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Beschlus8

In der Patentnichtigkeitssache

1. der Pirma GEJD & M’ in IV.*(.);

Nebenintervenientins Firma Q@-Werke GmbH in AGD;

2. der Firma Ernst YR ir AEEGGEG_ED

Klégerinneh, und. zu 1 Berﬁfungskléigerin,

Patentanwalt

, L@ strase @,
vertreten zu 2 durch Pitentanwalt Dipl.-Ing. Hans Werner GEP

- vertreten zu 1 und Nebenint rve_nientin durch
Dr.-Ing. in

in B

gegen,

die >Firma M-Werke B- & Sobn in M. -9

Beklagte und Berufungsbeklagte,
- vertretien durch Rechtsanwalt Dr. - -

vat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichtshofs - mit Einver-
stdndnis der Parteien obne miindliche Verbandlung - beschlossen:

1. Die Berufung der Klidgerin zu 1 gegen das Urteil
des 2. Nicbtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom
8, November 1955 wird fiir erledigt erklirt.

2. Das Urteil des 2. Wicbtigkeitssenats des
vDeutschen Patentamts vom 8. Novem’ber 1955 ist wirkungs-
los, soweit der Klagerin zu 1 KQSten auferlegt sind.

3. Die Halfte der Kosten des ersten Rechtszuges
sowie die gesamten}Kosten!der Berufungsinstanz ein-
schlieflich der durch die Nebenintervention in béiden
Rechtsziigen entstandeneh‘Kosten hat die Beklagte zu
tragen, T
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Griilnde

Die Beklagte war Inhaberin des am 2. Februar 1939
angeneldeten Zusatzpatentes Hr. 698 026 zum Zusatzpatent
Nr. 694 447, dessen mit Wirkung vom 1. Februar 1938 ein-
getragenes Hauptpatent 691 942 nach der Entscheidung
des Senats vom 21. Februar 1958 - I ZR 47/56 - in der
Bundesrepublik nicht geltend gemacht werden kann.

Der einzige Anspruch des angegriffenen, ingwischen
durch Zeitablauf erloschenen Zusatzpatentes Nr. 698 Q26
lautete:

AufguBbeuvtel aus Filterpapier fiir Tee nach Patent
694 447, dadurch gekennzeichunet, daB er aus langfa-
serigem, ungelelmtem, dem Japanpapler abnlichen
Papier besteht.

Das mit Wirkung vom 18, Januar 1939 erteilte und eben-
falls inzwischen erloschene DRP 694 447 hatte folgenden
Wortlaute

AufguBbeutel aus Pilterpapier nach Patent
691 942, gekennzeichnet durch die Verwendung von
ungemablenem Tes.

Der Patentanspruch 1 des Hauptpatentes 691 942 schblief-
lich lautetes .

AufguBbeutel Ffiir gemahlenen Teée, dadurch ge-
Lkennzeichnet, daB der Beutel aus IMltgrpapier be-
gteht. //ﬁ
Die Kl#gerinnen zu 1 und 2 bhaben beantragt, das Zu-

satzpatent 698 026 fiir nuichtig zu erkliren. Die Firma o~
~Werke GmbH, ., bat sieb der Kldgerin zu 1
als Nebenintervenientin angeschlossen.

Die Kl&gerinnen haben die Klagen darauf gestiitzt,
da8 das angegriffene Zusatzpatent im Hinblick auf den von
ibnen vorgetrageren Stand der Technik mnicht neu sei, kei-



TR TESITY R S TN T L e
ER e

vt

N

;;.':
:*.«‘.
i
:

!5.
W
5

bR
b
A -
M

Matthias Prinz
Rechtsanwalt WWwiig i

-3 e~

nen technischen Fortschritt ergebe und auch der Erfin- -3
dungshohe entbebre. Weiterbin haben sie geltend gemacht,/g
daB3 der in dem Zusatzpatenl gemachte Vorschlag technisch%}
nicht brauchbar sei. . 'f

Der 2. Wichtigkeitssenat des Deutschen Patentamls
bat durch die Entscheidung vom 8. November 1955 die Kla- ..
gen, die zur gleichzeitigen Verbandlung und Entscheidung
in der miindlichen Verbandlung vor dem Patentamt verbunden
worden waren, sbgewiesen und die Kosten den Xl&gerinnen
auferlegt. Das Patentamt bat den vorgetragenen Stand der
Technik gewlirdigt und ist zu dem Hrgebnis gelangt, das,-
das angegriffene Zusatzpatent vom'"Hauptpatent - gén"
werde (S. 7 d.U.), dessen Recbtsbesténdigkeit Aas Pateni- I
amt in einer am gleichen Tage verkiindeten scheid.ng 2
durch Abweisung der erbobenen Nichtigkeitsklagen bestatigt
hatte. In der Enischeidung wird weiterbin festgestellt,
daB zwar die Verwendung von Japanpapier fiir Filterzwecke
uné auvs PFilbterpapier bestehende Filterbeutel zur Zeit
der Anmeldung des streitigen Zusatzpatentes nicht mebr neu
gewesen gei. Gleichwohl bhabe es, so folgert die Entschei-
dung aus siner groflen Anzabl von nachverdifentlichten
USA-Patentschriften,; noch nicht nahegelegen, Japanpapier
fir Filterbeutel zu verwenden.
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Gegen diese Entscheidung hat die Kligerin zu 1
frigt— und formgerecht Berufung eingelegt mit dem Antrag, -
die Entscheidung aufzubeben und das Zusatzpatent 698 026
filr nichtig zv erkliren sowie der Beklagten die Kosten
des Verfabrens aufzuerlegen. Die Nebenintervenientin ist
dem Verfahren auch in der Berufungsinstanz beigetreten.

Nachdem der Senat durch die oben erwdbnte bntschei-
dung vom 21. Februar 1958 - I ZR 47/56 - dabin erkannt
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batte, daB das Hauptpatent 691 942 in der Bundesrepublik
nicht geltend gemacht werden konne, hat die Beklagte in
ibrem Schriftsatz voﬁ 5. Mai 1958 erklért, sie "verzichte®
nunmebr mit Wirkung fiir die Vergangenbeit auf das hier
streitige Patent. Gleichzeitig bat sie die Auffassung ver-
treten, "die Berufung diirfte hiernach in der Hauptsache er-
ledigt sein." Die Kldgerin zu 1 bat beantragt, die Berufung
in der Hauptsache fiir erledigt zu erkldren und der Beklag-
ten die Kosten des Rechtsstreits aufzuerlegen. Sie hat
ibren Antrag damit begriindet, daB sie kein Interesse mebr
bhabe, die Berufung in der Hauptsache durchzufilbren, nachdem
die Beklsgte ibr und der Hebenintervenientin gegeniiber die
Brklirung abgegeben habe, daB sie gegen sie keine Rechte
mebr aus dem angegrifienen Zusatzpatent herleiten werde.

GemdB § 91 a ZPO ist durch BeschbluB iber die hosten
eines Rechtsstreits unter Beriicksichtigung des bisherigen
Sach~ und Streitstandes nach billigem frmessen zu ent-
scheiden, weun die Parteien den Rechtsstreit iibereinstim-
mend fiilr erledigt erklért baben. Diese Bestimmung gilt
sinngemif auch fiir die Erledigung des Rechismittels
(Stein/Jonas § 91 a ZPO VI, 43 Baumbach § 91 a ZPO Anm.4).
Darguf, ob materiell wirklich der Fall der XErledigung
des Rechtsstreits oder des Rechtsmittels vorliegt, d.bh«
ob ein zungchst begriindeter Anspruch spidter im Laufe des
Rechtsstreits fortgefallen ist, kommt es nicht an. Es
geniigt die tbereinstiumende Brklérung der Parteien (Stein/
Jonas § 91 a ZPO II, 13 Baumbach § 91 a ZPO Aum. 2 und 4).
Haben die Parteien nur das Rechtsmittel in der Hauptsache.
#ir erledigt erklirt, so umfaBt die Befugnis zur Kostenent-
scheidung sowobl die Recbhtsmittel - wie die Vorinstanz
(Stein/Jonas § 91 a ZP0 VI 4). '

Die von der Beklagten abgegebene Erkldirung kann nur
dabhin verstanden werden, daB sie mit der Erledigung der
Berufung einverstanden sei, zumal sie gegeniiber dem Erle-
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diguagsantrag der Klégerin keine Einwendungen erhoben 4
habt, sondern sich auf diesen Antrag hin mit einer schriftc
lichen ¥Entscheidung einverstanden erkl&rt bat. Im Hinblick
auf die hiernach vorlicgende gemeinsame Erledigungserklg--
rung beider Parteien war nur noch ilber die Kosten des
Recbtsstreits nach billigem Ermessen 'zu entscheiden.

In dem Urteil vom 21. Februar 1958 - I ZR 47/56 -
hat der Sfenat zur Begriindung des Standpunktes, daB das
Haugtpatent 691 942 in der Bundesrepublik nicbt geltend
gemacht werden kann; u.a. .ausgefiibrt, dsB8 keinerlei un-
begriindete Vorurieile gegen die Herstellung von Teebeu-
teln aus Filterpapier bestanden, vielmebr die Papierher-
steller nur Tabrikatorische Hindernisse zu tiberwinden
gehabt bhédtten, um den gewlinschlien Erfolg zu,g:«ffzielenc
Der Vorschlag, ein besonderes, als geeigney befundenes
Filterpapier fiir Teebeutel zu verwenden,”sei von der Be-
klagten weder offenbart noch kinne ibm eine EBrfindungs-—
hohe zuerkannt werden. Im Hinblick auf den Stand der
Technik und die sténdigen Bemilbungen der Industrie sei
es vielmehr eine Selbstverstinalichkeit gewesen, einmal
als brauchbuar erkanntes, ndmlich naBfestes und durchlis-
siges Filterpapier fiir die Herstellung von .Teebeuteln
zu benuvtgen.

Soweit das Patentamt seine im vorliegenden Verfahren
erlassene Entscheidung darauf gestiitzt bat, daB das an-
gegriffene Zusatzpatent "vom Hauptpatent éetragen" werde,
ent£411t diese Begriindung, nachdem diese/s Hauptpatent aus
den erdrterten Grinden vom erkennenden Senat fir nicht _
recbtswirksam erachtet worden ist. Das angegriffene Zﬁsamy
patent beziebt sich allerdings zunédchst nur auf das DRP
694 447. Dieses Patent betrifft indessen AufguBbeutel aus
Filterpapier nach dem Hauptpatent 691 942 und ist nur
durch aie Verwendung fiir ungemahlenen Tee gekennzeichnedb.



VL

-6 -

Soweit nicht der Inbalt der Beutel, sondern das zu verwenden-
de Papier in Betracht komwt, verweist das angegriffene
Patent mithin ausschlieBlich euf das Hauptpatent. Da
dieses nicht rechtswirksam ist, erbebt sich fir die vor-
liegende Entscbeidung nur die Frage, ob etwa die Verwen-
dung von langfaserigem, ungeleimtem, dem Japanpapier &bn-
lichen Papier eine selbgtéindige patentféhige Erfindung
darstellt. Der Senat bhat sich im Hinblick auf die iiberein-
stiuvwende Erledigungserkliérung der Parteien iiber den Stand
der Technik kein eigenes Bild machben kdmmen. Gleichwobl
entspricht es im Streitfall der Billigkeit, die Kosten

des gesamten Verfahrens mit der néch zu erdrternden
Einscbhrinkung der Beklagten aufzuerlegen, weil dem Senat
aus der Priifung des Hauptpatentes bekannit ist, daB jeden-
falls zur Zeit der Aumeldung des Hauptpatents noch kein
brauchbores ¥Filterpapier bekannt gewesen ist, das fiir
Teeavfguflbeutel hditte Verwendung finden konnen. DaB die-
se Sacklage hinsichtlich der Verwendung von "langfaseri-
gen, ungeleimten, dem Japanpapier dbnlichen RFilterpapieren®
(8. 1 2. 25 ff) fiir TecaufguBbeutel zur Zeit der Anmel-
dung des Zusatzpatentes eine andere gewesen ist, ist

nicht dargetan und ergibt sich insbesondere auch nicht

aus der angefochienen Entscheidung des Patentamts. Bs nmuB
daber auch fiir die Verwendung des gurch das Zusatzpatent
geschiitzten Japsnpapiers davon susgegangen werden, daf
dieses Papier ebenfalls fiir TeeaufguBbeutel nicht dbrauch-
bar gewesen ist. Die Beklagte hat in dieser Hinsicht
nichts vorgetragen, was eine gegenteilige *Annahme recht-
fertigen konnte. Ibre Erklérung, daB sie filr die Vergan-

. genbeit auf das Zusatzpatent "verzichte", nachdem das
Hauptpatent fiir nichtig erklért sei, 1&8% die Annabme
begrundet erscheinen, dafl sie selber eine solche Brauch-
barkeit nicht mebr bebaupten will. Unter diesen Umstinden
entspricht es der Billigkeit, der Beklagten die gesamien
Yosien der Berufungsinstanz, einschlieflich der durch

die HNebenintervention in beiden Instanzen entstandenen
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Kosten, sowie die H#lfte der Kosten des ersten Rechtszuges
aufzuerlegen. Fir die andere Hilfte der Kosten des ersten -
Rechtszuges bhaftet die Klidgerin zu 2, da die Kostenent- ’
scheidung des Patentamts gegen sie rechtskriftig geworden -
ist und diese Entscheidung, dureh die 'den Kligerinnen®

. die Rosten auferlegt sind, in entsprechender Anwendung gdes’
§ 100 Abs. 1 ZPO dabin auszulegen ist, daB die Klédgerin- -
nen die Kosten nach ihrer Beteiligung je zur Hilfte zu

tragen haben.

Es war daber, wie gescheben, zu beschl
Grinden der Klarheit erschien es zweckméﬁ‘f, in der Be-
schluBformel zum Ausdruck zu bringen, daﬁ’@ie angefoch-
tene Entscheidung wirkungslos ist, soweit[durch sie der
Kldgerin zu 1 Kosten auferlegt sind. /Q‘

Karlsyruhe, den 30. September 1958

Bundesgerichtshof
Brster Zivilsenat

Wilde ~ ‘ Weis
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