BUNDESGERICHTSHOF 5409 013

IM NAMEN DES VOLKES

_3_3_]3_2_6_&_3[_62 URTEIL Verkiindet am
11. Miarz 1965
) Schwingen,

Just. Obersekr.

als Urkundsbeamter
der Geschiftsstelle

in der Patentverletzungssache

der Firma C. VP XG, Maschinenfabrik und EisengieBerei,

PG iver HoE, gcsetzlich vertreten durch ihren
persdnlich haftenden Gesellschafter Karlheinz M,

FEE iver Ho@lNED,

Kldgerin und Revisionsklidgerin,

- ProzeBbevollmichtigte : Rechtsanwdlte Prof. Dr. GHINNED
und Dr. G -

gegen

dic Firma V. REEEED OHG, HofiD @D, ViGN @D,
gesetzlich vertreten durch ihren persdnlich haftenden

Gesellschafter, den Kaufmann HENEES, H-GED,
Beklagte und Revisionsbeklagte,

- ProzeBbevollmichtigter: Rechtsanwalt Dr. GEEEEED -.



Der Ia-Ziviloenat dos Bundcesgerichtshofs hat auf dic
miindliche Verhandlung vom 1ll. Februar 1965 unter Mitwir-
kung dcs Scnatsprdsidenten Dr. Nastelski und der Bundes-
richter Dr. Spreng, Dr. Ldscher, Dr. Spengler und Schneider

fiir Recht erkannt:

Auf dic Revision der Kldgerin wird das Urteil des
2. Zivilsenats des Oberlandosgerichts Dlisseldorf
vom 14. Juni 1963 aufgechoben.

Diec Sache wird zur anderweiten Verhandlung und
Entscheidung, auch iber dic Kosten der Revision,
an das Berufungsgericht zuriickverwiesen.

Von Rechts wegén

Tatbestand:

Dic Kliigerin ist Inhaberin des mit Wirkung vom
5. Jenuar 1952 an ertcilten Patentes Nr. @) Wi Das
Patent betrifft einc Vorschubeinrichtung fiir Furnier-
scheren. Der Anspruch 1 lautet wie folgt:

"Vorschubcinrichtung fiir Furnierscheren, bei
der das aus der Strecklage abgelenkte Furnicr-
band auf cinem angetricbenen endlosen Forder-
organ mittels mehrerer die Sicht auf das Fur-
nierband nicht behindernder endloser Mitnehmer-
organc niedcrgehalten wird,
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dadurch gckennzeichnet, dafl die Mitnchmer-
organc als Seile oder Drihtc (5) ausgebildet
sind und unter der Wirkung von Federn (9)
oder des Eigengewichtes ihrer Umlenkrollen
(6, 10) gespannt sind, deren Lager lediglich
unter der Virkung ihres Eigengewichics frei
hohenbeweglich an geraden oder gekrimmten
Leitfldchen gefithrt sind.”

Dic Beklagbe stellt her und vertreibt unter der Be-
zeichnung "RIFR-Luftdruckschere liodell LSVY c¢ine Furnicr-

gschere nit ciner Vorgchubeinrichtung, wic sie aus dem
Prospekt Anlage ¥ und den Anlagen G bis J zur Klage-

3L (PN STOMUTE]

o

cerviderung ersichtlich ist. Diesc Vorschubeinrichtung
wird nach der Patentanmeldung H 40 424 der Firma He@lll-
€O & '8, cingcercicht an 14.9.1960, gebaut, auf
die inzwischen das Patent Nr. @ @D @ crtcilt worden
ist. Auch bei dicscer -Vorschubeinrichtung wird das aus
der Strecklage abgelenkte Furnierband auf einem ange-
tricbenen endlosen Forderorgan mittels mehrercr endloscer
Hitnchmerorgane nicdergchalten. Diese Mitnehmerorganc
sind als schmale Kecilriemen ausgcebildet und werden unter
der Virllung des Eigengewichtes ihrer Umlenkrollen und
deren frei hohenbeweglichen Lagerungen gespannt. Die Um-
kchrrollen werden nicht an Leitfliéchen gefiihrt, sondern
sind freci pendelnd an Schwingarmen aufgchingt, die ihror-
scits von eincer Velle getragen wvierden.

Die Kligerin crblickt in der Vorschubeinrichtung derx
Beklagten cine Verlectzung des Klagepatents. Sie hat Klage
auf Unterlassung und Rechnungslegung erhoben sowie die
Feststellung begehrt, dafl die Beklagte verpflichtet sci,
ihr den entstandenen und noch entstchenden Schaden zu cr-

sctsen.
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Dic Beklagtc hat Klagabweisung beantragt.

Das Landgericht hat den Klageantrdgen entsprochen.
Es hat angenommcn, daB dic Beklagte cine schutzfahige

Tecilkombination des Klagepatentes benutze.

Gegen dicses Urteil hat die Beklagte Berufung einge-
legt und beantragt, unter Abdnderung des angefochtenen
Urteils dic Klage abzuweisen. Zur Begriindung hat die Be-
klagte geltend gemacht, die Lehre des Klagepatentes, zu-
mindest aber die vom Landgericht zugrundegelegte Teil-
kombination sci gegeniiber dem vorbekannten Stand der Tech-

nik nicht schutzfilhig.

Der Klager hat zur Begriindung sceines Antrags, die
Berufung zurﬁckzuweisen, im wesentlichen ausgefiihrt: Dic
Boklagte vaerletze das Klagepatent unter Verwendung dgquivalen-~
ter Mittel gegenstidndlich. Zumindest benutze dic Beklagte
cine im Klagepaténtiioffenbarte und schutzfdhige allgemeine
Lehre des Inhalts, die vorbekannte Ablenkung des Furnier-
bandes aus der Strecklage zu kombinieren mit Mitnehmer-
organcn geringer Massentrégheit wie Seilen oder Dréhten
und dicgse Mitnehmerorgane mit Hilfe von frei hohenbeweg-
lichen Umlenkrollen mit ihrem Untertrum straff iiber das

gewélbte Purnierband zu spannen.

Das Oberlandesgericht hat der Berufung der Beklagten
stattgegeben und die Klage abgewiesen.

Die Revision der Kldgerin erstrebt die Viederherstel-
lung des landgerichtlichen Urteils, wdahrend die Beklagte
um Zuriickweisung des Rechtsmittels bittet.
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Entascheidungsgriinde:

——— - e T4 o W Pam A W G G i Y ————

I. Das Berufungsgoricht hat der Berufung der Beklagton
gegen dags dem Klagebegehren der Kldagerin entsprechende Ur-
teil des Landgerichts mit der Begriindung stattgegeben, dic
Beklagte benutze weder den Gegenstand noch einen schutz-
fahigen allgemecinen Erfindungsgedanken des Klagepatents.

Bei geiner rochtlichen Beurteilung ist das Berufungs-
gericht davon ausgegongen, dell der Gegenstand des Klage-
patentes cince Vorschubeinrichtung fiir Furnierscheren mit
folgenden Merkmalen sei:

a) das auf cinen angetricbenen endlosen Forder—
organ zugcfihrtc Furniorband wird aus der
Strecklage abgelenkt ;

b) daos Furnierband wird mittels mchrerer lit-
nchmerorgane auf dem Forderorgan niederge-
halten;

c¢) dic liitnehmerorgance sind so ausgebildet, daB
gic dic Sicht auf das Furnicrband nicht bo-
hindern;

d) als Mitnehmerorganc dicnen Scile oder Driihte,
die unter der Wirkung von Federn oder des
Eigengewichtes ihrer Umlenkrollen gespannt
9ind ;

¢) die Lager der Umlenkrollen sollen lediglich
unter Wirkung ihres Eigengewvichtes frei hdhen-
bewreglich gefilihrt werden;

f) dic frei hohenbeviegliche Fihrung der Lager or-
folgt an geraden oder gekrimmten Leitfléchen.
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#; II. 1. Nach der insoweit mit dem Landgericht iiber-
cinstimmenden Auffassung des Berufungsgerichts macht die
Beklagtc von der gegenstidndlichen Lehre des Klagepatentos
keinen Gebrauch. Dic angegriffene Vorschubeinrichtung
veise 2zwar, so fithrt das Berufungsgericht in der angefoch-
tenen Entscheidung aus, die oben erwdhnten Merkmale a), b),
d) und c¢) auf. Denn auch bei der Verletzungsform werdec des
auf cinem angetricbenen endlosen Forderorgan zugefiihrte
Furnicerband aus der Strecklage abgelenkt und iiber der Ab-
lenkung mittels mehrerer Mitnehmerorgane guf dem Forder-
organ nicdergchalten. Perncr dienten als Mitnehmerorgane
als glatte tochnische Aquivalente zu den erfindungsgemiBen
Scilen oder Drdhten anzusprechende schmale Keilriemen, die
unter der Virkung des Eigengewichtes ihrer Umlenkrollen

im Zusamménwirken mit der Ablenkung gespannt scien, wobei
dic Lager der Umlenkrollen unter der Wirkung ihres Eigen-
gewichtes frei hohenbeweglich gefilhrt wiirden.

Nachhﬂuffassung des Berufungsgerichts weist die an-
gegriffenc Maschine jedoch beziiglich der weiteren Merkmale
¢) und f) derartige Unterschiede auf, daB insgesamt eine
gegenstidndliche Verletzung ausgeschlossen sei. An Stelle
von Mitnebmerorganen, die die Sicht auf das Forderband
nicht bechindorn, und bei denen die frei hdhenbewegliche
Flihrung der Lager mit Hilfe gerader oder gekrimmter Leit-
flichen erfolge, lagero dic Beklagte die Umlenkrollen an
frei pendelnden Schwingarmen, deren Tréger an eine iber
dic Breite der Vorrichtung verlaufende Welle angelenkt
secien. Diesc Anordnung behinderc den Blick auf das Fur-
nierband dcrart stark, daB das Erkennen von Fehlstellen
im Furnicrband und dic genaue Uberwachung des Furniers
zur Vornahme der Trennschnitte nicht mehr gewdhrleistet
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sci, sobald das Furnier von den Mitnehmerorgenen erfafB3t
verde. Dic Beklagte habe deher cine besonderc Vorrichtung
vorschen miissen, dic eine Schnittbefehlsabgabe vor brfas-
sen des Furniers durch die Mitnehmerorgenc crmégliche.

Der puffassung der Kliédgerin, daB diese kongstruktive Ge-
staltung der Verletzungsform cine idquivalente Maflnahme sci,
tritt das Berufungsgericht nicht bei. Dic Aufgabenstellung
des Klagepatentes beziiglich der fraglichen Merkmale bestehe,
gso wird in der eangefochtencen Entscheidung hierzu ausge-
fiihrt, darin, Mitnehmecrorgane vorzusehen, die iiber die
llicderhaltefunktion hinaus den freien Blick im Berciche
diecger Organc nicht behinderten. Diesc Aufgabe sci bereits
durch den als bekannt vorausgesctzten Stand der Technik

nit Hilfec herabhingender Ketten geldst worden. Die Lésung
dcs Klagepatentes bestehe darin, daB als Niederhalteorganc
lediglich schmale Dridahte oder Scile verwendet wiirden, dercen
Umkchrrollen an Leitfléchen gefiihrt scien, so daB der Be-
reich zwischen den Umkehrrollen gut sichtbar bleibe. Als
Aquivalent aber kénnten nur solche Mittel gewertet werden,
dic dic gleiche Aufgabe mit zumindest annihernd gleicher
V/irkung lostcen, nicht jedoch MaBnahmen, bei dencn dic puf-
gabe ungeldst bleibe und statt dessen eine Konstruktion
erfolge, bei der sich die fragliche Aufgabe - Sichtfreiheit .
in Bereich der litnchmerorganc - iiberhaupt nicht stelle.

2. a) Dic Revision riigt zuniichst, das Berufungsgericht
irrec mit seincer Annahme, die Verletzungsform unterscheide
gich hingichtlich des Merkmals ¢ vom Klagepatent. Dicses

dic Sicht auf das Furnicrband nicht behinderten. Da die
Beklagtce das llerkmal des Klagepatents benutze, welches dic
Ausbildung der die freie Sicht nicht behindernden Mitnch-
nerorganc zun Gegenstand habe (lMerkmal 4), miisse dic Be-
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klagte notwendig auch das Merkmal ¢ benutzen. Insoweit sei
das Berufungsurteil widerspriichlich. Das Berufungsgericht
habe verkannt, daB es bei der Verletzungsform dic zusdtz—
liche MaBnahme der Abdeckung der Mitnehmerorgane seci,
welche dic Sicht in deren Bereich behindere. Das Losungs-
nittel als solches sei identisch. Durch dic zusdtzliche
Abdeckung entstche allenfalls eine verschlechterte Aus-
fihrungsform.

Diec Revision macht weiter geltend, bei der freien Sicht
auf das Furnierband handle es sich im Rahmen von Aufgaben-
stellung und Ldsung des Klagepatentes um cince Uberbestim-
nung. Sie riligt insoweit, das Berufungsgericht sci bei Prii-
fung der Frage der patcentrochtlichen Aquivalenz rechtsirrig
von cinecr "Aufgabenstellung des Klagepatentes beziiglich
der fraglichen Merkmale", d. h. der Merkmale ¢ und f aus-—
gcgangen. Ob Losungsmittel innerhaldb einer Kombinations-
crfindung dquivalent seien, diirfe nicht in Ansehung einer
noglichen Teilaufgabe bestimmter Unterkombinationsmerkmale
geprift werden, sondern sei an Hand der Aufgabenstellung
der Gesamtkombination des Klagepatentes zu priifen. Die
"Sichtfreihcit im Bereich der Mitnehmerorganc" aber gehdro
nicht zur Aufgabenstellung des Klagepatentes. Sic sei le-
diglich ein Vorteil, welcher an sich anfalle, wenn erfin-
dungsgeméd dic Mitnehmerorgance als Seile oder Drahte aus-
gebildet seien. Die Aufgaboenstellung des Klagepatentes sei
hingegen dice Vermecidung der Nachteile der bekannten Vor-
gchubeinrichtung, bei welcher als endlose Mitnehmerorgane
nur Ketten gedient hdtten. Insoweit bestehe aber Uberein-
stimmung zwischen dem Klagepatent und der Verletzungsfornm,
veil auch bei dieser die Nachteile der Ausbildung der end-
losen Mitnehmerorgane als Ketten vermicden seien. Unter-
schiedlich sei, so fiihrt die Revision weiter aus, bei der
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Verletzungsform ausachlioBlich das Merkmal £ geldst. In-
soveit handle co sich aber um patentrcchtliche Aquivalenz.
it den sich hierauf beziehenden Ausfiihrungen der Kliigerin
habe sich das Berufungsgericht unter Verletzung des § 286
ZPO nicht auscinandcrgesetzt. Bei Zugrundelcgung eincs
zutreffenden Aquivalenzbegriffes, wic er in den Schrift-
siitzen der Kliédgerin dargelegt viorden sci, miissc, so meint
éic Revision insoweit abschlicflend, einc gegenstédndliche
Verletzung des Klagepatentes angenommen wvierden.

b) Der Angriff der Revision kann keinen Erfolg haben.

Das Berufungagericht hat in Ubercinstimmung mit dem
Landgericht angenommen, daB sich dic gegenstédndliche lehre
dcs Klagepatentes auf die in Berufungsurteil ndher heraus-
geotellten Merlmale a big f erstreckt und damit auch auf
das llerkmal, dafBl die Mitnehmerorgane so auszubilden sind,
dafl sic die Sicht auf das Furnicrband nicht bchindern.
Dicse Auslcgung dcs Hauptanspruchs des Klagepatents 1idg8t
cinen Rechtsfchler nicht erkennen.

Das Berufungsgericht ist zutreffend davon ausgegangen,
dafl der Erfinder des Streitpatents eine Vorschubeinrichtung
als beckannt vorausgesctzt hat, bei der einerseits das For-
derband derart angeordnet ist, dal das Furnierband aus der
cbenen Strecklage abgelenkt, also hochgewdlbt wird, und
bei der andererscits das Furnierband mittels mcehrercr Ilit-
nehmerorgance iber dieser Ablenkung niedergehaltcen wird,
und zwar durch solche Mitnehmerorgsnc, die die Sicht auf
das Furnierband nicht behindern (Abs. 1 der Beschreibung,

Oberbegriff des Hauptanspruchs). Als bekannte Vorschub-
cinrichtung diescr Bauart nennt der Erfinder des Streit-
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patents eine Vorrichtung geméd8 der USA-Patentschrift

1 611 177. Er fiihrt aus (Beschreibung S. 1 Zeilen 8 ff),
daB bei diescer Vorrichtung als endlose Mitnehmerorgane
Ketten dienen, deren Untertrume sich auf das Furnierband
auflcgen und dicses durch ihr Gegengewicht gegen das aus
Forderketten bestehende Forderorgan driicken. Dies scotze
die Verwendung entsprechend schwercer Ketten voraus. Dic
grofc llasgentrigheit dieser Ketten aber wirke sich ungiin-
stig aus, weil dic Durchmarschgeschwindigkeit des Furnier-
bandes durch die Schere zum Zwecke des Ausschneidens von
Fehlstcllen und der Vornahme der Trennschnitte fortgesetszt
beaschlecunigt oder verzodgert werden miisse, was ein uner-
wviinschtes Hin- und Herrutschen der lose auf dem Furnier-
band auflicegenden Ketten bewirke, wobei auch das Furnier-
band unecrwiinscht verschoben werden kdnne.

Der Erfinder des Klagepatentes hat sich die Aufgabe
gestellt, diege Nachteile dexr bisher bekannten Vorschub-
einrichtungen der gekennzeichneten Art auszuschalten. Zur
Lsung dieser Aufgabe schlidgt er vor, die Mitnehmerorgane
als Seile oder Drihte auszubilden, die unter der Wirkung
von Federn oder dcs Eigengewichtes ihrer Umlenkrollen ge-
spannt sind, deren Lager lediglich unter der Wirkung ihres
cigenen Gewichtes frei hohenbeweglich und an geraden oder
gekrimmten Leitfléchen gefithrt sind (Beschreibung S. 1
Z. 27 bis 36, kennzeichnender Teil des Hauptanspruchs).

Da der Erfinder sonach dic bekannten Vorrichtungen im Sinne
scines Losungsvorschlages verbesscern wollte, bei ihnen aber
dic HMitnehmerorgane so ausgebildet waren, daB8 sic dic Sicht
auf das Furnierband nicht behinderten, haben Landgericht
und Berufungsgericht ohmne RechtsverstoB das im Oberbegriff
dcs Hauptanspruchs enthaltence Herkmal ¢ zum Gegenstand des
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Klagepatentes gerechnot. Zur technischon Lehre des Klage-
patentces zd8hlt nicht nur die eigentlich erfindungswescnt-
liche Augbildung und Spannung der Mitnchmerorgane in der

im kennzeichnenden Teile beschricbenen Weisc, vorausge-
sctzt ist vielmehr und im Oberbegriff ausdriicklich zum Aus-
druck gebracht, daB dic Mitnchmerorgane dariiber hinaus kon-
strul:tiv so gestaltet sein sollen, daB sie die Sicht auf
das Furnicrbsond nicht behindern. Bei dem durch Anspruch 1
geochiitzten Gegenstand des Klagepatentes miissen die 1lit-
nehmerorganc in ihrer Ausbildung im gesamten dic Eigenschaft
haben, dic Sicht auf das von ihnen jeweils niedergchaltenec
Furnicrband nicht zu behindern. Die Mitnehmerorgane beste-
hen entgegen der licinung der Revision nicht nur aus Scilen
oder Drdhten, zu ihnen gehdren notwendig auch die Umkehr-
rollen und deren Lagerungen. Sichtfreiheit im Sinne des
Ilerkmals ¢ ist nur gegeben, wenn veder durch dic Seile oder
Drihte noch durch die Umkehrrollen oder deren lagerungen
dic Sicht auf das Furnierband behindert wird. In samtlichen
Ausfiibrungsbeispiclen sind daher auch, worauf in der Patent-
schrift (S. 2 Z., 67 bis 69) ausdriicklich hingewiescn ist,
Mitnchmerorgane beschricben, die die Sicht auf das Furnicr-
band nicht behindcrn. Entgegen der Meinung der Revision
handelt es sich sonach bei der Sichtfreciheit der Mitncehmer-
orgenc nicht lediglich um einen Vorteil, der anfdllt, wenn
die NMitnehmerorganc crfindungsgemidfl als Scile oder Dridhte
auggebildet sind, cg handelt sich vielmehr um ein scelbgtin--
diges llerkmal des Klagepatentecs, das insbesondere filir dic
Ausgestaltung der Umlenkrollen, deren Lagerung und Fiihrung
iiber dic PBinzecleonweisungen im kennzeichnenden Teil hinaus
von Bedcutung ist und das nicht schon notwendig dann ver-
virklicht ist, wie die Kligerin meint, wenn das llerkmal d
benutzt ist.
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Von dem Merkmal ¢ macht die angegriffene Maschinc
kecinen Gebrauch. Dic Beklagte lagert die Umkehrrollen an
frei pendelnden Schwingarmen, deren Tridger an eine iber
dic Breite der Vorrichtung verlaufende Welle angelenkt
sind. Diese Anordnung behindert nach der ohne Rechtsver-
stoB getroffcnen tatrichterlichen Feststellung des Beru-
fungsgerichts den Blick auf das Furnierband im Raum dor
Mitnehmerorgane derart stark, daBl das Erkennen von Fehl-
gtellen und die genauc Uberwachung des Furniers zwecks
Vornahme der Trennschnitte nicht mehr gewidhrleistet ist,
sobald das Furnier von den Mitnehmerorgancn erfaflit wird.
DaB dic Mitnchmerorganc der Verlcetzungsform nicht so aus-
gebildet zu sein brauchen, daB sie die Sicht auf das von
ihnen nicdergehaltene Furnierband nicht behindern, weil
Priiffeld fiir Fehlstcllen usw. durch die Bedienungsperson
die Fldche yor der Priiflinie ist, spiclt keine Rolle.

Eine gegenstidndliche Verletzung des Klagepatentes
scheidet sonach schon deshalb aus, weil die Mitnehmer-
organe der Verletzungsform dic Sicht auf das Furnierband
nicht frecigeben, sondern bechindern. Es braucht daher auf
die weiteren Ausfithrungen der Revision und insbesondere
darauf, ob in der angegriffenen Vorrichtung das Merkmal f
(frci hohenbewegliche Fithrung der Lager an geraden oder
gekriimmten Leitfliichen) in patentrechtlicher Aquivalenz
benutzt wird, in diesem Zusammenhang nicht eingegangen
zu vierden.

III. 1. Das Berufungsgericht hat weiter geprift, ob
dic Beklagtc von einer schutzfiédhigen Teilkombination des
Klagepatents, bestchend aus den Merkmalen a, b, d und e
Goebrauch macht. Weil das Berufungsgericht der Auffassung

ist, das Merkmal f werde von der Beklagten nicht in patent-
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rechtlicher Aguivalonz benutzt, ist es im Gegensatz zun
Landgericht von einer durch dio vier germten Merkmale um-
grenzten Teilkombination ausgegangen.

Der Berufungsrichter fihrt im angefochtcenen Urteil
zundchst aus, cs konne mit dem Landgericht davon ausge-
gangen verden, daBl dem Durchschnittsfachmann ecine derar-
tige Teilkombination als erfindungswegontlich offenbart
gci, wenn auch die Lehre des Klagepatents auf eine Kon-
gstruktion abgestcllt sei, bei der dice Sichtfreiheit ge-
viahrt bleibe.

Hicraus ist zwar nicht deutlich erkennbar, ob dags Be-
rufungsgericht demit nur cinc Unterstellung getroffen oder
ob co festgestellt hat, daB die Teilkombination als sclbs
gtiindiger Erfindungsgedanke offenbart scei. Fir die Revi-
sionsinstanz nufl jedenfalls davon ausgegangen werden, dal
cince lLehre im Sinne der Teilkombination ausrceichend offen-
bart ist.

DaB der Ancrkennung ciner solchen allgemeinen Lehre
cine Einschriinkung der Erteilungsbehdrde oder cin Verzicht
der Kldgerin centgegenstcehe, wie die Beklagte meint, ist
nicht festzustellen. Der Nichtigkeitssenat des Bundespa-
tentgerichts hat zwar in seinem dic Nichtigkeitsklage der
jetzigen Beklagten abweisenden Urteil vom 14. Mai 1963,
das dem Berufungsgericht bei sciner letzten miindlichen
Verhandlung noch nicht vorlag, angenommen, dafl die Kliagerin
Schutz ausschlicfilich fiir die Gesamtheit der im Anspruch 1
angegebenen llittel begehrt habe. Ein Verzicht der Klédgerin
auf den selbstidndigen Schutz einer Unterkombination 1a8t
sich jedoch nicht feststellen. Aus den vom Nichtigkeits-
senat herangcezogenen Unterlagen ergibt sich nur, daB die

——————

aller dicser Illittel gesehen hat.
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2. a) Das Berufungsgericht hat die Neuheit und den
tochnischen Fortschritt der Lehre der Teilkombination in
Ubercingtimmung mit dem Landgericht bejaht. Dagegen sind
aus Rechtsgriinden Bedenken nicht zu erheben. Die Beklagte
hat auch insoweit in der Revisionsinstanz nichts geltond
genacht. Die Teilkombination ist in keiner der Entgegen-
haltungen in ihrer Gesamtheit verwirklicht. Die erforder-
liche Fortschrittlichkeit ist gegeniiber jeder der entgegen-
gchaltenen Vorrichtungen gegeben. Die Lehre der Teilkombi-
nation sectzt den FPachmann, wie dies das Landgericht ausge-
driickt hat, in die Lage, mit ceinfachen Mitteln eine cinwand-
frei arbeitende Vorschubeinrichtung zu bauen.

b) Entgegen der Auffassung des Landgerichts hat das
Berufungsgericht dagegen der Tcilkombination die erforder-
liche Erfindungshahe und damit die Schutzfihigkeit abge-
sprochen, )

Das Berufungsgericht fiihrt hierzu in wesentlichen aus,
die angegriffeone Anlage entspreche dem Konstruktionsprinzip
nach der im USA-Patent Nr. 1 841 853 beschriebenen Vor-
schubcinrichtung filir Furnierscheren. Zwischen dem Erfin-
dungsgegenstand dicscs USA-Patents und der angegriffenen
Vorrichtung sei nach Konstruktion und Funktion Ubereinstim-
mung festzustellen. Als Unterschied von der Vorverdffent-
lichung und als Annidherung an die Lehre des Klagepatentes
verbleibe nur das llerkmal, daB das Furnierband bei dor Be-
klagten unter den Nicecderhalteorganen aus der Strecklage
abgelenkt werde. Dieses Merkmal sei jedoch ebenfalls be-
reits bekannt gewesen, und zwar speziell fiir Vorschubein-

richtungen fiir Furnierscheren durch das USA-Patent Nr. 1 611177
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Das Berufungsgericht vertritt die Auffassung, dal
eince Fortentwicklung des USA-Patentes Nr. 1 841 853 durch
Aufnohme diesces Merkmals nicht als eine patentviirdige Lr-
findung gewertet werden kdnne. Zur Beurteilung dicscr Frage
sci e¢s auch ohne Zuzichung eines Sachverstidndigen auf Grund
scincr Erfehrungen in Patentstreitsachen in der Lage, da
gsic mit keinen besonderen Schwicerigkeiten verbunden sci und
sich im wesentlichen auf cine Vertung feststellbarcr Ge-
sichtspunkte beschridnke. Dafl der genannten Fortentvicklung
irgendwelche besonderen Schwicrigkeiten entgegengestanden
hiitten, deren Uberwindung das Konnen eines Durchschnit®s-
fochnannes ibersticgen habe, konne auch die Kldgerin nicht
dartun.

Flir die Erfindungshohe spreche, so fiihrt das Berufungs-
gericht im AnschluBl hieran aus, lediglich der Umstand, daB
das USa-Patent Nr. 1 841 853 bercits scit 1932 veroffent-
licht und dic :.blenkung aus der Strecklage gemiéd dem USA-
Patent Nr. 1 611 177 bereits seit 1926 bekannt gewesen sci,
ohne dafl bis zum Klegepatent jemand auf den Gedanken der
vorteilhaften Kombination gekommen seci. Die daraus vom
Landgericht geczogenc Folgerung, es habe eines erfinderischen
Einfells bedurft, hiélt das Berufungsgericht - soweit nicht

-dic gegenstidndliche Lehre des Klagepatentes, sondern die

streitige Teilkombination zur Erdrterung stehe - nicht fiir
iiberzecugend. Dic crfinderische Lecistung des Klagepatentes
habe darin bestanden, eine Vorrichtung zu schaffen, bei der
cincrsecits gute Sichtveorhdltnissce erhalten bleiben, dic
aber andererscits einen rutschfesten Transport des Furnicr-
bandes ohne zu starken Anprefdruck sicherstcelle. Diese Auf-
gabe habe sich nicht einfach durch cine Kombination aus

den beiden USA-Patenten ldsen lassen, da dann keine gute
Sicht mehr gewidhrleistet gewesen sei. Insoweit sci also
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durchaus ein erfindecrischer Einfall erforderlich gewesen.
Dic Schwicrigkciten seien dagegen entfallen, wenn - wic

bei der streitigen Teilkombination - auf eine gute Sicht

im Einzugsberecich habe verzichtet werden konnen. Erst nach-
dem die konstruktive Modglichkeit der Speicherung der Schnitt-
befehlgabgabe filir Furnicrscheren entwickelt und erprobt ge-
wvesen sei, also wesentlich spdter als dic Veroffentlichung
der beiden USA-Patente, sei eine Fortentwicklung der Vor-
richtung gemdB USA-Patent Nr. 1 841 853 zu der angegriffoe-
nen Vorrichtung interessant geworden, so daB aus dem Zeit-
ablauf keine zureichenden Schliisse fiir die Erfindungshdhe

gezogen verden konnten.

Aus alleden folge, so filhrt das Berufungsgericht ab-
gschlieBBend aus, daB die angegriffene Vorrichtung, soweit
sie mit deﬁ‘Merkmalen des Klagepatentes libereingtimme, ohne
Belehrung durch das Klagepatent vom Stande der Technik her
habe entwickelt werden konnen. Daher kinne auch die strei-
tige Teilkombination nicht als eine erfinderische Leistung
den Schutz des Klagepatentes genieflen, so daB die Klage ab-
zuweisen sei.

%3, a) Die Revision der Kldgerin macht geltend, die
Erwigungen des Berufungsgerichts zur Frage der Erfindungs-
hthe beruhten auf Rechtsirrtum. Sie erhebt auBcrdem Rligen
verfahrensrechtlicher Arxrt.

Es widerspreche, so macht die Revision zundchst gel-
tend, eincrscits der Klagepatentschrift und andererscits
dem Inhalt der Erteilungsakten, wenn das Berufungsgericht
dic erfifiderische Leistung des Klagepatentes lediglich in
der Losung einer doppelten Aufgabenstellung erblickt habe,
ndmlich eine Vorrichtung zu schafifen, bei der cinerseits



gutc Sichtverhdltnisse erhalten bleiben und die anderor-
seits cinen rutac¢hfesten Transport des Furnierbandcs ohne
zu starken AnpreB8druck sicherstellt. Das Problem der guten
Sichtverhdltnisse sei bercits durch den Stand der Technik
gelost gewescen. Dic erfinderische Leistung des Klagepatentes
begstche darin, die Hachteile der dort als Mitnchmerorganc
vervendeten XKetten zu beseitigen und eine Vorrichtung zu
schaffen, bei der das Untertrum der das Furnicerband nic-
derhaltenden Drihte oder Seile gtraff liber dic Ablenkung
dcs Furnicrbandes gezogen ist. Venn aber diese Gesichts-
punkte fiir dic Patenterteilung mallgebend gewesen scicn,

go ktnne cinen gllgemeinen Erfindungsgedanken, welcher in
den diesbeziiglichen Merkmalen mit dem Gegenstand des Klage-
vatentes lberecinstirme, die Frfindungshdhe nicht abgespro-
chen werden. Die Schwierigkeiten, die 2zu beheben gewesen
geicn, einen rutschfesten Transport des Furnierbandes ohne
zu starken Anpreflidruck sicherzustellen, scien, so macht

dic Revision weiter geltend, unabhdngig davon, ob man
glecichzeitig auch den Vorteil guter Sichtverhdltnisse ge-
wihrlecisten wolle. Das beweise nicht zuletzt die Verlet-
zungsform. Denn die Schnittbefehlsspeicherung setze crost
recht ¢in rutschfestes Festhalten des Furnierbandes voraus.
s sci rechtsirrig, wenn das Berufungsgericht ausfiihre,
crst nachden das Systom einer Speicherung der Schnittbe-
fechlsabgabe entwickelt und erprobt gewesen sei, ware cine
lortentuicklung der Vorrichtung geméB der USA-Patentgchrift
1 841 855§§h dor Verletzungsform interessant gewesen und
deghalb kénnten entgegen der Meinung des Landgerichts aus
den Zeitablauf keine zurcichenden Schliissce auf die Ekrfin-
dungshohe gezogen werden. Denn die Aufspannung habe, so
rnacht dic Revision geltend, gegeniiber der USA-Patentschrift
1 841 853 auch in Anschung solcher lNaschinen verbessert
vverden niigssen, dic ohne Schnittbefehlsspeicherung arbeiteten:
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Dann aber sci das Bediirfnis nach Verbesserung der Auf-
spanncigenschaften nicht cerst mit der Erfindung der
Schnittbefchlsspeicherung, sondern bercits 30 Jahre vor-
her cntstanden und crst durch das Klagepatent geldst wor-
den. Somit erweisc sich die Rochtsauffassung decs Landge-
richts als zutrceffend und die des Berufungsurteils als
rcchtsirrig.

An verfehrensrochtlichen Riigen bringt die Revision
unter Berufung auf §§ 144, 286 ZPO zunidichst vor, das Be-
rufungsgericht hdtte nicht ohne Zuzichung eines Sachver-
stindigen entschoiden diirfen. § 286 ZP0O sei ferner ver-
letzt, veil das Berufungsgericht dicec Frage der Erfindungs-
hohe ohne Heranzichung der Erteilungsakten beurteilt habe.
Vienn das Berufungsgoericht dieses Auslegungsmittel heran-
gezogen hédtte, insbesonderce die Entscheidung des 13. Be-
schvierdescenats des Deutschen Patentamtes vom 27. Mai 1959
S. 4 £ff, so hdtte e¢s erkannt, daB auch die Teilkombination
gegeniber dem Stand der Technik erfinderisch sei. SchlieB-
lich macht die Revision unter Berufung auf § 286 ZPO gel-
tend, das Berufungsgericht habe verkannt, daB in der USA-
Patentschrift 1 611 177 cine schwache Knickstelle in der
Porderbahn lediglich aus der zeichnerischen Darstellung
in Figur 1 entnommen werden kénne. Das Berufungsgericht
habe stillschweigend unterstellt, daB der Fachmann die in
der Patentschrift an keiner Stelle angedeutete Bedeutung,
die diese Abbicgestolle haben kdnne, ohne weiteres im Sinne
der crfinderischen Lehre des Klagepatentes werde erkenncn
konnen. Dies sei aber roechtsirrig.

b) Der Angriff der Revision muB jedenfalills deshalb
krfolg haben, weil sich das Berufungsgericht mit der in
den Schriftsdtzen der Parteien mehrfach erdrterten, von

{
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der Klidgerin in Ablichtung zu den Akten iiberrcichten Ent-
acheidung des 13. Beschwerdesonats des Deutschen Patent-
amts vom 27. Mai 1959 im Erteilungsverfahren nicht aus-
cinendergesetzt hat. Dicse Entscheidung 148t dic Auffas-
sung zu, daB der Beschwerdescnat die Erfindungshohe fir
cinen Gegenstand, wic er hier in Betracht kommt, hat be-
jahen viollen. Unter diesen Umsténden vermif3t die Revigion,
zunal es sich um cine Entscheidung von fachkundiger Scite
handelt und das Berufungsgericht ohne Zuzichung cincs tech-
nischen Sachverstidndigen entschieden hat, die Ausceinander-
setzung mit dicser Entscheidung mit Recht. Das angcfochtenc
Urteil war dsher wegen dieses Verfahrensverstofies aufzu-
heben und die Sache zur andcrweiten Verhandlung und Ent-
ccheidung an das Berufungsgericht zurilickzuverwveisen.

Bei der neuerlichen Verhandlung wird das Berufungs-
gericht insbesondere zu untersuchen haben, ob dic besondcere
Art der Streckspannung beim Klagepatent durch die USA-
Patenbtschrift 1 611 177 und den sonstigen Stand der Tech-
nilk bereits bekannt war oder ob es insoweit einer erfinde-
rischen Leistung des Erfinders des Klagepatentes bedurfte,
wic der Beschwerdesenat und iibrigens auch das Landgericht
und der 2. Scnat des Bundespatentgerichts im Urteil vonm
14. !lai 1963 (vgl. insbesondere S. 12 ff) angonommcn haben.
Dies setzt zunichst cine eingehende Wiirdigung des Offen-
barungsgehaltes der USA-Patentschrift 1 611 177 voraus.
Entscheidend ist dabei nicht, ob in diescr UsSA-Patent-
schrift ecine Ablenkung aus der Strecklage liberhaupt oficn-
bart ist, sondern ob aus ihr der erfindungswegcntliche
Gedanke des Klagepatents ohne erfinderische Bemlihungen zu
centnehnen ist, die unter Iederwirkung oder der VWirkung des
Bigengewichtes der Umlenkrollen stechenden Mitnehmeroxrganc
zuischen den Uulenkrollen iiber eine Ablenkung (Aufwdlbung)
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zu fiihren, um dadurch c¢ince Knickspannung der Mitnchmer-
organc herbecizufithren, wodurch diese iiber der Kriimmung
durch Streckspannung straff gezogen werden und auf ihre
ganzc Linge mit straffer Spannung auf das Furnierband

zur Auflagc kommen. Wenn eine solche Lehre der USA-Patent-
schrift 1 611 177 nicht zu entnehmen ist, wird zu priifen
sein, ob es gich bei der Streckspannung der hicr in Frage
kormenden Art um cine MaBnahme handelt, die einem Techniker,
der gich mit der Verbesserung von Vorschubcinrichtungen
fiir Furnierscheren befallt, auf Grund scines Fachwissens
ohne vicitercs zu Gebote stand. Die Beklagte hat in diescm
Zusamnenhang in der miindlichen Verhandlung vor dem Revi-
sionsgericht auch noch auf die von ihr mit Schriftsatz vom
20. September 1962 vorgelegte USA-Patentschrift 1 688 901
hingecwicsen.

Bei der neuerlichen Priifung wird das Berufungsgericht
auéh ervigen milssen, ob es unter den hier gegebenen Umstin-
den scine cigenc Sachkunde fiir ausreichend halten kann oder
ob diec Aﬂhérung eincs Sachverstidndigen erforderlich wird.

Das angcefochtene Urteil war daher sufzuheben und der
Rechtissireit zur anderweiten Verhandlung und Entscheidung
an das Berufungsgericht zuriickzuverweisen (§§ 564, 565
Abs. 1 Satz 1 ZP0), ohne daB auf die weiteren Riigen der
Revision eingegangen zu werden brgucht. Die Klidgerin kann
ihr diegcn Riigen zugrunde liegendes Vorbringen in der neuen
niindlichen Verhandlung vor dem Berufungsgericht geltend
machen. Dies gilt auch von der in der Revisionsinstanz vor-
gebrachten Bchauptung der Beklagten, bei der Verletzungs-
form sci das lerkmal e des Klagepatents nicht verwirklicht,
veil nach diesem Merkmal vorausgesetzt sei, daBl die Lager
der Umlenkrollen lediglich unter Wirkung ihres Eigenge-
wichtces frei hdohenbewcglich gefiihrt seien.
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Den Berufungsgericht war- auch dic Entgcheidung iiber

dic Kosten der Revision vorzubehalten, weil sie von dem
noch ungewisgen Ausgang des Rechtsstreits abhingt.

Dr. Nastelski Spreng Loscher

Spenglor Schneider
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