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Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf die
miindliche Verhandlung vom 6. Juni 1967 unter Mitwirkung
des Scnatsprédsidenten Prof. Dr. Nastelski und der Bundes-
richter Dr. Bock, Dr. Spreng, Dr. Spengler und ClaBen

fir Recht erkannt:

Die Berufung gegen das Urteil des 2. Senats
(Hichtigkeitssenats II) des Bundespatent-
gerichto vom 3. Dezember 1964 wird auf Kosten

der Beklagten zuriickgewlesen.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

Die Beklagte ist Inhaberin des am 19. Mdrz 1957 ange-~
meldeten Patents 1 043 602, das cinen Gurtroller betrifft.
Die Patentanspriiche lauten:

10

Gurtroller mit einer eine Feder aufnehmenden
PTrommel, die in einem ortsfest angeordneten
Triiger drehbar gelagert ist, dadurch gekenn-
gzeichnet, daf der Trommel (6) ein ihr zeitwei-
liges Festlegen zulassendes, lagenverdnderliches
und mit dem Trommeltrdger (11) zusammenwirkendes
£lement (19) zugeordnet ist.

Gurtroller nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB abbiegbar gehaltene Teile (19)
der Trommelseitenwandung als mit dem Schenkel
(11) des Triagers in Wirkverbindung tretende
Sperrelemente benutzbar sind.

Gurtroller nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB das die Trommel (6) wahlweise
festlegendec oder freigebende Element als ein
der Trommelseitenwandung zugeordneter Schieber
ausbegildet ist.
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4, Gurtroller nach Anspruch 1, gekennzeichnet
durch die Verwendung eines Drehschiebers
als Sperrelement.

5. Gurtroller nach einem der vorangehenden
Anspriiche, gekennzeichnet durch die Ver-
wendung eines gesondert hergestellten, ent-
weder an einer der Trommelseitenwandungen
oder an dem Tréager befestigten Sperrelementes.

6. Gurtroller nach einem der vorangehenden An-
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das
freie Ende der Trommeldrehachse (8) von
ciner Abdeckhaube (15) umgeben ist.

7. Gurtroller nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, daBl die Abdeckhaube (15) abbieg-
bare, ihre Festlegung zulassende und in
Ausnehmungen (16) der Drehachse eingrei-
fende Teile (17) aufweist.

Die Klédgerin hat behauptet, sie habe bereits 1956
Gurtroller mit einem dem Streitpatent enisprechenden
Sperrelement geliefert. Auflerdem seien die Anspriiche 1
bis 5 des Streitpatentes durch die franzOsische Patent-
schrift 768 981 (1934) neuheitsschédlich vorweggenommen,
gzumindest fehle der Lehre des Streitpatentes die Erfindungs-
hohe. Die Anspriiche 6 und 7 des Streitpatentes enthielten
nur belanglose bauliche MafBnezhmen, die den Gedanken des
Hauptanspruches nicht weiterbildeten. Nachdem die Kldgerin
zunéichot vollige Vernichtung des Streitpatentes verlangt
hat, hat sie in der miindlichen Verhandlung vor dem Bundes~
patentgericht ihren Vernichtungsantrag auf die Anspriiche
1 bis 5 beschrénkt.

Die Beklaate hat in erster Linie Klageabweisung ver-
langt und vorgetragen: Wenngleich auch die Klédgerin Gurt-
roller vertreibe, sei doch die Nichtigkeitsklage unzuldssig,
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denn die Klédgerin gel von der Firma Eckermann vorgeschoben,
die wegen Verletzung des Streitpatentes zur Lizenzzahlung
verurteilt und auf Grund einer sodann getroffenen Nicht-
angriffsabrede iherseits an der Erhebung einer Nichtig-
keitsklage gehindert sei. Die jetzige Klage sei aber auch
unbegriindet: Die angebliche Vorbenutzung werde bestritten;
die franzdsische Patentschrift 768 981 sei nicht schutz-
hindernd, denn dort sei nicht ein Gurtroller beschrieben,
sondern ein Metallzylinder zum Aufrollen eiserner Rolladen.

Hilfsweise hat die Beklagie beantragt, das Streitpatent
nach MaBligabe zweier Hilfsantrége aufrecht zu erhalten, von

denen der c¢cine die Querlagerung der Trommelachse zum Trommel-
trdger besonders hervorhebt, wdhrend der andere Hilfsantrag
die lierkmale der erteilten Anspriiche 1 und 2 zu einem neuen
Hauptanspruch zusammenfafit.

Das Bundespatentgericht hat das Streitpatent in vollem
Umfang fiir nichtig erklart, &a es im Hinblick auf die ge-
nannte franzosische Patentschrift an der erforderlichen
Erfindungshéhe fehle. Dies gelte auch fiir die Fassung des
Anspruches 1 gemédfl einem der beiden Hilfsantrdge, ferner
fiir eine dic Merkmale der Unteranspriiche 2 bis 5 mitent-
haltende Kombination, schlieflich fiir die - nicht mehr aus-
driicklich angegriffenen - Unteransprtiche 6 und 7, in denen
lediglich einfache handwerkliche MaBnahmen empfohlen seien,
dic einegs eigenen erfinderischen Gehaltes entbehrten.

Mit der hicrgegen eingelegten Berufung hat die Beklagte
zundchot Anderung der erstinstanzlichen Entscheidung und
Aufrechterhaltung des Streitpatentes nach Mafgabe der erst-
instanzlichen Antrédge verlangt. In der Berufungsverhandlung
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hat die Beklagte erkldrt, daB sie das Streitpatent nur
noch mit dem folgenden -~ einzigen - Anspruch verteidige:

"Gurtroller mit einer eine Feder aufnehmenden
Trommel, die an einem ortsfest angeordneten
Trédger drehbar gelagert ist und ein ihr zeit-
weiliges Festlegen zulassendes Element enthdlt,
dadurch gekennzeichnetl, dall abbiegbar gehaltene
Teile (19) der Trommelseitenwandung als mit
dem Schenkel des Trédgers (11) in Wirkverbindung
tretende Sperrelemente benutzbar sind."

Die Klédgerin bittet um Zuriickweisung der Berufung.
Auf Anfordern des Senats hat Prof. Dr. Kraemer,
Technische Hochschule Karlsruhe, ein schriftliches Gut-

achten crotattet und dieses in der mindlichen Verhandlung
erléutert und ergénzt.

Entscheidungsgriinde:

I. Die Beklagte hat den Einwand der Strohmannschaft
der Klédgerin in der Berufungsverhandlung fallen lassen.
Griinde fiir eine Unzuléispigkeit der Klage sind auch nicht
ersichtlich: Die Kl&gerin vertreibt selber Gurtroller,
auch solchc mit den Merkmalen des Streitpatentes. Sie hat
deshalb ein eigenes Interesse, solche Gurtroller von be-
liehigen Herstellern zu ginstigsten Bedingungen und unbe-
lastet durch Lizenzen beziehen zu konnen. Solange das
Streitpatent besteht, ist die Kldgerin in ihren EntschlieBun-
gen nicht frei.

II. 1. Das Streitpatent betrifft einen Guriroller,
d.h. jene allbekannte, neuerdings meist in einer Wandnische




untergebrachte Vorrichtung, die bei Hochziehen des
Rolladens den dabei anfallenden und nach unten durch-
hingenden Gurtteil durch Aufwickeln aus dem Wege bringen
soll. Getragen wird das Rolladengewicht nicht etwa von
den Gurtroller, sondern von der - oberhalb von ihm wand-
fest angebrachten - Gurtklemme, einem zweischenkligen

Bauteil: Drickt der durch das Rolladengewicht gestraffte
Gurt gegen den oberen Schenkel der Gurtklemme, so ver-
schwenkt dieser den unteren Schenkel gegen ein ortsfest
angeordnetes Widerlager; zwischen diesem unteren Schenkel
der Klemme und dem Widerlager wird der Gurt gepreBt, und
hier wird das Rolladengewicht gehalten. Greift die Be-
dienungsperson bel Hochziehen oder auch bei Herablassen
des Rolladens oberhalb der Gurtklemme auf den Gurt zu,

so Ubernimmt sic voriibergehend das Rolladengewicht. Die
Gurtklemme tritt dann auBler Einsatz, ihre Bremswirkung
entfdllt, da unterhalb des Zugriffpunktes der Gurt nicht
mehr gestrafft ist und der Gurt nicht mehr zwischen dem
unteren Schenkel der Klemme und dem Widerlager gepreft
wird. Zrst die Ausschaltung der Gurtklemme bei der
Rélladenbedienung schafft die Voraussetzungen fiir ein
Virksamwerden des mit einer spiraligen Feder versehenen
Gurtrollers, sei es nun, dall er bei Hochziehen des Rolla-
dens den anfallenden Gurtteil aufwickelt und so aus dem
Wege bringt, sei es, dall er bei Herablassen des Rolladens
gegen mifligen Federwiderstand die bendtigte gespeicherte
Gurtlinge hergibt.

Anders als die Gurtklemme, die das Gewicht des
Rolladens halten soll, erfiillt somit der Gurtroller eine
bloBe Ordnungsfunktion.



Das Ausfiithrungsbeispiel des Streitpatentes (Beschrei-~
bung Sp. 3 Z. 21 ff sowie Zeichnung) beschreibt einen
s0g. "Innengurtroller", wie er heute ganz iberwiegend in
Gebrauch ist: Die Aufwickelvorrichtung ist in einer Wand-
nische untergebracht, so dall von auBlen nur eine Abdeck-
platte und die an ihr angebrachte Gurtklemme sichtbar
gind; wandseitig 1ot an der Abdeckplatte der sog. Trommel-
triger angeschweiBBt, ein einschenkliges oder auch zwei-
schenkliges Bandeiscen, an welchem die Drehachse starr
befestigt ist, um die sich die Trommel des Gurtrollers
drcht. Die Spiralfeder befindet sich im Innern der Trommel;
je ein Ende der Feder ist mit der Drehachse und mit einer
am Trommelumfang angebrachten Schraube verbunden. Diesec
"Gurtschraube'" dient zugleich zur Befestigung des unteren
Gurtendes bei der Montage und dem Einbau der Trommel in
die Wandnische (vgl. Beschreibung Sp. 3 Z. 21 bis 41).

2. Nach Darstellung der Streitpatentschrift (Sp. 1
Z. 4 ff) ergeben sich bei der Montage derartiger Gurt-
roller vielfach Schuierigkeiten dadurch, daB der Monteur
gezwungen ist, die Trommel, welche die bereits vorge-
spannte Feder enthédlt, mit der einen Hand festzuhalten,
wihrend er mit der anderen Hand Arbeiten durchfiihren,
beispielsweise das untere Ende des Gurtes an der Gurt-
schraoube oder an dem Knebel befestigen mufi. Diese Hand-
habung sei einmal deswegen léstig, weil der Feder eine
nicht unbetridchtliche Kraft innewohne, die iiberwunden
vwerden miisse, und zum andern, weil der Monteur fir die
Durchfiihrung der cigentlichen Arbeiten nur die eine Hand
benutzen konne; dies sei nicht nur zeitraubend, sondern
konne auch AnlaB zu Verletzungen geben, beispielsweise
denn, wenn die Trommel ihm eus der Hand gleite und sich



dabei unter Entspannung der Feder drehe. Dabei konnten
insbesondere scharfkantige Teile der Trommel zu Ver-
letzungen der Hand des Monteurs fithren.

3. Der Erfinder des Streitpatents hat sich nach

den anschlieflenden Darlegungen der Streitpatentschrift
die Aufgabe gestellt, einen Gurtroller zu schaffen, bei
dem mit einfachen und wohlfeilen Mitteln die angefiihrten
liingel beseitigt sind. Als Losung hat er in der Beschrei-
bung und im erteilten Hauptanspruch empfohlen (aa0. Z. 28
ff), der Trommel ein Element zuzuordnen, das ihr Fest-
legen zuldBt, lageverénderlich ist und mit dem Trommel-

trédger zusemmenwirkt.

4, Die Verteidigung des Streitpatents nur noch im
Rahmen des in der Berufungsverhandlung verlangten einzigen
Angpruchs stellt eine zulédssige Beschrankung dar. Der
Sache nach handelt es sich, dhnlich dem im ersten Rechts-
zug gestellten Hilfsantrag II, um eine Zusammenfassung
der in den erteilten Anspriichen 1 und 2 genannten Merkmale.
Die erfindungsgemédfBe Vorrichtung (Gurtroller) weist hier-
nach folgende Besonderheiten aufs

(a) Der Gurtroller besitzt eine Trommel, die

(aa) e¢ine Feder aufnimmt,
(bb) an einem ortsfest angeordneten Triéger
drehbar gelagert ist und die

(cc) ein ihr zeitwelliges Festlegen zulassendes
Blement enthidlt;

zu (a): Oberbegriff -




(b) Teile der Trommelseitenwandung sind

(aa) abbiegbar gehalten und

(bb) als mit dem Schenkel des Trigers in Wirk-
verbindung tretende Sperrelemente benutzbar;

zu (b): Kennzeichnender Teil.

ITI. Ein Gurtroller der vorgenannten Art war im Zeit-
punkt der Anmeldung des Streitpatentes neu:

1. Die im Erteilungs- und im Nichtigkeitsverfahren
behaupteten Vorbenutzungsfdlle betreffen simtlich Gurt-
roller, die nicht etwa durch einen aus der Trommelseiten-
wandung herausbiegbaren Lappen gesperrt waren, sondern
durch einen in diese Seitenwandung eingesetzten Stift, der
entweder seitlich am Tréagerschenkel anschlug oder zuvor
durch einc Bohrung dieses Schenkels gefithrt wurde, jeden-
falls nach der Hontage herausgenommen und entfernt werden
sollte.

2. Eine Ausfiihrung der vorgenannten Art (Trommel fest-
stellbar durch einen in zwei gegeniiberliegende Locher der
Trommelseitenwandungen eingesetzten Haltestift) ist auch
im deutschen Gebrauchsmuster 1.666.677_(1953) gezeigt,
das einen Federzug fiir Rolladenschrénke betrifft.

3. Die frenzdsische Patentschrift 768 981 (1934)
beschreibt nicht einen Gurtroller, sondern einen Metall-

zylinder fiir eiserne Roll#den, mithin eine gurtlose Vor-
richtung. Die in der metallischen Windetrommel oben am
sog. "Baum" untergebrachte starke Spiralfeder soll sich
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entspannen, wenn der Rolladen an seinem unteren Ende ge-~
faBt und hochgezogen wird, wdhrend zum Herabziéheu: des
Rolladens die Federkraft zu ilberbriicken ist; die Feder
dient somit dazu, dem Gewicht des Rolladens das Gleich-
gevicht zu halten und erfiillt damit mehr als die blofle
Ordnungsfunktion, die einem Gurtroller und der darin ange-
brachten Feder zukommt.

Hauptanliegen des franzosischen Patentes ist im iibri-
gen die Redugzierung des Raumbedarfes bei aufgewickeltem
Rolladen, Losungsmittel demnach in erstexr Linie eine be-
sondere Gestaltung und Verbindungsweise der einzelnen
Rolladenglieder miteinander. Mehr beil&ufig (vgl. Beschrei-
bung S. 2 Z. 60) und auch in diesem Zusammenhang wieder
unter Hinweis auf die Moglichkeiten einer Raumeinsparung
wird empfohlen, das Geh#use mit seitlich vorstehenden
Laschen (pattes) zu versehen und es durch einen gegen diese
Laschen stoBenden einsetzbaren Stift (chéville) wihrend
der Montage festzukeilen, nach der Montage sodann diesen
Stift zu entfernen.

IV. Wenngleich die dem Streitpatent zugrunde liegende
Aufgabe, die Montage von Gurtrollern zu erleichtern und
gefahrlos zu gestalten, an sich wenig bedeutsam ist, kann
doch davon ausgegangen werden, daBl die Verwendung eines
aus der Trommelseitenwandung herausbiegbaren Léppchens
als Sperrelement einc Verbesserung gegeniiber frilheren
Losungen darstellt, etwa gegeniiber der Verwendung eines
cingespreizten Schraubenziehers oder eines in die Trommel-
seitenwandung eingesetzten Stifts. Dies gilt gleicher-
maflen, ob nun der Gurtroller bereits vorgespannt und durch
das abgebogene LéEppchen gesperrt an der Baustelle angeliefert
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wird, oder ob diese MaBnahmenzeyst:.auf:der)Baustelle, un-
mittelbar zum Zwecke der Montage erfolgen.

V. Dem Streitpatent fehlt aber die fiir den patent-
rechtlichen Schutz erforderliche Erfindungshohe. Dies
gilt auch fiir dic besondere Ausfilhrungsform, wie sie nach
der Beschridnkung des Streitpatents im Berufungsverfahren
allein noch verteidigt wird:

Durch die gestellte Aufgabe, die Rotation der beil
Beginn der Montage durch Federkraft gespannten Trommel
vorerst zu unterbinden, war die Losung im Grundsétzlichen
bereits dahingehend vorgezeichnet, der Trommel ein Wider-
lager an einem ortsfesten Teil der Gesamtvorrichtung zu
geben, das wieder entfernt werden kann. DaBl dies nicht
nur durch einen besonderen, in die Vorrichtung einzubau-
enden, eingzusetzenden oder auch nur einzukeilenden Korper
noglich war, sondern dafl sich auch eine Deformierung der
Trommelseitenwandung dazu eignete, im Zusammenwirken mit
cinem ortsfesten Bauteil die Rotation der Trommel zu
sperren, war durch die oben erdorterte franzdsische Druck-
schrift bereits bekannt. Die dort beschriebene Vorrichtung
ist zwar kein Gurtroller, sondern ein Metallzylinder filr
Rollédden, es handelt sich indes um ein dem Gegenstand des
Streitpatents eng benachbartes technisches Gebiet, und
dort wie hier ging es darum, speziell den Schwierigkeiten
beim lontagevorgang zu begegnen. Auch ist kein Unterschied
grundsétzlicher Art darin zu sehen, daB bei der franzdsi-
schen Losung zus8tzlich ein Stift einzusetzen und spéter
wieder zu entfernen ist, wdhrend anderseits die Laschen
nicht in die zbene der Trommelseitenwandung zuriickgebogen
werden milssen wie beim Streitpatent, das einen Stift nicht
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kennt: Diese Unterschiede beruhen einzig darauf, daB bei
der franzOsischen Vorrichtung ein zur Trommelachse recht-
winklig angeordneter Trédgerschenkel fehlt, dieseszweite
Sperrelement (Widerlager) somit durch den Stift erst ge-
schaffen werden mufl. Wenn aber selbst fiir diesen Fall

des zuniichst noch fehlenden zweiten Sperrelements eine
aus der Trommelwandung herausgebogene lLasche als erstes
Sperrelement bereits nutzbar gemacht wurde, so lag eine
solche Maflnahme erst recht dort nahe, wo der rechtwinklig
zur Trommelachsec ortsfest und nahe der Trommelwandung
angebrachte Tridgerschenkel verfiligbar war und sich als
eines der benotigten beiden Sperrelemente anbot.

Der Erfinder des Streitpatents hat die Lehre des
franzosischen Patents lediglich den andersartigen aber
doch gut vergleichbarcen Bedingungen angepaBt, wie sie
beim Gurtroller gegeniiber dem Metallzylinder eines eiser-
nen Rolladens vorliegen. Auch diese Anpassung enthdlt
nichts Erfinderisches, denn in dem oben erwdhnten deut-
schen Gebrauchsmuster war bereits gelehrt, den Trager-
schenkel als das ortsfeste Sperrelement (Widerlager fiir
das zur Rotation neigende Bauteil) zu nutzen, wenngleich
dort als Viiderlager eines in die Trommelseitenwandung ein-
gescetzten Haltestiftes und nicht eines aus dieser Seiten-
wandung herausgebogenen Lappchens. Nach der Auffassung
des Senats handelt es sich danach bei dem in Rede stehenden
Merkmal zwar um eine vorteilhafte und geschickte, aber doch
nicht iiber das Handwerkliche hinausgehende MaBnahme.

Die vorstehende Viertung entspricht im Ergebnis der
Auffassung des Nichtigkeitssenats. Auch die Bekundung des
gerichtlichen Sachverstédndigen steht damit nicht in Wider-
spruch. Der Sachverstiindige bezeichnet die LOsung des
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Streitpatents als '"nett und gefdllig", ohne ihr aber

schon deshalb den fiir ein Patent erforderlichen erfinde-
rischen Rang zuzuerkennen. Im Gutachten (Bl. 17) hat

der Sachverstdndige sich zu dem im Streitpatent ange-
wendeten Losungsmittel des abbiegbaren Lippchens wie

folgt geduBert: Sci dieses Mittel speziell bei Gurtrollern
ihm persdnlich auch nicht bekannt, so sei doch ganz allge-
mein das Abbiegen von Blechléppchen zur Sicherung von
Schrauben und Muttern gegen Verdrehen ein sehr altes Mittel
des Maschinenbaus.

Die Berufung war sonach als unbegrindet zuriickzuwei-
sen. Die Kostenentscheidung folgt aus § 42 Abs. 3 in Ver-
bindung mit den §§ 40 Abs. 2, 36q Abs. 1 Satz 2 PatG und
bezieht sich sowohl auf die gerichtlichen als auch auf
die auBergerichtlichen Kosten des Berufungsverfahrens.

Nastelski Bock Spreng Spengler ClaBBen
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