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BUNDESGERICHTSHOF
IM NAMEN DES VOLKES

,I?_ZB-J?[.@?. URTEIL Verkiindet am
31. Januar 1967
Oechsler,
Justizangestellte

als Urkundsbeamter
der Geschiiftsstelle

in dem Rechtsstreit

der Firma Duffjj§-2Apparate-Gesellschaft mbH, W
, gesetzlich vertreten durch die Geschéftsfilhrer Max
B und Dr. Marius B-,

Beklagten und Revisionskligerin,

-ProzeBbevollmiichtigte: Rechtsanwilte Dr. [ENGGD
und Dr, -

gegen

GmbH, Apparatebau, S—a Heil-

die D
Strake ‘, esetzlich vertreten durch die Ge-
schaftsfilhrer Dr, 'Eb und Konrad K,

Kldgerin und Revisionsbeklagte,

-ProzeBbevollméchtigte: Rechtsanwilte Prof. Dr. [
und Dr. QP --




Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
die miindliche Verhandlung vom 19. Januar 1967 unter Mit-
wirkung des Senatsprédsidenten Dr. Nastelski und der Bun-
desrichter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Loscher und Dr. Speng-
ler

fir 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:

B N e

Die Parteien stellen Fotokopiergerdte her, die der
Herstellung von Fotokopien im Halogenullbersalz-Diffusions—
verfahren dienen.

Dieses Verfahren wurde von den Farbwerken Bayer (igfa)
unter der Bezeichnung "Copyrapid-Verfahren! eingefithrt.
Auf Grund der deutschen Patentanmeldungen vom 24. Januar
und 6. Februar 1941, die erst am 10. Januar und 27. Mirz
1952 bekanntgemacht wurden, erlangte die A‘ fiir dieses
Verfahren die Patente 887 733 und 900 298. Auf Grund einer
wveiteren Anmeldung vom 6. Mérz 1941, die am 23. Oktober
1952 bekanntgemacht wurde, erhielt die A.fiir einc der
Durchfiihrung des Diffusionsverfahrens dienende Vorrichtung
das Patent 973 796 (UGummituch-Patent").
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Den genannten - nicht vorverdffentlichten - Patent-
schriften entspricht inhaltlich das schweizerische Patent
240 472, durch das auf Grund der 4inmeldung vom 5. Februar
1942 der IG. FijjjjD /¢ unter Inanspruchnahme der
vorgenannten deutschen Prioritédten vom 24. Januar, 6. Fe-
bruar und 6. Mirz 19471 Schutz fiir das Halogensilbersalz-
Diffusionsverfahren sowie fiir eine der Durchfiihrung dicses
Verfahrens dienende Vorrichtung gewdhrt wurde. Dem Gegen-—
stand dieser Patentschrift entspricht das von der A@jeEnt-
wickelte Direktoflex-Geridt ("A@-Gerdt™). Diecses Gerit wur-
de am 23, Februar 1949 vor Vertretern von Firmen, die der

_"Vereinsabteilung Dokumenten-Fotokop iergeréte" angehdren,

in Leverkusen vorgefiilhrt, und zwar zu dem Zweck, dic Her-

stellerfirmen zur Verbesserung dieser Vorrichtung anzure-

gen. Die Arbeitsweise des Direktorflex-Gerdts wurde als zu
kompliziert angesehen.

ﬁurch die Vorfithrungen in lLeverkusen angeregt, ent-
wickelte Dr. Ef® das "D-10-Gerkt", das er am 28, Juni
1949 in Riidesheim vorfiihrte. Er meldete fir dieses Gerit
ein Patent an, das mit VWirkung vom 14. Mai 1949 auf Grund
des Ersten Uberleitungsgesetzes vom 8. Juli 1949 ohne amt-
liche Vorpriifung unter der Nr. 802 369 (Xlagepatent) erteilt
wurde ("E{jjjj-Patent”). Das Patent, das eine "Vorrichtung
zum Entwickeln von Reproduktionen" betrifft, wurde am 28.
Dezember 1950 bekanntgemacht.

Auf Grund eines Gesellschaftsvertrages vom 20. Februar
1950 brachte Dr. EZP das Patent in die Kligerin ein,
die danach das Gerdi unter der Marke "Djii' herstellt.

Eine von der Beklagten gegen dieses Patent erhobene
Nichtigkeitsklage wurde durch Urteil des Ersten Zivilsec-~
nats des Bundesgerichtshofs vom 16, Februar 1954 (I ZR 49/53%)
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abgewicsen (teilweise abgedruckt in GRUR 1954, 317). Die
Fassung des Patentanspruchs 1 wurde zum Zwecke der Klar-
stellung gedndert. Seitdem lauten die fiir den vorliegen-
den Rechtsstreit interessierenden Anspriiche des Xlagepa-
tents wie folgt:

"1, Vorrichtung zum Intwickeln von Reproduktionen
nach einem Verfahren, bei dem biegsame Schicht-
triger fir das latente Negativ und fiir das Po-
sitiv gemeinsam, jedoch untercinander gectrennt,
in eine der Entwicklung dienendc IMliissigkeit
gebracht und darauf Schicht an Schicht geprefit
werden, dadurch gekennzeichnet, dafl in eincm
zur Aufnahme der Fliissigkeit bestimmten Behdl-
ter eine Eintrittsoffnung oberhaldb des Fliissig-
keitsspiegels angeordnet ist, von der aus zwel
oder mehr durch gekriimmte unter sich parallele
oder anndhernd parallele Leitelemente begrenzte
Zufiihrungsbahnen der Schichttrédger unter den
Fliissigkeitsspiegel eintauchen und sodann in
Richtung aus der Fliissigkeit hinaus zu einer aus
mindestens einem Walzenpaar bestehenden Queisch-
walzenanordnung fiihren, die dic Schichttréger -

ancinanderpreft und so angeordnet ist, dafl sie sic

aus der wrliissigkeit hinaustransportiert.

6. Vorrichtung nach den Anspriichen 1 bis 5, dadurch
gekennzeichnet, dafl eine oder mehrere Walzen fe-
dernd gelagert sind.

900 0 08 09 0 o0aqce

12. Vorrichtung nach den Anspriichen 1 bis 11, dadurch
gekenngeichnet, daB die Walzen und die zu ihrenm
Antrieb vorgesehenen Ubertragungselemente in Tei-
len der Vorrichtung gelagert sind, die aus denm
Gehduscunterteil herausgenommen werden konnen.

® 6 0000303800

14, Vorrichtung nach den Anspriichen 12 und 1%, da-
durch gekennzeichnet, dafB in gleicher VWeise wie
die Walzen auch dic Ieitelemente, dic Abstreifer
und die Fihrungsroste vom Gehiuscunterteil ge-
trennt gelagert sind.®
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Eine weitere von Dr. Marius B segen das Klage-
patent erhobene Nichtigkeitsklage wurde durch ¥ntschei-
dung des 2. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patentamts

~von i3. November 1956 (Ni II 152/55) rechtskriéftig abge-
wiesen, B

Seit Herbst 1950 brachte die Beklagte ein von Dr. B
@ cntwickeltes Fotokopiergerdt unter der Bezeichnung
"Dufl" heraus, das ebenfalls nach dem Diffusionsver-
fahren arbeitet.

Fir dieses Gerdt erhielt Dr. Bijjil#ldas am 2. Mai 1950 |
angemeldete Patent 969 482. Die Patenterteilung wurde nach |
Abschlufl des von der Klégérin beschriebenen Einsgpruchs-~ und
Beschwerdeverfahrens am 22. Mai 1958 bekanntgemacht. Die
Anspriiche lauten:

"1. Vorrichtung zur Erzeugung fotografischer Bilder
durch Ubertragung eines auf einem biegsamen
Schichttriger befindlichen latenten Negativs :
auf einen weiteren, das Positiv ergebenden Schicht- .
trédger, wobeil die Schichttrdger durch gerade ILeit-
elemente getrennt in die Entwicklerfliissigkeit
und in einer gegeniiber dem Yliissigkeitsspiegel
bogenformig verlaufenden Bahn zu einem Quetsch-
walzenpaar veltergeleitet werden, dadurch gekenn-
zeichnet, dafl anschliefliend an die in die Entwick-
lerfliissigkeit hineinragenden geraden Einfiihrungs-
kandle eine in der Entwicklerfliissigkeit liegende
bogenformige Gleitbahn angeordnet ist, auf wel-
cher die nach ihrem Austritt aus den Einfiibrungo-
leitkandlen zusammengefiihrten und dqurch Adh#ésion
aneinander haftenden Schichttrédger gemeinsam durch
die Fliissigkeit hindurch zu der aus Walzen be-
stehenden Transport- und AbpreBvorrichtung wei-
tergeleitet werden.

2. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich-
net, daB die Gleitbahn aus einer durchbrochenen
Platte oder BiEncern besteht.
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3. Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB die Gleitbahn durch den Boden
des Entwicklungstroges gebildet ist.""

Die von der Klédgerin und der Firma Lyl @
@ xc gegen dieses Patent erhobenc Nichtigkeitsklage wur-

de durch Entscheidung des 2. Nichtigkeitssenats des Deut-
schen Patentamts vom 14. Juli 1959 (Ni I 40/58) mit eini-
gen der Klarstellung diénenden Anderungen der Fassung des
Patentanspruchs 1 abgewiesen. Die Berufung gegen diese Ent-
scheidung wurde durch Urteil des Ersten Zivilsenats des
Bundesgerichtshofs vom 21. Dezember 1962 zuriickgewiesen

(I ZR 145/59).

Das von der Beklagten hergestellte und vertriebene
"DufP-Ger&t", das dem Patent 969 482 ("r-Patent")
entspricht, bestecht aus einem Beh#lter, dessen unterer Teil
mit Entwicklerfliissigkeit gefiillt ist. Die Schichttriiger
werden in mehrere nebeneinander liegende Schlitze am Ober-
tecil des Gehduses eingefithrt und bis zum Eintauchen in die
Pliissigkeit durch Zwischenplatten getrennt gehalten. Sic
legen dann durch die Entwicklerfliissigkeit einen gekriirn-~
ten Weg zuriick, der an der Unterseite durch eine gekriirmte
Platte bestimmt ist. Auf der gekriimmten Platte werden die
Schichttriger aus der Flilgsigkeit heraus zu einem Walzen-

_paar géfﬁhrt, durch das sie hindurch- und apgin?ndergepreﬁt
werden, worauf gsie das Geh#use verlassen. Spétér wurde dag
"Duff-Gerét" entsprechend dem Anspruch 3 des "HjR-Po-
tentg" in der Weise gedndert, daB die Schichitrdger nicht
mehr durch einegekriimmte besondere Platte zu den Valzen ge-
fiihrt wurden, sondern dadurch, daB der innere Boden des Be-
hilters selbst eine solche Kriimmung aufweist, die die
Schichttriger zu den Walzen leitet. Auch wurde der gekriimm-
te Weg in der Tiefstwdlbung durch eine zusétzlich angebrach-
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te Welle (Pilbrungswalze, Umlenkrolle) begrenszt; diese Welle
ist in der Patentschrift 969 482 nicht angegeben.

Die Kl&gerin hat die Beklagte mit einer am 27. Juni
1951 zugestellten Klage wegen der Herstellung und des Ver-
triecbs der "Dufiy-Gerite" auf Unterlassung, Rechnungs-
legung und Schadensersatz in Anspruch genommen.

Das Landgericht hat dic Beklagte durch Urteil vonm
25. Oktober 1951 (15 O 79/51, spdter 15 0 257/54) wegen |
Patentverletzung zur Unterlassung und Rechnungslegung ver-
urteilt sowie ihre Schadensersatzpflicht festgestellt mit |
der Begrindung, dafl die angegriffene Verletzungsform vom
Gegenstand des Klagepatents Gebrauch mache.

Auf Grund des Gesellschaftsvertrages vom 18. Dezember |
1953 ist die Beklagte mit dem Nominalbetrag ihres Geschéfts- |
kapitals als Kommanditiotin in die Dr. BEP DuSR-:ppa-
rate K¢, WP, cingetreten. Diese Kommanditge- :
sellschaft setzt die Tdtigkeit der Beklagten fort. Sie hat
ihre Tdtigkeit mit dem 1. Januar 1954 aufgenommen. Dr. B
@P ist der Komplementdr dieser Kommenditgesellschaft.

Das Oberlandesgericht hat die Berufung der Beklagten
durch Urteil vom 14, Juli 1954 zuriickgewiesen und der An-
schlufberufung der Xligerin stattgegeben (3 U 357/51).

Die erste Revision der Beklagten fithrte zur Aufhebung
und Zuriickverweisung an das Berufungsgericht (Urteil des
Ersten Zivilsenats des Bundesgerichtshofs vom 12. Juni 1956,
I ZR 118/54, abgedruckt in GRUR 1957, 20). Der Bundesge~ ;
richtshof hat eine Verletzung des Gegenstandes des Klage-—
patents durch das "DUjjll-Gerédt" verneint und ausgefiibrt,
eine Verurteilung der Beklagten lasse sich allenfalls aus
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dem Schutz eines allgmeinen Erfindungsgedankens rechtfer-
tigen, der den Gegenstand der Irfindung des Klagecpatents
und die beanstandeten Vorrichtungen des "Duffjjjjjj#-Gerits"
umfasse.

In dem zweiten Berufungsverfahren hat das Oberliandcs-
gericht Beweis erhoben durch Einholung von Gutachten dcs
Sachverstiindigen Oberregierungsrat Dr.-Ing. Atorf vom 22.
~ Oktober 1957 und 19. Mai 1958 sowie des Sachver tindigen
Prof. Dr.-Ing. H. Frieser vom 12. August 1959. Dic Beklag-
te hat das Privatgutachten des Dipl.-Ing. Herbert Glaus-
nitzer vom 31. Januar 1958 mwit "Bemerkungen" und " upplﬂ—
ment" vom 3. Juli 1958 vorgelegt.

Durch Urteil vom 10. Dezember 1959 (3 U 180/56) hat
das Oberlandesgericht die Berufung der Beklagten abermals
zuriickgewiesen und auf die AnschluBberufung der Kligerin
das Unterlassungsgebot neu gefaBt. Diese Verurteilung ist
mit der Verletzung eines allgemweinen Erfindungagedankens
begriindet worden.

Auf die zwelte Revision der Beklagten hat der Bundes-
gerichtshof dieses Urteil durch Entscheidung vom 21. Okto-
ber 1960 (I ZR 153/59) aufgehoben und die Sache zur ander-
welten Verhandlung und Entscheidung an das Berufungsgericht
zuriickverwiesen,

In dem dritten Berufungsverfahren hat der gerichtliche
$,§achversténdige Prof. Dr.~Ing. Frieser das Epg%pzungsgut—
achten vom 15. September 1961 erstattet.

Nachdem in der Patentnichtigkeitssache betr. das "S-
Patent” das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 21. Dezenber
1962 (I ZR 145/59) ergangen war, hat das Oberlandesgericht



¢in weiteres Gutachten des Patentanwalts Dr. rer. pol.
Dr.-Ing. Karl ¥. M8llering eingehol?l.

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

Durch Urteil vom 18. Februar 1965 hat das Oberlan-
desgericht die Berufung der Beklagten gegen das Urteil
des Tandgerichts vom 25. Oktober 1951 wicderum zuriickge-
wiegen., Auf die AnschluBberufung der Kligerin hat es das
vorgenannte Urteil zu Ziff. 1 wie folgt gedndert:

"Die Beklagte wird verurteilt, es bei Vermeidung
einer vom Gericht festzusetzenden Geldstrafe von
unbeschrénkter Hohe fiir jeden Fall der Zuwider-
handlung 2zu unterlassen,

Entwicklungsgerdte zum Herstellen von Foto-
kopien herzustellen, feilzuhalten oder in

den Verkehr zu bringen, welche nach einem
Verfahren arbeiten, beili dem belichtete Nega-
tive zusammen mit unbelichteten Ubertragungs-
papieren bzw. Filmen durch eine Fliissigkeit
benetzt und alsdann dersrtig aufceinanderge-
preBt werden, dafl Negativschicht auf Positiv-
schicht zu liegen kommt,

sofern solche Gerdte einen zur Aufnahne der
Entwicklerfliissigkeit bestimmten Beh#lter mit

einer oberhaldb des Fliissigkeitsspiegels ange-
ordneten Eintrittsoffnung und unmittelbar an-
einanderliegende Walzen besitzen, denen die

—— - -~ - o~
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mehr iibereinanderliegenden, durch feststehende,
d.h. die Bewegung der Schichttréger nicht
mitmachende Leitelemente begrenzten, ge-—~
kriimmten - zunidchst in die Fliissigkeit hincin-
und dann wieder aus ihr herausfiihrenden -
Bahnen zugefiithrt werden, auch wenn durch dic-
ge Leitelemente eine Trennung der Zufilhrungs-

o - — v B M S W e G W e G S o Y S e S G W W o S W

wird, insbesondere,

wenn eine der VWalzen federnd gelagert ist, oder
wenn die Walzen und die zu ihrem Antrieb vorge-
gehenen Ubertragungselemente, sowie die Lolt-
elemente und Abstreifer in einem aus dem Ge~
hiduseunterteil herausnehmbaren Teil angecordnet
wverden,

wobel es gleichgiiltig ist, ob fiir die Fihrung
des untersten Schichttrégers oberhalb eines
beliebig gestalteten Bodens ein gesondertes
Leitelement vorgesehen oder ob der Boden des
Behdlters selbst als solches lLeitelement ausge-
bildet ist."

Mit der gegen dieses Urteil eingeiegten - dritten -
Revision verfolgt die Beklagte ihren urspriinglichen An-
trag auf Klagabweisung weiter. Dic XKldgerin bittet un
Zurlickweisung der Revision.

Entscheidungsgriinde:

—— . — . - o . e S G W il W A R e M P

I. 1. Der "Gegenstand" der Erfindung des Klagepatents
erstreckt sich nicht auf die von der Beklagten hergestell-
ten Dufill-Gertte. Das hat der Bundesgerichtshof bereits
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in seinem in diesem Rechtsstreit ergangenen Urteil von

12. Juni 1956 ausgesprochen, und zwar nach § 565

Abs. 2 ZP0 mit bindender Wirkung fiir das Berufungsge-
richt wie auch fiir die weitere Entscheidung des erken-
nenden Senats (I ZR 153/59 v. 21. Oktober 1960 S. 6).

Das Berufungsgericht hatte in seinem ersten Berufungs-
urteil vom 14. Juli 1954 eine Verletzung des "Gegenstan-
des" der Erfindung des Klagepatents durch das Duplomat-
Gerédt bejaht. Diec Aufhebung des ersten Berufungsurteils
beruht darauf, daB der Bundesgerichitshof den Sachverhalt
dahin beurteilt hat, daB das Dl.-Ge:c'éit nicht von der
gegensténdlichen Lehre der Erfindung Gebrauch macht. Be-
reits nach diesem ersten Revisionsurteil vom 12. Juni 1956
konnte eine Verurteilung der Beklagten nur noch aus dem
Schutz eines "allgemeinen Erfindungsgedankens" in Betracht

kommen .

2. In Anlehnung an dieses Revisionsurteil hat das
Berufungsgericht im zweiten Berufungsverfahren den fol-
genden allgemeinen Erfindungsgedanken formuliert:

“Zur  Durchfiihrung der Entwicklung nach dem Diffu- |

sionsverfahren werden die Schiohttrégeyﬁ@urch die
Teitelemente getrennt voneinander in die Entwick-
lungsfliissigkeit eingefiihrt und (ohne Pressung
durch die Leitelemente) in gekriimmter Bahn zu-
ndchst absteigend und dann aus der Fliissigkeit
heraus zu einer Walzenanordnung gefilhrt, welche
die Schichttréger zusammenprefit und aus der Fliig-
sigkeit heraustransportiert."

Das Berufungsgericht hat diesen allgemeinen Erfin-
dungsgedanken in Ubereinstimmung mit den Gutachten der
gerichtlichen Sachverstdndigen Oberregierungsrat Dr.-Ing.
Atorf und Prof. Dr.-Ing. Frieser als im Klagepatent offen-

_
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bart und auch als neu, fortschrittlich und erfinderisch
angesehen und festgestellt, das8 das Dufi-Gerét von

allen Merkmalen dicses allgemeinen FErfindungsgedankens

Gebrauch mache., Mit dieser Begriindung hat es die Beru-

fung abermals zurilickgewiesen.

3. Der Bundesgerichtshof ist in dem zweiten Revi-
sionsurteil vom 21. Qktober 1960 dieser rechtlichen Wwiir-
digung nicht gefolgt, und zwar im wesentlichen mit der
Begriindung, das Berufungsgericht habe seiner Priifung den
patentrechtlichen Begriff der Offenbarung nicht in seiner
vollen Tragweitc zugrundegelegt; es habe keine stichhal-
tige Begrindung flir seine Annahme gegeben, daf dem Durch-
schnittsfachmann durch das Klagepatent ein Diffusions-—
kopiergerdt nahegelegt sei, das nicht von s@mtlichen Merk-
malen des Klagepatents Gebrauch mache. Ein solcher Fall
ist hier insofern gegeben, als an die Stelle der nach der
gegenstindlichen Lehre des Klagepatents angeordneten Art
@ Gerdtes tritt, nur noch das unterste der Leitelemente
als gekriimmtes Leitblech ausgzubilden und auf diese Weise
das Aufeinanderlicgen der Schichttréger schon vor der
Tiefstwdlbung der Bahnkrimmung eintreten zu lassen.

4. Im dritten Berufungsverfahren hat das Berufungs-
gericht zundchst gem#f BeweisbeschluB vom 24. April 1961
das Ergdnzungsgutachten des Sachverstiéndigen Prof. Dr.-Ing.
Frieser vom 15. September 1961 eingeholt. Darauf wurde
das Verfahren von den Parteien zundchst wegen eingelei-
teter Vergleichsverhandlungen und dann auch wegen des bein
Bundesgerichtshof.. in der'Berufungsinstanz anhéngigen
Nichtigkeitsverfahren betreffend das "Hjji-Patent" nicht
wvelter betrieben. Der 2. Nichtigkeitssenat des Dcutachen
Patentamts hatte durch Entscheidung vom 14. Juli 1959 diec
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wegen des Patents 969 482 gegen Dr. B erhobene Nich-
tigkeitsklage - mit einigen klarstellenden Anderungen

des Patentanspruchs 1 - abgewiesen und in der Begrindung
bereits darauf hingewiesen, dafl im Patentnichtigkeitsver-—
fahren nicht eine etwaige Abhidngigkeit des Patents 969 482
("B@)-Patent") vom "dlteren Recht", dem Patent 802 369
("@B-ratent"), sondern lediglich die Frage eines pa-
tentfihigen Uberschusses zu priifen sei. In {bereinstimmung
mit dem Nichtigkeitsscnat des Deutschen Patentamts hat der
Bundesgerichtshof im Urteil vom 21. Dezember 1962 (I ZR
145/59) einen patentfdhigen UberschuB in der Lehre des
B@-Patents gesehen, nur das unterste Leitelement bogen-
formig, alle oberen ILeitelemente aber gerade zu gestalten
und sie dementsprechend auch zu verkiirzen. Diese Abweichung
der Lehre des B{jj-Patents von der Lehre des - - -
tents habe nicht im Rahmen des dem damaligen Stande der
Technik entsprechenden durchschnittlichen PFachwissens ge-
legen. Hieraus folge aber, daB ein allgemeiner Erfindungs-
gedanke, wie er bisher in dem Verletzungsprozel der Par-
teien erdrtert worden sel, nicht vorliegen konne; denn in
diesen allgemeinen Erfindungsgedanken sci dic besondere,
als schutzfdhig anzuerkennende Lehre des Bj#-Patents

N L - S e P B B M S R B e s e G W S W —

Da die Frege der Abhéngigkeit des Ig#Patents von
FQP-ratent im Verletzungsprozel noch nicht gepriift wor-
den war, hat der Bundesgerichitshof, um Unklarheiten und
Fehlschliisse 2zu besclitigen, die sich sonst fir den vorlic-
genden PatentverletzungsprozeB hétten ergeben konnen, da-
rauf hingewiesen, daB nach Ausscheiden des vorbezeichneten

- @P e G T B v Sy S—
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gemeiner Evfindungsgedanke in Betracht kommen kénne, der
nach dem #lteven Recht (E@-Patent) geschitzt und zu-
gleich in dem Gegenstand des Bj}-Patents mit enthalten
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scin konne. Im vorliegenden Fall kdnnte als wesentliche,
erfindersiche Konstruktionsidee unter dem Gesichtspunkt

Vorrichtung zur Herstellung von Reproduktionen im Diffu-
sions-Kopierverfahren in Betracht kommen, die gtwa durch
folgende Merkmale gekennzeichnet sei:

"a) In den Behiélter fiihren mehrere durch Leitelemente
getrennte Zuleitungskanile, die der ausreichen-
den Benetzung der Schichttriger dienen.

b) Aus diesen Zuleitungskanidlen filhren gekriimmte
Bahnen (Wege),

aa) die ganz oder teilweise durch voneinander
getrennte Leitelemente begrenzt werden und

bb) auf denen die Schichttriger drucklos (ohne
Fldchen~ oder Linienpressung) zunidchst von
ocben nach unten und dann von unten nach
oben zu dem Spalt einer Walzenordnung ge-
gchoben werden kénnen.

¢) (Mindestens) zweil ancinander anliegende Walzen
gsind so angeordnet, daf sie die in den Walzen-
spalt geschobenen Schichttréger erfassen und

aa) aneinanderpressen,
bb) aus dem Beh#dlter herausziehen und dabei
cc) von iiberschiissiger Plilssigkeit befreien

(Vgl. hierzu BGH I ZR 145/59 vom 21. Dezember
19629 So 28 - 30)0
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Das Berufungsgericht hat durch Einholung eines Gut-
achtens des Patentanwalts Dr. rer. pol. Dr.-Ing. Molle-
ring Beweis erhoben dariiber, ob der vorbezeichnete allge-
meine Erfindungsgedanke im Xlagepatent offenbart worden
ist, ob er neu ist, die Technik bereichert hat und Erfin-
dungshéhe besitzt, und ob das Duiill-Gerit von ihm Ge-
brauch macht.

In Ubereinstimmung mit dem Gutachten des gerichtlichen
Sachvérsténdigen hat das Berufungsgericht fcstgestellt, daf
dic vorbezcichneten Voraussetzungen erfiillt sind. Es hat
daher erneut die Berufung der Beklagten zuriickgewicsen und
der AnschluBberufung der Kldgerin in der geidnderten Fassung
des Klageantrages stattgegeben.

II. Die Revision hdlt die Griinde, mit denen das Be- ,
rufungsgericht eine Patentverletzung aus dem Gesichtspunkt ;
cines allgemecinen Erfindungsgedankens bejaht hat, fiir
rechtsirrig9 da das Berufungsgericht bei der wiederholten
Verhandlung sich nicht an die es gemds § 565 Abs. 2 ZPO
bindende rcechtliche Beurteilung des Bundesgerichtshofs go-
mifl Urteil vom 21. Oktober 1960 (I ZR 153/59) gehalten habe.

1. Die Revision hat hierzu ausgefithrt (Revisionshe-—
griindung unter I): Nach der Entscheidung des Nichtigkeita-
senats des Deutschen Patentamts vom 14. Juli 1959, auf diec
der Bundesgerichtshof im Urteil vom 21. Oktober 1960
(I 2R 153/59 S. 19/20) Bezug genommen habe, sei dic Frfin-
derleistung des Bjjjjii-Patents im Auffinden des bﬁsungs—
prinzips: "Verzichte auf die bisherige Getrenntfithrung
der Schichttridger nach ihrer ausreichenden Benebzung! in
Verbindung mit folgendem Ldsungsmittel: '"Begniige dich mit 7
einer einzigen bogenfdrmigen Gleitbahn" zu erblicken. Hieraus

habec der Bundesgerichtshof die Folgerung gezogeni Wemnn der

B
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Verzicht auf die Getrenntfiihrung der Schichttriiger nach
ihrer ausreichenden Benetzung in Verbindung mit einer

o —— - . S o - p—
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reits offenbart sein; denn "offenbart" seien dem Fachmann
nur solche Gestaltungsmoglichkeiten, die er obne erfin-
Mit der Entscheidung vom 21. Dezember 1962 (I ZR 145/59)
habe der Bundesgerichtshof die vom Nichtigkeitssenat des
Patentamts vorgenommene Beurteilung des Bj-Patents

969 482 gebilligt. Nach S. 42 bis 44 der Entscheidungs-—
griinde dicses Urteils bestehe die entscheidende Erfinder-
leistung dicses Patents in der {berwindung des die Fach-
welt beherrschenden Vorurteils gegen das vorzeitige Zu-
sammenfiihren der Schichittridger. Die Erfindungsleistung
liege also keineswegs in der Gestaltung der Einzelteile
als solcher, sondern sie liege im Grundsdtzlichen. Durch
das B-Patent sei in der Fachwelt ein Wandel in der
Beurteilung der Behandlungsmﬁglichkeit der Schichttréger
im Diffusionsverfahren herbeigefihrt worden. In dieser

- —— S v S i e B . W0y Gom S -
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sie nach allgemein anerkannter Lehre und iiberdies gemis
Urteil I ZR 153/59 8. 20 in Verbindung mit § 565 Abs. 2 ZPO
802 369 gewesen sein, der vom Fachmann ohne exrfinderisches
Bemithen hdtte erkannt werden ktnnen. Wdren die Lehren der
Patentanspriiche des Patents 969 482 durch cinen dem Fatent
802 369 zu entnehmenden iibergeordneten allgemeinen Erfin-
dungsgedanken vorweggenommen gewesen, so hidtte der Nich-
tigkeitsklage stattgegeben werden miigssen.



- 17 -

2. Diese Ausfilhrungen der Revision gehen fehl, wecil
sie auBer acht lassen, was der Bundesgerichtshof im Ur-
teil vom 21. Dezember 1962 (I ZR 145/59 S. 28 - 30) iiber
die rechtliche Moglichkeit einer Abhéngigkeit des }3.—
Patents vom E{-Patent ausgefiihrt hat. Im zueiten Re-
visionsverfahren, dag gu dem Urteil vom 21. Oktober 1960
(I ZR 153/59) gefiihrt hat, stand, wie die Kligerin zu-
treffend ausgefiihrt hat, die Frage einer etwaigen Abhin-
gigkeit des B@§-Patents von dem Klagepatent noch gar
nicht zur Erdrterung. Die Klidgerin vertrat vielmehr -
in Ubere'instimmung mit dem gerichtlichen Sachverstiéndigen
Prof, Dr.-Ing. Frieser - die Auffassung, das Bj§-Patent
mache in vollem Umfange von den Mitteln des Klagepatents
Gebrauch und habe keinen dariiber hinausgehenden eigenen
Erfindungsgehalt. Erst als durch das Urteil des Bundesge-
richtshofs vom 21. Dezember 1962 die Rechtsbhestindigkeit
des B@)-Patents bestdtigt und das Vorhandensein einer
eigenen erfinderischen Leistung in der Lehre des BYJjH-
Patents anerkannt wurde, unter Beibehaltung der untersten
bogenfdrmigen Zufithrungsbahn (Gleitbahn) die iibrigen -
oberen - Leitelemente geradflidchig {(eben) und entsprechend
verkiirzt auszubilden, stellte sich die Frage, ob das D@
'.—-Patent von dem Klagepatent abhiéngig war. Diese nunmehr
als patentfdhig anerkannte Lehre konnte selbstverstdndlich
nicht mehr Merkmal eines den ILehren beider Patontc iliberge-
ordneten Erfindungsgedankens sein. Der Bundesgerichtshof
hat im Urteil vom 21. Dezember 1962 (S. 28 - 30), wie be-
reits dargelegt, versucht, die sich hieraus unter dem Ge-
sichtspunkt einer Abhingigkeit des Boger~Patents von denm
dlteren Patent ergebenden rechtlichen Mglichkeiten und
Folgerﬁngen klarzustellen. Er hat darauf hingewiesen, dafl
die Anspriiche der KlHgerin in dem Verletzungsprozefl noch
nicht unter diesem Gesichtspunkt gepriift worden seien (8. 30
letzter Satz), und ausgefithrt, lediglich ein allgemeincr
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Erfindungsgedanke, wie er bisher in dem Verletzungsprozefl
der Parteien erdrtert worden sei, - ndmlich in dem Sinne,
daB er den schutzf&higen Tecil der ILehre des Bjjjjii-Patents
nit einbeziehe, - gei durch die Anerkennung einer cigenen
Schutzfzhigkeit dieser Lehre ausgeschlossen. Es konne aber,
wenn dieser patentfdhige Uberschufl ausgeschieden werdc,

in Betracht kommen, der nach dem Hlteren Klagepatent ge-
schiitzt und zugleich in dem Gegenstand des Hjjj-Yatents
mit enthalten sei (oben unter I 4). Dann wiirde der Fall
einer Abhéngigkeit des HjjjJi-Patents von dem Klagepatent
gegeben sein. Eine solche Abhéngigkeit liege vor, wenn das
Jjingere Patent wesentliche Erfindungsgedanken des &ltercn
Patents benutze und ohne diese Benubzung nicht ausfithrbar
sci. Werde einc patentgeschiitzte Vorrichtung in einem we-
sentlichen Merkmal erfinderisch verbessert, so sei dicae
cbenfalls patentfihige Verbesserung von dem #lteren Patent
abhéngig, sofern sie ohne Benutzung der iibrigen erfindungs-—
wésentlichen und -~ unter dem Gesichtspunkt eines allgemei-
nen Erfindungsgedankens - selbstindig schutzfihigen Merk-—
male nicht ausfiihrbar sei (S. 28 des Urteils vom 21. De-
zember 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 die bindenden Wei-
sungen des Bundesgerichtshofs im Urteil vom 21. Oktober 1960
gehalten, nicht gefolgt werden. Diese Angriffe der Revision
(unter I der Revisionsbegriindung) beruhen auf der irrigen
Auffassung, das Berufungsgericht habe auch den patentfEhigen
Uberschufl der Lehre des Bfjjjj-Patents in den erérterten all-
gemeinen Erfindungsgedanken mit einbezogen. Tatsédchlich hat
das Beruuungsgericht diesen patentfidhigen Uberschuf aber in
Ubercinstimmung mit den Ausfiihrungen des Bundesgerichtshofgs
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auf S. 28/29 des Urteils vom 21. Dezember 1962 cindeutig
ausgeschieden. Der Bundesgerichitshof hat durch Urteil vom
21, Oktober 1960 diec Entscheidung des Berufungsgerichts
vom 10, Dezember 1959 nur deshalb aufgehoben, weil fiir

die Offenbarung eines allgemeinen Erfindungsgedankens,

in den der spiter als patentfihig anerkannte Uberschus

der Lehre des Bfjj-Patents nit_einbezogen worden war, cine
ausreichende Begriindung fehlte. Die Aufhebung beruhte also

@ o my —n o
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kens nicht entgegen.

IITI. Fehl gehen auch die grundsiizlichen Erwidgungen,
Patents von Ei-Fatent als "begrifflich, logisch und
denkgesetzlich unmoglich" ausschlieBen zu konnen (II 1 - 4
der Revisionsbegriindung).

Diese {berlegungen verkennen, was das Berufungsgericht
auf Grund der Reweisaufnohme in Ubereinstimmung mit den Ur-
teilen des Bundesgerichtshofes vom 16. Februar 1954, 12. Ju-
ni 1956, 21. Oktober 1960 und 21. Dezember 1962 hingichtlich
der grundlegenden Merkmale festgestellt hat, in dencn dic
Vorrichtungen nach dem Klagepatent und nach den Bjjjjj§-¥a~
tent iibereinstimmen. Dabei legt diec Revision der unter-~
schiedlichen Gestaltung der Leitelemente im Mittelteil der
Gerite eine Bedeutung bei, die ihr fiir den nunmehr zu er-
orternden allgemeinen Erfindungsgedanken nicht zukommt. Dic
Gerdte nach dem Klagepatent einerseits und nach den B
Patent andererseits weisen zwar hinsichtlich der Gestaltung
der Leitelemente im Mittelteil Unterschiede auf, die be-
virken, dafl die Schichttréger nach dem Klagepatent weit-

- o oy -

!
1}
1



- 20 ~

- —— - - —-—— e - - —-—

schiede sind aber fiir den allgemeinen Erfindungsgedanken,
der beiden Patenten zugrundeliegt, ohne Bedeutung.

1. Wie der Bundesgerichitshof bereits im Urteil von
16. Februar 1954 (S. 16/17) festgestellt hat, bestchen fir
den Bau von Vorrichtungen, mit denen in stetiger Aufcinander-
folge Fotokopien im Diffusions-Kopierverfahren hergestellt
werden sollen, zweil grundsdtzlich verschiedene Losungsnig-
lichkeiten.

a) Den einen Weg hat das "Guumituch~Patent' gewiesen.
Danach werden die Schichttrédger zunféchst in gerader Bahn
senkrecht oder schrig von oben her in die Fliissigkeit einge-
fiihrt, dort sofort von einem Walzenpaar erfaflt und anein-
andergepreBt, tiefer in den Beh&lter hineingezogen und dann
erst in ihrer Forderrichtung umgelenkt und nach oben aus der
Fliissigkeit hinausgefithrt. Die Kriimmung (Umlenkung) ihrer
reits zusammengeprefit aneinanderliegen und die Bildiiber-
tragung selbst in Gang gesetzt ist; die ~ durch Walzen und
Gummituch erzwungene - Bahnkriimmung filhrt die Schichttriger
zunéichst flHchenhaft anceinandergeprefit auf einem Umwege
tiefer in die Fliissigkeit hinein und erst dann wieder mit-
tels weiterer Walzen nach oben ins Freie.

b) Das Klagepatent geht einen anderen Veg. Die Schicht-
trdger werden nicht, durch Walzen und Gummituch aneinander-
Walzen und ohne Pressung - in bogenformiger Bahn durch die
Fliisgigkeit bis an einen oberhalb des I'liissigkeitsspiegels
liegenden Spalt eines Walzenpaares geschoben, das sie als-
dann - linienftrmig - aneinanderpreft, dabei aus dem Be-
hdlter heraustransportiert und zugleich von der iiberschiis-
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sigen Fliissigkeit befreit (wie bei einer Mangel). Dic
Kriimmung des Weges der Schichttridger wird also bercits

in den Teil des Gesamtweges der Schichttridger verlegt,

sic bereits unmittelbar vor dem Augenblick, in dem sie

von den Quetschwalzen erfaflt werden, mit ihrer Vorderkan-
tc aus der Flussigkeit hinausgerichtet sind. Danach ist
wesentlich, da8 die Walzen die feuchten Schichttriger in
ihrer ankommenden Richtung erfassen und zugleich mit ihrer
(Linicn-) Pressung geradlinig weiter ins Freic férdern.

Auf diese Veisc ist es gelungen, gegeniiber dem "A-—-
Gerdt" nicht nur in konstruktiver, sondern auch in funk-
tioneller Hinsicht Fortschritte zu erzielen. Zwigcchen den
behandelten aneinanderliegenden Schichttrigern kinnen
schddliche Relativverschiebungen praktisch nicht mehr auf-
treten, da sie in gerader Richtung aus der Fliissigkeit hinaus-
transportiert werden. Bei dem "A.—Gerét" dagegen lief3
8ich die Gefahr solcher Relativverschiebungen und damit das
Zustandekommen unscharfer Kopien mit Doppelkdﬁturen kaum
vermeiden, weil der Weg des aullen liegenden Schichttrégers
um die Hauptwalze herum etwas linger war als der Veg des
innen licgenden Schichttrédgers.

2, or. B@P ist mit dem Dufii}-Gertt nicht, wie

er es im vorliegenden Verletzungsverfahren und auch inm Pa-
tentnichtigkeitsverfahren darzustellen versucht hat, den
crsten Vieg, sondern entsprechend der Erfindung des Klage-
patents den zweiten Weg gegangen. Auch das DufjJli-Gerit
vermeidet cs, die Schichttréger bereits vor dem Scheitel-
punkt der gekrilimmten Bahn aufeinanderzupressen und auf die-
gc Weise durch die Ergielung eines innigen Xontaktes berecits
vor der Tiefstwolbung der gekriimmten Rahn den Diffusionsvor-
gang einzuleiten, Die Schichttriéger werden in einer gegeniiber




dem Flissigkeitospicgel bogenfﬁrmig.verlaufendcn%Béﬁh*bhng
(Flidchen~ oder. Linien-) Pregsung. bis an_ deiylialttispalty
gggghobon und erst dann durch dao Qucﬁséﬂwalzenpaar ancin-
andergepreBt, aus dem Behéilter bp;ausgéggggg'und zugleich
von iberschiicsiger Fliissigkeit befreit.

Die Beklagte hat zwar versucht, die bei dem Duplomat-
Gerdt bereits vor dem unteren Wendepunkt (Uukehr- oder
Scheitelpunkt) der bogenférmigen Bahn eintretende Beriih-
rung der Schichttrédger als eine - wie beim Gummituch-Pa-
tent - wirksame Einleitung der Bildiibertragung hinzustel~
len., Was insoweit als funktioneller Vorteil iiber eine die
Bildilbertragung beschleunigende und verbessernde "Vordif-
fugion' behauptet worden ist ("Vordiffusionstheorie'),
hat sich aber als ebenso unzutreffend erwiesen wie die an-
geblich sonst noch durch die vorzeitige Zusammenfiihrung
der Schichttrédger eintretenden funktionellen Vorteile
("Paketbildungstheorie", "Adhdsionstheorie", "Auslaugungs-—
theorie" u.a.m.). Auch nach dem Hjjjj#-Patent werden dic
Schichttréiger entsprechend dem oben beschriebenen zweiten
Losungsprinzip auf gekriimmten Bahnen (Wegen) ~ ohnec Pres-—
sung - zu dem Walzenspalt gefithrt, wo -~ hinter dem Schei~-
telpunkt der gekriinmten Bahn - die (Linien-) Pressung vor-
'genommen wird, die allein den "innigen Xontakt" herstellt,
der boim Diffusions-Kopierverfahren fiir eine ordnungsméfBi-
ge Bildlibertragung bendtigt wird. Es handelt sich hierbeil
im wesentlichen um das Merkmal b) bb) des vom Berufungsge-
richt gepriiften allgemeinen Erfindungsgedankens; dieses
Merkmal kennzeichnet den grundsitzlichen Unterschied, der
zwischen dem Klagepatent und dem Bi-Patent einerseits
und deum durch das Guumituch-Patent gewiesenen (ersien)
Losungsweg andererseits besteht. Beim Gummituch-Patent
erfahren die Schichttréger bereits sofort nach der ge~
trennten Benetzung vor dem Scheitelpunkt der gekriimmten
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Bahn einen Druck, der senkrecht zu der Schichtebene die
Schichttridger so gegeneinanderpreBit, daf durch diesen
"innigen Kontakt" die Bildiibertragung eingeleitet wird.
"Drucklos” im Sinne des Merkmals b) bb) ist dagegen auch
die Fiihrung, wit der beim I{j§-Patent die aneinanderlie-
' genden Schichttrédger auf der untersten Gle itbahn zu denm
Spalt der Walzenanordnung geschoben werden, Die hierbei
von Hand angewendete "Schubkraft" dndert nichts daran,
daBl sich die Schichttrdger nur "losc beriihren" und nicht
wie bei einer "Pressung" in "innigen Kontakt" zucinander
treten.

%, Angesichts der vorbezeichneten Ubereinstimmungen
der Revision nicht gefolg+ verde n, wenn gie melut
verschiedene Wege und fithrten zu "heterogenen" Vor 1chtun~
gen, die nichts patentrechtlich Erhebliches miteinander
gemein haben konnten (Revisionsbegriindung unter II 1 und

4, 8. 5 und 8). Beide Patente beruhen vielmehr auf der
Grunderkenntnis, daB ein ldngeres flichenhaftes Zusawmen-
pressen der Schichttréger unter dem F1u391gke1tsup1egol
nicht erforderlich und auch nicht zweckmiBig ist, und daB es
geniigt, wenn die Schichttrédger "drucklos! in bogenformi-
ger Bahn durch die Flilssigkeit zu einem Wal zenpaar geleitet
werden, das oberhaldb des Flissigkeitsspiegels allein durch
Linienpressung den erforderlichen Kontakt bewirkt (Urteil
vom 21, Dezemwber 1962 S. 19, 28).

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

a) Dies gilt zunidchst filr das Merkmal a, das den flir

—— - ap———. —t—— o
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keit wesentlichen Teil der Vorrichtung betrifft, sowie fir
das Merkmal c, das sich auf den Teil der Vorrichtung be-
zieht, der in Funktion tritt, sobald die Schichttréiger nit
der Fassung und der Priifung dieser beiden Merkmale hat dic
Revision keine Einwendungen erhoben.

b) Die Revision wendet sich im wesentlichen nur gegen
das den "Mittelteil" der Vorrichtung betreffende Merkmal b,
Die Formulierung dieses Merkmals mag, soweit sie das Unter-
merkmal aa betrifft, fiir sich allein zu MiBverstindnissen
AnlaBl geben kOnnen. Bereits aus den Darlegungen auf S. 28
bis 30 des Urteils des Bundesgerichishofs vom 21. Dezember
1962 ergibt sich aber deutlich, daB sich die gewidhlte all-
gemeine Fassung ("gang oder teilweise durch voneinander ge-
trennte Leitelemente begrenzt") weder auf die spezielle
Gestaltung dieses "Mittelteils" nach dem Xlagepatent noch
auf die spezielle Gestaltung des "Mittelteils" nach dem
B ratent beschrinken sollte. So ist auf S. 28 des an-
géfﬁhrten ﬁrteils audriicklich darauf hingewieééh worden,
daf die als schutzfihig anerkannte Lehre des Hjjj-Patcents
nicht in einen allgemeinen Erfindungsgedanken éinbezogen
werden dlirfe, sondern ausgeschieden werden miisse. Abwei-
chend von dem bis dahin im Verletsungsprozef erwogenen
allgemeinen Erfindungsgedanken kann nach der Aufrechter-
haltung des FjjjF-FPatents selbstverstdndlich nur ein wei-
tergehender, ibergeordneter Erfindungsgedanke in Betracht
kommen, dessen Anwendung eine Gestaltung des Mittelteils
der Vorrichtung nach den speziellen Ausfinrungsformen so-~
wohl des Klagepatents als auch des B{-Patents zulift.
Daher kann auch die besondere Art der Gestaltung der ILeit-
elemente nach dem Klagepatent nicht Bestendteil dieses all-
gemeinen Frfindungsgedankens sein. Hierzu wird auf S. 29/30
des Urteils vom 21. Dezewber 1962 ~ in Ubereinstimmung mit
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den Urteilen vom 16. Februar 1954, 12. Juni 1956 und
21. Oktober 1960 - festgestellt, daf die nach dem Kla-
mungen flir die Erflillung der eigentlichen technischen
Aufgabe der Benetzung und der Pressung der Schichttridger
an sich nicht von wesentlicher Bedeutung sind. Da der
Fachmann festgestelltermaflen weifl, dal man die Schicht-
trédger nach ihrer Beschaffenheit und der Art und der
Zeit ihrer Behandlung nur solange getrennt zu halten
braucht, wie dies zur Benetzung erforderlich ist, kann
er es auch nicht mehr fiir notwendig halten, dall sdmt-
um die Schichttriger zu dem Walzenspalt filhren zu kin-

nen. Eine iiber den Benetzungsvorgang hinaus fortdauern-

—— - o-—

der eigentlichen Filhrungsfunktion zu tun, sondern soll
nur dem Schutz vor der - tatsiichlich bestehenden oder
auch nur irrtimlich angenommenen - Gefahr einer sch&dli-
chen Diffusion dienen. Die im Gebiet der Tiefstwilbung
der Flihrungsbahn vorhandene Trennung und Kriimmung der
einzelnen Leitbleche dient insoweit also einer zusdtzli-

———— - -

gggg Aufgabe und hat deamit den Charakter eines gusétzli-
chen Merkmals. Dieses Merkmal kann daher auch nicht als
ein fiir die I&sung der Kernaufgabe (Benetzung und Pressung
der Schichttrégeb) unabdingbares Merkmal angesehen werden;
vielmwehr kann - ohne dieses zus#tzliche Merkmal -~ zur Lo-
erfindungswesentlichen Merkmale ein selbsténdiger Schutz
unter dem Gesichtspunkt €ines allgemeinen Erfindungsge-
dankens in Betracht kommen., Dies ist, wie gesagt, in dem
Urteil vom 21. Dezember 1962 auf S. 29/30 klargestellt

worden,
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4., Bereits aus der Kombination der genannten Kon-
struktionsmerkmale a und ¢ und der ihnen zugeordneten
Funktionen, die einerseits das Eintauchen der Schicht-
trédger in die Fliissigkeit, andererseits ihren Austritt
aus der Fliissigkeit betreffen, folgt fiir demn Durch-
schnittsfachmann, daf die Flihrung der Schichttriger in
dem dagzwischenliegenden Teil (Mittelteil) der Vorrich-
tung konstruktiv so zu gestalten ist, da die Schicht-
trédger, nachdem sie zgum Zwecke der Benetzung getrennt
in die Entwicklerfliissigkeit eingefiihrt worden sind
(Merkmal a), durch geeignete MaBnahmen, z.B. durch ent-
sprechende Leitelemente, "in einer gegeniiber dem Fliis-
sigkeitsspiegel bogenftrmig verlaufenden Bahn zu einem
Quetschwalzenpaar (= Merkmal c¢) weitergeleitet werden',
wie es im Oberbegriff des Anspruchs 1 des Bji-Patents
heift. Der Fachmann entnimmt dem Klagepatent ohne weite-
res, daB es flir die Gestaltung dieses "Mittelteils" nur
darauf ankommt, daB die Schichttrédger mittels geeigne-
ter Leitelemente auf einer gekriimmten, bogenfirmigen Bahn
drucklos, d.h. ohne Fldchen- oder ILinienpressung, zunichst
von oben nach unten und dann von unten nach oben - also
um einen Wendepunkt (Scheitel- oder Umkehrpunkt) herum -
zu dem oberhalb des Fliissigkeitsspiegels befindlichen
Spalt der Walzenordnung geschoben werden kémnen. Diese
den Mittelteil der Vorrichtung betreffende Lehre ent-
spricht in allen wesentlichen Punkten dew Merkmal b
des allgemeinen Erfindungsgedankens. Sie war dem Fachmann
im Klagepatent offenbart. Sie war auch ausfilhrbar; denn
der Fachmann konnte ohne erfinderisches Bemilihen auf Grund
seines Fachwissens eine konstruktive Losung finden, wie
gie z.B. zu der engeren, gegenstidndlichen Lehre des Klage-
patents gehtrt (im folgenden unter a). Die Gestaltung des
Mittelteils entsprechend dem B{ji-Patent stellt eine an-
dere, abgewandelte Ausfilhrungsform dar, die gegeniiber der
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Lehre des Klagepatents einen erfinderischen Uberschuf
aufweist, wie dies in der Entscheidung vom 21. Dezem-
ber 1962 anerkannt worden ist (im folgenden unter b).

a) Nach dem "Gegenstand" des Klagepatents wird
dem Fachmann hinsichtlich des Mittelteils der Vorrich-
tung die Lehre offenbart, die Leitelemente so zu gestal-
ten, dal die Schichttriger auch noch um die unteren Wen-
depunkte ihrer Bahn gekrimmt herumgefiihrt und auch noch
in gewissem Umfange auf dem zu den Walzen hin aufstei-
genden Teil getrennt weitergefiihrt werden., Das ergibt
sich bereits aus dem Urteil des Bundesgerichtshofs von
16. Februar 1954 in dem das Klagepatent betreffenden
Nichtigkeitsverfahren und ist im iibrigen anch im vorlie
genden VerletzungsprozeB durch die Urteile des”Bundesge~
richtshofs vom 12. Juni 1956 (S. 10 oben) und vom 21. ;
Oktober 1960 (S. 9) noch besonders klargestellt worden :
(evenso Urteil vom 21, Dezember 1962 S. 24/25 im Hich-
tigkeitsverfahren betreffend das Bijj}-Patent).

Wie das Berufungsgericht hierzu festgestell?t hat
(BU 8. 37/3%8), erkennt der Fachmann ohne weiteres, da8
gs flir die Losung der dem Klagepatent zugrundeliegenden
Aufgabe nicht aguf die Xriimmung der Leitelemente, sondern
auf die Krilmmung der Fihrungsbahnen, d.h. der Wege an-
kommt, die die Schichttrdger bis zum Walzenspalt zuriick-
legen. Demgewdfl hat such der Bundesgerichtshof in scinen
Urteil vom 21, Dezember 1962 ausgefiihrt, dal dem Fachmann
"zur Erzwingung einer gekriimmten Bahn der Schichttriger
ohne weiteres verschiedene Ausgestaltungen der ILeitclemente
zur Verfligung stehen', und hat dabeil eine Reihe von Bei-
spiclen aufgezidhlt (S. 21 des Urteils). Die Leitelemente
konnen hiernach die Fihrungsbahnen ganz bis zu der Walzen- |
anordnung begleiten, wie dies das Ausflhrungsbeispiecl des

-
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Klagepatents zeigt. Die Leitelemente brauchen aber nicht
so lang zu sein, und sie brauchen insbesondere auch nicht
sdmtlich gleich lang zu sein. Nach der gegenstidndlichen
Lehre des Klagepatents geniigt es, wenn die Schichttréger
noch ein Stlick um die Wendepunkte herum voneinander ge-
trennt gehalten werden. Bereits in dem durch Urteil vonm
16. Pebruar 1954 abgeschlossenen Patentnichtigkeitsstreit
hat die damalige Klégerin, die Beklagte des vorliegenden
Rechtastreits, versucht, eine "Klarstellung!" des Anspruchs
1 dahin zu erwirken, daB nach seiner ILehre die Leitelemente
fir die Schichttrdger auf ihrem ganzen Wege von den Ein-
trittstffnungen bis unmittelbar dicht vor die Walzenanord-
auszugestalten sind (Urteil vom 16. FPebruar 1954 S. 22).
Demgegeniiber hat der Bundesgerichtshof aber ausdriicklich
festgestellt, daB der Durchschnittsfachmann dem Klage-~
patent die Lehre entnimmt, die Leitelemente so auszuge-
stalten, daB sie die Bahnen der Schichttrédger so lange ge-
trennt halten, wie dies die technische Aufgabe der Leitele-
nente im Rahmen der Gesamtvorrichtung erfordert (hierzu
auch Urteil wvom 12, Juni 1956 S. 10 oben und Urteil von
21. Dezember 1962 S. 23). Danach sind die Schichttriger
auf ihrer Zufilhrung zu den Walzen so lange getrennt zu
1lich ist; im iibrigen ist ein gekriimmter Weg der Schicht-
triger von der Einfilhrungs&ffnung zur Walzenanordnung zu
erzwingen. Filir die letztgenannte Fihrunggeufgabe ist es
aber, wie gesagt, nicht erforderlich, da8 die Schicht-
tridger durch die Leitelemente bis unmittelbar dicht an die
Walgenanordnung heran getrennt voneinander gehalten wer-
den. Verden die oberen Leitelemente, wie es der gegenstind—~
lichen ILehre des Klagepatents entspricht, so gestaltet, dafl
die Schichttrdger um die unteren Wendepunkte ihrer Bahn ge-
trennt herumgefiibrt und dann nur noch in gewissem Umfang
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auf den zu den Walzen hin aufsteigenden Teilen getrennt
weltergefiihrt werden, so kann es sich insbesonderc bei
Leitelemente ergeben, daB sich die ~ zwei oder drei -
Schichttridger noch kurz vor dem Eintritt in den Walzen-
spalt auf der unteren, bis dicht an den Walzenspalt her-
anreichenden bogenférmigen Gleitbahn zusammenlegen. DaBl
zumindest die unterste Gleitbahn auf jeden Fall bis un-
mittelbar dicht an den Walzenspalt heranreichen mufl, wvar
flir den Fachmann angesichts der dieser Bahn beim Einschie-
ben der Schichttriger zukommenden Fiihrungsfunktion selbst-
vergtédndlich., Der Fachmann konnte es auch noch filr unschid-

lich halten, wenn die Schichttriger auf diese Weise nur
fiir eine ganz kurze Zeit und nur fiir eine ganz kurze VWeg-
strecke bis zum Erreichen des Walzenspalts zusammentref-
fen und sich aneinanderlegen konnten. Er wuBte nach der

immerhin einer gewissen Zeit und einer gewissen Intensi-
‘tdt des Kontakts bedurfte, um den Diffusionsvorgang ein-
zuleiten; von einer nur ganz flichtigen Beriihrung der
Schichttrdger in der Ndhe des Walzenspalts waren daher
ungiinstige Folgen nicht mehr zu erwarten.

DaB durch die oberen Leitelemente beim Klagepatent
die einzelnen Schichttréger "um den Wendepunkt ihrer Bahn
in einem gewissen Uwfang noch auf dem zu den Walgen auf-
steigenden Teil ihrer Bahn" gefiihrt wurden, hatte funktio-
nelle Bedeutung nicht nur fiir eine Trennung dexr Schicht-

riiger wdhrend der ersten Phase des Einschiebens, sondern
auch wéhrend der gweiten Phase des Einsetuens des Walzen-
zuges. Werden nidmlich beim Einseltzen des Walzenzuges die
Schichttrdger gestrafft, go wird durch die oberen Leit-

S o o

befindliche Schichttrédger zu schnell und zu frith aus der
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Fliisgigkeit herausgezogen wird und daB der Benetzuugsweg

zu kurz wird und da8 der Schichtiridger zu stark aus der
Fliissigkeit herausgehoben wird. Auch wird verhindert, daB
der Schichttriger zu scharf nach oben umgebogen (abgeknickt)
wird (vgl. Urteil vom 21. Dezember 1962 S. 38/39).

Pir den Fachmann ergibt sich aus dem Offenbarungsge-
halt des allgemeinen Erfindungsgedankens ohne weiteres, dafl
ihm fiir die Ausgestaltung des Mittelteils die ﬁdrgenannten
Moglichkeiten zur Verfiigung stehen. Hierzu hdtte es an sich,
wenn der allgemeine Erfindungsgedsnke zum Gegenstand eines
Patentanspruchs gewmacht worden widre, keiner besonderen Be--
lehrung in der Patentschrift bedurft. Immerhin hdtte in
einem solchen Falle die der gegenstéindlichen Lehre des
| Hauptanspruchs des Klagepatents entsprechende Gestaltung
des Mitteltells zum Gegenstand eineg eine gweckmifiige Aus-
fiihrungsform kennzeichnenden Unteranspruchs gemacht werden
konnen.

b)) Gegenstand des B{jjjj)-Patents ist eine weitere Aus-
gestaltung des Mittelteils, die jedoch nicht mehr dem Fach-
wissen des Durchschnittsfachmanns entspricht, sondern einen
erfinderischen UberschuB aufweist. Das B.—Pgtent enthiilt
die Lehre, unter Beibehaltung der auch vom Klagepatent ver-
wvendeten untersten bogenformigen "Gleitbahn" die iibrigen -
oberen — Leitelemente geradflichig (eben) und verkiirzt aus-
zubilden. Dies hat funktionell die Wirkung, daB die oberen
Schichtirédger anf die unterste Gleitbahn bereits vor der
Tiefstwdlbung aufitreffen und dort wit dem unteren Schicht-
tréger zusamnengefiihrt werden. Wie der Bundesgerichtshof
im Urtell vom 21. Dezember 1962 (S. 32 bis 38 unter IV 2 b)
im einzelnen festgestellt hat, sind wit dieser konstruktiven
Abwandlung des Geréts nach dem Klagepatent in rein funktionel-
ler Hinsicht keinerlei Vorteile verbunden; aus der Anordnung



- 31 ~

kurzer, gerader lLeitelemente kionnen sich sogar funktionel-
le Nachteile ergeben, wie dies die unter IV 2 c¢ auf S. 38/39
des Urteils vom 21. Dezewber 1962 dargelegten Fehlerquellen
zeigen. Wahrend beim Klagepatent bereits die vorhandencn
oberen Leiteleuwente ohne weiteres ausreichen, um diese Feh-
lerguellen auszuschlieBen, hat es sich bei den Dufi}-Ge-
réten zumindest als zweckmiBig herausgestellt, zusidizliche
Umlenkrollen eingzubauen, welche die Herstellungskosten
nicht unwesentlich erhthen, aber offenbar aufgewendet wer-
den miissen, weil das Dufjjj-Gerét sonst nicht allen An-
sprilchen genligen konnte, welche die Kundschaft zu stellen
pflegt. Diese Umlenkrolle stellt ein Aquivalent zu dem

iiber den Wendepunkt hinausgehenden oberen Leitelementen
dar, wie sie nach dem Klagepatent vorgesehen sind. Das
Gerdt nach dem DE-Patent weist also nur gewisse bauliche
Vorteile auf, die in ihrer wirtschaftlichen Bedeutung aus
den vom Bundesgerichtshof im Urteil vom 21. Dezewber 1962
(8. 39/40) dargelegten Griinden nicht iliberschétzt werden
dlirfen, die aber nach der im genannten Urteil getroffenen
Feststellung imwerhin als ausreichend anerkannt worden sind,
um den erforderlichen technischen Fortschritt zu bejahen.

Wie der Bundesgerichtshof auf S. 41/42 des vorgenann-—
ten Urteils dargelegt hat, konnte der Fachmann, wenn er
nur auf eine sichere Flihrung der Schichttrdger bis zu dem
Walzenspalt bedacht war, an sich keinc Bedenken haben,
géimtliche Schichttridger auf einer Gleitbahn gemeinsam zu
dem Walzenspalt zu filhren. Es war nicht zu beflirchten,
daB auf einer Gleitbahn zwei oder drei aufeinanderliegende
Schichttriger weniger zuverlissig als ein einzelner Schicht-
triger weltergeschoben werden kidnnten. Faltenbildung war ge-
nau so wenig zu erwarten wie bei getrennten ILeitelementen,
die bis zu den Walzen reichen. Fir den Fachmann lag sogar

e - - —
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den Papieren auf einer Gleitbahn besser funktionieren
miisse als bei getrennter Fiuhrung in den voneinander ab-
gegrenzten, recht engen Kandlen.

Trotzdem hatte der Fachmann Hemmungen, diesen VWeg
zu beSChrelten, weil er das uniiberwindlich erscheinende
Bedenken hatte, die Bildiibertragung werde beeintridchtigt,
wenn die Schichttridger gleich nach ihrer Benetzung be-
reits vor der Tiefstwdlbung der gekriimmten Bahn zusammen-
gefilhrt und dann auf dem verh&ltnisméfBig langen Wege an-
einanderliegend und ohne Sicherung gegen Relativverschie-
bungen bis zu dem Walzenspalt weitergeschoben wiirden.
Wenn das Ylagepatent eine so geartete vorzeitige Beriih-
den Schelitelpunkt der gekriimmten Bahn herum ersichtlich
vermeiden will, beruht dies auf dem allgemeinen Vorurteil
der Fachwelt, die Beriihrung der Schichttrédger auf diesem
verhdltnismédfBig langen gekrimmten Wege verhindere wegen
unerviingchter vorzeitiger Diffusionsvorginge eine ein-
wandfreie Bildiibertragung.

Es ist aber, wie die Klégerin mit Recht ausgcfiihr{ hat,
unzutreffend, wenn in der Revisiongbegriindung (unter II
1 - 4) unter Berufung auf die Erkenntnisse des Bundesge-~
richtshofs agusgeflihrt wird, Dr. Bjjjjj habe im_ganzen einen
vollig anderen Weg als der Erfinder des Klagepatents be-
schritten, beide Patente schldssen logisch aneinander sug.
Gegenstand des Hj)-Patents ist lediglich eine spezielle
Art der Ausgestaltung des Mittelteils der Entwicklervor-
richtung; diese Lehre ist als eine Abwandlung oder Variante
der gegenstiindlichen Lehre des Klagepatents zu werten. Die
in der Revigionsbegriindung ersdrterte Frage, ob der wvon
Dr. Bjjjjpccuachte Verbesserungsvorschlag wegen Uberwin-
dung eines in dem betreffenden Punkt bestehenden Vorurteils
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eine Erfinderleistung darstellt, konnte lediglich fiir
die Frage der Aufrechterhaltung oder Vernichtung des
B@P-Patents von Bedeutung sein. Die vorliegend zu
entocheidende Frage einer Abhéngigkeit von dem Klage~
patent wurde dadurch nicht beriihrt.

IV. Auch die weiteren Riigen, mit denen sich die
Revision (unter II 5 bis 7 der Revisionsbegriindung)
hilfsweise gegen den vom Berufungsgericht gepriiften
allgemeinen Erfindungsgedanken wendet, k&nnen nicht
zum Erfolge fiihren.

1. Der Hinweis, daB einzelne Merkuwale des allge-~
meinen Erfindungsgedankens bekannt gewesen seien (unter
II 5 a und b), ist unerheblich, weil die Neuheit der Kon-
struktion. die sich, wie dargelegt, im wesentlichen be-
reits aus der Kowbination der Merkmale a und ¢ des all-
gemeinen Erfindungsgedankens ergibt (oben unter III 2),
nicht in Abrede gestellt werden kann.

2. Gegeniiber den AusfUihrungen der Revisionsbegrﬁn—
dung (unter II 5 c¢) zu der in dem Untermerkmal b) bb)
enthaltenen Bezcichnung "drucklos' kann auf dié“Darlegun~
gen oben unter IIT 1 b verwiesen werden. Danach bringt
dgg_Mefkmal "drucklos" die konstruktive Anwendung der

Grunderkenntnis des Klagepatents zum Ausdruck, daB es

zur Erreichung der erforderlichen Diffusion nicht not-
vendig ist, innerhaldb der Fliissigkeit die Schichttriger
aufeinanderzupressen, daBl vielwehr eine kurze Walzenpres~
sung nach ihrem Herauskommen aus der Pliissigkeit geniligt.
Auf der Anwendung dieses ~ negativen - Merkmals beruht,
wie weiter oben unter III 1 b, 2 und 3 dargelegt worden
ist, das Hjjjjj§-Patent in gleicher Weise wie das Klage-
patent; denn auch bei ihm wird wdhrend der Fibhrung der

J
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Schichttrdger durch die Fliissigkeit kein besonderer die
Diffusion einleitender PreBdruck ausgeiibt, sondern nur
eine anschliefBlende Walzenpressung vorgenommen.,

3. Fehl geht auch die weitere Riige der Revision
(Revisionsbegriindung unter II 6), die sich darauf be-
zieht, daB das Berufungsgericht bei der Priifung des Merk-
wals b) aa) der Formulierung des Bundesgerichtshofs die
Worte "ganz oder teilweise!" fiir entbehrlich gehalten hat.
Mit Recht welst die Klidgerin demgegeniiber darauf hin, dal
der Bundesgerichtshof wmit dieser Formulierung im Hinblick
auf den Streit der Parteicen lediglich klarstellen wollte,
daf zur Verwirklichung des in Betracht kowmenden allgemei-
nen Erfindungsgedankens des Klagepatents nicht etwa stets
eine bis unmittelbar vor den Walzenspalt relichende Tren-
nung der Schichttrdger gehdrt, sondern dafB auch eine
kiirzere Beriihrung der Schichttrédger im aufsteigenden Teil
der bogenformigen Bahn in der Ndhe des Walzenspalts vow
Offenbarungsgehalt der gegenstiindlichen Lehre des Klage-
patents umfaBt wird, wie dies oben unter III 4 a dargclegt
worden ist.

Gegeniiber den Angriffen der Revision, daB der all-
gemeine Erfindungsgedanke keine geniligend bestimmte An-
weisung fiir technisches Handeln offenbare, kann ebenfalls
auf die angefiihrten Darlegungen unter III 4 a verwiesen
werden,

Auch die sonstigen Ausflihrungen der Revision zu die-
sent Punkt sind unzutreffend, well sie wiederum von der un-
richtigen Auffassung ausgehen, das Vermeiden jeglicher Be-
rithrung der Schichttréger innerhaldb der Flissigkeit sei
das Grundmerkmal des Klagepatents, wdhrend durch ein in
dieser Hinsicht bestehendes Vorurteil der Fachwelt ledig-
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lich die spezielle Ausgestaltung des Mittelteils der
Vorrichtung beriihrt worden ist. Die auf diesem Teil

des VWeges neben der Fihrung vorgenommene Trennung dient
insoweit der Erfiillung einer Nebenaufgabe (Schutz vor
schédlicher "Vordiffusion").

4, Wie die Kl&gerin mit Recht hervorhebt, beruhen
auch die unter II 7 der Revislonsbegriindung gemachten
Ausfiihrungen der Beklagten auf derselben unrichtigen
Grundeinstellung. Die Beklagte wendet sich zu Unrecht
gegen die Auffassung des Berufungsgerichts, daBl die Fra-
ge der Uberwindung des Vorurteils nur hinsichtlich der
geraden und verklirzten Gestaltung der oberen Leitelemente
in den Du{j-CGeriten auftauche. Es ist richtig, daf
das Klagepatent angesichts des gegen eine zu frithe Zu-
sammenfilhrung der Schichttriger bestehenden Vorurteils
nur die Iehre offenbart, die Leitelemente so zu gestalten,
dal die Schichttrédger noch in einem gewissen Umfange um
die Tiefstwdlbung der gekriimmten Bahn herum getrennt von-
einander in Richtung auf den Walzenspalt hingefiihrt wer-
den. Wenn diese Art der Getrenntfithrung nach Beseitigung
der irrigen Vorstellung, eine friihere Zusammenfihrung
der Schichttrégér konne sich unglinstig auf die Bildiiber-
tragung auswirken, entsprechend dem Bjj}-Patent in er-
finderischer Weise nicht filir erforderlich erachtet wird,
g0 stellt damit die durch das B@-Patent gelehrte spe-~
zielle Abwandlung oder Variante der TLeitelemente unter
bestimmten Voraussetzungen lediglich eine bauliche Ver-
einfachung des Entwicklungsgerdts dar, die aber ohne
gleichzeitige Anwendung des durch das Klagepatent ge-
schiitzten allgemeinen Erfindungsgedankens nicht ausfihr-
bar ist.
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V. Das Berufungsgericht hat s@mtliche Merkmale des
allgemeinen Erfindungsgedankens gepriift und - nach Ein-
holung eines weiteren Sachverstédndigengutachtens - in
rechtlich nicht zu beanstandender Weise festgestellt.
Die gegen diese Feststellungen erhobenen Verfahrensrii-
gen (unter III der Revisionsbegriindung) sind nicht ge-
rechtfertigt.

1. Besziiglich des Privatgutachtens des Senatspridsi-
denten a.D. Dr. Dersin hat sich das Berufungsgericht auf
die Bemerkung beschridnkt, daB es die Feststellungen cdes
gerichtlichen Sachverstdndigen Dr. Dr. Mtllering nicht
erschiittere. Aus der eingehenden Wirdigung des allgemei-
nen Erfindungsgedankens durch das Berufungsgericht er-
gibt sich, dal das Privatgutachten nichts enthdlt, was
nicht auch bereits von dem gerichtlichen Sachverstindi -
gen und dem Berufungsgericht beriicksichtigt worden war,
Das Berufungsgericht hat die¢: in der Revisionsbegriindung
erwdhnte Aufféssung des Privatgutachters, dal der frag-
liche allgemeine Erfindungsgedanke bereits durch das
A.—Gerélt bekannt gewesen sei, in Ubereinstimmung mit
dem gerichtlichen Sachverstidndigen Dr. Dr. Mollering
ohne Rechtsverstof als unrichtig angesehen. Danach be-
durfte es auch keiner weiteren Auseinandersetzung uit
der im Privatgutachten behandelten Regel, dal einem
allgemeinen Erfindungsgedanken nur dann Schutz gewdhrt
werden dlirfe, wenn auch das Patentamt bei Priifung im
Erteilungsverfahren den Schutz gewdhrt hitte. Nach den
vom Berufuhgsgericht in Ubereinstimmung mit dem Gutach-
ten des gerichtlichen Sachverstdndigen getroffenen Fest-
stellungen btestand kein AnlaBl, daran zu zweifecln, daB
auch das Patentamt bei entsprechender Priifung im Er-
teilungsverfahren dem allgemeinen Erfindungsgedanken
Patentschutz gewdhrt haben wiirde. Was die gegenstindliche
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Lehre des Klagepatents liber die Gestaltung der Leitele-
mente im Mittelteil offenbart, betrifft eine dem Durch-
schnittsfachwann nach seinew Fachwissen zur Verfiigung
stehende zweckmdfige Ausfilhrungsform, die Gegenstand
eines Unteranspruchs hétte sein kdnnen, wenn der allge-
meine Erfindungsgedanke zum Gegenstand des Haubtanspruchs
gemacht worden widre (oben unter III 4 a a.E.). Das B
Patent lehrt eine weitere - erfinderische -~ Ausgestaltung
dieses Teils der Vorrichtung. Nach alledem machte die
eingehende Darlegung der richtigen Grundauffassung in

den Berufungsurtell eine weitere Auseinandersetzung mit
dem von unzutreffenden Voraussetzungen ausgehenden Privat-
gutachten nicht mehr erforderlich.

2., Das gleiche gilt fiir die Ausfilhrungen der Beklag-
ten im Schriftsatz vom 28. Januar 1965, hinsichtlich de-
ren die Revision riigt, da8 das Berufungsgericht hierauf
nicht besonders eingegangen sei (Revisionsbegriindung III
2 und 3). Auch die Unrichtigkeit dieser Ausfiihrungen er—
gab sich bereits ohne weiteres aus der eingehenden und
rechtsirrtumsfreien Wirdigung, die das Berufungsgericht
zur Frage des allgemeinen Erfindungsgedankens und der
Abhéngigkeit vorgenommen hat.

VI. Das Berufungsgericht hat mit eingehender Begriin-
dung ein Verschulden der Beklagten bejaht und hierzu ausge-
filhrt: Dr. B dessen schuldhaftes Handeln die Beklagte
sich zurechnen lassen miisse, sei auf dem Gebiete der Her-
stellung von Fotokopiergerdten technisch versiert. Er
selbst sel Inhaber von Patenten auf diesem technischen
Gebiet. Als versiertem Techniker und Konstruktsesur des
Dufi-Geréts konne ihm nicht entgangen sein, daB dic-
ses Ger#dt bis auf die gerade Gestal tung der Leitelemente
von den Konstruktionsmerkmalen des Klagepatents Gebrauch
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mache und daB der im Dufi#-Ger&ét enthaltene erfinde-
rische Schritt nicht ohne die Verwirklichung der Merkmale
des Klagepatents getan werden kidnne. Diese Erkenntnis
sei schon dem technischen Laien mdglich. Sie habe sich
Dr. B als Fachmann aufdréngen milssen, zumal ihm
nicht entgengen soin Konnc,daB mit der Lehre des Klage-
patents die wit dem "AP-Ger&t" verbundenen Nachteile
hédtten liberwunden werden sollen. Dieses Gerdt habe eine
gewisage technische Entwicklung auf diesem Gebiet abge-—
schlossen. Dr. Bjjjjj) héhte zumindest bei Anstellung ge-
wissenhafter Uberlegungen erkennen mnmiissen, daBl wmit dem
Klagepatent, das eine Abkehr von dem Gummituch~Prinzip
und im Verhdltnis zum A@)-Gerédt eine wesentliche Ver-
einfachung gebracht habe, jedenfalls hinsichtlich der
Zusammenfassung der bei der Erdrterung des allgemeinen
Erfindungsgedankens aufgezeigten Merkmale zu einer Kom~
binationswirkung ein erfinderischer Schritt getan wor-
den sei, Fir die Feststellung des Verschuldens sel es
unerheblich, ob Dr. Bijjj} die von ihm begangenen Ver-
letzungen des Klagepatents rechtlich zutreffend quali-~-
fiziert habe. Ob ihm als Patentinhaber die Begriffe Ge-
genstand der Erfindung, allgemeiner Erfindungsgedanke
und abhidngiges Patent bekannt gewesen seien, konne offen
bleiben. Entscheidend sei, daf Dr. Bjjjj§ auch als juri-
gtischer lLaie jedenfalls auf Grund einer Parallelwertung
in der ILaiensphire im Hinblick auf die Wiederholung der
Kons truktionsmerkmale des Klagepatents im Duffjjjjij-Gerat
zur Erkenntnis einer Patentverletzung hiétte kowmwmen miis-
sen. Wenn er die Rechtslage verkannt haben sollte, wiirde

hétten Dr. B kcinen AnlaB zu der Auffassung ge-
ben kinnen, daB er mit den Dufjiiiii-Gersten das Klagepatent
nicht verletze. Die Instanzgerichte hétten stets Patentver-
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letzung bejaht. Der Bundesgerichtshof habe in seinem Ur-
teil die Verletzung eines vom Klagepatent mitgeschitzten
allgemeinen Erfindungsgedankens flir mtglich gehalten.

Die hiergegen gerichteten Angriffe der Revision
konnen nicht zum Erfolge fiihren.

Der Hinweis dexr Revision, daB die Einzelelemente
der Kombination des Klagepatents bekannt gewesen seien
und daB eine gegensténdliche Verletzung nicht vorgelegen
habe, steht der Annahme eines Verschuldens nicht entge-
gen. Die auch zu diesem Punkt wiederholte Behauptung
der Beklagten, Dr. D habe im ganzen einen v0llig an--
deren Weg als das Klagepatent beschritten, ist nach der
nicht zu beanstandenden rechtlichen und tatsédchlichen
Wirdigung des allgemeinen Erfindungsgedankens durch
das Berufungsgericht eindeutig widerlegt. Wie das Beru-
fungogericht mit eingehender Begriindung festgestellt hat,
konnte es Dr. Bl nicht entgangen sein, dad das Duffjjill-
Gerdt bis auf die gerade Gestaltung der oberen Leiteleuente
von den Konstruktionsmerkmalen des Dllii-Gerits Gebrsuch
macht und daB der im Dufjjjjjiill-Gerdt im Verhidltnis zum Dg-
@ Gerét enthaltene erfinderische Schritt nicht ohne
die Verwirklichung der ibrigen Merkwmale dieses Gerdts ge-
tan werden kann, Bei dieser Sachlage ist jedenfalls die
Feststellung der Schuldform der groben Fahrléssigkeit
rechtlich nicht zu beanstanden.
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VII. Nach alledem war die Revision mit der Xosten-
folge aus § 97 ZPO zurickzuweisen.

Nastelski Bock Spreng ILoscher | Spengler
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