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- Verkiindet
am 8., Januar 1963
Occhsler, Just.Angest.
als Urkundsbeamte der
Geachiftsatelle

Im Namen des Volkes

In der Patentverletzungssache

der Firma $o- £ _q ' B ¢ et
G S.A. 'S

vertrcten durch ihren Vorstand, Dircktor G. Me-J—,
Sa@l®, und Dr. jur. H. Mi@h, So@E

' Kl#égerin und Revisionskligerin,
. - ProzeBbevollméchtigter: Rechtsanwalt Dr, -,— -

gagen

- die Firma Heinrich B N, 'R/ @D,

trafe

Beklagte und Revisionsbeklagte,
~ Proze@bevollmichtigter: Rechtsanwelt Dr .CllEED, G -

hot der Ia-Zivilsenat des Bundesgerichtshofs auf die miindliche
Verhandlung vom 8. Januar 1963 unter Mitwirkung des Senats-
présidenten Dr. Nastelski und der Bundesrichter Dr. Bock,

Dr. Ldscher, Dr. Spengler und ClaBen

fir Recht erkannt:

Die Revision dérklﬁg’erin gegen das Urteil des
6. Zivilesenats des Oberlandeegerichte Frankfurt/tl.

=2 vom 16. Februar 1961 wird auf Kosten der Kligerin
zurackgewieeen.

Von Rechts wegen



Zatbestand:

Die¢ Kligerin ist Inhaberin des deutaschen Patents
‘Nr. 892 343, dao auf Grund des Erston Uberleitungsgosctzes
vom 8. Juli 1949 mit Wirkung vom 19. Juli 1951 unter Inan-
gpruchnahme der Prioritdt der Anmeldung in der Schweiz vom
20. Jonuar 1951 crteilt worden ist. Das Patent betrifft
cinez Apparatur zur Ableitung elektrostatischer Aufladun-—
gen von den Oberflichon elektrisch schlecht leitender Ma-
terialien. Die Apparatur besteht aus einem Generator zur
Erzeugung ciner hochfrequenten Hochspannung und einer Sprilh-
clektrode, mit der eine Glimmentladung'hervorgerufen wird.
Dic zur Begrindung der noch im Streit befindlichen Klagan-
trige in Betracht kommenden Patentanspriiche 1 und 11 lauten:

Te Apparatur zur Ableitung elektroauatieoher Aufla-
dungen von den Oberfléichen elektrisch schlecht

leitender Materialien mit Hilfe hochfrequenter
Hochspannung, dadurch gekennzeichnet, daB zur Er-
zeugung der hochfrequenten Hoohepannung ein aus
mindestens einer Induktionsspule und mindestens
einem Kondensator bestehender Schwingungskreis vor-
handen ist, desscn Kondonsator durch einen Umschal-
ter in periodischer Folge zuerst an einor Span-
nungsquelle aufgeladen und dann tber die Induk~
tionsspule entladen wird, wobei diese Xondensator-~
entladung im Schwingungskreis gedémpfte Schwingun-
gen hervorruft, die ihrerseits an den BEnden einer
mit der Induktionaspule eng gekoppelten SekundHr-
spule groScr Windungszahl eine hohe Spannung glei-
chen zeitlichen Verlaufes bewirken und diese hoch~
frequente Hochspannung mit mindestens einem Ende
der Sekunddrspule verbundenen metallischen Elektro-~
den aufgedriickt wird, an denen sich in geringem Ab-
stand die zu entladenden Materialfliichen vorbeibe-
wegen und die zumindest an Jjenen Teilen, die den
Materialoberfléichen unmittelbar gegenﬁberatehen,
cino Formgebung aufweisen, die dort eine Feldstirke-
konzentration bewirkt von einer GréBe, die bhei der
an ihnen liogenden hochfrequenten Hochspannung

gine sclbsténdige Glimmentladung in der umgebenden
Iuft und gumindest einem Teil des Tuftraumes zZwi-
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schen jeder Elektrode und den zu entladenden
Materialoberfliichen hervorruft, wobel durch den
zwischen den Glimmbereichen der Elektroden und
don cloktrostatisch aufgeladenen Materialober-
fldchen sich ausbildenden Ionenstrom diese Ober-
fldchenladungen zu den metallischen Elektroden
und von dort aus iber die Sekunddrspule und deren
andercs geerdotcs Ende abgeleitet werden.

Apparatur nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet,
daB zur Ableitung von clektrostatischen Ladungen
von den Oberfléchen bandférmiger Materialien als
Elektrode mindestens ein Rundstab aus glattem und
oberfléchenpoliertem Isoliermaterial vorhanden
ist, dor mindestens cinc liings einer Mantellinie
dcs Rundstabes verlaufende Liéngsnut geringer Tiefe
mit polierten Réndern aufweist, in der ein sehr
dinner Mectalldraht ruht, der auf diese Weise von
den Oberfliichen des iiber den Rundstab und die
Léngenut gleitenden bandftrmigen Materials einen
relativ kleinen Abstand besitzt und liéngs der den
Materialfliichen zugekehrten Drahtoberfléiche eine
stille Glimmentladung aufweist, sobald an ihm eine

_ g&eniigend groBe hochfrequente Hochspannung lzegt.

Die Klégerin stellt Gerdte nach diesem Patent her
("Rotatron~Gerate") und vertreibt sie. '

Die Beklagte hat Gerdte vertrieben, die dem gleiochen
Zweck diemen. Diese Ger#te wurden von einer schwedischen
Firma hergentellt und unter der Bezeichnung "Coronagerdt"
in den Haﬁdel gebracht. ' :

Die Klidgerin behauptét,‘dae Coronagertt, das die Be-

- klagte,

atellt habo, sclbst herzustellen beabsichtige, verletze die

nachdem die schwediache Firma die Lieferung einge-

Anspriiche 1 und 11 ihres Patents. Das Ooronagertt stimme
auch mit dem von der Klégerin nach dem Klagpatent herge-
stollten Geridt Ubercin; bei Abweichungen einiger konstritk-
tiver Bauclemente handele es sich um glatte patentrechtliche
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Kquivalente. Das Coronagerit der Beklagten stelle such E
ecine unguldssige sklavische Nachahmung des Rotatron- | %
Gerttes der Kligerin dar. o

RS
&

Mit der auf § 47 PatG, § 1 UWG und § B26 BGB gestiitsten
Klage hat die Kligerin unter mehrfacher Anderung ihrer An-
trige Unterlassung, Rechnungslegung und Feststellung der
Schadengersatzpflicht begehrt. -

Die Beklagte hat Abweisung der Klage beantragt und gel-
tend gemacht, der Erfindungsgedanke des Anspruchs 1 des :
Klagepatents sei nach dem Stand der Technik zur Zeit der #
Anmeldung des Klagepatents durch amerikanische und deutsche jﬁ
Patcntechriften, durch die Schrift von Ruhner, Punkeninduktion ™
1921, S. 156 bis 159, und durch eine Vertffentlichung von s
Siemens~Schuckert iiber "BEntelektrisierung von Papier" vom
5. August 1933 vollkommen vorweggenommen, so daf sich der
Schutz der Klagpatentanspriiche auf den unmittelbaren Gegen-
stand der Erfindung beschrinke. Hiervon mache die Beklagte
ober keinen Gebrauch, weil das Coronagerit wesentliche Er-
findungsmerkmale dieser Patentanspriiche nicht aufweise:

Im Coronagerdt werde atatt des Umschélters ein Wagnerscher
Hammer verwandt; die Elektroden seien nicht mit der Sekun-
déraspulc des Tesla-Transformators verbunden, sondern wiir-
den kepazitiv aufgeladens das zu entlaedende Material
schleife nicht, wie in Anspruch 11 des XKlagepatenta ge-
lehrt vwierde, liher den Isolierrundstab, in dessen Nut die
Drahtelektrode oingelassen seis die Tiefe der Nut sei ab-
weichend vom Klagepatent fir den Abetand zwischen dem zu
entladenden Material und der Elektrode unerheblich. Bei
diesen Abweichungen handle es sich auch nicht um #quive~
lente Konstruktionen, so da8 das Coronagerit das Klage-
patent solbst dann nicht verletze, wenn dessen Schutzum-
fang nicht auf den unmittelbaren Gegenstand der Erfindung
zu beschrinken sei.
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Das Landgericht hat nach Einhdlung der. Gutachten:
dcs Sachverstiéndigen Patentanwalt Dipl.-Ing. GEP vom
24. November 1956 und 17. Januar 1958 die Klage abgewiesen.

!

R

R e SR
RPN Tk iy -

Mit der Berufung hat die KlHdgerin ihre Antrige erneut
geindert und dio Klage nunmehr in erster Linie auf Ver-
letzung des Unteranspruchs 11 gestiitzt, fir dessen im kenn-
zeichnenden Toil enthaltene (Unterkombinations-)Merkmale
sic sclbstindigon S8chutz in Anspruch nimmt. Sie hat die
Klage hilfsweise auf Verletzung des Unteranspruchs 11 ge«
stitzt, sofern dieser - unter BEinbesziehung aller Merkmsale
deo Ansprucha 1 - als echter Unteranspruch anzusehen sei.
Schlic@lich hat sie dié Klage weiter hilfsweise auch allein

auf Verletzung des Anspruchs 1 gestlitzt.
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Die Kl#dgerin hat beantragi, die Beklagte zu verurteiien,}

A. es bei Meidung der Strafen gem#s § 890 ZPO zu un-
terlaosen, Apparaturen zur Ableitung elektrostatischer Auf-
ladungen von den Oberfléchen elektrisch schlecht leitender
Materialien mittels hochfrequenter Hochspannung hersustel-
len, feilzuhalten, zu vertreiben und gewerblich zu benutzen,

dic dadurch gekennzeichnet eind, daB ‘D

1. als Elektrode @in Rundetab aus glatvtem Isolier-
material vorhanden ist, der mindestens eine léngs
einer Mantellinie des Rundstabes verlaufende Liénge-~
nut aufweist, in der ein oder mehrero, insbeson-
dere zwei, Metalldrhte ruhen, die auf diese Weise
von den gu entladenden Materialoberfliichen einen
Abstand besitzen und llings der den Materialfléchen
zugekehrton Drahtoberfliche eine stille Glimment-
ladung bei Vorhandensein der hoohfrequenten Hoch-

spannung aufweisen.




hilfsweise

2. zur Ableitung von elektrostatischen Ladungen

von den Oberfliichen bandfrmiger Materialien

als Elektrodc mindestens ein Rundstab aus glattem
und oberflichenpoliertem Isoliermaterial vorhan-
den ist, der mindestens eine léngs einer Mantel-
linie des Rundstabs verlaufende Lingsnut gorin-
ger Tiefe mit polierten Riéndern aufweist, in der
ein schr diinner Metalldraht ruht, der auf diese
Weise von den Oberflichen des fiber den Rundstab
und die Liéngsnut gleitenden bandformigen Materials
einen relativ kleinen Abstand besitzt und liings

der den Materialfllichen zugekehrten Dranhtoberfliiche

eine stille Glimmentladung aufweist, sobald an
ihm einc geniigend grofe hochfrequente Hochspannung

hilfsweise

3. 4., einer der beiden vorstehenden Antridge in Kombi-

nation mit den Erfindungemerkmelern, wonach

zur Erzeugung der‘hoohfreqnénten Hochapannung

ein aus einer Ind&ktioneepule und einem Konden-
sator bestehender Schwihgungekreis vorhanden ist,
dessen Kondensator durch einen magnetischshetitig-
ten Unterbrecher in periodischer Folge zuerst an
ciner Spannungsquelle aufgeladen und dann fiber

die Induktionaapulé entladen wird, und

die dabei entstehende Hochspannung zur Aufladung 

einer direkt oder indirekt ilber angekoppelte Glie-

der geerdeten metallischen Elektrode benutzt wird,
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an welcher sich die zu entladenden Material-
fldchen vorbeibewegen und i

die Elektrodc im ganzen Bereich jener Teile, die
den Matcerialfllichen unmittelbar gegeniiberstehen,
cine glatte Oberfléiche besitct, die dort eine ‘
Peldsttirkenkongentration bewirkt von einer Grise, g
die cine sclbotlndige Glimmentladung in der um- :
gobenden Luft und zumindest einem Teil des Iuft-

raumes gzwiachen der Elcktrode und den zu entladen-—

den Matecrialoberfliéchen hervorruft, wobei durch :
den zwischen den Glimmbereichen der Elektrode und '@
elcktrostatisch aufgeladenen Materialoberfléchen
sich ausbildenden Ionenstrom diese Oberfléchen-
ladungen zu der metallischen Elektrode abgeleitet

werden,

e s

hilfaweige

5. in Kombination

zur Erzeugung der hochfregquenten Hochspannung ein
aus einer Induktionsspule und einem Kondensator
bestehender Schwingungekreis vorhsnden igt, dessen
Kondensator durch einen magnetisch betltigten Unter~“
brecher in periodischer Folge zuerst an einer
Spannungesquelle aufgeladen und dann iiber die In-
duktionsspule entladen wird und

die dabei entotehende Hochspannung zur Aufledung
einer dirskt oder indirekt iber angekoppelte Glie- I
der geerdeten metallischen Blektrode benutzt wird,
an welcher sich die zu entladenden Materialfléchen
vorbeibewegen, und die Elektrode im ganzen Bereich
jener Teile, die den Materialoberfllichen unmittel-
bar gegeniiberstehen, eine glatte Oberfllche besitzt,




dic dort eine PFeldsthdrkenkongzentration bewirkt
von ciner GrdBe, die einc sclbstindige Glimm-
entladung in der umgebenden Luft und zumindest
einem Teil des Luftraumos gwischen der Elektrode
und den 2u entladenden Materialoberflidchen her-
vorruft, wobei durch den zwischen den Glimmbe-
rcichon der Elektrode und den elektrostatisch
aufgeladenen Materialoberfléchen sich ausbilden~
den Jonenstrom diese Oberfléchenladungen zu der
metallischen Elektrode abgeleitet werden, |

hilfsweise

6. in Kombinatlon

zur Erzeugung der hochfrequenten Hochspannung ein
aus mindestens einer Induktionsspule und minde-
stens einem Kondensator bestehender Schwingungs-
bereich vorhanden ist, dessen Kondensator durch
einen.Umechalter in periodischer Folge zuerst an
einer Spannungsquelle aufgeladen und dann tiber die
Induktionsspule entladen wird, wobei diese Konden-
satorentladung im Schwingungebereich gedédmpfte

Schwingungen hervorruft, die ihrerseits an den Enden

einer mit der Induktionsspule eng gekoppelten Se-
kundédrspule groBer Windungszahl eine holhe Spannung
gleichen zeitlichen Verlaufes bewirken und diese
. hochfrequente Hochspannung mit mindestens einem
Ende der Sekund#rspule verbundenen metallischen
Eloktroden aufgedrtickt wird, an denen sich in ge-
ringem Abstand die zuw entladenden Materialflidchen
vorbeibewegen und die zumindest an jenen Teilen,

die den Haterialoberflﬁchen unmittelbar gegentiber-

stehen, eine Pormgebung aufweisen, die dort eine
Peldstirkenkonzentration bewirkt von einer Grose,

B e e e e

B S S

sl o S 28

-




dic bei der an ihnen liegenden hochfrequenten
Hochspannung eine selbstéindige Glimmentladung

in der umgebonden ILuft und zumindest einem Teil
des Luftraumes gwischen jeder Elcktrode und den
zu entladenden Materialoberfliichen hervorruft,
wobei durch den gwischen den Glimmbereichen der
Elektroden und den elektrostatisch aufgeladenen
Materialoberfléichen sich ausbildender Ionenstrom
diese Oberflichenladungen zu den metallischen !
Elektroden und von dort aus iiber die Sekundérspule !

P
und dercn anderes geerdetes Ende abgeleitet werden, 5@

B. der Kl#gerin unter Angabe der Herstellungs~ und ‘:
Vertriehszeit, der Abnehmer und der erzielten Preise Rech- i
nung zu legen hinsichtlich der unter A beschriebenen Be- |
nutzungshandlungen, soweit diese nach dem 20. November 1952 ?

erfolgt sind,

C. der Kliédgerin allen Schaden zu ersstzen, wie dieser
sich aus der Auskunft gu den unter 4 und B geschilderten
Benutzungshendlungen, soweit diese nach dem 20. November 1952
erfolgt sind, ergidt, sowie festzustellen, daB die Beklagte
verpflichtet ist, der Klégerin allen Schaden zu ersetgen, m.o
der dieser aus den unter A geschilderten Benutzungshand- '
lungen, soweit diese nach dem 20. November 1952 erfolgt sind,
noch entstehen vird.

Dad Berdfnngsgeriéht'bat!wéiter Beweis erhoben durch
Binholung der Gutachten des Prof. Dr.-Ing. H. L@ (Tech~
nische Hochschule KGENEEE®) vom 11. Juni und 26. November
1960. Die Kligerin hat unter Vorlagung von zwoei Privatgut- |
achten dos Patentanwalts W1lll, i N beantragt, ein Ober- ;
gutachten einzuholen. . §
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Das Berufungsgericht hat die Berufung der Klégerin
guriickgewiescn. Mit der Revision verfolgt die Klégerin
ihre im Berufungsrechtszug gestellten Antridge weiter. Die
Beklagte bittet um Zuriickweisung der Revision. '

. Entscheidungsgrinde:

I, Die Kliigerin stiitzt ihren Hauptantrag A 1 auf den
Patentanspruch 11, soweit er mit seinen kennzeichnenden Merk-
nalen Uber den Hauptanspruch 1 hinaus selbstiéindig schutz-
fihig ist. Das Berufungsgericht hat dem Anspruch 11 - als
sog. unechten Unteranspruch - zwar selbsténdigen Schute zu-
erkannt, den Hauptantrag A 1 der Klage und dementsprechend
auch dic weiteren auf den Anspruch 11 gestiiteten Hilfoan-
tridge A 2, 3 und 4 aber filr unbegriindet erachtet, weil die
Beklagte mit dem angegriffenen Coronagerii von den kenn-
_zcichnenden Merkmalen des Angspruchs 11 keinen Gebrauch macht.

1. Wie das Berufungegericht festetellt, weist der
Hauptanspriph 1 folgende Kombinationsmerkmale auf:

a. Zur Brzeugung einer hochfrequenten Hochspannung
dient ein Generator, bestehend aus

aa) einem Schwingungskreis aus mindestens einer
Induktlonsspule und mindestens einem Konden-
sator und einem periodisch bet&tigten Um~
schalter,

~ bb) einer mit der Induktionsspule eng gekoppelten
4 Sekundéirspule grofler Windungazahl Tesla~
Tranaformator) .

b. Dic Sekundiirspule ist mit mindeatens einem Ende mit
metallischen Elektroden verbundens; daa andere Ende
der Sckundéirspule ist geerdet.

Die Unteranspriiche 2 bis 10 befaswen sich ausschlief-
.lich damit, in welcher Weige die Vorrichtungen unter a

N
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auszugaestalten sind, um die hochfrequente Hochspannung
zu erzeugen, die erforderlich ist, diec Blektroden (b)
in den Zustand der Glimmentladung zu bringen.

Soweit pich der Hauptanspruch {unter b) mit den
metallischen Blektroden befaBt, werden folgende Merkmale
als wesontlich bezeichnet:

aa) Den metallischen Elektroden, die mit mindestens
einem Ende der Sekundirspule verbunden sind,
wird die von dem Generator ersveugte hochfrequente
Hochspannung aufgedritckt. 1&\9

bb) An den Elektroden werden in geringem Abstand
die zu entladenden Materialfldchen vorboibewegt.

- ¢c¢) Zumindest an jenen Teilen, die den Matcrialober-
. flédchen unmittelbar gegenilberliegen, weiscn die

"Elektroden einc Formgebung auf, die dort eine :
Foldstérkenkonzentration bewirkt von einer Griéfe,
die bei der an ihnen liegenden hochfrequenten
Hochspannung eine selbstindige Glimmentladung
hervorruft, wobei diese Oberfliichenladungen zu H
den metallischen Elektroden und von dort aus 9
iiber die Sekunddrspule und deren anderes geerdetes
Ende abgeleitet werden.

Mit diesen Merkmalen {aa, bb, cc) werden, wie das Be-
rufungsgericht feststellt, lediglich die Funkﬁionon der
Elektroden und ihre Finordnung in dem Schaltsystem der |#§§
Appargatur beschrieben.

Mit der konsiruktiven Ausgestaltung der Blektroden im Q
cinzelnen befaBt sich der Hauptanspruch ebensowenig wie die h
Unteraneprﬁché 2 bis 10, die nur die Ausgestaltung der
Apparatur zu den Kombinationselementen a) aa) und bb) be-
treffen. Dieser Ausgangspunkt des Berufungsurteils wird
von der Revision im Ergebnis als zutreffend anerkannt.

Erst in den Unteranspriichen 11 bis 16 werden verschie-
dene Ausfihrungsformen der Glimmelektroden beschrieben, mit

\
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deren Hilfe eine Neutralisierung oder Ableitung elektri-
scher Oberfl#ichenladungen ermdglicht werden soll.

Die Unteranspriiche 11 bis 13 befassen sich speziell
nmit der Losung der Aufgabc, bandftrmigos Matorial durch
geeignote Formgebung der Elcktroden von‘alektfischen Auf-
ladungen zu befreien.

Nach dem kennzeichrnenden Tell des Anspruchs 11 sind
folgende konstruktive Merkmale wesentlich:

dd) Der Elektrodenhalter ist ein glatter polierter
Rundstab aus Isoliermaterial.

ec) Er ist mit (mindestens) einer Lingsnut versehen,
deren Rénder poliert sind und

deren Tiefe so bemessen ist, daB der erforderliche
Abstand zwischen der Elektrode und dem Uber den
Isolierstab gleitenden Material gewahrt ist.

£f) In der Lingsnut ruht ein diinner Metalldraht
(Elcktrode), an dem von der Sekunddrspule aus
die erforderliche hochfrequente Hochspannung
anliegen kenn.

Das Berufungsgericht hat die Xombination dieser Merk-
male (dd, ee, ff) als neu, fortschrittlich und erfinderisch

angesehen.

Wie das Berufungsgericht in Ubereinstimmung mit beiden
gerichtlichen Bachverstindigen unter Hinweis auf die US-
Patentschriften 777 598 und 983 536 (Chqip 8 und @), den

Siemens-Schuckert-Prospékt "Entelektrisierung von Papier' vom

5. August 1933 und das Lehrbuch von Roth-Imhof, Hochspan-
nungstechnik 1950, 8. 173, feststellt, gehbrten Draht-
Elcktroden im Prioritdétszeitpunkt (18. Juli 1951) léngst
zun Stande der Technik. Die von der Kligerin in den Vorin-
- stanzen vertretene gegenteilige'Auffaeenng wird von der
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Revision ersiochtlich nicht mehr aufrechterhalten. Es war,
wie das Berufungsgericht weiter auf Grund der US-Patent-
schriften 1 680 310 (Wolll®) und 2 087 915 (KiQENP) fest-
gcotellt hat, auch vorbekannt, Spitzon-Elekiroden in
einem Ldngsausechnitt dos Isolierkdrpers zu versenken;
dicsce Einbettung in den Isolierktrper bezweckte den Schutz
des Bedienungspersonals vor Verletzungen.

Entgegen der Annahme des Sachversténdigen GG hat
das Berufungsgericht die besondere Lehre des Anspruchs 11
als neu ancrkannt. Diese - aus den Merkmalen dd, ee und ff
sich ergebende - Lehre hesteht derin, eine Draht-Blcktrode
in dic Nut eines runden oberflichenpolierten Isolicrstabes
in einor den erforderlichen Abstand von der zu entladenden
Materialbahn wanrenden Tiefe einzubetten, um durch diese
MaBnahme‘zufgrméglichén, daB die Materialbahn unmittelbar
iiber den Rundstab gleiten kann. Plir den technischen Fort-
schritt wird als entscheidend angesehen, das der Isolier-

O.

e T MR AP ey e it

i

stab selbst als "Gleitatﬁtzpunkt"“auégebildet vird, iber deni

das Material hinweggleitet; hierdurch wird etets der gleiche i

Abstand zwischen der Materialbahn und dem in der.Nut lie-

genden Draht gewahrt und damit stets eine gleichmiBfige Ent-

ladung gesichert. Die Ausbildung als Gleitstiitzpunkt setet
voraus, daB der Isolierstab rund, glatt und oberfliéchenpo-
liert ist und daB auch die Rénder der Nut pbliert sind, unm
ein ungehindertes Gleiten des Materials zu ermbglichen,
ohne da8 der Draht beriihrt wird und ohne de8 infolge Rei~
bung das bandfirmige Material erneut elektrostatisch auf-
goladen wird. '

2. Wie das Berufungsgericht unter Begzugnahme auf die
Gutachten der Sachversténdigen Prof. Dr. Ig® vom 11. Juni

1960 (8. 6) und Patentanwalt Dipl.-Ing. GE@D vom 24. Novem- |

ber 1956 (S. 47) feststellt, ist ein solches Gleiten des
Materials {iber den Isolierstadb nach dem Coronagerit der

) [
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Beklagten nicht mtglich. Bei diesem Gerdt sind die Dridhte
80 dicht an der Oherfliche des Isolierstabes befestigt,
daB der erforderliche gleichméBige Abstand beim Hertiber-
gleiten eines bandformigen Materials nicht gewdhrleistet
ist (hierzu auch Nachtragsgutachten Prof. Dr.-Ing. L@® vom
26. November 1960, S. 3). Der notwendige Abstand vird ab-
weichend vom Klagopatent nicht durch die Tiefe der Nut,

gondern durch eine anderweitige Halterung des Isolicrstabes

von auflen festgelegt. Daher wird die Oberfléche des Iso-
lierstabes auch abweichend von der Lehre des Klagepatents
nicht poliert. Danach ist das Coronageridt der Beklagten
wcder bestimmt noch geeignet, den Abstand zwischen der
Elektrode und der zu entladenden Materialbahn in der Weise
unter allen Umstédnden kdnstant zu halten, wie es durch die
als allein schutzfidhig festgestellten MaBnahmen nach An-
spruch 11 geschehen soll. Da das Coronagerdt gerade von
diesem allein die Schutzfihigkeit begrﬁndenden Erfindungs-
gedanken des Anspruchs 11 keinen'Gebrauch macht, kann es
entgegen der Auffassung der Revision auch nicht als"ver-
schlechterte Ausfithrungsform" der geschiitzten Vorrichtung
angesehen werden. Im iUbrigen kinnte eine verschlechterte
{oder auch verbesserte) Benutzungsform begriffenotwendig
auch nur dann in einen geschittzten Erfindungsgedanken ein-

greifen, wenn gdmtliche Merkmale des Erfindungesgegenstandes

(hicr dd, ee und ff) - sei es auch in (beaserer oder)
gchlechterer Weise - benutzt werden (BGH GRUR 1962, 575,
576 1.Sp. Mitte - Standtank). Das ist hier festgestellter-
mafen aber nicht der Fall.

3. Was die Kl¥gerin mit der Revision unter Bezugnahme
auf die Privatgutachten des Patentanwalts Willi vom
12. September und 21. Dezember 1960 erstrebt, léuft viel-
mchr darauf hinaus, daf sie iliber den vom'Berufungsgericht
festgestollten Gegenstand der Erfindung (nach Anspruch 11)
hinaus einen allgemeinen Erfindungagedanken in Anspruch
- nimmt, indem sie die schutzfihigen Merkmale auf die Ein-

[
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bettung von Drahtelektroden in einer Léngsnut dee Isolier-
stabes beschrénkt. Ein solcher allgemeiner Erfindungsge-
danke wiirde allerdings die angegriffene Verletzungsform
mitumfassen. Selbst wenn ein solcher Erfindungsgedanke mig-
licherweisc aus dem Anspruch 11 herleitbar und in der
Patentbeschreibung hinreichend offenbart whre, konnte er
aber nach den Darlegungen des Berufungsgerichts zumindest
mangcls Erfindungshﬁhe nicht als schutzfidhig anerkannt wer-
den.

Die Revision kamn sich filr ihre Auffassung nicht mit df\Q

Erfolg‘auf die Zeiéhnung Pig. 15 und den hierzu gehdrigen
Teil der Patentbeschreibung (8. 4 %. 119 ~ 126) bezichen.
Hicr wird darauf hingewiesen, daB zur Ableitung sehr star-
 ker Oberfléchenladungen ein Isolieratab mit zwei oder mehr
Léngsnuten und je einem diinnen Metalldraht je Nut verwandt
werden kénnen und daB bei derartigen Blektroden die zu ent-
ledonde Matorialfléche sich auch in griBerem Abstand obver-
halb der Isolierstiéibe vorbeibewegen kénne und nicht unbe-:

o dlngt iiber die Isolierstébe zu schleifen brauche. Die Ein-

bettung der Dréhte in die Léngsnuten des Isolierstabes:
dient hier aber, so stellt das Berufungsgericht thter Be-
-gugnahme auf das Gutachten Lau vom 26. November 1960, Seite

| 'fGSt, in vorbekannter Weise lediglich dem Zweck, den empfind-

lichen Draht vor Beaohﬁdigungen und das Bedienungspersohal
vor Verletzungen zu bewahren. Das Berufungsgericht 1&B%
offen, ob die Neuheit dieses Erfindungsgedankens noch zu
bojahen widre, weil dic beiden Merkmale dieser Unterkombi-
nation ( 1) Dreht-Elektrode und 2) Einbettung in Nuten) nicht
gemeinsam in einer der entigegengehaltenen Patentschriften
enthalten sind, verneint aber die Erflndunsahohe, da es
einer orfinderischen ﬁberlegung bedurfte, statt Spitzen-
Elektroden Draht-Elektroden in die Nuten zu legen. Einer
Ausfiihrungeform, die kein Gleitgn des bandftrmigen Materials

LT IR
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iiber den Rundstadb zuliBt, kann danach kein selbsténdiger
Schutz guerkannt werden; sie ist also auch nicht unter
~dem Goesichtspunkt eines allgemeinen Erfindungsgedankens
schutzfihig. Was in der Revisionsbegriindung auf Seite 2/3
unter Ziffer 2 in diesem Zusammenhang ilber die Anerkcnnung
eines allgemeinen Erfindungsgcdankens gesagt ist, kann da-
her nicht zu einer anderen Becurteilung des Schutzumfenges
des Anspruchs 11 flhren. Wesentlich filir die Schutzfihigkelt
des Erfindungsgoedankens ist eben das Merkmal der Eignung
des Gleitens der Materialbehn Uber eine in einer Nut des
oberflichenpolierten Isolierstabes versenkten Draht-~Elek-
trode, wie auch die Revision an anderer Stelle nicht ver-
kennt (Revisionsbegriindung S. 3).

4. Aus den bisherigen Ausfilhrungen ergibt sich, da8
das Berufungsgericht den nach Anspruch 11 schutzféhigen
Erfindungsgedanken rechtsfehlerfrei ermittelt (unter I 1)
und danach cine Verletzung dieses Erfindungsgegenstandes
durch die angegriffene Ausfihrungsform der Beklagten zu-
treffend verneint hat (unter I 2} und daB sich schlieBlich
auch dariiber hinaus aus Anspruch 11 kein weitergehender
Schutz cines allgemeinen Erfindungsgedankens herleiten 1HB%
(unter I 3). Hiernach eribrigt sich eine weitere Stellung-
nahme zu den Ausfiihrungen, mit denen die Revieion gemi8
§ 286 2P0 die Feststellungen des Berufungegerichis zur
"Halterung" der Elektrode bzw. des Elektrodenhalters sowie
zum "Abstand" rigt, der zwischen der Elektrode und dem
Material einzuhalten ist (unter II 1 bis 3 der Revisionsbe-
~ grundung). Was hiervon fiir die Frage der Patentverletzung
rechtserheblich iéﬁ, hat das Berufungsgericht, wie darge-
legt, ohne Verfahrensverstof erschipfend gewlirdigt.

5. Die Revision macht gemdB § 286 ZPO weiter geltend,
das Berufungsgericht hétte sich mit den Gutachten des
Patentanwalts Wil vom 12." September und 21. Dezember 1960
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und mit der Stellungnahme des Sachverstidndigen Prof.
Dr.~Ing. L@ auscinenderscétszen und dem Antrage der Kld-
gerin entsprechend oin Obergutachten einholen milssen.
Auch dicse Rilgen sind nicht begriindet.

N

a) Das Berufungsgericht braucht sich nicht mit allen '
Einzelheiten des Vorbringens einer Partei auseinanderzu- ;
setzen; es genligt vielmehr, wenn die flir die Entscheidung
wesentlichen Umsténde behandelt werden. Das ist im vorlie-
genden Fall geschehen. Das Berufungsgericht hat sich aus- ;
driicklich mit der in der Erwiderung des Patentanwalts Wil #\Q
vonm 271. Dezember 1960 zur Frage der Patentverletzung er- )
hobenen Einwendung auseinandergesetzt (BU S. 16/17). Eines
weiteren Eingehens auf Eingelheiten bedurfte es nicht.

¢

b) Die Revieion verkennt an sich nicht, da8 keine ver-
fahréhsrechtliche_?flicht gur Einholung eines Obergutachtens |
bestéht. Ihr Versuch, die Notwendigkeit der Einziehung
eines Obergutachtens mit "grobven Mingeln" {der vorliegenden
Gutachten zu begriinden, kann nicht zum Erfolg filhren. Im
vorliegenden Fall ist der technische Sachverhalt durch die
eingeholten Gutachten einer besonders eingehenden Nachprii-
fung unterzogen worden. Es kann nicht anerkannt werden, daB
die von der Klégerin vorgelegten gutachtlichen AuBerungen .*D
deo Patentanwalts Wil zur Peststellung grober Mtngel der
vorliegenden Sachverstindigengutachten gefilhrt hétten und
dalB deshalb insoweit mangels eigener gentigender Sachkunde
des Berufungsgerichts die Einholung eines weiteren Gutach-
tons eines anderen Sachverstiindigen erforderlich gewesen
wire. Die unter den Parteien streitig gebliebenen Fragen
sind keineswegs so schwierig, daB sie nicht auf Grund der
vorlicgenden Gutachten hétten geklért werden kénnen. Soweit
das Berufungsgericht dem Gutachten der Sachverstindigen
Gortz und L@ nicht in vollem Umfange gefolgt ist, halt
sich die kritische Beurteilung durchaus im zuldssigen Rehmen |
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der freien Beweiswlirdigung. Die Vorausasetzungen, unter
dencn die Einholung eines Obergutachtens erforderlich
sein kbnnte, sind nicht gegeben.

II. 1. Auch die Hilfsantrédge zu A 2, 3 und 4, die
sich sdmtlich auf den Anspruch 11 stiitzen, sind nicht be-
griindet, weil die Beklagte, wie bereits zu dem Hauptantrag
4 1 festgestellt wurde, von den zusdtzlichen Merkmalen,
dic im kennzeichnenden Teil des Anspruchs 11 festgelegt
sind, keinen Gebrauch macht. '

2. Es bleiben danach nur noch die allein auf den An-
spruch 1 geotiitzten Hilfsantrdge 4 5 und 6 zu priifen.

Auf Grund eingehender Erdrterung des Standes der Tech-
nik ist das Berufungsgericht in Ubereinstimmung mit den
Gutachten Gortz und Lau zu dem Ergebnis gelangt, daB der
im Hauptanspruch offenbarte Erfinduhgsgedanke der Neuheit
entbehrt. Gegen diese in rechtlich nicht zu beanstanden-
der Veisc getroffene Feststellung hat die Revision keine
begritndeten Rugen vorbringen kénnen.

Soweit sie es als "raglich" bezeichnet, ob das Berufungs~
gerlcht hierbei "den Begriff der Aquivalenz im weitesten
Sinne aller Moglichkeiten richtig erkannt hat" (Revisions-
begriindung S. 4/% unier Ziffer 4), 1ldB8t das Berufungsurteil
keinen Rechtsirrtum erkennen. Das Berufungsgericht hat ins-
besonderc auch nicht verkennt, daB die Neuheit einer Kombi-
nation noch nicht verneint werden kann, wenn die einzelnen
Elemente der Kombination vorbekannt sind (BGH GRUR 1953,
1203 1954, 317, 319; BGHZ 16, 326, 331), und daB bei der
Nouheitsprifung suf die Gesamtkombination asbzustellen ist.
Einc vollige Vorwegnahme (Neuheitsschédlichkeit) kann aher
auch dann vorliegen, wenn die gleiche oder #hnliche tech-
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nische Aufgabe im gleichen Gebiet mit im wesentlichen iiber-
einstimmenden technischen Mitteln geldst warg hierunter:
gind insbosondere die vorbekannten technisch #quivalenten

Arbeitsmittel zu verstehen (BGH GRUR 1962, 86, 89 - Fischerei-;

fahrzeug) . Danach kann die vbllige Vorwegnahme einer Kombi-
nationsecrfindung auch dann vorliegen, wenn lediglich ein-.
zelne Kombinationsclemente durch technisch Hquivalente -
MaBnaohmen ergetzt sind, deren Austauschbarkeit dem Durch-
schnittsfachmann ohne weiteres bekannt ist. Hiernach ist
es rechtlich nicht zu beanstanden, wenn das Borufungsgericht
die Neuheit des Anspruchs 1 mit Riickeicht auf die US-Patent-
schriften 1 169 428 (R@E®) und 777 598 (Ch@p 1) ver-
neint hat. Aus der sich hieraus ergebenden vb8lligen Vorweg-
nahme folgt, daB der Schutzumfang des Anspruchs 1 auf den
unnittelbaron Gegenstand der Erfindung unter AusschluB der
glatten und nicht glatten Aquivalente zu beschrénken ist.
Wic das Berufungsgericht in Ubereinstimmung mit den Ausfih-
rungen der gorichtlichen Sachverstiéndigen festgestellt hat,
greift das Coronageriéit in diesen Schutzumfang nicht ein;
denn ingbesondere sind die Draht-Elektroden bei diesem GerHt
unstreitig nicht an die Hochfrequenghochspannung angelegt,
sondern mit ihr kapazitiv gekoppelt. Auch der Privatgutach-
ter der Kligerin, Patentanwalt WiQ@l, verkennt nicht, daB
ec sich hierbei um eine technisch andere MaSnahme handelt.
Mbgen diese MaBnahmen auch insbesondere im Hinblick auf die
Wirkung als #quivalent zu besgeichnen sein, so ist die ange-
gebene Abweichung trotzdem micht patentrechtlich unerheb-
lich, wie der Privatgutachter der Kligerin ﬁeint; denn von
dem unmittelbaren Gegenstand der Brfindung, auf den der |
Patentschutz hier mangele Neuheit gsu begrenzen ist, sind
auch die glatten Aquivalente ausgeschlossen (RGZ 157, 1543

7o
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BGH GRUR 1953, 29, 32; 1957, 20). Da also auch der Anapruch 1

nicht verletzt ist, hat das Berufungsgericht die Hilfsantrhge

zu A 5 und 6 ebenfalls mit Recht abgewiesen.
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3. Das Berufungsgericht hat nicht verkannt, da8 an
gich einc Unterkombination, bestechend aus Merkmalen cines
Unteranspruchs in Verbindung mit Kombinationsmerkmalen des
Hauptanspruchs, unter dem rechtlichen Gesichtspunkt cines
allgemcinen Erfindungsgedankens Schutz erlengen kann. Mit
Recht hat das Berufungsgericht hierzu aber festgestellt,
-daB dieser Fall nicht vorliegt, weil das Vorbringen der
Kligerin hierzu keinen Anhalt bictet (BU 8. 19). Daher
geht auch der Angriff der Revision fehl, das Berufungsge-
richt hdtte den Anspruch 11 nicht v8llig isoliert von den
Hauptanspruch und den anderen Unteranspriichen beurteilen
dilrfen. Das Berufungsgericht hat die Anspriiche 11 und 1,
wie beroits ausgefﬁhft, in dieser Hinsicht ausreichend ge-
virdigt.

Sovieit die Revision dariiber hinaus meint, das Beru-
fungsgericht hdtte noch die Anepriiche 12 bis 17 erdrtern
miiseen, ist ihr entgegenzuhalten, daB die Kldgerin ihren
Hauptantrag allein auf Verletzung der kennzeichnenden Merk-
male des Unteranspruchs 11 gestiitzt und sich szur Begriin-
dung ihrer Hilfsantrége ebenfalls nur auf die Anspruche 1
und 11 bezogen hat. Das ergibt sich nach dem festgestell-
ten Tatbestand nicht nur aus der Passung der Antrige, son~
dern auch aus den hierzu gegebenen ausflihrlichen Begriin-
dungon. Danach hatte das Berufungsgericht lediglich zu
priifen, ob das Coronagerit der Beklagten eine Verletzung
der Anspriiche 1 und 11 des Klagepatents darstellt; es
brauchte jedoch keineswege zu untersuchen, "ob die Elemente
Jedor Kombinationen Vorrichtungeteile enthalten, in denen
sich der Erfindungsgedanke - die Leistung des Kinnens eines
Durchschnittsfachmanns Ubersteigend - unmittelbar vervirk-
licht" (Revisionsbegriindung 8. 5 unter Ziff. 5).
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III. Wie das Berufungsgericht schliefllich rechts-
fehlerfrei dargelegt hat, ist der von der Klégerin in den
Tatsacheninstangen erhobene Vorwurf der unzullissigen
gsklavischen Nachahmung nicht begriindet. Besondere Umsténde,
dic das Verhalten der Beklagten trotz fehlenden Patent-
schutzce als sittonwidrig erscheinen lassen kbnnten, 8sind
‘nicht dargetan. Insoweit hat die Revieion auch keine An-
griffe gegen das angefochtene Urteil erhoben.

Nach alledem war die Revieion mit der Kostenfolge aus
§ 97 ZPO guriickzuweigen.

Dr. Nastelaski Bock Loscher Spengler Clafien
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