BUNDESGERICHTSHOF

X_ZB 8/75 BESCHLUSS

in der Rechtsbeschwerdesache

der KON Kol ScllD s, TN (Japan),

Anmelderin und Rechtsbe-
schwerdefiihrerin,

- ProzeBbevollmiéchtigter: Rechtsanwalt SENEEEEENEND -

betreffend die Patentanmeldung P 1 278 930.9-27
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat am 19, Mai 1976 durch die Richter Ballhaus,
Dr. Bruchhausen, Bendler, Dr. Windisch und Dr. Hesse

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschlufB
des 34, Senats (technischer Beschwerde-
senat XXI) des Bundespatentgerichts vom
21. Januar 1975 wird auf Kosten der Anmel-
derin zuriickgewiesen.

Der Wert des Gegenstandes der Rechtsbeschwerde
wird auf 50 000.- DM festgesetzt.

Grinde

I. Das von der Anmelderin fiir einen aus einer Kunst-
stoffolie gebildeten Beutel nachgesuchte Patent wurde im
Einspruchsverfahren vom Deutschen Patentamt wegen fehlen-
der Erfindungshdhe versagt. Die dagegen eingelegte Be-
schwerde blieb ohne Erfolg. Mit der nicht zugelassenen
Rechtsbeschwerde beantragt die Anmelderin, den angefoch-
tenen Beschlufl aufzuheben und die Sache zur anderweiten
Verhandlung und Entscheidung an das Bundespatentgericht
zuriickzuverweisen. '

II. Die nicht zugelassene Rechtsbeschwerde ist gemias
§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG statthaft, weil zu ihrer Begriin-
dung geltend gemacht wird, der angefochtene BeschluB sei
"nicht mit Griinden versehen". Die Rechtsbeschwerde hat
jedoch in der Sache keinen Erfolg.
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ITII. Im Beschwerdeverfahren hat die Anmelderin
ihr Patenterteilungsbegehren in erster Linie auf folgen-
den - einzigen - Patentanspruch gerichtet:

"Aus einer Kunststoffolie gebildeter Beutel
mit zwei gegeniiberliegenden, an den Sei-
tenkanten und am Boden dicht miteinander
verbundenen Beutelwédnden, an deren Innen-
seite im Abstand von den freien Beutelrén-
dern jeweils einstiickig mit den Beutelwin-
den eine eine Vollrippe und eine Hohlrippe
aufweisende VerschluSeinrichtung angebracht
ist, die infolge ihrer Gestaltung von
auBen leichter als von innen trennbar ist,

dadurch gekennzeichnet, da8 der Widerstand
gegen Trennen der VerschluBeinrichtung von
innen mindestens gleich ist der Bruchfestig-
keit oder Reififestigkeit der Folie und
gleichzeitig der Widerstand gegen Trennen
der VerschluBeinrichtung von innen ein.
Mehrfaches betrégt gegeniiber dem Widerstand
gegen ein Trennen von auflen.

Jeweils hilfsweise hat die Anmelderin die Patent-
erteilung nach den Anspruchsfassungen A (1. Hilfsantrag),
B(2. Hilfsantrag) und C (3. Hilfsantrag) erbeten. Wegen
des Inhalts dieser Antridge wird auf die Abschnitte V, VI
und VII des angefochtenen Beschlusses verwiesen.

IV. In dem angefochtenen BeschluB8 hat das Bundespa-
tentgericht die Neuheit des Anmeldungsgegenstandes nach
dem Hauptanspruch festgestellt und die Frage, ob mit ihm
ein technischer Fortschritt gegeniiber dem Bekannten er-
zielt werde, dahingestellt sein lassen. Denn jedenfalls
fehle ihm aus den folgenden Griinden die Erfindungshéhe:

Aus der Jjapanischen Gebrauchsmusterschrift
32-10 736 sei dem Fachmann bekannt gewesen, daB Beutel
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mit einer aus einer Voll- und einer Hohlrippe bestehen-
den VerschluBeinrichtung ausgestattet werden, bei der

das Profil der zusammenwirkenden Rippen Jjeweils so un-
symmetrisch gestaltet ist, da8 einem unbeabsichtigten
Lésen von dem Innenraum des Beutels her, z. B. auf Grund
eines auftretenden gréBeren Innendrucks, ein griéBerer
Widerstand entgegengesetzt wird als einem gewollten L&sen
von auSien her auf Grund des Voneinanderentfernens der
freien Rénder des Verschlusses durch die Hand des Be-
nutzers.

Diesem Stand der Technik habe der Fachmann aller-
dings folgende Lehre nicht entnehmen konnen:

a) einmal die Lehre, die Rippen einer derartigen
VerschluSeinrichtung einstilickig mit den Beutel-
widnden auszubilden und

b) die weitere Lehre, den genannten Widerstand des
Verschlusses gegen Offnen desselben von dem In-
nenraum des Beutels her abzustimmen

aa) einerseits auf die Bruch- oder ReiBfestig-
keit der Beutelwédnde, derart, daB der erstere
Wert zumindest gleich groB wie der letztere
ist oder - anders ausgedriickt - da8 bei Auf-
treten eines Uberdrucks von innen her ein
Bersten der Beutelwand zeitlich vor, im Ex-
tremfall zugleich mit dem Aufspringen des
Verschlusses erfolgt und

bb) andererseits auf den Widerstand des Verschlus-
ses gegen das Offnen von auBen, derart, daB
der Widerstand gegen Offnen von innen her
ein Mehrfaches betridgt gegeniiber dem Wider-
stand gegen das gewollte Offnen von auBen.



Aus der USA-Patentschrift 2 746 502 und der deut-
schen Auslegeschrift 1 112 446 sei es dem Fachmann fer-
ner geldufig gewesen,daB bei Beuteln oder beutelartigen
Beh#dltern, die mit einer aus Voll- und Hohlrippen be-
stehenden VerschluBeinrichtung ausgestattet sind, die
genannten Rippen jeweils einstiickig mit den Beutelwinden
ausgebildet werden kénnten, so daB das unter a) genannte
Merkmal an sich bekannt sei.

Hinsichtlich der unter b) genannten beiden Abstim-
mungsmaSnahmen habe der Fachmann zwar auch aus dem zu-
letzt genannten Stand der Technik keine unmittelbaren
Anregungen erhalten, Jjedoch habe sich die erste Abstim-
mungsmaiBnahme ohne weiteres als selbstverstédndlich dann
aus seinem Fachwissen als Techniker ergeben, wenn er habe
verhindern wollen, daB der VerschluB8 bei einer Beanspru-
chung des Beutels, die seinen Innendruck iiber das normale
MaB hinaus vergrﬁﬁére, vor dem Bersten desselben auf-
springen und somit seine naturgegebene Funktion als Ver-
schluB nicht hinreichend erfiillen werde. Da der Fachmann
andererseits die Beutelwénde nicht dicker wéhlen werde
als erforderlich, sei es fiir ihn das Nichstliegende ge-
wesen, die Folienstdrke so zu widhlen, daB ihre ReiB- oder
Bruchfestigkeit gleich dem Widerstand der VerschluBlein-
richtung gegen ein Trennen von innen sei.

Ebenso habe es im Bereich des Nichterfinderischen
gelegen, einen Sicherheitsbereich in Betracht zu ziehen,
in dem der Fachmann den Wert fir den Widerstand gegen
Trennen von innen “mindestens gleich", also fakultativ
auch gréBer machte als den der ReiB~- oder Bruchfestig-
keit des Werkstoffs. Derartige Sicherheitsbereiche wiirden
im Hinblick auf die bestehenden Abweichungen und Toleran-
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zen der tatsdchlich erreichten Festigkeitswerte gegen-
iiber den Festigkeitsangaben der einschlédgigen Materia-
lien in der Technik ganz allgemein eingehalten.

Was die zweite der beiden AbstimmungsmaBSnahmen
betreffe, so habe sie ebenfalls im einfachen Ermessen
des Fachmanns gelegen, zu dem es keines erfinderischen
Aufwandes bedurft habe, wenn er habe erreichen wollen,
daB der VerschluB8 bei gleichem Widerstand gegen Offnen
von innen her noch leichter von auBen zu 3ffnen sein
sollte als dies nach der genannten japanischen Gebrauchs-
musterschrift bereits gegeben gewesen sei.

Nach allem habe es sich bei dem Gegenstand des Pa-
tentanspruchs nach dem Hauptantrag um die gemeinsame
Anwendung einer an sich bekannten MaSnahme (Merkmal a))
und zweier ohne weiteres naheliegender MaSnahmen (Merk-~
mal b)) auf einen Beutel nach der genannten japanischen
Gebrauchsmusterschrift gehandelt. Da weder erkennbar
noch von seiten der Anmelderin glaubhaft gemacht worden
sei, daB diese Merkmalsvereinigung eine nicht vorher-
sehbare einheitliche Gesamtwirkung zeitige, konne dieser
Vereinigung auch nicht der Charakter einer patentwiirdigen
Kombination zuerkannt werden.

V. Die Rechtsbeschwerde riigt, der angefochtene
BeschluB sei im Sinne des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG nicht
mit Griinden versehen, weil das Bundespatentgericht
selbstidndige Verteiaigungsmittel der Anmelderin iber-
gangen habe. Es habe wesentliche, von ihr schriftsatz-
lich vorgetragene Gesichtspunkte nicht gewlirdigt, ins-
besondere ihren Hinweis auf die Fortschrittlichkeit des
Anmeldungsgegenstandes, eines Massenartikels, bei dem




der grofie technische Fortschritt ein beachtliches Indi:z
fir Erfindungshthe liefere. Zudem seien die Ausfiihrun-

gen des Bundespatentgerichts teilweise unklar und ver-
worren.

Die Riige greift nicht durch. Wie der Senat bereits
.mehrfach entschieden hat (vgl. u. a. BGHZ 39, 333, 336 -
Warmpressen; BGH GRUR 1964, 201 - Elektro-Handschleif-
gerdt; BGH Bl.f.PMZ 1974, 263 - Oberfléchenprofilierung)
sind fiir die Auslegung des § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG die
zu § 551 Nr. 7 ZPO entwickelten Grundsitze entsprechend
anwendbar. Nach dieser Vorschrift ist eine Entscheidung
dann als nicht mit Griinden versehen angesehen worden,
wenn auf einzelne selbsténdige Angriffs- und Verteidi-
gungsmittel im Sinne der §§ 146, 303 ZPO iiberhaupt nicht
eingegangen war (RGZ 109, 201, 204; 163, 292, 295; 170,
328, 332). Im Patenterteilungsverfahren gehdrt dazu der
Komplex der Erfindungshdéhe, Ein Mangel im Sinne von
§ 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG liegt jedoch nicht vor, wenn
die Griinde zu den einzelnen Angriffs- und Verteidigungs-
mitteln nur sachlich unvollstédndig, unzureichend, unrich-
tig oder sonst rechtsfehlerhaft sind. Es kommt letztlich
immer darauf an, ob erkennbar ist, welcher Grund fiir die
Entscheidung maBgebend gewesen ist, mag er auch unter
{lbergehung wesentlichen Parteivorbringens beurteilt wor-
den sein.

Der angefochtene BeschluB 1&8t - wie die oben zu IV
wiedergegebenen Ausfiihrungen zeigen - klar erkennen, wel-
che Uberlegungen den Beschwerdesenat bewogen haben, dem
Anmeldungsgegenstand die ErfindungshShe nicht zuzuerken-
nen. Das Bundespatentgericht hat dem Komplex der Erfin-
dungshthe eine auf einer Gesamtwlirdigung des Standes der




Technik beruhende und in sich schliissige Begriindung
gewidmet. Darauf, ob es dabei auf jeden einzelnen von
der Anmelderin vorgetragenen Gesichtspunkt als Indiz

fiir vorhandene Erfindungsh#ihe ausdriicklich eingegangen
ist, kommt es nicht an. Denn solche bloBen Anhaltspunkte
oder Beweisanzeichen, aus denen erst auf das Vorliegen
der Bedingungen fiir den Eintritt einer bestimmten Rechts-
folge (hier einer patentbegriindenden Erfindungshthe)
geschlossen werden kann, kdnnen nicht einem selbsténdi-
gen Angriffs- oder Verteidigungsmittel im obigen Sinne
gleichgesetzt werden, deren lbergehen einen Begriindungs-
mangel gemdB § 41 p Abs. 3 Nr. 5 PatG darstellt.

Ohne Erfolg beméngelt die Rechtsbeschwerde, daB
das Bundespatentgericht die Frage des technischen Fort-
schritts unter Hinweis auf die nach seiner Ansicht feh-
lende Erfindungshthe hat dahingestellt sein lassen. Denn
damit hat es im Rahmen der Priifung der Erfindungshéhe
gerade zugunsten der Anmelderin unterstellt, daB der
Anmeldungsgegenstand einen technischen Fortschritt auf-
weist. DaB das Bundespatentgericht nicht ausdriicklich
darauf eingegangen ist, daB es sich beim Anmeldungsgegen-
stand um einen Massenartikel handelt, dessen Fortschritt-
lichkeit ein Indiz fiir das Vorhandensein von Erfindungs-
hthe sein kann, stellt keinen Begriindungsmangel, sondern
die bloBe Nichterwidhnung eines Beweisanzeichens dar, die
- wie oben dargelegt - der Rechtsbeschwerde nicht zum
Erfolg zu verhelfen vermag.

SchlieBlich kann der Rechtsbeschwerde auch darin
nicht gefolgt werden, daB die Begriindung des angefoch-
tenen Beschlusses teilweise unversténdlich oder verwor-
ren sei. Die Rechtsbeschwerde will diese Annahme auf die




zusammenfassenden Darlegungen des Beschwerdesenats zur
Erfindungsh8he der Merkmalskombination (S. 9 oben des
Beschl.) bezogen wissen, die wie folgt lauten:

"Nach Vorstehendem handelt es sich bei dem
Gegenstand des Patentanspruchs nach dem Haupt-
antrag um die gemeinsame Anwendung von einer
an sich bekannten MaBSnahme (Merkmal a)) und
zwel ohne weiteres naheliegenden Merkmalen
(Merkmal b)) auf einen Beutel nach der ge-
nannten Japanischen Gebrauchsmusterschrift.

Da weder erkennbar ist noch von seiten der
Anmelderin glaubhaft gemacht worden ist, daB
diese Merkmalsvereinigung eine nicht vorher-
sehbare einheitliche Gesamtwirkung zeitigt,
so kann dieser Vereinigung auch nicht der
Charakter einer patentwiirdigen Kombination
zuerkannt werden.

Der Patentanspruch nach dem Hauptantrag ist
somit nicht gewdhrbar."

Die Rechtsbeschwerde fiihrt dazu aus, zwar habe der Be-
schwerdesenat die Merkmale a) und b) einzeln bewertet,
ihnen dann aber mit den oben wiedergegebenen Ausfiihrungen
nicht etwa die notwendige Erfindungshdhe, sondern eine
einheitliche Gesamtwirkung aberkannt und damit die -~ vorher
weder schriftlich noch miindlich erdrterte - Frage der
"Einheitlichkeit" angeschnitten. Da dies in keinem Zusam-
menhang mit den zuvor je fiir sich abgehandelten Einzel-
merkmalen a) und b) stehe, miiBten die Griinde in ihrer Ge-
samtanordnung als verworren und unverstédndlich bezeichnet
werden.

Die Riige ist unbegriindet. Die Rechtsbeschwerde ver-
kennt die Bedeutung der oben wiedergegebenen BeschluBaus-
fiihrungen, die sich ersichtlich nicht mit der Frage der
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Einheitlichkeit der Merkmalsvereinigung, sondern aus-
schlieilich mit der Frage befassen, ob der Kombination der
- zuvor als bekannte und als ohne weiteres naheliegende
MaBnahmen gekennzeichneten - Einzelmerkmale a) und b)
Erfindungshthe beizumessen ist. Diese Frage wird mit

der Begrindung verneint, es sei nicht dargetan oder
sonst erkennbar, daB diese Merkmalsvereinigung eine nicht
vorhersehbare einheitliche Gesamtwirkung zeitige. Es

kann keinem Zweifel unterliegen, da8 mit dem Hinweis
darauf, daB8 die kombinatorische Gesamtwirkung "vorher-
sehbar", also filir den Fachmann nicht iliberraschend gewesen
sei, ein typisches Kriterium der Erfindungshthe angespro-
chen und sein Vorhandensein verneint worden ist. Damit,
daB8 dem Begriff der Gesamtwirkung hier das Attribut "ein-
heitlich" vorangestellt ist, kommt hingegen keineswegs
zum Ausdruck, da8 der Beschwerdesenat an dieser Stelle

in eine Priifung der Einheitlichkeitsfrage hdétte eintre-
ten wollen, die zuvor niemals bezweifelt oder auch nur
diskutiert worden war. Vielmehr ist er erkennbar von der
Erzielung einer einheitlichen Gesamtwirkung ausgegangen,
die er aber - und darin erschodpft sich der Aussagegehalt
dieses Satzes -~ als nicht iliberraschend angesehen hat,
weshalb der Lehre auch in der Gesamtheit ihrer Merkmale
keine Erfindungshdhe beigemessen werden konne. Ob diese
Beurteilung zutreffend ist oder nicht, ist filir die hier
allein entscheidende Frage des Vorliegens eines Begriin-
dungsmangels nicht erheblich. Die Griinde sind auch hin-
sichtlich des hier beanstandeten Passus ausreichend und
weder unverstédndlich noch verworren.

Ohne Erfolg bleibt die Rechtsbeschwerde schlief3-
lich insoweit, als sie auch die vom Beschwerdesenat fir
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die Nichtgewdhrung der Hilfsantridge 1 bis 3 gegebenen

Begriindungen sémtlich als unverstidndlich und verworren
riigt.

Der Beschwerdesenat hat auch diesen Hilfsantrédgen
jeweils eine besondere Priifung zuteil werden lassen
und mit klarer und in sich schliissiger Begriindung dar-
gelegt, warum er auch in den Gegenstiinden dieser Antrége
keine patentwiirdigen Erfindungen hat erblicken kénnen.
Soweit die Rechtsbeschwerde hinsichtlich der Ausfiihrun-
gen zu den drei Hilfsantrédgen geltend macht, hier habe
der Beschwerdesenat Betrachtungen zur Einheitlichkeit
der Gesamtwirkungen wie er sie bei der Priifung des
Hauptanspruches angestellt habe, vermissen lassen, be-
ruht diese Riige ersichtlich auf der gleichen Fehldeutung,
die - wie oben dargelegt - bereits der Riige der Beschlufi-
ausfilhrungen zum Komplex der Erfindungshthe hinsichtlich
des in erster Linie geltend gemachten Hauptanspruches
zugrunde lag.

Nach allem war die Rechtsbeschwerde mit der Kosten-
folge aus § 41 y Abs. 1 Satz 2 PatG zurilickzuweisen.
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Eine miindliche Verhandlung hielt der Senat nicht

fir angezeigt.

Ballhaus Bruchhausen Bendler

Windisch Hesse
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