Nechachlagewerk: ja
Amtliche Sammlung: ja
PatG §§ 4 Abs. 2, 6 Erntemaschine

Bei Bestimmung des Schutzumfangs des Klagepatents
ist auch der als identisch entgegengehaltene all- .

gemeine Erfindungsgedanke eines prioritits#lteren, .

aber nicht vorverdffentlichten Patents zu bertick-

sichtigen, sofern er die Voraussetsungen der Schute-

fihigkelt erfiillt und durch das prioritdtsiltere
Patent geschiltzt ist oder geschiitzt war.

BGH, Urt. v. 17. Mirz 1964 - Ia ZR 177/63 -
OLG Diisseldorf
LG Dlisseldors

-
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Verkiindet

am 17.. Mdrz 1964

Oechsler, Justizangesatellte
als Urkundsbeamter der
Geschlftasstelle,

Im Namen des Volkes

In der Patentverletzungssache

de i iima c..v. i@ L@P X.V. in NGEEED (D) ,

Klédgerin und Reviaionaklﬁgerin,

- ProgeBbevollmiichtigter: %echtsanwalt dmofessor
I‘. -
gegen

die Firma Maschinenfabrik Wilhelm HED ir PEEID
(Bez. K-)a

Beklagte und Revisionsbeklagte,
- Prozefibevollméchtigter: Rechtsanwalt Dr. (D -

hat der Ja-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die
miindliche Verhandlung vom 30. Januar 1964 unter Mit-
wirkung des Senatsprédsidenten Dr. Nastelski und der
Bundesrichter Dr. Spreng, Dr. LUscher, ClaSen ungd
Schneider

fUir Recht erkannt:
Auf die Revision der Kligerin wird das Teilurteil

des 2, Zivilsenats des Oberlandesgerichts Dilsseldorf vom
11. September 1962 aufgehoben.

Die Sache wird gur anderweiten Verhandlung und Ent-
scheidung, auch ilber die Kosten der Revieion, an das Be-
rufungsgericht suriickverwiesen.

Von Rechts wegen



Matthias Prinz
Rechtsanwalt www.prinz.law

Tatbestand:

Die Kl#dgerin ist Inhaberin des am 19. Mai
1949 angemeldeten, auf Grund des Ersten Uberleitungs-
gesetzes erteilten Patents Nr. 815 123, fir dasiu.di 'die
Prioritdt der ersten Anmeldung in den Niederlanden
vom 2, Juni 1948 in Anspruch genommen worden ist. Das
Patent, das eine Vorrichtung zum seitlichen Zusammen-
rechen von auf der Erde liegender Ernte oder sonstigen
pflanzlichen Produkten betrifft, hatte urspriinglich
17 Anspriiche. Die Anspriiche 1 bis 9 wurden auf Antrag
der Firma Josef B@P Aktiengesellschaft durch rechts-
krédftige Entscheidung des 2. Nichtigkeitssenats des
Deutschen Patentamts vom 30. November 1954 (Az. Ni
I 80.53) vernichtet. Die im anhiingigen Rechtsstreit
interessierenden Anspriiche 1, 9, 10 und 16 lauten
wie folgt:

Anspruch 1:

svorrichtung gum seitlichen Zusammenrechen von
auf der Erde liegender Ernte oder sonstigen
pflanzlichen Produkten, gekennzelchnet durch

ein auf Laufréddern fahrbares Gestell, das mit
einem oder mehreren drehbaren, schrég zur Fahr-
richtung angeordneten, am Umfang mit Zihnen

oder sonstigen Mitnehmern ausgertisteten Rechen-
riddern versehen ist, derart, da8 bei der Fort-
bewegung des FPahrgestells das bzw. jedes Rechen-
rad durch die Beriihrung mit dem Boden in Drehung
versetzt und das von den Zdhnen erfafite Gut seit-
lich abgefiihrt wird."
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Anspruch 9:

aVorrichtung nach Anspruéh'1 bis 8, gekennzeich-
net durch eine Vorrichtung gum Heben der bzw.
einer Angahl Rechenrdder."

Anspruch 103

nVorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenngeichnet.
daB mit jeder Kurbel ein mit einer Offnung versehe-
ner Arm fest verbunden ist, wihrend durch die Off-
nungen dieser Arme ein Kabel oder sonstiges Zugor-
gan hindurchgefithrt ist, das hinter jeder Uffnung
mit einem Anachlagorgan versehen ist."

Anspruch 16:

"Vorrichtung nach Anspruch 1 bis 15, dadurch ge-
kennzeichnet, daf das hintere Laufrad des Pahr-
gestells in einer waagerechten Ebene einstellbar
und in jeder Winkelstellung zur Léngsachse der
Vorrichtung festatellbar ist."

Der Kldgerin stehen ferner die Rechte aus der am
13. Oktober 1953 beim Patentamt eingereichten, am 9. Ja-
nuar 1958 bekanntgemachten Patentanmeldung Nr. 1022 408
zu, nach deren Anspruch 1 Schutz verlangt wird fur eine
Vorrichtung zum Liiften und seitlichen Zusammenrechen von
auf der Erde liegendem Heu, Gras oder sonstigem Gut, be-
stehend aus einem Rahmen mit Tridgern filr in einer Reihe
angeordnete Rechenrdder, die an ihrem Umfang mit Zinken
oder sonstigen Mitnehmern versehen sind, und durch Be-
rilhrung mit dem Boden oder mit dem Gut in Drechung ver-



setet werden, dadurch gekenngzeichnet, da8 zum Um-
stellen der Vorrichtung vom ILiiften gum seitlichen
Zusammenrechen ihre Fortbewegungsrichtung um etwa
90° verlegt wird, dadurch, daB8 eines oder mehrere
das Fahrgestell unterstiitzonde, richtungsbestim-
mende Laufrdder verschwenkt werden und dexr Anhénge-
punkt der Vorrichtung gegeniiber den die Reohenrider
tragenden Rahmenteilen vorlegt wird, wobei die Tri-
ger der Rahmenrtider am Rahmen befestigt bleibden.

Die Beklagte stellt ein Heuvielfachgerit . her,
das sic untor der Bezeichnung ,Hexe" vertreidt. liit
dem Gerdt kann Heu in der Wendestellung geliiftet
und in der Schwadstellung seitlich zusammengerecht
verden. Das -Gerdt arbeitet mit Rechenrlidern, d. h.
mit kreisfSrmigen Scheiben, an deren Umfang Jeine
Vielzahl abgefederter, an ihrem Ende abgebogener
Zinken strahlenftrmig angebracht ist. Die Rechen-
rédder werden bel der Arbeit durch Bodenberithrung an-
getrieben. Sie sind an dem léngeren Schenkel eines
hakenftrmig gebogenen Rohrrahmens befestigt, der
seinerseits auf drei Laufriider abgestiitzt ist. Je
ein Laufrad sitzt am Ende der beiden Rahmenschenkel.
Das dritte Laufrad befindet sich etwa am bogenftrmigen
{bergang vom kurzen zum langen Schenkel, also hinton,
wenn man in die Fahrtrichtung:eieht. Das Rad kann in
der waagercchten Ebene in verschiedene Winkelstel-
lungen zur L¥ngsachse :der Vorrichtung eingestellt
und festgestellt werden. Das Gerdt wird durch eine
Deichsel an der Arbeiteschiene des Schleppers befostigt.

Die Klédgerin ist der Auffassung, da8 die Bé-
klagte mit ihren Ausfiihrungsformen in den Gegenstand



der Patentanmeldung eingroife und auBerdem das Patent
Nr. 815 123 verletze, soweit es aufrechterhalten wor-
den seil.

Die Klégerin hat demgem#B bYeantragt,

I. die Beklagte zu verurteilen,

1. es bel Meidung einer vom Gericht filr jeden
Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden
Geldstrafe in unbegrenzter Hohe oder Haft-
strafe bis zu sechs Monaten zu unterlassaen,
Vorrichtungen gum Liiften und seitlichen
Zusammenrechen von auf der Erde liegendem
Heu gewerbsmidfig herzustellen, feilzuhalten,
-gu verkaufen oder zu gebrauchen, die aus
einem auf Laufrddern fahrbaren Gestell mit
Trdgern fir in einer Reihe angeordnete
Rechenrdder, die an ihrem Umfang mit Zinken
oder sonstigen Mitnehmern versehen sind und
durch Beriithrung mit dem Boden oder mit dem
Gut in Drehung versetzt werden, bestehen,
und bei denen das hintere Laufrad des Fahr-
gestells in einer waagerechten Ebene in
mehreren Winkelstellungen einstellbar und
feststellbar ist, insbesondere wenn zum
Umstellen der Vorrichtung vom Liiften zum
seltlichen Zusammenrechen die Fortbewegungs-
richtung der Vorrichtung dadurch um etwa 90°
verlegt wird, daB das genannte hintere Lauf-
rad verschwenkt und der Punkt, an dem sie
an ein Zugorgan angehfngt wird, gegeniiber
dem Gestell verlegt wird, wobei die TrHger
der Rechenvriider am Gestell befestigt bleiben;
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2. der Klagerin Rechnung zu legen, in welchem
Umfange die Beklagte Handlungen der im
Antrag I 1 begeichneten Art vorgenommen hat,
und zwar unter Angabe der Liefermengon, Lie-
ferzeiten, Lieferpreise und Abnehmer.

II. festzustellen, daB die Beklagte verpflichtet
sei, der Kligerin allen Schaden zu ersetzen,
der dieser durch die im Antrag I 1 bezeichneten
Handlungen der Beklagten entstanden ist und noch
entstehen wird, und zwar soweit es sich um die
Verletzung der Rechte der Kligerin aus der Aus-
legeschrift Nr. 1 022 408 handelt, fir die
Zeit seit dem 20. Januar 1958. '

Die Beklagte hat Klageabweisung beantragt. Sie hat
geltend gemacht, die Patentanmeldung sei gegeniiber dem
Stand der Technik nicht rechtsbesténdig. Dem Patent
Nr. 815 123 (in der Fassung der Entscheidung des 2, Nich-
tigkeitssenats des deutschen Patentamts vom 30. November
1954) hat die Beklagte eine Reihe vorvertffentlichter Druck-
schriften als neuheitsschiidlich entgegengehalten. $ie hat
ferner eingewiendet, der von der Klidgerin auf Grund dieases
Patents beanspruchte Erfindungsgedanke sei jedenfalls nicht
schutzfihig, weil er bereits dem prioritétalilteren deutechen
Patent Nr. 919 796 entnommen werden k¥nne. Dieses Schutz- '
recht, dae eine an einen Schlepper anzuhdngende Trommel-
heumaschine :betrifft, wurde am 1. Oktober 1948 unter Be-
anspruchung der frangisischen Prioritdt vom 25. Mirz 1947
angemeldet. Die Patentanmeldung vurde am 23. August 1951
und die Patenterteilung em 23. September 1954 bekannt ge-
macht. Der Hauptanspruch dieses Patents lautet in der
Fassung, die ihm durch die Entscheidung des 2. Nichtig-
keitssenats des Deutschen Patentamte vom 9. Oktober 1956
(Az. Ni II 82/55), bestdtigt durch Urteil des Bundesge-
richtshofs vom 18. April 1961 (Az. I 2R-41/57), gegeben
wvurde, wie folgt:



wAles Heuwender, Schwadenrechen oder Mahdenstreuer
verwendbare, dem Verwendungszweck entsprechend
mit verschiedener Winkellage der Trommel zur
Fahrtrichtung an eine Anhédngeschiene eines vor-
zgugsweise iiber eine Zapfwelle antreibenden Schlep-
pers anzuschliefiende Trommeclheumaschine, dadurch
gekennzeichnet, daf der die Trommel tragende Ma-
schinenrahmen frei schwenkbar an der Anhingeschiene
des Schleppo®s anhiéingbar und dabei mindestens eine
der Tragrollen in verschiedenen Laufstellungen zum
Maschinenrahmen feststellbar ist, um die Maschine
bei der Agbeit in der jeweils gewilnschten Schrig-
lage gzum Schlepper zu halten."

Das Landgericht hat die auf Verletzung des Patents
Nr. 812 123 gestiitzte Klage abgewiesen, jedoch den aus
dor Patentanmeldung hergeleiteten Anspriichen der Kldgerin
stattgegeben. Es hat demnach

I. die Beklagte verurteilt,

1. es bei Meidung einer vom Gericht fiir jeden
Fall der Zuwiderhandlung festzusetzenden Geld-
etrafe in unbegrenzter Hbhe oder Haftstrafe
bis zu sechs Monaten zu unterlassen,
Vorrichtungen zum Liften und seitlichen Zusammen-
'rechen von auf der Erde liegendem Heu gewerba-
‘miBig herzustellen, feilzuhalten, zu verkaufen
oder zu gebrauchen, die aus einem auf Laufriddern
fahrbaren Gestell mit TriHgern fUr in einer Reihe
angeordnete Rechenrdder, die an ihrem Umfang
mit Zinken oder sonstigen Mitnehmern versehen
sind und durch Beriihrung mit dem Boden oder mit
dem Gut in Drehung versetzt werden, bestehen,
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wenn zum Umstellen der Vorrichtung vom Liften
zum gseitlichen Zusammenrechen die Fortbewegungs-
richtung der Vorrichtung dadurch um 90° verlegt
wird, daB das hintere Laufrad des Fahrgestells

in einer waagerechten Ebene verschwenkt wird

und der Punkt, an dem sie an ein Zugorgan
angehtingt wird, gegentiber dem Gestell verlegt
wird, wobei die Tragei der Rechenrédder am Gestell
befestigt bleiben;

2. der Kligerin Rechnung zu legen, in welchem Um-
fange sie seit dem 20. Januar 1958. Handlungen der
zu Ziffer 1 1 bezeichneten Art vorgenomm=n nat,
und zwar unter Angabe der lLiefermengen, Liefer-
zeiten, Lieferpreise und Abnehmer;

I1. featgestellt, daB die Beklagte verpflichtet ist,
der Kldgerin allen Schaden zu ersetzen, der. dieser
seit dem 20. Januar 1958 durch die zu Z2iffer I 1
bezeichneten Handlungen der Beklagten entstanden
ist und noch entstehen wird.

Beide Parteien haben gegen das landgerichtliche Urteil
Berufung eingelegt. ‘

Die Kldgerin hat beantragt, der Klage auch insoweit
stattzugeben, als sic vom Iandgericht abgewiesen worden ist,
mithin

I. dile Beklagte ferner zu verurteilen,

1. es beli Meidung von Strafen zu unterlassen,
Vorrichtungen gum Liiften und seitlichen Zu-
sammenrechen von auf der Erde liegendem Heu
gewerbsméfig herzustellen, feilzubalten, 2zu
verkaufen oder zu gebrauchen, die aus einem auf
Laufrtddern fahrbaren Gestell mit TrHgern flr
in einer Reilir angeordnete Rechenrider, die an



ihrem Umfang mit Zinken oder sonstigen
Mitnehmern versehen worden sind und
durch Beriihrung mit dem Boden oder mit
dem Gut in Drehung versetzt werden,
bestehen, und bel denen das hintere
Laufrad des Pahrgestells in einer waage-
rechten Ebene in mehreren Winkelstel~
lungen einstellbar und feststellbar ist;
2. der KlHgerin Rechnung zu legen, in wel-
chem Unfange die Beklagte Handlungen der
zu Ziffer I 1 bezeichneten Art vorgenom-
men hat, und zwar unter Angabe der Lie-
fermengen, Lieferzelten, Lieferprelse und
Abnehmer;
II. festzustellen, daB die Beklagte verpflichtet
- sei, der Kligerin allen Schaden zu ersetzen,
der dieser durch die zu Ziffer I 1 begeich-~
neten Handlungen der Beklagten entstanden
ist:und noch entastehen wird.

Die Beklagte hat bemntragt, die Berufung der
Kldgerin zuriickzuweisen. Sie hgt mit ihrer eigenen
Berufung, um deren Zurﬁckweiauﬁg die KlHgerin gebe-
ten hat, den urepringlichen Antrag weiterverfolgt,
die Klage im volien Umfange abzuweisen.

Soweit die Klage auf die Patentanmeldung ge-~
stitzt wird und das landgerichtliohe -Urteil von der
auf dieser Grundlage verurteilten Beklagten angefoch-
ten worden ist, hat das Oberlandesgericht den Reghts-
streit bis zur rechiskréftigen Entecheidung tiver den
gegen die Erteilung des Patents erhobenen Einspruch
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ausgesetzt. Im tibrigen hat das Oberlandesgericht nach
Einholung eines Gutachtens des Professors Dr.-Ing.
Dr. agr. h.c. W¥ilhelm Kn@® durch Teilurteil vom

11. September 1962 die von der Kliéigerin eingelegte
Berufung zurilckgewliesen.

Gegen diese Entecheidung richtet sich die Re-
vision der Klédgerin, die den aberkannten Teil ihrer
Klageforderung weiterverfolgt. Die Beklagte blttet
um Zuritckweisung der Revision.

En 'y et

I. Gegen die Zulédssigkeit des vom Berufungsgericht
erlassenen Teilurteils (§ 301 2ZP0) bestehen keine Be-
denken, da die Klédgerin aus den beiden Klageschuigrech-~

ten unterschiedliche Aneprilche geltend macht (BGH GRUR
1961, 79, 81 - Feuerbenzinbehiilter - nebst weiterem Hin-
weisen). Mit dem abtrennbaren, vom Berufungsgericht fir
entscheidungsreif und in Ubereinstimmung mit dem Iandge-
richt fiir unbegriindet gehaltenen Teil des Klagebegehrens,
der aus dem Patent Nr. 815 123 hergeleitet wird, erstrebt
die Kldgerin Schutz filr eine mit Rechenriidern ausgestat~
tete Erntemaschine der im Urteilstatbestand néher beschrie-
benen Art, die durch die Einstell- und Festatellbarkeit des
hinteren Laufrads am Fahrgestell gekennzeichnet ist. Mit
den auf die Patentanmeldung Nr. 1:022 408 gestiltzten Kla-
geanspriichen, i#iber die das Berufungsgericht noch nicht
entschieden‘hat, wird dagegen Schutz filr eine Exrntema-
schine der genannten Art verlangt, deren kennzeichnendes
Merkmal darin besteht, daf die Fortbewegungsrichtung der
Vorrichtung durch die im » Patentanspruch 1 im einzelnen
angefithrten MafSnahmen um etwa 90° verlegt werden kann.

II. In dem angefochtenen Urteil geht das Berufungsge-
richt zundichst davon aus, :4aB eine gegenstiéndliche Ver-
letzung des Klagepatents Nr. 815 123 ausacheide, da die
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Kldgerin nicht behauptet habe, daB die Beklagte die Lehre
dee Anspruchs 10, der nach Vernichtung der Anspriiche 1
bis 9 zum Hauptanspruch gewordon sei, fiir sich allein
oder in Verbindung mit dem Unteranspruch 16 benutze.

Das Berufungsgericht ist aber der Auffassung, daf aus

den Anspriichen 1 und 16 ein "Kombinationegedanke" fol-
genden Inhalts herleitbar und in der Patentschrift dem
Durchschnittsfachmann ohne erfinderische Uberlegung
nachahmbar offenbart sei:

"Vorrichtung zum seitlichen Zusammenrechen wvon
auf der Erde liegendem Erntegut, welche

a) aus einem auf - drei - Laufr#dern fahrbaren
Gestell mit einem oder mehreren Rechenrddern
besteht, die am Umfang mit Zinken oder
sonstigen Mitnehmern versehen sind und die
bei Fortbewegung der Maschine durch Boden-
berithrung in Drehung versetzt werden, -

b) und bei welcher das hintere Laufrad des Pahr-
gestells in einer waagerechten Ebene einstell-
bar und in jeder Winkelstellung .zur Fahrt-
richtung feststellbar ist.™

Das Berufungsgericht stellt anschlieBend fest, daf
die Beklagte von der begeichneten Lehre unstreitig Gebrauch
mache. Es gelangt aber zu dem Ergebnis, dal die Lehre nicht
schutzfihig sei und daB demnach die auf die Verletzung die-
ser iehre gestiltzten Anspriiche der Kltgerin auf Unterlas-
sung, Rechnungslegung und Feststellung der Schadensersatz-
pflicht der Beklagten (vgl. hierszu die §§ 47 Abs. 1 und 2,
6 Satz 1 PatG, § 259 BGB, § 256 ZP0) der Begriindung ent-
behrten. Hierbei 148t das Berufungsgericht im Hinblick ...

~1ee.
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darauf, daB der Sachverstéindige in seinem Gutachten die
schweizerische Patentschrift Nr. 185 065 und den nach
der Behauptung der Beklagten ebenfalls vorvertffentlich-
ten Prospekt iiber die Sargent-Heuerntemaschine nicht
beriicksichtigt hat, offen, ob der von ihm angenommene
"Kombinationsgedanke" gegeniiber dem vorbekannten Stand
der Technik neu, fortschrittlich und erfinderisch ist.
Es vertritt die Ansicht, daB dem "Kombinationsgedanken"
schon nach § 4 Abs. 2 PatG der Schutz vereagt werden
miisse, da er wesensgleich mit einem allgemeinen Erfin-
dungsgedanken sei; der dem Hauptanspruch des prioritéts-
dlteren, aber nicht vorveréffentlichten Patents Nr. 919 796
entnommen werden kdnne.

L]

III. Die Revision macht dem Berufungsgericht in erster
Linie zum Vorwurf, daB es sich darauf beschréankit habe,
die Klageanspriiche unter dem Gesichtspunkt eines aus den
Anspriichen 1 und 16 des Klagepatents hergeleiteten all-
gemeinen Erfindungsgedankens ("Kombinationsgedankens")
zu beurteilen. Es habe nicht beachtet, daB die im Unter-
anspruch 16 des Klagepatents offenbarte und hier in Rede
stehende Lehre einen selbstindigen Gegenstand der Erfin-
dung darstelle, dessen Schutgfihigkeit bereits in dem
Erteilungsverfahren und dem durch die Entscheidung des
2. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom

30. November 1954 rechtakriiftig abgeschlossenen Nich-
tigkeitsverfahren anerkannt worden sei und infolgedes-
sen einer Nachpriifung durch den Verletgzungsrichter nicht
mehr unterliege. Die auf Verletzung der §§ 47 Abs. 1 und
2, 6 Satz 1 PatG gestUtzte Riige greift indessen nicht
durch.

Fir die rechtliche Beurteilung des Anspruchs 16
des Klagepatents, aus dessen gegenstindlicher Verletzung
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die Klédgerin die Klageansprilche nunmehr ausdrticklich
herleitet, ergeben sich zwei MYglichkeiten, die jedoch
zu demselben Ergebnis filhrent

Folgt man der Deduktion der Revision, damn ist
der Anspruch 16 in Verbindung mit dem dort in Bezug ge-
nommenen Anspruch 1 des Klagepatents zu lesen. Dem
steht nicht entgegen, daB der Anspruch 1 durch die er-
wihnte Entscheidung des Nichtigkeitagenata gestrichen
worden ist und daB infolgedessen die Erntemaschine ge-
mif diesem AnsPruch keinen Patentschufz genieft. Die Be~
gugnahme auf den Anspruch 1 ersetzt lediglich die widrt-
liche Wiederholung der fiir den Anspruch 16 als Oberbe-
griff in Betracht kommenden Beschreibung im Anspruch 1
(RG GRUR 1937, 1067). Der Anspruch 16 ist aber, wie die
Revision offenbar {lbersehen hat, auch auf den Anspruch 10
als den jetzigen Hauptanspruch des Klagepatents zuriick-
bezogen und damit in die Form eines Unteranspruchs ge-
kleidet. Unter dlesen Umstinden ktnnte er selbstiéndigen
Schutz nur dann genieflen, wenn er als ,unechter" Unteran-
spruch angesehen werden kénnte.

Legt man dagegen das Klagepatent auf Grund der
Entscheidung des Nichtigkeitssenats vom 30. November 1954
aus, die zur teilweisen Vernichtung des Patents gefiihrt
hat und deren Begrilndung insoweit an die Stelle der Aus-
fithrungen der Patentschrift tritt (BGH GRUR 1955, 573 -
Kabelschelle), so mu8 man den Anspruch 16 auf den Anspruch
10 zurfickbeziehen, der seinerseite {iber den Anspruch 9 auf
den Anspruch 1 als Oberbegriff zuriickgreift. Anspruch 16
schiitzt danach gegenstindlich eine Erntemaschine, welche
die. in diesem Anspruch sowie -in den Anspriichen 1, 9 und
10 beachriebenen Merkmale aufweist. Insbesondere von dem
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Merkmal des Anspruchsg 10, dessen Schutzfidhigkeit
der Nichtigkeitssenat ausweislich der Griinde seiner
Entecheidung (vgl. S. 12) gepriuft und bejaht hat,
macht die Beklagte, wie das Berufungasgericht in an-
derem Zusammenhang festgestellt hat, aber keinen
Gebrauch. Damit stellt sich die Prage, ob der Kléa-
gerin eine den angefiithrten Anspriichen zu entnehmende
Unto?kombination der von der Beklagten'benutzten
Merkmale geschiitzt ist.

Ob dieser Unterkombination Schutz zuzubilligen
ist, hat nach der gefestigten, von der Wissenschaft
durchweg .gebilligten Rechtsprechung des Reichsgerichts
(vgl. hierzu insbesondere das Urteil vom 24. November
1934 in GRUR 1935, 161 mit weiteren Hinweisen auf
Rechtsprechung und Schrifttum) entgegen der Annahme
der Revision der Verletzungsrichter grunds#itzlich in
eigener Zustindigkeit ebensoizu prifen und zu entachei-
den wie die hier letztlich auf das gleiche Ziel ge-
richtete Frage, ob der Anspruch 16 sich als "unechter"
Unteranspruch zu dem jetzt gllltigen Hauptanepruch
(= Anspruch 10) darstellt und mithin eigenen Exrfin-
dungsgehalt hat. Der Verletzungsrichter wiire durch
die Entscheidungen des Deutschen Patentamts -~ zZugun-
sten der Klédgerin - nur dann gebunden, wenn im EBr-
teilungsverfahren oder im Nichtigkeitsverfahren der
Schutzumfang des Klagepatenta in der aufgezeigten Rich-
tung ausdriicklich festgelegt worden wire {vgl. RG@ a.a.0.,
S. 162). Fir eine solche Annahme findet sich aber weder
in den Erteilungsakten, die der eigenen Wirdigung durch
das Revisionsgericht sugiinglich sind (vgl. Benkerd,
Patentgesetz, Gebrauchsmustergesetz und Patentanwalte-~
gesetz, 4. Aufl., § 47 PatG Rdn. 85 a.E.; ferner das
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zur Ver8ffentlichung vorgesehene Urteil des erken-
nenden Senats vom 11. Juli 1963 - Ia ZR 68/63 -
KappenverschluB), noch in der Entscheidung des
Nichtigkeitssenats vom 30. November 1954 ein
brauchbarer Anhalt. In der genannten Entscheidung
wird im Gegenteil nach der ohne nidhere Begrilndung
gebliebenen Bemerkung, da dem Anspruch 16 das ent-~
gegengehaltene deutsche Patent Nr. 919 796 als
tilteres Recht entgegenatehe, ausgefiihrt (S. 13 £):

sDa gber der Anspruch 16 als echter Unteranspruch
zu gelten hat und der Gegenstand dieses Anspruchs
daher keinen selbstindigen Schutz geniefit, er
vielmehr nur im Zusammenhang mit den in den vor-
hergehenden Ansprilchen des Streitpatents enthal-
tenen Merkmalen zu werten ist, kann das entgegen-
gehaltene deutache Patent 919 796, bei welchem
der Heuwender im Gegensatz zu dem in Anspruch 16
des Streitpatents gekennseichneten Gerit eine
vom Schlepper angetriebene Trommel aufweist,

" nicht als patenthindernd angesehen wexrden.”

Aus diesen Ausfiihrungen, die lediglich auf einen
. formellen Gesichtspunkt, némlich auf die #duBere Form
des Anspruchs 16 abstellen, geht andererseits aber auch
nicht eindeutig hervor, dafl der Nichtigkeitssenat die
fiir das Nichtigkeitsverfahren an sich nicht entechei-
dungserhebliche ¥rage {vgl. hierzu BGH GRUR 1955,

476 478 ~ Sptilbecken) gepriift hat, ob des Patentamt

im Erteilungsverfahren den Gegenstand des Unteranspruchs
16 als selbstindigen Anspruch in materieller Hinsicht
hitte behandeln ké@nen. Es 1luBt sich infolgedessen auch
nicht feststellen, da der Nichtigkeitssenat den Schutz-~
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unfang des Klagepatents hat bewult beschrdnken, d. h.
dem von der Klidgerin beanspruchten Erfindungsgedanken
qinen selbstindigen Schutz hat versagen wollen, in
velchem Fall der Verlotzungsrichter an die Ent-
scheidung des Nichtigkeitssenats ebenfalls, und zwar
insoweit zum Nachteil der Kligerin, gebunden wire
(vgl. RG a.a.0.).

Hiernach hat das Berufungegericht den in Rede
stehenden Erfindungsgedanken zu Recht auf seine Schutz-
fihigkeit gepriift, ohne sich hierbei an die Entschei-
dung dee HWichtigkeitssenats gebunden zu fiihlen.

Iv. Das Berufungsgericht sieht die ‘"Bedeutung" des
im Anspruch 16 des Klagepatents gekenngeichneten Lauf-
rads im Anschlufl an die Patentbeschreibung ~ abgesehen
von seiner Funktion beim Wenden der Maschine (vgl.
a.a8.0., S. 3, Zeilen 76 £f) - gundchst darin, dasB

durch dgssen Einstellbarkeit die Schrigstellung des
Trigers und damit die Gesamtbreite der Erntemaschine
beliebig zu verdndern ist, damit beim Fahren nach der
Arveitsstelle enge Wege oder sonaetige Durchgiénge ..pas-
siert werden konnen (vgl. a.a.0., S. 2, Zeilen 44 f£f).
Uber diese Regulierung der Transportbreite hinaus, so
fihrt das Berufungsgericht fort, lieflen sich nach den
iiberzeugenden Darlegungen der Klégerin und des gericht-
lichen Sachverstindigen mit Hilfe des einatellbaren
Laufrads auch die - jeweils von der Verwendung als
Heuwender, Schwadenrechen oder Hahdenstreuer abhdngige -
Arveitsbreite der Ermtemaschine und deren Wirkungsweise
beeinflussen, da das Laufrad eine richtungsgebende und
spursichernde ¥Wirkung ausiibe, sofern die Erntemaschine ‘
nicht starr, sondern schwenkbar (pendelnd) an die Zug-
vorrichtung angehﬁhgt werde.
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Das Berufungsgericht hat den allgemeinen Er-
findungegedanken, den es aus dem Hauptanspruch des
prioritatsdltersn, aber nich; vorvertffentlichten
Patents Nr. 919 796 ‘hergeleitet und dem von der
Kldgerin beanspruchten Brfindungsgedanken gemif
§ 4 Abs. 2 PatG als wesensgleich enigegengehalten
hat, wie folgt formuliert: '

"Heuerntemaschine, die lhrem Verwendungssweck
entsprechend mit verschiedener Winkellage zur
FPahrtrichtung frei gchwenkbar an ein Zugorgan
anhdngbar und mit mindestens einem in ver-
schiedenen Laufstellungen feststellbaren Lauf-
rad versehen ist, so dafl die Maschine bei der
Arbeit in der jeweils gewiinschten Schriglage
gpm Schlepper gehalten werden kann."

In diesenm Zusammenhang hat das Berufungsgericht
auggefiihrt: In der Beschreibung des Patents Nr. 919796
" werde amusdriicklich offenbart, daf die Erfindung zu
wesentlichen Vorteilen fiihre, die fiir alle Heuernte-
maschinen - mithin nicht nur -.filr die durch das Patent
Nr. 919 796 geschiitzte Trommelheumasohine - von Be-
‘deutung seien, bel denen es darauf ankomme, die Nei-
gung der die Werkszeuge tragenden Achse zur Fahrixrichtung
der jeweils gewiinschten Arbeit anpaseen zu kidnnen (S. 1
Zellen 34 ££). DaB neben der Wirkung des feststellbaren
Laufrads fir die Arbeitslage des GerHte nicht auch seine
Bedeutung fiir die Transportstellung srwihnt werde, sel
unschéddlich. Da dem Durchschnittsfachmann auwsdriicklich
gesagt werde, d4af das feastgelegte Laufrad die Spurhal-
fung der Maschine bewirke (vgl. etwa S. 2 Zeilen 13 f),
erkenne er ohne Miihe, daf er durch geeignete Feststel-
lung des saufrads auch die schmalste Fahrbreite fir den
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Transport der HMaschine herbveifiihren ktnne. Wenn der
Durchschnittefachmann schon, wie die Kldgerin meine
und der gerichtliche Sachverstiindige bestdtigt habe,
aus dem Klagepatent trotz fehlender Angaben den Vor-
teil der Regulierbarkeit der Arbeitsbreite entnehmen
kanne,idann kbnne er erst recht aus dem #lteren Pa-
tent den nicht ausdriicklich erwhhnten Vorteil der
giinstigen Transportstellung erkennen. Im Vergleich
zu diesem allgemeinen Erfindungsgedanken des #lteren
Rechts sei der strittige "Kombinationsgedanke" des
Klagepatents lediglich eine spezielle Ausfithrung fur
eine bestimmte Heuerntemaschine und werde dsher mit-
unfaBt. Auch hier werde fiir eine schwenkbar am Zug-
organ angehidngte Erntemaschine die gleiche Aufgabe,
ndmlich Arbeits~ und Transportlage festzulegen, nmit
dem gleichen Mittel, néimlich einem in verschiedenen
Stellungen feststellbaren Laufrad, gelbst.

Die Revision macht geltend, das Berufungsgericht
habe zu Unrecht die Identitit (Wesensgleichheit) des
hier in Rede stehenden Erfindungsgedankens des Klage-
patents und des allgemeinen Erfindungsgedankens des
Patents Rr. 919 796 bejaht und dadurch gegen den § 4
Abs. 2 Pat@ verstofien, Das Berufungsgericht habe
rechtelrrig angenommen, daf die beiden Lehren in der
Aufgabenstellung und in den erreichten Wirkungen Uber-
einstimmten. In der Druckschrift des grioritﬁtsalteren
Rechts sei lediglich von der Anderung der Arbeitsbreite
die Rede, wihrend die Klagepatentschrift sowohl die
Anderung der Arbeitsbreite als auch die XAnderung der
Transportbreite als Aufgabe hervorhebe. Nach Ansicht
der Revision beruht die angebliche Fehlbeurteilung vor
allem auch darauf, da8 das Berufungsgericht unter Ver-
letzung des § 286 ZPO den Sachvortrag der Klkgerin iiber
die Wirkungsweise der BErntemaschine nach dem Erfindungs-
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gedanken des Klagepatents nicht geniigend beriick-
sichtigt habe. Auch diesen Rilgen bleibt der Erfolg

versagt.

Die Auffassung des Berufungsgerichts, daB die
beiden von ihm gegenlibergestellten Erfindungsgedan-
ken identisch sind, erweist sich jedenfalls im Er-
gebnis als zutreffend.

Zwei Erfindungsgedanken sind identisch, wenn
sle sich nach Aufgabe und L¥sung decken. Ob die Li-
sungsmittel als Hibereinstimmend anzusehen sind, hiingt
wiederum von ihrer Wirkung, ihrer Funktion, ab. Nur
insofern kommt es bei dem Vergleich zweier Erfindungs-
gedanken auch auf die Wirkungsweise an {vgl. hierszu
Reimer, Patentgesetz und Gebrauchsmustergesetz, 2. Aufl.,
$ 4 PatG Anm. 7 und 83 ferner auch § 6 Anm. 55).

= Das L¥sungesmittel ist bei beiden Erfindungege-
danken unstreitig das gleiche und besteht nach den Dar-
legungen des Berufungsgerichis darin, das am Fahrgestell
befindliche iLaufrad so zu gestalten, dafl es in verschie-
denen Winkelstellungen zum Maschinenrahmen feststellbar
ist.

Aus den oben wiedergegebenen Ausfilhrungen des
angefochtenen Urteils wird jedoch nicht deutlich, ob
das verufungsgericht die beiden Erfindungsgedanken ge-
meinsame Aufgabe darin gesehen hat, die Schrigstellung
der Erntemaschine herbeizufiihren, oder darin, die Ar-
beits~ und Transportlage der Vorrichtung festzulegen.
Einer Klérung dieaser Frage bedarf es jedoch nicht; denn
dem Revisionsgericht obliegt ohnehin die sgelbstindige
Ausliegung der Druckschrifien des prioritdtsdlteren Pa-
tents und des Klagepatents darmuf hin, welche technischen
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Lehren sie enthalten (vgl. hierzu das zur Verdffent-
lichung vorgesehene Urteil des erkennenden Senats
vom 28. November 1963 - Ia ZR 8/63 - Mischer II,

mit weiteren Hinweisen). Die Auslegung erstreckt
sich somit auch darauf, welche Aufgaben dlesen Leh-
ren zugrunde liegen.

Wenn man von der Erwdgung ausgeht, daB sich
die Aufgabe eng an die konkrete Erfindung anschlieft
(vgl. hierzu Pietzcker, Patentgesetz, 1929, § 1 Anm.
75), so kann nach Ansicht des erkennenden SBenats die
Aufgabe bei beiden Erfindungsgedanken nur darauf ge-
richtet sein, die Schriigestellung der Erntemachine
herbeizufithren. Hierin ist auch die Wirkung (Funktion)
des gemeinsamen Losungsmittels, nHmlich des feststell-
baren Laufrads, zu erblicken. Dies ergibt sich filr den
vom Berufungsgericht angenommenen allgemeinen Erfip~
dungsgedanken des Vorpatents aus dem Patentanaﬁruch 1
gowie insbesondere auch aus S. 1, Zeilen 21 £ff und S. 2,
Zeilen 34 ff der Patentbeschreibung und fiir den hier in
Rede stehenden Erfindungsgedanken des Klagepatents vor
allem aus 5. 2 Zeilen 44 ff der Patentbeschreidung.
Durch die Schrigstellung wird nach beiden Lehren die
Transport- und Arbeitebreite und nach dem Erfindungs-
gedanken des Klagepatents dariiber hinaus auch - wie
die Revision es ausdriickt - die Wirkungswelse der BErnte-
maschine, d.h., die dem jeweillgen Verwendungszweck an-
zupassende Umlauf- bgw. Arbeitsgeschwindighkit der durch
Berithrung mit dem Boden oder Erntegut angetriebenen
Rechenridder, geregelt. Insoweit handelt e sich ent-
gegen der Annahme der Revision nicht um Aufgaben oder
Wirkungen im patentrechtlichen Sinn, sondern lediglich
um die Folgeerscheinungen der Schrigstellung. Die Hin-
vieise der Revision, der Druckschrift des Vorpatents
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ktnne die Anderung der Transportbreité nicht als Auf-
gabe entnommen werden, und das Berufungsgericht habe
den Sachvortrag der Kligerin iiber die Wirkungsweise
der Erntemaschine nach dem Erfindungsgedanken des
Klagepatents nicht geniigend beriicksichtigt, sind
gomit nicht entscheidungserheblich und stoBen daher,
von anderen Erwidgungen abgesehen, bereits aus diesem
Grund ins Leere.

V. Die Revision sieht einen Verstof gegen § 4

Abs. 2 PatG ferner darin, daf das Berufungsgericht den
von ihm angenommenen allgemeinen Erfindungsgedanken
des Vorpatents Nr. 919 796 in die Identititsprifung
einbezogen hat. Diese Riige ist ebenfalls nicht be-
griindet.

Bas trifft zwar zu, daBl der frithere I. Zivilsenat
des Bundesgerithtshofs in dem von der Revision berufenen,
in einem Richtigkeitsverfahren erlassenen Urtell vom
7. Januar 1955 - Repassiernadel I - (abgedruckt in GRUR
1955, 244) Bedenken geiuBert hat, ob bei der Identitédts-
priifung gemdB § 4 Abs. 2 PatG iber den Gegenstand der
Erfindung hinaus, der auch alle glatten, d.h. die dem
Fachmann ohne weiteres zur Verfligung stehenden patent-
rechtlichen Aquivalente erfaBt, auch ein etwaiger all-
gemeiner Erfindungsgedanke des dlteren Patents zu be-
ricksichtigen ist. Der I. Zivilsenat hat seine Zweifel
lediglich mit dem Hinweis auf Pietzcker, Patentgesetsz,

§ 3 Anm. 13 begriindet und zu der Streitirage selbst
nicht abechliéﬁend/Stellung genommen, da hierzu nach
Lage des Falleskaine Veranlassung bestand (vgl. a.a.0.,
S. 246).
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Nach Ansicht des erkennenden Senats hat das
Berufungsgericht bei der Bestimmung des Schutzumfangs
des Klagepatents den nach § 4 Abs. 2 PatG entgegen-
gehaltenen allgemeinen Erfindungsgedanken des Vor-
patents mit Recht beachtet.

Die Streitfrage, was unter dem "Gegenstand der
Erfindung" im Sinne des § 4 Aba. 2 PatG zu verstshen ‘
ist, wird vom Gesetzgeber nicht beantwortet. Man kann
flir ihre Beantwortung jedenfalls nichts aus den in
§ 4 Abs. 2 Satz 1 PatG gebrauchten Worten "Gegenstand
des auf eine frithere Anmeldung erteilten Patents"
entnehmen. Als die Vorschrift des § 4 Abs. 2 (ur~
sprilnglich § 3 Abs. 1) durch die Novelle von 1891 in
das Patentgesetz eingefiigt wurde, wuBte der Gesetz-
geber nicht, wie die Worte "Gegenstand der -Erfindung"
spiter in Rechtsprechung und Schrifttum verstanden
verden wilrden. Ebensowenig wie der Gesetzgeber die
Auslegung dieser in § 6 PatG enthaltenen Worte voraus-
sehen konnte, war ihm eine solche Vorauseicht beziig-
lich des § 4 Abs. 2 PatG mSglich. Der Weg der Auslegung
ist somit frei und nicht durch den Gesetzgeber in eine
bestimmte Richtung.gewieaen.

Der erkennende Senat vermag keinen einleuchten-
den Grund zu finden, der es rechtfertigen k¥nnte, den
in § 4 Abs. 2 PatG enthaltenen Begriff "Gegenstand des
Patents" anders aufzufassgen als den gleichbedeutenden
Begriff "Gegenstand der Erfindung", wie er in § 6 Pat
verwendet wird. Der Begriff “Gegenstand des Patents"
im Sinne des § 4 Abs. 2 PatG ist daher nach den Grund-
stitzen zu bestimmen, die die Rechtsprechung su § 6
PatG entwickelt hgw. Er umschliefit sonach den gesamten,
gegebenenfalls mdglichen Schutzbereich der Erfindung
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und erstreckt sich infolgedessen auch auf einen all-
gemeinen Erfindungagedanken, der dem dlteren Patent
zu entnehmen ist. DaB bei der Identitdtspriifung der
gesamte, dem Hlteren Patent zukommende Schutzumfang
in Betracht gezogen wird, verlangt letztlich auch
der Zweck des § 4 Abs. 2 PatG, der ebenso wie die

§§ 3 Satz 3, 13 Abs. 1 Nr. 2 PatG Doppelpatentierun-
gen verhindern will. Dieses Ziel J4Bt sich in vollem
Umfange erst dann erreichen, wenn auch fiir einen all-
gemeinen Erfindungsgedanken nur demjenigen Erfinder
Schutz gewdhrt wird, der ihn zuerst angemeldet und
dadurch der Allgemeinheit zugtnglich gemacht hat.

Die Beurteilung der Streitfrage durch den er-
kennenden Senat stimmt mit der Ansicht Uberein, dile
das Reichsgericht in seinem Urteil vom 31. Mdrg 1942
(GRUR 1942, 349) und damit zu einem Zeitpunkt ver-
treten hat, als sich die nunmehr giiltige Auffassung
tiber den Schutzumfang eines Patents bhereits heraus-
gebildet hatte., In dieser Entscheidung, die in einem
Verletzungsproze ergangen ist, wird ausgefithrt, das
ein in einem #dlteren Patent geschiitzter allgemeinerer
oder erweiterter (jetzt: allgemeiner) Erfindungsge-
danke, _von dem Fall des Haupi~ und Zusatzpatents ab-
gesehen, dem Schutz eines entsprechenden Erfindungs-
gedankens in einem jlingeren Patent entgegenstehe
(vgl. a.a.0., S. 350). Diese Auffassung widerspricht
an aich'Qorauagegangeneh, in Nichtigkeitsverfahren
erlassenen Entecheidungen (vgl. z.B. Mu¥W 1929, 502;
1938, 273, 276; 1939, 18, 19; 172; Mitt. 1938, 14, 17;
1939, 114, 115), in denen das Reichsgericht ausge-
sprochen hat, daB das Patentamt im Erteilungsverfahron
nicht zu :priifen habe, ob die _jiingere Anmeldung in
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den Schutzbereich des auf eine dltere Anmeldung
erteilten Patents eingreife. Es darf jedoch nicht
ilbersehen werden, daf die genannten Entecheidungen
aus einer Zeit stammen, zu der die jetzige Auf-
fassung tiber den Schutzumfang noch in der Ent-
wicklung begriffen war. Jedenfalls hat das Reichs-
patentamt schon friihzeitig beli der Identitiitspriifung
gemdB § 4 Abs. 2 PatG den allgemeinen Erfindungs-
gedanken des dlteren Patenta in der Regel beachtet
(vgl. hierzu die grundstitzliche Entscheidung vom

16. Oktober 1933 in Bl. 1933, 263; ferner GRUR 1938,
327). Dieser Praxis hat sich das Deutsche Patentamt
grundsitzlich angeachlossen (vgl. Bl. 1955, 25, 26;
1956, 279, 280; 1959, 227, 228; Witt.1957, 59; ab-
weichend allerdings Bl. 1956, 16, 18). Fir die Be-
riicksichtigung des allgemeinen Erfindungegedankens
setzen sich auch Benkard, a.a.0., § 4 PatG Rdn. 19,
KrauBe/Katluhn/Lindenmaier, Patentgesetz, 4. Aufl.,

§ 4 Anm. 7, ILutter/Elster, Patentgesetz und Ge~
brauchsmustergesetz, 10. Aufl., § 4 PatG Anm. 5,
Reimer, a.a.0., § 4 PatG Anm. % 4, 6 e und Bernhardt,
Lehrbuch des deutschen Patentrechts, 2. Aufl., § 19
III, 5. 110 ein. In der gleichen Richtung bewegt sich
ferner eine Vielzahl sonstiger AuBerungen im Schrift-
tum (vgl. u.a. Schuster, GRUR 1934, 211; 1957, 401; Heyadt,
Mitt. Bl., 1955, 60; -Aders, GRUR 1955, 224; Reimer,
GRUR 1956, 387, 396; 1957, 189; Herbst, GRUR 1957,
149, 156; ¥Wanckel, GRUR 1957, 162; Tritatedt, GRUR
1957, 176; Hiini, GRUR 1962, 217, und Boecker, GRUR
Ausl. 1963, 341). Wihrend BuBmann/Pietzcker/Kleine,
Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, 3. Aufl.,
2. Teil § 7 II, S. 191 inre eigene Meinung nicht ein-
deutig erkennen lassen, wenden sich allerdings Busse,
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Patentgesetz und Gebrauchamustergesetz, 2. Aufl,,

§ 4 PatG Anm. 5, Tetzner, Patentgesetz und Gebrauchs-
mustergesetz, 2. Aufl., § 4 Pat@ Anm.-18-bis 22, ...

27 und 28, Pietzcker, 8.8.0., § 3 Anm. 13 und Klauer/
Mshring, Patentgesetz, 2. Aufl., § 4 Anm.” 3 gegen

die Einbeziehung des allgemeinen Erfindungsgedankens

des dlteren Patents in die Identititeprilfung.

 Die Bedenken, die in den beiden letztgenannten
Kommentaren vorgebracht werden und die sich die Re-
vision zu eigen macht, greifen nlcht durch. Die Aus-
filhrungen Pietzckers haben, soweit sie sich auf die
finf jihrige Ausschlufifrist des § 37 (frither § 28)
Abs. 3 PatG stiitzen, ~ wie bereits das Berufungsge-
richt betont hat - heute keine Bedeutung mehr, da
diese AusschluBfrist durch die Verordnung zur Ande-
rung des Patentgesetzes vom 23. Oktober 1941 (RGB1.
II 372) weggefallen ist (vgl. hiergzu Reimer, a.a.0.,
$ 4 PatG Anm. 5 ¢). Der in beiden Kommentaren her-
vorgehobene Gesichtspunkt, defi bei Beriicksichtigung
des allgemeinen Erfindungsgedankens der vom Gesetz-
geber gewollte Unterschied zwischen der Prifung aue
den §§ 1, 2 PatG und der Identitéitspriifung gemiB
§ 4 Abs. 2 PatG verwischt wilrde, erweist sich eben-
falleg nicht als stichhaltig. Abgesehen davon, da8
sich der dem Gesetzgeber unterschobene Wille nicht
festetellen 1Bt (vgl. hierzu Reimer, a.a.0i, y 4
PatG Anm. 6 ¢ 1), bestehen swischen den Priifungen aus
den genannten Bestimmungen, wie z.B. in der bereits
erwahnten Entscheidung des Reichspatentamts vom 16.
Oktober 1933 (Bl. 1933, 263, 265/66), ferner von Reimer
(a.a.p., § 4 PatG Anm. 6 ¢ 2) und von Schuster (GRUR
1934, 211, 220 und 1957, 401, 405 im einzelnen aus-
einandergesetzt wird, tatstdchlich erhebliche Unter-~
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gchiede, von denen insbesondere hervorzuheben ist,
daB der allgemeine Erfindungsgedanke des &dlteren
Rechts sich aus dessen - gegebenenfalls durch Be-
schreibung und Zeichnung erliuterten - Anspriichen
herleiten lassen muB, wdhrend bei vorvertffentlichten
Rechten dicec Patentbeschreibung auch unabhingig vom
Vfortlaut der Anspriiche neuheitsschéddlich sein kann,
und ferner der dem Hlteren Recht entnommene: allge-
meine: Erfindungsgedanke: der jlingeren Anmeldung

bzw. dem jlingeren Patent nur dann entgegengehalten
werden kann, wenn er schutzfidhig war und auf Grund
des Alteren Rechis geschﬁtzt isﬁ?oder-geschutzt ge-
wesen ist (vgl. dazu unten VI),A@ahrend fiir die Heu-
heitsgchiddlichkeilt vorverdffentlichter Entgegenhal-
tungen die Frage der Schutzfshigkeit und des Schutzes
des dort Offenbarten ohne Belang ist. |

Die Revision wendet gegen die Beriicksichtigung
eines allgemeinen Brfindungsgedankens bei der Iden-
titdtsprifung schlieBlich noch ein, daB sich ein
solcher Gedanke aus einem dlteren Recht nicht ab-
strahieren lasse, da seine Konstruktion der Entstechung
und dem Wesen nach aufs engste mit der Prifung einer
Verletzungsform verbunden sei. Auch dieser Einwand
ist nicht lberzeugend. Bel der Abs%eckung des Schutz-
umfangs des Hlteren Patents in Richtung auf das jin-
gere Patent oder die jlingere Anmeldung nehmen letztere
grundsitzlich die gleiche Stellung ein, die im Ver-
letzungsstreit die angegriffene Form gegeniiber dem
Klagepatent inne hat. Es ist zwar richtig, daB sich
die Untersuchung bei der Identitatsprifung - anderé
als im Verletzungsstreit ~‘aufvdas jilngere Patent
oder die jlingere Anmeldung schlechthin und nicht le-
diglich auf eine konkrete Ausfilhrungsfirm i = &r-



strecken hat. Dieser Umstand steht aber, wie gerade
der vorliegende Fall zeigt, der Erkennbarkeit eines
allgemeinen Erfindungsgedankens, der das Hltere und
jingere Patent umfaft, nicht entgegen.

V1. Das Berufungsgericht hat - rechtlich unan-
greifbar - festgeatellt, daB der allgemeine Er-
findungegedanke im #lteren Patent aus dem Haupt-
anéﬁruch herleitbar und in der Patentschrift einem
Fachmann ohne erfinderische Bemiihung nachahmbar
offenbart ist. Es hdtte jedoch noch priifen und fest-
stellen miissen, ob auch die iibrigen Voraussetzungen
fiir die Sohutzfihigkeit des allgemeinen Erfindungs-

. gedankens erfiillt sind, bevor es ihn dem Klagepatent
entgegenhielt. Denn nuxr ein durch das #itere Recht
geschiitzter allgemeiner Erfindungaegedaenke kann als
"Gegenstand" dieses Rechts in dem oben dargelegten
Sinn angesehen und damit gem#B § 4 Abs. 2 PatG dem
Jingeren Recht unter dem Gesichtaspunkt des Verbots
der Doppelyatentierung entgegengehalten werden. Daher
wire vor allem die Untersuchung geboten geviesen, 0b
der allgemeine Erfindungsgedanke am Priorititstage
des #lteren Patents den Anforderungen auf Neuheit,
Fortechritt und Erfindungshbhe ($§ 1 Aba. 1, 2 Pat@d)
geniigt hat und ob gegedbenenfalls im Erteilungsver-
fahren und in etwaigen Nichtigkeltesverfahren schutz-
hindernde Beachrinkungen bzw. Verzichte ausgesprochen
worden sind oder ob der Bechutzumiang des Vorpatents
in jenen Verfahren sonst in irgendeiner Richtung aus~
drilcklich festgelegt worden ist (vgl. hierzu KrauBe/
Katluhn/Lindenmaier, a.a.0., § -4 Anm. 7; Tristedt,
GRUR 1957, 176, 181.f; Schuster, GRUR 1957, 401, 405).

In dieser Unterlassung des Berufungsgerichts
liegt ein VeratoS gegen den § 4 Abs, 2 PatG, der von
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Amts wegen zu beachten ist und gzur Folge hat, dasB
das angefochte Urteil keinen Bestand haben kann.
Da die erforderlichen Erwlgungen im wesentlichen
tatstichlicher Natur sind und infolgedessen in der
Revisionsinstanz nicht nachgeholt werden kénnen,
bleibt es dem erkennenden Senat verwehrt, in der
Sache selbst zu entscheiden (vgl. hierzu § 565
Abs. 3 Nr. 1 ZPO). ‘

Piihrt im Ubrigen die vom Berufungsgericht
vorzunehmende Priifung zu dem Brgebnis, deB der im
dlteren Recht offenbarte Erfindungsgedanke im din~
blick auf den Stand der Technik nicht schutzfihig
ist, dann wiirde das #ltere Recht dem von der Klh-
gerin geltend gemachten Erfindungagedanken des Kla-
gepatents nicht entgegenstehen. Es lift sich dann
allerdings nicht ausschlieBSen, da8 der von der Klé-
gerin beanspruchte Schutz an dem vorbekannten {tande
der Technik scheitert.

VII. Nach alledem war das angefochte Urteil aufzuheben
undé der Rechtssireit zur anderweiten Verhandlung und
Entescheidung an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen
(§§ 564 Abss 1, 565 Abs. 1 Satz 1 ZPO).
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Dem Berufungsgericht war auch die Entscheiduﬁg
iilber die Kosten der Revision vorzubehalten, weil sie
von dem noch ungewissen Ausgang des Rgchtsstreits ab-
héngt.

Dr. Nastelskl Dr. Spreng Pr., Loscher
ClaBen Schneider
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