BUNDESGERICHTSHOF

IM NAMEN DES VOLKES

Ia_ZR_11/65 URTEIL : Verkiindet am
31, Januar 1967
Oechgler,
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

in dem Rechtsstreit

1. der Firma Dr. » DG Apparate KG, VY-

, vertreten durch ihren personlich haftenden Ge-
sellschafter Dr. Marius B,

2. Dr. Marius Bk, HENNEEED. Uy

Beklagten und Revisiongkliéger,

~ Prozefibevollmichtigte: Rechtsanwilte Dr. NN
und Dr. (D -

gegen

die Firma Dl GubH, Apparatebau, S ~-F .
H StraBle , gesetzlich vertreten durch die Ge-
gchaftsfithrer Dr. E und Konrad K@R,

Kldgerin und Revisionsbeklagte,

~ Prozeflbevollméchtigte: ﬁéchtsanwélte prof. Dr. NN
und Dr. (-



Der Ta-~Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
die miindliche Verhandlung vom 19. Januar 1967 unter
Mitwirkung des Senatspridsidenten Dr. Nastelski und der
Bundesrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. L&scher und

Dr., Spengler

filr Recht erkannt:

Die Revision gegen das Urteil des 3. Zivil-
senats des Hanseatischen Oberlandesgerichts
in Hamburg vom 18. Februar 1965 wird auf.
Kosten der Beklagten zuriickgewiesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:
Die Parteien stellen Fotokopiergerdite her, die der
Herstellung von Kopien im Halogensilbersalz-Diffusions--
kopierverfahren dienen.

Dieses Verfahren wurde von den Farbwerken BB
(M@l unter der Bezeichnung “Copyrapid-Verfahren" ein-
gefihrt. Auf Grund der deutschen Patentanmeldungen vom
24. Januar und 6. Februar 1941, die erst am 10. Januar
und 27. Mérz 1952 bekanntgemacht wurden; erlangte die
A@ fir dieses Verfahren die Patente 887 733 und
900 298. Auf Grund einer weiteren Anmeldung vom 6. Mirg
1951, die am 23. Oktober 1952 bekanntgewacht wurde, er-
hielt die A@fir eine der Durchfithrung des Diffusions-

verfahrens dienende Vorrichtung das Patent 973 796 ("Gum—

mituch~-Patent"),
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Den genannten - nicht vorverdffentlichten - Pa-
tentschriften entspricht inhaltlich das schweizerische
Patent 240 472, durch das auf Grund einer Anmeldung vom
5. Februar 1942 der IG. FElllE ¢ unter Inan-
spruchnahue der vorgenannten deutschen Prioritédten vouw
24, Januar, 6. Februar und 6. Mirz 1941 Schutz fiir das
Halogensilbersalz~Diffusionskopierverfahren sowie fiir
eine der Durchfiihrung dieses Verfahrens dienende Vor-
richtung gewdhrt wurde. Dem Gegenstand dieses Patents
entspricht das von der AgjPentwickelte Direktoflex-
Gerdt ('/gJP-Gerdt"). Dieses GerHt wurde am 23. Februar
1949 vor Vertretern von Firmen, die der "Vereinsabtei-
lung Dokuuenten-Fotokopiergerdte" angehbren, in Lever-
kusen vorgefiihrt, und zwar zu dem Zwecke, die Herstel-
lerfirmen zur Verbesserung dieser Vorrichtung anzuregen.
Die Arbeitsweise des Direktoflex-Geridts wurde als zu kon-
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pliziert angesehen.

Durch die Vorfiihrungen in ILeverkusen angeregt, ent-
wickelte Dr. R das "D-10-Gerdt", das er am 28.
Juni 1949 in Riidesheim vorfilhrte. Er wmeldete fiir dieses
Gerdt ein Patent an, das ihm mit Wirkung vom 14. Mail
- 1949 auf Grund des Ersten Uberleitungspgesetzes vom 8.
Juli 1949 ohne amtliche Vorpriifung unter der Nr. 802 %69
(Klagepatent) erteilt wurde. Das Patent, das eine "Vor-
richtung zum Entwickeln von Reproduktionen' betrifft,
wvurde am 28. Dezember 1950 bekanntgewacht.
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Auf Grund eines Gesellachaftsvertrages vom 20.
Februar 1950 brachte Dr. EQEEEED das Patcnt in die
Kligerin ein, die danach das Ger&dt unter der Marke

"DE" herstellt.
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Eine von der Firma Dl-/rparate-Gesellschaft
wbH, der Kommenditistin der Beklagten zu 1, gegen die-
ses Patent ("FUJMM-Patent") erhobene Nichtigkeitskla-
ge vurde durch Urtell des Ersten Zivilsenats des Bun-
desgerichtshofs vom 16. Februar 1954 (I ZR 49/53, teil-
weise abgedruckt in GRUR 1954, 317) abgewiesen. Die Fas-
sung des Patentanspruchs 1 wurde zum Zwecke der Klarstel-
lung geéndertOVSeitdem lauten die fiir den vorliegenden
Rechtsstreit interessierenden Anspriiche des Klagepatentg
wie folgt:

"1. Vorrichtung zum Entwickeln von Reproduktionen
nach einem Verfahren, bei dem biegsame Schicht-
trédger fiir das latente Negativ und fiir das Po-
sitiv gemeinsau, jedoch untereinander getrennt,
in eine der Entwicklung dienende Flissigkeit
gebracht und darauf Schicht guf Schicht zusam-
mengeprelt werden, dadurch gekennzeichnet, dal
in einem zur Aufnahme der Fliissigkeit bestinm-
ten Behdlter eine Eintrittstffnung oberhalb des
Fliissigkeitsspiegels angeordnet ist, von dexr aus
zwel oder mehr durch gekrimmte unter sich paralle~
le oder anndhernd parallele Leitelemente begrenz-
te Zufithrungsbahnen der Schichtiridger unter den
Flissigkeitsspiegel eintauchen und sodann in
Richtung aus der Flispsigkeit hinaus 2zu einer aus
mindestens einem Walzenpaar bestehenden Quetsch-
walzenanordnung fithren, die die Schichttriger
aneinanderpreft und so angeordnet ist, daB sie
gie aus der Fliissigkeit hinaustransporticrt.
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6. Vorrichtung nach den Anspriichen 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, daB eine oder mehrere Walzen fe~
dernd gelagert sind.

O & Q0 00O0CO0 OO

12. Vorrichtung nach den Anspriichen 1 bis 11, dadurch
gekennzeichnet, da die VWalzen und die zu ihren
Antrieb vorgeschenen Ubertragungselemente in Tei-
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len der Vorrichtung gelagert sind, die aus
dem Geh#useunterteil herausgenommen werden
konnen.
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14. Vorrichtung nach den Anspriichen 12 und 13,
dadurch gekennzeichnet, dafl in gleicher Weise
vie die Walzen auch die Leitelemente, die Ab-
streifer und die Fihrungsroste vom Gehiluseun-
terteil getrennt gelagert sind."

Eine weitere von dem Beklagten zu 2 gegen das Klage-
patent erhobene Nichtigkeitsklage wurde durch Entschei-
dung des 2. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentanmts
vom 13. November 1956 (Ni II 152/55) rechtskridftig abge-
wiesen.

‘ Seit Herbst 1950 hatte die Kommanditistin der Be-
klagten zu 1) ein PFotokopiergerit "D herausge-
bracht, das dadurch gekenngzeichnet war, daB in einem RBe-
hdlter, dessen unterer Teil mit Entwicklerfliissigkeit
gefiillt war, die Schichttrdger in mehrere nebeneinander-
liegende Schlitze am Oberteil des Geh&uses eingefiihrt
und bis zum Eintauchen in die Fliissigkeit durch Zwischen-
platten getrennt gehalten wurden. Sie legten dann durch
die Entwicklerfliissigkeit einen gekriimmten Weg zuriick,
der an seiner Unterseite durch eine gekriimmbte Platte
bestimmt wurde. Auf der gekrimuwten Platte wurden die
Schichttrédger aus der Flilssigkeit heraus zu einenm Wal-
zenpaar gefiihrt, durch das sie hindurch- und aneinander-~
gepreflt wurden, worauf sie das Geh#duse verlieflen, Spiter
vurde das D-Gerdit in der Weise gedndert, daB die
Schichttridger nicht mehr durch eine gekrilmmte besondere
Platte zu den Walzen gefilhrt wurden, sondern dadurch, da8
der innere Boden des Beh&dlters selbst cine solche Kriimmung



aufwies, die die Schichttrédger zu den Walzen lcitetc. Auch
vurde der gekriimmte Weg in der Tiefstwdlbung an der Ober-
seite durch eine zusdtzlich angebrachte Welle (Filhrungs-
walze, Umlenkrolle). begrenzt.

Die Kommanditistin dexr Beklagten zu 1) wurde von der
Kldgerin wegen Patentverletzung auf Unterlassung, Rech-
nungslegung und Schadensersatz verklagt. Sie wurde durch
Urteil des Landgerichts Hamburg vom 25. Oktober 1951 ver-
urteilt (15 0 79/51 = 15 0 257/54). Das Hansceatische Ober-
landesgericht wies die Berufung der Kommanditistin durch
Urteil vom 14. Juli 1954 (5 U 10/52 und 6/53) zuriick.

Die Beklagte zu 1) ist am 18. Dezember 1953 gegriindet
und beim Amtsgericht Wedel/Holstein eingetragen worden. Sic
hat ihre Tédtigkeit mit dem 1. Januar 1954 aufgenommen. Dic
Kommanditistin ist gemidB § 2 des Gesellschaftsvertrages nit
dem gesamten Nominalbetrag ihres Geschéftskapitals in dic
Beklagte zu 1) eingetreten. Diese setzt die Tdtigkeit der
Kommanditistin fort. Sie stellt auch dic Gerédte her, de-
rentwegen die Komranditistin in dem vorbezeichneten Vor-
prozefl von der Klégerin verklagt worden ist.

Der Beklagte zu 2) ist der Komplementidr der Beklagten
zu 1). .-

Die Kldgerin hat mit der am 18, August 1954 zugestell-
ten Klage beide Beklagten wegen der Herstellung und des

Vertriebes der "DEjll-Geratec" auf Unterlassung, Rech-
nungslegung und Schadensersatz in Anspruch genommen. Sie

hat beantragt,
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I. die Beklagten zu verurteilen,

1. es bei Vermeidung einer Geld- oder Haftstrafe
fiir jeden Fall der Zuwiderhandlung zu unter-~
lassen, Entwicklungsgeriéte zum Herstellen von
Fotokopien herzustellen, feilzguhalten oder in

- den Verkehr zu bringen, welche nach einen Ver-
fahren arbeiten, bei dem belichtete Negative
zusammen mit unbelichteten Ubertragungspapie-
ren bzw. Filmen durch eine Fliissigkeit be-
netzt und alsdann derartig aufeinandergeprefit
werden, dafl Negativschicht auf Positivschicht
zu liegen kommt, sofern solche Gerdte unmittel-
bar aneinanderliegende Walzen besitzen, denen
die Papiere bzw. Filme ohne Verwendung eines
fiir diese Walzen und zugleich iiber mehrere
Nebenwalzen laufenden endlosen Bandes in zwei
oder mehr iibereinanderliegenden, durch fest-
stehende Leitelcmente begrenzten, gekrimnten
Bahnen zugefiihrt werden, auch wenn durch die-
sc Leitelemente eine Trennung der Zufiihrungs-

~bahnen nur iiber einen Teil ihrer Lénge erzielt
wird, insbesondere, wenn cine der Walzen fe-
dernd gelagert ist oder wenn die Walzen und
die zu ihrem Antried vorgeschenen lbertra-
gungsclemente sowie die Leitelemente und Ab-
streifer in einem aus dem Gehduseunterteil
herausnehmbaren Teil angeordnet werden, wobel
es gleichgliltig ist, ob fir die Fihrung des
untersten Schichitrigers oberhalb eines be-
liebig gestnlteten Bodens ein gesondertes
Leitelement vorgesehen oder ob der Boden des
Beh#dlters selbst als solches Leitelement aus-
gebildet ist,
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2. der Kldgerin unter Angabe der Stiickzahl,
Lieferzeiten, Lieferpreise und Abnchmer
iber den Umfang der Zuwiderhandlung Rech-
nung zu legen,

II. festzustellen, daf diec Beklagte verpflichtet
ist, der Klidgerin den sich aus der Rechnungs-
legung ergebenden entstandenen Schaden und
noch entstehenden Schaden zu ersetzen.

Die Beklagten haben beantragt, die Klage abzuweisen.
Sie haben bestritten, da8 das I{-Geriit das Xlage-
patent verletze, und haben zur Unterstitzung ihres Vor-
trages Gutachten des Ingenieurs Rudolf Boyks und des Se-
natsprasidenten a.D, Prof. Dr. Lindenmaier vorgelegt.

Das Landgericht Hamburg hat beide Beklagte durch Ur-
teil vom 1%. Juli 1955 gemdB den Klagantridgen verurteilt.

Das Oberlandesgericht hat die gegen dieses Urteil
gerichtete Berufung beider Beklagten durch Urteil von
7. Juni 1956 zuriickgewiesen. Das Berufungsgericht hat inm
Ergebnis mit dem ILandgericht iibereinstimmend eine gegen-
stdndliche Verletzung des. Klagepatents bejaht.

Auf die von beiden Beklagten gegen dieses Urteil ein-
gelegte - erste -~ Revision hat der Bundesgerichtshof durch
Urteil vom 21. Oktober 1960 das angefochtenc Urteil unter
Zurilickverweisung der Sache aufgehoben. Der Bundesgerichis-
hof hat abweichend vom Berufungsgericht cine Verletzung
des Gegenstandes der Erfindung verneint und ausgefiihrt,
cine Verurteilung:der Beklagten lasse asich allenfalls aus
dem Schutz cines allgemeinen Erfindungsgedankens rechtfor-
tigen, der neben dem Gegenstand der Erfindung des Klagepa-
tents auch die beanstandeten Vorrichtungen mitumfassce. Um
den Klagepatent einen solchen weiterreichenden Schutz zu-
billigen zu konnen, miissc zuvor geprift und festgestellt
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werden, ob der Fachmann dem Klagepatent cinen derartigen

allgemeinen Erfindungsgedanken entnehmen konne und ob ein

golcher Gedanke dem Stande der Technik gegeniiber neu,
fortschrittlich und erfinderisch sei. Diesc Priifung miis-
gc¢ nachgeholt werden.

Inzwischen war dem Beklagten zu 2) auf Grund des
Ersten Uberleitungsgesctzes vom 8. Juli 1949 vom 6. Be-
schwerdesenat des Deutschen Patentamts nach Einspruch
und Beschwerde der Kligerin fiir das DB -Gerit anm
21. Februar 1958 mit Wirkung vom 3. Mai 1950 das Patent
Nr. 969 482 erteilt worden. Die Patentanspriichc lauten:

L} o

Vorrichtung zur Erzeugung fotografischer Bil-
der durch Ubertragung ecines auf cinem biegsa-
men Schichttrdger befindlichen latenten Nega-
tivs auf einen weiteren, das Positiv ergeben-
den Schichttriager, wobeli die Schichttriger
durch gerade Leitclemente getrennt in diec Ent-
wicklerflissigkeit und - in einer gegeniiber den
Flissigkeitsspiegel bogenformig verlaufenden
Bahn zu einem Quetschwalzenpaar weitergelei-
tet werden, dadurch gekennzcichnet, dafi an-
schlieBend an die in die Entwicklerfliissig-
keit hineinragenden geraden Einfiihrungskani-
le. eine in der Entwicklerfliissigkeit licgende
bogenférmige Gleitbahn angeordnet ist, auf
welcher die nach ihrem Austritt aus den Ein-

- fiihrungsleitkanilen zusammengefiihrten und

durch Adh#dsion aneinander haftenden Schicht-
triger gemeinsam durch die Fliisgigkeit hin-
durch zu der aus Walzen bestehenden Trans-
port— und Abprefvorrichtung weitergeleitet
werden. '

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Gleitbahn aus einer durch-
brochenen Platte oder Bindern besteht.

Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dafl die Gleitbahn durch den Boden
des Entwicklungstroges gebildet ist."
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Einc von der Klégerin zusammen mit der Firma Lemm-
G ‘GEEED XC in HEEEM ccgen dieses Patent erhobene
Nichtigkeitsklage wurde durch Entscheidung des 2. Nich-
tigkeitssenats des Deutschen Patentamts vom 14. Juli 1959
(i I 40/58)'mit‘einigen der Klarstellung dienenden Ande-
rungen der Fassung des Patentanspruchs 1 abgewiesen. Die
Berufung gegen diese Entscheidung wurde durch Urteil des
Ersten Zivilscnats des Bundesgerichtshofs vom 21. Dezem-
ber 1962 zuriickgewiesen (I ZR 145/59) .

Dieses Urteilil des Bundesgerichtshofs war Gegenstand
der Verhandlung im zweiten Berufungsverfahren. Das Beru-
fungsgericht hat darauf ein Gutachten des Patentanwaltes
Dr. Dr. Mollering dariiber eingeholt, ob in der Patent-
schrift Nr. 802 369 (Xlagepatent) ein allgemeiner Erfin-
. dungsgedanke folgenden Inhalts offenbart worden ist:

Vorrichtung zur Herstellung von Reproduktionen
im Diffusions-Kopierverfahren, dic durch folgen-
de Merkmale gekennzeichnet ist:

a) In den Beh#dlter fiihren mehrere durch Leitcle-
mente getrennte Zuleitungskanidle, die der aus-
reichenden Benetzung der Schichttriger dicnen.

b) Aus diesen Zuleitungskanilen fiihren gekriimmte
Bahnen (Wege),

aa) die ganz oder teilweise durch voncinander
getrennte lLeitelemente begrenzt werden und

bb) auf denen die Schichttrdger drucklos (ohne
Flichen- oder Linienpressung) zuniichst von
oben nach unten und dann von unten nach oben
zu dem Spalt einer Walzenanordnung gescho-
ben werden konnen,

¢) (mindestens) zwei aneinanderliegende Walze
gind s0 angeordnet, dafl sie die in den Walzen-
spalt geschobenen Schichttridger erfassen und
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aa) aneinanderpressen,

bb) aus dem Behdlter hersusziehen und dabei
cc) von berschiigsiger Flissigkeit befreien,
und ob ein solcher allgemeiner Erfindungsge-
danke gegebenenfalls neu ist, dic Technik be-
reichert hat und Erfindungshthe besitzt und

ob gegebenenfalls die Vorrichtung der Beklag-
ten (Duplomat-Gerdte) von ihm Gebrauch machen.

Die Beklagte hat das Privatgutachten des Senatspri-
sidenten a.D. Dr. Dersin vom 22. Januar 1965 vorgelegt.

Durch Urteil vom 18. Februar 1965 hat das Oberlandes-
sericht die Berufung der Beklagten gegen das Urteil des
Landgerichts vom 13. Juli 1955 abermals zuriickgewiesen.

Mit der Revision verfolgen beide Beklagte ihren ur-
springlichen Antrag auf Klagabweisung weiter. Dic Kligerin
bittet um Zuriickweisung der Revision,

Entscheidungsgriinde:

o . . - W S G A W e - e S - G - S S S

I. Der "Gegenstand" der Lehre des Klagepatents er-
streckt sich nicht auf die von der Beklagten hergestellten
Duplomat~Gerdte.,

o a) Das hat der Bundesgerichtshof bercits in seinen
im Pﬁrallelprozeﬁ ergangenen Urteil vom 12, Juni 1956
(I ZR 118/54) ausgesprochen, und zwar nach § 565 Abs, 2 2P0
mit bindender Virkung fiir das Berufungsgericht wie auch Ifiir
die weitere Entscheidung des erkennenden Senats (Urteil
I ZR 153/59 v. 21. Oktober 1960 S. 6, 8)., Das Berufungs-
gericht hatte in seinem ersten Berufungsurteil vom 14. Ju-
1i 1954 (5 U 10/52 und 6/53) mit dem Landgericht einc Ver-
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tents durch das I -Geridt bejaht. Die Aufhebung
des ersten Berufungsurteils beruht darauf, dafl der Bun-
desgerichtshof den Sachverhalt dahin beurteilt hat, dag
das D{R-Gerst nicht von der gegenstindlichen Lehre
des Klagepatents Gebrauch macht. Bereits nach diesem
ersten Revisionsurteil vom 12. Juni 1956 (I ZR 118/54)
.konnte eine Verurteilung der Beklagten nur noch aus den
Schutz cines "allgemeinen Erfindungsgedankens"' in Be-
tracht konnen.

b) In Anlehnung an dieses Revisionsurtecil hat das
Berufungsgericht im zweiten Berufungsverfahren des Pa-
rallelprozesses (3 U 180/56 und 202/60) den folgenden all-
genmeinen Erfindungsgedanken formuliecrt: -

"Zur Durchfiihrung der Entwicklung nach dem‘Diffu—
sionsverfahren werden die Schichttréger durch

die Leitelemente getrennt voneinander in die Ent-
wicklungsfliissigkeit eingefiihrt und (ohne Pres-—
sung durch die Leitelemente) in gekriimmter Bahn
gundchst absteigend und dann aus der Flissigkeit
heraus zu einer Walzenanordnung gefiihrt, welchec
die Schichttrédger zusammenpreBt und aus der Fllis-
gigkeit heraustransportiert.”

Das Berufungsgericht hat diesen allgemeinen Erfin-
dungsgedanken in Ubereinstimmung mit den Gutachten der
gerichtlichen Sachverstiéndigen Oberregierungsrat Dr.-Ing.
Atorf und Prof. Dr.-Ing. Frieser als im Klagepatent offen-
bart und auch als neu, fortschrittlich und erfinderisch
angeschen und festgestellt, daf das DR -Gerit von
allen Merkmalen diesecs allgemeinen Erfindungsgedankens

3
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Gebrauch mache. Mit dieser Begriindung hat es die Beru-
fung abermals zuriickgewiesen.

¢) Der Bundesgerichtshof ist in dem zweiten Revi-
gionsurteil vom 21. Oktober 1960 (I ZR 153/59) dieser recht-
lichen Wirdigung nicht gefolgt, und zwar im wesentlichen
mit der Begriindung, das Berufungsgericht habe seiner Prii-
'fung den patentrechtlichen Begriff der Offenbarung nicht
in seiner vollen Tragweite zugrundegelegt; c¢s habe keine
stichhaltige Begriindung fiir seine Annahme gegeben, daf
dem Durchschnittsfachmann durch das Klagepatent ein Diffu-
sionskopiergerit nahegelegt sei, das nicht von séimtlichen
Merkmalen des Klagepatents Gebrauch mache. Ein solcher Fall
ist hier insofern gegeben, als an die Stelle der durch dic
gegenstédndliche Lehre des Klagepatents angeordneten Art
mat-Gerdtes tritt, nur noch das unterstc der Leitelementc
als gekriimmtes ILeitblech auszubilden und auf diese Weise
das Aufeinanderliegen der Schichttréger schon vor der Tiefst-

g e e e Lt L Al S = S

wtlbung der Bahnkriimmung eintreten zu lassecn.

_ 2. Im vorliegenden Rechtsstreit hat das Iandgericht
beide Beklagte durch Urteil vom 13. Juli 1955 (15 0 253/54)
wegen'gegensténdlicher Patentverletzung gemdlB den Klagan;
trigen verurteilt. Das Berufungsgericht hat durch Urteil
vom 7. Juni 1956 (3 U 280/55) die Berufung zuriickgewiecsen
und ebenfalls eine gegensténdliche Verletzung des Klage-
patents bejaht. Durch Urteil vom 21. Oktober 1960 (I ZR
117/56) hat der Bundesgerichtshof auf die Revision der Be-
klagten das angefochtene Urteil aufgehoben und entsprechend
dem Urteil vom 12. Juni 1956 (im Parallelprozef) eine Ver-
letzung des Gegenstandes der Erfindung vernceint. Unter Be-~
zugnahme auf die Entscheidungsgriinde des im Parallelprozel
am gleichen Tage verkiindeten Urteils (I ZR 153/59) hat der
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Bundesgerichtshof eine Priifung unter dem Gesichispunkt der
Verletzung eines allgemeinen Erfindungsgedankens fiir er-
forderlich erachtet.

3. a) Im dritten Berufungsverfahren (3 U 107/63 und
3 U 236/65) des Parallelprozesses hat das Berufungsgericht
zunéchst geméB BeweisbeschluB vom 24. April 1961 das Frgén-
zungsgutachten des Sachverstindigen Prof. Dr.-Ing. Frieser
vom 15. September 1961 eingeholt.

Darauf wurde das Verfahren von den Parteien wegen ein-
geleiteter Vergleichsverhandlungen und dann auch wegen des
beim Bundesgerichtshof in der Berufungsinstanz anhéngigen
llichtigkeitsverfahrens betreffend das "Liji-FPatent" nicht
weiter betrieben. Dies gilt auch fiir das - zweite - Beru-
fungsverfahren des vorliegenden Rechtsstreits.

b) Der 2. Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts
hatte durch Entscheidung vom 14. Juli 1959 die wegen des
Patents 969 482 gegen Dr. Bl erhobene Nichtigkeitsklage
- mit cinigen klarstellenden inderungen des Patentanspruchs
1 -~ abgewiesen und in der Begriindung bereits darauf hinge-
wiesen, dall im Patentnichtigkeitsverfahren nicht eine et-
waige Abh#ingigkcit des Streitpatents 969 482 ("IR-Pa-
tent") vom #lteren Recht, dem Patent 802 369 ("ENER-
Patent"), vondern lediglich die Frage cines patentféhigen
Uberschusses zu priifen sci. In Ubereinstimmung mit dem
Nichtigkeitssenat des Deutschen Patentamts hat der Bundes-
gerichtshof im Urteil vom 21. Dezember 1962 (I ZR 145/59)
cinen patentfihigen {iberschuB in der Lehre des H#-Pa-~
tents geschen, nur das unterste Leitelement bogenformig,
alle oberen Leitelemente aber gerade zu gestalten und sie
denentsprechend auch zu verkilirzen., Diese Abweichung der
Lehre des Hjiip-Patents von der Lehre des EfJ-Patents
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habe nicht im Rahmen des dem damaligen Stande der Technik
entsprechenden durchschnittlichen Fachuissens gelegen., lierauw
folge aber, daB ein allgemeiner Erfindungsgedanke, wie er
bisher in dem VerletzungsprozeB der Parteien erdrteri wor-
den sei, nicht vorliegen konne; denn in diesen allgemcinen
Erfindungsgedanken sei die besondere, als schutzfihig an-
zuerkennende Lehre des BffiPatents mit_einbezogen worden.

Da die Frage der Abhingigkeit des B-Patents von
E.-Patent im Verletzungsprozef noch nicht gepriift wor-
den war, hat der Bundesgerichtshof, um Unklarheiten und
Fehlschliisse zu beseitigen, dic sich sonst fiir den vorlic-
genden Patentverletzungsprozef hitten ergeben kénnen, darauf

- e . v G — -
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meiner Erfindungsgedanke in Betracht kommen konne, der nach
dem #lteren Recht (E@-Patent) geschiitzt und zugleich
in dem Gegenstand des B{jjj-Fatents mit enthalten sein kin-
ne., Im vorliegenden Fall ktnnte ais wesentliche, erfinde-
rische Konstruktionsidee unter dem Gesichtspunkt eines all-
gemeinen Erfindungsgedankens mdglicherweise cine Vorrich-
tung zur Herstellung von Reprodukitionen im Diffusions-Ko-
pierverfahren in Betracht kommen, die etwa durch folgen-

dc Merkmale gekennzeichnet sei:

"a) In den Beh#lter fiihren mehrere durch Leitelc-
mente getrennte Zuleitungskandlc, die der aus-~
reichenden Benetzung der Schichttriger diencn.

b) Aus diesen Zuleitungskanidlen fiihren gekriimmtc
Bahnen (Wege),

aa) die ganz oder teilweise durch voneinander
getrennte lLeitelemente begrenzt werden und
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bb) auf denen die Schichttridger drucklos (ohne
Fldachen- oder Linienpressung) zunidchst von
oben nach unten und dann von unten nach
oben zu dem Spalt einer Walzenordnung ge-
schoben werden konnen.

¢) (Mindestens) zwei aneinander anliegende Walzen
sind so angeordnet, dafl sie die in den Walzen-
spalt geschobenen Schichttridger erfassen und

aa) aneinanderpressen,
bb) aus dem Behidlter herausziehen und dabei

cc) von iiberschiissiger Fliissigkeit befreien”.
(Vgl. hierzu BGH I ZR 145/59 vom 21. Dezember
1962 S. 28-30).

———— o -

fahren, die zwecks gemeinsamer Beweiserhebung verbunden
wurden, durch Einholung eines Gutachtens des Patentanwalts
Dr. rer. pol. Dr.-Ing. Mollering Bewels erhoben darilber, ob
der vorbezeichnete allgemeine Erfindungsgedanke in Klage-
patent offenbart worden ist, ob er neu ist, die Technik
bereichert hat und Erfindungshtohe besitzt, und ob das

DG -Gerit von ihm Gebrauch macht.

In Ubereinstimmung mit dem Gutachten des gerichtlichen
Sachverstdndigen hat das Berufungsgericht festgestellt, da8
die vorbezeichneten Voraussetzungen erfiillt sind. Es hat
daher erneut die Berufung der Beklagten zuriickgewicsen und
der AnschluBberufung der Kldgerin in der geédnderten Fassung
des Klageantrages stattgegeben.
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II. Die Revision h&lt die Grinde, mit denen das Be-
rufungsgericht cine Patentverletzung aus dem Gesichtspunkt
eines allgemeinen Erfindungsgedankens bejaht hat, fiir
rechtsirrig, da das Berufungsgericht bei der wiederholten
Verhandlung sich nicht an die es gemdB § 565 Abs. 2 ZFO
bindende rechtliche Beurteilung des Bundesgerichtshofs
gemdB Urteil vom 21. Oktober 1960 (I ZR 117/56) gehalten
habe.

1. Die Revision hat hierzu ausgefiihrt (unter I der
Revisionsbegriindung): Nach der Entscheidung des Nichtig-
keitssenats des Deutschen Patentamts vom 14. Juli 1959,
auf die der Bundesgerichtshof im Urteil vom 21. Oktober
1960 (I ZR 117/56 S. 15/16) Bezug genommen habe, sei die
Erfinderleistung des B{jii-Patents im Auffinden des Io-
sungsprinzips: "Verzichte auf dic bisherige Getrenntfiih-
rung der Schichttriger nach ihrer ausreichenden Benetzung"
in Verbindung mit folgendem Ldsungsmittel: "Begniige dich
mit einer einzigen bogenformigen Gleitbahn" zu erblicken.
Hieraus habe deg Bundesgerichtshof die Folgerung gezogen:
Wenn der Verzicht auf die Getrenntfilhrung der Schichttrid-
ger nach ihrer ausreichenden Benetzung in Verbindung mit

e e

so konne diese Gestaltungsmdglichkeit nicht als ibergeord-

- e wm

neter Erfindungsgedanke im #lteren Patent 802 369 bercits
offenbart sein; denn "offenbart" seien dem Fachmann nur
solche Gestaliungsmdglichkeiten, die er ngg_ggggpgggggppg
Entscheidung vom 21. Dezember 1962 (I ZR 145/59) habe der
Bundesgerichtshof die vom Nichtigkeitssenat des Patentamts
vorgenommene Beurteilung des B{jj}-Patents 969 482 gebil-
ligt. Nach S. 42 bis 44 der Entscheidungsgriinde dieses Ur~
teils bestehe die entscheidende Erfinderleistung dieses Pa-

tents in der Uberwindung des die Fachwelt becherrschenden
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Vorurteils gegen das vorzeitige Zusammenfiihren der Schichit-
triger. Die Erfinderlecistung liege also'keiheswegs in der
Gestaltung der Eingelteile als solchen, sondern sie licge
im Grundsétzlichen. Durch das Bjjill#-Patent sei in der Fach-
welt ein Wandel in der Beurteilung der Behandlungsmdglich~-
keit der Schichttridger im Diffusionsverfahren herbeigefiihrt

- e e g - —— e &
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g0 konne sie nach allgemein anerkannter Lebre und iiberdies
gemdB Urteil I ZR 117/56 (S. 13 - 16) unter Bezugnahme auf
das Urteil im ParallelprozeB I ZR 153/59 (S. 20) in Verbin-

ey W e T . G B Ve By B A G -
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Fachmann ohne erfindcrisches Bemithen hitte erkannt werden
ktnnen. Widren die ILehren der Patentanspriiche des Patents
969 482 durch einen dem Patent 802 369 2zu entnebmenden iiber-
geordneten allgemeinen Erfindungsgedanken vorweggenommen
, gewéscn, 50 hédtte der Nichtigkeitsklage stattgegeben werden
niissen. |
»

2. Diese Ausfiihrungen der Revision gehen fehl, weil
sie auBer acht lassen, was der Bundesgerichtshof bereits
im Urteil vom 21. Dezember 1962 (I ZR 145/59 S. 28 - 30)
@P-Patents vom EQE-Patent ausgefithrt hat. Im ersten
Revisionsverfahren, das zu dem Urteil vom 21. Oktober 1960
(I ZR 117/56) gefithrt hat, stand, wie die Kliégerin zutref-
fend ausgefithrt hat, die Frage einer etwaigen Abhingigkeit
des B@Patents von dem Klagepatent noch gar nicht zur
Erdrterung. Die Klidgerin vertrat vielmehr - in Uberecinstin-
mung mit dem gerichtlichen Sachversténdigen Prof. Dr.-Ing.
Fricser - die Auffassung, days HJi-Patent mache in vollen
Unfange von den Mitteln des Klagepatents Gebrauch und hahe
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keinen dariiber hinausgehenden eigenen Erfindungsgchalt.
Erst als durch das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 21.
Dezember 1962 die Rechtsbestiindigkcit des B@J-Patents
bestédtigt und das Vorhandensein einer eigenen erfinde-
rischen Leistung in der Iehre des B.—Patents anerksnnt
wurde, unter Beibehaltung der untersten bogenfirmigen Zu-
fiihrungsbahn (Gleitbahn) die iibrigen - oberen - Leitelemen-
tc geradfliéchig (eben) und entsprechend verkiirzt auszubil-
den, stellte sich dic Frage, ob das Hj§-Patent von dem
Klagepatent abhéngig war. Diesc nunmehr als patentféhig
anerkanntc Lehre konnte selbstverstiéndlich nicht mehr HMerk-
mal cines den Lehren beider Patente iibergeordneten Erfin-
dungsgedankens sein. Der Bundesgerichtshof hat im Urteil
vom 21. Dezember 1962 (S. 28 - 30), wie bereits dargelegt,
versucht, die sich hieraus unter dem Gesichtspunkt ciner
Abhéngigkeit des B@p-Patents von dem &ltercn Patent er-
gcbenden rechtlichen Moglichkeiten und Yolgerungen klarzu-
stellen. Er hat darauf hingewiesen, daB dic Anspriiche der
Kl&gerin in dem VerletzungsprozeB noch nicht unter dicsem
Gesichtspunkt g%priift worden seien (S. 30 letzter Satz),

und ausgefiihrt, lediglich ein allgemeiner Erfindungsgedan-
ke, wie er bisher in dem Verletzungsprozefl der Parteicen er-
octert worden sei, -~ ndmlich in dem Sinne, daB er den schutz-
féhigen Teil der Lehre des D@-Patents mit cinbeziche, -
sel durch die Anerkennung ciner eigenen Schutzféhigkeit die-
ser Lehre ausgeschlossen. Es kénne aber, wenn dieser patent-

- o - —-— - - -

£ehender allgemeiner Erfindungsgedanke in Betracht komnen,
der nach dem #lteren Klagepatent geschiitzt und zugleich in
dem Gegenstand des B.—Patents mit enthalten sci (oben
unter I, 4). Dann wiirde der Fall einer Abhéingigkeit des
H@p-Patents von dem Klagepatent gegeben scin. Eine solche
Abhéngigkeit liege vor, wenn das jiingere Patent wesentlichc

Erfindungsgedanken des #lteren Patents benutze und ohne dic-
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se¢ Benutzung nicht ausfiihrbar sei. Werde eine patentge~
schiitzte Vorrichtung in einem wesentlichen Merkmal erfin-
derisch verbessert, so sci diese cbenfalls patentféhige
Verbesserung von dem #lteren Patent abhingig, sofern sie
ohne Benutzung der iibrigen erfindungswesentlichen und -
unter dem Gesichitspunkt eines allgemeinen Erfindungsge-
dankens - selbsténdig schutzfdhigen Merkmale nicht aus-
fiihrbar sei (S. 28 des‘Urteils vom 21, Dezember 1962).

Bei dieser Beurteilung der Rechtslage kann der Auf-
fassung der Revision, das Berufungsgericht habe sich unter
Verletzung des § 565 Abs. 2 ZPO nicht an dic bindenden Vei-
gsungen des Bundesgerichitshofs im Urteil vom 271. Oktober
1960 gehalten, nicht gefolgt werden. Diese Angriffe der
Revision (unter I der Revisionsbegriindung) beruhen auf der
irrigen Auffassung, das Berufungsgericht habe auch den pa-
tentfahigen Uberschuf der Lehre des H-Patents in den
erdorterten allgemeinen Erfindungsgedanken mit einbezogen.
Tats#dchlich hat das Berufungsgericht diesen .patentfdhigen
iberschuB aber in Ubereinstimmung mit den Ausfilhrungen des
Bundesgerichtshofs auf S. 28/29 des Urteils vom 21. Dezem-
Urteil vom 21. Oktober 1960 im ParallelprozeB (I ZR 153/59)
die Entscheidung des Berufungsgerichts vom 10. Dezember 1959
(3 U 180/56) nur deshalb aufgehoben, weil fiir die Offenba-
rung cines allgemeinen Erfindungsgedankens, in den der spi-
ter als patentfdhig anerkannte UberschuB der Lehre des Bi-

—— e e - S B e — - —
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nicht entgegen.
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ITI. F¥ehl geher auch dic grundsdtzlichen Erwdgungen,
mit denen die Revision glaubt, eine Abhdéingigkeit dco I@-
@ ratents von E@»-Patent als “"begrifflich, logisch
und. denkgesetzlich unmdglich" ausschlieBen zu konnen
(IT 1 - 4 der Revisionsbegriindung).

‘Dicse Uberlegungen verkennen, was das Berufungsgericht
auf Grund der Beweisaufnahme in Ubereinstimmung mit den
Urteilen des Bundesgerichtshofs vom 16. Februar 1954, 12.
Juni 1956, 21. Oktobexr 1960 und 21. Dezember 1962 hinsicht-
lich der grundlegenden Merkmale festgestellt hat, in denen
dic Vorrichtungen nach dem Klagepatent und nach dem Bl
Patent iibereinstimmen. Dabei legt dle Revision der unter-
schiedlichen Gestaltung der Leitelemente im Mittelteil der
Gerdte eine Bedeutung bei, die ibr fiir den nunmehr zu er-
6rternden allgemeinen Erfindungsgedanken nicht zukommt.

Dic¢ Gerdte nach dem Klagepatent einerseits und nach denm
@i Patent andererseits weisen zwar hinsichtlich der Ge-
staltung der Icitelemente im Mittelteil Unterschiede auf,"
die bewirken, daf die Schichttréger nach dem Klagepatent

- o~ -
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1. Wie der Bundesgerichtshof bereits im Urteil vomn
16. Februar 1954 (S. 16/17) festgestcllt hat, bestehen
fiir den Bau von Vorrichtungen, mit denen in stetiger Auf-
einanderfolge Fotokopien im Diffusions—Kopierverfuhren
hergestellt werden sollen, 2wei grundsitzlich verschie-
dene ILosungsmiglichkeiten:
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a) Den einen Weg hat das "Gummituch-~Patent" gewiesen.
Danach werden die Schichttridger zundchst in gerader Bahn
senkrecht oder schrdg von oben her in die Fliissigkeit ein-
gefithrt, dort sofort von einem Walzenpaar erfat und an-
einandergepreBt, tiefer in den Behdlter hineingezogen und
dann erst in ihrer Forderrichtung umgelenkt und nach oben
aus der Fliissigkeit hinausgefithrt. Die Krimmung (Umlenkung)
ibrer Bahn wird also erst erzwungen, nachdem die Schicht-
- trédger bereits zusammengeprefBt aneinanderliegen und die
Bildiibertragung selbst in Gang gesetzt ist; die -~ durch
Walgen und Gummituch erzwungene - Bahnkriimmung fiihrt die
Schichttrdger zunichst fliadchenhaft aneinandergepresdt auf
einen Umwege tiefer in die IMlissigkeit hinein und erst
dann wieder mittéls welterer Walzen nach oben ins Freie.

b) Das Klagepatent geht cinen anderen Weg. Die Schicht-
trdger werden nicht, durch Walzen und Gummituch aneinander-
gepreft, in die Flﬁssigkéit hineingezogen, sondern - ohne
Walzen und ohne Pressung - in hogenfdrmiger Bahn durch
die Flissigkeit bis an einen oberhalb des Flissigkeits~
gie alsdann - linsenfOrmig - aneinanderpreflt, dabel aus
dem Beh#dlter heraustransportiert und zugleich von der iber-
schiissigen Flilssigkeit befreit (wie bel einer Mangel). Diec
Kriimmung des Weges der Schichttriger wird also bereits in
den Teil des Gesamtweges der Schichttrdger verlegt, in
dem diese noch nicht aneinandergepreBt sind, so dal sie
bereits unmittelbar von dem Augenblick, in dem sie von
den Quetschwalzen erfaflt werden, mit ihrer Vorderkante aus
der Fliissigkeit hinausgerichtet sind. Dsnach ist wesent-
lich, dafl die Walzen die feuchten Schichttridger in ihrer
ankommenden Richtung erfassen und zugleich mit ihrer
(Linien-) Pressung geradlinig weiter ins Freie fordern.



Auf diese Weise ist es gelungen, gegeniiber dem "A.-
Gerdt" nicht nur in konstruktiver, sondern auch in funk-
tioneller Hinsicht Fortschritte zu erzielen. Zwischen den
bechandelten aneinanderliegenden Schichttrédgern konnen
schddliche Relativverschiebungen praktisch nicht mehr auf-
treten, da sie in gerader Richtung aus der Fliissigkeit o
hinaustransportiert werden. Bei decm "A@-Gerdt" dagegen
lieB sich die Gefahr solcher Relativverschiebungen und
damit das Zustandekommen unscharfer Kopien mit Doppecl-
konturen kaum vermeiden, weil der Weg des auBlen liegen-
den Schichttrigers um die Hauptwalze herum etwas lénger
war als der Weg des innen liegenden Schichttrigers.

2. Der Beklagte zu 2) ist mit dem DD Gerit
nicht, wie er es im vorliegenden Verletzungsverfahren und
auch im Patentnichitigkeitsverfahren darzustellen versucht
hat, den ersten Weg, sondern entsprechend der Erfindung
des Klagepatents den zweiten Weg gegangen. Auch das I@ip-
@ Gerst vermeidet es, die Schichttrédger bereits vor den
Scheitelpunkt der gekriimmten Bahn aufeinanderzupressen und
auf diese Weise durch die Erzielung eines innigen Kontak-
tes bereits vor der Tiefstwdlbung der gekriimmten Bahn den
Diffusionsvorgang einzuleiten. Die Schichttriger werden
in einer gegeniiber dem Flissigkeitsspiegel bogenftrmig
verlaufenden Bahn ohne (Flichen- oder Linien~) Pressung
bis an den Valzenspalt geschoben und erst dann durch das
Quetschwalzenpaar aneiandergepreft, aus dem Behélter heraus-

—— - ——— - —

Die Beklagten haben zwar versucht, die bei dem D~
@P-Gerit bercits vor dem unteren Wendepunkt (Umkehr- cder
Scheitelpunkt) der bogenférmigen Bahn eintretende Berithrung
der Schichttrdger als cine - wie beim Gummituch~Patent -
virksame Einleitung der Bildiibertragung hingzustellen. Vas
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insoweit als funktioneller Vorteil iiber eine die Bildiiber-
tragung beschleunigende und verbessernde "Vordiffusion" be-
behauptet worden ist ("Vordiffusionstheorie"), hat sich

aber als ebenso unzutreffend erwiesen, wie die angeblich
sonst noch durch die vorzeitige Zusammenfilhrung der Schicht—
tréger eintretenden funktionellen Vorteile ("Paketbildungs-—
theorie', "Adhésionstheorie", "Auslaugungstheorie" u.a.m.).
Auch nach dem B@Ji@-Patent werden die Schichttriger ent-
sprechend dem oben beschriebenen zweiten Losungsprinzip

auf gekriinmten Bahnen (Vegen) - obne Pressung - zu dem Wal-
zengpalt gefiihrt, wo - hinter dem Scheitelpunkt der ge-
krimmten Bahn - die (Iinien-) Pressung vorgenommen wird,

die allein den "innigen Kontakt" herstellt, der beim Diffu-
sions-Kopierverfahren fiir eine ordnungsméfBige Bildiibertra-
gung bendtigt wird. Es handelt sich hierbei im wesentlichen
um das Merkmal b) bb) des vom Berufungsgericht gepriiften
allgemeinen Erfindungsgedankens; dieses Merimal kennzeich-
net den grundséatzlichen Unterschied, der zwischen dem Kla-
gepatent und dem B{fjpPatent einerseits und dem durch das
Gummituch-Patent gewiesenen (ersten) LOsungswegs anderer-
seits besteht. Beim Gummituch-Patent erfahren die Schicht-
trdger bereits sofort nach der getrennten Benetzung vor dem
Scheitelpunkt der gekriimmten Bahn einen Druck, der senkrecht
zu der Schichtebene die Schichttréger so gegeneinanderprefit,
dafl durch diesen "innigen Kontakt" die Bildiibertragung ein-
geleitet wird. "Drucklos" im Sinne des Merkmals b) bb) ist
dagegen auch die Fiihrung, mit der dem Bjjj)-Patent die an-
einanderliegenden Schichttréger auf der untersten Gleitbahn
zu dem Spalt der Walzenanordnung geschoben werden. Die hier-
bei von Hand angewendete “Schubkrafi" &ndert nichts daran,
daB sich die Schichttridger nur "lose beriibren” und nicht wie
bel einer "Pressung" in "innigen Kontakt" zueinander treten.
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3. Angesichts der vorbezeichneten Ubereinstinmungen
kann der Revisilon nicht gefolgt werden, wenn sie meint,
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verschiedene Wege und filhrten zu "heterogenen' Vorrich-
tungen, die nichts patentrechtlich Erhebliches miteinander |
gemein haben kinnten (Revisionsbegriindung unter II 1 und :
4, S. 5 und 8). Beide Patente beruhen vielmehr auf der
Grunderkenntnis, daf ein léngeres flidchenhaftes Zusammen- é
pressen der Schichttridger unter dem Fliissigkeitsspiegel 3
nicht erforderlich und auch nicht zweckméfiig ist und dags

es geniligt, wenn die Schichttradger "drucklos" in bogenfor-
miger Bahn durch die Fliissigkeit zu eincm Walzenpaar ge-
leitet werden, das oberhalb des Fliissigkeitsspiegels al-
lein durch Linienpressung den erforderlichen Kontakt be-~
wirkt (Urteil vom 21. Dezember 1962, S. 19, 28).

Diesem Kerngedanken entsprechen in allen wesentlichen
Teilen die Merkmale des vom Berufungsgericht gepriiften all-
gemeinen Erfindungsgedankens (oben unter I 4).

a) Dies gilt zuniichst fiir das Merkmal a, das den fiir
den Eintritt der Schichttrdger in die Entwicklerfliissig-
keit wesentlichen.Teil der Vorrichtung betrifft, sowie
fiir das Merkmal c, das sich auf den Teil der Vorrichtung
bezieht, der in Funktion tritt, sobald die Schichttridger
lich der PFassung und der Priifung dieser beiden Merkmale
hat die Revision keine Einwendungen erhoben.

b) Die Revision wendet sich im wesentlichen nur gegen
das den '"Mittelteil" dexr Vorrichtung betreffende lMerkmal b.
Die Formulierung dieses Merkmals mag, soweit sie das Unter-
merkmal aa betrifft, fiir sich allein zu MiBverstiandnisscn
AnlaBl geben konnen. Bereits aus den Darlegungen auf S. 28

4
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bis 30 des Urteils des Bundesgerichtshofs vom 21. Dezem~
ber 1962 ergibt sich aber deutlich, daB sich die gewdhl-

te allgemeine Fassung ("ganz oder teilweise durch vonein-
ander getrennte leitelemente begrenzt") weder auf dic
spezielle Gestaltung dieses "Mittelteils" nach dem Klage-
patent noch auf die spezielle Gestaltung des "Mittelteils™
nach dem FgJ-Patent beschrénken sollte. So ist auf S. 28
des angefiihrten Urteils ausdriicklich darauf hingewiesen wor-
den, dafl die als schutzfihig anerkannte Lehre des Pjjjl-Pa-
tents nicht in einen allgewmeinen Erfindungsgedanken cinbe~
zogen werden dirfe, sondern ausgeschieden werden miigsse. Ab-
weichend von dem bis dahin gem#fl den beiden Urteilen des
Bundesgerichtshofes vom 21. Oktober 1960 erwogenen allge-
meinen Erfindungsgedanken kann nach der Aufrechterhaltung
des BP-Patents selbstverstdndlich nur ein weitergehender,
Ubergeordneter Erfindungsgedanke in Betracht kommen, desocen
Anwendung eine Gestaltung des Mittelteils der Vorrichtung
nach den speziellen Ausfiihrungsformen sowohl des Klagepa-—
tents als auch des H-Patents zuldBt. Daher kann auch
die begondere Art der Gestaltung der ILeitelemente nach dem
Klagepatent nicht Bestandteil dieses allgemeinen Erfindungs-
gedankens sein. Hierzu wird auf S. 29/30 des Urteils vom
21, Dezember 1962 - in Ubereinstimmung wit den Urteilen

vom 16. Februar 1954, 12. Juni 1956 und 21. Oktober 1960 -~
festgestellt, da8 die nach dem Klagepatent bei sidmtlichen
Leitelementen vorgesehenen Kriimmungen fiir die Erfiillung

der eigentlichen technischen Aufgabe der Benetzung und

der Pressung der Schichttridger an sich nicht von wesentli-
cher Bedeutung sind. Da der Fachwann festgestelltermaBen
weiB, dall man die Schichttrdger nach ihrer Beschaffenheit
und der Art und der Zeit ihrer Behandlung nur solange
getrennt zu halten braucht, wie dies zur Benetzung erfor~
derlich ist, kann er es auch nicht mehr fiir notwendig hal~
ten, daR s8@wmtliche oberen Leitelemente gekriimmt ausgebil-
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det werden, um die Schichttridger zu dem VWalzenspalt fiih-
ren zu konnen. Eine iiber den Benetzungsvorgang hinaus
fortdauernde Trennung der Schichttrdger hat eben nichts
mehr mit der eigentlichen Fithrungsfunktion zu tun, son-
dern soll nur dem Schutz vor der -~ tatsichlich bestehen-
den oder auch nur irrtimlich angenouwmenen - Gefahr ciner
schédlichen Diffusion dienen. Die im Gebiet der Tiefst-
w8lbung der ¥Fihrungsbahn vorhandene Trennung und Xriimnung

- -
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chen Merkmals. Dieses Merkmal kann daher auch nicht als
ein fiir die Lésung der Kernaufgabe (Benetzung und Pres-
sung der Schichttréger) unabdingbares Merkmal angeschen
werden; vielmehr kann - ohne dieses zusitzliche Merkmal -
zur Losung der genannten Hauvtaufgabe bereits fiir die
ibrigen erfindungswesentlichen Merkmalec ein sclbsténdiger
Schutz unter dem Gesichtspunkt eines allgemeinen Exrfin-
dungsgedankens in Betracht kommen. Dies ist, wie gesagt,
in dem Urteil vom 21. Dezember 1962 auf S. 29/3%0 klarge-

stellt worden.

4., Bereits aus.der Kombination der genannten Xon-—-
gstruktionsmerkmale a und ¢ und der ihnen zugeordneten
“ Funktionen, die einerseits das Eintauchen der Schicht-
trédger in die Fliissigkeit, andererseits ihren Austritt
augs der Fliissigkeit betreffen, folgt fiir den Durchschnitta-
fachmann, daB dle Fiihrung der Schichttriger in dem dazwi-
schenliegenden Teil (Mittelteil) der Vorrichtung konstruk-
tiv so zu gestalten ist, daBl die Schichttréiger, nachdem
sie zum Zwecke der Benetzung getrennt in die Entwickler-
fliissigkeit eingefiihrt worden sind (Merkmal a), durch ge-
eignete MaBnahmen, z.B. durch entsprechende Leitelemente,
*in einer gegeniiber dem Fliissigkeitsspiegel bogenfiruig
verlaufenden Bahn zu einem Quetschwalzenpaar (= lMerkmal
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¢) weitergeleitet werden", wie es auch im Oberbegriff

des Anspruchs 1 des Hjjji—-Patents heiBt. Der Fachwann
entnimmt dem Klagepatent ohne weiteres, daB es fiir die
Gestaltung dieses "Mittelteils" nur darauf ankommt, daid
die Schichttrdger mittels geeigneter Leitelementec auf
einer gekrilmmten, bogenfdrmigen Bahn drucklos, d.h. chne
I'léichen—- oder Linienpressung, zundchst von oben nach un-
ten und dann von unten nach oben - glso um einen VWende-
punkt (Scheitel- oder Umkehrpunkt) herum - zu dem ober-
halb des Fliussigkeitsspiegels befindlichen Spalt der
Walzenordnung geschoben werden konnen. Diese den Mittel-
teil der Vorrichtung betreffende Lehre entspricht in
allen wesentlichen Punkten dem Merkmal b des allgemeinen
Erfindungsgedankens. Sie war dem Fachmann im Klagepatent
offenbart. Sie war auch ausfiihrbar, denn der Fachwann
konnte ohne erfinderisches Bemiihen auf Grund seines Fach-
wissens eine konstruktive Losung finden, wie sie 2.1,

zu der engeren, gegenstiéindlichen Lehre des Klagepatentn
gehdrt (im folgenden unter a). Die Gestaltung des Mit-
telteils entsprechend dem B@il-Patent stellt eine ande-
re, abgewandelte Ausfiihrungsform dar, die gegeniiber der
Lehre des Klagepatents einen erfinderischen UberschuB auf-
weilst, wie dies in der Entscheidvng vom 21. Dezember 1962
anerkannt worden ist (im folgenden unter b).

a) Nach dem "Gegenstand" des Klagepatents wird dem
Fachmann hinsichtlich des Mittelteils der Vorrichtung die
Lehre offenbart, die Leitelemente so zu gestalten, daB
die Schichttrédger auch noch uwm die unteren Wendepunkte
ihrer Bahn gekriimmt herumgefiithrt und auch noch in gewis-
sem Unfange auf dem zu den Walzen hin aufsteigenden Teil
getrennt weitergefithrt werden. Das ergibt sich bereits aus
dem Urteil des Bundesgerichtshofs vom 16. Februar 1954 in
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dem das Klagepatent betreffenden Nichtigkeitsverfahren
und ist im iibrigen auch durch die Urteile des Bundesge-
richtshofs vom 12. Juni 1956 (S. 10 oben) und vom 21,
Oktober 1960 noch besonders klargestellt worden (cbenso
Urteil vom 21. Dezember 1962 S. 24/25 im Nichtigkeitsver-
fahren betreffend das B@-Patent).

Wie das Berufungsgericht hierzu festgestellt hat
(BU 8. 32 in 3 U 9/65), erkennt der Fachmann ohne wei-
‘teres, daf es fiir die LUsung der dem Xlagepatent zugrun-
deliegenden Aufgabe nicht auf die Kriwmung der Leitele-
mente, sondern auf die Xriimmung der Filhrungsbahnen, d.h.,
der Wege ankommt, die die Schichttr8ger bis zum Walzen-
spalt zuricklegen. Demgewm&B hat auch der Bundesgerichits-
hof in seinem Urteil vom 21. Dezember 1962 ausgefihrt,
daf3 dem Fachmann '"zur Erzwingung einer gekriimmten Bahn
der Schichttrdger ohne weiteres verschiedene Ausgestal-~
tungen der Leitelemente zur Verfligung stehen", und hat
dabei eine Reihe von Beispielen aufgezihlt (S. 21 des
Urteils). Die Leitelemente kdnnen hiernach die Filhrungs—
behnen ganz bis zu der Walzenanordnung begleiten, wie
dies das Ausflihrungsbeispiel des Klagepatents zeigt.
Die Leitelemente brauchen aber nicht so lang zu sein,
und sie brauchen.insbesondere auch nicht sawtlich gleich
lang zu sein. Nach der gegensténdlichen Lehre des Klage-
patents geniigt es, wenn die Schichttriger noch ein Stiick
um die Wendepunkte herum voneinander getrennt gehalten
werden. Bereits in dem durch Urteil vom 16. Pebruar 1954
abgeschlossenen Patentnichtigkeitsstreit hat dic damalige
Kldgerin, die Kommanditistin der Beklagten zu 1 des vor-
liegenden Rechtsstreits, versucht, eine "Klarstellung®
des Anspruchs 1 dahin zu erwirken, daB nach seiner ILehre
die Leitelemente fiir die Schichttréger auf ihrem gangen
Wege von den Eintrittstffnungen bis unmittelbar dicht
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kriimmte Filhrungskan#le auszugestalten sind (Urteil vom

16. Februar 1954 S. 22). Demgegeniiber hat der Bundesge-
richtshof aber ausdriicklich festgestellt, dal der Durch-
schnittsfachmann dem Klagepatent die Lehre entniwmt, die
Leitelemente so auszugestalten, daB sie die Bahnen der
Schichttréger so lange getrennt halten, wie dies die
technische Aufgabe der Leitelemente im Rahmen der Ge-—
samtvorrichtung erfordert (hierzu auch Urteil vouw 12,

Juni 1956 S. 10 oben und Urteil vom 21. Dezember 1962

S. 23). Danach 8ind die Schichttrdger auf ihrer Zufiih-

. rung zu den Walzen so lange getrennt zu halten, wie dies
gen ist ein gekriiumter Weg der Schichttridger von der Ein-
fihrungstffnung zur Walzenanordnung zu erzwingen. Fur die
letztgenannte Eggggyggaufgabe ist es aber, wie gesagt,
nicht erforderlich, da8 die Schichttrdger durch die Leit-
elemente bis unmittelbar dicht an die Walzenanordnung her-
an getrennt voneinander gehalten werden. VWerden die oberen
Leitelemente, wie es der gegenstindlichen Lehre des Klage-
patents entspricht, so gestaltet, dafl die Schichttréger
um die unteren Wendepunkte ihrer Bahn getrennt heruwmge-
fihrt und dann nur noch in gewissem Umfang auf den zu

den Walzen hin aufsteigenden Teilen getrennt weiterge-
fiihrt werden, so kann es sich insbesondere bei einer
elemente, ergeben, daB sich die - 2zwel oder drei -
Schichttréger noch kurz vor dem Eintritt in den Walzen-
spalt auf der unteren, bis dicht an den Walzenspalt her-
anreichenden bogenftrmigen Gleitbahn zusammenlegen. Daf
zunindest die unterste Gleitbahn auf jeden Fall bis un-
mittelbar dicht an den Walzenspalt heranreichen mufl, war

——— o - o

ben der Schichttriger zukommenden Fihrungsfunktion selbst-
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verstédndlich. Der Fachmann konnte es auch noch fiir un-
schddlich halten, wenn die Schichttrédger auf diese VWei-
gse nur flir eine ganz kurze Zeit und nur fir eine ganz
kurze Wegstrecke bis zum Erreichen des Walzenspalts zu-—
sammentreffen und sich aneinanderlegen konnten. Er wullte
nach der ihm bekannten Wirkungsweise der Schichttriéger,
daBl es immerhin einer gewissen Zeit und einer gewissen
Intensitdt des Kontakts bedurfte, um den Diffusionsvor-
gang einzuleiten; von einer nur ganz fliichtigen Beriihrung
der Schichttriger in der Néhe des Walzenspalts waren do-
her unglinstige Folgen nicht mehr zu erwarten.

Dafl durch die oberen Leitelemente beim Klagepatcnt
die einzelnen Schichttridger "um den Wendepunkt ihrer Bahn
in einem gewissen Umfang’noch auf dem zu den Walzen aguf-
steigenden Teil ihrer Bahn" gefiihrt wurden, hatte funk-
tionelle Pedeutung nicht nur fir eine Trennungfder
Schichttréger wdhrend der ersten Phase des Einschiebens,
sondern auch widhrend der zweiten Phase des Einsetzens
des Walzenzuges. Werden nimlich beim Einsetzen des Wal-
zenzuges die Schichttrdger gestrafft, so wird durch diec
oberen Leitelemente vermieden, daBl der jeweils unter dem
Leitelement befindliche Schichttridger zu schnell und zu
frith aus der Flissigkeit herausgezogen wird und daf der
Benetzungsweg zu kurz wird und daB der Schichttriger
zu stark aus der Flliissigkeit herausgehoben wird. Auch
wird verhindert, daB der Schichttrdger zu scharf nach
oben umgebogen (abgeknickt) wird (vgl. Urteil vom 21,
Dezember 1962 S. 38/3%9),

Fir den Fachwann ergibt sich aus dem Offenbarungs-
gehalt des allgemeinen Erfindungsgedankens ohme weiteres,
daB ihm fir die Ausgestaltung des Mittelteils die vorge-—
" nannten Moglichkeiten zur Verfiigung stehen. Hierzu hétte
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es an sich, wenn der allgemeine Erfindungsgedanke zunm
Gegenstand eines Patentanspruchs gewacht worden wére,
keiner besonderen Belehrung in der Patentschrift be-
durft. Immerhin h&tte in einem solchen Falle die der
gegenstdndlichen Lehre des Hauptanspruchs des Klagepa~
tents entsprechende Gestaltung des Mittelteils zum Ge-
genstand eines eine zweckméfige Ausfiihrungsform kenn-—
zeichnenden Unteranspruchs gemacht werden kénnen.

b) Gegenstand des Hji)-Patents ist eine weitere
Ausgestal tung des Mittelteils, die Jjedoch nicht wmehr
dem Fachwigsen des Durchschnittsfachmanns entspricht,
sondern einen erfinderischen UberschuB aufweist. Das
PFEI-Patent enthdlt die Lehre, unter Beibehaltung der
auch vom Klagepatent verwendeten untersten bogenformi-
gen "Gleitbahn'" die librigen ~ oberen - Leitelemente
geradfléichig (eben) und verklirzt auszubilden. Dies hat
funktionell die Wirkung, daf die oberen Schichttriger
auf die unterste Gleitbahn bereits vor der Tiefstwidl-
bung auftreffen und dort mit dem unteren Schichttriger
zusamuengefithrt werden. Wie der Bundesgerichtshof im
Urteil vom 21. Dezember 1962 (S. 32 bis 38 unter IV 2 b)
im einzelnen festgestellt hat, sind wit dieser konstruk-
tiven Abwandlung des Gerdts nach dem Klagepatent in rein
funktioneller Hinsicht keinerlei Vorteile verbunden; aus
der Anordnung kurzer, gerader lLeitelemente ktnnen sich
sogar funktionelle Nachteile ergeben, wie dies die unter
IV 2 ¢ auf S, 38/39 des Urteils vom 21. Dezember 1962
dargelegten Fehlerquellen zeigen. Wahrend beim Klagepa-
tent bereits die vorhandenen oberen ILeitelemente ohne
weiteres ausreichen, um diese Fehlerguellen auszuschlie~
Ben, hat es sich bei den T{P-Gerdten zumindest als
zweckmdBig herausgestellt, zusdtzliche Umlenkrollen ein-
zubauen, welche die Herstellungskosten nicht unwesentlich
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erhdhen, aber offenbar aufgewendet werden miissen, weil

das DEIP-Gerdt sonst nicht allen Anspriichen genii-

gen kinnte, welche die Kundschaft zu stellen pilegt.

" Diese Umlenkrolle stellt ein Aquivalent zu don iber

wie sie nach dem Klagepatent vorgesehen sind. Das Gerit
nach den BjJi}-Patent weist also nur gewisse bauliche
Vorteile auf, die in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung

aus den vom Bundesgerichitshof im Urteil vom 21. Dezem-

ber 1962 (S. 39/40) dargelegten Griinden nicht iiberschidtzt
werden diirfen, die aber nach der im genannten Urteil ge~
troffenen Feststellung immerhin als ausreichend anerkannt
worden sind, um den erforderlichen technischen Fortschritt
zu bejahen. |

Wie der Bundesgerichtshof auf S. 41/42 des vorge-
nannten Urteils dargelegt hat, konnte der Pachmann, wenn
er nur auf eine sichere PFihrung der Schichttrédger bis zu
dem Walzenspalt bedacht war, an sich keine Bedenken ha-
ben, sdmtliche Schichttréger auf einer Gleitbahn geuweln-
sam zu dem Walzenspalt zu filhren. Es war nicht zu befiirch- f
ten, daB auf einer Gleitbahn zwei oder drei aufeinander- %
liegende Schichttrﬁgef weniger guverlidssig als ein ein-~
zelner Schichttridger weitergeschoben werden konnten. Tal-
tenbildung war genau s0 wenig zu erwarten wie bei ge-
trennten Leitelementen, die bis zu den Walzen reichen.
Fir den Fachmann lag sogar die Annghme néher, daB der
Gleitbahn begser funktionieren wiisse als bel getrennter
Fihrung in den voneinander abgegrenzten, recht engen Ka—
nidlen,

Trotzdem hatte der Fachmann Hemmungen, diesen Veg
zu beschreiten, weil er das uniiberwindlich erscheinende

__h
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Bedenken hatte, die Bildiibertragung werde beeintriichtigt,
wenn die Schichttridger gleich nach ihrer Benetzung bereits
vor der Tiefstwdlbung der gekrlimmten Bahn zusamuengetiihrt
und dann auf dem verhdltnisméBig langen Wege aneinanderlie-
gend und ohne Sicherung gegen Relativverschiebungen bis

zu dem Walzenspalt weltergeschoben wilrden. Wenn das Klage-
patent eine so geartete vorzeitige Beriihrung der Schicht-
tréger durch eine getrennte Fiihrung um den Scheitelpunikt
der gekriumten Bahn herum ersichtlich vermeiden will, be-
rubht dies auf dem allgemeinen Vorurteil der Fachwelt, die
Beriihrung der Schichttriger auf diesem verhédltniswmialBig
langen gekriimmten Wege verhindere wegen unerwiinschter
vorzeitiger Diffusionsvorginge eine einwandfreie Bild-
ibertragung.

Es ist aber, wie die Kligerin mit Recht ausgefiihrt
hat, unzutreffend, wenn in der Revisionsbegriindung (unter
II 1 - 4) unter Berufung auf die Erkenntnisse des Bundes-
einen vollig anderen Weg agls der Erfinder des Klagepa-
tents beschritten, beide Patente schldssen logisch cin-
ander aus. Gegenstand des Hjjjj-Patents igt lediglich
eine spezielle Art der Ausgestaltung des Mittelteils
der Entwicklervorrichtung; diesc Lehre ist als eine
Abwandlung oder Variante der gegenstédndlichen lLehre des
Klagepatents zu werten. Die in der Revisionsbegriindung
erdrterte Frage, ob der von Dr. Bl gémachte Verbeg-
serungsvorschlag wegen Uberwindung eines in dem betreffen-
den Punkt bestehenden Vorurteils eine Erfinderleistung dar-
stellt, konnte lediglich fiir die Frage der Aufrechterhal-
tung oder Vernichtung des Bili-Patents von Bedeutung sein.
Die vorliegend zu entscheidende Frage einer Abhéngigkeit
von dem Klagepatent wurde dadurch nicht beriihrt.
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IV. Auch die weiteren Riigen, mit denen sich die
Revision (unter II 5 bis 7 der Revisionsbegriindung)
allgemeinen Erfindungsgedanken wendet, konnen nicht
zum Erfolge fiihren.

1., Der Hinweis, daB einzelne Merkmale des allge-
meinen Erfindungsgedankens bekannt gewesen seien (unter
II 5 a und b), ist unerheblich, weil die Neuheit der
Konstruktion, die sich, wie dargelegt, im wesentlichen
bereits aus der XKowbination der Merkuwale a und c¢ des
allgemeinen Erfindungsgedankens ergibt (oben unter III 2),
nicht in Abrede gestellt werden kann.

2. Gegeniiber den Ausfilhrungen der Revisionsbegriin-
dung (unter II 5 ¢) zu der in dem Untermerkmal b) bb)
enthaltenen Bezeichnung "drucklos" kann auf die Darle-
gungen oben unter III 1 b verwiesen werden. Danach bringt
das Merkmal "drucklos" die konstruktive Anwendung der
Grunderkenntnis des Klagepatents zum Ausdruck, daf es
zur Erreichung der erforderlichen Diffusion nicht not-
vendig ist, innerhalb der Fllissigkeit die Schichttriger
aufeinanderzupressen, daB vielmehr eine kurze Walzenpres-
sung nach ihrem Herauskowmen aus der Flissgigkeit geniigt.
Auf der Anwendung dieses ~ negativen - Merkmals beruht,
wie weiter oben unter III 1 b, 2 und 3 dargelegt worden
ist, das Dl Patent in gleicher Weise wie das Klage-
patent; denn auch bei ihm wird widhrend der Fiilhrung der
Schichttrdger durch die Fliisgigkeit kein besonderer die
Diffusion einleitender PreBdruck ausgeiibt, sondern nur
eine anschlieBende Walzenpressung vorgenommen,

3. Fehl geht auch die weitere Riige der Revision
(Revisionsbegriindung unter II 6), die sich darauf be-
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zieht, daB das Berufungsgericht bei der Priifung des
Merkmals b) aa) der Formulierung des Bundesgerichts-
hofs die Worte "ganz oder teilweisge" fiir entbehrlich
gehalten hat. Mit Recht weist die Klégerin demgegen-
iiber darauf hin, daB der Bundesgerichtshof mit dieser
Formulierung im Hinblick auf den Streit der Parteien
lediglich klarstellen wollte, da8 zur Verwirklichung
des in Betracht kommenden allgemeinen Erfindungsgedan-
kens des Klagepatents nicht etwa stets eine bis unmit-
telbar vor den Walzenspalt reichende Trennung der
Schichiutrédger gehort, sondern da8 auch eine kiirzere
Beriihrung der Schichtirdger im aufsteigenden Teil der
bogenfﬁrmigén Eahn in der Ndhe des Walzenspalts vom
Offenbarungsgehélt der gegenstandlichen Iehre des Xla-
gepatents unfalt wird, wie dies oben unter III 4 a dar-
gelegt woxrden ist.

Gegeniiber den Angriffen der Revision, daB der all-
gemeine Erfindungsgedanke keine geniigend bestimmte An-
weisung fiir technisches Handeln offenbare, kann eben-
falls auf die angefiihrten Darlegungen unter III 4 a ver-
wiesen werden.

Auch die sonstigen Ausfiihrungen der Revision zu

diesem Punkt sind unzutreffend, weil sie wiederum von

der unrichtigen Auffassung éusgehen, das Vermeiden jeg-—
licher Beriihrung der Schichttrédger innerhalbd der Fliissig-
keit sei das Grundmwerkmal des Klagepatents, wdhrend durch
ein in dieser Hinsicht bestehendes Vorurteil der Fachwelt
lediglich die spezielle Ausgestaltung des Mittelteils der
Vorrichtung beriihrt worden ist. Die auf diesem Teil des
Weges neben der Fihrung vorgenommene Trennung dient inso-

- —.

cher "Vordiffusion').
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4, Wie die Klégerin mit Recht hervorhebt, beruhen
auch die unter II 7 der Revisionsbegriindung gemachten
Austiihrungen der Beklagten auf derselben unrichtigen
Grundeinstellung. Die Beklagte wendet sich zu Unrecht
gegen die Auffassung des Berufungsgerichts, daB dic
Frage der Uberwindung des Vorurteils nur hinsichtlich
der geraden und verkiirzten Gestaltung der oberen Leit-
~elemente in den IR Ceriten auftauche. Es ist rich-
tig, daB das Klagepatent angesichts des gegen eine zu
frithe Zusawmmenfilhrung der Schichttriger bestehenden Vor-
urteils nur die Lehre offenbart, dié Leitelemente so zu
gestalten, deB die Schichttriger noch in einem gewissen
Unfange um die Tiefstwdlbung der gekriimmten Bahn herum
getrennt voneinander in Richntung auf den Walzenspalt
hingefiihrt werden. Wenn diese Art der Getrenntfiihrung
nach Beseitigung der irrigen Vorstellung, eine frihere
Zusammenfithrung der Schichttridger kdnne sich ungiinstig
auf die Bildiibertragung auswirken, entsprechend dem
B@-Fatent in erfinderischer Weise nicht fiir erfor-
derlich erachtet wird, so stellt damit die durch das
B Patent gelehrte spezielle Abwandlung oder Variante
der Leitelemente unter bestimmten Voraussetzungen ledig-
lich eine bauliche Vereinfachung des Entwicklungsgeriits
dar, die aber ohne gleichzeitige Anwendung des durch das
Klagepatent geschiitzten allgemeinen Erfindungsgedankens
nicht ausfiihrbar ist.

V. Das Berufungsgericht hat sé@wmtliche Merkmale
des allgemeinen Erfindungsgedankens gepriift und - nach
Finholung eines Sachversténdigengutachtens - in recht-
lich nicht zu beanstandender Weise Festgestellt. Dic
gegen diese Feststellungen erhobenen Verfahrensriigen
(unter III der Revisionsbegriindung) sind nicht gerecht-
fertigt.
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1. Beziiglich des Privatgutachtens des Senatsprési-
denten a.D. Dr. Dersin hat sich das Berufungesgericht auf
die Bemerkung beschridnkt, daBl es die Feststellungen des
gerichtlichen Sachverstédndigen Dr. Dr. MOllering nicht
erschiittere. Aus der eingehenden Wiirdigung des allgecnei-
nen Erfindungsgedankens durch das Berufungsgericht er-
gibt sich, daB das Privatgutachten nichts enthdlt, was
nicht auch bereits von dem gerichtlichen Sachverstindi-

- gen und dem Berufungsgericht berlicksichtigt worden war.
Das Berufungsgericht hat die in der Revisionsbegriindung
erwdhnte Auffassung des Privatgutachters, dafl der frag-
liche allgemeine Erfindungsgedanke bereits durch das
A.—Gerét bekannt gewesen sei, in Ubereinstimmung mit
dem gerichtlichen Sachverstdndigen Dr. Dr. Mollering ohne
Rechtsverstof als unrichtig angesehen. Danach bedurfte

es auch keiner weiteren Auseinandersetzung wmit der im
Privatgutachten behandelten Regel, dafl einem allgemei-
nen EBrfindungsgedanken nur dann Schutz gewdhrt werden
diirfe, wenn auch das Patentamt bei Priifung im Erteilungs-
verfahren den Schutz gewdhrt hédtte. Nach den vom Beru-
fungsgericht in Ubereinstimmung mit dem Gutachten des
gerichtlichen Sachverstidndigen geitroffenen Feststellun-
gen bestand kein AnlaB, daran zu zweifeln, daB auch das
Patentamt bei entsprechender Priifung im Erteilungsverfah-
ren dem allgemeinen Erfindungsgedanken Patentschutz ge-
wdhrt haben wiirde. Was die gegenstédndliche Lehre des Kla-
gepatents tiber die Gestaltung der lLeitelemente im Mittel-
teil offenbart, betrifft eine dem Durchschnittsfachmann
nach seinem Pachwissen zur Verfiigung stehende zweckmiBi~
ge Ausfihrungsform, die Gegenstand eines Unteranspruchs
hdtte sein konnen, wenn der allgemeine Erfindungsgedanke
zun Gegenstand des Hauptanspruchs gemacht worden ware
(oben unter III 4 a a.E.). Das B@-Patent lehrt eine
weitere -~ erfinderische - Ausgestaltung dieses Teils
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der Vorrichtung. Nach alledem machte die eingehende Dar-
legung der richtigen Grundauffassung in dem Berufungsur-
teil eine weitere Auseinandersetzung mit dem von unzu-
treffenden Voraussetzungen ausgehenden Privatgutachten
nicht mehr erforderlich.

2. Das gleiche gilt fiir die Ausfilhrungen der Be~
klagten im Schriftsatz vom 28. Januar 1965, hinsichtlich
deren die Revision riigt, daB das Berufungsgericht hier-
auf nicht besonders eingegangen sei (Revisionsbegriindung
IITI 2 und 3). Auch die Unrichtigkeit dieser Ausfiihrungen
ergab sich bereits ohne weiteres aus der eingehenden und
rechtsirrtunsfreien Wirdigung, die das Berufungsgericht
zur Frage des allgemeinen Erfindungsgedankens und der
Abbédngigkeit vorgenoummen hat.

VI. Das Berufungsgericht hat mit eingehender Be-
griindung ein Verschulden der Beklagien bejaht und hier-
zu ausgefiihrt: Der Beklagte zu 2, dessen schuldhaftes
Handeln die Beklagte zu 1 sich zurechnen lassen wmiisse,
sel auf dem Gebiete der Herstellung von Fotokopiergeri-
ten technisch versiert. Er selbst sei Inhaber von Paten-
ten auf diesem tcchnischen Gebiet. Als versiertem Tech-
niker und XKonstrukteur des DJl-Gerits kdnne ihm
nicht entgangen sein, daB dieses Gerdt bis auf dic ge-
rade Gestaltung der Leitelemente von den Konstruktions—
werkmalen des Klagepatents Gebrauch mache und daf der
in - Geréit enthaltene erfinderische Schritt nicht
ohne die Verwirklichung der Merkmale des Klagepatents
getan werden konne. Diese Erkenntnis sei schon dem tech-
nischen Laien mbglich. Sie habe sich dem Beklagten zu 2
als Fachmann aufdridngen wiissen, zumal ihm nicht entgan-
gen sein konne, daf mit der Lehre des Klagepatents die
mit dem "AgP-Gerst" verbundenen Nachteile hédtten iber-
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wunden werden sollen. Dieses Ger#dt habe eine gewisse
technische Entwicklung auf diesem Gebiet abgeschlossen.
Der Beklagte zu 2 hdtte zumindest bei Anstellung gewis-
senhafter Uberlegungen erkennen uiissen, daB mit dem Kla-
gepatent, das eine Abkehr von dem Gumumituch-Prinzip und
im Verh&8ltnis zum .—Geréit eine wesentliche Vereinfa-
chung. gebracht habe, jedenfalls hinsichtlich der Zusam-
menfassung der bei der FErirterung des allgemeinen Erfin-
dungsgedankens aufgezeigten Merkmale zu einer Kombina-
tionswirkung ein erfinderischer Schritt getan worden

sei, Mir die Feststellung des Verschuldens sei es un-—
erheblich, ob der Beklagte zu 2 die von ihm begangencn
Verletzungen des Klagepatents rechtlich zutreffend qguali-
fiziert habe. Ob ihm als Patentinhaber die Begriffe Ge-
genstand der Erfindung, allgemeiner Erfindungsgedanke

und abhé&ngiges Patent bekannt gewesen seien, ktnne offen
bleiben. Entscheidend sei, daB der Beklagte zu 2 auch als
juristischer lLaie jedenfalls auf Grund einer Parallelwer-
tung in der Laiensphdre im Hinblick auf die Wiederholung
der Konstruktionsmerkmale des Klagepatents im IR -
Gerdt zur Erkenntnis einer Patentverletzung hédtte kommen
miisgen. Wenn er die Rechtslage verkannt haben soilte,
wiirde als Schuldform grobe Fahrliéssigkeit zu bejahen sein,
Die wdhrend der beiden Verletzungsprozesse ergangenen Ur-
teile hEtten dem Beklagten zu 2 keinen Anlafl zu der Auf-
fassung geben kinnen, da8 er mit den DJJE-Geriten

das Klagepatent nicht verletze. Die Instanzgerichte hiét-
ten stets Patentverletzung bejaht. Der Bundesgerichtshof
habe in seinem Urteil die Verletzung eines vouw Klagepatent
nitgeschiitzten allgemeinen Erfindungsgedankens fir mig-
lich gehalten,

Die hiergegen gerichteten Angriffe der Revision kon-
nen nicht zum Erfolge fiihren.
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Der Hinweis der Revision, daB die Einzelelemente
der Kombination des Klagepatents bekannt gewesen sei-
en und daB eine gegenstd@ndliche Verletzung nicht vor-
gelegen habe, steht der Annahwe eines Verschuldens
nicht entgegen. Die auch zu diesem Punkt wiederholte
Behauptung der Beklagten, Dr. Hjji@hebe im ganzen
einen v8llig anderen Weg als das Klagepatent beschrit-
ten, ist nach der nicht zu beanstandenden rechtlichen
und tatséchlichen'Wﬁrdigung des allgemeinen Erfindungs-
gedankens durch das Berufungsgericht eindeutig wider-
legt. Wie das Berufungsgericht mit eingehender Begriin-
~dung festgestellt hat, konnte dem Beklagten zu 2 nicht
entgangen sein, daB das DENNP-Gerdt bis auf die ge-
rade Gestaltung der oberen lLeitelemente von den Konstruk-
tionsmerkmalen des Djll)-Gerédts Gebrauch macht und dal
der im DE-Gerit im Verhdltnis zum DEN-Gerit
enthaltene erfinderische Schritt nicht ohne die Ver-
wirklichung der ibrigen Merkmale dieses Geridts getan
werden kann. Bei dieser Sachlage ist jedenfalls die
Feststellung der Schuldform der groben Fahrléassigkeit
rechtlich nicht zu beanstanden.
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VII. Nach alledem war die¢ Revision wmit der Kosten-
folge aus § 97 ZPO zuriickzuweisen.

Nastelski Bock Spreng Loscher Speng ler
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