Verkiindet

am 16. Mérz 1962 2578 002

Zug, Justizangestelltor
als VUrkundsbeamter
der Geschéftsstelle
Inm Namen des Volkes

In der Patentnichtigkeitssache

des Kurt WD, “GIEED (2@ED) .

’ Klagers und Berufungsklégers,

- verireten durch: ﬁegh%:%nwalt gi'of. Pgrf E, ’,
un entanwidlte Prof. o= .
und Dipl.-Ing. -5

gegen

dic Firma W Aktiengesellschaft, BCIID 0 @,
- »

Beklagte und Berufungsbeklagte,

- vertreten durch: Patentanwdilte Dr.rer. Dr.-Ing.
. ®. in und Dr.-Ing.
in -

hat der Erste Zivilsenat des Bundesgerichishofs auf die miind-
liche Verhandlung vom 16. Midrz 1962 unter Mitwirkung des
Scnatsprisidenten Prof. Dr. h. ¢. Wilde und der Bundesrichter
Dr. Spreng, Jungbluth, Pehle und Ebel

fiir Recht erkannt:

I. Die Entscheidung des 2. Nichtigkeitesscnats des
Deutschen Patentamta vom 16. Februar 1960 wird

aufgehoben.

II. Das Patent 900 655 wird fiir die Zeit vor dem Wirk-
samwerden des Verzichts der Beklagten vom
12. Mérz 1962 fir nichtig erklért.

III. Piir die darauffolgende Zeit ist der Rechtmstreit
in der Hauptsache erledigt.

1V. Die Kosten des gesamten Verfahrens fallen der Be-
klagten zur Last.

Von Rechts wegen

»

\"h



Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des seit dem 13. Juni 1943

laufenden, aufgrund des Ersten Uberleitungsgesetzes vom
8. Juli 1949 (WiGBl S. 175) erteilten Deutschen Bundes-

patentes Nr. 900 655. Auf die Patentdauer wird geméd8 Gesetsz
vom 15. Juli 1951 der Zeitraum vom 6. Mai 1945 bis 7. Mai 1950

nicht angerechnet.

Das Patent betrifft nach der Uberschrift der Patent-
schtift ein Sauerstoffatemgerdt, insbesondere mit indirekt

gestouertenm Ventil.

Die Patentanspriiche 1 - 3 lauten in der Fassung der
Patentschrift: .
1o Sauerstoffatemgerﬁt,Vinsbesondere mit indirekt

gesteuertem Ventil, gekennzeichnet durch die Kombi-
nation eines lungengesteunerten Ventiles mit der Atem-

maske.
2. Atcmgerdt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB8 das lungengesteuerte Ventil mit dem Maskenkdrper
einec bauliche Einheit bildet.

3. Atemgerdt nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
da das lungengesteuerte Ventil in umittelbarer Nihe
der Maske an einem zur Maske filhrenden Schlauch groSen

Querschnittes angeordnet ist.

Wegen des Wortlauts der Patentanspriiche 4 - 9
wird auf dic Patentschrift verwiesen.

Sar Kliiger hat gemd8 §§ 37, 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG unter
Hinweis auf eince Reihe vorverdffentlichter Patentschriften
urd Literaturstellen beantragt, das Patent flir nichtig zu

erkliiren.



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Der Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamtes hat
das Strecitpatent dadurch teilweise fiir nichtig erklirt,
daB er .

1. anstelle der Patentanspriiche 1 - 3 folgenden
Patentanspruch 1 gesetzt hat:

Sauerstoffatemgerit mit lungengesteuertem Ventil,
insbesonderc mit indirekt gesteuertem Ventil,
gekennzeichnet durch die rédumliche Zusammenfassung
des Ventils mit der Atemmaske derart, daB8 das
Ventil mit dem Maskenkdrper eine bauliche Einheit
bildet oder in unmittelbarer Niihe an einem zur
Maskc filhrenden Schlauch groB8en Querschnitts ange-
ordnet ist.

2. den Patentanspruch 5 gestrichen hat

S[e PUIS SUN[UWIIESS[I)I[) 1P ©

3. die iibrigen Patentanspriiche entsprechend zuriick-
bezogen hat. - '

Im iibrigen hat der Nichtigkeitssenat die Klage abge-
wicsen. Die Kosten des Verfahrens wurden zu 5/6 dem Kliger
und zu 1/6 der Beklagten auferlegt.

OYIN ‘P esg §§ yoeu yuequaleq

RVANLIREEY)

Gegen die Entscheidung des Nichtigkeitssenats hat der
Kliiger Berufung cingelegt und .zuséitzlich zu den in erster
Irstanz entgegengchaltenen Patentschriften dom Streitpatent
u.a. noch dic US Patentschriften 1 139 177, 860 476,

1 183 968, dic brit. Patentschrift 439 183 und die franzésische
Fatentachrift 5115 entgegengehalten.

Vor dem Termin gur miindlichen Verhandlung vor dom Beru-
fungsgericht hat dic Beklagte, die zuniichst mit Schrift-
csatz von 6. Scptember 1961 die Beschréinkung auf einen neuen
Anspruch 1 angekiindigt hatte, mitgeteilt, sic habe mit
Schreiben an das Deutsche Patentamt vom 12. Mérz 1962 auf
das Streoitpatent verzichtet und die Loschung des Patentes

antragt.
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Im Hinblick darauf hat der Kléger im Verhandlungstermin
ohne Widerspruch der Beklagten die Hauptsache insoweit fiir
erledigt erkliért, als das Streitpatent filr die Zeit nach
dem Virksamwerden des Vergichtes erloschen-ist. Er hat
alsdann beantragt, festzustellen, da8 das Streitpatent
auch bis zum Wirksamwverden des Vergichtes nicht rechts-
wirksam bestanden hat. Aufierdem hat der Kliéger beantragt,
dic Kosten des gesamten Nichtigkeitsverfahrens der Beklag-~
ten aufzuerlegen.

Die Beklagte hat erkliirt, dag8 sie den Widerspruch
gcgen die Nichtigkeitsklage zuriickziehe.

Entscheidungsgriinde:

Trotz des von der Beklagten dem Deutschen Patentamt
gegeniiber erkliirten Verzichtes auf das Streitpatont hat
der Klédger ein bercchtigies Interecsse an dessen Nichtig-
erkldrung, weil die Beklagte im Rahmen einecs anh&ngigen
Verletzungsotreites gegen den Kliéger Anspriiche auf Rech-
nungslegung und Schadensersatz geltend macht. Da der
Verzicht die Wirkung des Patentes nur fiir die Zukunft be-
scitigt, konnen derartige Anspriiche aus fritheren Ver-
lotzungshandlungen gegeben sein.

Der Antrag des Klégers ist sachlich begriindet. Dabedl
mag dahinstohen, ob ihm in Weiterfithrung der zur Frage
der Beschrinkung eines Patentes im Nichtigkeitsverfahren
von der Rechtsprechung entwickelten Rechtsgrundsidtze
(vgl. u.a. BGHZ 21, 8, 11 - SpritzguBmaschine, BGH GRUR
1961, 572, 574 - Metallfenstor, BGH GRUR 1961, 529, 530



- Strahlapparat) schon deshalb stattzugeben ist, weil die
Beklagte, wie sich aus ihrem Vorbringen in der miindlichen
Verhandlung ergibt, das Patent nicht mehr verteidigt. Auf
jeden Fall kann, nachdem die Beklagte ihren Widerspruch
gegen die Nichtigkeitsklage vorbehaltlos zuriickgezogen hat,
§ 38 Abs. 2 PatG rechtsihnlich angewendet werden (vgl. PA
Mitt. 1937, 213, Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmuster-
geoetz 2. Aufl. § 38 Anm. 4, Krausse - Katluhn - Lindenmaier,
Patcntgesetz 4. Aufl. § 38 Anm. 3). Zu den vom Klidger
bchaupteten Tatsachen, die auf Grund der Erkldrung der Be-
klagten als erwiesen angenommen werden konnen, gehdrt u.a.
die Behauptung des Kliégers, die Lehrc des Streitpatentes
sei durch dic entgegengehaltenen Vorveriffentlichungen,
ingbesondere die franzdsische Patentschrift 5115 sowie

dic US Patentschriften 1 183 968 und 860 456, vorweg-
genonmen. Des weiteren ist zu den insoweit relevanten
Tatsachen dic Behauptung des Klégers zu rechnen, jeder
Durchschnittsfachmann sei auf Grund des Standes der Technik
in der Lage gewvesen, den Erfindungsgegenstand des Streit-
patentes zu entwickeln. Die Uberpriifung durch den Senat
148t gegenteilige Anhaltspunkte nicht erkennen. Das Streit-
patent ist daher nicht patentfiéhig.

Abviecichend von dem Antrag des Klédgers war jedoch nicht
des Verzichtes nicht rechtswirksam beatanden hat. Es war
vielnehr fiir nichtig zu erklédren. Damit iot klar zum Aus-
druck gebracht, dag das Patent durch rechtsgestaltenden
Akt riickwirkend vernichtet wird. Ein solcher rechtsgestal-
tender Akt ist erforderlich, weil der Verzicht nicht
zurickvirkt, das Patent dahcr andernfalls fiir die Zeit
vor der Verzichtserkliirung Bestend hédtte und gegen Dritte

cul Grund des Rechtes wegen Verletzungshandlungen geklagt
werden kénntce. Es war daher die Nichtigerklirung des Streit-




patentes auszusprechen; auch das Reichsgericht ist so ver-
fahren (vgl. RG Mitt. 1937, 79 sowie Krausse - Katluhn -
Lindcnmaier Patentgesetz, 3. Aufl. Bem. 6 zu § 37).

Die Kostenentscheidung beruht auf § 42 Abs. 3 i.V.
mit § 40 Abs. 2 und § 36 q Abs. 1 Satz 2 PatG. Die Beklagte
hat die Kosten auch insoweit zu tragen, als durch den von
ihr erklidrten Verzicht eine Erledigung des Verfahrens einge-
troten ist (vgl. RG MuW 1937, 331).

Die Kostenentscheidung begieht sich auch auf die auBer-
gerichtlichen Kosten der Parteien.

Wilde Spreng Jungbluth
Pehle Ebel
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