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Paté §§ °3, 36 a, 37, 39, 42; ZP0 §§ 67, 521 £f

Hat der Patentinhaber sein mit der Nichtigkeitsklage
angegriffenes Schutzrecht nur zum Teil verteidigt

und beantragt, dez FPatent mit einer von ihm vorge-
schlagenen eingeschriénkten -Fassung der Patentanspriiche
aufrechtzuerhalten, hat der Nichtigkeitssenat sodenn
den Anspriichen unter teilweiser Vermichtung eine - wenn
auch mit dem Vorschlag des Patentinhabers nicht vbllig
ilbereinstimmende - eingeschrénkte Fassung gegeben und
hat gegen diese Entscheidung nur der Nichtigkeits-
kldger und nicht der Patentinhaber Berufung eingelegt,
so kann nicht ein Lizenznehmer als Nebenintervenient
mit der AnschluBberufung die villige Abweisung der
Nichtigkeitsklage und damit die volle Aufrechterhaltung
des Patents it den urspriinglichen Patentanspriichen
begehren.

BGH, Urt. v. 20..spril 1961 - I ZR 27/59

Deutsches Patentamt
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F’- I ZR 27/59
Yerkiindet
" am 20. April 1961
Grunsu, Justizhauptsekretér
als Urkundsbeamter der
Geschiiftsstelle

»

Inm Namen des Volkes

In der Patentnichtigkeitssache

der Fir Werke KG vorm. Pm\%rke,
R s gesetzlich vertreten ch ihren

p
G

ersonlich haftenden Gesellschafter Direktor Joseph
H:

tro £

Kldgerin, Berufungsklidgerin
und AnschluB8berufungbeklagton,

- vertreten durch: Patentanwdlte Dipl.-Ing. R. H. (D
1(md Di 1.-Phis. EI ‘ o
, -

gegen

1. Oberingenieur i.R. Friedrich '13—
Bor. T, R 5 crate O

Beklagten und Berufungsbeklagten,

Patentanwalt Dipl.-Ing. Giinther

s D diasa—
2. Firma Th—& Co. KG, O gesetgzlich vertreten
durch ihren ieraiSnlich haftenden Gesellschafter Dr. T{illh

- vertreten durch:

0
Streitgehilfin und AnschluBbe-
rufungskléigerin,

-~ vertreten durch: Rechtsanwalt Dr.

und Patentanwaltemp .-! .

und Di - 8.

-
hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
miindliche Verhandlung vom 20. April 1961 unter Mitwirkung
des Senatspridsidenten Prof. Dr. h. c. Wilde und der Bun-
desrichter Dr. Spreng, Jungbluth, Pehle und Ebel

fiir Recht erkannt:
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3.
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Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

-

Die Berufung der Kléigerin gegen die Entscheidung des
2. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom

28. Oktober 1958 wird unter Aufhebung der Entscheidung
im Kostenpunkt zuriickgewiesen.

Die AnschluBlberufung der Streitgehilfin wird zuriick-
geviesen.

Zur Klarstellung werden in dem in der angefochtenen Berich-
Entscheidung neugefaBten Patentanspruch 1 hinter dem

Wort "Leichtbaustoff" die Bezugsziffern "(18, 19)" ge- bi8% duwd

ptrichen. *) angenedive
ten Be-
schluB

Von den Kosten des patentamtlichen Nichtigkeitsver-
fahrens tragen die Klégerin und der Beklagte ihre
eigenen auBergerichtlichen Kosten. Die auBlergericht-
lichen Kosten der Streitgehilfin werden der Kliégerin und
der Streitgehilfin je zur Hdlfte auferlegt. Die {lbrigen
Kosten des patentamtlichen Verfahrens tragen die Kliige-
rin und der Beklagte je zur Hidlfte.

Von den Kosten des Berufungsverfahrens fallen die Ge-
richtskosten der Kliégerin und der Streitgehilfin je
zur Hélfte zur Last. Die Kligerin und die Streitge~
hilfin tragen ihre eigenen auBergerichtlichen Kosten.
Die auBergerichtlichen Kosten des Beklagten werden der
Kldgerin auferlegt.

Von Hechte wegen.

#) Abs. 2 a eingefugt durch Berichti-
gungsbeschluB vom 21, April 1961,
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Tatbestand:

Der Beklagte ist Inhaber des aufgrund des Ersten Uberlei-
tungsgesetzes vom 8. Juli 1949 erteilten, vom 24. Juli

1949 ab laufenden deutschen Patents Nr. 801 951. Alle Ver-
fahrensbeteiligten sind dariiber einig, daB fiir einen Teil
der Patentanspriiche gemi8 § 4 Abs. 1 des genannten Uberlei-
tungsgesetzes eine vor dem Anmeldetag liegende Prioritdét
gilt, ndmlich fir die Anspriiche 1, 2, 6 und 7 die Prioritiit

einer Hinterlegung bei Notar Dr. HEJR i» SR vor

15. Januar 1948 und fiir den Anspruch 3 die Prioritédt einer

Hinterlegung bei Notar Dr. RGP in SER von 13. April
1948. )

Die Patentanspriiche nach der Patentschrift lauten:

1. Metallfenster, dadurch gekennzeichnet, daB die
Rahmen- und Fliigelprofile (1, 2) aus zwei diinn-
wandigen, dem Pensterquerschnitt entaprechend
profilierten, mit Uberlappung ineinandergrei-
fenden und einen Hohlraum einschlieBenden Metall-
stében bestehen, die an den Ecken durch einge-
legte,den Stabquerschnitten sngepaBte Winkel-
stiicke (13, 14, 15) mittels PunktschweiBung,
Léturg oder Leimung miteinander verbunden sind.

2. Metallfenster nach Angpruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, da8 Rahmen~ und Fliigelprofile aus je
einem U-formigen Grundprofil (1) und einem fla-
chen Deckelprofil (2) bestehen und daB die Grund-
profile (1) an den einander beriihrenden Fléchen
Absatze bilden, wovon die beiden #uBeren durch
Unbbrdelung (3) der Profilkanten eine Linienbe-
rihrung mit dem gegeniiberliegenden Profil herbei-
fiihren.

3. Metallfenster nach Anspruch 1 und 2, dadurch ge-~
kenngeichnet, daB durch Xirgzung und Abkentung des
Grundprofilrandes zwischen diesem und dem Deckel-
profil eine durchlaufende schmale Nut (11) fir
die Aufnahme einer Dichtung (12) gebildet ist.




4. Metallfenster nach Anspruch 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, daB dic Grund- und Deckelpro-
file fiir Fensterrahmen und Fensterfliigel unter
sich gleichen Querschnitt besitgen.

5. Metallfenster nach Anspruch 1 und 2, dadurch
gekenrnigeichnet, daB das Grundprofil (1) an der
offenen Seite weiter ist ales an der geschlossenen
Seite und daB der von den Profilen eingeschlossene
Hohlraum (17) von einem der Stiitzung und Isolie-
rung dienenden Leichtbaustoff (18, 19) ausgefiillt
isto ’ ’

6. Metallfenster nach Anspruch 1 und 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daB ein Leichtbaustoff Verwendung
findet, der aus einer mit einem Aufschédummittel
versehenen natiirlichen oder kiinstlichen Masse
hergestellt ist.

7. Metallfenster nach Anspruch 1 und 5, dadurch ge-
kennzeichnet, daB der Leichtbaustoff entsprechend
dem Profilquerschnitt aus mehreren Teilen zusammen-
gesetzt ist und die Teile durch wasserfeste Leimung
untereinander und mit den Profilen verklebt sind.

Mit ihrer auf § 13 Abs. 1 Rr. 1 und 2 PatG gestiitzten Klage
hat die Klligerin beantragt, das Streitpatent im Umfang der
Anspriiche 1 bis 6 fiir nichtig zu erkléren. Sie hat dem
Hauptanspruch vor allem die 8sterreichischenPatentschriften
143 154 und 145 878 und verschiedene andere Vorverdffent-
lichungen entgegengehalten und vorgetragen, der Gegenstand
dieses Anspruchs sei nach dem Stande der Technik im Prio-
ritdtsgeitpunkt weder neu noch fortschrittlich noch erfinde-
risch. @egeniiber den Unteranspriichen 2 und 4 hat die Klige-
rin geltend gemacht, sie enthielten lediglich selbstver-
stédndliche bauliche MaBnahmen, und gegeniiber allen Unter-
anspriichen, sie seien durch eine Reihe weiterer Vorver-
8ffentlichungen vorweggenommen. Ferner hat sie sich - vor-
wiegend im Hinblick auf den Unteranspruch 6 - ‘auf das
nicht vorvertffentlichte, aber dem Streitpatent im Zeit-
rang vorgehende deutsche Patent 763 356 berufen.



Der Beklagte hat der Klage widersprochen. Er hat einge-
rdumt, de8 der nachgewiesenc Stand der Technik im Prio-
ritidtszeitpunkt, wie er sich insbesondere aus den beiden
dem Hauptanspruch entgegengehaltenen Usterreichischen
Patentschriften ergebe, eine Beschrénkung der urspriing-
lichen Anspriiche gzweckméBig erscheinen lasse, und mit
Schriftsatz vom 13. Ndrz 1958 eine aus 8 Anspriichen be-
stehende Neufassung vorgelegt, deren Anspriiche 1 und 2
lauten:

1. Metallfensterrshmen, bei welchem die Rahmen-
und Fliigel-Profile aus 2zwei dilnnwandigen, dem
Fensterquerschnitt entsprechend profilierten,
mit Uberlappung ineinandergreifenden Metallstében
bestehen, dadurch gekennzeichnet, daB8 Rahmen-
und Fliigel-Profile aus je einem an sich bekann-
ten U-formigen Grundprofil (1) und einem flachen
Deckelprofil (2) zusammengesetzt sind, wovon
die einander gegeniiberliegenden Fliichen der
Grundprofile von Rahmen und Fliigel schrig ver-
laufen und treppenartig abgestuft sind, so daB
gvischen dem mittleren Absatz (6) und den beiden
Anschlégen (5 und 7), welche eine Linienberiih-
rung mit dem gegeniiberliegenden Profil besitzen,
je ein TLuftpolster gebildet wird.

2. Hetallfensterrahmen nach Anspruch 1, dedurch ge-
kennzeichnet, daB die Rahmen- und Fliigelprofile
an den Ecken durch eingesetzte, den Stabguer-
schnitten entsprechende ¥inkelstiicke durch
Latgng oder SchweiBung miteinsnder verbunden
sind.

Der Beklagte hat die Ansicht vertreten, seine Neufassung
grenge die Erfindung gegeniiber den Vorvertffentlichungen
geniigend ab, und gebeten, das Patent in dieser eingeschriink-
ten Form sufrechtzuerhalten und die Klage in diesem Umfange
abguweisen.

Die Streitgehilfin ist dem Beklagten auf dessen Streitver-
kiindung hin beigetreten. Ihre Berechtigung zur Nebeninter-
vention hat sie daraus hergeleitet, daB sie aufgrund eines




zwischen ihrer Rechtsvorgingerin, der Firma S{JJlJ & R-
GmbH, und dem Beklagten geschlossenen lizenzvertrages vom
11, Mai 1949 die ausschlicBliche - allerdings auf die Ge-
biete der britischen und sowjetischen Besatzungszone be-
schrédnkte - Lizenz an der den Gegenstand der notariellen
Hinterlegungen vom 15. Januar und 13, April 1948 bildenden
Erfindung besitze und dseB zwischen ihr selbst auf der einen
und den beiden Parteien des Nichtigkeitsverfahrens auf der
anderen Seite ein Rechtsstreit beim Landgericht Diisseldorf
schwebe, in dem u.a. ilber den*Rechtsbestand des Streitpa-
tentes zu entscheiden sei. Zur Sache hat die Streitgehilfin
vorgetragen, die Nichtigkeitsklage sei unstatthaft, weil.
di¢ Klégerin durch ihre Erhebung gegen ihre Vertragspflich-
ten aus einem zwischen ihr und dem Beklagten bestehenden Li-
zenzvertrag vom 12./19. November 1954 verstoBSen habe. Dieser
Vertrag, durch den der Beklagte der Klligerin an dem Streit-
patent und anderen Schutzrechten eine nicht ausschlieBliche
Herstellungs- und Vertriebsligenz - letztere unter Beschrén-
kung auf Teilgebiete der Bundesrepublik Deutschland - iiber-
tragen habe, besitze gesellschaftsihnlichen Charakter und
habe ein besonderes Vertrauensverhiéltnis bvegriindet, das

es verbiete, daB die Ligenznehmerin die in Ligenz vergebenen
Schutzrechte mit der Nichtigkeitsklage angreife, Diesc Ha-
tur des Vertrages ergebe sich daraus, daB8 die Ligzeng nicht
nur bereits bestehende Schutgrechte, sondern auch kiinftige
Verbesserungen und neue Patente auf dem Gebiet der Herstel-
lung von Stshlfenstern und -tiiren umfasse (§ 1 des Vertrages)
da8 neben einer festen Vergiltung die Zahlung laufender Li-
senzgeblihren vereinbart worden sei (§ 4) und daB sich der
Beklagte verpflichtet habe, die Schutzrechte solange auf-
rechtgzuerhalten, als sie ihm mindestens das Doppelte der
Patentunkosten an Lizenzgebiihren einbréchten (§)8);<hinzu
komme, daB eine Gewdhrleistung des Beklagten fiir den Rechts-
bestand der Vertragsschutzrechte und ihre Unabhéingigkeit




von Schutzrechten Dritter vertraglich ausgeschlossen wor-
den sei (§ 9) und die Kldgerin demnach von vornherein msg-
liche Miéingel dieser Art in Kauf genommen habe. Ferner hat
die Streitgehilfin die Einrede der Arglist erhoben und
damit begriindet, daB die Klégerin und der Beklagte, die

in dem Rechtsstreit vor dem Landgericht Diisseldorf gemein-
sam ihre, der Streitgehilfin, ProzeSgegner seien, bei der
Einleitung und Durchfiihrung des Nichtigkeitsverfahrens ge-
meinsame Sache gemacht hédtten, um so in jenem Rechtsstreit
Yorteile zu erlangen. Der vom Beklagten vorgeschlagenen
Neufassung der Patentanspriiche hat die Streitgehilfin wider-
sprochen, weil sie der Ansicht ist, daB diese Fassung ihrem
" Interesse an der Aufrechterhaltung des Patents im urspriing-
lichen Umfang nicht Rechnung trage; vorsorglich hat sie
eine eigene abweichende Neufassung vorgelegt. Sie hat bean-~
tragt, die Nichtigkeitsklage aus dem Gesichtspunkt der
exceptio pacti et doli als unzuléssig abzuweisen.

Die Klédgerin hat erwidert, die Einwendungen der Vertrags-
verletzung und der Arglist seien nicht einmal schliissig
vorgetragen, jedenfalls aber sachlich nicht begriindet. Der
Ligenzvertrag vom 12./19. November 1954 sei ein bloBer
Nutzungsvertrag ohne gesellschaftlichen Einschlag; ein be-
sonderes Vertrauensverhidltnis unter den Vertragsschlieflen-
den, das der Erhebung der Nichtigkeitsklage durch den lLizenc-
nehmer entgegenstehen ktnnte, habe der Vertrag nicht be-
griindet; von einem arglistigen Zusammenwirken der Nichtig-
keitsparteien zum Nachteil der Streitgehilfin konne keine
Rede sein. Einer Neufassung der Anspriliche entsprechend dem
Vorschlag des Beklagten ist die Klégerin mit der Begriindung
entgegengetreten, dafl die vorgeschlagene Neufassung des
Hauptanspruchs eine unzuldssige Zusammenfassung von Merk-
malen darstelle, die zum Teil in den urspriinglichen Anspriichen
nicht enthalten gewesen, vielmehr aus der Beschreibung ent-
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'nommen vorden seien. Im ilbrigen wiirden die Anspriiche auch

in der abgednderten Fassung von den zunsichst entgegenge-
haltenen und von verschiedenen weiteren Vorvertffentlichun.
gen vorweggenommen.

Der Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamté hat der
Klage teilweise stattgegeben, indem er

1. dem Patentanspruch 1 einschréinkend folgende
Fassung gegeben hat:

‘Metallfenster, dessen Rahmen- und Fliigel-
profile aus zwei dilnnwandigen, dem Profil-
%gerschnitt entsprechend profilierten, nit

erlappung ineinandergreifenden und einen
Hohlraum cinschlieBSenden Metallstében be-
stehen, dadurch gekenngeichnet, da8 der Hohl-
raum (17) der beiden Metallstébe (1, 2) von
einem der Stiitzung und Isdierung dienenden
Leichtbaustoff (18, 19) ausgefiillt ist, daB
die Profilkanten dexr Stdbe durch Umbdrdelung
(3)eine Linienberiihrung mit dem gegeniiberlie-
genden Profil herbeifithren und daB8 die Stébe
an den Ecken durch eingelegte, den Stabquer-
schnitten angepaBte Winkelstiicke (13, 14, 15)
mittels PunktschweiBung, Litung oder Leimung
niteinander verbunden sind;

2. im Patentanspruch 2 den auf die Worte "Abs#tze
bilden" folgenden SchluBteil gestrichen hat;

3. im Patentanspruch 5 die Worte "einem der Stiitzung
und Isolierung dienenden Leichtbaustoff" durch
die Worte "einer Leichtbaustoffleiste" ersetzt
hat.

Im (brigen hat der Nichtigkeitssenat die Klage abgewiesen.
Die Kosten des Verfahrems hat er gu 2/3 der Klégerin und
zu 1/3 dem Beklagten und der Nebenintervenientin aufer-

legt.

Mit ihrer gegen diese Entscheidung gerichteten, vorschrifts-
miBig eingelegten Berufung verfolgt die Kléigerin ihren An-
trag auf villige Vernichtung der Anspriiche 1 bis 6 des



Streitpatents weiter. Sie hH#lt die vom Nichtigkeitssenat
vorgenommene Neufassung des Hauptanspruchs nicht fir zu-
léssig, well diese Fessung den Anspruch nicht einschrénke,
sondern auf die Erteilung eines ganz anderen Patenis hinaus-
lzufe. Tatséichlich sei, so meint die Klédgerin, der Haupt-
anspruch ganz vernichtet worden; die Unteranspriiche kinnten
daher nur aufrechterhalten werdcn, wenn sie selbsténdige
Erfindungen enthielten. Das sei jedoch nicht der Fall. Die
Klidgerin beruft sich gegeniiber den Patentanspriichen in der
Fassung der angefochtenen Entscheidung nur noch auf das
deutsche Patent 763 356 als #Hlteres Recht und auf die fol-
genden Vorverdffentlichen:

Franztsische Patentschrift 901 504,
USA-Patentschrift 1 739 579,
schweizerische Patentschrift 192 518,
deutsche Patentschrift 143 174,

die im "Recueil des Brevets 4'Invention" der
Jahre 1926, 1931, 1945 und 1948 veroffentlichten
Ausziige aus den belgischen Patentschriften

333 083, 381 866, 460 683, 467 693 und 472 615,

und die Versffemtlichungen in "Modern Plastics"
von Dezember 1945, 8. 157, 173, 176, von Mirz
1946, S. 139, von Mai 1946, S. 96 und in "Modern
Plastics Encyclovedia" von 1947, Vol. 1, S. 189 ff
und 628 £1,

sowie weiterhin gegeniiber Patentanspruch 2:
deutsche Patentachriften 336 952 und 470 484;

gegenliber Patentanspruch 3:
schweizerische Patentschriften 191 485 und 207 050,
deutsche Patentschrift 660 712;

und gegeniiber Patentanspruch 5:
dénische Patentschrift 44 991.

Ferner macht die Kliégerin geltend, der Nichtigkeitssenat
habe das Patent mit Rilcksicht auf die in dem Vorschlag
einer Neufassung der Patentanspriiche liegende Verzichts-
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erkléirung des Beklagten noch in weiterem Umfange einschrén-
ken miissen. SchlieBlich wendet sie sich dagegen, daB sie
mit einem Teil der Kosten des Verfahrens belastet worden
ist. )

Der Beklagte bittet um Zuriickweisung der Berufung.

Die Streitgehilfin hat AnschluBberufung eingelegt mit dem
Antrag, unter Abénderung der angefochtenen Entscheidung die
Nichtigkeitsklage in vollem Umfang als unzullissig abzuweisen
Sie wiederholt ihren fritheren Vortrag, die Klégerin habe
mit der Klage ihren Vertragspflichten aus dem Lizenzvertrag
mit dem Beklagten zuwidergehandelt und auSerdem insofern
gegen Treu und Glauben verstoBen, als sie mit dem Beklag-
ten, der ihre, der Streitgehilfin, Interessen bei seiner
Verteidigung und der Neufassung der Patentanspriiche nicht
gewahrt habe, gemeinsame Sache gemacht habe. Hilfsweise be-
antragt sie ebenfalls Zuriickweisung dexr Berufung.

Die Kligerin bittet, die AnschluBberufung zuriickzuweisen.

Der Beklagte ist dem Vortrag der Streitgehilfin zur An-
schluBberufung entgegengetreten.

Professor Dr.-Ing. J. JER von der Technischen Hoch-
schule SR hat auf Anfordern des Senats ein schrift-
liches Gutachten erstattet und dieses in der mindlichen w
Verhandlung erliutert und ergénzt.
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Entscheidungsgriinde:

Die Angriffe der Sireltgehilfin gegen die angefochtene
Entscheidung kdnnen nicht zum Erfolg fithren.

Gegen die Zuldssigkeit der von ihr eingelegten AnschluB-
berufung bestehen allerdings keine Bedenken.

Nach gesicherter Rechtsauffassung ist dieses Rechtsmittel
auch im Patentnichtigkeitsverfahren gegeben und sind die
einschléigigen Vorschriften der ZPO (§§ 521 £f) entsprechend
anzuwenden (vgl. u.a. BGHZ 17, 305, 307).

Zur Einlegung der AnschluBSberufung ist auch der Nebenin-
tervenient befugt, denn nach dem ebenfalls entsprechend
anwvendbaren § 67 ZPO kann er Angriffs- und Verteidigungs-
nittel geltend machen und alle ProzeBShandlungen wirksam vor-
nehmen, soweit nicht seine Erklédrungen und Handlungen mit
denjenigen der Hauptpartei in Widerspruch stehen. Der Ne-
benintervenient ist daher grundsétzlich nicht gehindert,
zugunsten der Hauptpartei Antrége zu stellen, die ilber de-
ren eigene Antrédge hinausgehen, und Rechtsmittel einzulegen,

selbst wenn die Hauptpartei von den ihr zustehenden Rechts-

mitteln keinen Gebrauch macht; ebenso kann er gur Unter-
stiitzung der Rechtsposition der Hauptpartei tatsdchliche
und rechtliche Gesichtspunkte vortragen, auf die sie sich
selbst nicht berufen hat (vgl. Stein/Jonas/Schénke ZPO

§ 67 Anm. III; Wieczorek ZPO § 67 Anm. B II b). Bei alle-
dem darf er sich nur nicht mit den eigenen Erkléarungen und
Handlungen der Hauptpertei in Widerspruch setzen.

Ob diese Bindung an die Erkl#rungen und Handlungen der
Hauptpartei im Streitfall nicht in Betracht kommt, weil
die Streitgehilfin, wie sie meint, streitgendssische Ne-
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.rufung keinen Gebrauch gemacht; er hat aber auch nicht aus-

- 12 -

benintervenientin im Sinn des § 69 ZP0 ist und ihr daher
die selbstﬁndiggeStellung eines Streitgenossen gemdl

§ 61 ZPO zukommt, kann dahingestellt bleiben, da jeden-
falls zwischen der AnschluBberufung und dem mit ihr ver-
folgten Antrag einerseits und den verfahrensrechtlichen
Erklédrungen und Haudlungen des Beklagten andererseits kein
¥Widerspruch besteht. Der Beklagte hat zwar von den ihm 2zu-
stehenden Rechtsmitteln der Berufung und der AnschluBbe-

driicklich auf sie verzichtet (§ 514 2ZP0) und widre daher noch
bis zum SchluB8 der Berufungsverhandlung in der Lage gewesen,
sich der Berufung der Klégerin anzuschlieBSen. Unter diesen
Umstiéinden war auch die Streitgehilfin, einerlei welche ma-
teriellrechtlichen Auswirkungen das Verhalten des Beklagten
haben mag (s. dartiber unten 2), verfahrensrechtlich nicht
gehindert, zugunsten des durch teilweise Vernichtung des
Streitpatents formell beschwerten Beklagten AnschluB8beru-
fung mit dem Ziele der volligen Abweisung der Nichtigkeits-
klage einzulegen.

Der Einwand der Klégerin, die AnschluBberufung sei verspitet,
geht fehl, denn dieses Rechtsmittel kann nach neuorer Recht-
sprechung auch im Patentnichtigkeitsverfahren,wie es im vor-
liegenden Falle geschehen ist, noch in der miindlichen Ver-
handlung vor dem Berufungsgericht rechtswirksam eingelegt
werden (vgl. § 522 a 2P0, Lindenmaier PatG 4. Aufl. § 42,
Anm. 13 mit Anftthrung der Rechtspr.).

Die AnschluBberufung ist jedoch sachlich nicht begriindet,
da sie mit der durch die Exklérungen und Handlungen des

Beklagten im Nichtigkeitsverfahren geschaffenen materiellen
Rechtslage nicht in Einkldng steht. Schon wihrend des Ver-
fahrens vor dem Nichtigkeitssenat hat der Beklagte dcutlich
zum Ausdruck gebracht, daB er das Patent nicht im Umfang
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der urspriinglichen Patentanspriiche verteidigen, sondern in
geeigneter Weise eingeschrénkt wissen will, um es gegeniiber
den im Erteilungsverfahren unberiicksichtigt gebliebenen
vsterreichischen Patentschriften 143 154 und 149 878 abzu-
grenzen, und eine hierauf abzielende Neufassung der Patent-
anspriiche vorgelegt. Venn der Nichtigkeissenat auch diesem
Vorschlag aus iiberzeugenden Griinden nicht entsprochen hat,
so hat er doch mit seiner einschriénkenden Neufassung, die
im wesentlichen in der Ubernahme je eines Konstrukiionsmerk-
mals aus den Untersnspriichen 2 und 5 in den Hauptanspruch
besteht, das gleiche Ziel einer Abgrenzung gegeniiber den
~genannten osterreichischen Patentschriften verfolgt. Hit
dieser Einschridnkung des Schutzrechts hat sich der Beklagte
dadurch einverstanden erkliirt, daB er die Entscheidung sei~
nerscits nicht angefochten hat; er hat damit erneut den
Willen bekundet, das Patent nicht in der urspriinglichen
Fassung der "Anspriiche zu verteidigen.

Durch seine mehrfache und eindeutige Stellungnahme hat der
Beklagte, ohne da8 es hierzu eines formalen Beschridnkungs-
verfahrens nach § 36 a PatG bedurft hétte (vgl. BGHZ 21,

8 - SpritzguBmaschine -; Reimer PatC § 36 a Anm. 9), eine
Einschrinkung des Patentschutzes herbeigefiihrt, die die
Streitgehilfin gegen sich gelten lassen muB. Der Patentin-
haber hat grundséitzlich allein dariiber gu befinden, ob und
in welchem Umfangc er den Patentschutz aufrechterhalten
will. EntschlieBt er sich, diesen Schutz ganz oder teilweise
aufzugeben, so kann er hieran in der Regel -~ abgesehen von
Sonderféllen, die hier nicht in Betracht kommen (Gesell-
schaftserfindung, Arbeitnehmererfindung usw.) - nicht ge-
hindert werden. Mit diesen aus dem Wesen der Rechtsinhaber-
schaft am Patent folgenden Grundséitzen wire es nicht verein-
bar, wenn die Streitgehilfin dem Beklagten mit ihrer auf
vollige Abweisung der Nichtigkeitsklage gerichteten AnschluB-
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berufung die Beibehaltung des Patentschutzes im urspriing-
lichen Umfange aufzwingen kbtnnte.

Hierbei kann es nicht darauf ankommen, ob der Beklagte
etwa, wie die Streitgehilfin meint, durch die teilweise
Aufgabe des Patentschutzes gegen vertragliche oder andere
Rechtspflichten verstoBen hat. Selbst wenn das der Fall
sein sollte, wiirde dies u.U. einen Schadensersatzanspruch
begriinden, aber nichts daran #éndern, daB8 der Beklagte eine

. Beschriénkung des Patentschutzes herbeigefiihrt hat, die

eine Entscheidung nach dem Antrage der AnschluBberufung
ausschlieBt. Dieses Rechtsmittel war daher als unbegriindet
guriickzuweisen.

Auf die Einwendungen der Vertragsverletzung und der Arglist,
mit denen die Streitgehilfin ihre AnschluBSberufung begriin-
det hatte, kionnte sie sich demnach htchstens insoweit be-
rufen, als die Nichtigkeitsklage durch die angefochtene
Entscheidung abgewiesen worden ist und nunmehr den Gegen-
stand des Berufungsverfahrens bildet. Beide Einwendungen
8ind jedoch sachlich nicht begriindet.

Der Einwand, die KlHgerin hnbe durch Erhebung cer Nichtig-
keitsklage gegen die Vertragspflichten verétoBen, die ihr
gegeniiber dem Beklagten aus dem mit diesem geschlossenen
ILigenzvertrag vom 12,./19., November 1954 obgelegen hiétten,
begegnet gzuntichst in der Richtung’'Zweifeln, ob er nicht,
wie die Klégerin geltend macht, eine unzul#ssige exceptio
ex jure tertii darstellt. Diese Frage und die weitere, odb
es in der Tat, wie die Streitgehilfin meint, mit dem In-
halt des Vertrages nicht vereinbar ist, daB die ILizenzneh-
merin das in Lizenz vergebene Schutszrecht mit der Nichtig-
keitsklage angreift, bedarf keiner nidheren Ertrterung. Selbst
wenn man davon ausgeht, da8 sich die Streitgehilfin auf
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diesen Gesichtspunkt berufen kann, und wenn man weiterhin

gu ihren Guneten unterstellt, daB der Vertrag in dem von ihr
behaupteten Sinn auszulegen ist, kann der Einwand nicht

zum Erfolg fihren, denn das spiédtere Verhalten der Vertrags-
schlieBenden 1#B8t erkennen, da8 sie an diesem - urspriing-
lich mbglicherweise vorhanden gewesenen - Vertragswillen

in der Polgegeit nicht festgehalten haben.

Der Beklagte hat es nicht nur unterlassen, gegenitber der
Nichtigkeitsklage den naheliegenden Einwand zu erheben,

da8 die Kligerin mit der Klage gegen ihre Vertragspflichten
als Lizenznehmerin verstoSe, sondern dartiber hinaus die
ersten Entgegenhaltungen der Kl#égerin als berechtigt ener-
kannt und beantragt, das Patent nur in einer diesem Stand
der Technik angepaften eingeschriinkten Form aufrechtzuer-
halten. Perner hatder Beklagte vor dem Nichtigkeitssenat
ausdriicklich erklért, daB8 er sich durch die Erhebung der
Klage in seinem Vertrauen gegeniiber seiner Lizenznehmerin
nicht enttéuscht sehe (S. 12 unten der angefochtenen Ent-
scheidung), und diesen Standpunkt durch Nichteinlegung eines
Rechtsmittels gegen die Teilvernichtung des Streitpatents

. Qeutlich bekriéftigt. Bei verstidndiger Wiirdigung des gesamten
Verhaltena der VertragsschlieBenden ergibt sich somit, da8
sie den lLizenzvertrag, selbst wenn er nach seinem urspriing-
lichen Inhalt eine Nichtigkeitsklage der Lizenznehmerin aus-
geschlossen haben wiirde, durch nachtrégliches stillschwei~-
gendes {bereinkommen in dieser Hinsicht abgedindert haben
mit der Wirkung, da8 die Einleitung und Durchfiihrung des
Nichtigkeitsverfahrens durch die Klégerin nicht als Verstof
gegen ihre Vertragspflichten angesehen werden kann. Damit
ist dem von der Streitgehilfin erhobenen Einwand der Ver-
tragsverletzung die Grundlage entzogen.

D N i, e
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Auch der weitere Einwand, die Kliégerin habe arglistig zum
Nachteil der Streitgehilfin gehandelt, indem sie sich ein
vertragswidriges Verhalten des Beklagten in bewuBtem Zusam
wirken mit diesem zunutze gemacht habe, kann nicht durch-
greifen. Schon die Annahme, der Beklagte habe dadurch, das
er das Streitpatent nicht im ursprﬁhglichbn Unfang vertei-
digt, sondern sich mit einer Einschrénkung des Schutzumfang

" gufrieden gegeben hat, gegen seine Verpflichtungen aus dem

Lizengvertrag mit der Streitgehilfin vom 11.Mai 1949 ver-~
stoBen, geht fehl. Wemn sich der Beklagte veranlaBt gesehen
hat, mit Riicksicht auf die Entgegenhaltungen der Nichtig—
keitsklage eine eingeschrénkte Fassung der Patentanspriiche
vorzuschlagen, so hat er damit nicht etwa willkiirlich und,
wie die Streitgehilfin meint, unter Vernachléssigung ihrer
Interessen gehandelt, sondern offemsichtlich aus der nach
Lage der Sache durchaus begriindeten Erwiigung, daB8 es sich
empfehle, das ungepriifte, sufgrund des Ersten Uberleitungs-
gesetzes erlassene Streitpatent dem im Erteilungsverfahren
nicht bveriicksichtigten, inzwischen nachgewiesenen Stand der
Technik angugleichen, also aus Griinden, die auch fiir die
gesetzliche Sonderregelung des § 36 a PatG maBgebend waren
(vgl. Reimer aa0 § 36 a Anm. 1). In einem solchen Vorgehen
des lLigenznehmers kann eine Vertragsverletzung nicht er-
blickt werden. Damit entfdllt zugieich der gegen die Kl&-
gerin erhobene Vorwurf der bewuBten Ausnutzung eines ver-
tragswidrigen Verhaltens des Beklagten.

Hiernach ist im Berufungsverfahren von der Neufassung der |
Patentansprliche auszigehen, die ihnen der Nichtigkeits-
senat gegeben hat. ’

Der Ansicht der Kligerin, die Neufassung des Hauptanspruchs
enthalte keine zﬁiﬁssige Beschrénkung, sondern laufe auf
die Erteilung eines neuen Patents hinaus, kann nicht ge-
folgt werden. Die Neufassung unterscheidet sich wvon der ur-
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sprﬁnélichen Fassung des Patentanspruchs 1 - gbgesehen von
der sachlich nicht bedeutsamen Anderung, die darin besteht,
daB ein bisher im kenngeichnenden Teil enthaltenes Merkmal
in den Oberbegriff genommen worden ist - lediglich dadurch,
da8 der Nichtigkeitssenat aus den urspriinglichen Unteran-
gpriichen 2 und 5 je ein Merkmal als weiteres Kombinations-
merkmal in den Hauptanspruch aufgenommen hat. Die Neufas-
sung enthdlt also ausschlieBlich Merkmale, die bereits in
den urspriinglichen Patentanspriichen enthalten und in der
Patentschrift von jeher - auch in ihrem Zusammenwirken
miteinander - als Gegenstand der Erfindung offenbart waren.
Gegen die Zueémmenfassung dieser Merkmale zu einem neuen
eingeschriénkten Hauptanspruch sind daher Bedenken nich t zu
erheben (vgl. RG in GRUR 1937, 855 f). Dies gilt um so
mehr, wenn man beriicksichtigt, daB sich die Neufassung

des Anspruchs 1 mit dem urspriinglichen Unteranspruch 5 zu-
folge der in diesem enthaltenen ﬁﬁckbeziehung auf die An-
spriiche 1 und 2 fast v6llig deckt; der einzige Unterschied,
némlich das in Anspruch 5 enthaltene weitere Merkmal der
konischen Gestaltung des Grundprofils, ist rechtlich ohne
Bedeutung, da es sich hierbei, wie auch der gerichtliche
Sachverstindige bestdtigt hat, um eine allgemein gebr#duch-:
liche bauliche MaBnahme handelt, der im Rahmen der Unter-
kombination des Anspruchs 5 keine erfinderische Bedeutung
zukam.

Die Erfindung hat nach dem neugefaBten Oberbegriff des
Hauptanspruchs ein Metallfenster zum Gegenstand, dessen
Rahmen- und Flligelprofile aus zwei diinnwandigen, dem Pro-
filguerschnitt entsprechend profilierten, mit Uberlappung
ineinander greifendenund einen Hohlraum einschlieBenden
Metallstében bestehen. Der Erfinder geht davon aus (Be-
schreibung S. 1 2. 19 - 36, S. 2 2. 1 - 12), daB bei
Stahlfenstern der bisher iiblichen Ausfiihrung mit zweifachem
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Anschlag infolge der Toleranzen der im Walzverfahren her- é
gestellten Profile hdufig nur ein Anschlag anliege und in-
folgedessen Zugluft und Regenwasser eindringen konnten. May
sei daher gewwungen, die Profilstédbe nachzuarbeiten, wodure)
erhebliche Mehrkosten entsténden. AuBerdem miiBten die Pro-
filquerschnitte verhéltnismdBig starke Dimensionen auf-
weisen, um die erforderliche Stabilitdt des Fensters zu
gewdhrleisten. Ferner begiinstigten die Eisenmassen die
Entstehung von Kdltebriicken und die Bildung von Schwitz-
wasser. SchlieBlich bereite die Verbindung der Stébe mit-
einander Schwierigkeiten, weil bei dem iiblichen Schweif-
verfahren an den SchweiBistellen ein SchweiBgrat entstehe,
dessen Entfernung von Hand umsténdlich und teuer sei.

Der Erfinder hat sich die Aufgabe gestellt, diese Nachtel le
zu vermeiden und Metallfenster, und zwar vorzugsweise Stahl-
fensfer, zu schaffen, die einerseits leicht sind, aber doch
eine den praktischen Bediirfnissen entsprechende Festigkeit
gufweisen, andererseits so dicht schlieBen, da8 sie auch
filr Wohnrédume verwendbar sind, und die endlich bei gering-
stem Materialaufwand und giinstiger Formgebung in flieBSen-
der Pertigung so billig als m8glich hergestellt werden kbnne
(vgl. Beschreibung S. 1 Z. 1 bis 7 und S. 2 Z. 9 bis 12).

Die Losung besteht nach der Neufassung des Hauptanspruchs
im wesentlichen darin, daB die Rahmen- und Fliigelprofile
aus je gwei diinnwandigen, in geeigﬁeter Weise profilierten,
einander iiberlappenden Metallstdben gebildet werden, daB
die erforderliche Festigkeit durch mehrere MaBnahmen, ins-
besondere durch Ausfiillung des von den Metallstiiben um-
schlossenen Hohlraums mit einem zugleich stiitzenden und
isdierenden Leichtbaustoff und durch Verbindung der Ecken
mit Hilfe von passend geformten Winkelstiicken, erzielt
wird und daB8 die Profilkanten umbdrdelt sind, womit eine
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Linienberithrung der aneinanderstoBenden Kanten und so eine
méglichst gute Abdichtung herbeigefiihrt werden soll. Der
Einwand der Kldgerin, die MYglichkeit, einen Leichtbaustoff
zur Stiitzung der Hohlprofile zu verwenden, sei nichthin-
reichend offenbart, weil die Art des Leichtbaustoffs nicht
angegeben sei und in erster Linie die Ausfiillung der Hohl~-
ridume mit Schlackenwolle, afggﬁi%%pgﬂutzung ungeeigneten
Baustoff;, vorgeschlagen werde (Patentbeschreibung S. 2

Z. 97), ist nicht begriindet. Wiirdigt man néimlich die der
Erlduterung der Unteranspriiche 5 bis 7 dienenden Teile der
Beschreibung (S. 2 2. 94 bis S, 3 2. 9) im Zusammenhang,

80 vermitteln sie dem Fachmann die Erkenntnis, daB man bei
Verwendung eines Leichtbaustoffes, der aus einer Faser-Auf-
schldmmung oder auch aus einem mit Hilfe eines Aufschium-
"mittels aus natiirlichen oder kiinstlichen Stoffen herge-
stellten Schaumstoff bestehen kann, nicht nur eine wirme-
dimmende Wirkung erzielen kann, welchen Zweck bereits
Schlackenwolle und &hnliche Stoffe erfilllen, sondern zu-
gleich eine Stiltzung dlinnwandiger Metallkdrper und damit
eine Erhdhung der Festigkeit des Fensters. Diese Lehre hat
bg?eits.in dem urspriinglichen Patentanspruch 5 ihren¥Nie-
derschlag gefunden und ist vom Nichtigkeitssenat lediglich
als einschrénkendes Merkmal in den Hauptanspruch tibernommen
woxrden.

Die wesentlichen Merkmale der Erfindung sind nach der ge-
éinderten Fassung des Hauptanspruchs nunmehr folgende:

8) flie Rahmen~ und Fliigelprofile ,des Fensters be-
stehen aus je zwei diinnwandigen, dem Profil-
querschnitt entsprechend profilierten, mit Ubver-
lappung ineinandergreifenden und einen Hphlraum
einschlieBenden Metallstdben.
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b) Der Hohlraum der beiden Metallstibe ist von
einem der Stiitzung und Isolierung dienenden
Leichtbaustoff ausgefiillt.

c) Die Profilkanten der Stébe sind dersrt umbdr-
delt, daB sie mit dem gegeniiberliegenden Pro-
fil eine Linienberiihrung herbeiflihren.

d) Die Stdbe sind an den Ecken durch eingelegte,

‘ den Stabquerschnitten angepaBSte Winkelstiicke
mittels PunktschweiBung, Létung oder Leimung
miteinander verbunden. *

3. Die aus diesen Merkmalen bestehende Erfindung ist, wie

auch der gerichtliche Sachverstindige bestlitigt hat, eine
echte Kombination, denn alle unter 2 a8 bis d genannten
Konstruktionselemente wirken zusammen, um gemeinsam den er-
strebten technischen Erfolg zu erreichen. Die Verwendung
von dilnnwandigen Metallstdben zur Herstellung der Rahmen-
und Fliigelprofile dient der Verbilligung, da sie Material
einspart und eine serienmifige Pertigung ermbglicht; den
gleichen Zweck erfiillt die Verwendung von Winkelstiicken
gur Verbindung der Stdbe an den Ecken, da hierdurch nach
den itberzeugenden Darlegungen des gerichtlichen Sachver-
stindigen nicht unwesentliche Lohnersparnisse erzielt wer-
den. Die erforderliche Starrheit und Pestigkeit der Fen-
sterrahmen und -fliigel wird sowohl durch die Profilierung
und gegenseitige Uberlappung der Metallstébe (Merkmal a)
als auch durch die Ausfilllung der Hohlriume mit Leichtbau-
stoff (Merkmal b), die Umbbrdelung der Profilkanten (Merk-
mal ¢) und die Verbindung der Ecken durch eingepaBte Winkel-
stiicke (Merkmal d) geférdert. Die so erreichte Pestigkeit
der Konstruktion erhéht die Lebensdauer und fordexrt zu-
gleich das - besonders bei WohnrHumen erwiinschte - dichte
Schliefen der Fenster; dem letzteren Zweck dient ferner
die Umbordelung der Profilkanten, mit deren Hilfe eine fiir
eine gute Abdichtung besonders vorteilhafte Linienbertih-
rung der einander gegeniiberliegsnden Profile bewirkt wird.
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-Die einzelnen Erfindungsmerkmale bilden daher keineswegs,
wie die Kldgerin geltend macht, ein zusammenhangloses Ne-
beneinander, wobei sich ihre Wirkung in der Summe der
Einzelwirkungen erschépft; sie stehen vielmehr miteinander
in einem engen funktionellen Zusammenhang und tragen ge-
meinsam zur Entstehung einer gweckentsprechenden, gebrauchs-
und betriebstiichtigen Fensterkonstruktion bei.

Das als_Hlteres Recht entgegengehaltene deutsche Patent
763 356 nimmt die Erfindung nicht identisch vorweg (§ 13
Abs. 1 2iff. 2 PatG). Schon der Gegenstand des Patents
und die Aufgabenstellung sind wesentlich andere. Wihrend
das Streitpatent ein Metallfenster betrifft und sich die

' Aufgabe gestellt hat, eine méglichst zweckmiiBige und.zn— 

Iv,

gleich méglichst billige, auch fiir Wohnrdume geeignete
Konstruktion zu schaffen, betrifft die Entgegenhaltung einen
dinnwandigen Metallbauteil ohne Angabe eines bestimmten
Verwendungszweckes und die zu ldsende Aufgabe besteht
darin, eine geeignete Fllllmasse zu finden, die einer-

seits spezifisch leicht ist und andererseits besonders

gute Versteifungseigenschaften aufweist. Die einzige Uber-
einstimmung mit dem Streitpatent ist darin zu sehen, da8
das #ltere Patent &hnlich wie Anspruch 6 des Streitpatents
die Verwendung einer schaumftrmigen festen aus Kunststoff
bestehenden Masse (Kunstharz o. dgl.) als Fillmaterial vor-
schlédgt. Die iibrigen mit der besonderen Aufgabenstellung
des Streitpatents zusammenhdéingenden Kombinationsmerkmale
18t das Hltere Patent nicht erkennen.

Die Neuwheit der Erfindung nach der Neufassung des Haupt-

anspruchs wird durch keine der Entgegenhaltungen infrage
gestellt. '

Die franzisische Patentschrift 901 504 behandelt eine Fen-

sterkonstruktion, bei der die Rahmenteile des Fensterfliigels
aus Metall- und Hohlprofilen bestehen und die Hohlrédume mit

o Lot ’
[ SRS S



- 22 -

Glaswolle oder einem anderen der Wérmeisolierung dienenden
Material ausgefilllt sind. Diese Konstruktion hat mit dem
Gegenstand des Streitpatents nur gemeinsam, da8 die Rahmen-
teile aus Metall- und Hohlkbrpern bestehen; die Vorver-
tffentlichung 148t aber nicht erkennen, ob diese Korper
aus einem oder mehreren Stiicken gefertigt sind; daher ist
nicht einmal des Kombinationsmerkmal a des Streitpatents
eindeutig vorweggenommen. Jedenfalls sind aber die weite-
ren Merkmale nicht gegeben, denn die Fiillung mit Glaswolle
bezweckt nur die Herbeifiihrung einer guten Wiérmeisolierung
und ist zur Stlitzung des Hohlkdrpers weder bestimmt noch
geeignet; auch die Merkmale der Umbbrdelung der Profilkan-
ten und der Verbindung an den Ecken durch eingelegte Win-
kelstiicke sind der Vorverdffentlichung nicht zu entnehmen.

Die USA-Patentschrift 1_739 575 bvetrifft eine Fenster-

rahmenleiste aus Blei, die im Inneren einen der Verringe-
rung des Gewichts und der Erleichterung des Gebrauchs dienen-
den Hohlraum aufweist; dieser Hohlraum ist nach der Erfin-
dung - statt wie frilher gebriduchlich mit Stahl - mit einem
Streifen oder Stab aus hartem Faserstoff ausgefiillt, der
die Aufgabe hat, der Leiste die ndtige Festigkeit zu ver-
leihen. Gegeniiber der Konstruktion nach dem Streitpatent
besteht zunidchst insofern ein wesentlicher Unterschied,

als die Bleileiste selbst keine tragende Funktion hat und
die ndtige Festigung sllein durch die Einlage bewirkt wird,
wihrend der Hohlksrper nach dem Streitpatent selbsttragend
ist und die Millung mit einem Leichtbaustoff lediglich
einer zusdtzlichen Versteifung dient. Im {ibrigen zeigt
auch diese Entgegenhaltung weder die Zusammensetzung des
Hohlkdrpers aus mehreren Teilen noch eine Umbdrdelung
der Profilkanten und eine Verbindung mit Hilfe von Win-
kelstiicken.
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3. Die gchweizerische Patentschrift 192 518 beschreibt einen
Rahmen fiir Tilr- oder Fensterfﬂllunggg, dessen Kernstilick

bei dem in den Patentzeichnungen dargestellten Ausfithrungs-
beispiel ein U-fdrmiger Metallformkdrper (19) bildet, in

. den ein Holzktrper (20) eingelegt ist; dieser Kern des

f Rahmens wird von einer zweiteiligen Hillse aus diinnem Me-

| tallblech (10, 11) umschlossen, deren Teile an einer Rahmen-
seite so ausgebildet sind, da8 eine zur Aufnahme der Glas-
scheiben bestimmte Nut entsteht. Diese Konstruktion hat
mit dem Streitpatent das Merkmal a) gemeinsam; es fehlt
dagegen das Merkmal b), denn die diinnwandige Hiilse wird
nicht mit einem der Isolierung und Stiitzung dienenden
Leichtbaustoff ausgefiillt, sondern mit dem U-ftrmigen Me-
tallformkdrper (19), der keine isolierende Wirkung hat und
die Aufgabe der Sicherung des Rahmens gegen Verbiegungen r.
und Verwindungen nahezu allein tibernimmt. Der Holzkern (20)
unterstiitet diese Wirkung nur insofern, als er eine Bie-
gung der beiden Schenkel des Korpers (19) gegeneinander ver-
hindert, und dient in der Hauptsache als Widerlager zur
Befestigung der Hiilsenteile (10, 11) am Kern des Rahmens
mit Hilfe der den Holzkorper durchdringenden Spannschrauben
(17, 18). Auch die Merkmale c¢ und d sind bei dieser im gan-
zen von der des Streitpatents wesentlich abtweichender Kon-
struktion nicht gegeben.

4. Die deutsche Patentachrift 143 174 zeigt einen Rahmen fiir

Fenster und Tiiren, der auf der Palzseite aus einer Holz-~
leiste und an den iibrigen Seiten aus einer tragenden Metall-
umnantelung besteht, wobei zur Verhinderung des Quellens

des Holzes Iuftkandle angeordnet sind. Diese Konstruktion
weicht von der nach dem Streitpatent schon insofern ab,

als der Metallmantel nicht diinnwandig ist, nicht aus zwei.
Teilen besteht und keinen geschlossenen Hohlkirper bildet,
sondern an der Falzseite offen ist (vgl. Merkmal a des
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Streitpatents). Fernmer ist der Innenrsaum nicht mit Leicht- -
. baustoff, sondern mit -einer Holzleiste ausgefilllt; diese
Pillung ist nicht zur Stiitzung des ~ als selbsttrpgender
Bauteil ausgebildeten -~ Metallmantels, sondern dazu be-
stimmt, eine nach friiherer Auffassung fiir ein dichtes
SchlieBen glinstigere Berithrung von Holz auf Holz zu er-
zielen (Merkmal b). Auch die Merkmale ¢ und d des Streit-
patents 1ldBt die Vorveréffentlichung nicht erkennen.

5. Yon den vorversffentlichten Ausgiligen aus belgischen Pa-
tentschriften beruft eich die Klligerin ernstlich nur noch
auf den Auszug aus der belgischen Patentschrift 460 683
(Recueil von 1945 S, 676). Diese Vertiffentlichung geigt
einen zur Verwendung bei der Herstellung von Tiiren und
Fenstern bestimmten Bauteil, der gus einer Holzleiste als
Kern und einem diese Leiste umschlieBenden Mantel aus MNe-
tallblech von weniger als 1 mm Dicke besteht. Der Metall-
mantel hat nicht wie beim Strel tpatent die Funktion eines
selbsttragenden Bauteils, sondern dient in erster Linie
dazu, das Holz zum Schutz gegen Witterungseinfliisse mit
einer vollkommen dichten Hillle zu umgeben. Mittelbar er-
fiillt die Holzleiste zwar auch den Zweck, dem Metallmantel
eine feste Stiitze zu geben; damit ist die Aufgabe des
Streitpatents aber allenfalls zu einem Teil geldst; im
iibrigen bestehen keine Ubereinstimmungen.

Auch die ilibrigen Ausszlige éus d8 belgischen Patentschrif-
ten (333 083, 381 866, 467 693 und 472 615) lassen entweder
{iberhaupt keine oder nur eine ganz entfernte Beziehung

gum Gegenstand des Streitpatents erkennen.

6. Die Verdiffentlichungen in "Modern Plastics", von denen vor
allem die vom Mai 1946 (8. 96, 2. Abb.) in Betracht kommt,
sieht die KlHgerin nur heran, um darzutun, daB die Verwen-
dung von vorprofilierten Leichtbaukirpern filr technische

-
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Zwecke bereits léngere Zeit vor der Anmeldung des Streit-
patents bekannt war. Hinweise fiir die besondere Aufgabe
der Konstruktion von Metallfenstern sind ihnen nicht zu
entnehmen.

Die Erfindung nach dem Streitpatent hat auch gegeniiber
dem nachgewiesenen Stand der Technik einen nicht unwesent-

lichen technigchen Fortschritt gebracht.

Im Vergleich zu der franzisischen Patentschrift 901 504
iast die Konstruktion nach dem Streitpatent deshaldb vor-

teilhafter, weil die Filllung mit Leichtbaustoff nicht nur
der Widrmeddmmung, sondern auch der Stiitzung diinner Wandungs-
flichen dient. Einen weiteren Fortschritt bedeutet die
Umbdrdelung der Profilkanten und die so ermSglichte gute
Abdichtung bei Linienberiihrung mit dem gegeniiberliegenden
Profil sowie die durch Verwendung von Winkelstiicken bewirkte
griBere Stabilitét des Rahmens.

Mit dem Gegenstand der USA-Patentschrift 1_739 575 hat die

Konstruktion nach dem Streitpatent so wenig gemeinsam, daS8
eine hinreichende Vergleichsméglichkeit unter dem Gesichts-
punkt des Fortschrittes nicht besteht. -

Gegeniiber der Konstruktion nach der schweizerischen Pa-
tentschrift 192 518 zeichnet sich die nach dem Streitpatent
vor allem dadurch aus, da8 sie im Aufbau wesentlich ein-
facher, in der Herstellung billiger und fiir eine serien-
néBige Pertigung besser geeignetist.

Die deutsche Patentschrift 143 174 geht nqch von der in~

gwischen als irrig erkannten Auffassung aue, ein zuver-
ldssiger dichter AbschluB zwischen sich berithrenden Metall-
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teilen ktnne nicht erzielt werden. Aus diesem Grunde bevor.:
zugt sie bel einem im {ibrigen aus Metall bestehenden Fenste;
die fldachenméBige Berithrung von eingelegtén Holzleisten.
Demgegeniiber hat der Erfinder des Streitpatents einen Weg
gezeigt, auf dem durch geeignete Formgebung des Profils,
insbesondere mit Hilfe einer Umbdrdelung der Profilkanten,
eine Linienberilhrung der gegenilberliegenden Metallteile und
damit eine den praktischen Bedilirfnissen geniigende Abdich-
tung erreicht werden kann.

5. Im Verhiiltnis zu den Ausziigen aus dbelgischen Patentschrif-

ten und zu den Vertffentlichungen in "Modern Plgstics"
fehlt es wiederum an geniigenden Vergleicham6glichkeiten.

X V. SchlieBlich weist die Erfindung auch die erforderliche

Exfindungshihe auf.

Der Nichtigkeitesenat filhrt hierzu aus, die groSe Zahl
der Entgegenhaltungen lasse erkennen, daf sich die Fach-
welt schon seit langef Zeit und vielfach mit dem Probdlem
beschliftigt habe, auf welche Weise ein dichter und wirme-
dimmender VerschluB eines Metallfensters erreicht werden
{ kann. Bei jeder Weiterentwicklung auf diesem Gebiet milsse
- daher auf bereits bekannte Gestaltungsmittel zuriickgegrif-
‘ fen werden. Trotzdem dies auch im Streitfalle geschehen
sei, bedeute es eine erfinderische Leistung von geniigender
Hthe, da8 der Beklagte bekannte Einzelelemente so angeord-
net und mit neuartigen Konstruktionsteilen kombiniert
habe, wie es nach dem Hauptanspruch in seiner neuen ein-
geschrédnkten Fassung geschehen sei.

Der gerichtliche Sachversténdige kommt aus dhnlichen Er-
wdgungen zu dem gleichen Ergebnis und hebt hervor, daB
die von dem Erfinder gewiesene Ltsung der gestellten Auf-
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gabe keineswegs die einzig mbgliche, aber jedenfalls eine
gweckmiBige sei und eine beachtliche erfinderische lei-
stung voraussetze.

Dieser Beurteilung schlieBt sich der erkemnende Senat an.
Im Prioritédtsgeitpunkt war zwar bekannt, daB die Festig-
keit von Hohlmetallprofilen durch Ausfiillung der Hohlridume
mit Holz oder anderen geeigneten Flillstoffen sowie durch
UmbSrdelung der Profilkanten und durch Verwendung von
Winkelstiicken erhcht werden kann und das8 die Umbdrdelung
der Profilkanten eine Linienberithrung mit dem gegenilber-
liegenden Profil und demit einen dichten AbschluB beim ge-
schlossenen Fenster gewdhrleistet. Die gemeinsame Anwen-
dung aller dieser fiir sich allein bekannten Merkmale bei
der Konstruktion von Metallfenstern war aber durch keine
der Vorvertffentlichungen nahegelegt. Die Erkenntnis, da8
durch diese Kombination eine besonders vorteilhafte, auf
dem Zusammenwirken aller Einzelelemente beruhende Gesamt-
wirkung erzielt werden kénne, bedeutet eine erfinderische
Leistung, die {iber das durchschnittliche Fachkiénnen des
Konstrukteurs auf dem hier in Betracht kommenden Gebiet
der Technik nicht unwesentlich hinausgeht.

Der Hauptanspruch war dasher in der Fassung, die ihm der
Nichtigkeitasenat gegeben hat, aufrechtzuerhalten. Es
erschien lediglich geboten, szur Klarstellung die in die-
sem Anspruch hinter dem Worte "Leichthaustoff" eracheinen-
den Bezugsziffern "(18, 19)" zu streichen.

Der Nichtigkeitasenat hat diease Bezugsziffern aus dem ur-
spriinglichen Unteranspruch 5 in den Hauptanspruch iiber-%
nommen. Hierbei ist ihm entgangen,da die Angabe dieser
Ziffern im. Anspruch 5 offensichtlich auf einem redaktionellen
Versehen berunt hat. Aus den Patenterteilungsakten geht '
hervor, daB die Patentanspriiche in den urspriinglichen An-
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meldungsunterlagen keine Beéugsziffern enthalten hatten.
Diese hat erst der Priifer eingefligt; hierbei ist ihm das

- auch vom Erfinder nicht bemerkte - Versehen unterlaufen,
im Unteranspruch 5 bei dem Worte "Leichtbaustoff" auf die
Ziffern 18 und 19 der Patentzeichnungen zu verweisen, ob-
wohl diese Ziffern nur eine bestimmte Art von Leichtbau-
stoffeinlagen, nédmlich fertigprofllierte Leisten bezeichnen
(vgl. Patentbeschreibung S. 3 Z. 75 i.V.m. den Abb, 3 und
4), bei dem Merkmal der Verwendung von Leichtbaustoffen im
ursprﬁngliéhen Unteransprﬁdh 5 aber, wie die-zugehdrigen
Teile der Beschreibung beweisen (s. bes. S. 2 Z. 94 ff),
an jede beliebige Art von Leichtbauatoffﬂllungen gedacht
war. Der Nichtigkeitssenat hat zwar richtig erkannt, daB
im Unteranspruch 5 Leichtbaustoffe jeder Art gemeint waren
und sich deshalb mit Recht flir befugt gehalten, das Merkmil
der Verwendung eines der Stitzung und Isolierung dienenden
Leichtbaustoffea - ohne nHhere Angabe {iber dessen Beschaf-
fenheit und Herstellungsart - als einschrénkendes Merkmal
in den Hauptanspruch aufzunehmen und lediglich die Verwen-
dung von fertigprofilierten Leisten im Unteranapruch 5

zu belassen. Hierbei hitten jedoch die Bezugsziffern 18
und 19, die in dem Unteranspruch 5 nunmehr ihre Berechti-
gung erhalten haben und mit Recht belassen worden sind,
nicht in den Anspruch 1 {ibernommen werden diirfen, da hier-
durch der falsche Eindruck entstehen ktnnte, daB auch beim
Kombinationsmerkmel b des Streitpatents im neugefaSten
Hauptanspruch nur profilierte Leisten aus Leichtbaustoffas
gemeint seien., Die irrefilhrende Angabe dieser Bezugsziffer
war daher im Hauptanspruch zu beseitigen.

Bei der Beurteilung der Schutzfihigkeit der Unteranspriiche
braucht somit nicht auf die insoweit gemachten weiteren
Entgegenhaltungen eingegangén zu werden. Zur Aufrechter-
haltung dieser Anspriiche gepugt es vielmehr nach feststehen-
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der Rechtsprechung, daB sie eine zweékmaaige Ausgestaltung
des Hauptanspruchs darstellen und nicht als platte Selbst-
veratdndlichkeiten anzusehen sind.

Zu_Anspruch 2: Bei Tiirenm und Fenstern werden die Beriih-
rungsflidchen der gegeniiberliegenden Profile zwar vielfach
so ausgebildet, d4aB sie in einer griBeren oder geringeren
Zahl von Absdtzen oder Stufen verlaufen., Gegeniiber dieser
allgemein bekannten und gebréduchlichen baulichen MafBnahme
weist die im Anspruch 2 vorgeschlagene Lsung jedoch inso-
fern eine Besonderheit auf, als sich die absatzweise Ge-
staltung des Profilquerschnitts nur auf das Grundprofil
und nicht auf den als Deckelprofil bezeichneten Bauteil
erstrecken soll. Diese besondere Ausgestaltung der Kon-
struktion nach dem Hauptanspruch ist keine bloBelSélbstf
verstidndlichkeit und daher im Rahmen des Unteranspruchs als
schutzféhig ansguerkennen. ’

Zu_Anspruch 3: Die Veridnderung des Grundprofils zur Er-
zielung einer schmalen Nut, in die ein Dichtungselement
eingefithrt werden kann, stellt ebenfalls keine selbstver-
stindliche MaSnahme, sondern, wie der gerichtliche Sachver-
stidndige zutreffend hervorhebt, die geschickte Ausnutzung
einer konstruktiven Moglichkeit dar. Auch diesen Anspruch
hat der Nichtigkeitssenat daher mit Recht aufrechierhalten.

Zu_Anspruch 4: Auch der Vorschlag, den Grund- und Deckel-
profilen unter sich den gleichen Querschnitt zu geben, ist
keine platte Selbstverstédndlichkeit. Er kommt dem Bestreben
entgegen, die Fertigungskosten soweit als moglich herabzu-
setzen.

Zu_Anspruch 5: Auch dieser Anspruch ist mit Recht beibehal-
ten worden, wobei lediglich mit Riicksicht auf die Ubernahme
des Kombinationsmerkmals b in den Hauptanspruch eine Pas-
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sungstinderung vorzunehmen war. Wenn auch die konische Ge- .
staltung des Gruhdprofils eine dem Fachmann gel#ufige nahe-
liegende MaBnahme sein mag, so gilt das doch nicht hin-
sichtlich der Verwendung fertigprofilierter Leichtbaustoff-
leisten. Die Verwendung solcher Leisten vermeidet, wie der
gerichtliche Sachvératandige iiberzeugend dargelegt hat, den
Nachteil, der bei nicht vorgeformtem Filllmaterial eintreten
kann, daB bei der Erhértung Sphwunderscheinﬁngen auftreten
und hierdurch die stiltzende Wirkung des Materials beein-
trédchtigt werden kann. ‘

Zu_ Anspruch 6: Die Verwendung eines Leichtbaustoffs, der
aus einer mit einem Aufschéummittel versehenen natiirlichen
oder kiinstlichen Masse hergestellt ist, stellt ebenfalls
keine platte Selbstverstéindlichkeit dar, denn diesem Vor-
schlag liegt die richtige, nicht cohne weiteres selbstver-
stidndliche Uberlegung zugrunde, da8 durch Verwendung von
Schaumstoff das Gewicht des Fensters weiter herabgesetzt
werden kann.

Ju_Anspruch 7: Auch diesen mit der~Nichtigkeitak1age nicht
angegriffenen Anspruch hat der Nichtigkeitssenat mit Recht
bestehen lassen. Er enthiélt, wie der gerichtliche Sachver-
stéindige bestitigt hat, einen technisch interessanten Vor-
schlag, der in geschickter Weise den Gegebenheiten auf dem
Gebiet der Kunststofftechnik Rechnung trégt.

Hiernach war auch die Berufung def Klégerin guriickzuweisen.

JLediglich die Entscheidung {iber die Kosten des patentamt-
lichen Nichtigkeitsverfahrens bedarf einer Richtigstellung
und war dasher aufzuheben. Der Nichtigkeitssenat hat aufer
acht gelassen, dal nach den entsprechend anzuwendenden
Vorschriften der §§ 91ffZI0die im Nichtigkeitaverfahren
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erwachsenen amtlichen Kosten und die auBeramtlichen Kosten
der Parteien nur einer von ihnen auferlegt oder unter den
beiden Parteien verteilt werden kénnen, da8 aber die Streit-
gehilfin mit diesen Kosten nicht belastet werden darf, und
daB8 andererseits liber die eigenen Kosten der Streitgehil-
fin nach MaBgabe des § 101 ZPO zu entscheiden ist. Dement-
sprechend war die Entscheidung iiber die Kosten des Ver-
fahrens vor dem Patentami neuzufassen. Im {ibrigen beruht

die Kostenentscheidung auf den §§ 42 Abs. 3 und 40 PatG.

Wilde Spreng Jungbluth

Pehle Ebel

L et

R ey e
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PFirma & Co. KG, O
durch 1n—r ersbnlich haft
oy 0“

1.7 21/59 -

Beschlus

In dem Nichtigkeitsverfahren

d%%ﬂce KG vorm. M%rke,
R s gesetglich vert n au ihren
pers ch haftenden Gesellschafter Direktor Joseph
(N . (G-t @,

Klégerin, Berufungsklégerin
und AnschluB8berufungsbeklagten,

- vertreten durch: Patentanwéilte Dipl.-Ing. R. ?
und Diglo" 8. Eo 9
(- ’ -

gegen

Oberingenieur i.R., PFriedrich T—
Beg., ;k HE 1 -Strade ', '

Beklagten und Berufu:igabeklagten,

Patentanwalt Dipl.-Ing. Giinther
ASAEEEON S

H gesetzlich vertreten
nden Gesellschafter Dr. TR

- vertreten durch:

Streitgehilfin und AnschluB-

berufungskliégerin,
- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr.
und Patentanwélte lipl.-

w;.—?h 8,

wird die Urteilsformel des am 20. April 1961 verkiindeten
Urteils aufgrund des § 319 ZPO dahin berichtigt, daB8 hinter
Absatz 2 eingefiigt wird:

" 2 a) Zur Klarstellung werden in dem in der ange- -
fochtenen Entscheidung neugefaSten Fatentan-
spruch 1 hinter dem Wort "Leichtbaustoff" die
Bezugeziffern "(18, 19)%" gestrichen".

Karlsruhe, den 21. April 1961

Der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs
Wilde Ebel
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