchlichen und rechtlichen Erwdgun-
gen das Beschwerdegericht seine Entscheidung gestiitzt hat.
Damit ist dem Begriindungszwang genigt (vgl. Sen.Beschl. v.
03.12.1991 - X ZB 5/91 - Crackkatalysator II, GRUR 1992, 159
m.w.N.). Dieser verlangt lediglich, daP die die Entscheidung
tragenden tatséchlichen und rechtlichen Erwdgungen in sich
versténdlich dargelegt sind; ob die Beurteilung durch das
Beschwerdegericht sachlich richtig ist, kann im Verfahren
der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde demgegeniber nicht
gepruft werden (BGHZ 39, 333, 337, 341 - warmpressen; BGH,
Beschl. v. 03.12.1991 - X ZB 5/91 - Crackkatalysator II,
GRUR 1992, 159 jeweils m.w.N.).

c) aa) Demgegeniber macht die Rechtsbeschwerde ohne Er-
folg geltend, daP die angefochtene Entscheidung an einem Be-
grindungsmangel leide, weil in ihr nicht nachvollziehbar
dargelegt werde, wie die japanische Entgegenhaltung den
Fachmann dazu fuhren kdénne, 2zur Verstdrkung der Windelhaut
einen unelastischen Kunststoffstreifen zu verwenden.

Dap der Fachmann bei der Lektlire der japanischen Ge-
brauchsmusterschrift auch die Mdglichkeit einbeziehe, die
Verstarkung aus Kunststoff herzustellen, hat das Bundespa-
tentgericht daraus abgeleitet, daPp dort den konkreten Mate-
rialien eher untergeordnete Bedeutung beigemessen werde. Im
Hinblick auf das technische Problem, dessen Lésung die Lehre
des japanischen Gebrauchsmusters diene, erkenne der Fachmann
vielmehr, daP es entscheidend auf die mit diesen Materialien
verbundene Wirkung ankomme. Deshalb erkenne er - und lese
dies mithin im Zusammenhang gleichsam mit -, daB die Ver-



stdrkungsstelle und damit das an dieser Stelle angebrachte
zusédtzliche Material so wenig dehnbar sein misse, daP es ein
Reifen der Windelhaut beim Lésen der Klebverbindung verhin-
dere. Damit kommt zum einen die Auffassung des Bundespatent-
gerichts zum Ausdruck, dap der Fachmann durch die in den
Vordergrund geruckte Wirkung der Verstdrkungsstelle und des
dort angebrachten Materials veranlaPt werde, nach anderen
geeigneten Materialien zu suchen, und dabei ohne erfinderi-
sches Bemihen auch auf Kunststoffe stoBe. Zum anderen hat es
der Entgegenhaltung die Anregung entnommen, den Verstar-
kungsstreifen - wie in den angefuhrten Beispielen - aus ei-
nem relativ unelastischen Material herzustellen, da - wie
der Fachmann wisse - nur so der gewlnschte Erfolg, ein Rei-
Ben der Windel zu verhindern, eintreten kdénne. Diese Eigen-
schaft hat es mit dem Merkmal "unelastisch" des Streitpa-
tents gleichgesetzt, da der Fachmann wisse, daP es ein vdl-
lig unelastisches Material nicht gebe. Mit diesen Ausftthrun-
gen, die den wesentlichen Gedankengang des Beschwerdege-
richts erkennen lassen, ist dem Begrindungszwang genigt.

Die in diesem Zusammenhang von der Rechtsbeschwerde wei-
ter erhobenen Rugen betreffen die sachliche Berechtigung der
Auslegung der Entgegenhaltung durch das Bundespatentgericht
und seine daraus gezogenen Folgerungen; einen Begrindungs-
mangel zeigt das Rechtsmittel insoweit nicht auf.

bb) Das gleiche gilt fir die Verneinung einer erfinderi-
schen Leistung im Hinblick auf den von der Patentinhaberin
in Anspruch genommenen synergistischen Effekt.



(1) Ohne Erfolg macht die Rechtsbeschwerde hierzu gel-
tend, die Begrindung des angefochtenen Beschlusses sei un-
verstandlich, wenn sie darauf abstelle, daBp dieser Effekt
nicht offenbart sei. Allerdings kann nach der standigen
Rechtsprechung des Senats ein Begrindungsmangel nicht nur
bei dem vélligen Fehlen von Entscheidungsgrinden, sondern
auch dann vorliegen, wenn vorhandene Grinde génzlich unver-
standlich oder verworren sind oder sich auf inhaltslose bzw.
leere Redensarten beschrénken (vgl. Sen.Beschl. v.
04.12,1990 - X ZB 6/90, GRUR 1991, 442, 443 - Pharmazeuti-
sches Préparat; v, 03.12.1991 - X ZB 5/91, GRUR 1992, 159
- Crackkatalysator II). So liegt es hier indessen nicht.

Mit der Formulierung, dap der synergistische Effekt fir
die Beurteilung der Erfindungshéhe nicht greife, weil er
nicht offenbart sei, hat das Beschwerdegericht zum Ausdruck
gebracht, dap nach seiner Auffassung nur ein offenbarter Ef-
fekt bei der Prifung der Erfindungshdhe herangezogen werden
kann. Mit der hiergegen erhobenen Rige, dieses Argument sei
patentrechtlich unter keinem Gesichtspunkt relevant und da-
her unversténdlich, greift die Rechtsbeschwerde allein die
zugrundeliegende Rechtsauffassung des Beschwerdegerichts an,
die im vorliegenden Verfahren der nicht zugelassenen Rechts-
beschwerde nicht zur Uberprifung steht. Die mangelnde Ver-
standlichkeit wird allein aus dieser Kritik an der Rechts-
auffassung des Bundespatentgerichts abgeleitet.

(2) Auch soweit das Beschwerdegericht dariber hinaus ei-
nen synergistischen Effekt mit der Erwagung verneint hat, zu
einem Zusammenwirken komme es angesichts der unterschiedli-
chen Zielsetzungen der beiden Wirkungsgrade nicht, zeigt die



Rechtsbeschwerde einen Begrindungsmangel nicht auf. Sie legt
vielmehr allein dar, dap diese Argumentation zu kurz greife
und nicht alle Gesichtspunkte berlcksichtige. Das aber be-
trifft wiederum die sachliche Richtigkeit der angefochtenen
Entscheidung; ein Fehlen von Grinden im Sinne des § 100

Abs. 3 Nr. 5 PatG kann darin nicht gesehen werden. Ebensowe-
nig wie die sachliche Berechtigung der angefochtenen Ent-
scheidung ist im Verfahren der nicht zugelassenen Rechtsbe-
schwerde zu prifen, ob alle objektiv wesentlichen Gesichts-
punkte berilcksichtigt worden sind (vgl. Sen.Beschl. v.
16.12.1986 - X ZB 17/86, GRUR 1987, 286 - Emissionssteue-
rung) .

d) Dap sich das Beschwerdegericht bei seinen Uberlegun-
gen nicht auf eine deutsche, sondern auf eine fremdsprachli-
che Ubersetzung der japanischen Druckschrift gestitzt hat,
erdffnet die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde nicht. Der
gerigte Verstop gegen § 184 GVG wird von keinem der Grinde
des § 100 Abs. 3 PatG erfaPt. Auch ein besonderer Begrin-
dungsbedarf wird hierdurch nicht ausgelodst.

2. a) Die Lehre des ersten Hilfsantrags, der sich von
dem erteilten Anspruch 1 allein durch die Verwendung eines
einzelnen Kunststoffverstdrkungsstreifens unterscheide, ist
nach Ansicht des Beschwerdegerichts deshalb nicht erfinde-
risch, weil diese Beschré&nkung sich fur den Fachmann aus na-
heliegenden Uberlegungen ergeben habe. Eine starke Beanspru-
chung des Verstdrkungsstreifens mache dessen Verlangerung
erforderlich. Das flhre zwangsldaufig dazu, dap die beiden
urspringlich vorgeschlagenen Teilstreifen aneinanderstiepen.
Zudem sei ein durchgehender Streifen aus der US-Patent-



schrift 3 867 940 bekannt. Aus den gleichen Griinden liege
auch der im Hilfsantrag 2 beschriebenen Lehre eine erfinde-
rische Tatigkeit nicht zugrunde. Dieser unterscheide sich
von dem ersten Hilfsantrag nur dadurch, dap der Streifen
sich Uber die ganze Breite der Windel erstrecke.

b) Mit ihrer Rlge, die Entscheidung zu dem zweiten
Hilfsantrag ermangele schon deshalb einer Begrindung, weil
- wie sich von selbst verstehe - die Kombinationen mit dem
zusdtzlichen Merkmal gemdP Hilfsantrag 2 nicht durch die
Ausfihrungen zu einem Patentanspruch ohne dieses Merkmal ab-
gehandelt sein kénnten, verkennt die Rechtsbeschwerde das
Verstdndnis, das den beiden Alternativbegehren nach dem In-
halt der Entscheidungsgrinde zugrunde liegt. Das Beschwerde-
gericht hat den Gegenstand des zweiten Hilfsantrags als eine
Ausfihrungsform des ersten Hilfsantrags verstanden, bei der
der dort vorgeschlagene einstlickige Verstdrkungsstreifen in
seiner L&nge weiter prdazisiert wird. Das wird bestatigt
durch den Hinweis, daPp auch die im zweiten Hilfsantrag be-
zeichnete Gestaltung sich aus fertigungstechnischen Grilinden
bei einer bestimmten L&nge des Streifens anbiete. Diese An-
knipfung an den Streifen zeigt, dap das Bundespatentgericht
bei seinen Uberlegungen die Verwendung eines einzigen Strei-
fens vor Augen hatte. War aber dieser bereits durch den
Stand der Technik nahegelegt, erscheint die Schlupfolgerung
nachvollziehbar, daB eine Erstreckung dieses Streifens uber
die gesamte Windelbreite keines erfinderischen Bemilhens be-
durfte, sondern wie die Verwendung des einen Streifens
selbst durch den Stand der Technik einem Durchschnittsfach-
mann nahegelegt war.



III. Eine mindliche Verhandlung hat der Senat nicht far
erforderlich gehalten (§ 107 Abs. 1 2. Halbsatz PatG).

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

Rogge Jestaedt Brop
Melullis Greiner
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