Nachschlagewerk: ja

PatG § 10 Abs. 1 Satz 2, § 2 Satz 1
Halteorgan

Ein Zusatzpatent braucht sich von dem nicht vorversffentlichten
Hauptpatent nicht durch einen erfinderischen Schritt abzuhecben
(Besthtigung von RGZ 148, 297). Gegenilber einer vor dem 7. August
195% cingereichten Zusatzanmeldung stellt die Bekanntmachung der
Hauptanmeldung durch Auslegung ihrer Anmeldeunterlagen keine
druckschriftliche Vorvertffentlichung dar (Ergidngzung zu BGHZ 18,
81 und 37, 219).
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Der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs hat auf
die miindliche Verhandlung vom 14. November 1967 unter
Mitwirkung des Senatsprésidenten Dr. Spreng und der
Bundesrichter Dr. Bock, Dr. ILoscher, Claflen und Schneider

fiir Recht erkannt;

I. Die Berufung der Beklagbten gegen das Urteil
des 2. Senats (Nichtigkeitssenats II) des
Bundespatentgerichts vom 5. Dezember 1963
- 2 Ni 39/63 - wird zuriickgewiesen.

II. Auf die Berufung der Klédgerin wird unter
Zurilickweisung des Rechtsmittels im ilbrigen
das vorgenannte Urteil teilwelse gedndert
und wie folgt neu gefafit:

Das Patent 924 917 wird dadurch teil-

weise fir nichtig erklért, daB die Pa-
tentanspriiche 3 und 4 ganz und im Pa-

tentanspruch 1 das Wort "Vorzugsweise"
gestrichen werden.

Die weitergehende Klage wird abgewiesen.

III. Die Kosten des Verfahrens werden der Kligerin
zu 1/4 und der Beklagten zu 3/4 auferlegt.

Von Rechts wegen

Tatbestand:

s v - S f———— —

Die Beklagte ist Inhaberin des vom 3. Juni 1953 an
laufenden Patents 924 917. Das Patent ist ein Zusatz zu
dem vom 6. Februar 1952 an laufenden Patent 899 001 und
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betrifft nach der Patentiiberschrift ein vorzugsweise an
der Riickenlehne der Sitze von Personenkraftwagen zu be-
festigendes Halteorgan. Das Hauptpatent 899 001 ist Ge-
genstand des gleichzeitig zur Verbandlung und Entschei-
dung anstehenden Patentnichtigkeitsverfahrens Ia ZR 50/64
= 2 Ni 3/6% BPatGer). Die Patentanspriiche des Zusatz~
patents 924 917 lauten in der erteilten Fassung:

"1, Vorzugsweise an der Rilickenlehne der Sitze
von Personenkraftwagen zu befestigendes
Halteorgan nit einer auf einer zugfesten
Einlage aufgebrachten Kunststoffummante-
lung nach Patent 899 001, dadurch gekenn-
zeichnet, daB sowohl die Ummantelung (1)
als auch die zugfeste Einlage (2) je an
ihren beiden Enden an der Riickenlehne un-
terhalb von VerschluBkappen (7) befestigt
ist.

2. Halteorgan nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, daB mindestens je eine Befesti-
gungsschraube an jedem Ende gemeinsam die
Ummantelung (1) und die Einlage (2) fest-
hilt,

3. Halteorgan nach Anspruch 1 und 2, dadurch
gekennzeichnet, daf die die Ummantelung (1)
und die Einlage (2) gemeinsam fassende Be-
festigungsschraube (6) von einem Hoblniet
(8) umgeben ist.

4. Halteorgan nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zelchnet, dafl als zugfeste Einlage ein ge-
lochtes Stahlband (2) benutzt ist, das von
einem flachgedriickten Hohlschlauch (1) um-
geben ist."

Die Kl&dgerin hat auf Grund des § 13 Abs. 1 Nr. 1 PatG
Nichtigkeitsklage erhoben und beantragt, das Patent
924 917 fir nichtig zu erklidren. Sie ist der Meinung, daf
alle Anspriiche des Zusatzpatents durch die zugleich dem
Hauptpatent entgegengehaltenen Druckschriften (deutsche
Patentschrift 632 502, US-Patentschriften 2 194 461,
2 205 348, 2 242 283, franzdsische Patentschrift 9%4 058)
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sowie ferner durch die franzdsische Patentschrift 1 029 123
und eine offenkundige Vorbenutzung der Firma Max B

in _ gemdf Zeichnung Nr. K 850.3%0 - 66.1%

vollig vorweggenommen seien.

Die Beklagte hat rechtzeitig widersprochen und hat
mit Schriftsatz vom 1%. Mai 1963 beantragt, die Klage
abzuweisen. Sie hat in der miindlichen Verhandlung vor
dem Nichtigkeitssenat vom 5. Degzember 196% laut Termins-
protokoll erklsdrt, daB sie die Anspriiche 1 bis 3 des Zu-
satzpatents als echtc Unteranspriiche zum Hauptpatent
899 001 ansehe und infolgedessen das Zusatzpatent nur mit
einer Fassung des Anspruchs 1 ohne das Anfangswort "Vor-
zugsweise" verteidige. Im Schriftsatz vom 13. Mai 1963
hatte sie ferner einen mit ihren spéteren zweitinstanz-
lichen Hilfsantrag im wesentlichen iibereinstimmenden,
auf Zusammenziehung der Anspriiche 1 und 4 hinauslaufen-
den Hilfsantrag gestellt; dieser Hilfsantrag ist indes
im Urteil des Nichtigkeitssenats weder erwdhnt noch be-
schieden worden,

Der 2. Senat (Nichtigkeitssenat II) des Bundespa-
tentgerichts hat durch Urteil vom 5. Dezember 1963 -
2 Ni 39/63 - unter Abweisung der weitergehenden Klage
das Patent 924 917 dadurch teilweise fiir nichtig erklirt,
daB der Patentanspruch 4 ganz und im Patentanspruch 1 das
Wort "Vorzugsweise' gestrichen werden sollen.

Gegen dieses Urteil haben beide Parteien frist- und
formgercecht Berufung eingelegt.

Die Kldgerin beantragt,

unter teilweiser Aufhebung des angefochtenen
Urteils das Patent Nr. 924 917 im Umfang der
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Patentanspriiche 1, 2 und 3 fiir nichtig zu
erkléren.

Die Beklagte beantragt,

das angefochtene Urtell insoweit aufzuheben,
als es den Patentanspruch 4 vernichtet hat,
und auch insoweit die Nichtigkeitsklage ab-
zuweisen,

—— - o — a— —

das Streitpatent mit folgendem Hauptanspruch
unter Wegfall des Anspruchs 4 aufrecht zu er-
halten:

"An der Riickenlehne der Sitze von Personenkraft-
vagen zu befestigendes Halteorgan mit einer auf
einer zugfesten Einlage aufgebrachten Kunst-
stoffummantelung nach Patent 899 001, dadurch
gekennzeichnet, daB sowohl die von einem flach-
gedriickten Hoblschlauch (1) gebildete Ummante-
lung (1) als auch die aus ecinem gelochten Stahl-
band (2) bestehende zugfeste FEinlage (2) je an
ihren beiden Enden an dcer Riickenlehne unterhalb
von VerschluBkappen (7) befestigt ist.

Anspriiche 2 und 3 wie seither."

Flir den Anspruch 1 allein (ohne Zusammenziehung mit
dem Anspruch 4) hat die Beklagte in der miindlichen Ver-
handlung ceventuell folgende Fassung des kennzeichnenden
Teils vorgeschlagen:

"dadurch gekennzeichnet, daf sowohl die Ummante-
lung (1) als auch die Schlaufen des in sich ge-
schlossenen endlosen Drahtseiles (2) je an ihren

beiden Enden an der Riickenlehne innerhald von
VerschluBkappen (7) befestigt sind.™

Beide Parteien beantragen ferner wechselseitig die
Zurlickweisung der gegnerischen Berufung.
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Der vom Senat zum gerichtlichen Sachverstdndigen
ernannte Professor Dr.-Ing. Karl Kollmann in Karlsruhe
hat sich in einem schriftlichen Gutachten (vom 13. April
1967) sowie in der miindlichen Verbandlung zu den tech-
nischen Streitpunkten geduBert.

Entscheidungsgriinde:

" s B - P e - W (o — - - - —

I. 1. Die Anmeldung, die zu dem in der Parallel-
sache Ia ZR 50/64 erorterten Hauptpatent 839 001 gefiihxrt
hat, war am 5. Februar 1952 eingereicht und am 26. Fe-
bruar 1953 durch Verdffentlichung eines Hinweises im Pa-
tentblatt und Auslegung der Anmeldeunterlagen bekannt-
gemacht worden (§ 30 Abs. 2, 3 PatG damaliger Fassung).
Die Anmeldung, die zu dem hier zu ersrternden Zusatzpa-
tent 924 917 (Streitpatent) gefiihrt hat, ist erst nach
der Bekanntmachung jener Hauptanmeldung, némlich anm
2. Juni 1953, eingereicht worden. Gleichwohl ist gegen-
iber dieser Zusatzanmeldung die Bekanntmachung jener
Hauptanmeldung nicht als neuheitsschédliche druckschrift-
liche Vorveroffentlichung im Sinne des § 2 PatG zu wer-
ten. Denn der seit dem BeschluB des Groflen Senats des
Deutschen Patentamts vom 7. August 1953 (BIPMZ 1953, 33%6)
geltende Rechtssatz, daB auch die ausgelegten Unterlagen
von Patentanmeldungen “offentliche Druckschriften" im
Sinne des § 2 PatG sind, findet nach der stdndigen Recht-
sprechung des Bundesgerichtshofs (BGHZ 18, 81 ff, 96;

37, 219 ff) gegeniiber den vor dem 7.Aupgust 1953% eingereich-
ten Patentanmeldungen keine Anwendung. Das gilt entgegen
der von der Kl#gerin in der miindlichen Verbandlung ver-
tretenen Auffassung auch fiir das Verhdltnis einer vor

dem 7. August 1953 eingercichten Zusatgzanmeldung zu der

vor dieser Einreichung bekanntgemachten Hauptanmeldung
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desselben Anmelders. § 2 PatG stellt fir die "Neuheit"
oder "Nicht-Neuheit" einer zum Patent angemeldeten Er-
findung eine unwiderlegbare gesetzliche Vermutung auf,
die in einer bewuBt geschaffenen und zwangslaufigen
Starrheit lediglich an das Vorliegen oder Nicht-Vorlie-
gen von gewissen, in bestimmt bezeichneter Weise an die
Offentlichkeit gelangten Vorgsngen ("offentliche Druck-
schriften aus den letzten hundert Jabren", "offenkundige
Vorbenutzung") ankniipft und das auf andere Weise erlang-
te Wissen auBer Betracht 1aB8t (vgl. dazu BGHZ 18, 81 ff,
87/88; 37, 219 ff, 232)° Kann daher nach den Rechtssdt-
zen, dle in den genannten Entscheidungen des Grofien Se-
nats des Deutschen Patentamts und des Bundesgerichts-
hofs aufgestellt sind, die am 26. Februar 1953 erfolgte
Bekanntmachung der Unterlagen des nachmaiigen Hauptpa-
tents 899 001 allen denjenigen, die vor dem 7. August
1953 eine andere Patentanmeldung'getétigt haben, nicht
als druckschriftliche Vorverdffentlichung entgegengehal-
ten werden, so gllt das auch filir den Anmelder selbst,
yenn dieser vor dem 7. August 1953 eine Zusatzanmeldung
eingercicht hat.

2. Die den Gegenstand des Streitpatents bildende .
Erfindung muf danach zwar, wenn das Streitpatent Bestand
haben s0ll, den fir jedes Patent geltenden EBrfordernissecn
der Neuheit, des Fortschritts und der Erfindungshohe ge-
geniiber dem Stande der Technik am Prioritétstag des Streit-
patentes geniigen. Von dem Gegenstand des Hauptpatentes
dagegen, well dieses nicht als vorverbffentlicht gilt,
braucht sich die den Gegenstand des Streitpatents bil-
dende Erfindung, sofern sie wirklich "die Verbesserung
oder weiltere Ausbildung" der durch das Hauptpatent ge-
schilttzten Erfindung bezweckt (§ 10 Abs. 1 Satz 2 PatG),
nach der in Schrifttum und Rechitsprechung herrschenden



Meinung nicht durch einen erfinderischen Schritt zu un-
terscheiden; sie darf allerdings nicht wesensgleich

mit der durch das Hauptpatent geschiitzten Erfindung sein
und darf dieser gegeniiber auch nicht lediglich eine "glat-
te Selbstverstédndlichkeit" darstellen; es sind jedoch an
das Zusatzpatent in seinem Verh&ltnis zum Hauptpatent
keine weitergehenden Anforderungen zu stellen als an einen
entsprechenden Unteranspruch des Hauptpatents zu stellen
waren (RGZ 148, 297; RPA GRUR 1942, 67; BPatGerE 6, 157 -
10. Senat -; Tetzner PatG 2. Aufl. § 10 Anm. 9; Linden-
maier PatG 4. Aufl. § 10 Rdn. 5 und 7; Reimer PatG 2. Aufl.
§ 10 Rdn. 8; Benkard PatG 4. Aufl. § 10 Rdn. 11; Busse
PatG 3. Aufl. § 10 Anm. 6 bei 5 B b S. 246, - je m.w.
Nachw.).

Der cerkennende Senat schlieBt sich trotz neuerlicher
gegenteiliger Ausfilbrungen im Schrifttum (Zeunert in
GRUR 1966, 285 ff) der herrschenden Meinung an (gegen Zeu-
nert auch Conradt in GRUR 1966, 602; Meyer/Kockléuner in
GRUR 1967, 63; WeiBig in GRUR 1967, 224). § 10 Abs. 1
Satz 2 PatG nennt zwar, wie Zeuncrt mit Recht betont, so-
wohl den Gegenstand des Hauptpatents als auch den Gegen-
stand des Zusstzpatents eine "Erfindung'", und aus dem
Verbot der Doppelpatentierung folgt, daB das Hauptpatent
und das Zusatzpatent nicht genau "diescelbe" Erfindung zum
Gegenstand haben diirfen; § 10 Abs. 1 Satz 2 PatG verlangt
aber eben gerade nicht, daB auch die "Verbesserung oder
weitere Ausbildung" des Hauptpatents, welche das Zusatz-
patent bezweckt, also der "UberschuB" des Zusatzpatents
iiber das Hauptpatent, schon fiir sich allein gegeniiber dem
Stand der Technik eine "Erfindung" sein miiBte; eine "an-
dere" Erfindung als die des Hauptpatents im Sinne des
§ 10 Abs. 1 Satz 2 PatG kann die "Erfindung" des Zusatz-
patents gegeniiber dem Stande der Technik, auf den es da-



bei allein ankommt, vielmebhr durchaus auch dann sein,
wenn sie sich von dem nicht vorveroffentlichten und
deshalb nicht zum Stand der Technik gehorigen Haupt-
patent nicht durch einen erfinderischen Uberschus
abhebt. Die von Zeunert (aa0) fiir seine Auffassung
wiederholt angefilhrte Entscheidung BPatGerE 3, 109

(11. Senat) kommt iibrigens gzumindest teilweise zu

einem #bnlichen Ergebnis wie die herrschende Meinung.
Die von Zeunecert ebenfalls wiederholt angefiihrte Ent-
scheidung des Bundesgerichtshofs in GRUR 1960, 545
("Flogzeugbetankung II") kann nicht in seinem Sinne ge-
deutet werden; denn mit dem Satz am Schlufl der Entschei-
dung - "dadurch, daB die Lebre der #dlteren Anmeldung
moglicherveise erfinderisch ist, wird aber nicht auch
die Lebre des Streitpatents selbst erfinderisch" - hat,
wie sich aus den vorangehenden Ausfiihrungen eindeutig
ergibt, gerade nicht der Fall getroffen werden sollen,
dall das damalige Streitpatent als Zusatzpatent zu der
dlteren Anmeldung erteilt gewesen widre oder in ein Zu~-
satzpatent dazu hdtte umgewandelt werden kdnnen, sondern
vielmehr lediglich der damals vorliegende Fall, dafB fiir
das Streitpatent eben ein "selbstidndiger" Patentschutz
begehrt worden war,

Die bei den neuerlichen Auseinandersetzungen im
Schrifttum mit unterschiedlichen Zielen und Ergebnissen
gemachten Ausfihrungen zur Auslegung und Handhabung des
§ 4 Abs. 2 PatG kdnnen bei der hier in Rede stehenden
Auslegung und Handhabung des § 10 Abs. 1 Satz 2 PatG
nicht weiterfilhren. Nach der "Erntemaschine"-Entschei-
dung des erkenncnden Senats vom 17. Mirz 1964 (BGHZ 41,
378), die bei diesen Auseinandersetzungen im Schrifttum
anscheinend iibersehen wird, ist bei der Priifung der Iden-
titdt einer spidteren Anmeldung mit einer frilheren Anmel-
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dung nach § 4 Abs. 2 PatG auch ein der #lteren Anmeldung
zu entnehmender allgemeiner Erfindungsgedanke zu beriick-
sichtigen, sofern er schutzfdhig ist und durch das Hl-
tere Recht geschiitzt ist oder geschiitzt war. Wiirde die-
ser Grundsatz auch in den Fillen des § 10 Abs. 1 Satz 2
PatG anzuwenden sein, so wiirde "die Verbesserung oder
weltere Ausbildung" einer frither angemeldeten Erfindung
immer schon dann, wenn sie sich im Rahmen eines der al-
teren Anmeldung zu entnchmenden allgemeinen Erfindungs-
gedankens h&dlt, auch nicht als bloBe "Zusatzanmeldung"
Schutz erlangen konnen; die Erteilung von Zusatzpatenten
wirde damit wohl Uberhaupt auf verh&ltnisméfBig seltene
Fdlle beschrédnkt sein, und zwar gerade auf solche Fidlle,
in denen keine der Rechtswirkungen der Erteilung eines
Patents als Zusatzpatents, weder die Verkiirzung der Lauf-
zeit (§ 10 Abs. 1 Satz 2 PatG) noch der Fortfall der
Jahresgebiihren (§ 11 Abs. 2 Satz 1 PatG) noch die Er-
streckung einer fir das Hauptpatent abgegebenen Lizenz-
bercitachaftserkldrung (§ 14 Abs. 1 Satz 2 PatG), eine
innere Berechtigung h&tte. Das kann nicht richtig sein.
Sowohl die in § 10 Abs. 1 Satz 2 PatG genannte tatbestand-
liche Voraussetzung (Verbesserung oder weitere Ausbildung
einer Erfindung desselben Anmelders) als auch die dort be-~
zeichnete Rechtsfolge (Erteilung eines "Zusatz"-Patents
mit EinfluB auf die Laufzeit und die Jahresgebithren) zei-
gen, dafl es sich bei der Ermdglichung der Zusatzpatentie-
rung in § 10 Abs. 1 Satz 2 PatG - auch materiellrechtlich -
vm etwas anderes handelt als bei dem Verbot der Doppel-
patentierung in § 4 Abs. 2 PatG. Mit Recht hat daher schon
die in der "Erntemaschine"-Entscheidung in Bezug genommene
Entscheidung des Reichsgerichts vom 31. Miérz 1942 (GRUR
1942, 349 ff), wie in der "Erntemaschine"-Entscheidung
ausdriicklich bemerkt (BGHZ 41, 381), von dem zu § 4 Abs. 2
PatG entwickelten Grundsatz, daBR bei der Identitédtspriifung
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auch ein allgemeiner Erfindungsgedanke des dlteren
Rechts zu beriicksichtigen seci, die Fdlle des Verh#lt-
nisses von Haupt- und Zusatzpatent ausgenommen.

o e et > G - g = B S G e wre i . - -

1. In der Beschreibung des Zusatzpatents 924 917
geht der Erfinder davon aus (S. 2 Zeilen 1 - 6), daB
die Riickenlehnen der Vordersitze von Kraftwagen, um den
Fahrzeuginsassen das Aufstehen von den Sitzen und das
Verlasscen des Wagens zu erleichtern, Halteorgane erhal-
ten, dic sebhr zuverlissig befestigt sein miissen, weil
sie erheblichen Beanspruchungen ausgesetzt sind. Er ver-
weist sodann (S. 2 Zeilen 7 ~ 13) auf das Hauptpatent
899 001, nach dem das Halteorgan aus einer zgugfesten
Einlage mit daraufgebrachter Kunststoffummantelung ge-
bildet wird, wobeli die zugfeste Einlage durch an der
Rickenlehne angeschraubte Bockchen gehalten wird und
die Befestigungsstellen durch Ubergeschobene Verschlu-
kappen bedeckt werden. Er betont in diesem Zusammenhang
(S. 2 Zeilen 14 - 19), daB insbesonderc beim Verlassen
des Wagens eine Kraft zur Auswirkung komme, die bestrebt
sei, die Ummantelung von der zugfesten Xinlage abzuziehen,
und daR unter dieser Einwirkung die Ummantelung aus den
Bockchen herausgezogen werden konne, was dem Aussehen
des Wagens abtrdglich sei.

Der EBrfinder des Streitpatents hat sich deshalb
struktion so zu verbessern, daB ein Herauswandern der
Enden der Ummantelung aus den VerschluBkappen mit Sicher-
heit ausgeschlossen wird.
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————

“in der Beschreibung des Zusatzpatents (S. 2 Zeilen

24 - 28) und im erteilten Anspruch 1 vor, daB sowohl
die Ummantelung (1) als auch die zugfeste Einlage (2)
Je an ihren beiden Enden an der Riickenlehne unterhalb
von VerschluBkappen (7) befestigt sein sollen.

Die danach der erteilten Fassung des Streitpa-
tents zu entnehmende Lehre hat dadurch eine Einschrén-
kung oder jedenfalls eine Klargtellung erfahren, daf
der Nichtigkeitssenat - auf Vorschlag der Beklagtien
selbst - das Wort "vorzugsweise" am Anfang des Obherbe-
griffs des Anspruchs 1 gestrichen und daB die Beklagte
diese Streichung nicht angefochten hat. Mochte es nach
der erteilten Fassung des Streitpatents vielleicht zwei-
felhaft sein, ob die im Oberbegriff und im kennzeichnen-
den Telil des Anspruchs 1 genannte "zugfeste Einlage"
gerade die im Hauptpatent 899 001 unter Schutz gestell-
te "zugfeste Einlage'" sein miisgse, so ist es nach der
Streichung des Wortes "vorzugswelse" eindeutig, daB die
im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 1 gegebene ILehre,
sowohl die Ummantelung als auch die zugfeste Einlage je
an ibren beiden Enden an der Riickenlehne unterhalb von
VerschluBkappen zu befestigen, sich nur auf eine Umman-
telung und eine zugfeste Einlage im Sinne des Hauptpa-
tents 899 001 bezieht, also ~ mit den Vorten des An-
spruchs 1 des Hauptpatents 899 001 - auf "ein an der
Riickenlehne der Sitze von Personenkraftwagen zu befesti-
gendes Halteorgan, das in zwel ILiangskandlen die beiden
Strénge eines in sich geschlossenen endlosen Drahtsei-
les enthilt, dessen die Ummantelung aus Kunststoff bei-
derseits iiberragende Enden die zur Aufhéngung erforder-
lichen Schlaufen ergeben." DaB der Fachmann den Anspruch
des Streitpatents so liest und versteht, hat auch der
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gerichtliche Sachversténdige bestétigt. Einer noch
stdrkeren Verdeutlichung, wie sie die von der Be-
klagten in der miindlichen Verhandlung eventuell vor-
geschlagenc Fassung des Anspruchs 1 bringen wiirde,
bedarf es daher nicht.

Die so verstandene Iehre des Anspruchs 1 des
Streitpatents stellt sich, soweit das im Nichtigkeits~
verfahren iiberhaupt nachzupriifen ist, unzweifelhaft
im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 2 PatG als cine "Verbes-
serung oder weitere Ausbildung" des Gegenstands des
Hauptpatents 899 001 dar. Diesc Lehre ist auch ausfiihr-
bar. Der Klidgerin ist zwar zuzugeben, daBl die Zeichnun-
gen des Streitpatents als '"gugfeste Einlage" kein zwei-
strédngiges Drahtseil, sondern ein gelochtes Stahlband
zeigen. Der gerichtliche Sachverstandige hat indes
tiberzeugend dargelegt, dafl der Fachmann die Lehre des
Anspruchs 1 des Streitpatents auch bel Verwendung eines
zwvelgtréngigen Drahtseiles als Einlage irgendwie aus-
fiihren kann, wenn auch weniger durch eine gemeinsame
Befestigung von Einlage und Ummantelung gemé&fB Anspruch 2
oder gar gem&B Anspruch 3 des Streitpatents, so doch
zum Belspiel durch Befestigung der Schlaufen der zwei-
strédngigen Drahtseileinlage mittels der Zdhne des Bock-
chens gemédf Anspruch 2 des Hauptpatents und Befestigung
der Ummantelung mittels einer Schraube.

2. Der Gegenstand des Anspruchs 1 des Streitpa-
tents ist gegenilber dem Stand der Technik am Anmelde-
tag des Streitpatents neu, fortschrittlich und erfin-
derisch gewesen. Das braucht in Anbetracht der gegebenen
Verfahrenslage in diesem Urteil vom erkennenden Senat
nicht mehr im einzelnen dargelegt zu werden. Der Senat
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kann hier vielmehr darauf verweisen, dafB er auf Grund
der Verhandlung vom selben Tag in der Parallelsache

Ia ZR 50/64 in dem gleichzeitig dort ergehenden Urteil
zu dem Ergebnis gelangt ist, daB schon der Gegenstand
des Hauptpatents 899 001 gegeniiber dem Stande der Tech-
nik nen, fortschrittlich und erfinderisch ist. Ist nim-
lich der Gegenstand des Hauptpatents 899 001 gegeniiber
dem Stand der Technik neu, fortschrittlich und erfin-
derisch, so mufl es der Gegenstand des Anspruchs 1 des
Streitpatents gegeniiber demselben Stande der Technik
erst recht sein, da er aufler den sidmtlichen Merkmalen
des Hauptpatents (im Oberbegriff des Anspruchs 1 des
Streitpatents) noch ein zusdtzliches, das Hauptpatent
verbesserndes Merkmal (im Kennzeichenteil des Anspruchs
aufweist. Nach den Ausfiibrungen des gerichtlichen Sach-
versténdigen kdnnte das zusdtzliche Merkmal des An-
spruchs 1 des Strecitpatents sogar fir sich allein ge-
geniiber dem Stand der Technik sicherlich als neu und

1)

jedenfalls auch als fortschrittlich, wenn auch vielleicht
nicht gerade als besonders erfinderisch angeschen werden.

AuBer den in der Sache Ia ZR 50/64 entgegengehaltenen
Druckschriften (deutsche Patentschrift 632 502, US-Pa-
tentschriften 2 194 461, 2 205 348, 2 242 283, franzo-
sische Patentschrift 934 058) hat die Kldgerin aller-
dings in der vorliegenden Sache noch die franzdsische
Patentschrift 1 029 123 sowie einc offenkundige Vorbe-
nutzung der Firma Max Bl in FilllERWRNNER ccmi G
Zeichnung Nr. K 850.30 - 66.13 entgegengehalten. Sowohl

die franzidsische Patentschrift als auch die Zeichnung der

Firma BAER zeigen jedoch als zugfeste Einlage keine
zwelstringiges Drahtseil, sondern eine federnde Metall-
einlage und stehen schon deshalb dem auch die Merkmale
des Hauptpatents 899 001 umfassenden Gegenstand des An-
spruchs 1 des Streitpatents chensowenig entgegen wie die
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anderen den beiden Patenten entgegengehaltenen Druck-
schriften.

Dem Gegenstand des Hauptpatents 899 001 gegeniiber
braucht der Anspruch 1 des Streitpatents, wie unter
I 2 dargelegt, nur die an einen echten Unteranspruch
zu stellenden Anforderungen zu erfiillen. Das ist, wie
nicht welter ausgefiihrt zu werden braucht, unzweifel-
haft der Fall.

%, Sovelt die XKldgerin die Vernichtung des An-
spruchs 1 des Zusatzpatents 924 917 begehrt, ist ihre
Berufung daher als unbegriindet zuriickzuweisen.

P e b — W B P G P o G v b N S Win B S M b a e b ———

1, Nach dem Anspruch 4 des Streitpatents soll beil
einem Halteorgan nach Anspruch 1 des Streitpatents - al-
50 bel einem gem#f dem Hauptpatent 899 001 ausgebilde-
ten Halteorgan, bei dem sowohl die Ummantelung als auch
die zugfeste Einlage je an ihren beiden Enden an der
Riickenlehne der Sitze von Personenkraftwagen unterhalb
von VerschluBkappen befestigt ist, - als zugfeste Ein-
lage ein gelochtes Stahlband benutzt werden, das von
einem flachgedriickten Hohlschlauch umgeben ist. Obwohl
nun der in Anspruch 4 in Bezug genommene Anspruch 1
des Streitpatents in seinem Oberbegriff seinerseits auf
das Hauptpatent 899 001 Bezug nimmt, kann doch jeden-
falls das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1 des
Hauptpatents (zweistringiges Drahtseil in zwei ILéngs-
kandlen einer Ummantelung) nicht als zu den Merkmalen
des Anspruchs 4 des Streitﬁatents gehorig angesehen wer-
den, weil das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 4
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des Streitpatents (gelochtes Stahlband in einem flach-
gedriickten Hohlschlauch) gerade etwas anderes ist und
sein soll als das kennzeichnende Merkmal des Anspruchs 1
des Hauptpatents. Der Anspruch 4 des Streitpatents fiigt
- anders als der Anspruch 1 des Streitpatents - den
Merkmalen des Hauptpatents nicht lediglich ein weiteres
Merkmal hinzu, sondern er ersetzt ein erfindungswesent-
liches Merkmal des Hauptpatents durch ein anderes. Der
Anspruch 4 des Streitpatents hat daher, trotz der Be-
zugnahme auf den Anspruch 1 des Streitpatents und demit
auf das Hauptpatent, sowohl gegeniiber dem Anspruch 1

des Streitpatents als auch - soweit das in diesem Zu-
sammenhang so gesagt werden kann - gegeniiber dem Haupt-
patent den Charakter eines sogen. Nebenanspruchs und ist
als solcher, wenn er mit der Nichtigkeitsklage angegrif-
fen wird, selbstédndig auf Neuheit, Fortschritt und Erfin-
dungshthe gegeniiber dem Stande der Technik zu priifen

(RG GRUR 1938, 422, 423; BGH GRUR 1955, 476, 477, 478
"Spilbecken®). Ob gleichwohl auch der Anspruch 4 des
Streitpatents im Sinne des § 10 Abs. 1 Satz 2 Pat ‘“eine
Verbesserung oder weltere Ausbildung" des Hauptpatents
darstellen kdnnte, kann unerdrtert bieiben. Jedenfalls
aber kann bei der Priifung des Anspruchs 4 des Streitpa-
tents auf Neuheit, Fortschritt und Erfindungshéhe gegen-
iber dem Stande der Technik nicht auf die Ergebnisse die-
ser Priifung bei dem Hauptpatent oder bei dem Anspruch 1
des Streitpatents verwiesen werden.

2. Als Ergebnis der demnach unabhidngig von den voran-
gegangenen Priifungen vorzunehmenden Priifung des Anspruchs 4
des Streitpatents ist - im wesentlichen in Ubereinstim-
mung mit dem Nichtigkeitssenat und dem gerichtlichen Sach-
verstandigen - festzustellen, daB dieser Anspruch zwar
durch die von der Kldgerin angefiibrten und in der miind-



- 17 -

lichen Verhandlung crdrterten Entgegenhaltungen
(franztsis che Patentschrift 1 029 123; US~Patent—
schrift 2 242 283; offenkundige Vorbenutzung der
Firma Max Bmmmmm gen#B Zeichnung K 850,30 - 66.13)
nicht neuheitsschiidlich vorweggenommen ist, diesen
Entgegenhaltungen gegeniiber aber nicht die erfor-
derliche Erfindungshthe aufweist.

a) Im engeren Sinne ncuheitsschidlich sind
diese Entgegenhaltungen schon deshaldb nicht, weil
slie sich nicht auf Haltcorgance an der Riickenlechne
der Sitzc von Personcnkraftwagen beziehen.

Die franzdsische Patentschrift 1 029 123 bezieht
sich auf Verbesserungen an Griffen oder Bligeln von
Taschen, Koffern, Korben, Einkaufsbeuteln und im all-
gemeinen an mit Griffen verscehenen Beh#ltnissen und
ghnlichen Gegenstanden, um die Stdrke und Lebensdauver
ihrer AnfaBmittel zu erhohen und das Tragen zu crleich-
tern. Die TFigur 7 der Patentschrift zeigt, wie auch in
der Beschreibung (Seite 2 links Absatz 6 und letzter
Absatz) gesagt wird, in Draufgicht einen platten (fla-
chen) Griff, dessen bicgsames und elastisches (federn~
des) Teil aus einem flachen Stahlblech besteht, das in
einer biegsamen Hille untergebracht ist und an seinen
beiden Enden wmit Aussparungen versehen ist, in die ein
Befestigungsniet eingefiinrt werden kann. Als Material
filr dic Umhiillung werden in der Beschreibung sowie im
Résumé unter Nr. 2 b Stoff, Leder, plasﬁisches Material
oder ein #hnliches Material vorgeschlagen; die Form
soll rund, halbrund, platt usw. sein koOnnen. Die Figur
7 zeigt zwel die Stahlblecheinlage ilberdeckende und an
deren Lingssciten ﬁberragende Lederstreifen, die lidngs
der Stahlblecheinlage miteinander verndht sind und souwit
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einen flachen Hohlschlauch bdilden.

e e s o o L e T e e e W e ot i o o e ot b o o

Verbesserungen bei Tragegriffen fir tragbare Gegenstan—
de wie z.B. fiir eine transportable Schreibmaschine (S. 1
links Z. 1/2 und Z. 37/38). Der Handgriff ist so kon-
struiert, daB er, wenn er nicht benutzt wird, flach an-
liegt, wdhrend er gich beim Gebrauch federnd auswdlben
188%t, Nach der dargestellten Ausfiihrungsform (S,

links Z. 50 ff; S. 2 links %. 24 ff; Figuren 4, 5, 7)
besteht der Griff aus einer in zwel Lederstreifen (14)
eingendhten Blattfeder (13), deren beide Enden Langlo-
cher (16) aufweisen, in welche ein winkelfdrmig abgebo-
gener Lappen (22, 23) eines die Enden abdeckenden Blech-
gehduses (18) cingreift. Von der Umhiillung der Blattfe-
dereinlage wird allgemein gesagt, dall es eine geeignete,
rohrformige, flexible Hiille scin soll (S. 1 links %.
52/53); gezeigt sind aber nur gwei miteinander verninte
Lederstreifen,

Die Zeichnung K 850.30 - 66.13 der Firma_Max BijlD
zeigt einen Traggriff, der dhnllCh konstruiert ist wie
der nach der US-Patentschrift 2 242 283. Als Material
ist nach der Zeichnung cbenfalls ILeder wmit Stahleinlage
vorgesehen, Einlage und Ummantelung haben an der einen
Seite ein Langloch, durch das ein mit dem zu tragenden
Gegenstand verbundener Niet ragt. Dieser Niet hilt
gleichzeltig die Abdeckhaube. Bei Gebrauch verhindert
er, daB das Handgriffende aus der Abdeckhaube herauswan-—
dert, ohnc jedoch eine Bewegung des Handgriffs gegeniiber
der Unterlage zu unterbinden,

b) Waren durch die unter a) ertrterten Entgegen-
haltungen Tragegriffe der dort beschriebenen Ausfiihrungs-
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arten bekannt, so bedurfte es keines cerfinderischen
Schritts, um dhnliche Griffe wit Blattfedereinlage

als Halteorgane an der Rilickenlehne der Sitze von Per-
sornenkraftwagen vorzuschlagen. Ob fiir das Durchstecken
der Befestigungsschrauben je nach dem Verwendungsaweck
Rund16cher oder Langldcher und ob aus Fertigungsgriinden
mehrere Locher zur Wahl oder jewelils nur ein Loch in
Einlage und Umhiillung angebracht sind, macht keinen

die Erfindungshohe begriindenden Unterschied aus., Auf

die Unverdrehbarkeit der Umhiillung gegenilber der Ein-
lage, auf die das Streitpatent und das Hauptpatent be-
sonderen Wert legen, kommt es allerdings bei den Trage-
griffen nach den Entgegenhaltungen weniger oder gar
nicht an, Jedoch sind, wie der gerichtliche Sachver-
stdndige iiberzeugend dargelcgt hat, tatsdchlich die
Umhiillungen nach den Entgegenhaltungen gegeniiber den
Einlagen je nach der Vorspannung, die ihnen gegeben
wird, in gleicher Weise verdrehbar oder praktisch un-~
verdrehbar wie die Uwmhiillungen nach Anspruch 4 des
Streitpatents. Dal das Streitpatent die auch bei den
Entgegenhaltungen tatsédchlich mdgliche, aber nicht
ausdriicklich hervorgehobene praktische Unverdrehbar-
keit der Umhiillung gegeniiber der Einlage bewuBt aus-
nutzt, vermag die Erfindungshohe nicht zu begriinden,

Es mag schlieBlich fertigungstechnisch einfacher und
deshalb fortschrittlich sein, statt zusammengenahter
Lederstreifen flachgedriickte Hohlschl&uche aus Kunst-
stoff als Umhiillung zu verwenden. Indes hat auch schon
die franzdsische Patentschrift 1 029 123 die Verwendung
von plastischem Material vorgeschlagen, das die Herstel-
lung einer Umhiillung ohne Verndhung gestattet. Es kann
deshalb zugunsten der Erfindungshthe des Anspruchs 4

des Streitpatents auch nichts daraus hergeleitet werden,
dal eben diese franzosische Patentschrift, die wenige Tage
vor der Anmecldung des Streitpatents verdffentlicht worden
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ist, als hauptsichliche Ausfihrungsform allerdings noch
eine Uuwhiillung aus zusammengendhten Lederstreifen zeigt-
Ibensowenig kann zugunsten der Erfindungshdhe des An-~
.spruchs 4 des Streitpatents etwas daraus hergeleitet wer-
den, daB der Erfinder selbst zur Zeit der Anmeldung des
Hauptpatents die Lehre des Anspruchs 4 des Zusatzpatents
noch nicht gefunden zu haben scheint.

3, Die Berufung der Beklagten gegen die Vernichtung
des Anspruchs 4 des Streitpatents durch den Nichtigkeits-
senat muf danach als unbegriindet zurilickgewiesen werden-
Die Beklagte kann auch mit ihrem Hilfsantrag, die Ansprii-
che 1 und 4 des Streitpatents zusammenzufassen, keinen
Erfolg haben. Wirden die Anspriiche 1 und 4 zusammengefaBt,
so kénnte das nur dahin flihren, daB der zusammengefaBte
Anspruch 1, weil er als erfindungswesentliches Merkmal das
gelochte Stahlband in einem flgch gedriickten Hohlschlauch
aufweisen wlirde, aus denselben Griinden fur nichtig zu er-
kléren wire wie der erteilte Anspruch 4.

IV, Zu_den Ansprichen 2 und 3 des Streitpatents

Der Nichtigkeitssenat hat die Anspriiche 2 und 3 des
Streitpatents als echte Unteranspriiche zu dessen Anspruch
1 angesehen. Der gerichtliche Sachversténdige dagegen hat
in seinem schriftlichen Gutachten die Auffassung vertre-
ten, dafl die Anspriiche 2 und 3 der Sache nach nur Unter-
anspriiche zum Anspruch 4 des Streitpatents sein konnten,
weil die in den Anspriichen 2 und 3 genannte gemeinsame
Befestigungsschraube fiir die Ummantelung und die Einlage
nur dann angebracht werden kdnne, wenn die Einlage als
gelochtes Stahlband gemidB Anspruch 4 ausgebildet seil,
nicht aber, wenn sie als zweistréngiges endloses Draht-
seil gemdB Anspruch 1 des Streitpatents in Verbindung wmit



- 21 -

Anspruch 1 des Hauptpatents 899 001 ausgebildet ist. In
der miindlichen Verhandlung hat der gerichtliche Sachver-
stéindige cingerdumt, daB auch bei Verwendung eines zswei-
stringigen endloscn Drahtseils als Finlage eine gemein-
same Befestigungsschraube fiir Einlage und Ummantelung
technisch mdglich ist, wenn sie auch wenig sinnvoll sei,
weil dann entweder die Verlotung der Drahtseilenden zur
Schlaufe entbehrlich oder aber trotz der Anpressung des
Drahtseils durch dic gemeinsame Befestigungsschraube

noch eine zweite Schraube zum sicheren Festhalten der
Schlaufe erforderlich sei. Er ist indes dabei verblieben,
dafl jedenfalls die Verwendung eines Hohlniets gem&f Unter-
anspruch 3 nur bei Verwendung ceines gelochten Stahlbands
als Einlage gemdB Anspruch 4 sinnvoll, bei Verwendung
eines zweistriingigen endlosen Drahtseils gemdf Anspruch 1
dagegen sinnlos ist. Der erkennende Senat schlieBt sich
dem an. Der Unteranspruch 3 kann daher als Unteranspruch
zu Anspruch 1 nicht bestehenbleiben; ob er in einen Un-
teranspruch zu Anspruch 4 umgewandelt werden konnte,

kann unerortert bleiben, da er dann dessen Schicksal
telilen und wit ihwm vernichtet werden miiBte. Der Unter—
anspruch 2 dagegen kann mit dem Anspruch 1 des Streit-
patents bestehenbleiben.

V. Nach alledem war auf die Berufung der Xlagerin
in teilweiser Abdnderung des Urteils des Nichtigkeits-
senats auch der Anspruch 3 des Streitpatents 924 917
fir nichtig zu erkléren; im iibrigen waren die Berufun-—
gen beider Parteien als unbegriindet zuriickzuweisen.

Die Kostenentscheidung beruht auf §§ 42 Abs, 3,
A0 Abs. 2, 36 q Abs, 1 Pat, Dor erkennende Renat hat
die Kosten ebenso verteilt wie der Nichtigkeitssenat,
well dem Strelt um den Anspruch 4 die griBere Bedeutung
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zukommt als dem Streit um den Anspruch- 1 des Zusatzpa-
tents, wdhrend der Streit um die Anspriiche 2 und 3

nur eine nebensichliche Rolle spielt. Die Kostenent-~
scheidung bezieht sich sowohl auf die gerichtlichen
als auch auf die auBergerichtlichen Kosten beider In-~
gtanzen.

Spreng  Bundesrichter Dr. Bock ist  LOscher
beurlaubt und an der Lei-
stung der Unterschrift ver-
hindert.

Spreng

ClaBen Schneider
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