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Verkiindet
am 23. Juni 1964
Oechuler, Justigangestellte

als Urkundsbeamter der
Geschdftsatelle

Im Namen des Volkes

In dem Rechtsstreit

xurt V@D, G, DEEP:trate @D,
Kldger und Revisionskliéger,
- Prozefibevollméchtigter: Rechtsanwalt Dr. GHNINED -

gegen

ILuise Ha@® als Inhaborin des JEP-Filmvertried, D W,
CEID- trade @D,
Beklagte und Revisionsboklagte,

- ProgeSbevollméchtigter: Rechtsanwalt Dr. GEEED -

hat der la-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die miindliche
Verhandlung vom 9. Juni 1964 unter Mitwirkung des Senats-
prasidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock,

Dr. lLoscher, Dr. Spengler und Clafien

fiir Recht erkannt:

Die Revision des Kldgers gegen das Urteil
des 6. Zivilsenats des Oberlandesgerichts
Miinchen vom 28. Juni 1962 wird auf Kosten
des Kliégers zuriickgewiesen.

Yon Rechts wegen

VR e LR e et et e



-2 -
Tatbestand:

Der Kliger ist Inhaber des Deutsohen Bundespatents

1 015 677 betr. eine Einrichtung zum Aufbringen von Magnet-
tonbiéindern auf Filmstreifen, bei der auf dem Filmstreifen
eine vertiefte Bahn ausgenommen und in diese Vertiefung ein
Hagnettonband eingelegt und fest mit dem Filmstreifen ver-
bunden wird. Von den Patentanspriichen behandeln die Anspriiche
1l - 5 das Nuten des PFilmmaterials und die Anspriiche 8 - 10
das Einlegen des Tonbandes und sein Verleimen mit dem Film-‘

streifen..

Auf Grund dieses Schutzrechts hat der Kllger im vorlicgen-
den Rechtsstreit zwei von der Beklagten hergeastellie und ver-
triebene Gerdtetypen beanstandet, niémlich das Nutschneidegeriit,
Ausfiihrung A, und die Beschichtungsmaschine. Hinsichtlich des
Nutschneidegeréts hat die Beklagte in den Vorinstanzen einec
Unterlassungspflicht iibernommen und sodann Rechnung gelegt.

Im Streit blieb insoweit nmur der Schadensersatzanspruch, der
zundchst vom landgericht abgewiesen worden war. Auf die Beru-
fung des Kligers stellte jedoch das Oberlandesgericht durch
Urteil vom 28. Juni 1962 fest, daB die Beklagte dem Kldger den
Schaden zu ersetzen hat, der ihm seit 1.12.1959 durch Herstel-
lung und Vertrieb eines Nutschneidegerédts entstanden ist,
welches folgende Merkmale aufwies:

Das die vertiefte Bahn ausnehmende spanabhebende
Verkzeug ist angeordnet an einem Kopf, welcher gegen
eine Auflagerolle schwenkbar ist, iiber diese Auflage-~
rolle léuft der Pilmstreifen ab, der Kopf wird durch
eine Peder angedriickt, an dem Kopf ist ein schleifen-
der Taster angebracht, welcher mit dem Stichel so
gekoppelt ist, daB der Taster den Stichel tiber die
verdickten Xlebestellen des Films hebt.

Dieser Teil des Berufungsurteils ist rechtskridftig ge-
vorden, da die Beklagte keine Revision eingelegt hat.
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In die Revisionsinstanz gelangt ist der Patentverletzungs-
streit nur hinsichtlich des weiteren Gerits der Beklagten,
eines Beschichtungsgeréits, bei dem das Filmband einem frei
drehbaren walzenartigen Kérper (Pithrungsrolle) von etwa 12,5 cm
Durchmesser schridg nach oben (tangential) gzugefiihrt wird. Das
Filmband liuft auf dieser Fihrungsrolle etwa iiber einen Dreh-
winkel von 260°. Es wird dabei von einer nach der Fithrungsrolle
angeordneten Rolle (Antrieésrolle) von etwa 4 cm Durchmeaser
gefordert, welche das einzige Antriebsmittel fiir Filmband und
Tonspur ist. - Nachdem das Filmband auf der Fithrungsrolle iiber
eine Umfangsstrecke von etwa 45° gelaufen ist, wird die eben-
falls tangential ankommende Tonspur mit ihm vereinigt. Nach
der Vereinigung laufen'beide also die restliche Strecke von
etwa 215° auf dem Umfang der Fiihrungsrolle gemeinsam. Damit
wird die Verbindung des Filmbandes mit der Tonspur, welche vor
der Zusammenfiihrung mit Klebstoff versehen wird, erreicht.

Hit diesem Beschichtungsgerdt verletzt die Beklagte nach
der Auffassung des Kldgers den Anspruch 8 des Klagepatents,
welcher folgenden Wortlaut hat:

"Einrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB die Vorrichtung zum Einlegen des Tonbandes in

die vertiefte Bahn des Filmstreifens derart ausge-
bildet ist, daB8 das von einer Spule iber einen Rollen-
zug laufende Tonband durch eine Beklebevorrichtung
selbsttiitig mit Klebstoff versehen wird, durch ein
quer verstellbares Fithrungsglied in die vertiefte
Bahn des iiber eine Flihrungsrolle laufenden Filmstrei-
fens etwa in Richtung des weiterlaufenden Filmstrei-
fens eingefithrt wird und durch eine oder mehrere
gewichts~ oder federbelastete Rollen an den {iber
einen Rollenzug laufenden Filmstreifen angedriickt
wird und antrocknet, wobei der Filmstreifen durch

die Rolle am Anfang und eine gleiche Rolle am Ende
dieses Rollenguges, zwischen diesen Rollen epannungs-
frei laufend, angetrieben wird und seinerseits das
unter einem geringen Zug spannungsfrei auflaufende
Tonband nachzieht." « :
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Dieser Patentanspruch verkdrpert nach Ansicht des Kligers
einen selbstiéindigen Nebenanspruch, zumindest komme ihm
selbstiindiger Elementenschutz neben dem Hauptanspruch zu.

Demgem#i8 hat der Kliger im Hinblick auf das Beschichtungs-
gerit der Beklagten folgende Antriige gestellt:

I. Der Beklagten bei Meidung von Strafe zu verbieten,
eine Einrichtung zum Aufbringen von Magnettonbin-
dern auf Filmstreifen herzustellen, feilzuhaltien
und/oder in den Verkehr zu bringen, bestchend aus

. einem Beschichtungsgerit mit folgenden Merkmalen:

1. Das Tonband lduft von einer Spule iitber einen
Rollenzug,

2. dabei wird das Tonband durch eine Beklebevor-
richtung selbsttitig mit Klebstoff versehen,

3. der Filmstreifen léuft iiber eine Zusammenfilthrungs-
rolle,

4. das mit Klebstoff versehene Tomband wird durch
ein quer verstellbares Pithrungsglied in die "Nut"
des Filmstreifens einggfﬁhrt,

5. das Tonband und der Film laufen zueinander im
spitzen Winkel auf der Zusammenfiihrungsrolle auf
und laufen zusammengelegt auf dieser Rolle ein
Stiick weiter,

6. der FPilmstreifen wird durch eine Rolle des Rollen-
guges spannungsfrei laufend angetrieben,

7. das Tonband wird ebenfalls spannungsfrei unter
einem geringen Zug nachgezogen.

II. Pestzustellen, daB8 die Beklagte dem Kliliger denjenigen
Schaden zu ersetzen hat, welcher diesem seit 1,12.1959
durch Herstellung und Veririeh eines Geriéits nach
Z2iffer I entstanden ist oder noch entsteht.

III. Die Beklagte gu verurteilen, dem KlH#ger durch Vorlage
eines Verzeichnisses Rechnung zu legen fir die Zeit ab
1.12.1959 {iber die Anzahl der hergestellten Geriite
gemif Ziffer I, iiber die dabei erzieclten Umsidtze, uber
Abnehmer und Lieferzeiten.
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Beim landgericht war die Klage auch in diesem Punkte abge-
wiesen worden. Das Oberlandesgericht hat die Berufung des
Kldgers insoweit zurlickgewiesen und dem Kliiger 4/5, dor Be-
klagten 1/5 der Kosten beider Tatsacheninstanzen auferlegt.

Mit der Revision verfolgt der Kl#ger seine friiheren An~-
trdge insoweit weiter, als er in der Berufungsinstanz unter-
legen ist, whhrend die Beklagte um Zuriickweisung der Revision
bittet.

Entscheidungggrinde:

1. Beziiglich des in der Revisionsinstanz allein noch
streitbefangenen Beschichtungsgeriits tritt das Berufungsge-
richt der Auffassung des Landgefichte entgegen, Anspruch 8
des Klagepatents sei keines selbsténdigen Schutzes fihig, weil
er als Unteranspruch zu Patentanspruch 1 voraussetze, dag die
darin beschriebene Einrichtung, a8lso ein Nutschneidegerit
nebst Beschichtungsgerdt, vollstiindig gegeben sein misse. Zwar
weise die Anspruchsfassung: "Einrichtung nach Anspruch 1,
dadurch gekennseichnet, da ..." an sich auf einen echten
Unteranspruch hin. Jedoch lasse die gleichwertige Erwihnung
zweier Vorrichtungen, némlich des Nutschneidegerdts und des
Beschichtungsgeriits, im Hauptanspruch erkennen, daB auch
die zweite Vorrichtung, nimlich das Beschichtungsgeriit,
als wesentlicher Bestandteil der Erfindung aufgefaBt werden
solle. Das Gerdt gem#s Anspruch 8 sei hiernach des selbstin-
digen Schutzes fiéhig; aus den Erteilungsakten ergidben sich
keine Anhaltspunkte daftir, da8 nur die Gesamtvorrichtung
als solche Schutz geniefien solle.

Dieser Ausgangspunkt des Berufungsurteils 1l&8t keinen
Rechtsfehler erkennen.
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Cffen gelassen hat es das Berufungsgericht, ob der
Patentanspruch 8 als ein Nebenanspruch oder als ein unechter
Unteranspruch zu werten sei. Es hat weiterhin die Priifung als
entbehrlich bezeichnet, ob die Kombination aller in Anspruch 8
beschricbenen Erfindungsmerkmale etwas Neues gegenitber denm
Stande der Technik gebracht habe. Denn von dieser vollsténdigen
Kombination mache die Beklagte keinen Gebrauch; sie vorgichte
ndmlich auf die Andrucksrolle 36 sowie auf die Verwendung einer '
zweiten Antriebsrolle 29, so da8 der spannungsfreie Iauf der .
vereinigten Bédnder nicht auf demselben Wege wie im Klage-
patent herbeigefiihrt werde.

Dabei legt das Berufungsegericht keinen entecheidenden
Wert auf die Fragen, ob sich die Andrucksrolle 36 iiberhaupt
als ein erfindungswesentliches Merkmal des Klagepatents
darstelle, und weiter, ob dieses Herkmal von der Beklagten
nicht durch ein &quivalentes Losungsmittel ersetzt worden
pei. Hingegen wird als kennzeichnender Wesenszug des Klage-
patents der spannungsfreie Verlauf des vereinigten Bandes
zwischen zweli Antriebsrollen hervorgehoben; ein Merkmal,
durch das die Gefshr des Verziehens im Stadium des Trocknens
ausgeschaltet werde. Von diesem erfindungswesentlichen Ele-
ment mache die Beklagte keinen Gebrauch, weil sie nur eine
Antriebsrolle (31) verwende. Dieser von der Beklagten be-
schrittene Lésungsweg (= eine Antriebsrolle) sei nicht
gleichwertig mit dem Ltsungsweg des Klagepatoents (= zwei
Antriebsrollen); es stelle dabei auch kein #dquivalentes
Hittel dar, daB die Beklagte u.a. das vereinigte Band ein
grbfBeres Stiick als im Patent vorgesehen ilber den Umfang der
Rolle 29 laufen lasse. '

Die bloBe Teilkombination von Merkimalen des Klage-
patents, welohe von der Beklagten sonach allein verwendet
werde, konne aber keinen Patentschutz genieBen, weil ihre
entscheidenden Merkmale bereits durch das britische Patent
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708 977 vorweggenommen worden seien. Als derartige Merkmale,
in denen die allenfalls von der Beklagten benutzte Teil-
kombination des Klagepatents mit dem britischen Patent

708 977 iibereinstimme, fiihrt das Berufungsgericht an:

a) Einfiuhrung des Tonbandes in eine vorher bewirkte Einker-
bung des Films,

b) Abrollen des Tonbandes iiber eine Spirale (801l wohl heifien:
"von einer Spule"),

¢) Finsatz einer Beklebevorrichtung,

d) seitliche Fithrung der Biinder zwecks prHgiser Einfithrung
des Tonbandes,

e¢) spitzer Winkel zwischen Ton- und Filmband,

f) nach Vereinigung der beiden Binder lluft der Streifen
iilber ein Andruckrollenpaar.

Als eingiges gegenilber dem britischen Patent 708 977 neues

Merkmal enthalte das Klagepatent noch die Anweisung:

g) nach Vereinigung der beiden Binder und mach dem Durchlaufen
des vereinigten Bandes durch ein Andruckrollenpaar einen
Rollenzug fiir die Fiihrung des Bandes zu verwenden.

In dieser Verwendung eines Rollenzuges durch das Klagepatent

kénne indessen Xeine erfinderische Leistung erblickt werden,

veil die Verwendung mehrerer laufrollen berceits im britischen

Patent 342 755 im Stadium des Trocknens nach der Vereinigung

vorgesehen sei. Dagegen ktnne dem Klagepatent nicht die

vom Kldger als zusdtzlich neues Merkmal beanspruchte Lehre

entnommen werden, eine Andruokekonponénte gwischen den beiden

Béndern dadurch gu ergzielen, daB das anlaufende Band mit dem

ablaufonden einen bestimmten Winkel bilde. Derartiges lasase

weder die Zeichnung noch die Beschreidung erkennen, in der

es lpiBe, das Tonband werde etwa in Richtung des weiterlaufen-

den Pilmstreifene eingefithrt (Sp. 3, 2. 26/27).

Abschlieflend gelangt das Berufungsurteil zu dem Ergebnis,
die Beklagte verletze das Klagepatent nicht, weil die von ihr
verwvendete Unterkombination von im Anspruch 8 aufgezeigten
Merkmalen mangels der erforderlichen.Erfindungshdhe des
selbstiindigen Schutzes nicht f#hig sei. '
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2. Insgesamt erblickt das Berufungsgericht den Schutz-
gegenstand in ciner Xombination folgendor achti Einzelmerkmale:

1. das Tonband wird von einer Spule abgerollt;

2. es wird mittels einer Beklebevorrichtung Klebstoff
aufgetragen; '

3. das Tonband wird zwecks Seitenjustierung seitlich gefithrt;

4. es wird in eine vorher bewirkte Einkerbung des PFilm-
streifens eingelegts

5. Tonspur und Filmstreifen bilden miteinander beim Ein-
laufen einen spitzen Winkels

6. nach ihrer Vereinigung durchlaufen die beiden BHnder ein
Andruckrollenpaar;

(Diese ersten 6 lierkmale des Klagepatents sind nach der
Feststellung des Berufungsgerichts -~ auch in ihror Kombi-
nation - durch das britische Patent T08 977 vorweggenommen
und insoweit nicht mehr neu. Die Beklagte verwende diese
Merkmale bei ihrer Konstruktion ebenfalls mit Ausnahme deo
Andruckrollenpaars. Moglicherweise, so unterstellt das Beru-
fungsgericht, erreiche die Beklagte aber in #dquivalenter
Weise einen Andruck dadurch, da8 im weiteren Verlauf dér
Trocknungsstrecke das vereinigte Band iiber zwei Rollen nach
oben gefithrt werde mit dem Erfolg, daB8 das Tonband dabei

" an das Filmband angedriickt werde.)

7. fiilr die weitere Fithrung der vereinigten Bénder wird ein
Rollenzug verwendet; '

(Dieses Merimal kehrt, so stellt das Berufungsgericht fest,
bei der Verletzungsform ebenfalls wieder. Es fehle im briti-
schen Patent 708 977. Doch stelle die Verwendung-cines
Rollenzuges keine Erfinderleistung dar, da im britischen
Patent 342 755 bereits mehrere laufrollen in der Trocken-
station verwendet worden seien.)
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8. Als kennzeichnend filr das Klagepatent bezeichnet das

© Berufungsgericht endlich den spannungsfreien bzw. span-
nungsarmen Verlauf des vercinigten Bandes iiber zwei An-
triebsrollen, wodurch die Gefahr des Verziehens im Stadium
des Trocknens ausgeschaltet werden solle. Demgegeniiber
verzichte die Beklagte darauf, neben der Rolle 31 auch
die Rolle 29 selbstiindig angutreiben und auf diesem Wege
einen spannungsfreien Lauf des verceinigten Bandes herbei-
zufiihren, vielmehr lasse sie das Band lediglich durch
eine Rolle (31) ziehen.

Im Ergebnis wilrdigt das Berufungsurteil die angecgriffene
Ausfiihrungsform der Beklagten also als eine bloRe Teilkombi-
nation der Merkmale 1 - 7 (mit Bedenken bei 6!). Diese Teil-
kombination erkennt das Berufungsgericht aber nicht als
Erfinderleistung an, weil die Unterkombination der lMerkma-
le 1 - 6 bercits durch das britische Patent 708 977 und das
weitere Merkmal 7 bereits durch das weitere britische Patent
342 755 vorbeschrieben gewesen sei.

3. Zuniéchst beméingslt die Revision beziiglich des obigen
lferkmals 4, es sei iibhersehen worden, daB im Streitpatent
an der Stelle, an der die Zusammenfiihrung des Tonbandes und
des Filmstreifens erfolgt, auf jeden Gegendruck verzichtet
werde und da8 sich auch die Verletzungsform dieses negative
Konstruktionsmerkmal 2zu eigen mache.

Es ist gweifelhaft, ob die Revision mit diesem Vor-
bringen noch gehdrt werden kann, da sich der KlHger in den
Tatsacheninstangen auf ein derartiges negatives Merkmal weder
zur Abgrenzung des Erfindungsgegenstandes, noch vor allem zur
. Kennzeichnung der Verletzungsform berufen hat. Doch mag
dies auf sich beruhen; denn das Berufungsgericht hat bei
seiner Viirdigung des britischen Patents 708 977 angedeutet,
dal bei dieser zum Stande der Technik gehdrenden Druckschrift
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ebenfalls an der Stelle, an der die Zusammenfithrung dexr
beiden Biinder erfolgt, kein Gegendruck ausgeilbt wird, sondern
daBl dort das Andriicken erst hinter der Vereinigungsstelle
mit Hilfe eines ihr nachgelagerten Andruckrollenpaares be-
wirkt wird. Diese technische Beurteilung wird durch die
Patentzeichnung Fig. 6 bestHdtigt.-Demnach war dieses von

der Revision als neu herausgestellte negative Merkmal bereits
vorbekannt, und zwar in Kombination mit den iibrigen Merkmalen
l - 6. - Am Ergebnis des Berufungsurteils #ndert sich also
nichts, weil es ausgeschlossen wdre, aus dem Vorhandensein
dieses ohnehin zum Stande der Technik gehdrenden Merkmals

bei der Verletzungsform auf eine Patentverletzung zu
schliefien.

4. Die weitere Kritik der Revision setzt bei dem oben
aufgefiihrten MNerkmal 5 ein. Sie meint, das Berufungsgericht
habe iibersehen, daB es an der Stelle, an der die beiden
Béinder auf der Rolle 29 zusamméngefﬁhrt werden, nicht darauf
ankomme, daB sie einen spitzen Einlaufwinkel miteinander
bildeten. Entscheidend sei vielmehr, daf zwischen dem an-
und ablaufenden Tonband ein Winkel von weniger als 180° ge~
bildet werde, um dadurch eine Andruckkomponente zwischen
Tonband und Filmstreifen zu schaffen. Dieses bedeutsame
Erfindungsmerkmal habe das Berufungsgerichf nur deshalb ab-
lehnen ktnnen, weil es die in der Patentbeachreibung ent-
haltene n#here Erl&uterung der im Patentanspruch 8 erwdhnten
Einfiihrung des Tonbandes "etwa in Richtung des weiterlaufen-~
den PFilmstreifens" iibersehen habe. Disse Erlduterung sei in
der Patentbeschreibung (Sp. 5, 2. 16 - 22) wie folgt gegeben
worden:

"Das Tonband wird durch eine Vorrichtung %5 einseitig
mit Klebstoff versehen und durch das quer zur lauf-
richtung verstellbare Fihrungsglied genau in die ver-
tiefte Bahn des Filmstreifens eingefiihrt und in einem
etwas kleineren Winkel als 180° zum weiterlaufenden
Filmstreifen mit leichtem Druck in die Bahn eingelcgt."
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Der Revision ist zugugeben, daf der Durchschnittsfachmann

aus dieser Stelle der Beschreibung in Verbindung mit Fig. 3
der Patentzeichnung entnchmen kann, eine Winkelbildung
zwischen dem anlaufenden Tonband einerseits und den weiter-
laufenden vereinigten Bindern andererseits sei notwendig,

um das Tonband allein durch den darauf ausgeiibten Zug, ohne
an dieser Stelle eine Andriickrolle gu verwenden, an den mit
ihm zu vereinigenden Filmstreifen ansudriicken.

Wenngleich diese ni#here Erlduterung in der Patentbeschreibung
anlédglich der Beschreibung des Ausfiihrungsbeispiels der Fig. 3
gegeben wird, so steht doch nichts im Wege, diese besondere
Gestaltung als ein Erfindungsmerkmal des in Anspruch 8 unter
Schutz gestellten Gegenstandes zu betrachten. Denn dieses
Herkmal ist durch die im Patentanspruch und im allgemeinen
Teil der Patentbeschreibung gewihlte Formulierung: “etwa in
Richtung des weiterlaufenden Filmetreifens" angedeutet und
daher als beanspruchtes Erfindungselement aus dem Patentan-
spruch herleitbar. - Der Senat tr#gt um so weniger Bedenken,
bei dieser - seiner Priifung unterstehenden ~ Frage der Ausle-
gung des Klagepatents von der Auffassung des Berufungsgerichts .
abzuweichen, als in der miindlichen Verhandlung von beiden
Parteien iibereinstimmend bestiétigt wurde, daf die Schaffung
einer Andruckskomponente durch Knickbildung fiir den Fachmann
geradezu eine Selbstversténdlichkeit :{"Trivialitét") sei,
weil sich anders die Tonspur nicht in die flr sie vorbercitete
Rille des Filmstreifens einlegen lasse.

In {bereinstimmung mit der Revision und in Abweichung
vom Berufungsgericht ist also davon auszugehen, daB zu der
in Anspruch 8 geschiitzten Vorrichtung als funktionell notwen-
dig auch das Merkmal gehiirt, dae Tonband in einem etwas
kleineren Winkel als 180° zum weiterlaufenden Pilmstreifen
nit leichtem Druck in die Bahn einzulegen. Die Beklagte macht
von diesem Merkmal keinen unmittelbaren Gebrauch. Sie 1HB8%
némlich die beiden Bénder nach ihrer Vereinigung, wie das
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Berufungsgericht festatellt, ein gridBeres Stiick (unstreitig
etwa 215% des Kreisbogens) gemeinsam iiber den Umfang der
Rolle 29 laufen. Infolgedessen kann schwerlich von einem
"weiterlaufenden FPilmstreifen" und deshaldb auch nicht von
einer Einfilhrung des Tonbandes "etwa in Richtung" dieses
Weiterlaufens die Rede sein.

Eine andere Frage ist es, ob sie das Merkmal in #quivalenter
Weise verwendet, indem sie das Tonband vor der Vereinigung
nit dem Filmstreifen leicht nach unten derart abknickt,

daB es unterhalb des Scheitelpunktes der Rolle 29 an den
Filmstreifen herangefiihrt wird. - Diese Frage kann jedoch
auf sich beruhen. Denn auf jeden Fall ist die von der Revi-
sion in den Vordergrund gestellte Anweisung, das Tonband
mittels Knickbildung mit leichtem Andruck in die vertiefte
Bahn des Filmstreifens einzulegen, ebenfalls schon unter

den Kombinationsmerkmalen des vom Berufungsgericht gewlirdigten
britischen Patents 708 977 anzutreffen. Widhrend dort der
Kinofilm 63 mit starker Knickung von der Ausgangsrolle 64
{iber die Gleitfliéche des gewdlbten Blocks 65 zur Aufnahme-
rolle 68 hingefilthrt wird, berilhrt das schwilcher geknickte
Magnettonband 54 den Pilmstreifen auf der "Formierungofliiche"
keineswegs nur tangential, sondern es folgt dessen Kriimmung,
so daB es, genau wie im Streitpatent vorgeschrieben, zum
weiterlaufenden Filmstreifen einen etwas kleineren Winkel
als 180° bildet und demzufolge zwangslidufig "mit leichtenm
Andruck" an den Filmstreifen angelegt wird.

Hit Recht bemiingelt die Revimion gegeniiber dieser Ent-
gegenhaltung, daB keines der Bénder in der Praxis den in
Fig. 6 gezeichneten bogenftirmigen Verlauf nehmen, sondern
daf beide geradlinige Verbindungen zwischen den verschiedenen
Festpunkten herstellen wirden. Ersetzt man aber die zeichne-~
risch dargestellten Kurven durch Geraden, so wird die Knick-
bildung des Tonbandes genau an der Vereinigungsstelle noch
augenscheinlicher. - Erfolglos versucht die Revision, die



4

7

-13 -

Bedeutung dieser Entgegenhaltung durch die Hinweise zu
schmédlern, daB es sich um einen papierenen Stand der Technik
handele und dag der Pilmstreifen beim Hinwegfiithren iber cinen
ortsfesten, nicht rotierenden Gleitblock unfehlbar Ver-
kratzungén erleiden miisse, falls noch das Tonband mit leich-
tem Andruck darangefiihrt werde. Es gibt keinen Rechtssatz des
Inhalta, daB etwa die Priifung eines Patents auf Neuheit und
Erfindungshidhe wohlwollender vorzunehmen sei, wenn die Ent-
gegenhaltungen, wie Kl#gerin und Revision hier geltend
machen, niemals praktisch ausgefiihrt, sondern sogen. "papie-
rener Stand der Technik" geblieben sind (vgl. RG-in GRUR
1940, 431, 433%). Den nach vorstehender Entscheidung zu stellen-
den strengen Anforderungen an die Offenbarung einer bestimmten
Lehre werden die beiden entgegengehaltenen britischen Patent-
schriften gerecht. Zum anderen kann der Revision auch darin
nicht gefolgt werden, dafi die gewdlbte "forming surface 65"
des britischen Patents unausweichlich zu Beschiédigungen

des Filmstreifens fiihren miisse. In Wirklichkeit umfalBt das
allgemeine Fachwissen hinreichende Mafnahmen, um das Reib-
moment einer Gleitfldche in ertrédglichen Grenzen sii halton.

5. Die Revision miBversteht das Berufungsurteil, wenn
sie ihm weiterhin vorwirft, bei Priifung der Neuheit der Teil-
kombination die britischen Patentschriften 708 977 und
342 755 gusammengefaB8t zu haben, statt jede von ihnen ge-
trennt fiir sich 2u betrachten. In Wahrheit 188t die Urteils-
fassung eindeutig erkennen, daB8 das Berufungegericht eine
ncuheitsschiddliche Vorwegnahme durch das britische Patent
708 977 nur hinsichtlich einer Unterkombvination, bestehend
aus den Herkmalen 1 -~ 6, angenommen hat, wihrend es fiir die
auch von der Beklagten benutgte Teilkombination der Merk-
male 1 - 7 nur die Erfindungshthe, und zwar deshald ver-
neint hat, weil das hinzugefiigte Merkmal 7 (= Rollenzug)
durch das weitere britische Patent 342 755 offenbart geweasen
sei. Einen Rechtsirrtum 188t diese Auffassung, es habe keiner




- 14 -

erfinderischen Leistung bedurft, um zu der bekannten Unter-
kombination 1 - 6 noch das anderveit bekannte Herkmal 7
hinzuzufiigen, nicht erkennen.

6. Der entscheidende Angriff der Revision richtet sich
gegen die Annahme des Berufungsgerichts, daB die Beklagto
nicht etwa von der Gesamtkombination aller Merkmale des
Patentanspruchs 8, sondern allenfalls von einer -~ nicht
selbstiindig erfinderischen - Teilkombination Gebrauch mache.

Das Berufungsgericht hat im einzelnen zur Begriindung
seines Standpunkts, daf die Beklagte von dem erfindungs-
wesentlichen Merkmal 8 (= spannungsfreier bzw. spannungs-
armer Verlauf des vereinigten Bandes zwischen gwei Antriebs-
rollen) keinen Gebrauch mache, folgendes ausgefiihrt:

Die Beklagte verwende, indem sie sich mit einer Antriebsrolle
begniige, kein gegeniiber der Lehre des Klagepatents gleichwer-
tiges Mittel, und zwar auch dann nicht, wenn man mit dem
Privatgutachter des Kligers unterstelle, das8 sich bei der
Konstruktion der Beklagten trotz ihres Verzichts auf zu-
stitzlichen eigenen Antrieb der Rolle 29 die erforderliche,
gwischen 0,1 und 1,0 kg liegende Zugkraft in den innerhalb
der Transporteinrichiung liegenden Teilabschnitten des ver-
einigten Streifens ergielen lasse. Durch die Lehre des Klage-
patents, spannungsfreien bzw. spannungsarmen Lauf des Bandes
durch Verwendung zweier Antriebsrollen zu erreichen, werde
keineswegs der Gedanke nahegelegt, zu gleichartigem Erfolg
durch Verwendung nur einer Antriebsrolle gu geléngen; viel-
mehr lenke die Lehre des Klagepatents von dieser Moglichkeit
geradezu ab. Endlich werde die Gleichwertigkeit des von

der Beklagten beschrittenen Liusungsweges auch nicht dadurch
begriindet, daB die Beklagte - mbiglicherweise - die Gefahr
cines Verzischens dar beiden Bénder dadurch vermeide, daB sie
das vereinigte Band ein grioBeres Stiick, als im Klagepatent
vorgesehen, iiber den Umfang der Rolle 29 laufen lasse, oder
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auch dadurch, daB sie den Abstand zur néichsten (Antriebs-)
Rolle besonders kurz gestalte. Vielmehr handele es sich
hier um einen villigen Wechsel in den Mitteln; der in der
Klagepatentschrift aufgezeigte Weg des spannungsfreien Ver-
laufs gwischen zwei Antriebswellen sei damit génzlich ver-
lassen.

Der hiergegen gerichtete Angriff der Revision muf erfolg-
los bleiben, weil das Berufungsgericht die unterschiedliche
Natur der zum Vergleich stehenden technischen Lsungen im
Ergebnis zutreffend gewlirdigt hat. -

Das Kombinationsmerkmal 8 ist im Anspruch mit folgenden
Worten dargestellt: "der Filmstreifen wird durch die Rolle
(29) am Anfang und eine gleiche Rolle (31) am Ende dieses
Rollenzuges, zwischen diesen Rollen spannungsfrei laufend,
angetrieben". Zur niheren Erliuterung sind folgende Sdtze
der Patentbeschreibung heranzuziehen:

"Infolge des doprelten Antriebes durch die Rollen 29
und 31 durchliuft der Pilmstreifen die von diesen
Rollen begrenzte Bahn zugfrei ohne elastische Deh-
nung ..... Andererseits liuft das Tonband mit ceinem
geringen Zug ohne elastische Verformung in Linge-
und Querrichtung auf den Filmstreifen auf."

Hieraus konnte der Fachmann keineswegs entnehmen, daB dexr
cigentliche Erfindungsgedanke in der Ergielung eines spannungs-
freien Ablaufs, unabhéingig von den dabei benutzten Mitteln,
bestehen sollte. Vielmehr mu8 man es geradegzu als eine
technische Selbstversténdlichkeit anschen, und dazu bekennt
sich auch das Berufungsgericht unter Bezugnahme auf das
iiberreichte Privatgutachten, daf der XKomstrukteur einecs
Beschichtungsgertits die darin benttigte Transporteinrichtung
derart ausgestalten wird, daB8 die guldasigen Grengwerte fiir
die Beanspruchuhg des Filmmaterials nicht iiberschritten
werden. Dieses Erfordernis, von dem schlechterdings die
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Brauchbarkeit des ganzen Gerits abhdngt, ist in der britischen
Patentschrift 708 977 - offenbar wegen seiner Selbstverstiind-
lichkeit - gar nicht erwiihnt worden. Dagegen weist die
britische Patentschrift 342 755 eindeutig darauf hin, das

zu der einen Antriebsrolle (Daumenrad 21) noch eine weitere
Antriebsrolle (Daumenrad 25) hinzugenommen werden muB, sobald
sich der in der Transporteinrichtung zu iiberwindende Reibungs-
widerstand erhsht (hier: durch Anbringung eines zweiten Paars
von Druckrollen 23, 24, neben 19, 20). Demnach war die
Stellung der Teilaufgabe, cine Uberbeanspruchung des Film-
matorials durch Schaffung eines glatteren Transportweges zu
verhiiten, fiir sich dllein betrachtet im Zeitpunkt der Anmel-
dung des Streitpatents nicht mehr neu oder erfinderisch.
Patentviirdig konnten allenfalls noch die Mittel zur Verwirk-
lichung dieser vom Fachmann auf den ersten Blick als be-
tricbsnotwendig erkennbaren Spannungsarmut sein.

Solche Lusungsmittel hat das Klagepatent in der Tat in
Gestalt von zwei Antriebsrollen am Anfang und am Ende des
Rollenzuges aufgezeigt. Die Beklagte hat jedoch diese Lisungs-
mittel nicht iibernommen; denn sie verwendet nur eine Antriebs-
rolle in der Mitte ihres Rollenzuges. Da8 diese Konstruktion
mit der des Klagepatents technisch vollig gleichwirkend sei,
hat auch der Privatgutachter der Klidgerin nicht nachgewiesen;
denn er hat nur begutachtet, daB ein Antrieb der Rolle 31
durch Erhshung des Reibmoments der Spule 6 ersetzt werden
ktnne. Mit der vorliegend aussphlaggebehden Prage, ob auf
einen Antrieb der - vorderen - Rolle 29 ohne Beeintriéchtigung
der Spannungsarmuf verzichtet werden kinne, hat sich das
Privatgutachten nicht befagt. '

Indessen 1d8%t schon der Umstand, daB die Beklagte ihr
Beschichtungegeridt mit Erfolg absetzt, zuverléisaig erkennen,
daf auch bei ihr die zulidssigen Grenzwerte fiir die Bean-
spruchung des Filmmaterials nicht ilberschritten sein dtirften.
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Jedenfalls ist hiervon auch das Berufungsgericht ausge-
gangen.

Gleichwohl ist vom Berufungsgericht das Vorliegen einer
patentrechtlichen Aquivalenz zu Recht verneint worden. Denn
nach anerkannter Rechtsprechung (vgl. BGH GRUR 1955, 29, 31 -
Nobelt-Bund; GRUR 1957, 20, 22 - Leitbleche; GRUR 1960, 478,
481 ~ Blockpedal) fehlt es ungeachtet einer etwa gegebenen
technischen Gleichwirkung dann an einer Gleichwertigkeit
im Rechtesinne, wenn das als angeblich patentverletzend in
Anspruch genommene Losungsmittel der angegriffenen Ausfith-
rungsform nicht auch im Sinne des in seiner Tragweite durch
Auslegung zu ermittelnden Erfindungsgedenkens gleichwirkend
ist, d.h. wenn das Ersatzmittel vom Erfindungegedanken des
Klagepatents nicht umfast wird.

G0 liegen die Dinge hier.

Mit Recht weist die Revision darauf hin, da8 ein Be-
schichtungsgerit nur betriebsfidhig ist, wenn es an mindestens
einer Stelle angetrieben wird. Das Vorhandensein der einen
Antriebsrolle 31 kann daher weder patentbegriindend sein, noch,
soweit sie bei der Verletszungsform wiederkehrt, als Angzeichen
fiir eine Patentverletzung herangezogen werden. Als Erfindungs-
gedanke des hier umstrittenen Merkmals 8 kann daher nur die
Lehre zum technischen Handeln gelten:

Verhindere lberdehnungen des Filmmaterials durch
Anbringung ciner zweiten Antriebsrolle zu ngginn
des Rollenzuges bzw. der Irockenstrecke.

Von dibsom Erfindungsgedanken wird die Konstruktion der
Beklagten nicht umfagt, weil sie die abweichende Jehre or-
toilt:
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Auf die Anbringung einer zweiten Antriebsrolle kann
man verzichten, wenn man das vereinigte Band zuniichst
eine geraume Strecke an der Zusammenfilhrungsrolle 29

_ festhélt und dann ohne Zwischenschaltung weiterer
Filhrungs- und Andrucksrollen die einzige Antriebs-
rolle 31 folgen lést.

Hiernach hat das Berufungsgericht bei der Beklagten
ohne Rechtsirrtum keine, sei es auch dquivalente,  Verwirk-
lichung des Einzelmerkmals 8 feststellen kinnen. Damit ist
aber zugleich der Versuch der Revision, sich auf eine un-
vollkommené Nachahmung zu berufen, zum MiBerfolg verurteilt.
Denn nach feststehender Rechtsprechung kann ein Eingriff in
cin Kombinationspatent durch "verschlechterte Ausfithrung"
begriffsnotwendig nur dann vorliegen, wenn sémtliche Einzel-
merkmale des Erfindungsgegenstandes - sei es auch teilweise |
in qualitativer Abschwichung - benutzt worden sind (vgl.

BGH I ZR 11/59 vom 1.12.1960 - Blitzleuchte; BGH GRUR 1962,
575 - Standtank; Ia ZR 201/63 vom 30.1.1964 (8. 15) -
Gardinentragklammer). Bei dem angegriffemen Beschichtungs-
geridt der Beklagten fehlt es unatreitig an dem Kombinations-
merkmal der zweiten Antriebsrolle, welches - nach der unan-
greifbaren Feststellung des Berufungsgerichts - auch nicht
durch ein #dquivalentes Lisungsmittel ersetzt wird.
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Eine gesonderte Priifung, ob die Gesamtkombination des
Anspruchs 8 ilberhaupt im Vergleich zum Stande der Technik
cine schutzwiirdige Neuerung verkirpert, brauchte vom Beru-
fungsgericht bei dieser Sachlage nicht angestellt zu werden.

Die Revision war demnach mit Kostenfolge aus § 97 ZF0
als unbegriindet guriickzuweisen,

Dr. Nastelski Bock L8echer Spengler ClaBen
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