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X ZR 41/68 URTEIL v Verkiindet am

14, Januar 1971
Schwingen,
Justizhauptsekretidr

als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

in der Patentnichtigkeitssache

der Firma K@i, Auto-Komfort Vol K. MG KG in
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Balll@stirate @,

Kl&gerin und Berufungsbeklagte,

- Prozefilbevollmidchtigte: Patentanwélte Dipl.-Ing. @B.
in

und Dipl.-Ing. . CNNAED
.y
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Der X. Zivilsenat (Patentsenat) des Bundesgerichts-
hofs hat auf die miindliche Verhandlung vom 14. Januar 1971
unter Mitwirkung des Senatsprédsidenten Dr. Spreng und der
Bundesrichter Triistedt, ClaBSen, Dr. Bruchhausen und
Ochmann

fiir Recht erkannt:
Die Berufung gegen das Urteil des
2. Senats (Nichtigkeitssenats II)
des Bundespatentgerichts vom 31. Janu-
ar 1968 wird auf Kosten der Beklagten

zurickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des am 26. Februar 1965
angemeldeten Patents @0 @ WHP. Die Anspriiche lauten:

"1. Lenkradbezug in Form eines an seinen
Stirnenden zusammengeschweifSiten Bandes
.aus einem geschidumten, an sich pordsen,
auf seinen Aufenflichen Jedoch mit einer
beim SchiumprozeB gebildeten geschlosse-
nen Haut versehenen Kunststoff, das durch
eine schraubenlinienftrmig zu schlingende
Schnur auf einem Lenkradkranz festlegbar
ist, dadurch gekennzeichnet, daf das
Band (1) Locher (2) aufweist, die durch
die beiden geschlossenen AuBenhiute (4)
und die zwischen diesen befindliche
pordse Kunststoffschicht (3) gehen.
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2. Lenkradbezug nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daf die Lécher (2) durch
das Band (1) gestanzt sind.

3. Lenkradbezug nach den Anspriichen 1 und 2,
dadurch gekennzeichnet, daB die in Um-
fangsrichtung an die Innenseite des Lenk-
radkranzes (5) zu legenden und dort ge-
geneinander stofienden Langsrénder des Ban-
des als Schnittkanten (7) ausgebildet sind."

Die Klédgerin hat beantragt, das Streitpatent gemif

§ 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG fiir nichtig zu erkldren, da es
nicht brauchbar, nicht fortschrittlich und nicht erfin-
derisch sei. Das Bundespatentgericht hat dem Antrag
entsprochen. Mit der Hiergegen eingelegten Berufung
beantragt die Beklagte, unter Ab&nderung des angefoch-
tenen Urteils das Streitpatent mit den nachstehenden
Anspriichen zu bestdtigen:

"1. Lenkradbezug unter Verwendung eines
an seinen Stirnenden zusammenge-
schweifliten und durch eine sshrauben-
linienférmig zu schlingende Schnur
auf einem Lenkrad festlegbaren, ge-
schdumten Kunststoffbandes mit einer
beim SchiumprozeB auf seinen Auflien-
fldchen gebildeten geschlossenen
Haut und durchgehenden Lochern, da-
durch gekennzeichnet, da der Bezug
nur aus einem geschiumten, mit der
luftundurchlédssigen Haut (4) ver-
sehenen Kunststoffband (1) besteht,
durch das die Lécher (2) hindurch-
gestanzt sind und dadurch in luft-
austauschender Verbindung mit dem
pordsen Kern (3) des Bandes stehen.

2. Lenkradbezug nach Anspruch 1, dadurch
gekennzeichnet, daB die in Umfangs-
richtung an die Innenseite des Lenk-
radkranzes (5) zu legenden und dort
gegeneinanderstoBenden Lingsrédnder
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des Bandes als Schnittkanten (7)
ausgebildet sind."

Die Beklagte regt ferner an, das Patent gem&d8 den
mit Schriftsatz vom 29. April 1968 eingereichten An-
spriichen klarzustellen.

Die Klédgerin bittet um Zurilickweisung der Berufung.
, Auf Anfordern des Senats hat Dr.-Ing. Hans Be{llijlllD,
[Z3
MGEEED, das schriftliche Gutachten vom 29. Oktober 1969

erstattet und dieses in der miindlichen Verhandlung erl#u-
tert und ergidnzt.

Entscheidungsgriinde:

I.

1. Das Streitpatent betrifft nach der Fassung der
Patentschrift einen Lenkradbezug "in Form" eines an sei-
nen Stirnenden zusammengeschweifSten Bandes aus einem ge-
schdumten, an sich pordsen, auf seinen AuBenflichen je-
doch mit einer beim SchéumprozeB gebildeten geschlosse-
nen Haut versehenen Kunststoff, das durch eine schrauben-
linienftrmig zu schlingende Schnur auf einem Lenkardkranz
festlegbar ist (Eingang der Beschreibung und Oberbegriff
des erteilten Hauptanspruchs). Nach Darstellung des An-
melders liegt ein solcher Lenkradbezug ausgesprochen
angenehm in der Hand, ist dabei glatt und dennoch griffig,

hat jedoch bei Erwlrmung eine nachteilige SchweiBbildung
der Hand zur Folge. ‘ |
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Uber die dem Streitpatent zugrunde liegende
Aufgabe besteht unter den Parteien Streit.

Grundsédtzlich ist dazu zu sagen, daB unter "Aufgabe"
im patentrechtlichen Sinne nicht eine auf die Geistes-
richtung des Erfinders abgestellte subjektive Charakteristik
dessen, was der Erfinder gewollt hat, 2zu verstehen ist,
sondern eine auf den von der Erfindung erreichten tech-
nischen Erfolg abgestellte objektive Charakteristik
der Zielsetzung der patentierten Erfindung. Dabei k®nnen
im Nichtigkeitsverfahren zur Ergidnzung und Klarstellung
dessen, was der Erfinder selbst in der Patentschrift
ausdriicklich als Aufgabe bezeichnet hat, insbesondere
auch die sonstigen Aussagen der Patentschrift {iber die
"Vorteile", die das Patent zu erreichen behauptet, und
ihre sonstigen Aussagen iiber die "Nachteile" vorbekann-
ter MaBnahmen, die es zu beseitigen sucht, herangezogen
werden (vgl. Urteil des Senats vom 27. Oktober 1966
-~ Hohlwalze - GRUR 1967, 194, 196 und die dort ange-
zogene dltere Rechtsprechung des Senats).

Unter Beriicksichtigung dieser Rechtsgrundsétze kann
hier in Ubereinstimmung mit der Auffassung des Bundes-
patentgerichts in dem angefochtenen Urteil und mit der
Meinung des gerichtlichen Sachverstédndigen als Aufgabe
des Streitpatents nur in Betracht kommen, die bei &l-
teren Lenkradbeziigen angeblich vorhandenen Nachteile
einer SchweiBfbildung der Hand zu vermeiden. Nur die Be-
bhebung dieses MiBstandes ist né@mlich in der Beschreibung
als eine durch das Streitpatent erzielbare vorteilhafte
Wirkung genannt. Es kann deshalb, soweit die Aufgabe
zu bestimmen ist, dahinstehen, ob durch die im Streit-
patent gebotenen Mittel Verbesserungen gegeniiber vorbe-
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kannten Lenkradbeziigen auch in anderer Richtung erreicht
werden, etwa - wie die Beklagte behauptet - eine bessere
Standfestigkeit des Bezuges, diese erzielt durch die Ver-
wendung eines einlagigen Bandes mit beidseits geschlossener
AuBenhaut. Selbst wenn die Verwendung eines solchen Stoffes
fir einen Lenkradbezug (die in den ersten beiden Absitzen
der Beschreibung freilich als bekannt hingestellt, von der
Beklagten jedoch als in Wirklichkeit neu bezeichnet wird)
tatsdchlich neu sein sollte und wenn die Verwendung dieses
Stoffes entsprechend der weiteren Behauptung der Beklagten
eine bessere Standfestigkeit des Bezuges bewirkte, so ist
es patentrechtlich flir die Bestimmung der Aufgabe ohne
Bedeutung, da die Patentschrift keine entsprechende Aus-
sage enthilt.

Nun weist allerdings die Beklagte darauf hin, im
Streitpatent sei ausdriicklich als "Aufgabe" bezeichnet,
"den bekannten Lenkradbezug zu verbessern und die aufge-
zeigten Nachteile zu vermeiden" (Sp. 1 Z. 14 - 16). Durch
das Verbindungswort "und" sei zum Ausdruck gebracht, daB
zusidtzlich zur Vermeidung der SchweifBbildung noch Wirkungen
anderer Art durch das Streitpatent angestrebt seien. Dem
ist jedoch entgegenzuhalten, daB andere als die Vermeidung
der Schweiffbildung betreffende Wirkungen in der Beschrei-
bung nicht als durch das Streitpatent anzustrebende und
erzielbare vorteilhafte Wirkungen genannt sind. Der Leser
der Patentschrift ist nicht gehalten und auch nicht in der
Lage, den Stand der Technik zu erkunden und von sich aus
zu ermitteln, was an vorteilhaften Wirkungen {iber das tat-
sdchlich Offenbarte hinaus die Lehre des Streitpatents noch
bieten kdnnte. Von dieser rechtsgrundsdtzlichen Seite ab-
gesehen legt aber auch die Beklagte der zitierten Be-
schreibungsstelle eine Bedeutung bei, die ihr nach dem
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Gang des Erteilungsverfahrens nicht zukommt. Es handelt
sich ndmlich um eine vom Priifer vorgenommene hand-
schriftliche Neufassung, welche die im Schriftsatz

der Anmelderin vom 20. Oktober 1965 gebotene, fiir

eine Patentschrift etwas ungewdhnlich nachgenannte
Formulierung ersetzen sollte: "Unter dieser Voraus-
setzung hat sich der Erfinder die Frage vorgelegt, ob
sich dieser Nachteil nicht verhindern und damit der an
sich bewdhrte Lenkradbezug in dieser Hinsicht nicht noch
vervollkommnen lasse" (vgl. ErtA Bl. 21). Der unmittel-
bar anschlieBlende Satz: "GemdB der Erfindung ist die-

se Aufgabe dadurch geldst worden ..." ist unverdndert

in die Streitpatentschrift {ibernommen worden. Dies alles
macht deutlich, daB die vom Priifer vorgenommene Neufas-
sung des vorangehenden Satzes lediglich darauf abzielte,
die Vermeidung der SchweiBbildung als (einzige) Aufgabe
des Streitpatents noch nachdriicklicher - ndmlich durch
Einfiihrung des Wortes "Aufgabe" schon in den umstrittenen
Satz - hervorzukehren, nicht aber darauf, etwas Zusédtz-
liches als weitere Aufgabe des Streitpatents einzufiihren,
bot doch das von der Anmelderin Offenbarte dazu keine
Veranlassung.

Die dem Streitpatent demnach zugrunde liegende Auf-
gabe, die Schweiffibildung der Hand zu vermeiden, soll
nach dem Jjetzt allein noch verteidigten Hauptanspruch,
der sachlich eine Zusammenfassung der erteilten Anspriiche 1
und 2 darstellt und somit nach der zutreffenden Fest-
stellung des angefochtenen Urteils (S. 8) zuldssig ist,
dadurch gelbst werden, daB8 der Bezug nur aus einem ge-
schiéumten, mit der luftundurchlédssigen Haut versehenen
Kunststoffband besteht, durch das die Ldcher hindurchge-
stanzt sind und dadurch in luftaustauschender Verbindung
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mit dem pordsen Kern des Bandes stehen.

Die geschiitzte Kombination (Lenkradbezug) weist
hiernach folgende Merkmale auf:

(a) Der Bezug verwendet ein an seinen Stirnenden
zusammengeschweifites einziges Kunststoffband,

(b) das Kunststoffband besitzt eine beim Schium-
prozeB auf seinen AuBlenflidchen gebildete ge-
schlossene Haut,

(¢) durch das Band und seine AuBlenhaut sind L&cher
hindurchgestanzt, wodurch eine luftaustauschen-
de Verbindung mit dem pordsen Kern des Bandes
hergestellt ist,

(d) das Band ist durch eine schraubenlinienfdrmig
zu schlingende Schnur auf dem Lenkrad fest-
legbar.

II.

Nach Auffassung des gerichtlichen Sachverstidndigen
ist ein Lenkradbezug der vorbezeichneten Art nicht fahig,
die Aufgabe zu ldsen, die das Streitpatent sich gestellt
hat. Der Senat tritt dem bei und verneint die Schutzfihig-
keit des Streitpatentes, da es an der technischen Brauch-
barkeit fehlt. Im einzelnen ist zu bemerken:

Die Formulierungen "SchweiBbildung der Hand" (Sp. 1
Z. 12) und Verhinderung des "Entstehens von feuchten
Stellen" (sc. am Lenkrad; Sp. 2 Z. 37) geben zutreffend
wieder, worum es dem Anmelder geht: Es soll verhindert
werden, daB8 Schweifl sich in der Hand und am Lenkradkranz

S
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ansammelt und die Fahrsicherheit beeintrédchtigt. Da-
bei soll das Ansammeln von Schweifl nicht etwa dadurch
unterbunden werden, dafl der Lenkradbezug auf Grund
einer bestimmten stofflichen Substanz den SchweiBl auf-
saugt und aufnimmt (wie es etwa bei dem vorbekannten
Lenkradbezug aus Kalbsleder der Fall ist), sondern

- der Schweifl soll entfernt werden, und zwar dadurch,
daB ein beim wiederholten Zugriff auf das Lenkrad
ausgeloster Luftzug den kontinuierlich sich bildenden
Schweifl durch Verdunsten fortbringt, so daB sich kein
Schweifl in der Hand ansammelt und keine feuchten Stel-
len am Lenkradkranz entstehen.

Der gerichtliche Sachverstdndige (Gutachten S. 3)
bezeichnet den Lenkradbezug nach dem Streitpatent als
"Luft-Selbstversorgungs~Anlage"; die Kraft der zugrei-
fenden Hand werde nutzbar gemacht, so daf der Bezug
wie ein "Miniatur-Blasebalg" wirke. Dem entspricht
die Darstellung des Anmelders Spalte 2 Zeile 25 - 38
der Streitpatentschrift, wonach bei jedem Zugreifen
der Hand Luft aus den Lochern ausgepreft wird, um nach
Entlastung des elastischen Materials auf demselben
Wege wieder eingesaugt zu werden. Durch den verhilt-
nismédBig h#ufigen Handwechsel am Lenkrad werde fir
ein "fortlaufendes Atmen des Lenkradbezuges" gesorgt
und damit die Entstehung von feuchten Stellen verhin-
dert.

Der gerichtliche Sachverstidndige bezeichnet den
durch den erfindungsgemiéBen Lenkradbezug angestrebten
Effekt als v6llig neuartig. Er stellt auch den durch
ein System von Kandlen bewirkten Atmungsprozef nicht
an sich in Abrede, bezeichnet Jjedoch das AusmaB der
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erzielten Beliiftung als schlechthin unzureichend, den
laufend sich bildenden HandschweifBl fortzubringen.

Zu diesem Ergebnis gelangt der gerichtliche Sachver~
stdndige auf Grund einer Auswertung des Priifungszeugnis-
ses der Bundesanstalt fiir Materialforschung vom 14, De-
zember 1967, das die Beklagte mit Schriftsatz vom 9. Januar
1968 im Jetzigen Nichtigkeitsverfahren vorgelegt hat.

Um dieses Zeugnis hatte die Beklagte seinerzeit nachge-
sucht, um darzutun, daB ihr Bezug "atme", d.h. den SchweiB
nach auBBen entferne, ihn also nicht in das Material le-
diglich aufsauge. Die Fragestellung, unter der s. Zt.

das Zeugnis eingeholt wurde, beriihrt indes nicht die
Brauchbarkeit der dort mitgeteilten Ergebnisse und die
Zuldssigkeit ihrer Auswertung fiir die jetzt im Vorder-
grund stehende Frage, ob die durch das Streitpatent ange-
strebte laufende Beliiftung auch ausreichend ist, den
‘kontinuierlich sich bildenden Schweifi durch Verdiinsten
fortzubringen.

Der gerichtliche Sachverstdndige hat die im Priifungs-
‘zeugnis der Bundesanstalt filir Materialpriifung enthaltenen
MeBergebnisse rechnerisch ausgewertet und ist dabei von
folgenden Werten ausgegangen:

Dicke des Bezuges: etwa 2,4 mm;

absolute Grenze der Komprimierbarkeit: 0,085 mm
(mithin auf etwa 2,3 mm);

Kraftaufwand je Zugriff: 3 kp;

befdérderte Luftmenge je Zugriff: 23-mm3;

Anzahl der Zugriffe auf das Lenkrad pro Minute: 10;
Grése der aktiven Handinnenfliche: 45 cm2;
stiindliche SchweiBausscheidung daselbst: 225 mg (bei
nur leichter Arbeitsbelastung);
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absolute Grenze flir die Aufnahme von Feuchtigkeit
Jje Liter Luftmenge: 3,5 mg Feuchtigkeit.

Die Gegeniiberstellung von Feuchtigkeitsanfall
und zu ihrem Fortbringen bendtigter Luftmenge ergibt
nach den liberzeugenden Darlegungen des gerichtlichen
Sachverstidndigen, da8 eine (Luft-) Pumpleistung von
64 Litern pro Stunde, mithin von iber 1 Liter pro Minu-
te erforderlich wire, den auf der aktiven Handinnen-
flédche kontinuierlich sich bildenden SchweiB fortzu-
bringen. Die Pumpleistung des erfindungsgemidfBen Bezuges
betridgt indes nach Bekundung des gerichtlichen Sachver-
stdndigen nur 230 mm3 pro Minute, mithin weniger als
1/4000 des erforderlichen Liters pro Minute, mengen-
m&Big nicht mehr als dasjenige, was bei einer einzigen
Handbewegung quer durch die Luft an SchweiB fortgebracht
werden kann, indem man etwa eine einzige Schaltbewegung
im Kraftwagen ausfilhrt. Bei fiir das Streitpatent extrem
ginstigen Bedingungen werde, so hat der Sachverstidndige
bekundet, allenfalls 1/300 der erforderlichen Pump-
leistung erzielt.

Diese vom gerichtlichen Sachversténdigen auf der
Grundlage des Priifungseeugnisses vom 14. Dezember 1967
errechneten Werte zwingen zu der Feststellung, daf3 der
erfindungsgemdfie Lenkradbezug die ihm zugedachte Auf-
gabe, die Schweiffibildung in der Hand sowie das Ent-
stehen feuchter Stellen am Lenkrad zu verhindern, nicht
zu erfiillen vermag. Soweit die Richtigkeit der zugrunde
gelegten Ausgangswerte zur Kldrung steht, hat die Be-
klagte nur vorgebracht, die von ihr selbst gefertigte
Versuchsapparatur weise pro Zugriff nicht nur 23 mm3
sondern 112 mm3 beforderte Luftmenge aus. Diese Be-
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hauptung bedarf keiner Uberpriifung, denn selbst wenn die
Pumpleistung, wie die Beklagte behauptet, das Fiinffache
betrdgt und wenn ferner fiir das Streitpatent auch im
ilbrigen extrem gilinstige Bedingungen angenommen werden,
wird giinstigenfalls nur 1/60 (statt: 1/300) der erfor-
derlichen Pumpleistung erzielt. Dabei ist ganz unbe-
riicksichtigt geblieben, daf3 mehrere, vom Sachverstidndigen
zugrunde gelegte Ausgangswerte fiir die Beklagte so glinstig
gewdhlt sind, daB sie schwerlich noch den tatsachlich ge-
gebenen Bedingungen entsprechen. Dies gilt etwa fiir die
Stdrke des einzelnen Zugriffs (3 kp), fiir die Hiufigkeit
der Zugriffe (10 pro Minute), fiir die ganz ignorierte Be-
grenzung der Komprimierbarkeit und Elastizitat des Bandes
infolge Verwendung einer (notwendigerweise straff anzu-
ziehenden) Schnur, ganz besonders aber fiir den als Feuch-
tigkeitsanfall der inneren Handfldche angesetzten Wert von
stiindlich 225 mg. Dieser Wert ist auf der Grundlage der
SchweiBabsonderung der gesamten Korperoberfliche gewonnen,
diese pro rata verglichen mit der 45 cm? groflen aktiven
Handinnenflédche; bewuBSt ist also vom Sachversténdigen in
seiner Berechnung aufiler Betracht gelassen, daB8 Handinnen-
fldchen Stellen besonders starker SchweiBabsonderung sind.

Nach allem vermag das Streitpatent in technischer
Hinsicht nicht das zu leisten, was es nach seiner Aufga-
benstellung zu leisten verspricht. Da der in der Aufgabe ge-
nannte, vom Anmelder erstrebte technische Erfolg mit den
angegebenen Mitteln nicht erreicht werden kann, ist das
Streitpatent im Hinblick auf die ihm zugrundeliegende
objektive Zielsetzung unbrauchbar. Dies gilt auch, wenn
man entsprechend der in der miindlichen Verhandlung vorge-
brachten Anregung der Beklagten in den Text des Anspruchs
eine Aussage aufnimmt, da8 die im Band anzubringenden
Locher "miteinander fluchten" und "durchgehende Kanile
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bilden"; der Mangel fehlender technischer Brauchbar-
keit bleibt dadurch unbehoben. Gleiches gilt, wollte
man den Gegenstand des verteidigten Hauptanspruchs
durch Aufnahme des kennzeichnenden Merkmals des ver-
teidigten Anspruchs 2 (= des erteilten Anspruchs 3)
einengen; auch dann behdlt die {iberzeugende Aussage
des gerichtlichen Sachverstidndigen (Gutachten S. 11)
ihre Gliltigkeit, daB der erfindungsgemiBe Lenkradbe-
zug die ihm zugedachte Aufgabe, Schweifibildung der
Hand und das Entstehen von Feuchtigkeit zu vermeiden,
nicht zu erfiillen vermag.

Das Bundespatentgericht hat somit - im Ergebnis
zu Recht - dem Streitpatent die Schutzfdhigkeit abge-
sprochen. Eine Priifung des Streitpatents auf Neuheit,
Fortschritt und Erfindungshche eriibrigt sich, da schon
die technische Brauchbarkeit fehlt. Die Berufung der
Beklagten war als unbegriindet zuriickzuweisen. Die
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Kostenentscheidung, die sich auch auf die auBerge-
richtlichen Kosten der Parteien bezieht, beruht auf
§ 42 Abs. 3 in Verbindung mit §§ 40 Abs. 2, 36 g
Abs. 1 Satz 2 PatgG.

Spreng Triistedt ClaBen

Bruchhausen Ochmann
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