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Verkiindet
am 19. Juli 1963
(hwha]er, Justizangestellte
8ls Urkundsbeamter der
Geschiéftsstelle

Im Namen des Volkes

In der Patentnichtigkeitasache

der Firma AP A¢. in st. Nad@iED (Sch@l) .

Beklagten und Berufungsklégerin,

- vertreten durch: Rechtsanwalt Dr. ” und
Patentdnwilte Dr.-Ing. gn

und Dr.-Ing. 09.
in (GD) -

gegen

die Firma Hichael Ve k6. in "ENENNINEED (:@D).
Kldgerin und Berufungsbeklagte,

- veritreten durch: gzghtaan:g%z P;gfi Dg. und
entanwiil te i v=INZ.

und Dipl.-Ing. in
a -

hat der Is-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die miind-
liche Verhandlung vom 1l. Juli 1963 unter Mitwirkung des
Senatsprdsidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter

Dr. Bock, Dr. Spengler, ClaSen und Schneider

fiir Recht erkannt:

Die Berufung der Beklagten gegen die Entscheidung
des 1. Nichtigkeitssenats des Deutschen Patent-

amts vom 8. Februar 1960 wird auf Kosten der Be-

klagten zuriickgewiesen.

Yon Rechts wegen
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Vie Beklagte ist Inhaberin des seit dem 18. Mai 1950
laufenden, auf Grund des Ersten Uberleitungsgesetzes ohne
Einspruch erteilten Patents 864 631, fiir das die Prioritit
der Anmeldung in der Schweiz vom 20. Mai 1949 in Anspruch ge-
nommen ist.

Das Streitpatent betrifft "Verfahren und Maschine zur
lHerstellung von Kleinparkettleisten".

Die Anspriiche lauten:

1. Verfahren zur Herstellung von Kleinparkettleisten,
dadurch gekennzeichnet, dag8 Bretter, deren Dicke
um die Bearbeitungszugabe grifer ist als die Breite
der fertigen Kleinparkettleisten und die breiter
sind, als mindestens zwei fertige Parkettleisten
plus Schnittbreite dick sind, 2zundichst auf die Linge
der Parkettleisten zugeschnitten und dann in der
Léngsrichtung der Holzfaser durch Trennsidgen in
Leisten von der Dicke der Parkettleisten zersdgt
werden, worauf diese Leisten auf die Breite beider-
geits fertig behobelt werden.

2. Maschine gur. Ausiibung des Verfahrens nach Anspruch 1,
gekennreichnet durch ein Magazin (6) zur Aufnahme
einer Anzahl Rohbretter (7), deren Linge der mehr-
fachen Parkettleistenliédnge plus Verschniti- und
Bearbeitungszugabe an den Enden des Brettes ent- -
spricht, ferner durch Abléngsigen (8), die das von
Kettengreifern (24) transportierte Brett (7) in
mehrere gleich lange Brettchen (9) zersiigen, fer-
ner durch ein Transportdand (35), welches die ab-
gesigten Brettchen (9) einem zweiten Magasin (40)
zgufithrt, weiterhin durch eine PTrommel (42) mit
Greifern (58, 59), welche aus diesem Magazin (40)
das jeweils unterste Brettchen (92) erfassen und
an mehreren auf gemeinsamer Welle sitzenden Trenn-
gidgen (50) vorbeifiihren, welche das Brettchen (9%)
in Leisten unterteilen, und schlieflich durch zwei
hintereinander angeordnete Hobelwellen (70, 72),
welche die Schmalseiten der ILeisten beardeiten,
sowie Transportwalzen (66, 67) mit geriffelten
Pransportkrinzen (663), die schmaler sind als die
Dicke der Leisten und nur in der Mitte der zu be-
hobelnden Schmalfliche der Leisten angreifen.
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3. Maschine nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daB nach der Greifertrommel (42) cine leisten-
fiihrung angeordnct ist, wolche aufrecht stchende
Filhrungcbleche (62) aufweist, deren Dicke der
?eim Aufgcilen erzeugten Schnittbreite entspricht

Pig. 17).

4. Maschine nach Anepruch 2, dadurch gekennzeichnet,
daB nach der Greifertrommel (42) einc Leioten-
fiihrung angeordnet ist, welche bewegliche Seiten-
leisten sufweist, welche die einzelnen Stdbe um
dic Schnittbreite zusammendriicken.

5. llaschine nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet
daB zum Transport der von der Greifertrommel (425
abgeclegten cinzelnen lLeisten durch die Hobelwellen
(70, 72) on endlosen Ketten befestigte Mitnehmer
dienen.

Die KlHgerin hat Nichtigerkldrung des Streitpatents in
vollem Umfang beantragt und im Verfahren vor dem Patentamt §
Neuheit des Verfahrens- und des Vorrichtungsanspruchs
(Anspriiche 1 und 2}, technischen Fortschritt und Erfindungs-§
hohe in Abrede gestellt. Sie hat sich hierzu auf eine Viel-
zahl durckschriftlicher Vorversffentlichungen berufen und
hat unter Vorlage der beiden Privatgutachten des Patent-
anwalts Dipl.-Ing. JEND von 14. September 1959 und des
Dipl.-Ing. TGP vor 26. Januar 1960, von denen
erstercs in einem zwiechen den Parteien vor dem landgericht
Frankfurt gefiihrten VerletgungsprozeB erstattet wurde, ins-
besondere die Auffassung vertreten, es hahe dem am Anmelde-
tag allgemein bekannten und geilbten rein handwerklichen
Konnen entsprochen, im Interesse bestmiglicher Holzaus-
nutzung bei Herstellung von Kleinparkettleisten die einzel-
nen Arbeitsgiinge so zu ordnen und entsprechénde maschinelle
Vorrichtungen zu verwenden, wie dies in den Ldsungsvor-
schlégen des Streitpatents geschehe.

Die Beklagte hét Abweisung der Nichtigkeltsklage be-
gehrt und die Auffassung vertreten, die besondere Kombinie-
rung der Arbeitsginge und der hiersu dienenden Vorrichtungor
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in einer vollautomatisch arbeitenden Maschine sei am Anmelde-
tag neu, fortschrittlich und erfinderisch gewesen. Sie hat

in Verfahren vor dem Patentamt ein Privatgutachten des

Frof. Dr. XGNP svs Y@ vorgelegt, das schon im

Jahre 1956 im Auftrag einer Unterlizenznehmerin der Beklagten
erstattet wurde, um die Angemessenheit der Lizenzgebithr zu
iiberpriifen; dicses Gutachten enthilt auch Ausfithrungen all-
geneiner Art iiber die Entwicklung der Kleinparketther-
stellung.

Der 1. Nichtigkeitssenat des Deutachen Patentamts hat
das Ytreitpatent in vollem Umfang fiir nichtig erklért. Mit
der hiergegen eingelegten Berufung verfolgt die Beklagte
ihr Verlangen nach Xlageabweisung weiter, wihrend die Klage-
rin unter Vorlage weiteren, von ihr als patenthindernd
bezaichneten Materials um Zurickweisung der Berufung‘ bittet,

Der erkennende Senat hat ein schriftliches Gutachten
des Prof. Dr. P Techniache Hochechule in Br@-
@l cingeholt. Der Sachverstlindige hat sein Gutachten
in der miindlichen Verhandlung erlidutert und erginzt.

Die Beklagte hat in der Berufungsinstanz ein weiteres
Privatgutachien des Prof. Dr. KEP aus l— vom

1. Juli 1963 vorgelegt, das zu dem Gutachten des gericht-
lichen Sachverstédndigen Stellung nimmt und Gegenstand der
Erorterung in der miindlichen Verhandlung gewesen ist.
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Entpcheidungsgriinde:

A. I. Kleinparkett, auch als "Mosaikparkett" bezeich.
net, hat gegenilber dem als "Normalparkett" oder als "Massiv.
parkcett" bekannten Fufbodenbelag mehrere Vorteile.

Wegen der geringen Linge und Breite der einzelnen
Ieisten sind auch Bretter und ILatten von nur kleiner Ab-
messung und sogar Abfallholz als Ausgangswerkstiicke ver—-
viendbar. Auch hinsichtlich der Giite dees Ausgangsmaterials
sind gegeniiber dem Normalparkett die Anforderungen wesent-
lich geringer: schadhafte Stellen im Holz, etwa Astbildungen
lassen sich entfernen, ohne daf auch die angrenzenden Holz-
teile fiir die Verarbeitung ausfallen.

Weiter gestattet die Verwendung von Kleinparkett eine
wesentliche Reduzierung der lLeistendicke und damit eine be-
sonders beachtliche Holzersparnis gegeniiber dem llassivpar-
kett. Kleinparkett erhiélt niémlich seinen festen Sitz einsig
von unten durch die Auflage. Eine seitliche Verleimung oder
gar Verklammerung der leisten wie beim Normalparkett ist
beim Kleinparkett unniotig, denn ein Durchbrechen der einzel-§
nen leiste bei starker Druckbeanspruchung ist bei Klein-
parkett gerade wegen der kleinen Abmessungen ebensowenig
2u besorgen wie ein "Hochgehn" des Parketts bei Feuchtig-
keitszufuhr und Aufquellen einzelner Ileisten. Wird Klein-
parkett gelegentlich verleimt, so geschieht dies weniger,
um die Ebenhecit der Parkettfléche zu erhalten, als vielmehr
dazu, ¢in Eindringen von Schmutz und Peuchtigkeit in die
Leistenfugen zu unterbinden und die Fugenkanten zum Ver-
schwinden zu bringen.

SchlieBlich hat Kleinparkett gegeniiber dem groBfléichig
Normalparkett den Vorzug, daB wegen. der Kleinheit der linzel
stiicke selbst auf begrenztem Raum die Maserung des Holzeg bel
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entsprechend geschickter und kontrastreicher Anordnung der
ILeiston zu Hsthetischer Geltung gebracht werden kamn. Dies
nacht die Bezeichnung des Kleinparketts als "Mosaikparkett"
voratdndlich.

II. Alle diese Vorziige haben im Zusemmenhang mit der
regen Bautdtigkeit der letzten Jahrzehnte zu einem be-
deutenden Ansteigen der Kleinparkettherstellung gefiihrt. Als
{iblich hat sich eine ILinge der Pertigleiste¢: von 120 mn, eine
Breite von 24 mm und eine Dicke von 6 - 9 mm durchgesetzt.

5 Leisten, in Faserrichtung des Holzes nebeneinandergelegt,
ergeben demnach ein Quadrat von 120 x 120 mm. 16 solche
Einzclquadrate, davon je 4 in Hthe und Breite, ergeben die
sog. "Verlegeeinheit" von 480 x 480 mm, also von knapp 1/4
Quadratmeter. Da hierbei die jeweils angrenzenden Einzel-
quadrate so gelegt werden, daB die Faserungen senkrecht
aufeinandertreffen, erscheint die einzelne Verlegeeinheit
bercits als gefélliges Ornament. Die Oberfléchen der - nach
lustorung und Farbton sortierten - achtzig Leisten (=aechzehn
Zinzelquadrate) einer solchen Verlegeeinheit sind iiblicher-
weige bei Anlieferung an der Baustelle durch ein Schutsz-~
papier miteinander verklebt. Hierdurch wird der genaue Sitz
der Parkettoberfliéche drtlich fixiert, da nicht jede'einzel-
ne Leiste, sondern nur die Verlegeeinheit als Ganzes der
Xlebemasse der Auflage anzupassen ist. Die eigentliche Ver-
legearbeit wird also wesentlich erleichtert und beschleunigt.
Nach der Verlegung wird das Schutzpapier durch Abschleifon
entfernt.

D e STt 30t Veanh vraliii
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B. I. Dem Anmelder des Streitpatents war Kleinparkett
als FuBbodenbelag bekannt, ebenso die Zusammensetaung von
5 Ferfigleiaten zw:Einzgelquadraten und die Gruppierung
mehrerer Eingelquadrate zu gefidlligen Hustern unter Aus-
nmutgung der unterschiedlichen Faserrichtung des Holszes
(rig. 5 der Zeichnung). Er hat sich die Aufgabe gestellt,
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das Verfahren der Kleinparkettherstellung zweckmiBiger zu
gestalten und die hierzu erforderlichen Vorrichtungen zu
schaffen. Ausgangspunkt ist die Uberlegung, da8 die Her-
stellung von Xleinparkettleisten "eine #uBerst: hohe
Prizision der einzelnen Ieisten erfordert" (Beschreibung S.
Z. 1 - 2). Anliegon des Anmelders ist es, gleichwohl "den
Verschnitt mdglichst gering zu halten" (a.a.0. 2. 3 ff).
Dic Schwiorigkeit bei Verwirklichung dieses seines Anlie-
goens gicht der Anmelder darin, daB “die Bretter durch das
Trocknen krunn und windschief werden". Dies steht der Umge-
staltung des Ausgangswerkstilcks (Rohbrett = Brett) zu einer
Vielzahl von Fertigleisten, also zu Raumgebilden, welche
durch 6 senkrecht zueinander verlaufende rechteckige Fléchen
begronzt sind (Quadern), insoweit im Wege, als die Kriimmung
und Verziehungen des Ausgangswerkstiicks erhebliche Material-
ausftille besorgen lassen.

I1. Die Streitpatentschrifi sagt nicht, wie am Anmelde-
tag bei Herstellung von Xleinparkettleisten verfahren wurde.
Rach der Darlegung des Sachverstédndigen wurden zumindest im
*handwerklichen Fertigungsverfahren" die Rohbretter zuniichst
“"abgerichtet", d.h. Lingskriimmungen wurden durch Hobeln dor
Brettober- und -unterseiten beseitigt. Gerade solches Vor-
gehen mullte aber dem Anmelder vom Standpunkt der gestellten
Aufgabe (Holzersparnis) verfehlt erscheinen, da durch den
Trocknungsvorgang entstandene Kriimmungen und Verzichungen des
Bretts in Liéngsrichtung (lLéngskrimmungen) betrdchtlich sein
konnen, jedenfalls weit stéirker sind als Kriimmungen und Ver-
zichungen quer zum Faserverlauf (sog. "Schilsselungen'); bei
Brettern und Iatten von nur geringer Breite fallen solche
Schiisselungen kaum ins Gewichi, bei der Hobelung auf Gliitte
entsteht also ein nur unwesentlicher Holzverlust.

1. Der wichtigste Vorschlag des Anmelders zum Verfahren
der Kleinparkettherstellung betrifft demnach die Ordnung der
Arbeitsstufen. Hierbei ist die Anzahl der Arbeitsstufen
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(drei) nahezu eine Selbstverstiéndlichkeit, da Quader zu bilden
sind, mithin eine Bearbeitung in allen drei Ebenen geboten
ist und es sich aufdriéngen muB, wegen des parallelen Verlaufs
je zweier Begrenzungsfliichen deren Bearbeitung zu einem
einzigen Arbeitsgang zusammenzufassen. Von einem einzigen
Arbeitsgang kann auch dann gesprochen werden, wenn die Be-~
arbeitungswerkzeuge nicht genau gleichzeitig (wie etwa ein
Kreissiigenpaar), sondern in unmittelbarer zeiltlicher Folge
hintercinander zum Einsatz kommen, wie dies bei entsprechend
angeordneten Hobelmessern der Fall sein kann, vorausgesctzt
nur, dag die Zufithrung zu diesen Bearbeitungswerkzeugen in
einem Zuge, insbesondere unter Verwendung derselben Forde-
rungsmittel, erfolgt. '

Beziiglich der Arbeitsstufen ist deshaldb nicht in deren
Anzahl, sondern in deren Reihenfolge das Wesentliche des er-
finderischen Vorschlags zu sehen. Gemessen am vorbekannten
handwerklichen Fertigungsverfahren muB der negative Gehalt
des erfinderischen Vorschlage das grtfSere Gewicht haben,
némlich die Weisung, Ober- und Unterseite des Bretts nichi
im ersten Arbeitsgang zu behandeln, da gerade dies zu Holz-
verlusten fiihren wiirde. In ihrem pogitiven Gehalt lautet die
Wleisung dahin, als erste Arbeitsstufe das Brett guer zur
Faserrichtung aufzutrennen, um dadurch Ydie windschiefe Form
aufzuldsen® (Patentbeschreibung S. 1 Z. 28). Eine weitere
Weisung geht dahin, als gweite Arbeitsstufe das durch
"Abléngen" des "Rohbrette" entstandene "Brettchen" zu
nehroren Rohleisten aufzuspalten (zu lamellieren), und zwar
in derjenigen Richtung, welche die Schiisselung unter geringst-
moglichem Holzverlust in Fortfall bringt. Dies aber bedeutet
notwendig, daB im gweiten Arbeitsgang aus der Brettbreite
die Leistendicke zu gewinnen ist, da letztere wesentlich
geringeres AusmaB hat als die leistenbreite, die Beseitigung
der zuniéichst noch fortdauernden Schiisselung im dritten und
letzten Arbeitsgang demnach nur wenig Verschnitt erfordert.
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Erst als dritte Arbeitsstufe s0ll die Gléttung der Ober- umd
Unterscite des - ehemaligen - Rohbretts erfolgen, das durch
die beiden vorangegangenen Arhbeitsgénge zu einer Vielzahl
von Rohleisten geworden ist, deren Umgestaltung zu Fertig-
leisten noch aussteht.

Aus den Vorstehenden ergibt sich, da8 die n#here
Regelung iiber die drei Arbeitsstufen auch Vorschlédge iliber
die Lagerung des Werkstiicks bei jedem Arbeitsvorgang in
cich schlieBt.

Da der Anmelder von einer Windschiefe des Rohbretts
schlechthin, nicht nur von einer Lingskrimmung, spricht und
neben der Lingskriimmung auch eine Schiisselung des Bretts als
Ursache unrentabler Holzausnutzung in Betracht kommt, gehérua
auch die begiiglich der Reihenfolge der zweiten und der dritien
Arbeitsstufe gemachten Vorschlige zum Wesen der Erfindung,
nbgen sie auch in tatsiichlicher Hinsicht nicht solches Gewidit
haben wie der Vorschlag, als erstern Arbeitsgang das Abliingen
vorzunchmen,

2. Engsten sachlichen Zusammenhang mit der Reihenfolge
der Arbeitsstufen und der ILagerung des Werkstiicks bei jedem
Arbeitsvorgang hat die gweite verfahrensmifiige Weisung. Sie
betrifft die Abmessungen des Ausgangswerkstiicks: GemidS
Anspruch 1 und Seite 1 Zeile 17 ff der Beschreibung soll
das Ausgangswerkstiick Rohbrett (sc: nur) eine Dicke haben,
die der Breite der su fertigenden leiste zuziiglich Bearbei-
tungszugabe entspricht. Das Rohbrett s0ll anderseits breiter
sein Yals mindestens zwei fertige Parkettleisten plus Ver-
schnitt dick sind" (Anspruch 1 und Beschreibung S. 1 Z. 19
Aus der Dicke des Rohbretts soll also nur eine leistenbreite
aus seiner Breite sollen dagegen mehrere leistendicken ge-
wonnen werden. Anders als fiir die Dicke des Rohbretts sind
fir seine Breite in der Patentschrift keine Grenzen nach ob
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gesetzt. Es steht somit nichts im Wege, daB aus der Breite
des Rohbretts etwa die Dicke von 10 Pertigleisten gewonnen
wird, wie dies iibrigens in den Figuren 2, 3 und 4 der Zeich-
nung gezeigt wird. In diesem letzteren PFall hat das Ausgangs-
werkstiick im Querschnitt wesentlich groBere Ausdehnung zur
Seite als nach oben, Werden dagegen - wie es das in An-
spruch 1 beschriebene Verfahren gleichfalls guldBt - aus

der Brettbreite nur zwei Leistendicken gewonnen, so ist

das Ausgangswerkstiick im Querschnitt mehr hoch als breit.
Bei einer ILeistendicke von 8 mm, wie es DIN 280 vorsieht,
ergeben sich dann unter Beriicksichtigung der Bearbeitungs-
zugaben cine Brettdicke von 27 mm und eine Brettbreite von
nur 20 mm, wdhrend die Brettbreite etwa 98 mm betragen mu8,
wenn 10 Leistendicken aus ihr gewomnen werden sollen.

Das Verfahren nach Anspruch 1 1d8% also die Verwendung
von Ausgangswerkstiicken stark unterschiedlichen Querschnitts
zu. Der Kern der gegevenen Weisung liegt darin, daBl das
Ausgangswerkstiick eine bestinmte Dicke nicht ilberschreiten
darf, da aus ihr nur_ eine Leistenbreite gewonnen werden
soll, Eine bestimmie Relation der Dicke des Ausgangswerk-
stilcks zu seiner Breite ist demgegeniiber nicht erfindungs-
wesentlich. Lediglich durch das Erfordernis, daf wenigstens
zvei Teistendicken gewonnen werden miissen, sind fiir die
Breite des Ausgangswerkstiicks Grengen nach unten gesetzt.

3. Die dritte verfahrensmiifige Weisung betrifft die in
jeder Arbeitsstufe zum Eingatz kommenden Arbeitesmittel.
Der Anmelder schligt fir die beiden ersten Arbeitsstufen
S#gen, fir die dritte Hobel vor (vgl. Anspruch 1: "zuge-
schnitten", "gersdgt", "behobelt").

4, Anepruch 1 enthdlt hiernach eine Kombination mehrerer
Welsungen fiir das Verfahren zur Herstellung von Kleinparkett-
leisten, némlich fiir die Reihenfolge der Arbeitsstufen und
die lagerung des Werkstilcks bei jedem Arbeitsvorgang (a),
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fiir die Abmessungen des Ausgangswerkstiicks (b) und fiir die
in jeder Arbeitsstufe zum Einsatz kommenden Arbeitsmittel
(c). Der konkrete ILdsungsvorschlag lautet:

a) Gewinne im ersten Arbeitsgang aus der lénge des
Werkstiicks die Léinge des erstrebten Pertigprodukts (I},
in zweiton Arbeitsgang aus der Breite des Werkstlicks mehrer
Dicken des Fertigprodukts (II) und im dritten Arbeitsgang
aus der Dicke des Verkstiicks eine eingige Breite des Fertig
produkts (III);

b) Nimm hierzu ein Ausgangswerkstiick, dessen Dicke
un dic Bearbeitungszugabe grofer ist als die Breite der
fertigen Kleinparkettleisten und das breiter ist, als
nindestens gvei fertige Kleinparkettleisten plus Schnitt-
breite dick sind;

¢) Verwende fiir die drei Arbeitsstufen folgende Ar-
beitsmittel: Ségen (I), Stgen (II), Hobelmesser (III).

5. Das s0 umschriebene Verfahren viirde seinem VWortlaut
nach auch die Herstellung von Kleinparkettleisten im Vege
handwerklicher Bingelfertigung umfassen. In diesem Umfang
konnte jedoch der Verfahrensanspruch schon deshaldb nicht
gewdhrt werden, weil die Einzelherstellung quaderformiger
Holzer aus deformierten Werkstiicken schon von altersher
bekannt und geiibt worden ist. Zu diesen, aue der weiten
Anspruchsfassung sich ergebenden Bedenken hat die Beklagte
in der miindlichen Verhandlung erklirt, da8 sie auch durch
den Verfahrensanspruch (Anspruch 1) nur die mechanische,
unter Einsatz von Maschinen ermdglichte Herstellung von
Kleinparkettleisten unter Schutz gestellt wissen will. Fiir
solch enge Deutung des Verfahrenaanspruchs ktnnte die Vei-
sung iiber den Einsatz ganz bestimmter Arbeitsmittel fiir die
einzelnen Arbeitsstufen sowie der weitere Umstand sprechen,
daB durch jeden Zugriff auf das Werkstiick sofort das Fertig-}
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maf des erstrebten Endprodukts in einer der drei Ebenen
crreicht wexrden soll; ein solcher Verzicht auf jede Nach-
bearbeitung entspricht schwerlich dem Verfahren handwerk-
licher Einzelfertigung. Einer Neufassung des Anspruchs-
wortlauts bedarf cs indes nicht, da - wie noch zu zeigen
ist - auch e¢in im Sinne der Erklérung der Beklagten
ungrenster Verfahronsanspruch nicht schutzfdhig ist.

III. Die in Anspruch 2 beschriebene Maschine, welche
die Ausiibung des Verfahrens nach Anspruch 1 ermiglichen soll,
ist durch die genanmten drei Arbeitsstufen und die jeweils
verwendeten Arbeitsmittel geprigt. Das zur Bearbeitung
komnende Material liegt dreimal als Werkstiick vor (Rohbrett:
7; Brettchen: 9; Rohleiste: 9a), einmal dagegen als End-
produkt (Fertigleiste: 68). Gelagert ist das Material zu-
nichst in einem gréfBeren Magazin 6, dann in einem in der
Grundfléche kleineren, weil nur noch die aufeinandergc-
schichteten Brettchen stapelnden Magazin 40, schlieflilich
in der - auch als eine Art Magazin anzusprechenden -°
lLeistenfiihrung 61, in der die Rohleisten paketweise, wie
sie aus einem (ehemaligen) Brettchen gewonnen wurden, zu-
sanmengefaft und voneinander durch aufrechtsiehende Bleche
getrennt sind; ein ILagerungsplatz fiir die zum Auswurf
gekommenen Fertigleisten wird nicht beschrieben oder
geaeigt.

Betrachtet man die Maschine hinsichtlich der Arbeits-
vieipe, der Arbgitsmittel und der Iransvortmittel, so er-
&ibt sich folgendes:

Die Bearbeitung erfolgt vollautomatisch, d.h. eine Ein-
wvirkung von Menschenhand zur Uberleitung in die einzelnen
Arbeitsstufen findet nicht statt. Als Bearbgitungsmittel
dienen die Abldngsligen 8, die Trennsigen 50 und schlieB-
lich die Hobelwellen 70/72 mit Hobelmessern, von denen die
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untere etwas frilher als die obere zum Einsatz kommt. Als

Arbeitsginge - in erstor Ilinie: die Kettengreifer 24/28 unmg
das Transportband 35, die Trommel 42 und die Transport-
rollen 66/67.

Iv. 1. Durch die in Anspruch 2 beschriebenen Vorrich.
tungon werden Moglichkeiten der Fertigung von Kleinparkett-
loisten aufgezeigt, die in Anspruch 1 (Verfahrensanspruch)
noch nicht genannt sind. Dies gilt insbesondere fiir den
gleichzeitigen Einsatz mehrerer gleicher Arbeitsmittel
(sigen bzw. Hobelmesser) im selben Arbeitsgang, fir die
Stapelung des Arbeiteguts vor und zwischen den Arbeits-
stufon in Magazinen recht unterschiedlicher Bauart, fiir
die Einzclbearbeitung von Rohbrett und Brettchen einer-
gseits und die paketweise Bearbeitung der Rohleisten anderer-
seits, fiir die recht unterschiedliche Gestaltung und Form-
gebung der den {bergang zwischen den Arbeitsstufen ver-
nittelnden Transportmittel (Kettengreifer und Traneport-
band, Trommel mit Greifern, Rollen) und fiir die vollautoma-
tische Fertigungsweise als solche, die aus dem Verfahrensan-
spruch noch nicht zu entnehmen ist. Anspruch 2 ist also kein
in die Yorm eines Vorrichtungsanspruchs gekleideter Ver-
fahrensanspruch, eine Identitidt der Anspriiche 1 und 2 schei-
det aus.

2. Anderseits ist Anspruch 2 kein bloBer Unteranspruch
zu Anspruch 1, wie dies die Beklagte zunéchst in der Beru-
fungsbegriindungsschrift (S. 20) andeutete, indem sie dort
den “"Maschinenanspruch" ale "vom Verfahrensanspguch getrager
bezeichnete. In der miindlichen Verhandlung hat jedoch auch
die Beklagte die Selbsténdigkeit des Vorrichtungsanspruchs
(Anspruch 2) gegeniiber dem Verfahremsanspruch (Anspruch 1)
ausdricklich anerkannt. Der Entscheidung des Nichtigkeits~
senats (S. 15) ist darin beizupflichten, dag Anspruch 2



N

- 14 -

“nach Passung und Inhalt" als Nebenanspruch ausgewiesen ist.
Auch der gerichtliche Sachverstindige ist dem gefolgt, inden
er beide Anspriiche hinsichtlich der Patentfdhigkeit geson-
dert gepriift hat.

Es ist demnach eine gesonderte Prilfung der Anspriiche
1 und 2 hinsichtlich ihrer Patentfiéhigkeit geboten.

V. Der Vorrichtungsanspruch des Streitpatents (An-
spruch 2) ist nicht wesensgleich mit der Lbsung, die das
nur als dlteres Recht in Betracht gu ziehende deutsche

- e v e

falls eine "Maschine zur automatischen Herstellung von
Kieinparkettleisten", und auch dort erfolgt die Fertigung
in drei Arbeitsstufen. Jedoch werden filr alle Arbeitsgiinge
nur Sédgen als Arbeitsmittel verwendet, und die beiden
letzten Arbeitsstufen sind gegenitber der Liosung des Streit-
patents insofern vertauscht, als schon im zweiten Arbeits-
gang die Breite und erst im dritten Arbeitsgang die Dicke
der Parkettleiste gewonnen wird. Auf weitere Unterschiede,
insbesondere das Fehlen von Stapelvorrichtungen, ist des-~
haldb nicht mehr einzugehen, ebenso nicht auf gewisse Unter-
schiede, die in der technischen BDurchfiihrung des Abliéngens
bestehen (vgl. nachstehend zu C I).

C. Neuheit.

1. Schweizerische Patentschrift 253 309 (1948).

S A0 S A e duy

Die vorvertffentlichte schweigzerische Patentschrift
253 309 beschreibt gleichfalls nur eine Maschine, nicht
auch ein Verfahren zur Herstellung von Kleinparkettleisten.
Die beigegebene Zeichnung stimmt mit derjemigen zur deut-
schen Patentachrift 843 158 voll {iberein. Gemeinsam ist bei-
don Lisungen auch die ausschliefiliche Verwendung von Kreis-
siigen filr alle drei Arbeitsstufen und das "Abléngen"' als

!
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erster Arbeitsgang. Dies Abléngen wird jedoch- anders als
bei der Maschine des Streitpatents -~ von zwei Kreissiige-
vaaren (“Sigeblattpaaren") vorgenommen; diese treten
abvechselnd in THtigkeit, indem von beiderseits zugefiithr-
ten "latten® jeweils "Iattenstiicke” abgeschnitten werden,
die iiber eine "Rutsche" zur Weiterverarbeitung kommon. Anders
als beim llehrfachablédngen des Streitpatents durch mehrere
auf ciner Welle sitzende und gleichzeitig zugreifende Stigen
wird also nicht nur ein Werkstiick (Brett, Iatte) durch
einen einzigen und gleichzeitigen Vorgang (Mehrfachabliéngen)
fiir den zweiten Arbeitsgang hergerichtet, sondern gwei
Verkstiicke werden abwechselnd einer Vielzahl von Abschneid-
vorgtingen gzugefithrt, wobei durch jeden Schneidvorgang nur
ein einziges Werkstiick fiir die zweite Arbeitsstufe (Brett-
chen, Rohbrettabschnitt) gewonnen wird. Dies Einzelablingen
gestattet nicht nur eine sofortige Aussortierung fehlerhafie
Stiicke, sondern vor allem eine bessere Auarichtung des ab-
zuschneidenden Lattenstiicks, einen einigermafien rechtwink-
ligen Schnitt. Anderseits wird durch das Eingelabliéngen
etwas an Holzverlust und an Mehrarbeit in Kauf genommen,
denn der Schnitt der einzelnen SHge schafft nur noch eine
Kopfseite des eingzelnen Brettchens.

Fiir die beiden restlichen Arbeitsginge sieht das
schweizerische Patent - auch hierin iibereinstimmend mit dem
zuvor erdrterten deutschen Patent 843 158 und abweichend
von der Losung des Streitpatents - ausschlieBflich Kreisségen
und keine Hobelmesser vor, fiir den zweiten Arbeitsgang be-
grenzt auf zwei, fiir den dritten Arbeitsgang regelmiSig
drei. Dexr letzte Arbeitsgang ist also nicht nur ein Abapan-
sondern zusidtzlich ein Trennvorgang. Hierzu heiBt es in der
Beschreibung (S. 3 2. 19 £f):

"Es ktnnten auch mehr als drei parallele Kreissdge-
bldtter. vorgesehen sein, so daf das Werkstiick in
eine entsprechende Mehrzahl Parkettleisten aufge-
teilt wiirde.®
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Die Parteien geben dieser Stelle der Beschreibung eine
unterschiediiche Deutung: die Klédgerin entnimmt ihr, das
Ausgangsvierkstiick kdnne jeden beliebigen Querschnitt haben,
die Breite also ein Vielfaches der Dicke betragen, die Be-
klagte versteht die Stelle. dahin, es sei lediglich zur
Wahl gestellt, zwei verhdltnism#fig dicke oder drei diinne
Leisten zu gewinnen, das Ausgangswerkstilck milsse jeden-
falls quadratiachen oder nahezu quadratischen Querschnitt
haben. Hierzu verweist die Beklagte auf die Bezeichnung
"Tatte" in der schweizerischen Patentschrift, die nur iib-
lich sei, wenn die Breitc hochstens das Doppelte der Dicke
betrage. )

Die Deutung dexr Beklagten kann nur zutreffen, wenn
nach der schweizerischen Losung im dritten Arbeitsgang:
tatsfichlich die Dicke der Ieiste und nicht -~ wie beim
Streitpatent - ihre Breite gewonnen wird. .

Insoweit weichen die Auffassungen des Nichtigkeits-
uenats und des gerichtlichen Sachverstiéindigen voneinander
ab. Die angefochtene Entscheidung (S. 12) nimmt Gewinnung
der Leistenbreite schon im zweiten, der Ieistendicke erst
in dritten Arbeitsgang an. Der Sachverstindige ist gegen-
teiliger Meinung. Er bejaht also insoweit Ubereinstimmung
der schweigzerischen Ldsung mit dem Streitpatent, meint
aber, daB abweichend vom Streitpatent bei der schweizeri-
schen L¥sung die Leistendicke aus der Dicke des Ausgangs-
werkstiicks, ihre Breite demmach aus der Breite der "Latte"
gewonnen werde. Dieser letzten Auffassung tritt der er-
kennende Senat bei. Sie wird bestHtigt durch die Beschrei-
bung des Schweizer Patents, wo es besztiglich des zweiten
Arbeitegangs heiBt (Beschreibung S. 2, %Z. 70 ff):

KLY

. e s
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"Die durch den Zug der Federn 38 zwischen den Spann-
backen festgeklemmten Werkstiicke 19 werden von

der rotierenden Scheibe 2% zwischen den beiden
parallelen Siigen 43 und 44 ... hindurchgefiihrt

und gleichgeitig an zwei Seitenfliédchen auf die
Dicke der fertigen Parkettleiste gefrist"

und sodann beziiglich des dritten Arbeitsgangs (Beschrei-~
bung S. 3, 3. 16 £f):

"Das Werkstilck (wird) der Liénge nach in zwei
Parkcttleisten der gewiinschten Breite aufge-
teilt ..."

Die unterschiedliche Deutung des Pertigungsvorgangs ist
im iibrigen fir die Neuheitspriifung nicht entscheidend: Die
I6sung nach dem schweizerischen Patént ist schon deshalbd
eine andere als die nach dem Streitpatent, weil dort fiir
alle drei Arbgitsgiénge Sigen verwendet werden, im ersten
Arbeitsgang einzeln abeeldngt wird und Stanelvorrichtungen
fehlen. Ob der weitere - unstreitig gleichfalls zu bejahende -
Unterschied ir der Fertigungsweise nun darin besteht, daf
nach der schweizerischen iLdsung die Leistenbreite bereits
im zweiten (statt im dritten) Arbeitegang erzielt wird,
oder aber darin, daB diese ILeistenbreite aus der Breite
(statt aus der Dicke) des Werkstiicks gewonnen wird, kann
letztlich dahinstehen. Der Vorrichtungsanspruch ist jeden-
falls ebensowenig wie der Verfahrensanspruch durch die
schweigzerische Patentschrift neuheitsschédlich vorwegge-

nommen.

II. Amerikanische Patentschrift 1 673 669 (1928).

Diese vorvertffentlichte amerikanische Patentschrift
betrifft ein "Verfahren szur Herstellung von Batterie-
Trennwiinden®. Durch den dortigen Anspruch 2 ist als Bear-
beitungsfolge festgelegt: Abléngen, Auf-Dicke-Schneiden,
Auf-Broite-Schneiden. Zwischengeschaltet sind jedoch weitere
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Arbeitsginge, die sich aus der Zweckbestimmung des ange-
strebten Fertigprodukts ergeben: Expandieren, Beizen und
Reinigen. Der Anmelder hat als das Wesen seiner Erfindung
herausgestellt, das Werkstiick im Dampfzustand auf die
genaucn MaBe des PFertigprodukts zu bearbeiten, da Batterie-
Trennviinde im Gebrauchszustand einer starken chemischen
Binwirkung ausgesetzt sind. Ahnlich wie im Dempfzustand
xonmt es bei Holz infolge seiner organischen Struktur
hierdurch zu starken Quellungen, zu Anderungen der Form
und des Volumens, deren Ausmaf im eingelnen nicht abge-
schidtzt werden kann, wenn die Werkstiicke in trockenem

Zustand auf genaues MaB bearbeitet werden.

Schon tlie in der amerikanischen Patentschrift gestellte
Aufgabe hat nichts mit derjenigen des Streitpatents (Holz-
einsparung) zu tun. Der gerichtliche Sachverstindige hat
dieser - erst im Berufungsrechtszug beigebrachten - .
amerikanischen Patentachrift zwar im schriftlichen Gut-
achten erhebliche Bedeutung beigemessen, sie in der miind-
lichen Verhandlung jedoch ausdriicklich als {iberbewertet
bezeichnet. In der Tat hestehen schon wegen der Entlegen-
heit des Sachgebiets, das keine unmittelbare Beziehung zur
Kleinparkettherstellung erkennen 1l&Bt, und wegen der ganz
andersartigen Aufgabenstellung selbst bei iibereinstimmender
Reihenfolge dorjenigen Arbeitsvorgénge, welche die Erzie-
lung der PertigmaBe des Endprodukts anstreben, gewisse Be-
denken, die in jener Schrift geboteme Lehre als dem Streit-
patent neuheitsschiéidlich in Betracht zu ziehen. Die einge-~
schalteten zusétzlichen Arbeitsvorginge sind angeaichts der
Aufgabenstellung des amerikanischen Patents erfindungs-
wesentlich, fallen jedoch bei der Herstellung von Xlein-
parkett ersatzlos fort. Schon dies verbietet die Annahme,
die ILehre des Streitpatents sei durch diese Verdffentlichung
neuheitsschiddlich vorweggenommen. Hinzu kommt, daB auch die
verwendeten Arbeitsmittel andere 2ind als beim Streitpatent
(rotierende Schlagmesser statt Séigen und Hobelmesser).




III. Sonstige Entgegephalltupgen.

Die Kliigerin hat noch folgende durckschriftliche Vor-
verffentlichungen als neuheitsschidlich bezeichnet:

a) schweizerische Patentschrift 18 063 (1898) bvetr.
llaschine zur Erzeugung von Holzmosaikplattenj;

b) franzdsische Patentschrift 336 608 (1904) vetr.
laschine zur Herstellung kleiner genuteter Klotzchen fiir
Mosaikparkettplatten von rechtwinkligen Stében ausgehend;

c) amerikanische Patentschrift 1 322 528 (1919) betr.
Verfahren und Maschine zur Herstellung von Dauben;

d) franzdsische Patentschrift 517 885 (1921) betr. Ver-
fahren und Vorrichtung zur Gewinnung kurzer Bretter;

e) Prospekt der Firma Kirchner & Co. AG. in Leipzig
(1927) betr. zweiseitige Hobelmaschine Modell ARB;

f) Braunshirn: Das Stgewerk (1929) S. 94, 95, 227,
230, 231;

g) amerikanische Zeitschrift The Wood-worker, Ausgabe
Dezember 1929 mit bildlicher Darstellung einer Hobel-
Kreissége;

h) deutsche Patentschrift 542 903 (1932) betr. Halte-
- vorrichtung fiir kleine zu sidgende Werkstiicke;

i) amerikanische Patentschrift 1 859 633 (1932) vetr.
Maschine zur Heratellung von‘Parkettblﬁckens

-]

i) schweizerische Patentschrift 182 641 (1936) betr.
Holzstiicken zusammengesetzter Belag fiir Fusbdden oder Wiindei
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k) amerikanische Pﬁtentschrift 2 078 177 (1957) betr.
rotierende automatische Zufiihrvorrichtung fiir Abkiirzsidgen
zur Herstellung von Parkettfufboden und dergl.;

1) amerikanische Patentschrift 2 118 841 (1938) betr.
flexibler Hirnholz-Bodenhelag;

m) Prospekt der Firma B. RQEEED X¢. in FEED aus

1944 bvetr. Mehrfach-Abkilirzkreissdige.

Eine nédhere Erdrterung dieser zu a - m aufgefithrten
Entgegenhaltungen kann im jetzigen Zusammenhang jedoch
unterbleiben. Wie schon die {Uberschriften erkennen lassen,

s

sollen vorwiegend eingelne Bauelemente, die bei der Maschine

nach Anspruch 2 Verwendung finden, ale vorbekannt ausge-
wiesen werden. Damit ist jedoch die Neuheit der im Streit-
patent offenbarten Kombination noch nicht in Prage ge-~
stellt. Keine der Vorveriffontlichungen zu a - m konnte
den Stieitpatent 80 nahe kommen wie die beiden zu I und II
niher ertrterten Enigegenhaltungen.

Nach allem ist die im Streitpatent vermittelte Lehre
neu; dies gilt gleichermaBen fiir den Verfahrens- wie fir
den Vorrichtungsanspruch (Anspriiche 1 und 2).

D. Ausfiihrbarkeit. technischer Fortschritt.

I. 1. Der gerichtliche Sachversténdige hat gewiase
Bedenken geduBert, ob das Verfahren nach Anspruch 1 des
Streitpatents -~ hier verstanden im engen Sinne, also be-
grenzt auf die mechanigsche Herstellung von Kleinparkett-
leisten unter AusschluS der handwerklichen Eingelfertigung
(vgl. oben zu B II 5) ~ technisch ausfiihrbar ist und ob

die zur Ausfithrung dieses Verfahrens in Anspruch 2 beschrio-

bene Maschine im Sinne der gestellten erfinderischen Auf-
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gabe wirksam und verl#Slich arbeiten kann. Diese Bedenken
gchen dahin, daB die Holgeinsparung, die durch geschickte
Auswahl des Ausgangswerkstiicks und sinnvolle Ordnung der
Arbeitsstufen an sich erzielbar sei, wettgemacht werde
durch iiberreichen Anfall von AusschuBware, die zudem einer
mithevollen Aussortierung von Hand bediirfe. Im einzelnen
ncint der Sachverstiéindige:

a) Fir Kleinparkett sei MaBgerechtigkeit und Winkel-
gercchtigkeit der einzelnen leisten eine unabdingbare
Forderung. Ein senkrechtes Aufeinanderstoflen der sechs
Quaderfléichen sei aber schon wegen des Mehrfachablingens
im ersten Arbeitsgang kaum su erhoffen. Die Lingskriimmung
des Bretts fiihre bei gleichgzeitigem Zerschneiden ohne vor-
herige Ausrichtung (etwa mittels Einkerbens) zu Winkel-
fehlern, die auch bei den spidteren Fertigleisten noch vor-
honden seien, da der Zugriff auf das Werkstiick aus jeder
der drei Ebenen nur einmal erfolge. Eine Nachbearbeitung
zur Beseitigung der Winkelfehler sei nicht vorgesehen, sie
widerspreche sogar dem Grundgedanken des Patents, in nur
drei Arbeitsgiingen sofort die PertigmaBe jeder Dinmcnsion
zu erhalten: dariiber hinaus scheide eine Nachbearbeitung
- aber auch aus tatsichlichen Griinden aus, da Rechtwinklig-
keit zwischen Schnittfldche und Brettchenober- und
-unterscite gu einer Verkiirgung der lLeistenléinge fiinren
niisse, die indes vorgeschrieben sei und festliege.

b) Fin weiteres Bedenken betreffe die Gemauigkei

Hobelarbeit. Die Rohleisten wiirden paketweise und ohng mit

ihnen_durchlgufende Spannvorrichiungen gegen die Hobelmesser
gefilhrt (Sachveratindigengutachten S. 12, 13, 42). Dabei
stiinden sie hochkant auf ihren Schmalseiten. Diese Schmal-
seiten seien aber noch nicht gegléttet, ganz im Gegenteil
wirke eine etwaige Schilsselung des Ausgangswerkstiicks bei
solchem Aufsitzen der Rohleisten fort und werde noch ver-
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hlingnisvoller, wenn etwa SHgespine, die beim zweiten Ar-
beitasgang von den senkrecht stehenden Trennsiéigen wegge-
wirbelt wilrden, sich z2wischen die in der Leistenfiilhrung
locker und schief nebeneinander stehenden Rohleisten
tlomnmen sollten. ‘

Winkelfehler der Fertigleiste seien also nicht nur an
ihrer Stirnseite als Folge des Mehrfachablidngens im ersten
irbeitsgang sondern auch an den Seitenfugen als Folge der
paketweisen Zufiihrung und Hobelung der Rohleisten zu be-
gorgen.

2. Diese vom Sachverstiéndigen geiduBerten Bedenken,
die noch nicht Gegenstand der erstinstanglichen Priifung
waren, erhalten erhthtes Gewicht durch die weitere ErklH-
rung des Sachveratﬁndigeﬁ, er habe noch keine nach dem
Streitpatent arbeitende Maschine gesehen und .ihm sei auch
keine solche Maschine bekannt geworden. Die Beklagte ihrer-
seits (vgl. hierzu auch Privatgutachten Prof. Dr. KD
vom 1. Juli 1963, S. 16) hat eingersiumt, das sie ihre
Maschinen neuester Konstruktion "mit auf Dicke gehobelten
Brettern beschickt". Unstreitig ist weiter, daf bei diesen
neuen Maschinen das Hobeln der Brettober- und -unterseite
in den 2zweiten Arbeitsgang vorverlegt ist, die lLamellierung
also erst in der letzten Arbeitsstufe erfolgt, so daf die
technisch schwierigen Probleme der paketweisen Zufihrung
und der beiderseitigen Hobelung von hochkant auf den
Schmalseiten stehenden Rohleisten umgangen sind. Mit der
Vertauschung der beiden letzten Arbeitsstufen und der
Arbeitsmittel wird aber ebenso wie durch die Vorschalting
cines gusiitzlichen Arbeitagangs (Vorhobeln der Bretter vor
dem Abl#ngen) die Idee des Streitpatents verlassen, demn

neben dor Wahl des richtigen Ausgangswerkstiicks - den Kern
der im Streitpatent offenbarten ILehre aus.
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3. AbschlieBend brauchte hierzu jedoch nicht Stellung
genommen zu werden. Ungeachtet der dargelegten Bedenken
technischer Art und ungeachtet des eigenen Verhaltens der
Beklagten wihrend der bisherigen ILaufzeit des Streitpatents
(13 Jahre), kann unterstellt werden, daB das in Anmspruch 1
beschriebene Verfahren an sich ausfiihrbar ist und daf die
in Anspruch 2 beschriebene Maschine, wenn sie mit entspre-
chenden zusédtzlichen Einrichtungen versehen wird, im Sinne
der vom Erfinder gestellten Aufgabe wirksam und zuverléssig
arbeiten kénnte. Die Berufung erweist sich auch bei dieser
Unterstellung als unbegriindet.

II. Wird die Ausfiihrbarkeit unterstellt, so ist zwar
das Erfordernis des technischen Portschritts gegeben. Als
vergleichbar mit der Losung des Streitpatents kommt ledig-
lich die der schweizerischen Patentschrift in Betracht.

Mag beim Streitpatent die durch das Mehrfachabléngen er-
ziclte Holzeinsparung auch durch Hinnahme wvon Winkelfehlern
und Ausschufiware erkauft sein, so bleibt doch gegeniiber
der vorbekannten Losung jene zusdtzliche Holgeinsparung, die
dadurch erzielt wird, daB aus der Brettdicke nicht die
Leistendicke sondern die Leistenbreite gewonnen wird; die
Schﬁssélung des Ausgangswerkstiicks wird hierdurch unter
geringstmoglichem Materialverlust in Fortfall gebracht.

Die Maschine des Streitpatents erfihrt zudem durch den Ver-
zicht auf getrennte Kreissiégenpaare, auf getrennte Zufithrung
mehrerer Werkstiicke, auf die Wippeinrichtung fiir den Motor
und auf die Rutsche fiir den Abtransport der Brettchen zur
Tromme) eine immerhin ins Gewicht fallende konstruktive
Vereinfachung. Auch wird durch die Stapelvorrichtungen des
Stroitpatents (Magagine) der Fertigungsablauf ruhiger und
sicherer.
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Schliefilich sind bei der Maschine nach dem achweize-~
rischen Patent fiir das Ausgangsmaterial gewisse Grenzen
dadurch genetzt, daB im zweiten Arbeitsgang durch horizontal
rotierende Kreisségen aus der Dicke des Werketiicks nur eine
Teiotendicke gewonnen wird. Das Ausgangswerkstiick mu8 des-
halb verhiltnismiéfig diinn sein. Dies aber aschlief8t praktisch
aus, ihn in der Breite eine solche Ausdehnung gu geben, das
auc der Werkstiickbreite eine Vielzahl von ILeistenbreiten
gevonnen werden konnte. Bei 10 zu gewinnenden leiatenbreiten
niitte z.B. das Werkstiick.einen Querschnitt von etwa 10 x
260 mm haben. Wegen der lLinge des Schnitts und der geringen
Dicke des Werkstiicks wire dann aber zu besorgen, daf infol-

Ji

ge Vibration der horigzontal rétierenden Kreissdgen die vor- .

geschriebenen Leistendickenmafe nicht genau eingehalten
werden ktnnen. Das Ausgangswerkstiick nach dem Streitpatent
hat demgegeniiber mehr Digke, weil aus ihr die Leistenbreite
gevonnen wird (wenigstens 26 mm), und da aus der Breite

dos Werkstiicks nur die Dicken der lLeisten (von je 6 - 9 mm)
zu gewinnen sind, sind fiir die Brettbreite bei der Losung
nach dem Streitpatent praktisch keine Grenzen nach oben
gesetzt, zumal ja die Brettober- und -~unterseite nicht wie
bei dem schweigzerischen Patent durch ein rotierendes Kreis-
asiigenpaar, sondern durch Hobhelmesser geglattet werden.

Die Verwendung von Hobelmeaserm an Stelle von Ségen im
lctzten Arbeitsgang fiihrt allerdings nicht, wie die Beklagte
bchauptet, zu einer besseremn Qualitét des Fertigprodukts.
Zustimmung verdient die Auffassung des Nichtigkeitssenats
und des gerichtlichen Sachverstiindigen, da8 sich durch sog.
Kreishobelsiigen im Einzelfall ebensolche Glétte erzielen
188t wie bei Verwendung von Hobelmessern. Fassen diese
Hobelmeaser -~ wie bei dexr LiUsung nach dem Streitpatent -~
nicht gleichgeitig, sondern kurz hintereinander - zuniichst
von unton, dann von oben - auf das Werkstiick zu und befindet
gich dieses wihrend der ganzen Bearbeitung auf Tranaport in’
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Richtung gegen diese Hobelmesser, ohne daS es mittels
durchlaufender Spannvorrichtungen festgehalten wird, so mag
sogar die Gldtte des Schnitts gerade infolge der besonderen
Art der Hobelung in Frage geastellt sein. Wie der Nichtigkeit
aenat und der gerichtliche Sachverstindige feststellen, ha-
ben sich jedenfalls bisher Nachteile nicht daraus ergeben,
da3 bei Parkett gesiigte und gehobelte Kanten aneinander-
otofen. DaB die Beklagte die Verwendung von Hobelmessern

in dritten Arbeitsgang anstelle von SHgen der gestellten
Aulgabe entaprechend eingzig zur weiteren besseren Holz-
cinsparung und nicht gur Erreichung einer besseren Qualitit
des Pertigprodukts vorgenommen hat, ergibt sich aus mehroren
Stellen der Beschreibung (S. 2 2. 9 ££; S. 4 2. 9 ££f), wo es
heiBt, daB die durch die Transportrollen (sc. an den Schmal-
gseiten der Rohleisten) entstehenden Eindrilcke "nicht rest-
los weggehobelt zu werden brauchen, da diese nach der Ver-
leimung oder der Verlegung szu einem FuBboden nicht mehr
sichtbar sind". Der Anmelder hat demmnach als Folge der Ver-
wendung von Hobelmessern und entsprechender Zufiihrmittel
(Transportrollen mit Krinzen) sogar eine qualitative Ver-
schlechterung des Endprodukts Fertigleiste erkannt und
diese nur deshalb hingenommen, weil sie als solche nach

der Verlegung oder Verleimung nicht mehr erkennbar sei,
sich also nicht nachteilig auswirke,

Der technische Fortschritt der Ltisung nach dem Streit-
patent beschriédnkt sich also auf die eingangs dieses Ab-
schnitts herausgestellten Besonderheiten.

Der ILidsung nach dem Streitpatent fehlt jedoch diec er-
forderliche Erfindungshdhe. Dies gilt gleichermaBen fiir
den Verfahrens- wie fiir den Vorrichtungsanspruch.
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I. Als schutzféhig kommt nach der eigemen Verteidigung
der Beklagten nur die mechanische, unter Einsatz von Ma-
schinen ermiéglichte Herstellung von Kleinparkettleisten in
Betracht (oben zu B II 5), wobei im Rahmen des Verfahrens-
angspruchs freilich vollautomatische Arbeitsweise nicht ver-
langt wird. Die Vorschlége des Anmelders zum Verfahren be-
pchriinken sich auf dic Wahl eines Ausgangswerkstiickes be~
stimmter Abmessungen und die -Lage der Pertigleiste im
Querschnitt dieses Ausgangswerkstiicks sowie auf die Ord-
nung der Arheitsstufen, auf deren Reihenfolge und die
jeweils gum Einsatz kommenden Arbeitsmittel.

Nun entspricht es aber schon rein handwerklichen
{loerlegungen, fiir die Holzverarbeitung Ausgangswerkstiicke
nur von solchem Quprschnitt gn wdhlen, dag8 Abfall tun-
lichst vermieden wird. In der deutschen Patentschrift
843 158 wird denn auch der Stand der Technik am Anmelde-
tag (3. Januar 1949) und sogar schon fiir den Zeitpunkt
der beanspruchten Prioritdt (3. Mai 1946) dahin umschrieben,
da nach der bisher iiblichen handwerklichen Pertigungsweise
"Bretter zuerst auf die genaue Dicke gehobelt werden"
(Patentschrift S. 1 2. 8 £). Damit ist aber zugleich gesagt,
dafl das zu wihlende Rohbrett ~ im Interesse der Arbeita- wie
. der NMaterialersparnis - nur solche Dicke haben soll, da8
die aus der Brettdicke zu gewinnende Abmessung des Fertig-
produkts auch tatsichlich gewornnen werden kann. Entsprechen-
des gilt fiir die Breitenabmessung des Ausgangswerkstiicks.

80 heiflt es in der vorgenannten deutschen Patentschrift

843 158 (S. 1 Z. 19 £f) - und im Wortlaut fast iiberein-
stimmend auch in der vorvertffentlichten schweizerischen
Patentschrift 253 309 (S. 1 2. 18 £f) -, daB beim Ausgangs-
werkstiick "der Querschnitt etwas griBer ist als der Quer-
schnitt einer bzw. gweier fertiger Kleinparkettleisten!'.

Die Vermeidung unniltzen Holgverlustes ist als erfinderisches
Anliegen demnach auch in diese beiden Lisungen einbegzogen,
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venngleich der Kern jener beiden Erfindungen darin be-~
steht, fiir die Herstellung von Kleinparkett eine voll-
automatigch arbeitende Maschine zu schaffen. Beziiglich der
lage des Fertigprodukts im Ausgangswerkstick sind ferner
durch dic Schrift von Braunshirn {Das Sdgewerk, 1929,

S. 227) mehrere Arbeitspline zur Wahl gestellt worden,
wobei ausdriicklich auf die Mdglichkeit hingewiesen worden
igt, dic Schnittverluste dadurch zu reduzieren, daB sich
nus der “"richtigen® Dimension des Ausgangswerkstiicks die
joeweils "richtige" Dimension des Pertigprodukts gewinnen

lasse.

Diese Schrift hat vor allem aber auch schon die rich-
tige Wahl der Arbeitsstufen behandelt. In den Arbeitsplédnen
1 und 3 wird das "Kappen auf genaue Linge" schon im ersten
Arbeitsgang als der Holzersparnis dienlich, im Arbeitsplan 2
dagegen das YSpalten der langen Bretter" als "im allgemei-
nen unzweckmdfig" herausgestellt. Auch nach der vorver-
6ffentlichten schweigerischen Patentschrift 253 309 sowie
nach der amerikanischen Patentschrift 1 673 669 (Batterie-
Prennwinde, Anspruch 2) beginnt die Verarbeitung des Ausgangs-
werkstiicks mit dem Abléngen.

Unabhéingig von diesen schon bekannten ldsungen 1la8%
der Vorschlag, im ersten Arbeitsgang gerade das Abléngen
vorzunchmen, aher auch deshalb noch keinen Gedankengang
erfinderischer Art erkenmnen, weil durch die umfassende und
grunds#tzliche EntschlieBung, die Herstellung von Klein-
parkettleiaten mit mechanischen Mitteln und maschinellen
Einrichtungen zu betreiben, die frilhestmbgliche Reduzierung
der linge des sperrigen Werkstiicks zumindest nahegelegt war.
Dies schon deshalb, um der Maschine geringe Abmessungen zu
geben und Gefahren beim Hantieren mit einem sperrigen VWerk-
gtiick méglichst zu vermeiden. Ein bei .der handwerklichen
Linzelfertigung etwa bestchendes Vorurteil gegen zu kleine
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und dahcer aschlecht faBSbare Werkstiicke kanmn fiir den Bereich
der maschinellen Massenfertigung nicht in gleicher Weise an-
orkannt werden, die tatsiichlichen Verhiéltnisse liegen dort
cher umgekehrt. Entsprechendes gilt, soweit die handwerk-
liche Fertigung zwischen Vorarbeit und Peinarbeit zu unter-
scheiden pflegt. Demgegeniiber ist es - zumindest bei der
Holgverarbeitung - eine gang natiirliche und fast gzwangs-
ldufige Folge der mechanischen und maschinellen Fertigungs-
weise, da8 durch den Zugriff auf das Werkstilck sofort die
FertismaBe des Endprodukts errcicht werden sollen. Der
Wegfall entbehrlicher Arbeitsstufen macht in vielen Pdllen
den besonderen Vorzug der mechanisch-maschinellen Fertigung
aus und gehort damit schon gum Wesen von Vorschlédgen, die
gerade eine golche Peértigung empfehlen. In dem Vorschlag,
sogleich die FertigmaBe zu erreichen, kann demnach eine
besondere erfinderische Leistung nicht gesehen werden, da
dieser Erfolg auf der mechanisch-maschinellen Arbeitsweise
als solcher beruht, diese Arbeitsweise aber bel der
Parkettherstellung schon bekannt war.

Einer Frdrterung bedarf demmach nur noch, ob in der
besonderen Ordnung des zweiten und dritten Arbeitsgangs
etwa Erfinderisches liegt, und gwar deshalb, weil die
Josung nach dem Streitpatent eine etwa vorhandene Schiisse~
lung besonders schonend - d.h. unter geringstem Holzverlust -~
aufldst. Dem steht indes schon das eigene schriftliche und
miindliche Vorbringen der Beklagten entgegen, wonach das
Ablédngen als erster Arbeitsgang schlechthin entscheidend,
dagegen "die Schiisselung gegeniiber der Kriimmung belanglos”
ist. Die angefochtene Entacheidung des Nichtigkeitssenats
(5. 15) stellt zutreffond fest, daB weder durch die Reihen-
folge der beiden letzten Arbeitsstufen noch durch den VWechsel
der Arbeitemittel (Ubergang von Siigen auf Hobelmesser) die
Lasung der gestellten Aufgabe erkemnbar gefdrdert oder ver-
bessert wird. Der Vorschlag, schon im zweiten Arbeitsgang



- 29 -

auf Pgrtigbreite zu hobeln, ist als solcher zwar ﬁberraschmm'
aber nur wegen der Bedenken hinsichtlich der technischen
Ausfiihrbarkeit. Dagegen 1#Bt dieser Vorschlag, seine tech-
nische Ausfiihrbarkeit unterstellt, keine tiberraschenden
Auswirkungen im Vergleich zu solchen Losungen erwarten, die
etwa - wic der Vorschlag des schweizerischen Patents - fiir
allc drei Arbeitsstufen Sdgen als Arbeitsmittel beibehalten
und das lLamellicercn des Werkstiicks in den letzten Arbeitsgany
verlegen, womit Schwierigkeiten in der paketweisen Bearbei-
tung von Kleinstwerkstiicken vermieden sind. Bei der Lisung
rach dem Streitpatent ist der Vorteil besserer Holzausbeute,
der durch das Lamellieren schon im gweiten Arbeitsgang
mdglicherveise zu ergielen ist, nach Meinung des gericht-
lichen Sachverstindigen "vernachldssigbar gering" (Sachver-
stiindigengutachten S. 57). Eindeutig erkauft ist dieser
Vorteil aber durch Erschwerungen solchen Grades in der
Weiterverarbeitung, da8 die technische Ausfithrbarkeit in
Frage gestellt ist, zumindest bis heute eines itberzeugen-
den Nachweises entbehrt.

II. Die in Anspruch 2 beschriebene Naschine stellt
zvar eine geschickte Zusammenfassung einer Vielzahl von
Bauelementen dar, die Kombination entbehrt jedoch des
erfinderischen Gehalts. Die einzelnen Bearbeitungs-,
ranaport- und Lagerungsmittel waren unstreitig als solche
bekannt. Auch war durch die schweizerische Patentschrift
bereits eine Gosamtvorrichtung gezeigt, welche die Her-
stellung von Kleinparkettleisten durch eine yollsutomatisch
arbeitende Waschine verwirklichen sollte. Das Bediirfnis
nach einer solchen verliiflich arbeitenden Maschine vurde
immer dringlicher, denn die Produktion befand sich infolge
der gesteigerten Bautdtigkeit und der gehobenen Anspriiche
in der Umstellung von der handwerklichen Einzelfertigung
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auf die maschinelle Massenproduktion. Die Vervielfachung der
Bearbeitungsmittel, die das Streitpatent gegeniiber der
schweizerischen Ldsung bringt, stellt als solche noch keine
erfinderische Leistung dar. Patentrechtlichen Schutz konnte
nur die gpegzielle Anordnung der einzelnen Bauelemente in
der vollauntomatischen Maschine des 8treitpatents genieBSen.
Der gerichtliche Sachverstiindige (Gutachten S. 62) mbchte
in vorliegenden Pall in der geschickten Kombination alt-
bekannter Elemente die schopferische Leistung aehen. Dem
vermag der Senat indes nicht zu folgen. Zwar kann auch die
Arbeit des Konstrukteurs iiber bloSe Routine hinausgehen
und erfinderischen Rang haben; dies aber setzt den Nachweis
voraus, daf die Konstruktion wegen.des mit ihr erreichten
Effckts ungewohnlich ist.

Davon kann indes nicht die Rede sein, wenn - wie im
vorliegenden Fall - die zu erledigenden Arbeitsvorginge
durch dic gestellte Aufgabe praktisch vorgezeichnet sind
und bei der Durchfiihrung lediglich herktmmliche Arbeits-
mittel und Hilfsmittel (Transportmittel, Lagerungsmittel)
in herktmmlicher Weise und Verkniipfung zum Einsatz kommen,
ohne daB hierdurch ein Erfolg zusétzlicher oder ungewthn-
licher Art ergielt wiirde. Nach den iiberzeugenden, durch
das im Berufungsrechtszuge iiberreichte Privatgutachten
des Prof. XK nicht entkriafteten Ausfiihrungen des
gerichtlichen Sachverstiéndigen 1l#B8t sich auch nicht fest-
stellen, daf die im Streitpatent detailliert beschriebene
llaschine fiir die herstellungstechnische Entwicklung maB-
gecbend geworden ist. Der inzwischen auf dem Gebiet der
Parkettmaochinen erzielte Portschritt beruht danach gerade
nicht auf der Lehre des Streitpatents, sondern im Gegenteil
auf der Erkenntnis, daB diese Lehre gu erheblichen, die
praktische Verwirklichung in Prage stellenden Schwierig-
keiten fithren muBte.



- 31 -

Bei dieser Sachlage trug der Senat keine Bedenken, sich
der Auffassung des Nichtigkeitesenats des Deutschen Patoent-
amts anzuschlieBen und ebenfalls die Erfindungehthe fiir den
Anspruch 2 des Streitpatents zu verneinen.

III. Die Anspriiche 3 bis 5 des Streitpatents betreffen
lediglich konstruktive Details der in Anspruch 2 beschriebe.
nen Naschine (unterschiedliche Gestaltungsméglichkeiten
der Leistenfiihrung; ndhere Gestaltung der zum dritten
Arbeitsgang fihrenden Transportmittel). Eigener erfinde-
rischer Wert kommt diesen Unteranspriichen nicht zu, ein
solcher wird von der Beklagten auch nicht behauptet. Diese
Unteranspriiche teilen demnach das rechtliche Schicksal der
beiden Hauptanspriiche und sind wie diese fiir nichtig zu
erkléren.
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~ F. Rach allem war die Berufung der Beklagien als unbe-
grindet zuriickzuwelsen. Die Kosten waren der Beklagten
aufzuerlegen (§§ 42 Abs. 3, 40 Abs, 2, 36q Abs. 1 Satz 2
PatG). Diese Kostenentscheidung beszieht sich sowohl auf
dio gerichtlichen als auch auf die auBergerichtlichen Kosten
des Berufungsrechtszuges.

Dr. Nastelski Die Bundesrichter ClaBen Schneider
Dr. Bock und -
Dr. Spengler sind
infolge Urlaubs an
der Unterzeichnung
verhindert.

Dr. Nastelski
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