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Verikindes .
am 4. Pehruar i959
‘S - ustizobersekiretdr.
als Urkundsbheamver dexr
Geschafissielle

Inm Namen d e s Voslkes

In der Pateninichtigkeitssache
carl Nd in SHENER/YN.
Beklagten und Berufungsklégers,

- Ferireten dur:zh: Rechtsanwalt

gegen

die Firma Tq® S.A. in Regiill® { Schweiz),
o Klagerin und Berufungsbeklagie.

Christoph, Dr. Spreng und Dr. Loscher

{iir Kecht =2rkannts

Tie Berufung des Beklagten gegen die Entscheidung
6es 1. Nichtigkeitssenats des Deutscheon Patentamts
vom 4. Juni 1957 wird auf Kosten des Beklagten
surickgewiesen.

Von Rechts wegen



Tatbestand ¢

G ler e b cee e mmee e uem e aee

Der Beklagte ist Inhaber des am 3D. Juni 1949 angemelde-
ten, avf Grund des Ersten lberleitungsgeselzes erteilten
Patenis W} 171, das eine Soh;eole‘v‘c und ein Verfahren

zu ihrer Herstellung bYetri: . Pie Prioritat der Anmeldung
in der Schweiz vom 1

L d
1
H

. dJuni 1949 ist in Anspruch genouuien.
Pie Petentanspriiche ilautens

i» Verfahiyen zur Herstellung von Schieblchren unter Ver-
wendiung eines die Lichitblendung vermeidenden, mattiertcn
Veredelungsiiberzuges aus Chrom od. dgl., dadurch ge-
kennzeichnet, daB bei der Herstellung nur dic Zuage,
soweit sie die Skalen tridgst, mit maittiertem Vercde-
iungsiliberzug versehen wird und die Filhrungsbahnen

der Zunge keinen Veredelungsiberzug erhalten, so daB
nacih dem Veredeln der Qberfidche die Fihrungen des
Schievers und die Fiihrungskanten der Zunge nichi nach-
gearpeitet .zl . werden brauchen.-

2. Nach dem Verfahren gemdB Anspruch 1 hergestelilte
Schietlehre,

3. Schieklehre nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
Gal die Zunge bis auf die &duBeren schmalen Rand-
streifen, die der Fihrung des Schiebers disnen, ver-—
tieft ist, indessen so wenig, daB der zweckmEfig

eiwas iiber die Skalen der Zunge reichende Schieber

gerade reibungslos iliber die Vertiefung hinweggleiten
lkann.

4. Schieblehre nach Anspruch 2 und 3, dadurch gekena-
zeichnet, daB die matt veredelte Oheriléche matitweil
und die nichiveredelten Fihrungsbahnen stahlbleun
gehalgen sind. )
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Tie. Kidgexrin hat unter Berufung £ § %3 Abs. ~ ¥rx. * ung o
PG Klage srhoben mit dem antrag. das Patent fiir nichiig

zu crkl&ren und dem Beklagben die Kosten des Verfahrens ayr.

-
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Sie dst der Auffassung, dal der Gegenstand der Patentsi-
spriche 7 und 2 durch die schweigzerische Pateantschsoift
-35:) vorweggenoinmen sei. Patenthindernd sei auch ein
offenkundig vorbenuizter Winkelmessexr nach der Zeich- ‘
vng D2ss No.EA "Rapporteur d'angelsY om 3- Seviember “043
Bai diesem Winkelmesser sei der Skalenteil matt verchroams:
die Caromschichtv d2s5 Rendteiles, auf den ein Peil der Ein..
steilvorrichtung gefilhrt werde, konne auch weggelassen
ragn, weun die Gefahr des Rosieas nichi hestehe. SCLli
34

-|

lich stehe dem Sireitpatent das deuische Petent &35
als Hlteves liecht enitgegen. Auch der Petzn
suf Grund dexr genannten Vorbenutzung und infolge des Elitcran

sangyruch i osel

Rechts nicht patentfshig. Uberdies sei. ﬂr gegenliher 4or
USA-Fetectsehrifs SR 4! nicht fortscarittlich. Der Pa-
tentanspruch 4 uaterscneide sich sachlich nicht von ée

I:hals Ges Hauphanspruchs. Er sivelle eine pietse Selbst-

Tersvandlichkeis dar.

Dewr Beklagte hat dem Kiaganirage widewsprochaa und ¥laa-
abwelisung beantragt. Er bestreitet eine o$n°1:owdige Y¥ox--
bonuvisoung; auch sei der Gegenstand des Paitcnts im Suande

dar Te2cunnik nicht vorweggenominen und éas dliere Reehi
trefre die Patentanspriiche nicnt. Nie eaigegengehnaliene
USA-Fatenischrift enthaelte das Merkmal des zngegriffenen
Ansvruchs 5 iiberhauyt nicht.

Der i. Hichiigkeitssenat Ges Patentamis hat das Patent
in vollem Umfang vexnichiet., Das #liere Recht stehe zwar

dein Streitrvetent nicht paitentnindernd entgezea. aacy szi

die Weuheit éeor Patentanspiiiche 1 und 2 gegzoen, ¢s fenle
ilaen aver die Briindungshihe. Tie Untevenspriche 7 und 4
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Seien eine blofle Fertentwicklung des Patentenspruchs i
als solche echie Unteranspriiche, und miiBten dahex eben-

falls vernichiet werden.

Geygen die Enbscheidung des Nichtigkeitssenats hat der
Bekiagte frist- und formgerecht Berufung eingelegt mit

dem Antvag, die Klage abzuweisen. Dic Erfindungshohe niisse
bejaht werden; sie ergebe sich nicht zuieitzt daraus, daB
andere PFachleute zwar dem Streitpatent nahekcwmende Losungen
Befunden hatten, nicht aber dessen hesonders glinsvige

52

estaltung. Die Erfindungshéhe sei augeniéllig gewacht
Gurch den Vorbteil, den das Patent gebracht hade.

Hiifsweise beantragt der Beklagte, die Patentanspriiche 1 und 3
Zu einem einheitlichen Anspruch 1 folgenden Wortlautls zusammcn-
Sufassen: "Verfahren zur Hevrstellung von Schieblehren unter
Verwendung eines die ILichibiendung vermeidenden, matdierien
Veraedelungsiiberzuges aus Chrom od. dgii, dadurcihh gekenn-
zeichney; daB bel dar Herstellung die mittlere Bahn dexr
aunge, die die Skalen tréght, gegeniiber den bzsiden Rand-
Streifen, die der Fihrung des Schiebers dienen, vertieft
wWird., indessen nur so wenig, daB der zweckniBig eiwas iber
ie Skalen der Zunge reichende Schniever gerade reibungslos
Ubeor gie Veritiefung hinweggleiten kenn, vad dal aur diesexr

£ie mittlere Teil der Zunge mit matiiertem Veredelungs-
libersug versehen wird, wdhrend die Fihrungsdbahnen der Zuvnge
keinen Veresdelungsiiberzug erhalten, so daB nach dem Veredeln
der QObexriliche die Fiihrungen des Schiebers und die Fuhrungs-
kanten Ger Zunge nicht nachgearbeitet zu werden brauchen.™

Die Klédgerin beantragt Zuriickweisung d=r Berufung. Dem

treitvatent stehe das dltere Recht entgegen. Uverdies sei
es, wie von dem Patentamt dargelegl, ncuheiisschédlich vor-

]

weggenowmen, zumindest fehle ihm a2ver die Exriindungshihe.
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as ergeve sich auch daraus, daB Schieblehren nach dem

{lagepetent sshon 1943 hergestellt worden seien, wobei man

Jast
)
W

die Harstellung als eine Selbstverstédndlishkzit anzoeschen hadhe

<&
Dafiir werde Bewels angeboien,
Ter Bsklsgie bestreitet die behaupveie Herstellung.,

Prof. Dr. Leinwedber, Berlian, hat als gerichtlicher Sach-

7ersténdiger ein schrifiliches Gutachten verfaBt. Er hat
dieses in der mindlichen Verhandlung vorgeiragen und auvs
Vorhait der Perteien erginzt.

nvscneluungsgrunae ¢

——— - = . - T U iy

~Schicblenren werdsn zum Messen von AuBen— und Trnerndureh-

messern wild von Abstandsmafen benotigt. Da es hiervei vieli-
fach aui Bruchteile von Millimetern ankommt, muf eine

girche Génauigkeit beim Abliesen dexr afic sufl dex
gesichert sein. Von wesentlicher Bedeutung fur 2in

-

und isichtes Ablegen ist nceben der Ausfinzung dor T
st der Zusiand der Oberflédche, in der dis T

e1ld
)

U)

erveitet ist. Tie Obexrilédchen der Schicviehren miisscen, ua
glatse, gerade uné scharfe Rénder der Teilstyicie zu er—

ielen, gegléitet werden. Solche geglédtleten, mgltallischean
Cheriflédcnen exrzeugeir jedoch eine das Auge blendende Fldchen-
spiegelung und erschweven damit das Ablesen der Habe.

Dexr Hxfinder des Streitpatents geht davon aus, dalf man die
Biendung bei Schieblehren dadurch zu vermeiden versuchi habe,
d28 men der gesamten Oherflédche dexr Schieblehre durch me-
cnanische, chemische oder elektrische Behendlung ein
tumpfes; mattes Aussehen verlich. Es sei ey gier vekaant.

B
Sohieblehren mit einen Edelmetalliiberzug zmu versehan, an dam
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auvr ¢ey die Skelen tiragende Teil matt veredelt sei. Die

zuyr Herstellung solcher Schicblehien angewandten Verfahren
hatiten jcdoch schwerwiegende Nachteile. Habe mean nédmlich
die ganze Oberiléche mit einem Metalliltberszuy versehen, der
sich miv einer gleichmédBigen Dicke nicht auflragen lasse,

so machz sich eine tevere Nachbearbeitung notwendigs die
O»erfliche dexr lithrungen des Schiebers und die Flihrungskantien
der Zunge miiBten ndmlich sehr sorgsam nachbeiandelt werdeng
zumal =ich bespaders an den schmelen und scharfen Kenféh
stets mehr Edelmetall absetze als euf der hreitan Zungén~
flécne. Daritber hinaus kdnne auch eine gorgsam 2usgefihrt
Rachbeavbeluung doch nicht mehr uio ideale, glette Fidche
wieder erzcugen, die vorher vorhhnden gewesen sei-. Das habe
die nachteilige Folge, daB der Schiebher nur ruckvieise bdewegd
werden kdnne. zumindest aber nicht mit der gewiinschten
Leichtigkeit, die erforderlich sei, um ihn sofort ax: die ge-
wiinschte Stélle auf der Zunge zZu bringen.

Das Streitvatent stellt sich die Aufgave, sine Schieblehre
nerzusieliesn, deren Skaleneinteilung mattiert ist, d¢ie abexr
dic Nachteile der dhisher bekannten Schieblshien wel dex
mastierung vermeidet. Zu diesem Zweck wird vorgescnlagen;
die Schieblchre unter Verwendung eines die Lichivlendung
verhindernden matiierten Veredelungsiiberzuges .also z.B.
aus Chrom) éerart herzustellen, da8 nur die Zunge; soweit
sic die Skalen tréagt, mit mattiertem Verndelungsﬁberzug Ubei-
zogen wird, nicht aber die runrungso en der Zunge. Diese
Herstellungsmethode soll die Nachbearbelquab aer Fihrungen
des Schiebers und der Fihrungskanten de=r Zuage nach Veredeln
der Obexflédche liberfliissig machen.

Der Patentansprych 2 stellt eine nach ¢issem Verfahren her-
gestellte Schieblehre uater Schutvz.



als erfindungswesentlich an, daB nur die Skalen der
Schicblehre mattiert werden, die ubrigen Teiles aber im
Nermalzustand bleiben (wenn es im d&lieren Recht heifit, die
Pihrungsteile sollen geschliffen sein, so ist dies dexr
Norwmalzustand).

tber die Art der Herstellung einer Schieblehve der gelkenn-

vatent schlieBt es indes jede Art der Herstvellung ein, dic
fiir den Durchschnititsfachmann ohne erfinderiscne Uberlegung
auf der Hand liegt (RG Mu¥W 1940, 232 mii weiteren Nachweisen's

So betrachtet stellt sich also zundchst die Frage, was unter
"matitiexrt" im Patentanspruch 1 des dlieren Rechis zu ver-
stehen ist und ob darunter auch die Herstellung einer
Mattierung mitvels eines Veredzlungsiiberzuges, wie sie das
Streitpatent vorsient, £d411%. Die Beantwortung dexr Frage
héngt davon ab, ob im Zeitpunkt dexr Anmeldung des Elieren
Reciits von einem Durchschnittsfachmann erwartet werdsn
komnte, dah er eine Matiierung auch durch einen Vercdolungs--
iiberzug {wie Mattverchromen) herstellen wiirde, oder ob

ihin fir diese aufgabe nur andere ¥Mittel (wie z.B. mcchaniscice
bearbeitung mitviels Sendstxahlen; bekanni waren. Der exkeancnde

liufig war, daB 2ine Matitierung auch durch einen matticvten
elungsiiberzug erziclt werden kann., Ein solches Vorfahien

war ndmlich speziell fir Schieblehren durcn éie am 6, Dkiober
1945 verdffentlichte schweizerische Patentschriit Nr, 238 359,
deren Patentanspruch i eine Schieblchre unter Schutz stellt,
dic wenigstens cum Teil mattveredelt ist, vereits offcenbart
uné Ger Fachwelt bekennt. Wie sich aus éer Beschreibung dicser
Patentschrift ergivié,; sollte durch die Mativeredelung sogar
des gleiche wie in dem &lterenn Recht erreicht werden, némlich
eine Veriesserung der Ablesegenauigkeit dvreh Varhindexrung
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der Blenduwig. Liest der Durchschpnitisfachmznn den Anspruych -
dep Alteren Rachis. so eminimnt ex ihm also u.a. die Lehre,
die Skalea dur~ah Veredela sy matiieren.

Dariber hinaus kenn ex fernexr entnehiaen, daf von vornherein
nur die Bkalen, nicht aber andere Fléchon der Benichelchre,
mit einem Verefeluugslinerzug versehen waydcen sollyong denn
diese Flédchen sollten ja geschliifen sein. Diesc L8sung doings
sizh, wenn man voun Aufgebe und Zielseizing Ges dlteron Kichies
zusgeht«und den Patentanspruch | liest, gervadezn aul. Fi
Turchschnitisfachmenn wire s sinnios, wonm ex =.B. bei Gav
Herstellung eoiner Schiesbelehie auvg rostfreiem Metall. wis

sie zur Zeit der Anmeldung des Hlteren Rechis zum Staunde

deor Teclnik gehdrie, nur um die Mabbtierung der Skalen za crreichen
mundengis . des gesamie Workzeng vercdelte, um sodann dic zur
Minsung bestimmten Bahnen der Schiene glatit zwv schleifun,

¥ wird vieluehr selbsiverstdindlich von vornneroin nur disz

Yhiale it einem matton Vergdolungsihergug verschen, widhrond

die Plhrengsbahuen ebenso selbstverstéadlich ohne lberzug
Liziven. Von einer solchen Bearbeitung der Schiebiehre lenkle
auech aichi eiwe die ewdhnie schweizerlgeis Pateniscariit
'35'3 ab, Dies yili sclbsi dann, wenn der Auffassung'dqs
Behlagisu gefolgh wird, wenach diese Patenischrift nur cine
kattveredeiong der Skalen von 8chieblobren im duge hat, div

anch suderhalb des Bereiens der Skelon mit einem Vercdeiunis-
iiversug versehen sind. Denn das Problem der Teilvercdelung

war, wie der Sachverstdndige unwidersprocicn ausgefihyd hatv;
bereits seit Jehyzehnten geldst, so dab es dom Darchscihaiiis-
fachamann kxeine Schwierigkeif bercitete, in PAllen. in wolohen

es der Sweek erlorierie, nor eine Peilvcredolung dexy Sehniod-
lehse, ndmlich auf dexr Skele vorzuaehmen, den iibrigea Teil

dor Schiediehre eber ohne jeden iUhexrzug su Jessen.
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Gagen gine Mattveredelung nur eines Telles der Senleblohot
bustanden auch, wle fer Sschvevstindige susgefihrt hat.
koine Towurieile; sofern man das Problel sauderer Adgronzuig
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zwischen veredelier und unveredelter Fldche gut 13sen konnte.
Uber diese ISsung enthalten beide Patentie indesser nichts;

so daB diescs Problem fiir die Entscheidung iiber diz Tdenii-
tél auBer Betracht zu bleiben hai,

Scnon dexr Worblaut des Patentanspruches 1 cdes &lteren Rechis
schliefi also eine Hewsiellungsmethode ein, die sizh in nichts

von der im Anspiruch i des Streitpatents offenbaricn Lebre
unierscheidet.

Dieser Auslegung des Anspruchs 1 des dlteren Rechtis wird

zviar von dem Beklagten entgegengehalten, daf in der zuge-
hiérigen Beschreibung (S. 2 Zeile 28) nur wvon einer Mavitierung
durch Sandstrahlen oder durch chemische Hittel die Rede sci;'
Veredeln (z.B. Verchromen)sei keines dieser beiden dittel,

es werde galvanisch erzielt. Indes ist die Beschreibung Tiir
die Bestimuung ces Gegensiandes der Eriindung des dlterecn
Rechts nicht maBgeblich; entscheidend ist vielmehr, wag der
Durchschnittsfachmann aus dem Patentenspruch eintnehmen kann.
Aber selbst wenn man in dieser Richiung Badenken ndthe und
eine hiattierung durch Matitveredelvng nicht schon aus écm

,

Yerilaut des Ansrruchs 7 eantnehmen wollte, miiStz man auf
Grund aes Standes der Technik diese Hatiierungsmeihode zu-
indest als glattes patenircchtliches ncuwvelelt zu den in
der Baschreibung ausdriicklich erw&hnten Fatiéierungsveriahren
anschen und damit als zum Gegeistand des élteren Rechis geo-
horig betrachien. Auch aus dleser Sicht ergibi sich demnach

einec Idantitdt des Patentanspruchs 1 der beiden Paterie.

Der Beklagie hat schlieflich noch vorgebracht, GaB der Patcnt-
aansprucir 1 in Verbindung mit dem Patenvanspruch 4 erkennen
lasse, Ga8 das dltere Lecht eine Mattverchromung (und folglich
wohl auch jede andere Art Habivercdelung) nur vorsche, wenn
die Schicblehre zur Gdnze verchromt (veredelt) werde; dies

wolle aber dae Streitpatent gerade vermeiden.



dieser Auslegung des Heupitanspruchs 1 des Patonts

Al 5% wivé jedoch die Bedeutung und das Wesen cines
Tnseranopruchs verkaunt und praktisch en Hand des Unibor-
anSpTJSﬁQ eine Eineagung des Hauvitanspruchs tvorgoenommen.
Dies isv jedoch nicat sagédngig. Unteranspriiche sind Avage-

valvungen des Haupiensprucihe: als solche kG:men sic dea
Erfindungsgegensiand nicht einschrinken, sic solilen ihn
riclmehr ledigiich in eincr besonderen, zweckmédBigon Ausge-
staliung wiederholen. Von da her beirachitet licgi an Siclic

<
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der von dem Bzklagien gegebenen Auslegiung oher der Schiu8
nahe. 6&f dexr Mmiervanspruch 4 des dliterecn Kochts gerede
é swegen gebildot wurde, weil nech dem Hauvgrteasprica nurw

2 Verahromung auf der Skala, nicht eber avi dev ganzexn
Sohieblenre in Frage kam, der Fall der Verchromung der go-
famten Schiedliehre abver vom Schutz nichiv ausgoschlossen wezden
anilve.

Da sich somit der Erfindungsgedanke des Aansprushs 1 des
Streitoatenis scaon avs dem Anspruch | des &lteren Rccais
exninenmen 1dB8t. ohne daB es hierzu etwa der Ermittiung cincs
aiigeameinen Erfindungagedankens e

Identitdt dieseor Peitontanspriiche. Tiese Gleichueit w

d

i
suslicher, wenn mexn dn Fatontanspruch 2 dos Streitvetonis.

(u

dor di2 nach dem Verianren aergesieilie Scaichlzhre wrier
Schutz steilen soll, mit dem Ansrruch 7 dcs €looerci neensa
vevgleieht. Die nach dem &lteren rRechnt goschiivzte Scaiehllhre
ist an der Skala metiiert, =.B. durech einen Katirorcdelungs-
liverzrg, im dbrigen geschliffon -wos wan neeh Aussago Gus
Sachverstédndigen schon seit iiher 100 Jahren tut). Auech diz
Schieblchre nach dem Streitpatent ist an der Skala durenh
Matitveredelung wattierd, im Uhrigen geschliffen. Tie IG=un-
dieser veiden Anspriiche ist offensichtlich.

s oas
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Der Beklagie hat hilisweise die Aurirechterneltunyg des Pa-
tenis mit einom Anspruch beantiragt,; der inhaltlich im
wesentlichen cine Zusammeniassung der Patcenianspiiizhe

und > darstvelli: Er unterpscheidet sich ven den Trithoren
Einzclansprichen nur dadurch,; daf dsxy den bhisherigen Pateni-

anspruch 5 betreffeade Teil von cinem Vorvientungs- in einen
e

. e %

Vorfehrensanspruch umgewandelt wurde. Diss vermeg die Boeur-
veilung der Identitdisfrage jedoch nicht su Badeyn, weil
die Patentkategoric - wie oben unier II davgelegl - n;cht
¢ntscheidend ist. Sind aber die friiheren Paitantanspriiche

T und 3. gleich in welche Patentkategorie sic guekleidew
sind, getrennt anichit haltbar, denn kann auch ihrer Zusomuaecin-
fassung in einen Patoentansprucin, bei der c¢s sich »iof um
¢ine Aneinanderreihung der einzelnen Elemente der friihercn

Ansoriizhe handel+t; ein Schutz nicht zugebilligt werden.

Der Uubteranspruch 4 ist nach Ansicht ées Sachverstindigen
¢ine »latte Selvstverstdndlichkeit. Der Beklagie hat dca
nicat widersprochan. Er kann nach Wwegfall der Anspriiche

T - % keinen selibstidndigen Bestand anaven; wes keinew weilesren
Erérberuag vedart.

Nech allsd2m war éie Berufung gegen diec Entscheidung des
Patentamis zurickzuweisen, ohie daB es eines Eingehons
at dle von Ger Xldgerian weiter geltend gemaciten Vexr-

P



nichtungsgriinde vedurfte.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 42 Abs. 3.

40 PatG.

Bock Kriiger—Nieland Christoph

Spreng '~ Idscher
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