BUNDESGERICHTSHOF

2B 13/81 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache
betreffend das Patent 25 52 774

des Gerd Paul Heinrich L4, ThElllNR, oD (cEED),

Patentinhabers und
Rechtsbeschwerdefiihrers,

- Verfahrensbevollmichtigter: Rechtsanwalt Prof. Dr. (D,

S -
Verfahrensbeteiliqgte:

die wal BV, QD (NANEEEED) ,

Einsprechende und
Rechtsbeschwerdegegnerin,

- Verfahrensbevollmidchtigte Patentanwdlte

vor dem Bundespatentgerj.cht- Dipl.-Ing. Dr. iur. - s,

Dipl.-Ing. ... W
cnnainy », Gl -

WIII




Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat
am 26. Mai 1988 durch den Vorsitzenden Richter
Dr. Bruchhausen und die Richter Brodefer, von Albert,
Rogge und Dipl.-Ing. Frhr. von Maltzahn

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschluB
des 8. Senats (Technischen Beschwerde-
senats III) des Bundespatentgerichts wvom
13. M8rz 1987 wird auf Kosten des Pa-
tentinhabers zuriickgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbe-
schwerde wird auf 50.000 DM festge-
setzt.

Auf die Beschwerde der Einsprechenden hat das Bun-
despatentgericht das Patent 25 52 774 durch Beschluf vom
13. Mdrz 1987 widerrufen.

Mit der nicht zugelassenen Rechtsbeschwerde beantragt
der Patentinhaber,

den angefochtenen BeschluB aufzuheben und die
Sache an das Bundespatentgericht zuriickzuver-

weisen.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt

II.

Die Rechtsbeschwerde ist zuldssig, weil sie riigt,
der angefochtene BeschluBS sei nicht mit Griinden versehen
(§ 100 Abs. 3 PatG). Sie fiihrt jedoch nicht zum Erfolg,
weil der geriigte Mangel nicht vorliegt.

1. § 100 Abs. 3 Nr. 5 PatG dient nach stdndiger
Rechtsprechung des Senats (vgl. insbesondere BGHZ 39, 333,
337 £f, 341 - Warmpressen; BGH GRUR 1979, 220, 221 -/3-Woll-
astonit) nur der Sicherung des Begriindungszwangs. Dem Erfor-
dernis der Begriindung ist geniigt, wenn zu jedem selbstdndi-
gen Angriffs- und Verteidigungsmittel Stellung genommen und
zu erkennen ist, welche tatsdchlichen Feststellungen und
rechtlichen Erwdgungen fiir die getroffene Entscheidung maf-
geblich waren (BGH GRUR 1978, 423 - M&hmaschine; BGH GRUR
1980, 846, 847 - Lunkerverhiitungsmittel).

Der angefochtene Beschluf geniigt diesen Anforderungen.

2. Mit seinem Hauptantrag hat der Patentinhaber sein
Patent in der Fassung des erteilten Patentanspruchs 1 ver-
teidigt, der folgenden Wortlaut hat:

"l. Hochleistungswellvorrichtung zur Herstellung von
gewelltem thermoplastischem Kunststoffrohr, mit
zwei komplementidren Formvorrichtungen, die jeweils
aus einer endlosen Kette aus gelenkig miteinander
verbundenen Halbformen bestehen und Mittel zur
Filhrung der Halbformen l&dngs einer endlosen Bahn
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aufweisen, wobei die Formen einer in geschlossener
Stellung einen Tunnel mit 2zylindrischer Form und
gewellter Wand bilden und wobei ein an die Diise
einer Spritzgufimaschine ansetzbarer Spritzkopf zur
Herstellung des Rohres koaxial in dem Tunnel ange-
ordnet ist und sich ein an den Spritzkopf ange-
schlossener rohrférmiger Teil axial in den Tunnel
erstreckt, der eine Abdichtung trdgt, die zwischen
sich und dem Spritzkopf einen Luftraum bildet, und
der Spritzkopf einen ersten Luftkanal zum Einfiihren
der Druckluft in den Luftraum zum Aufblihen des
stranggepreBten Rohres aufweist, daduxrch
gekennzedichnet, daB der Spritzkopf
und der rohrférmige Teil einen zweiten Luftkanal
aufweisen, der sich stromabwdrts bis hinter die Ab-
dichtung zum Verteilen von Kiihlluft auf das Innere
des Rohres erstreckt."

Mit dem Hilfsantrag hat der Patentinhaber den Patent-
anspruch 1 in einer der Kombination der Merkmale der An-
spriiche 1 und 3 der erteilten Patentanspriiche entsprechenden

Fassung verteidigt, dessen kennzeichnender Teil folgenden
Wortlaut hat:

"... dadurch gekennzeichnet,
daB der Spritzkopf und der rohrfdrmige Teil einen
zweiten Luftkanal aufweisen, der sich stromabwidrts
bis hinter die Abdichtung zum Verteilen von Kiihlluft



auf das Innere des Rohres erstreckt, daB eine Wirme-
austauscherschlange am rohrférmigen Teil stromab-
wdrts der Abdichtung angeordnet ist und daB Kanidle,
die mit der Wiarmeaustauscherschlange zur Leitung von
Kithlmedium in Verbindung stehen, vorgesehen sind."

3. a) Soweit das Beschwerdegericht die Patentfdhigkeit
des Patents 25 52 774 in der Fassung des Patentanspruchs 1
nach dem Hauptantrag verneint hat, riigt die Rechtsbeschwer-
de, die Begriindung des Beschwerdegerichts erschopfe sich in
inhaltlosen, verworrenen und in sich widerspriichlichen Aus-
fithrungen, die nicht erkennen lieflen, welche tatsdchlichen
und rechtlichen Erwdgungen fiir die Entscheidung maBgeblich
gewesen seien. Unverstdndlich sei insbesondere, dafl das Be-
schwerdegericht ohne Begriindung davon ausgehe, es sei fiir
den Fachmann naheliegend gewesen, Luft statt Wasser zur Kiih-
lung zu verwenden. Vollends verworren seien die Ausfiihrungen
auf Seite 11 im letzten Absatz des Abdrucks des angefochte-
nen Beschlusses, daB kein Anlai3 bestanden habe, von dem
Prinzip zweier getrennter R¥ume abzuweichen. Es sei nicht
erkennbar, was das Beschwerdegericht damit habe begriinden

wollen.
b) Die Riige hat keinen Erfolg.

Das Beschwerdegericht hat ausgefiihrt, der Gegenstand
des Patentanspruchs 1 in der erteilten Fassung sei neu und
technisch fortschrittlich, er weise aber nicht die erforder-
liche Erfindungsh&he auf.



Aus der deutschen Auslegeschrift 12 53 446 sei bereits
eine Vorrichtung zum Herstellen quergerillter Rohre aus
thermoplastischem Material bekannt, bei der eine unmittel-
bare Kihlung des Kunststoffrohres durch ein Kiihlmedium, z.B.
durch flieBendes kaltes Wasser, erreicht werde. Es sei fiir
den Fachmann naheliegend gewesen, sich zur Beseitigung der
bei der bekannten Vorrichtung ohne weiteres erkennbaren
Nachteile einer Kithlung durch Wasser nach anderen bekannten
Kiihlmedien auf dem Gebiet der Extrusion von RKunststoffrohren
und -schliuchen umzusehen. In dem Fachbuch "Extrudieren von
Schlauchfolien" werde der Fachmann dabei speziell auf Luft
als Kiihlmedium hingewiesen. In diesem Fachbuch wiirden die
Vorziige der Verwendung von Luft als Kiihlmedium zur ErhShung
der Produktions- bzw. Abzugsgeschwindigkeit erl&dutert.

Greife der Fachmann die Anregung auf, Luft anstelle

" von Wasser als Kihlmedium zur unmittelbaren Innenkiihlung

von Kunststoffschlduchen und ~-rohren zu verwenden, fiihre
dies dazu, den zweiten Kanal so auszubilden, daB er fiir das
Kithlmedium Luft anstelle von Wasser geeignet sei und die
Luft in den zweiten Raum einzufiihren, womit sich bereits der
Gegenstand des Patéﬁtanspruchs 1 in der erteilten Fassung

ergebe. . .

Das Beschwerdegericht hat weiter erdrtert, ob fiir den’
Fachmann ein Anlafl bestanden habe, die bei der bekannten
Vorrichtung aus zwei getrennten Rdumen bestehende Konstruk-
tion zu verlassen und dies verneint. Die Luft im ersten Raum
diene vor allem dem Aufbldhen des thermoplastischen Kunst-
stoffrohres, die Luft im zweiten Raum zum Kiihlen des aufge-
bldhten Kunststoffrohres; der Fachmann werde das im Stand



der Technik vorgegebene Konstruktionsprinzip zweier getrenn-
ter Raume nicht verlassen, weil ein Interesse daran bestehe,
"die Parameter der der Kiihlung dienenden Luft, wie Druck,

Temperatur und/oder Luftmenge jeweils entsprechend wéhlen zu

kénnen*.

Der Fachmann habe daher, ausgehend von der vorbekann-
ten Vorrichtung nach der deutschen Auslegeschrift 12 53 446
und den Hinweisen in dem genannten Fachbuch ohne erfinderi-
sches Zutun durch einfache konstruktive Uberlegungen zu der
im erteilten Patentanspruch 1 beanspruchten Vorrichtung ge-

langen k&nnen.

Diese Ausfiihrungen des Beschwerdegerichts sind wedex
verworren, noch inhaltlos, noch in sich widerspriichlich,
undurchsichtig und unverstidndlich, wie die Rechtsbeschwerde
behauptet, sondern lassen erkennen, auf welchen tatsdchli-
chen Feststellungen und rechtlichen Erwdgungen die getrof-
fene Entscheidung beruht. ’

4. a) Soweit das Beschwerdegericht die Patentf&higkeit
auch hinsichtlich des Patentgegenstandes in der Fassung des
Patentanspruchs 1 gemdf8 dem Hilfsantrag verneint hat, riigt
die Rechtsbeschwerde, das Beschwerdegericht habe sich inso-
weit nur auf seine Begriindung zur mangelnden Patentfdhigkeit
des Gegenstandes der Patentanspriiche 1 und 3 in der erteil-
ten Fassung bezogen. Auch nur hilfsweise geltend gemachte
neu gefaBte Patentanspriiche seien als selbstd@ndige Angriffs-
und Verteidigungsmittel zu bescheiden. Die Bezugnahme auf
die Begriindung der Entscheidung iiber die Patentanspriiche 1



und 3 nach dem Hauptantrag habe eine Begriindung zu dem neu-
gefaften Anspruch 1 nach dem Hilfsantrag nicht ersetzen
k3nnen, weil der Hilfsantrag einen anderen Verfahrensgegen-
stand mit einem von den Patentanspriichen 1 und 3 der erteil-
ten Fassung verschiedenen Schutzgegenstand betreffe; mit dem
Patentanspruch 1 nach dem Hilfsantrag werde fiir eine andere
Kombination Schutz beansprucht als nach dem Anspruch 3 in
der erteilten Fassung.

b) Auch diese Riige der Rechtsbeschwerde hat keinen

Erfolg.

Ersichtlich hat das Beschwerdegericht bei der Begriin-
dung der mangelnden Patentfdhigkeit des Gegenstandes des
Hilfsantrages die Passage seiner Begriindung im letzten Ab-
satz auf Seite 12 des BeschluBabdrucks in Bezug genommen,

die wie folgt lautet:

"Nach dem genannten Fachbuch - "Extrudieren von
Schlauchfolien” - (vgl. Seite 36, Bild 38 mit zugehdriger
Beschreibung) ist es bei einem innerhalb eines Kunststoff-
schlauches angeordneten vollstd@ndig abgeschlossenen und der
Kithlung durch Kiihlluft dienenden Raum bereits bekannt, in
diesem Raum zur Kilhlung der in ihm vorhandenen Kiihlluft
einen Warmetauscher an einem von der Extrusionsvorrichtung
ausgehenden Bauteil anzuordnen. Von daher war es nahelie-
gend, entsprechend dem Patentanspruch 3 im zweiten, der
Innenkiihlung des Wellrohres durch Kiihlluft dienenden Luft-
raum fiir eine zusdtzliche Kilhlung der Kiihlluft im Bedarfs-
fall einen Warmeaustauscher in Form einer Widrmeaustauscher-



schlange, wie beispielsweise nach der US-Patentschrift
32 46 061 bekannt, vorzusehen und dieser das erforderliche
Kiihlmedium durch Kandle im rohrférmigen Teil zuzufiihren."

Aus dieser in Bezug genommenen Stelle der Begriindung
des angefochtenen Beschlusses ist zu erkennen, aus welchen
tatsdchlichen Feststellungen und rechtlichen Erwdgungen das
Beschwerdegericht auch in einer Vorrichtung mit den um die
Merkmale des Unteranspruchs 3 ergdnzten Merkmalen des Pa-
tentanspruchs 1 in der erteilten Fassung nichts Erfinde-
risches erblickt hat. Das aber ist die Kombination, fiir
die der Patentinhaber mit seinem Hilfsantrag Schutz begehrt
hat. Diese Verweisung auf die genannte Begriindungsstelle ge-
niigt dem Begriindungszwang.

5. Nach allem ist die Rechtsbeschwerde mit der Kosten-
folge aus § 109 Abs. 1 Satz 2 PatG als unbegriindet zuriickzu-

weisen.



- 10 -

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

Bruchhausen Brodefer von Albert

Rogge Maltzahn
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