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Nicht fiir die Amtliche Sammlung!

Gegets: GebrMG § 1

Rechtssatz: Technische Vorteile eines Gebrauchsmusters ktnnen
auch dann zur Begriindung der Schuizwiirdigkeit des
Musters herangezogen werden, wenn sie in der Anmel-
dung nicht erwdhnt sind, anderergeits die dort er-
wdhnten Vorteile nicht erreicht werden. Es ist nur
erforderlich, daB die tatsiichlich vorhandenen Vor-
teile fiir den Fachmann aus der angemeldeten Raumform ..
ohne weiteres ersichtlich sind.
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I ZR 11/55 ")
Verkiindet

am 20, November 1956

Grunau, Justizobersekr.

als Urkundsbeamter
der Geachdfisgstelle

Im Namen des Volkes

In dem Rechtgsatrei’

der Firma Johs. PEIEED Sthne GmbH in NiGENEEEER/S -y

Beklagten und Revisionsklégerin;,
~ ProzeBbevollméichtigter: Rechtsanwalt Tr. @D -

gegen

die Firma Wilhelm S@® jun K¢ in NGNS, Fr@ED:trate @,

Klégerin und Revisionsbeklagte,
- ProgeBbevollméchtigter: Rechtsenwalt GGG -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs

auf die miindliche Verhandlung vom 20. November (956
wnter Mitwirkung der Bundesrichter Dr. h.c. Wilde,

Dr. Birnbach, Dr. Bock, Dr. Nastelski und Dr. Christoph

fiir Recht exrksnnt:

Unter teilweiser Zuriickweisung der Revision der
Beklagten wird das Urteil des 1. Zivilsenats des Qber—
landeasgerichts in Karlsruhe vom 15. Dezember 1954, wie
folgt, ge&ndert:

I. Die Beklagte wird verurteilt, es bei Vermeidung einer
Geld- odexr Haftstrafe filr jeden Fall der Zuwiderhand-
lung zu unterlassen, freitragende Faltdipol-Stabanten-
nen-Kombinationen, deren Teiter sémtlich in einer
Ebene liegen, herzustellen, in den Verkehr zu bringen,
feilzuhalten oder zu gebrauchen, wenn die Faltungs-

.
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bogen des Paltdipols in dieser Ebene zusammengefiihrt
sind und die gleichfalls in dieser Ebene liegende vom
Haltektrper des Faltdipols ausgehende gerade Stab—
antenne zwischen den Faltungsbbgen hindurchtritt.

IT. Die Beklagte wird verurteilt, der Klégerin hinsicht~
lich der in Ziffer I beschriebenen Antennenart Rech~
nung su legen
a) iber Zahl, Art, Preis, Zeit und Abnehmer der seit

dem 15. Dezember 1954 entgeltlich in den Verkehr ge-~
brachten Antennen gemdf Ziffer I, i

b) iiner die seit dem 15. Dezember *954 hergestellten
Antennen gemiB Ziffer I.

JIT. Fs wird festgestellt, daB die Beklagte der Kliégerin
gum Ersatz des Schadens verpflichtet ist, welcher
der Klégerin durch Zuwiderhandlungen der Beklagten
gegen das Unterlassungsgebot gemdB Ziffer I seit dem
"5. Degember 1954 entstanden ist. ,

IV. Im librigen wird die Klage abgewiesen.

V. Die Kosten des Rechtsstreits fallen gu 2/5 der
Klligerin, im Ubrigen der Beklagten zur Lagt.

Yon Rechts wegen
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Patbestands

Die Kligerin ist Inhaberin des am 1, Juni 1951 ange~
meldeten und am 6. Juli."19%51 flir sie eingetragenen Gebrauchs~

" musters No 1 626 224, fir das sie Ausstellungsprleritét vom

29. April 1951 beansprucht.

Das Gebrauchsmuster betrifft eine Doppelantenne fiir
Ultrakurzwellen und Mittel- oder ILangwellen. Widhrend die letzt-
genannte Antenne aus einem genkrechten Stab besteht, ist die
UKW-Antenne als Dipol ausgebildet, dessen beide Arme aus Griin-
den der Raumersparnis beiderseits gefaltet und einander zu
einer fast geschlossenen geometrischen Figur in der Faltungs-
ebene gehﬁhert gind. Die Stabantenne wird von dem gleichen
Sockel getragen wie der Dipol und steht mit ihr in derselben
Fbene. Sie durchschneidet die von dem Dipol umschilebene Figur

\.' und verl&é8t sie durch den rwischen den Dipoiarmen offen blei-

Fad

‘benden Zwischenraum.

Die urspriinglichen Schutzanspriiche des 6M lautetbens

%1, Dipol-Antenne mit réumlich verkleinerten Abmessun—~
gen aus zwei parallelen R6hren, deren Enden einan~
der zur Bildung einer in sich selbst zuriicklaufen~
den geometrischen Figur gen#hert sind, dadurch ge~
kenngeichnet, daB beide Rohre in der Fbene der ge~-
metrischen Figur liegen.

2. Antenne nach Anspruch 1, dadurch gekenngeichnet,
daB sie zusammen mit Direktoren und Reflektoren
verwendet wird.

3, Antenne nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn-
zeichnet, daB noch eine Stabantenne in der Ebene
der geometrischen Figur angeordnet ist."

Die Beklagte stellt ebenfalls eine Doppelantenne der
vorbeschriebenen Art her und vertreibt sie, verwendet aber an
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Stelle der beschriebenen Rohre massive Dréhte. .

s, .

Die Kligerin hat Klage erhoben mit dem Antrage, die
. Beklagte zu verurteilen

a) ... €8 zu unterlassen, selbsttragende Dipolantennen
herzustellen, in Verkehr zu bringen, feilgzuhalten
oder zu gebrauchen, deren Enden einander gendhert
8ind und bei der beide Leiter in der Ebene der von
ihnen gebildeten geometrischen Figur angeordnet sind
und in dieser Ebene auch noch eine durch die neu-
trale Zone des Dipols gefilhrte Stabantenne vorgese-

hen ist%,
b) Rechnung gu legen iiber den Umfang der Benutzung
solcher Antennen, o
i é)-die"Schadenaersatépflicht der Beklagten fiir die

widerrechtiiche Benutzung des GM festzustellen.
Die Beklagte beantragt Klagabweisung.

Sie behauptet, die von der Klagerin angemeldete Raum-
form sei nicht neu. Sie sei schon vor dem Prioritdtstage in
Prospekten beschrieben und 6ffentlich vorbenutzt worden. AuBer-
gem .seien sEmitliche kennzeichnenden Merkmele hekannt gewesen,
Schliefilich fghle es dem Gebrauchsmuster an der notwendigen

Im Jiaufe des ersten Rechtszuges ist von einem Dritten Q
die Ldschung des Klagegebrauchsmusters bei der"Gebrauohsmuster—
abtellung des Patentamts beantragt worden. D;ese hat am 13,
Jénuar 1953 ‘die bisherigen SChutzanspruche gel&scht und gie
durch folgende neu formullerte Anspriiche ersetzt:

1.) Faltdipcl-Stab-Antennen—Kombination, dadurch
gekennzeichnet, daB die Paltungsbbgen der frei-
tragend ausgebildeten Leiter des Faltdipols in
der Faltungsebene zusammengefithrt sind vnd die
gleiclifalls in der Paltungsebene liegende, vom
Haltektrper des PFaltdipols ausgehende gerade Stab~
antenne zwischen den PFaltungsbigen hindurchtritt.




A~

— .

7

2,) Antennen~Kombination nach -Anspruch *, dadurch
. gekennzeichnet, daB die Stabantenne mit den
- Paltungsbbgen an der Durchtrittsatelle isoliiert
verbunden ist.

Gegen diese FEntscheidung ist kein Rechtemittel einge-
legy wordén. Die Kligerin hat darauf noch folgenden Hilfsantrag
fiir den Unterlassungsanspruch vevlesen.

~oo €8 zZu unterlassen, selbsttragende Faltdipol-
Antennen mit einander gendherien Enden in Verkehr
zu bringen, feilgzuhaliten oder zu gebrauchen, bei
denen die Leiter in der Ebene der von ihnen gebil-
deten geometrischen Figur angeordnet sind, in wel~
cher Ebene auch noch eine durch die neutrale Zone
des Dipols gefiihrte und am Verbindungsstiick der
Paltdipolbbgen befestigte, vom Dlpolfuﬁ ausgehende
Stabantenne angeordnet ist.-

Tas landgericht hat die Klage mangels Schutewiirdigkeit
der angemeldeten Raumform abgewiesen. Das Berufungsgericht hat

. den Hauptantrigen der Klage mit einer gzeitlichen Einschrénkung
. stattgegeben. Die Revision der Beklagten erstrebt die Wieder-
herstellung des landgerichtlichen Urteils. Nach Finlegung

de: Revision hat nunmehr die Beklagte ihrerseits die gé@ngliche
Lﬂsuhung des Gebrauphsmusters der Kligerin beim Deutschen

;:Patentamt beantragt.

Entscheidungsgrﬁﬁde:

I Das Patentamt hat die Loschungsklage der Beklagten

durch Fntscheidung des 1. Beschwerdesenats vom 30. Oktober
1996 abgewiesen und das Gebrauchsmuster unter Neufassung
dea Schutzanspruchs 1 aufrecht erhalten.

Der Anspruch 1 lautet nunmehr:

"Freitragende Faltdipol-Stabantennen-Kombination
deren Leiter sé@mtlich in einer Ebene liegen, da~
durch gekennzeichuet, daB8 die Faltungsbbgen des
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" gem#iB § 11 Satz 3 GebrMG an die Entscheidung des Beschwerdese-

" “gu werdén, da der Senat — wie noch auszufilhren sein wird ~ das
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Paltdipols in dieser Fbene zusammengefithrt sind
und daB die gleichfalls in dieser KEbene liegende
vom Haltekirper des Faltdipols ausgehende gerade
Stabanxenne zwischen den Falturgsbbgen hindurch-
tritté. '

' Tie Beklagte hilt diese Entscheidung nicht fir end-
giiltig und bindend, da ihr gemiB Art 79 Abs IV des Grundge-
getzes gegen diese Entscheidung der Rechtsweg vor den Verwal-
tungsgerichten offen stehe, Sie beantragt hilfsweise Aussetzung
des Rechtsstreits bis zum Zeitpunkt der I Unanfechibarkeit
der Entscheidung des Beschwerdesenats.

fiver die Zuligsigkeit einer méglicherweise von der Be-@h
klagten beabsichtigten Lﬁsdhungsklage var den Verwaltungsge~
richten haben diese, nicht aber die erdentlichen Gerichte zu eni-
scheiden, Im vorliegenden Verletzungsstreit kann sich nur die
':‘Fragé erheben, ob die mit der Entscheidung befaBten Gerichte

“‘nats dber die Schutzfshigkeit des Gebrauchsmusters gebunden
- ‘pind oder ob gem#B § 1 Satz 2 GebrMG eine Aussetzung des Rechts-
' "gtreits notwendig ist. Beide Fragen brauchen nicht entschieden

Gebrauchsmuster der Kliégerin in Ubereinstimmung mit dem Patent-
amt flir rechtswirksam hdlt. Zu einer Aussetzung des Verfahrens
gemdB § 11 Batz 1 GebrMG sieht der Senat bei dieser Sachlage
keinen AnlaBl, da die Beklagte bisher keine Klage vor den Ver-
waitungsgefichten erhoben und nicht einmal begriindete Bedenken
gegen die Entscheidung des Beschwerdesenats vorgetragen hat.

¥s steht also dahin, ob'sie iiberhaupt eine Klage vor den Ver-
waltungséerichten auf Feststellung der Nichtigkeit der Ent-
scheidung vom 30. Oktober 1956 erheben wird.

;e
P M, 3
M . (4

II. 1.) An der Schubzfihigkeit und Schutzwiirdigkeit des
Gebrauchsmusters der Kliégerin hat der Senat ~ wie gesagt -~
keinen Zweifel. 8ie wird.nicht dadurch in Prage gestellt, da8

?‘,37;').4:23 R
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die Flemente der geschiitzten Kombination vorbekannt sind.

Es besteht zwischen den Parteien kein Streit darﬁber, daB
sowohl Stabantennen, wie gestreckte und aufgebogene Falidi-
pole bekannt waren, deren Faltungsbdgen in einer Ebene liegen.
Auch Kcombinationen von gestreckten Faltdipolen und Staban-
tennen, die in einer Ebene angeordnet sind, waren bekannt. Da-
gegen ist die Neuheit der Kombination der Kl#gerin, bestehend
ans einer Stabantenne und einem in derselben Ebene aufgebogenen
Faltdipol unbestritten. Die von der Revision beanstandete Uber-
gehung von Beweisantridgen iiber die Helma-Antenne ist unbe-
achtlich, weil dexr Dipol dieser Antenne in zwei Ebenen verlief, '

2.) Das Berufungsgericht sieht anhand des Sachverstén-
digengutachtens die mit dem Gebrauchsmuster laut Anmeldung
erstrebte Verbesserung- des elektrischen Empfangs als nicht
erreiéht an, findet aber einen fir die Schutzféhigkeit des
Musters ausreichenden technischen Fortschritt darin, daB8 die
Anordnung sémtlicher Teile in einer Ebene besondere Vorteile

. Pir die Verpackung und einen Schubtz der Antenne gegen Defor-

mierungen hei der Lagerung biete, wie sie bei Anordnung der

‘Teile in mehreren Ebenen leicht eintreten kﬁnnten{

Diese letztgenannten Vorteile erwdhnt die Gebrauchs-—.
musteranmeldung allerdings weder bei der Darstellung der
Aufgabe noch bel der Erléuterung der Ldsung. Es fragt sich,
ob angesichts des vom Berufungsgericht angenommenen Versagens
der ursgpriinglich erstrebten Losung solche zundchst nicht ins
Auge gefaBten Vérteile der Erfindung zugerechnet werden diirfen. .

. Wiilrde es-sich nicht um ein Gebrauchsmuster, sondern um ein

Patent handeln, so kdnnte eine solche nachtriégliche Erweiterung
der Aufgabe und die Begriindung der Schutzfdhigkeit mit einer
zundchat nicht beachteten vorteilhaften Wirkung in-vielen
Fillen eine Verdnderung des Gegenstandes der Erfindung bedeuten,
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die im Rahmen der Nachpriifung der Schutzwiirdigkeit unzu-
ldssig wiére .(vgl Pietzcker, Kommentar zum Patentgesetz Anm
66~68 zu § 1). Diese Gesichtspunkte sind aber in dieser Strenge
auf das Gebrauchsmuster nicht anwendbar. Die Beschreibung des
Gebrauchsmusters dient nicht se¢ ausschlieBlich dex Abgrenzung
des Gegenstandes der Erfindung wie der durch die Fassung der
Anspriiche und der Beschreibung bestimmte Inhalt der Patent-
schrift. Der Erfindungsgedanke wird vielmehr im wesentlichen
durch die angemeldete Raumform selhst verkorpert und der iibrige
Text der Beschreibung hat mehr die Aufgabe einer Erléuterung

dieser Raumform: Zeigt also die offenbarte Raumform als s01che®

dem von ihr angesprochenen Fachmann bereits ohne bhesondere
schriftliche Herverhebung und ohne erfinderisches Bemithen
technische Vorgzige gegeniiber dem Stande der Technik, so be-~
stehen keine Bedenken dagegen, solche Vorzilige an Stelle anderer
ergtrebter, aber nicht erreichter Vorszilige zur Begriindung der
Schutzfédhigkeit heranzuziehen, mtgen dadurch auch Aufgahe und
Losung eine gewisse Abwandlung erfahren. Von diesem Gesichts-—

" punkt hat sich das Berufungsgericht leiten lassen und eine hin-
" "fefchénde Erkennbarkeit der Verpackiings- und Lagerungsvorteile

bei der angemeldeten Raumform festgestellt: Diese Vorteile
sind ausreichend, um eine Schutzfihigkeit der in Anspruch ge-
nommerien Koitbination zu begriinden. Damit ist das von der Re-
vigion geltend gemachte Bedenken einer unzureichenden Offenba-
rung der technischen Lehre hinfédllig. Die weiteren von der
Révisgion geltend gemachten Zweifel an der Zuldassigkeit der
Féssung dér Schutzanspriiche betreffen angebliche Mingel des
vorangegangeneh L6schunésverfahrens, das der Nachpriifung der
ordentlichen Gerichte nicht unterliegt. Sie hédtten vielleich?
fir die Prioritdt des Schutzes von Bedeutung sein kdnnen, wenn
sich der Stand der Technik bis zu der neuen Fgssung der-
Schutgzanspriiche verédndert hdtte. In dieser Richtung hat aber

W -
L T



/5

-—q—-
-

die Beklagte nichts vorgebracht. Das Berufungsgericht

kormte deshalb von einer Fassung der Schutizanspriiche ausgehen,
die keinen Unterschied zwischen der Verwendung hohler cder
massiver Leiter fiir die Antemmenteile macht., Bei dieser Sach-
lage kann dahinstehen, ob die vom Berufungsgericht in diesem
Punkte gegebene Hilfsbegriindung zutrifft, die sich auf die
Kquivalenz hohler und massiver Leiter stiitzt. Denn die Ver-
leozungsform der Beklagten fdllt ohne weiteres in den neu
umschrlebenen Schutzberelch des Gebrauchsmusters,

3,) Das Berufungsgericht bejaht schlieBlich auch eine
‘ausreichende Bffihdungshthe fiir die von ihm als vorteilhaft an-
erkannte Anordnung. Die Revision beanstandet zu Unrecht, das
"Berufungsgericht habe bei dieser'Pruf&hg'die vorbekennte
Kethrein-Antenne unberiicksichtigt gelassena Sie i3% in diesem
Zusammenhang in dér Urteilsbegriindung zusammen mit der Wireless-
* World-Antenne als vorbeksnnt erwdhnt und auch die Ausfiihrungen
des Urteils zur Neuheit der Klagekombination lassen keinen
- Zweifel daren, daB das Berufungsgericht derartige in der
- ‘Paltungsebene aufgebogene Dipole als vorbekaunt angesehen hat.
-Das Berufungsgericht ist sich bewBt, daB es nach dem Vorgang
der Blaupunkit-Antennenkombination nicht allszu ferne gelegen
habe, an Stelle des dort neben der Stabantenne verwendeten ge—
streckten Dipols einen ebenfalls bekannten aufgebogenen Dipol
zl verwenden. Wenn es trotzdem eine fiir ein Gebrauchsmus ter
- ausreichende erfinderische TLeistung annimmt, so kdnnen hier-
gegen vom Rechtssfandpunkt aus Bedenken nicht erhoben werden.

III. Damit hat das Berufungsgericht dem Unterlassungsan-
spruch der Kldgerin zu Recht stattgegeben. Dieser Teil des
Urteils ist’ lediglich nach MaBgabe des inzwischen neu gefaften
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Schutzanspruches neu formuliert woerden.

‘Dagegen mubte der Revision der Beklagten insoweit
stattgegeben werden, als die Rechnungslegungs— und Schadens-
ersatzansprliche auf die Zeit seit dem Bekanniwerden der Ge-
ﬁrauchsmustereintragung ergtreckt worden sind. Voraussetzung
beider Ansgpriiche ist ein Verschulden der Beklagten. Sie konnte
bei dem festgestellten Stande der Technik, insbesondere ange-
sichts des Vorbekanntseins sémtlicher Elemente der Kombination
und der Zweifelhaftigkeit der vom ihr verfolgten elektrischen
Vorzlige begriindete Zweifel an der Schutzfdhigkeit des Ge-
brauchsmusters hegen. Diese Zweifel wurden durch die Entschei-~
dung des Landgerichts bestérki. An dem ersten LOschungsver-
fahren vor dem Patentamt war sie nicht beteiligt. Sie konnte
daher nicht beurteilen, ob bei diesem I¥schungsverfahren alle
‘gegen die Schutzfihigkeit des Gebrauchsmusters sprechenden
Umg téinde ordnungsmaﬂlg geltend gemacht worden waren. Infolge-
dessen bedeutete es keine Fahrlésgigkeit der Beklagten, wenn
" sie sich auch durch das Ergebnis dieses erstem Lschungsver-
fahrens von der Benutzung der Verletzungsform noch nicht ab-
halten lieB. Das wurde erst anders, nachdem das Berufungs-—
gericht am 15. Dezember 1954 mit eingehender Begriindung der
Klage stattgegeben hatte. Angesichts dieses Urteils muBte

L)

die Beklagte damit rechnen, daB ihre Verletzung des Gebrauchs-— '

musters rechtsw1dr1g war. Erst ein itber diegen Zeitpunkt
h;naus fortgesetzter Gebrauch war schuldhaft und begrindet
Schadensersatzanspriiche der Kligerin.

Die weitergehende Klage war abguwelsen.

Bei der Kostenentscheidung ist gemdB § 92 ZPO beriick-
sichtigt worden, daB die Kl#gerin zwar mit dem ganzen Unter-~
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lassungsanspruch durchdringt, da dieser aber mit Riicksicht
auf die beschrédnkte Dauer des Schutzrechts nur eine geringe
Tragweite hat, widhrend der Schwerpunkt des Rechtsstreits

suf den Rechnungslegungs—~ und Schadensersatzanspriichen

liegt, mit denen die Kliigerin zum erheblichen Teil unterliegt.

Wilde Birnbach Bock

Nastelski Christoph
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