BUNDESGERICHTSHOF

BESCHLUSS

X ZB 20/01
vom
14. Mai 2002

in der Rechtsbeschwerdesache

betreffend das Gebrauchsmuster 89 16 278



Der X. Zivilsenat des Bundesgerichtshofes hat am 14. Mai 2002 durch
den Vorsitzenden Richter Dr. Melullis, die Richter Prof. Dr. Jestaedt, Scharen,
die Richterin Mihlens und den Richter Dr. Meier-Beck

beschlossen:

Die Rechtsbeschwerde gegen den BeschluB3 des 5. Senats (Ge-
brauchsmuster-Beschwerdesenat) des Bundespatentgerichts vom
17. Januar 2001 wird auf Kosten der Gebrauchsmusterinhaber zu-

rickgewiesen.

Der Gegenstandswert wird auf 50.000,-- sufestgesetztx

Griinde:

I. Die Rechtsbeschwerdeflihrer sind Inhaber des als Abzweigung aus
der européischen Patentanmeldung 89 311 373.8 vom 2. November 1989 beim
Deutschen Patentamt eingereichten Gebrauchsmusters 89 16 278 (Streitge-

brauchsmusters). Der eingetragene Schutzanspruch 1 lautet:

Vorrichtung zum Entfernen einer in biologischem Gewebe implan-

tierten Leitung, welche eine spiralférmige Wendel mit einem sich



durch diese langs erstreckenden Lumen aufweist, wobei die Vor-

richtung aufweist:

eine zum EinfUhren in das Lumen angeordnete und ausgebildete

Betatigungseinrichtung;

ein aufweitbares Element zum Herstellen einer Mitnahmeverbin-
dung zwischen der Betatigungseinrichtung und der spiralférmigen
Wendel mittels Aufweitung des aufweitbaren Elementes,

dadurch gekennzeichnet,

daB die Betéatigungseinrichtung im Bereich des distalen Endes
des aufweitbaren Elementes angeordnet und am distalen Ab-
schnitt des aufweitbaren Elementes, welches diesen umgibt, be-
festigt ist; und

daB das aufweitbare Element einen proximalen Abschnitt auf-
weist, welcher zum Herstellen der Mitnahmeverbindung an einer
gewtlinschten Stelle zwischen der Betatigungseinrichtung und der
sprialférmigen Wendel starker als sein distaler Abschnitt gezielt
aufweitbar ist.

Auf den Antrag der Antragstellerin hat die Gebrauchsmusterabteilung
festgestellt, daB das Streitgebrauchsmuster von Anfang an unwirksam war. Die
Beschwerde der Gebrauchsmusterinhaber ist ohne Erfolg geblieben.



Gegen die Beschwerdeentscheidung richtet sich die vom Bundespatent-
gericht nicht zugelassene Rechtsbeschwerde der Gebrauchsmusterinhaber, mit
der sie riigen, daB die angefochtene Entscheidung im Sinne des § 100 Abs. 3
Nr. 6 PatG nicht mit Griinden versehen sei.

[l. Die Rechtsbeschwerde, mit der die Gebrauchsmusterinhaber einen
Begrindungsmangel im Sinne der §§ 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG, 100 Abs. 3
Nr. 6 PatG geltend machen, ist statthaft und zuléassig. Sie ist jedoch nicht be-
grindet, denn der gerigte Mangel liegt nicht vor.

1. Allerdings scheidet der Mangel einer fehlenden Begriindung im Sinne
des Gesetzes nicht schon deshalb aus, weil die angefochtene Entscheidung
Uberhaupt mit Griinden versehen ist. Nach der Rechtsprechung des Senats
kann ein Begriindungsmangel im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG bei einer
vorhandenen Begrindung dann vorliegen, wenn diese unverstandlich, wider-
sprichlich oder verworren ist (st. Rspr. vgl. etwa BGHZ 39, 333, 337
- Warmpressen; Beschl. v. 4.12.1990 - X ZB 6/90, GRUR 1991, 442, 443
- Pharmazeutisches Praparat; Beschl. v. 3.12.1991 - X ZB 5/91, GRUR 1992,
159 - Crackkatalysator II; Beschl. v. 14.5.1996 - X ZB 4/95, GRUR 1996, 753,
755 - Informationssignal), so daB sich nicht mehr erkennen 148, welche Uber-
legungen fir die Entscheidung mafBgeblich waren. Das gleiche gilt, wenn die
Grinde inhaltslos sind bzw. sich auf eine Wiederholung des Gesetzestextes
beschranken (vgl. Beschl. v. 3.12.1991 -XZB5/91, GRUR 1992, 159
- Crackkatalysator Il). Derartige Mangel macht die Rechtsbeschwerde indessen
nicht geltend.



2. Das Beschwerdegericht hat den -im Hinblick auf ein anhangiges
Verletzungsverfahren als zulassig angesehenen - Feststellungsantrag fir be-
griindet erachtet, weil der Gegenstand des Streitgebrauchsmusters Uber den
Inhalt der Anmeldung in der Fassung hinausgehe, in der sie urspriinglich ein-
gereicht sei. Ein aufweitbares Element mit einem proximalen Abschnitt, welcher
zum Herstellen der Mithahmeverbindung an einer gewiinschten Stelle zwischen
der Betéatigungseinrichtung und der spiralférmigen Wendel starker als sein di-
staler Abschnitt gezielt aufweitbar sei, sei den urspringlichen Unterlagen und
namentlich auch den von den Gebrauchsmusterinhabern angefihrten Ausfih-
rungsbeispielen nicht zu entnehmen. Dazu hat sich das Beschwerdegericht mit
den Ausfihrungsbeispielen im einzelnen befaft.

3. Damit genugt die angefochtene Entscheidung insoweit dem Begriin-
dungszwang nach § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG. Dem vélligen Fehlen von Entschei-
dungsgrinden kénnen vorhandene Griinde allenfalls dann gleichgesetzt wer-
den, wenn sie in Wirklichkeit nicht mehr erkennen lassen, welche Uberlegun—
gen den Tatrichter zu seiner Entscheidung gefiihrt haben. Das ist nach Gang
und Inhalt der Entscheidungsgriinde hier nicht der Fall.

Die Beanstandungen der Rechtsbeschwerde betreffen die inhaliliche
Richtigkeit der angefochtenen Entscheidung, die im Verfahren der nicht zuge-
lassenen Rechtsbeschwerde nicht zu prifen ist. Die Rechtsbeschwerde zeigt
nicht auf, daB die von ihr als fehlerhaft beméangelte Begriindung die Erwagun-
gen nicht mehr erkennen lieBen, die das Bundespatentgericht zu der ange-
fochtenen Entscheidung gefiihrt haben.



Soweit sie die eingehenden Ausflihrungen des Beschwerdegerichts zu
dem Ausfuhrungsbeispiel nach Figur 1 der Anmeldeunterlagen als unverstand-
lich rigt, rAumt sie ein, daB die Erwagung zutreffen kénne, daB eine Drehung
der Betatigungseinrichtung entgegen der Wickelrichtung der als aufweitbares
Element in Betracht gezogenen Drahtspirale bei groBem Haftreibungskoeffizi-
enten und/oder groBer Lange der Spirale dazu fihren kénne, daB proximale
Abschnitte der Spirale mehr oder weniger véllig spannungsfrei wirden und
nicht mehr an der Wendel anlagen. Das Beschwerdegericht hat daraus gefol-
gert, daB der proximale Abschnitt der Spirale somit nicht starker als ihr distaler
Abschnitt gezielt aufweitbar sei. Die Rechtsbeschwerde hélt das nur deshalb
fur unverstandlich, weil sie meint, der eingetragene Anspruch fordere lediglich,
daB "irgendein proximaler Abschnitt starker als der distale Abschnitt" aufge-
weitet sei. Damit leitet sie jedoch die vermeintliche Unverstandlichkeit der Ent-
scheidungsgriinde daraus ab, dafB sie ihr eigenes Verstandnis des Schutzan-
spruchs an die Stelle der tatrichterlichen Beurteilung setzt.

Entsprechendes qilt flr die Beurteilung des aufweitbaren Elements nach
Figur 7. Dazu hat das Bundespatentgericht ausgefuhrt, daB3 sich die Langs-
streifen des axial geschlitzten Endbereichs des Kontrollrohres unkontrollierbar
Uber ihre Lange verteilt an die Wendel anlegten; von einem gezielten starkeren
Anlegen an einer gewiinschten Stelle kénne nicht die Rede sein. Der tatrichter-
lichen Beurteilung, dies sei nach dem Schutzanspruch gefordert, halt die
Rechtsbeschwerde wiederum ihr eigenes abweichendes Verstandnis entgegen,
ein verstarktes Aufweiten des aufweitbaren Elements an einer spezifischen

gewinschten Stelle seines proximalen Abschnittes sei nicht gefordert.



Zu dem Ausflihrungsbeispiel nach Figur 10 hat das Beschwerdegericht
ausgefihrt, weder sei den urspringlichen Unterlagen zu entnehmen, daB3 die
Betatigungseinrichtung am distalen Abschnitt des aufweitbaren Elements in
Gestalt einer dehnbaren Einheit aus verformbaren Material befestigt sei, noch
treffe auf diese Einheit das zweite kennzeichnende Merkmal zu, weil sich ein
auf die Einheit ausgelbter Stauchdruck in dem verformbaren Material allseitig
ausbreite. Gegen die erste Begrindungslinie wendet sich die Rechtsbe-
schwerde Uberhaupt nicht, die zweite halt sie wiederum fir sachlich unrichtig,
weil in der Einheit keine isotrope Druckausbreitung erfolge. Von einer fehlen-
den Begrindung der angefochtenen Entscheidung kann hiernach auch inso-
weit keine Rede sein.

4. Soweit der angefochtene BeschluB3 weitere Ausflihrungen zur Offen-
barung einer Betatigungseinrichtung und deren Anordnung im Bereich des di-
stalen Endes des aufweitbaren Elements enthalt, bedlrfen die insoweit ge-
fihrten Angriffe der Rechtsbeschwerde keiner Erdrterung. Denn die Beschwer-
deentscheidung ist schon dadurch im Sinne des § 100 Abs. 3 Nr. 6 PatG mit
Grinden versehen, daB3 begriindet worden ist, warum nach Auffassung des
Beschwerdegerichts eine Vorrichtung nicht ursprungsoffenbart ist, bei der ein
aufweitbares Element einen proximalen Abschnitt aufweist, welcher zum Her-
stellen der Mitnahmeverbindung an einer gewiinschten Stelle zwischen der
Betatigungseinrichtung und der spiralférmigen Wendel starker als sein distaler
Abschnitt gezielt aufweitbar ist.

[ll. Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 18 Abs. 4 Satz 2 GebrMG,
109 Abs. 1 Satz 2 PatG.



IV. Eine mundliche Verhandlung hat der Senat nicht fir erforderlich ge-

halten.

Melullis Jestaedt Scharen

Mihlens Meier-Beck



